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Resumen

En este articulo la autora analiza el concepto, las funciones de la marca pais/pro-
vincia/ciudad, su naturaleza juridica y proteccién juridica en Argentina. Con esa
finalidad, indaga sobre aspectos juridicos peculiares que las diferencian de las mar-
cas comerciales: su titularidad, su alcance, su utilidad especialmente como herra-
mienta para la publicidad de la produccién nacional y local y como estrategia de
promocién del turismo y la comunicacién de la identidad nacional.

Palabras clave: marca pais, marca ciudad, marca provincia, estrategia de marca.

Considerations About the Legal System of the Country Brand,
City Brand and Province Brand

Abstract

In this article the author analyzes the concept, the functions of the country/pro-
vince/city brand, its nature and its legal protection in Argentina. With this purpo-
se, it inquires about peculiar legal aspects that differentiate them from trademarks,
their ownership, their scope, their usefulness, especially as a tool for advertising
national and local production, as well as a strategy for promoting tourism and
communication of the National identity.

Key words: country brand, city brand, province brand, branding.
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Consideragdes sobre o regime juridico da marca-pais, marca-
cidade e marca-provincia

Resumo

Neste artigo o autor analisa o conceito, as fungdes da marca pais/provincia/cidade,
os diferentes critérios do Estado e provincias argentinos na criagio destes signos.
Estuda a sua natureza juridica e a regulamentacio aplicdvel no nosso pais com
base numa interpretacio no quadro legal vigente. Para tanto, analisa os aspectos
juridicos peculiares que as diferenciam das marcas, sua titularidade, seu alcance,
sua finalidade e utilidade, suas vantagens como ferramenta de divulgacio da pro-
dugio nacional e local, bem como estratégia de promogao turistica (enoturismo,
agroturismo, ecoturismo, turismo de aventura, turismo cultural) e a comunicagio
da identidade nacional.

Palavras-chave: marca-pafs, marca-cidade, marca-provincia, gestao de marca.

1. Introduccién

En este mundo globalizado, los paises compiten y despliegan distin-
tas estrategias para atraer turismo e inversidn extranjera y para abrir
nuevos mercados internacionales a sus productos y servicios.

En los dltimos veinticinco afios, los Estados han empezado a
usar una marca pais como nueva estrategia de diferenciacién y po-
sicionamiento en el mercado internacional. Asimismo, se ha usado
como expresion de su identidad nacional, de su patrimonio natural,
cultural y productivo, de su agricultura, atractivo turistico, recurso
humano, riqueza inmaterial (tecnologia, innovacién, marcas e indi-
caciones geograficas renombradas, etc.), de su institucionalidad.

La gran difusién de estos signos distintivos, su importancia eco-
némica y la inversién de fondos publicos en su publicidad llevan a
preguntarnos sobre el régimen juridico aplicable para brindar segu-
ridad juridica y prevenir su uso indebido y desleal.

En el derecho comparado hay tres posturas. Una sostiene que
debe regirse por el régimen marcario. Otra sostiene que debe apli-
carse el art. 6 ter del Convenio de Paris (1883). Finalmente, otros
consideran que debe tener una regulacién especial.

Actualmente, gran parte de los Estados tienen su marca pais. En
Europa, usan un signo distintivo: Suiza, Francia, Holanda, Alema-
nia, Espana, Italia, Reino Unido, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Di-
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namarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Austria, Portugal, Grecia, Bul-
garia, Polonia, Eslovenia, Croacia, Hungria, Rumania, Moldavia,
micro-Estados como Malta, Ménaco, Andorra, y Turquia y Rusia
(ambos Europa-Asia). También en Asia: Japén, China, Corea, Indo-
nesia, Tailandia, Islas Maldivas, Sri Lanka, India, Malasia, y algunos
paises drabes (Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Arabes, Kuwait); en
Africa: Sudifrica, Egipto, Marruecos, etc., y en Oceania: Australia,
Nueva Zelanda, Tasmania.

En América, casi todos los paises tienen marca pais, entre ellos:
Estados Unidos, Canadd, México, Brasil, Paraguay, Bolivia, Peru,
Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, Ecuador, paises centroameri-
canos y gran parte del Caribe.

No sélo hay marcas pais, sino también marcas ciudad (Valparai-
so, Londres, Nueva York, Parfs, Limburg, Amsterdam, Estocolmo,
Toronto, Rio de Janeiro —ciudad y estado de Brasil-, etc.), marcas
region (Andalucia, Murcia y Castilla-La Mancha, de Espana; signo
Valle del Cauca y Valle del Putumayo, ambas de Colombia, etc.),
marcas provincias o estados auténomos (Colorado, Florida, Califor-
nia, Texas, Alaska, de Estados Unidos; San Pablo, Santa Catarina,
Bahia, de Brasil; Ontario, de Canadd, etc.), incluso hay marcas mu-
nicipio (municipio Chachagiii, de Colombia).

En nuestro pais, el Decreto 1372 cre6 la MARCA ARGENTINA
y aprobd el isologotipo, asigndndole funciones al Instituto Nacional
de Promocién Turistica para la ejecucién de acciones para la estra-
tegia marca pais. Con la aprobacién de la marca pais, se pretendi6
homogeneizar la imagen nacional para la promocién de las exporta-
ciones y el turismo.

También se han aprobado otros signos distintivos: marcas ciudad
(marca Ciudad de Mendoza, marca Bariloche cumbre de la Patago-
nia, marca Ciudad de Buenos Aires, etc.), marcas provincia (marca
Misiones queremos que lo bueno crezca, etc.), marcas regién (mar-
ca Valle de Uco, etc.) y marcas municipio (Municipalidad Ushuaia,
Municipalidad Parang).

Es importante destacar que hay innumerables estudios y articu-
los sobre la marca pais desde el punto de vista del marketing y de
la publicidad; también desde la 6ptica comunicacional, relaciones
internacionales, politicas publicas e identidad nacional (Kaneva,
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2011, pp. 118-120) e incluso obras criticas mencionadas por Kaneva
(2011, p. 118) y analizadas por Olins (2002, p. 22).

Si bien hay articulos de juristas extranjeros y propuestas de pro-
teccién de paises ante la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), el aspecto juridico parece relegado. Tampoco
se ha profundizado sobre la marca provincia, la marca ciudad y la
marca municipio.

Lo cierto es que la creacién y el desarrollo de una marca pais
(marca provincia, marca municipio) exige una importante y soste-
nida inversién en el tiempo. Ademds, requiere compromiso, cola-
boracién y sinergia efectiva entre distintos sectores (Anholt, 2002,
p- 31). Esa inversién de recursos financieros y humanos necesita de
una adecuada proteccién juridica que brinde seguridad juridica y
evite conflictos.

En el ordenamiento juridico argentino no hay un marco regula-
torio general de la marca pais general y sectoriales ni marca ciudad/
marca regién/marca municipio. Hay algunos manuales de uso apro-
bados por decretos y resoluciones para cada uno de esos signos, pero
no establecen reglas generales para resolver conflictos, dejando nu-
merosos vacios normativos. Tampoco ha sido un tema muy estudia-
do por la doctrina argentina ni hay antecedentes jurisprudenciales.

La marca pais Argentina tuvo muchas marchas y contramarchas
y varias modificaciones del isotipo en breve tiempo con diferentes
criterios legales de proteccién. Esta situacién muestra una imagen
inestable hacia el exterior y, ademds, puede desorientar al receptor.
Estos vaivenes no se condicen con la nocién de marca pais que re-
quiere estabilidad y continuidad. Lo peor es que estas idas y venidas
generan un desgaste innecesario de recursos.

En este articulo analizamos el concepto, las funciones de la marca
pais/provincia/ciudad, los distintos criterios del Estado argentino y de
las provincias en la creacién de estos signos, su naturaleza juridica y
las normas aplicables en nuestro pais a partir de una interpretacién de
lege lata, y proponemos de lege ferenda una prevision legal especifica.

Con ese fin, analizamos los aspectos juridicos peculiares que las
diferencian de las marcas comerciales, su titularidad, alcance, finali-
dad y utilidad, sus ventajas como herramienta para la publicidad de
la produccién nacional y local, y también como estrategia de pro-
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mocidn del turismo (enoturismo, agroturismo, ecoturismo, turismo
aventura, turismo cultural) y, para algunos, la difusién y comunica-
cién de la identidad nacional.

Teniendo en cuenta los escasos articulos doctrinarios sobre la
marca pais y variantes, hacemos un estudio de derecho comparado y
la experiencia en otros Estados, como también los debates en el seno

de la OMPIL.

2. Aspectos conceptuales preliminares

En el derecho comparado se usa la expresién “marca pais” (en fran-
cés, marque pays; en inglés, nation brand o country brand), que es un
concepto mds amplio y completo que “mark” (Muls, 2018, p. 30).
Algunos autores mencionan a Anholt como acunador de este térmi-
no y como el mds prolifico expositor sobre el tema (Kaneva, 2011,
p- 117, nota al pie 1).

La expresion “marca pais” ha sido criticada por algunos estudio-
sos (Girard, 1999) que sostienen que la identidad nacional y sus
proyecciones difieren sustancialmente de la actividad comercial y
publicidad.! Por eso, se ha propuesto llamarlas “signo pais” (Espi-
nosa, 2018, p. 47) para diferenciarlas de las marcas comerciales que
tienen una finalidad netamente econdmica.

Hay numerosas definiciones con distinta extensién que resaltan
sus caracteristicas y finalidad.

Algunos sostienen que la marca pais define “el proceso de utilizar
técnicas de publicidad, marketing y comunicacién para promocio-
nar destinos y comunicar todos los aspectos y valores que se asocian
a un pais”, aunque reconocen que es mds que un logotipo y un eslo-
gan (Aragén Cénovas y Nunez Villanueva, s.f., pp. 21 y 38).

Hay autores que conciben la marca pais (provincia, ciudad, re-

1 Olins (2002) explica: “The problem seems to be not so much with what
goes on but with the words used to describe it. It appears that it is the word
‘brand’ that raises the blood pressure (...) So nations should not seem to be
associated with any activities in which commerce is engaged” (pp. 23-24). Es
importante resaltar que este autor sefiala algunas similitudes de la marca pais
y la marca comercial y la aplicabilidad de las estrategias de estas tltimas a las
primeras, pero sostiene que no hay que llevar al extremo esa aproximacién.

11
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gién) como un resumen conveniente de los activos de competitividad
de un pais, localidad, ciudad: su genio, su cardcter inconfundible, las
personas que lo forman, lo que tienen para ofrecer al mercado. Estos
son los factores que, cuando se sintonizan en torno a una estrategia
clara, dan una ventaja competitiva sostenible para posicionarse en el
mercado internacional, para atraer inversiones y promover exporta-
ciones y turismo (Anholt, 2005, pérr. 2). Este autor explica:

La marca es un factor critico porque la calidad, el rendimiento y la
confiabilidad impecables son simplemente el costo de entrada a la
mayoria de los mercados modernos (...) La marca es lo que impul-
sa la eleccién del consumidor cuando los productos y servicios son
ampliamente equivalentes. “Marca” es una suma util de los activos
competitivos intangibles de una organizacién o un pais: su visién,
su genio, su cardcter distintivo, su gente, su promesa al mercado.

(pdrr. 1)
Dentro de esta postura, algunos la consideran una “macromarca”

que integra los activos intangibles competitivos de un pais: su
visién, su genio, su cardcter distintivo, su gente, su promesa, con-
stituyéndose en la identidad distintiva de una nacién (...) La marca
pais es la proyeccién del ser y del querer ser de una nacién. (De
Roca, 2016, p. 77)

Esta conceptualizacién resalta el aspecto nacional y comunica-
cional.

Muchos autores destacan que el signo pais no es propiamente
una marca comercial (Diez Canseco, 2018, p. 45; Espinosa, 2018,
p. 47). Entre ellos, algunos enfatizan el aspecto juridico, institucio-
nal y politico. Desde la éptica politica, entienden que el signo pais
es un simbolo soberano del Estado equiparable a un emblema, aun
cuando puede utilizarse para atraer inversiones y fomentar las expor-
taciones y el turismo (Espinosa, 2018, pp. 47-48). Algunos mencio-
nan que su objetivo no solo es promover la imagen de un pais, sino
también la identidad nacional (Bolos, 2012, p. 1). Desde el punto
de vista institucional, puede ser usada para consolidar o mejorar la

12
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imagen internacional de un pais, lograr credibilidad y confianza de
los inversionistas extranjeros y una posicién de influencia en el deve-
nir de la politica internacional, entre otros (De Roca, 2016, p. 82).
Asimismo, puede tener una finalidad cultural (difusién de la cultura
nacional o local, tradiciones, gastronomia) (Avila Mercado, 2018,
pp. 19-20).

No hay una definicién en una convencién o protocolo interna-
cional. Solamente hay un proyecto presentado por la delegacién
ecuatoriana e incorporado como anexo del documento de la OMPI
SCT/39/9 (05/04/2018) que la define en sentido muy amplio, di-
ciendo que es “cualquier signo adoptado y empleado por un Estado
miembro para promover su imagen dentro y fuera del pais, y para
promocionar, entre otros, el turismo, cultura, gastronomia, las ex-
portaciones o las inversiones del Estado miembro”. Segtin este docu-
mento SCT, puede emplearse como un signo paraguas que acompa-
fie a otros signos (marcas indicaciones geograficas y denominaciones
de origen) en relacién con los productos y servicios del pais. Este
concepto fue adoptado recientemente por la Decisiéon N° 876/2021
de la Comunidad Andina.

Dicha definicién destaca dos caracteristicas del signo pais: la au-
toridad que lo adopta y su finalidad. No dice nada acerca de su ex-
tension y alcance.

En nuestro pais, la Resolucién 223/2019 de la Secretaria de Tu-
rismo de la Nacién lo define como una herramienta de promocién
econdmica, esto es, un medio juridico de fomento. Dice el art. 4.1:

La Marca Pais es una herramienta de promocién de la Republica
Argentina que tiene como objetivo impulsar el turismo, las exporta-
ciones, las inversiones y la imagen del pais principalmente en los 4m-
bitos de gastronomia, arte, cultura, deporte, educacién y desarrollo

de valores y autoestima nacional, a nivel nacional e internacional.

Este concepto es similar al receptado en el art. 4.1 del Reglamen-
to aprobado por Resolucién 60/2021 de la Secretaria de Promocién
Turistica.

En definitiva, en nuestro pais se ha adoptado un criterio neta-
mente econdémico para definir el signo pais.

13



Marcela Sandra Molina

Consideraciones sobre el régimen juridico aplicable a la marca pais, marca ciudad y marca provincia

En general, presenta las siguientes caracteristicas:

En cuanto ala formay contenido, el signo puede ser: 1) denomi-
nativo, esto es, conformado por un nombre de pais, provincia,
localidad, ciudad (v.gr., marca pais Argentina, marca Mendoza);
2) figurativo (simbolo como los colores de la bandera; imagen,
un logo o combinaciones de colores), 3) lema o frases o mixtas
(signos conformados por el nombre del pais, ciudad, regién o
municipio con un logo, imagen o lema).

En cuanto a su alcance, puede ser general (nacional, local) o
sectorial. En efecto, puede haber una marca madre o multisec-
torial, macrosectorial para todo el pais y que pueda ser utilizada
por todos los sectores de la economia aplicable a todos los bie-
nes y servicios. Un mismo pais puede tener una o varias marcas
sectoriales, las cuales tienen por objetivo posicionar productos o
servicios especificos (Latorre, 2018, pp. 15-16).

El logo o imagen, su finalidad y la estrategia comunicacional
surge de una decision estatal dentro del marco de politicas des-
tinadas a difundir y promover la imagen del pais y sus sectores
econémicos, como el turismo, las exportaciones y las inversio-
nes, mds alld de que, en muchos casos, se ha optado por registrar
el signo como marca comercial.

Puede usarse con distintas finalidades: econdmicas, culturales,
institucionales. Ya mencionamos que Argentina ha seguido pre-
dominantemente un criterio econémico, por tanto, la concibe
como una herramienta de mercado, ya sea para atraer inversio-
nes, promocionar productos y, de este modo, establecer una ven-
taja competitiva, aunque no descarta otras finalidades.
Titularidad estatal y regulacién por reglamentos administrativos
(autorizacién y condiciones de uso, deberes y derechos del usua-
rio, régimen sancionatorio). El diseno de estrategias y la gestién
y fiscalizacién del uso conforme a la reglamentacién vigente son
ejercidos por un érgano estatal.

14
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3. Importancia de la marca pais
El III Seminario Regional OMPI/OEPM/AECID, realizado en Co-

lombia en el afo 2015, concluyé que:

Una marca nacién es la identidad nacional hecha tangible, sélida,
comunicable y util. Los impactos de marca pais llegan prictica-
mente a todos los aspectos del compromiso internacional de un
pais, y por lo tanto juega un papel fundamental en su desarrollo
econdmico, social, politico y cultural (...) Una buena imagen exte-
rior representa una ventaja competitiva real, es el activo intangible

mis valioso que poseen los paises. (pp. 3-4)

Ya mencionamos que la marca pais expresa la identidad de un
Estado e identifica sus bienes y servicios y su imagen (institucionali-
dad, estabilidad econémica y seguridad juridica, etc.).

No caben dudas de que tener una buena imagen en el exterior
representa un activo intangible que puede ser capitalizado y trans-
formado en una ventaja competitiva. A titulo ilustrativo, la marca
pais Japdn explota el reconocimiento internacional de la tecnologia
japonesa (su economia pujante, sus marcas reconocidas, como To-
yota, Nissan, Honda, Yamaha, Nintendo, Sony). Segtn el estudio
bianual Country Brand Index 2015-2016 (Brandirectory, s.f.), este
pais obtuvo el primer lugar en la proyeccién de su imagen, seguido
por Suiza, Alemania, Suecia y Canadd (Observatorio Parlamentario,
2016), y el segundo lugar en los afios 2018 y 2022.

Lo mismo se puede decir de Alemania (primer lugar en el Coun-
try Brand Index 2018-2022), que ha capitalizado el reconocimiento
de su cultura, cerveza y gastronomia, tecnologia e institucionalidad,
sus marcas notorias (Volkswagen, BMW, Siemens, Allianz, Porsche,
Audi, Bosch, Lange & Sohne), etc.

Por su parte, la marca pais Francia (quinta en el Country Brand
Index 2022) aprovecha el reconocimiento de la elegancia, lujo y gla-
mour de las marcas francesas (Chanel, Christian Dior, Louis Vuit-

2 Disponible en: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documen-
tos_relacionados/Ponencias/93_19_26al290ct2015_III_SeminarioRegion-
alConstruyendoMarcaPais_Colombia.pdf.
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ton, Chandon) o denominaciones de origen renombradas (Cham-
pagne, Bordeaux, Médoc, Margaux, Saint-Emilion de vinos y los
quesos Roquefort y Camembert), su cultura, musica, arte, historia
y gastronomia. Asimismo, la marca pais Estados Unidos (octava en
el Country Brand Index 2022) tracciona su tecnologfa, innovacién,
seguridad juridica y marcas renombradas (Apple, Pfizer, Oracle, Mi-
crosoft, ebay, Disney, Colgate, los vinos de Napa Valley, etc.).

Cuando este signo distintivo se comunica adecuadamente y se
difunde con una estrategia definida, puede transformarse en una
ventaja competitiva sostenible.’

Ahora bien, ;Argentina y los paises con economias en transicién y
mercados emergentes pueden tener una ventaja competitiva median-
te el uso de un signo pais? Es cierto que los paises con “economias
en transicién y mercados emergentes sufren las consecuencias de una
imagen” baja que se ha formado durante anos o décadas (Anholt,
2005, parr. 17), aun cuando hayan cambiado las condiciones eco-
némicas, politicas e institucionales. Sin embargo, los economistas
afirman que puede modificarse esa percepcion negativa arrastrada
desde afos atrds con distintas estrategias mantenidas en el tiempo
mediante una marca pais usada como herramienta de comunicacién
y difusién de los aspectos positivos y destacables, como Eslovenia e
Irlanda (Anholt, 2005, pérr. 23) o Perd.*

Ese es el camino iniciado por Argentina en el periodo 2004-2008,
luego relanzado en el afio 2018.

3 A nivel global, el informe revelé que la marca pais mds valiosa del mundo
ha sido Estados Unidos, con un valor de “US$26.5 trillion, ahead of China’s
US$21.5 trillion, while Germany overtakes Japan in #3 place with US$4.5
trillion” (Brand Finance, 2022, pdrr. 2).

4 Se adopté un modelo de economia social, credndose el Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectu-
al INDECOPI). También se creé PromPerti como agencia de promocién
de exportaciones y turismo. Asimismo, se firmaron acuerdos de promocién
comercial. En el ano 2007, se logré la designacién de Machu Pichu como
una de las siete maravillas del mundo y se fomenté la gastronomia peruana.
Con esta imagen renovada, se lanzé la marca pais Pert en el afio 2011 (Gagli-
uffi Piercechi, 2018, p. 7).
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4. Requisitos de la marca pais

En general, los autores coinciden en que este signo debe reunir las si-
guientes condiciones. Nosotros los extendemos a la marca provincia,
marca regién y marca municipio.

Veracidad, autenticidad y coherencia. Hay que ser “auténticos y
fieles a si mismos” (Ferndndez, 2018, p. 14). No hay que crear
imdgenes irreales, distorsivas de la realidad.

A diferencia de una marca comercial, no hay que crear ni ser
original ni novedoso, sino que hay que seleccionar lo mejor del
pais, provincia, ciudad y saber comunicarlo bien. Se ha dicho
que “no hay que jugar a crear, sino que hay que jugar a lo que
hay; no puedo cambiar mi historia, mi geografia, mi cultura”
(Arango, 2018, p. 28).

La marca pais, el simbolo o el logo tiene un fin en si mismo,
no puede ser una mera imagen o logo sin contenido ni trasfon-
do (Ferndndez, 2018, p. 12), sino que debe transmitir “valores,
ideales, creencias” (Muls, 2018, p. 12). Tampoco puede limitarse
a un mero conjunto de percepciones de la poblacién ni a lo que
le guste (Arango, 2018, p. 25), sino que debe transmitir lo posi-
tivo, destacable y relevante.

Distintividad. Debe tratarse de una imagen tnica y diferencial
(Arango, 2018, p. 26) que pueda ser identificada por el receptor
del mensaje.

Continuidad y estabilidad. La comunicacién y difusién implica
un esfuerzo para que la imagen del pais sea identificada y reco-
nocida por el receptor y, en general, por los consumidores.

La estabilidad y permanencia en el tiempo de una marca permite
consolidar una imagen de pais. Los cambios reiterados, las mar-
chas y contramarchas confunden al receptor.

En este sentido, “no se puede borrar y rechazar lo anterior y
empezar de nuevo cada tanto” (Ferndndez, 2018, p. 14), pues
se confunde al receptor y se diluye la percepcién de la imagen e
identidad.

Ademis, la comunicacién y difusién implican una inversién en
recursos econémicos con esa finalidad. Las reiteradas modifica-
ciones, las idas y venidas importan un desgaste de recursos fisca-
les y humanos.

17



Marcela Sandra Molina

Consideraciones sobre el régimen juridico aplicable a la marca pais, marca ciudad y marca provincia

* Identitaria. Algunos autores sefialan que debe proyectar la iden-
tidad del pais (fidelidad a si mismo) para lograr la adhesion es-
pontdnea de la poblacién (Ferndndez, 2018, p. 11).

5. Proteccion juridica de estos signos distintivos

La publicidad es una importante estrategia de mercadotecnia que
tiene por objetivo difundir y persuadir al consumidor sobre un pro-
ducto o servicio o insertar una nueva marca en el mercado. Preci-
samente, la marca comercial sirve para identificar productos —indi-
cando el origen empresarial— y posibilitar la publicidad. Hay una
estrecha vinculacién entre marca y publicidad.

Por su parte, la marca pais sirve para identificar no solamente la
procedencia nacional de bienes y servicios (entre ellos, el turismo),
sino también otros aspectos econémicos, sociales, culturales e insti-
tucionales del pais, para asi proyectar la imagen del pais a los fines
de atraer inversiones, fomentar el turismo y facilitar el acceso de los
productos nacionales en el mercado internacional.

Los publicistas, economistas y comunicadores enfatizan este as-
pecto, relegando la cuestién juridica. Sin embargo, la inexistencia de
una proteccién legal adecuada puede llevar al uso indebido o frau-
dulento del signo pais, signo ciudad o signo regién, o puede generar
confusién en el consumidor.

Es necesaria una norma juridica que le reconozca al titular el de-
recho de oponerse al uso por parte de quien no estd autorizado o no
cumple con los requisitos, u oponerse al registro como marca comer-
cial y también ejercer acciones legales para su defensa.

Ahora bien, ;cudl es el régimen juridico aplicable a este signo?
Hay paises que aplican el régimen general de marcas o indicaciones
geogréficas; otros comunican a la OMPI la marca pais como sig-
no, punzones o emblemas oficiales, quedando prohibido su registro
como marca comercial (art. 6 ter del Convenio de la Unién de Pa-
1is); y pocos Estados han sancionado leyes especiales que reglamen-
tan su uso.
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5.1. Registro del signo pais/ciudad/region como marca comercial
Algunos autores sostienen que puede ser registrado y protegido como
marca comercial, aunque reconocen que puede haber trabas (Aragén
Cinovas y Nufiez Villanueva, s.f., p. 38) y generar conflictos. En
ese caso, el signo debe cumplir con los requisitos y condiciones del
régimen marcario: 1) cardcter distintivo: no puede ser descriptivo de
ningun producto; 2) disponibilidad del signo: no puede registrarse
una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad
para distinguir los mismos productos o servicios, ni los signos simi-
lares, ni las denominaciones de origen ni indicaciones geogréficas
conforme a la Ley de Marcas.

Esta exigencia legal puede generar inconvenientes en Argentina,
pues muchos nombres geogrificos de provincias, municipios, locali-
dades y regiones han sido registrados como marcas comerciales com-
plejas en las que el topénimo es el elemento débil (v.gr., Mendoza, Tu-
pungato, Lujdn de Cuyo, etc.) y como indicaciones geogréficas (IG),
denominaciones de origen (DO) o denominacién de origen contro-
lada para vinos (DOC) (v.gr., IG y DOC Lujdn de Cuyo para vinos).

El registro como marca comercial genera, ademds, otros inconve-
nientes. Entre ellos, tiene una vigencia temporal y, a su vencimiento,
debe reinscribirse; asimismo estd sujeta a un plazo de caducidad por
falta de uso (Diez Canseco, 2018, p. 48).

Otro obstdculo importante es el alto costo (Chuez, 2018, p. 56;
Muls, 2018, p. 37; Tinajero, 2018, pp. 54-55), porque tendria que
registrarse en todos los paises para su proteccion global y defensa.
Ademds, deberia registrarse en todas las clases del nomenclador de
marcas, pudiendo dar lugar a oposiciones y litigios por confundibi-
lidad. Asimismo, es embargable, disponible y enajenable, por tanto,
podria pasar a ser titular una empresa privada, desvirtuando los fines
de su creacién y difusién.

Mis alla de estas dificultades, numerosos paises han protegido la
marca pais dentro del régimen marcario en varias clases del nomen-
clador, entre ellos, Perti (Ramirez, 2018, p. 55) y Ecuador (Tinajero,
2018, p. 54). En este tltimo, el Decreto 706/2011 cred la marca pais
“Ecuador ama la vida” y la registré en cuatro clases del Nomenclador,
aunque también comunicé esta marca pais conforme el art. 6 ter del
Convenio de Paris (Tinajero, 2018, p. 54). El mismo criterio sigui6
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Pert.’ Esta doble proteccién, que parece contradictoria, muestra las
dificultades e inseguridad juridica derivadas de la inexistencia de un
régimen legal especifico para la marca pais.

5.2. Denominacion de origen e indicacion geografica

Segtin el Arreglo de Lisboa de 1958, la DO es toda denominacién
protegida que consiste en el nombre de una zona geogréfica o que
contenga dicho nombre

que sirva para designar un producto como originario de dicha zona
geografica, cuando la calidad o las caracteristicas del producto se
deban exclusiva o esencialmente al medio geogrifico, comprendi-
dos los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto

su reputacion.

Por su parte, el art. 22 del Acuerdo de los ADPIC define la IG
como aquella designacién geografica que “identifica un producto
como originario del territorio de un miembro o de una regién o
localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputacién
u otra caracteristica del producto sea imputable fundamentalmen-
te a su origen geogrifico”. Segtin esta definicién amplia, una zona
geogréfica de origen puede consistir en la totalidad del territorio del
pais.

Sin embargo, hay diferencias esenciales entre la marca pais, la
DO y la IG. El signo pais se aplica a todos los bienes y servicios del
pais, mientras que la DO y la IG se aplican a un tnico producto. La
marca pais no garantiza ninguna calidad especial derivada del origen
geogréfico.

5  La marca pais Pert fue registrada como marca comercial en las 45 clases
del Nomenclador y la titularidad se le otorgé a la Comisién de Promocion
del Pert para la Exportacién y el Turismo (PromPert). Como el trémite era
costoso, priorizé el registro en algunos paises (México, Australia, UEIPO) y
clases del Nomenclador de Niza. También comunicé a la OMPI como signo
oficial de control en virtud del art. 6 ter del Convenio de Paris para una
proteccién en 170 paises. Este autor sostiene que dicho articulo solo protege
productos y no servicios (Chuez, 2018, p. 55).
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Lo cierto es que varios paises han comunicado a la OMPI una
IG 0 DO (cuya delimitacién territorial corresponde a todo un pais)
como emblema o signo oficial en los términos del art. 6 ter del Con-
venio de Paris de 1883 y posteriores revisiones. Entre ellos, Francia
ha comunicado la Appellation origine controleé France y la Indication
Geographique;® también la IG Republica de Moldavia’; IG Japén?,
IG Tailandia’ y la IG y DO Argentina."

De ese modo, aseguran la proteccién juridica del nombre geo-
grifico en todos los paises miembros de ese organismo internacio-
nal, pero generan confusién con una DO, que expresa una calidad
especifica derivada exclusiva o esencialmente del medio geogrifico,
comprendidos los factores naturales y humanos; o con la IG, que
identifica un producto cuyas caracteristicas derivan de ese origen
geogréfico.

6 Disponible en: https://6ter.wipo.int/result-detail?offset=1&limit=1&key-
words=%7B%220ffset%22:0,%22limit%22:25,%22searchTex-
%22:%22*%22,%22s0rtBy%22:%22KEY%22,%22searchFields%22:%5B%7-
B%22key%22:%22CC%22,%22val%22:%22FR%22,%220pera-
101%22:%22AND%22%7D%5D%7D&query Type=STRUCT &sortBy=KEY.

7  Disponible en: https://6ter.wipo.int/result-detail?offset=18&lim-
it=18&keywords=%7B%220ffset%22:0,%22limit%22:25,%?22search Tex-
t%22:%22*%22,%22s0rtBy%22:%22KEY%?22,%22searchFields%22:%5B%-
7B%22key%22:%22CC%22,%22val%22:%22MD%22,%220pera-
101%22:%22AND%22%7D%5D%7D&query Type=STRUCT &sortBy=KEY.

8  Disponible en: https://6ter.wipo.int/result-detail?offset=2&limit=18&key-
words=%7B%220ffset%22:0,%22limit%22:25,%22searchTex-
%22:%22*%22,%22s0rtBy%22:%22KEY%22,%22searchFields%22:%5B%7-
B%22key%22:%22CC%22,%22val%22:%22]JP%22,%220pera-
101%22:%22AND%22%7D%5D%7D&query Type=STRUCT &sortBy=KEY.

9  Disponible en: https://6ter.wipo.int/result-detail?offset=5&limit=1&key-
words=%7B%220ffset%22:0,%22limit%22:25,%22searchTex-
%22:%22*%22,%22s0rtBy%22:%22KEY%22,%22searchFields%22:%5B%7-
B%22key%22:%22CC%22,%22val%22:%22TH%22,%220pera-
101%22:%22AND%22%7D%5D%7D&query Type=STRUCT &sortBy=KEY.

10 Disponible en: hetps://6ter.wipo.int/result-detail?offset=1&limit=1&key-
words=%7B%220ffset%22:0,%22limit%22:25,%22searchTex-
%22:%22*%22,%22s0rtBy%22:%22KEY%22,%22searchFields%22:%5B%7-
B%22key%22:%22CC%22,%22val%22:%22AR%22,%220pera-
101%22:%22AND%22%7D%5D%7D&query Type=STRUCT &sortBy=KEY.
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Aclaramos que, conforme a la legislacién argentina, no puede re-
gistrarse el nombre geografico “Argentina” como DO de vinos (Ley
25163) y de otros productos agricolas (Ley 25380 y modificatorias).

5.3. Simbolo del Estado, escudo, ensefia, cufo

Muchos han registrado la marca pais como simbolo del Estado en
el marco del art. 6 ter del Convenio de Paris de 1883 (revisién de la
Haya, 1925). Este articulo dispone:

Los paises de la Unién acuerdan rehusar o anular el registro y pro-
hibir, con medidas apropiadas, la utilizacién, sin permiso de las
autoridades competentes, bien sea como marcas de fdbrica o de
comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los es-
cudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los paises
de la Unidn, signos y punzones oficiales de control y de garantia
adoptados por ellos, asi como toda imitacién desde el punto de
vista herdldico (...) 2) La prohibicién de los signos y punzones
oficiales de control y garantia se aplicard solamente en los casos en
que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas

sobre mercancias del mismo género o de un género similar.

La OMPI tiene una base de datos que contiene los signos, emble-
mas y simbolos. Los Estados que quieran proteger un signo oficial
y emblemas, deben comunicarlo a dicho organismo internacional,
quien notificard a los demds miembros para que ejerzan su derecho
de oposicién.

Hacia julio de 2022, habia 4062 signos y emblemas comunica-
dos a la OMPI por los Estados signatarios del Convenio de Paris de
1883, los cuales quedaron bajo el amparo del art. 6 ter, incluyen-
do no solo emblemas oficiales, escudos y banderas, sino también
nombres geogrificos del pais, marcas pais (signos denominativos y
figurativos) e incluso denominaciones de origen. Entre ellos, Espa-
fia (marca Espana y Spania para la promocién de exportaciones),
Francia (actualmente, logo marca pais), Jap6n (IG Japén, especiali-
dades locales de Japdn), Corea (IG Corea, marcas sectoriales como
productos bajo en carbono, productos de mar), Tailandia (IG Tai-
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landia), Singapur (Sabor de Singapur), Grecia, Islandia, Republica

de Moldavia (marca pais y DOP), Brasil (café do Brasil, Brasil sen-

sacional), México, Canadd, Pert y Ecuador (Ecuador ama la vida).
La proteccién del signo pais dentro del marco del art. 6 ter del

Convenio de Paris tiene las siguientes ventajas:

1. Gozan de proteccién internacional automadtica y sin costo en los
paises que integran la OMPI, salvo oposicién de alguno de ellos
presentada dentro del plazo de 12 meses.

2. Poseen un procedimiento simple de comunicacién a través de la
OMPI y una base de datos centralizada y tnica.

Ahora bien, gla redaccién del art. 6 ter del Convenio de Paris es
suficiente proteccién juridica para el signo pais? ;Estdn protegidos
los signos provincia, ciudad, regién, municipio? En cuanto a esto,
hay dos posturas en el derecho comparado.

Algunos autores sostienen que el citado articulo del Convenio
internacional menciona otros emblemas, por tanto, pueden incluirse
todos los signos oficiales, cualquiera sea su finalidad, entre ellos, la
marca parfs.

Otros han cuestionado este criterio de proteccién por las siguien-
tes razones: a) este articulo incluye solamente simbolos, emblemas
oficiales y otras expresiones de la soberania, pero no el nombre del
pais (Muls, 2018, p. 36); b) tiene una aplicacién limitada y una pro-
teccién minima; cada pais asume la obligacién solamente de denegar
el registro como marca y hacer cesar el uso sin autorizacién (Espino-
sa, 2018, p. 49); ¢) puede ser impugnada por otros paises; d) la mar-
ca pais no es un simbolo patrio segun algunas legislaciones (v.gr., en
las legislaciones de los paises andinos) (Diez Canseco, 2018, p. 46).

Nosotros agregamos que las marcas provincias, ciudad o regién
no quedan comprendidas en el art. 6 ter del Convenio, salvo que
sea comunicado como signo o emblema por las autoridades del pais.

Por eso, algunos autores propugnan una ampliacién del art. 6
ter del Convenio de Paris de 1883 o una convocatoria al Comité
Permanente del Derecho de Marcas de la OMPI “para acordar una
interpretacién concertada” (Espinosa, 2018, p. 51).
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5.4. Categoria sui generis

Ya mencionamos que la marca pais (marca ciudad, marca regién,
marca municipio) presenta caracteristicas peculiares que la diferen-
cian de las marcas comerciales por su titularidad (Estado), por su
finalidad (econémica, comercial, turismo, cultural), por los objetos
a los que se aplica (bienes y servicios, bienes intangibles como el pa-
trimonio cultural y natural, etc.), por su alcance general o sectorial
(todos los bienes y servicios) y por la naturaleza del acto de creacién
(acto estatal).

Algunos autores sostienen que se trata de una figura juridica de
naturaleza sui generis, debido a su origen, objetivos, repercusién y
problemadtica. Este signo “desborda las fronteras de las naciones y
trasciende el dmbito de la propiedad intelectual, e inexorablemente
debe ser analizada, regulada y protegida dentro de un marco juridico
combinado de derecho internacional publico y de derecho de pro-
piedad intelectual” (De Roca, 2016, p. 91).

En el derecho comparado, algunos autores entienden que la pro-
teccién a través de la legislacion de competencia desleal, o de indica-
ciones geograficas o de marcas comerciales es parcial e insuficiente,
toda vez que estd regida por el principio de especialidad y territo-
rialidad. Por eso, ha propuesto crear una modalidad sui generis de
proteccién dentro del dmbito de la propiedad intelectual, simple y
de bajo costo.

6. Debate acerca de la marca pais en el seno de la OMPI

En el plano internacional, atin no hay una definicién concertada de
lo que es una marca pais ni una proteccién especifica para este signo
distintivo.

En el seno de la OMP], se han replicado las distintas posturas de
la doctrina mencionadas precedentemente. Algunos paises sostienen
que el régimen marcario ofrece una proteccién adecuada y que ni si-
quiera los costos son excesivos en comparacién con los de marketing,
diseno y publicidad. Otros afirman que es necesaria una proteccion
adicional (Muls, 2018, p. 38). Este ultimo grupo se subdivide en:
a) aquellos que sostienen que es suficiente una modificacién del art.
6 ter del Convenio de Paris de 1883; b) aquellos que proponen un
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acuerdo sobre su interpretacién; c) aquellos que proponen una regu-

lacién sui generis.

Hasta la fecha, se han presentado dos propuestas para regular
las marcas pais. La primera fue presentada por Jamaica y Barbados
en el afo 2014, propiciando la suscripcién de un tratado interna-
cional con el objeto de proteger los nombres de paises (De Roca,
2016, p. 88). La segunda fue el proyecto de Perti ante la OMPI en
la trigésimo novena sesién (Ginebra, 2018) (anexo, SCT/39/9 de
fecha 05/04/2018). Concretamente, propuso un sistema de recono-
cimiento y proteccién comun de la marca pais en los Estados miem-
bros. Los aspectos relevantes de esta propuesta son:

* Laimprescriptibilidad e inembargabilidad del signo distintivo.

* La titularidad de la marca pais segtin lo que establezca cada Es-
tado.

e La proteccién automdtica desde la comunicacién que haga el
respectivo Estado, siempre que otro no plantee objeciones den-
tro del plazo de 90 dias desde la comunicacién.

* Lavigencia de la marca pais por tiempo indeterminado. La obli-
gacién de proteccién de una marca pais cesard a pedido expreso
del Estado miembro que la hubiese comunicado.

* Cadaestado determinard la cantidad y variantes de la marca pais.

* Los efectos de la proteccién de la marca pais en los demds Es-
tados: 1) cada Estado miembro denegard, de oficio o a peticién
de parte, el registro o la proteccién de una marca, nombre co-
mercial, rétulo, ensefia, lema comercial o cualquier otro signo
distintivo que sea idéntico o similar a una marca pais; 2) cada Es-
tado miembro anulard, de oficio o a peticién de parte, cualquier
registro que hubiese concedido en contravencién o mediando
mala fe; 3) cada Estado miembro adoptard, de oficio o a peti-
cién de parte, las medidas necesarias para impedir o hacer cesar
cualquier uso o inminencia de uso de un signo que sea idéntico
o similar.

7. Régimen comun de marca pais en la Comunidad Andina:
norma comunitaria pionera
La Comisién de la Comunidad Andina (CAN) aprobé la Decisién
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876/2021, que establecié un régimen sobre marca pais para sus

miembros, cuyos lineamientos son los siguientes:

* Los paises miembros cuentan con un plazo de tres meses conta-
dos a partir de la recepcién de la comunicacién para presentar
sus objeciones. La objecién tinicamente es procedente: a) cuando
sea idéntica o contenga una marca o lema comercial previamente
protegido; b) reproduzca, imite o contenga una IG o una DO
que no sea del pais miembro que comunica la marca pais; c) con-
sista en el nombre de comunidades indigenas, afroamericanas;
d) sea contraria a la moral, orden publico o buenas costumbres.

e Tiene una proteccién por tiempo indeterminado.

* Esimprescriptible e inembargable.

* Posee proteccién de oficio o a peticién del titular.

e Tiene régimen de infracciones. La oficina competente podrd
ordenar: a) el cese de los actos en infraccién; b) el retiro de los
circuitos comerciales de los productos y materiales en infraccién;
¢) la prohibicién de importacién o exportacién de los productos
o medios en infraccién; d) la adopcién de medidas para evitar
la continuacién o la repeticién de la infraccién; b) el cierre tem-
poral o definitivo del establecimiento; e) la publicacién de la
resolucion a costa del infractor.

8. La marca pais Argentina y sus variantes

8.1. Antecedentes de la marca pais Argentina

La gestacién de la marca pais de Argentina se produjo a partir de la
imagen como destino turistico (Echeverri Canas y Estay-Niculcar,
2013, pp. 195-196), sus paisajes naturales (Iguazt, Calafate, Us-
huaia, etc.), su gastronomia y vinos (malbec), su vida nocturna, cul-
tura y masica (v.gr., el tango, el malambo) para proyectar la imagen
positiva del pais.

Entre los afos 1997 y 2005, el Ministerio de Turismo empez6 a
utilizar algunas marcas con fines de promocién turistica. Esa finali-
dad y el fortalecimiento de la imagen del pais han permanecido a lo
largo de la construccién y consolidacién de la marca Argentina.
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8.2. Creacion y consolidacion de la marca Argentina
Consideramos que hay tres etapas bdsicas'' en el desenvolvimiento
de la marca Argentina como signo distintivo global, intersectorial y
general, para todos los bienes y servicios, no limitado a la promocién
turistica, sino también para la atracciéon de inversiones y fomento de
las exportaciones.
1- Etapa de creacion
En el afio 2004, se comenz a gestar la creacién del isologotipo de la
futura marca pafs, mediante la convocatoria a un concurso publico
nacional para la seleccién de un disefo.

El Decreto 1372/2008, modificado por el Decreto 2102/2008,
cre formalmente la “Marca Argentina” y aprobé el isologotipo.

Argentina

El art. 2 del citado decreto cred la Comisién intersectorial de la
estrategia marca pais Argentina, integrada por representantes del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, de la Secretarfa de Turismo (de-
pendiente de la Presidencia) y de la Secretaria de Medios de Comu-
nicacién (Jefatura de Gabinete). Este mismo decreto le asigné las
siguientes atribuciones: 1) administrar y gerenciar la estrategia marca
pais; 2) articular y coordinar el uso de la “Marca Argentina” con el
sector publico y el privado; 3) coordinar el trabajo interjurisdiccional.

En el periodo 2008-2014, la marca pais fue usada por mds de 160
empresas argentinas para la promocién de sus productos o servicios
exportables.

Asimismo, mediante el Decreto 699/2014, se aprobé una modifi-
cacién visual y de colores del disefio original de la “Marca Argentina”.

11 En la pdgina oficial del Gobierno nacional se mencionan nueve etapas. Dis-
ponible en: https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/marca-pais/historia.
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Argentina Argentina

S <

Por su parte, el Ministerio de Turismo dicté la Resolucién
178/2014, por la cual aprobé el manual de uso de la “Marca Argen-
tina”, que contiene una descripcién de las caracteristicas del disefio,
su uso y otras reglas técnicas (isologotipo, tipografia, color, diagra-
macioén, aplicacion, merchandising, aplicacién, animacién), pero no
establece concretamente derechos, prohibiciones y deberes y tampo-
co un régimen sancionatorio.

Debemos senalar que, ademds, se han creado marcas sectoriales
como “alimentos argentinos una eleccién natural” para los produc-
tos agricolas. Este signo fue registrado en el Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial (INPI) como marca comercial, figurando
como titular la Secretaria de Agricultura-Estado argentino. Esta
marca no fue renovada a su vencimiento, quedando otros signos con
una posible similitud confusionista a nombre de particulares, a pesar
de que ese mismo signo también fue comunicado a la OMPI como
emblema nacional (art. 6 ter del Convenio de Paris).

Otros signos marcarios registrados en el INPI son: “Argentina
Carnaval Federal de la Alegria” (titular: Ministerio de Turismo-Esta-
do argentino), “Argentina Late con vos” (titular: Instituto de Promo-
cién Turistica), “Argentina comparte” (titular: Jefatura de Gabine-
te-Estado argentino), “Argentina tierra de vinos” (titular: Ministerio
de Turismo), “Argentina Trabaja’, “Argentina creativa’, “Argentina
organiza” (titular de los tres signos: Ministerio de Desarrollo Social),
“Argentina es tu mundo: date una vuelta” (titular: Ministerio de Tu-
rismo-Estado Argentino).

Hay algunos signos y emblemas que fueron comunicados a la
OMPI en el marco del art. 6 ter del Convenio de Paris, como el lo-

gotipo “MAR ARGENTINO, salvaje y austral”;'* también el signo

12 Disponible en: https://6ter.wipo.int/result-detail?offset=3&lim-
it=18&keywords=%7B%220ffset%22:0,%221imit%22:25,%22search Tex-
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“Alimentos Argentinos una eleccién natural”,”” la IG Argentina y la
DO Argentina.

2- Etapa de reformulacion de la marca pais

En el ano 2018, el Decreto 191/2018 aprobé un nuevo disefio, invo-
cando la conveniencia de la actualizacién y de la expresién de mensa-
jes cohesionados, claros y que coadyuven al éxito y buena percepcién
a nivel nacional e internacional. Consideré prioritario articular una
nueva estrategia nacional, coordinando esfuerzos del sector ptblico
y privado para optimizar la imagen de la Republica Argentina en el
exterior. Este decreto establecié un nuevo disefio y variantes:

® &

Argentina Argentina

Argentina Argentina

® o

Argentina Argentina

t%22:%22%%22,%22s0rtBy%22:%22KEY%22,%22search-
Fields%622:9%5B%7B%22key%22:%622CC%22,%22val%22:%22AR%22,%220pera-
01%22:9%22AND%22%7D%5D%7D&query Type=S TRUCT &sortBy=KEYhttps://6ter:
wipo.int/result-detail?offset=4&limit=1&keywords=%7B%220ffset%22:0,%22lim-
1t9022:25,%22search Text%22:%22*%22,%22s0rtBy%22:%22KEY%22,%22search-
Fields%622:9%5B%7B%22key%22:%622CC%22,%22val%22:%22AR%22,%220pera-
©01%622:9622ANDY622967D%5D%7D8query Type=S TRUCT 8csortBy=KEY,

13 Disponible en: https://6ter.wipo.int/result-detail?offset=3 &limit=18&key-
words=%7B%220ffset%22:0,%22]1imit%22:25,%22searchTex-
1922:%22*%22,%22s01tBy%22:%22KEY%22,%22searchFields%22:%5B%7-
B%22key%22:%22CC%22,%22val%22:%22AR%22,%220pera-
101%22:%22AND%22%7D%5D%7D&query Type=STRUCT &sortBy=KEY.
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Poco después, la Resolucién 223/2019 aprobé el Reglamento de
uso de la “Marca Argentina”, siendo autoridad de aplicacién la Se-
cretarfa de Turismo.

Se concibié la marca pais Argentina como una herramienta de
politica estatal para la promocidn, que procura consolidar la imagen
del pais a nivel nacional e internacional, impulsar el turismo, las ex-
portaciones, atraer inversiones y difundir la cultura argentina (con-
siderandos del decreto). En definitiva, receptd una visién econdémica
del signo pais._

Entre 2018 y 2020, se opt6 como forma de proteccién el art. 6 ter
Convenio de Paris de 1883, comunicando el signo pais a la OMPI.

3- Etapa de la nueva marca pais en el contexto de crisis sanitaria y
economica

El disefio de la “Marca Argentina” del afio 2018 tuvo una vigencia
de tres anos. Nuevamente, se volvid a cambiar su diseho mediante el
Decreto 460/2021, invocando argumentos similares a los expresados
en la fundamentacién del Decreto 699/2018. En los considerandos
del nuevo decreto, se reiterd

que la Marca Pais Argentina es una politica de Estado interdisci-
plinaria y multisectorial, dtil como herramienta de promocién de
la Reptblica Argentina y la consolidacién de su imagen a nivel
nacional e internacional, impulsando el turismo, las exportaciones,

la captacién de inversiones y la difusién de la cultura.
A los efectos de alinear el otorgamiento del uso y estrategia de la

marca pais Argentina, se aprob6 un nuevo reglamento mediante la
Resolucién 60/2021.

Argentina

A partir de julio de 2021, se volvié a la estrategia anterior, esto es,
se registré ante el INPI a solicitud del Ministerio de Turismo, pero
no se cancel la comunicacién en la OMPI del signo pais anterior.
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8.3. Marcos reglamentarios de la marca pais Argentina

La Resolucién 223/2019 aprobé el Reglamento de uso de la marca

Argentina, siendo autoridad de aplicacién la Secretaria de Turismo.

La licencia de uso es otorgada en forma gratuita por la Secretaria
de Turismo por un plazo de 2 afos, renovable a solicitud del inte-
resado si se presenta con 30 dias de anticipacién al vencimiento. Es
intransferible y no goza de exclusividad.

La citada resolucién prevé los siguientes tipos de usos:

* Institucional. Es el otorgado a personas fisicas y personas juri-
dicas de derecho publico o privado para el uso en sus comuni-
caciones institucionales, tales como pdgina web, redes sociales,
papeleria en general, material promocional de distribucién gra-
tuita, publicidad referida a la trayectoria de la institucién o a la
prestacién de sus servicios.

*  Comercial. Autoriza el uso de la marca pais para acompanar a
marcas registradas que distinguen productos argentinos, efectua-
do por personas fisicas o personas juridicas que realizan activi-
dades econdmicas, a través de etiquetas, envases, envoltorios y
publicidad referida al producto. Cuando la marca del solicitante
identifica un portafolio de productos, solamente se autoriza el
uso del signo si los productos son 100% argentinos.

Los criterios de evaluacién y concesion son estrictos: actividad de
exportacién, productos de calidad certificada, empresas con capital
mayoritario argentino, empresas sostenibles, innovadoras, disrupti-
vas, sin antecedentes penales ni concursales, situacion fiscal y tribu-
taria regular. Incluye a los ganadores del premio Exportar y empresas
del programa Exportar Buen Disefio.

Una vez culminado el proceso de evaluaciéon de la solicitud, la
autoridad de aplicacién emite el acto administrativo otorgando la
licencia de uso. En caso de denegatoria, se notifica al solicitante,
quien puede solicitar la reevaluacién adjuntando elementos proba-
torios para la consideracién de la autoridad.

Este decreto establece un régimen de sanciones por transgresion al
régimen de uso (uso contrario a la reglamentacién, incumplimiento de
deberes y condiciones de uso, o uso en productos que no fueron auto-
rizados), asignando potestad sancionatoria a la Secretarfa de Turismo.
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El licenciatario, ademds del uso de la marca pais Argentina, puede
acceder a: 1) descuentos en la promocién comercial; 2) prioridad en
la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional; 3)
prioridad para participar en rondas de negocios, visitas de Estado,
delegaciones oficiales y misiones organizadas por la Agencia Argenti-
na de Inversiones; 4) realizar acciones de promocién conjuntas, etc.

La Resolucién 60/2021 aprobé un nuevo reglamento, que sigue
en lineas generales el anterior (que fue aprobado por la Resolucién
223/2019) en cuanto al régimen de concesién de licencias de uso, su
gratuidad, plazo de vigencia y renovacién, suspensién, revocacion,
derechos y obligaciones de los licenciatarios, ademds de introducir
algunas modificaciones (asigna la atribucién de otorgar las licencias
al Ministerio de Turismo, agrega nuevos criterios de concesién prio-
ritario, como empresas gestionadas por mujeres, sello orgdnico ar-
gentino, etc.).

8.4. Reflexiones sobre la marca pais argentina y la insuficiencia
de su proteccion legal

En la creacién y proteccién de la marca pais Argentina, podemos
observar marchas y contramarchas.

A lo largo de los afos, se han seguido distintas formas de protec-
cién. Los Decretos 1372/2008, 699/2014 y 460/2021 optaron por
la proteccién dentro del régimen marcario, por tanto, registraron la
marca pais en el INPL. En cambio, la marca pais creada por el De-
creto 191/2018 protegié el logo dentro del marco del art. 6 ter del
Convenio de Paris.

Llama la atencién que en una misma gestién de gobierno haya
usado dos criterios. Por un lado, la marca Argentina y su logo en el
periodo 2008-2016 sujeta al régimen de marcas comerciales. Por
otro lado, algunas marcas sectoriales fueron protegidas en el marco
del art. 6 ter del Convenio de Paris (“productos orgdnicos” y “Mar
Argentino, salvaje y austral”). También la DO Argentina y la IG
Argentina, creando una confusién entre marca pais y denominacién
de origen.

Cuando el Decreto 460/2021 cred una nueva marca pais Argen-
tina (con un nuevo disefo), la registré en el INPI, pero no cancel6
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el precedente signo aprobado por el Decreto 191/2018 derogado y
que fuera anteriormente comunicado a la OMPI en el marco del art.
6 ter del Convenio de Paris.

Los sucesivos logotipos e isotipos ponen en evidencia falta de
continuidad, permanencia y estabilidad, contraviniendo las carac-
teristicas que debe tener una marca pais. Cada vez que se modifica
sustancialmente el logo, debe comenzarse una nueva campafa de
difusién, lo que implica un gasto de recursos econémicos.

En definitiva, esta marca pais se aproxima a un signo de gobierno
que identifica una gestién gubernamental.

Por otro lado, en Argentina se han creado marcas provincias,
marcas ciudad y marcas municipio. Algunas han sido registradas en
el INPI; otras no. La proliferacién de estos signos nos lleva a indagar
sobre su proteccién legal en forma separada de la marca pais.

9. Otros signos distintivos: marcas provincia, marcas ciudad,
marcas region y marcas municipio

A continuacidn, se detallan otros signos distintivos como signos in-
tersectoriales locales que se han aprobado en Argentina:

1- Marca provincia. Entre ellas, “San Juan, la estrella de los An-
des”, “San Juan a la mesa”, “San Juan Boureau”, “San Juan y su mu-
sica”,
de San Juan); “Entre Rios exporta” (titular: Consejo Empresario de
Entre Rios); Misiones; Neuquén; Rio Negro; “Jujuy, energfa viva”

San Juan aventura” (titular: Ministerio de Turismo, provincia

(titular: provincia de Jujuy), “Jujuy corazén andino. Festival interna-
cional del arte sustentable” (titular: Fundacién para el Desarrollo, la
Cultura y el Arte, Salta); “Tucumdn late” (titular: Ente Provincial de
Turismo, Tucumdn); “Catamarca, hermosa por naturaleza” (titular:
Secretarfa de Turismo, Catamarca); “La Rioja Argentina” (titular:
provincia de La Rioja); San Luis; “Espacio origen Chaco: elegi lo
nuestro” (titular: Ministerio de Industria y Comercio, Chaco); “Sa-
bores del Chaco” y “Chaco el secreto de Argentina” (titular: provin-
cia de Chaco); “Formosa da gusto” (titular: Agencia de desarrollo
Empresarial, Formosa); “Corrientes es payé” (titular: provincia de
Corrientes); “Cérdoba, todo lo que querés, todo el afio” (titular:
Agencia Cérdoba Turismo); “Origen Chubut productos patagdni-
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cos” (titular: provincia de Chubut); “Santa Cruz-Patagonia” (titular:
provincia de Santa Cruz); “La Pampa Argentina” y “La Pampa beef”
(titular: provincia de La Pampa); “Buenos Aires ciudad”, “Buenos
Aires ciudad activa”, “Buenos Aires playa”, “Buenos Aires Gobierno
de la Ciudad”, “Buenos Aires limpia Buenos Aires” (titular: Ciudad
Auténoma de Buenos Aires).

2- Marca ciudad. Por ejemplo, “Ciudad de Mendoza”; “Puerto
Madryn”; “Mar del Plata, la ciudad que todos queremos” (titular:
Ente Municipal de Turismo, Mar del Plata); “La Plata”; “Pinamar”;
“Santa Fe Global” (titular: Ministerio de la Produccién de Santa
Fe); “Rosario”, “Rosario panamericanos” (titular: Municipalidad
de Rosario); “Bariloche: quiero estar ah{” (titular: Ente Mixto de
Promocién Turistica, Bariloche); “San Martin de Los Andes”; “Villa
Carlos Paz”; “Calafate tierra de glaciares” (titular: Municipalidad de
Calafate).

3- Marca regién. Algunas son: “Patagonia Argentina’; “Valle de
Uco”.

4- Marca municipio. Entre ellas, “Tandil: un lugar sonado”,
“Tandil productos tradicionales” (titular: Municipalidad de Tandil);
“Ciudad de Mendoza, capital internacional del vino” (titular: Mu-
nicipalidad de Mendoza); “Tupungato Valle de Uco”, “Tupungato
espiritu de altura”, “Tupungato enamora’, “Tupungato capital de la
nuez y los vinos de altura” (titular: Municipalidad de Tupungato).

Con relacién a la proteccién juridica de estos signos locales, los
Gobiernos han seguido distintos criterios. Algunos los han registra-
do como marcas y otros los han creado por ley o decreto, pero no
han avanzado en su proteccién juridica.

Cabe preguntarse si estos signos podrian invocar la proteccién
del art. 6 ter del Convenio de Paris. Este convenio internacional so-
lamente prevé la incorporacién de emblemas y simbolos nacionales.

Sin embargo, en nuestro pais, la Ley 22362 ha adoptado un cri-
terio amplio, dado que el art. 3, inc. f) prohibe el registro de “letras,
palabras, nombres, distintivos, simbolos que usen o deban usar la
Nacién, las provincias, las municipalidades, las organizaciones reli-
giosas y sanitarias”. Teniendo en cuenta la amplitud de este articu-
lo, podrian incluirse los signos locales en la prohibicién de registro
como marca comercial.
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Aun asi, quedan numerosos interrogantes: ;cudl es la autoridad
competente para recibir esas solicitudes de los Gobiernos locales?
¢Podrian ser comunicados ante la OMPI por el Estado argentino en
los términos del art. 6 ter del Convenio de Paris?

10. Algunos conflictos entre la marca comercial, la IG y la mar-

ca pais (marca region, marca ciudad, marca provincia)

Como ya se menciond, se han creado numerosas marcas region,

marcas ciudad y marcas provincia, ademds de la marca Argentina y

otras marcas pais sectoriales. Sin embargo, esos nombres geograficos

también se encuentran, en algunos casos, registrados como marcas
comerciales por particulares en varias clases del nomenclador. Otras
se encuentran registradas como IG.

Debemos tener presente que la jurisprudencia nacional admite
como principio general la registrabilidad de los nombres geograficos,
interpretando restrictivamente la prohibicién del art. 3, incs. f) y g)
de la Ley 22362, entendiendo que se refiere a nombres y distintivos
oficiales del Estado. Por otro lado, ha entendido que el nombre geo-
gréfico es de uso comdn no monopolizable, pero puede integrar un
conjunto marcario si existen elementos inconfundibles (fallo iz re
The Scotch Whisky Association, 2000).

No obstante, creemos que hay vacios normativos que quedan sin
resolver:

* La necesidad de no diluir la capacidad distintiva del signo y no
confundir al consumidor con distintos tipos de signos (marca
comercial, marca pais/regién/ciudad, IG, DO).

* Definir la autoridad competente para recibir las solicitudes de
incorporacién a la prohibicién del art. 3, inc. f) de la Ley 22362
y el deber del Estado nacional de comunicarlo ante la OMPI
para su proteccién internacional.

*  Prever una vigencia de la prohibicién por plazo indefinido.

11. Conclusiones
Las particularidades y las caracteristicas, pero especialmente la gran
difusién de estos signos distintivos, su importancia econdémica y la

35



Marcela Sandra Molina

Consideraciones sobre el régimen juridico aplicable a la marca pais, marca ciudad y marca provincia

inversién de fondos publicos en su publicidad, llevan a preguntarnos

sobre el régimen juridico aplicable para brindar seguridad juridica y

prevenir la competencia desleal.

En nuestro pais, el Decreto 1372/2008 creé la “Marca Argenti-
na’ para la promocién de las exportaciones y el turismo. También se
han aprobado otros signos distintivos: marcas ciudad, marcas regién
y marcas provincia.

Lo cierto es que en el ordenamiento juridico argentino no hay
un marco regulatorio general de la marca pais, marca ciudad/marca
regién/marca municipio, lo que ha llevado a seguir distintos criterios
legales en su instrumentacién. En algunos casos, se ha registrado
como marca comercial, y en otros, se solicité la incorporacién en el
régimen del art. 6 ter del Convenio de Paris, o se crearon por ley o
decreto sin haber sido registrados, quedando con una débil protec-
cién juridica o sin ella.

Por otro lado, pueden generarse conflictos entre distintos signos
distintivos: marcas comerciales, marcas pais (provincia, ciudad, re-
gién), DO, IG, designaciones comerciales y nombres de dominio.

La seguridad juridica, la prevencién de conflictos con titulares de
otros signos distintivos, la prevencién de oposiciones de otros Esta-
dos, la proteccién de inversiones en publicidad y difusidn requieren
una adecuada proteccién juridica.

De lege lata consideramos que la marca pais, provincia, ciudad,
regién deberia incluirse en el art. 3, inc. f) de la Ley 22362.

No obstante, de lege ferenda recomendamos que la reglamenta-
cién prevea especificamente la proteccién del signo pais, signo re-
gién, signo ciudad y signo municipio, sea intersectorial o sectorial.
En particular, deberia:

* DPrevenir la dilucién de la capacidad distintiva del signo y no
confundir al consumidor con distintos tipos de signo (marca co-
mercial, marca pais/regién/ciudad, IG, DO).

* Definir la autoridad competente para recibir las solicitudes de
incorporacién a la prohibicién del art. 3, inc. f) de la Ley 22362
y el deber del Estado nacional de comunicarlo ante la OMPI
para su proteccién internacional.

*  Crear en el INPI una base de datos de signos incluidos en el art.

3, inc. ) de la Ley 22362.
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En el 4mbito internacional, propiciamos que el Estado argentino
en la OMPI asuma una firme postura en defensa del régimen de la
marca pais/ciudad/regién/ municipio. Si bien lo ideal serfa un régi-
men especial, como el propiciado por la delegacién peruana, cree-
mos dificil su aprobacién en razén de los intereses en juego en el
seno de la OMPIL. Por eso, resulta mds factible en un futuro préximo
la ampliacién del alcance del art. 6 ter Convenio de Paris para que
incluya expresamente la marca pais, marca regién, marca ciudad y
marca municipio.
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Resumen

A pesar de que los elementos de uso comiin constituyen un componente usual de
los signos distintivos que identifican productos o servicios en el comercio, actual-
mente no hay una definicién concreta y clara sobre cudles son estos elementos.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las oficinas de registro y los
jueces nacionales han abordado dichos elementos desde una doctrina que no es
congruente con la propia jurisprudencia comunitaria, lo cual ha generado graves
inconsistencias de orden juridico.

Esto ha llevado a pronunciamientos que, en algunos casos, pueden resultar con-
fusos y contradictorios por parte de las entidades nacionales y supranacionales,
donde no solo se mezclan y confunden diferentes conceptos, sino que ademds se
han aplicado formas de abordarlos que resultan poco rigurosas y que no obedecen
a la realidad del mercado.

El presente articulo tiene por objeto: 1) poner en evidencia las contradicciones
que se presentan en la doctrina y la jurisprudencia frente a la definicién, la clasifi-
cacién y la forma en la que se abordan los elementos de uso comun; 2) proponer
una definicién consistente sobre los elementos de uso comun; 3) establecer una
clasificacién de dichos elementos; 4) sugerir un criterio de aproximacién de cara a
solicitudes de registro marcario que incluyan tales elementos.

Palabras clave: signos distintivos, marcas, elementos de uso comin, marcas débi-
les, elementos débiles, tribunal andino, particulas de uso comun, vocablos de uso
comun, designacién comdn.
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Elements of Common Use in the Andean Community Law

Abstract

Despite that the elements of common use constitute a usual component of the
distinctive signs that identify products or services in commerce, currently there is
no specific and clear definition of what these elements are. The Court of Justice
of the Andean Community, the registry offices and national judges have analyzed
these elements from a doctrine that is not consistent with the community juris-
prudence, which has generated serious legal inconsistencies.

This has led to pronouncements that in some cases can be confusing and con-
tradictory by national and supranational entities, where not only it has mixed
concepts and different ones, but also has approached them in ways that are not
rigorous and do not correspond to the reality of the market.

The purpose of this article is: 1) To highlight the contradictions that arise in the
doctrine and jurisprudence regarding the definition, classification and the way
in which the elements of common use are analyzed. 2) Propose a consistent defi-
nition of common use elements. 3) Establish a classification of said elements. 4)
Suggest an approximation of criteria for requests regarding trademark registration
that include such elements.

Key words: distinctive signs, trademarks, elements of common use, weak marks,
weak elements, Andean Court, commonly used particles, commonly used words,
common designation.

Elementos de uso comum no direito comunitario andino

Resumo

Apesar de os elementos de uso comum constituirem uma componente habitual
dos sinais distintivos que identificam produtos ou servicos no comércio, atual-
mente nio existe uma defini¢io especifica e clara do que sdo esses elementos. O
Tribunal de Justica da Comunidade Andina, os cartdrios e os juizes nacionais
abordaram esses elementos a partir de uma doutrina que nio ¢é consistente com a
prépria jurisprudéncia comunitdria, o que gerou graves inconsisténcias juridicas.
Isto tem levado a pronunciamentos que nalguns casos podem ser confusos e con-
traditdrios por parte de entidades nacionais e supranacionais, onde nio sé se mis-
turam e se confundem diferentes conceitos, como também formas de os abordar
que nio sio rigorosas e nio obedecem a realidade das o mercado.

O objetivo deste artigo é: 1) Destacar as contradigées que surgem na doutrina e
na jurisprudéncia quanto 2 definicio, classificagio e forma como sio tratados os
elementos de uso comum. 2) Propor uma definicio consistente de elementos de
uso comum. 3) Estabelecer uma classificagio dos referidos elementos. 4) Sugerir
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um critério de aproximagio para pedidos de registro de marcas que incluam tais
elementos.

Palavras-chave: sinais distintivos, marcas registradas, elementos de uso comum,
marcas fracas, elementos fracos, corte andina, particulas comumente usadas, pala-
vras comumente usadas, designagio comum.

1. Los elementos de uso comun desde la doctrina tradicional
Comenzamos por definir qué entiende la doctrina por elemento de
uso comiin y cudles son los diferentes tipos que refieren la normativa,
la doctrina y la jurisprudencia.

Para ello, consideramos conveniente referirnos a la obra Derecho
de marcas del profesor Jorge Otamendi (2017), que, seguramente, es
la mds citada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
(en adelante, TJCA) y la que mds ampliamente se refiere a dichos
elementos, los cuales define de la siguiente forma:

En este capitulo me interesa tratar el tema de la irregistrabilidad
per se de esos elementos de uso comun. Son asi denominados por
una de dos razones: o por estar contenidos en varias marcas o bien
por ser evocativos del producto o de alguna de sus caracteristicas.
Esto los hace de uso comtin porque cualquiera podria incluirlos en
una marca, siempre que fuera inconfundible con otras anteriores.

(Otamendi, 2017, p. 62)

Sin desconocer la importancia y magnitud de la obra de Otamen-
di, adoptar esta definicién sobre los elementos de uso comtn resulta
inconveniente a la luz de la jurisprudencia comunitaria. Lo anterior,
por dos razones: primero, porque la presencia de un elemento en
una pluralidad de marcas o registros marcarios no implica necesa-
riamente que este sea de uso comun; segundo, porque los elementos
evocativos no necesariamente corresponden a elementos de uso co-
mun. A continuacién, desarrollaremos ambos presupuestos.
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1.1. La presencia de un mismo elemento en una pluralidad de
registros marcarios

El criterio referido por el profesor Otamendi (2017) sefala que basta
con que un mismo elemento esté contenido en seis registros de dis-
tintos titulares para que sea considerado de uso comun:

No hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas regis-
tradas que deben incluir una determinada particula para que ésta
sea considerada de uso comtn. Aunque asf se la ha calificado por
estar incluida en seis registros de distintos titulares. Digo de dis-
tintos titulares porque si esas marcas pertenecieran a uno o a unos

pocos, no habria ese uso generalizado. (Otamendi, 2017, p. 229)

Esta misma postura ha sido adoptada por el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina en los procesos 4-1P-95 (TJCA, Marca
GRANOLAJET, 1996), 77-1P-2001 (TJCA, Marca CHOCOVI-
TOS, 2002), 49-1P-2003 (TJCA, Marca VITAMASA, 2003), 98-
IP-2004 (TJCA, Marca MOTORKOTE 100, 2004) y 159-IP-2005
(TJCA, Marca SENSOGARD, 2005), entre otras, y ha sido replica-
da por las oficinas de registro de Bolivia, Perti y Colombia. En uno
de tales casos, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENA-
PI) de Bolivia manifesté que:

Con relacién a los términos de uso comuin, ademds de considerar
el principio de verdad material consignado en la LPA, se tomé en
cuenta la jurisprudencia contenida en la Interpretacién Prejudicial
126-1P-2004 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
que senala el requerimiento de seis registros que incorporen un
término para que éste sea considerado de uso comun, verificdindose
en la base de datos del SENAPI, cinco registros de marcas que uti-
lizan el vocablo “AMIGO” de tres distintos titulares dentro de la
“clase internacional 367, por lo que no corresponde considerarlo

como de uso comin y no se puede aplicar la excepcién de visién de

conjunto (...). (SENAPI, Proceso 176/2016, 2016)

Asimismo, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
(IEPI) senalé lo siguiente en un caso similar:
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Previo a determinar la eventual similitud confusionista de los si-
gnos en pugna, esta Sala considera pertinente analizar la naturaleza
de los mismos; en tal sentido, una vez revisada la base de datos
institucional, se pudo comprobar que existen varios registros de
diferentes titulares que coexisten pacificamente, que incluyen el
término ‘BOOM’ para identificar los productos de la Clase Inter-

nacional No. 30

MARCA TITULAR CLASE | TiTULO
ZOOM BOOM CONFITES ECUATORIANOS C.A. 30 5210-97
KATA BOOM WESTERN INTERTRADE LTD. 30 1923-09
BOM BON BOOM COLOMBINAS.A. 30 22927-03
BOOM DE JAMON PAPIZZEC S.A. 30 1420-15
DORITOS BOOM PEPSICO S.A. 30 26967-03
SUPER BOOM LOGO | CONFITES ECUATORIANOS C.A. 30 5618-09
KATA BOOM TEA WESTERN INTERTRADE 30 3353-14

De tal forma que dicho vocablo se constituye como un elemento
de uso comun, no susceptible de apropiacién exclusiva. (Comite
de Propiedad Intelectual, Segunda Sala, IEPI, 0383-2016-CPI-2S,
2016)

De un modo similar, la Direccién de Signos Distintivos de la Super-
intendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia senal6 que:

En efecto, debido a que los signos en conflicto incorporan los vo-
cablos “INSTITUTO” y “COLEGIO” para la identificacién de
servicios educativos (clase 41) y uniformes (clase 25), dichos voca-
blos se consideran de uso comun, dado la presencia de estos en més
de 300 registros marcarios vigentes en cabeza de multiples titulares
para las clases en mencién. (Direccién de Signos Distintivos, SIC,
Resolucién No. 72250, 2021)

Frente a este dltimo caso, debe tenerse en cuenta que las expre-

siones “INSTITUTO” y “COLEGIO” son de uso comin para las
clases 41 y 25, no por el nimero de registros que las contienen, sino
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debido a su cardcter genérico en la clase 41 (servicios educativos) y
descriptivo para el caso de las prendas de vestir para instituciones
educativas en la clase 25.

Por otro lado, también puede ocurrir que una pluralidad de regis-
tros marcarios haga uso de un mismo elemento que resulta arbitrario
o fantasioso,' como son las expresiones “AMIGO” o “BOOM” que
se exponen en los dos primeros ejemplos, sin que tal situacién impli-
que que se trata de elementos de uso comdn.

En efecto, tal coexistencia puede deberse a varios factores; el mds
evidente es que no se presente conexidad competitiva entre los sig-
nos que contienen dichos elementos, razén por la cual, tal concu-
rrencia podria estar determinada por el principio de especialidad:

La consecuencia mds palpable de la regla de especialidad de la marca
es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o mds derechos de
marca auténomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que
cada una de estas marcas auténomas sea utilizada en relacién con
una clase o variedad diferente de productos o servicios. (Ferndndez,

1984, p. 278)

En este orden, debemos recordar que los signos distintivos no
identifican clases, sino productos o servicios. De modo que la mera
concurrencia de elementos arbitrarios o fantasiosos en signos que
identifiquen productos o servicios de una misma clase no puede lle-
varnos a concluir que dicho elemento es de uso comun.

Para llevar a cabo un correcto andlisis, se hace necesario exponer
de manera de explicita cudles son los productos o servicios identifi-
cados por los signos y determinar si, dadas las particularidades del
caso, podemos concluir el uso generalizado de ese elemento en el
comercio.

Por otra parte, es posible que, pese a que los signos comparten
elementos arbitrarios o fantasiosos e identifican productos o servi-

1 En la Interpretacién Prejudicial 23-IP-2013, el TJCA manifesté que “(...)
los signos de fantasia son aquellos que no tienen ningin significado idi-
omdtico, y los signos arbitrarios son aquellos que si tienen significado pero
no se relacionan con los productos o servicios que amparan” (TJCA, 2013).
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cios conexos, el examinador de turno haya considerado que, al anali-
zarlos en su conjunto, estos no resulten susceptibles de generar riesgo
de confusién o asociacién. Ello puede deberse al cardcter preponde-
rante de los elementos adicionales o al hecho de que la concurrencia
de un mismo elemento se torna irrelevante dada la particular com-
binacién de los elementos que conforman los conjuntos marcarios.

Al respecto, debemos recordar que la mera coincidencia de un
elemento no implica que un signo sea confundible con otro, aun
cuando dichos signos identifiquen productos conexos e incluso
cuando esa coincidencia corresponda a elementos arbitrarios o fan-
tasiosos. Se hace necesario un andlisis en conjunto y pormenorizado
para concluir que se genera riesgo de confusién o asociacién.

Finalmente, existe un tercer factor que puede explicar la coexis-
tencia de signos que hacen uso de un elemento arbitrario o fantasio-
so para productos o servicios conexos: el error humano. Si tenemos
en cuenta que anualmente se presentan cientos o incluso miles de
solicitudes de registro de marcas en cada pais, no resulta descabella-
do que se haya realizado una indebida apreciacién en algunos casos
particulares.

Ante tal situacién, debe evitarse que dicho error se perpetiie en
el tiempo y se siga diluyendo la fuerza distintiva de aquellos signos
arbitrarios o fantasiosos que fueron pasados por alto y que podrian
resultar confundibles frente a las nuevas solicitudes de registro que
contengan esos mismos elementos.

De igual manera, debemos tener en cuenta que el mercado es
cambiante, al igual que el lenguaje. Una expresién distintiva puede
caer en uso comun con el paso del tiempo y también puede ocurrir
lo contrario, que una expresién de uso comin pueda llegar a iden-
tificar un producto u origen empresarial especifico, como ocurre en
los casos de distintividad adquirida.?

En este sentido, es posible que los elementos de juicio que lleva-
ron a adoptar una decisién en un momento dado varien con el paso
del tiempo debido a los cambios del mercado y del lenguaje. Esta es

2 Al respecto, el dltimo pdrrafo del articulo 135 de la Decisién 486 establece
que “(...) un signo podrd ser registrado como marca si quien solicita el regis-
tro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el Pais Miem-
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la razén por la cual la analogia no resulta aplicable para el dmbito del
derecho marcario y sea necesario analizar cada caso en concreto. Al
respecto, el TJCA senalé lo siguiente en la interpretacién prejudicial

5-1P-97:

No es regla de aceptacién marcaria que en base a signos ya regis-
trados se pretenda objetar en alglin momento, el poder discrecio-
nal pero no arbitrario de la administracién, para aceptar o negar
un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas,
originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la
Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la
registrabilidad y en otro la rechace

Por el hecho de aceptar o denegar un registro no puede inferirse
que la Oficina ha violado o incumplido las normas comunitarias; al
menos, asi se debe entender si por lo demds el procedimiento se ha
sujetado al trdmite previsto en la Decisién 344; y por otro lado su
fundamento de observacién, andlisis y motivacion de la resolucién
respectiva se ajusta también a las normas aplicables y a criterios
doctrinarios, técnicos y analiticos del signo y del producto que va a

proteger. (TJCA, 1997)

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio ha
manifestado que

(...) En efecto, el criterio esgrimido en un caso no compromete u
obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido,
sin que esto signifique inseguridad juridica, existiendo la posibil-
idad de tomar una posicién diferente en aras de interpretaciones
mids acordes con las normas aplicables y atendiendo a los cambios
en el mercado (...). (Delegatura para la Propiedad Industrial, SIC,
Resolucién No. 5717, 2022)

Asf las cosas, una expresion arbitraria como Apple para identificar
dispositivos electrénicos seguird siendo arbitraria aun cuando exis-

bro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto
de los productos o servicios a los cuales se aplica”.
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tan varias marcas registradas que hagan uso de ella, salvo que dicha
expresién se haya vulgarizado o se haya convertido en un apelativo
para dichos productos o servicios, caso en el cual hardn falta pruebas
adicionales que nos permitan arribar a dicha conclusién.

No obstante, debemos reconocer que entre mayor sea el nimero
de registros que contengan un mismo elemento, menor serd su fuer-
za distintiva.

Por otro lado, expresiones genéricas o descriptivas en relacién
con ciertos productos o servicios —como lo pueden ser, por ejemplo,
“DULCE?, si se trata de frutas, o “MOTORES” para referirse a au-
topartes— serdn de uso comtn aun cuando no haya ninguna marca
que utilice dichos elementos en su conjunto.

Por ello, para determinar si un elemento es o no de uso comun,
debe tenerse en cuenta la relacién entre este y los productos y servi-
cios que el signo identifica o pretende distinguir. Concluir que un
elemento es de uso comun solo por el nimero de registros que lo
contienen en una determinada clase constituye error.

1.2. Los elementos evocativos de uso comun

El segundo problema con la definicién que nos presenta Otamen-
di (2017) radica en equiparar los elementos de uso comun con los
elementos evocativos, ya que no son lo mismo ni pueden tratarse de
igual forma en el derecho comunitario. En efecto, si los elementos
evocativos son de uso comun, ello implica que tienen per se un ca-
racter débil e inapropiable:

El titular de una marca con un elemento de uso comin sabe que
tendrd que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han
de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existird en-
tre las marcas asi configuradas el parecido que se deriva, necesaria-
mente, de las particulas insusceptibles de privilegio marcario. Esto
necesariamente tendrd efectos sobre el criterio que se aplique en el
cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso comuin son

marcariamente débiles. (Otamendi, 2017, p. 231)

No obstante, el TJCA ha manifestado que los signos evocativos
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pueden contener elementos de uso comun y ser considerados débiles
solo en algunas ocasiones, cuando la relacién entre dicho elemento
y el producto o servicio identificado es muy estrecha. Esto implica
que, para el Tribunal, los elementos evocativos no necesariamente
pueden ser considerados como elementos de uso comun:

Los signos evocativos cumplen la funcién distintiva de la marca y,
por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proxim-
idad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende
registrar, podrd ser considerado como un signo marcadamente
débil y, en consecuencia, su titular tendria que soportar el registro
de signos que en algtin grado se asemejen a su signo distintivo. Esto
se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos de
uso comdun, ya que su titular no puede impedir que terceros utili-
cen dichos elementos.

Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximi-
dad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este caso el consumidor tendrd que hacer una deduccién no
evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marca-
damente fuerte.

En ese sentido, se deberd establecer el grado evocativo de las de-
nominaciones que conforman los signos en conflicto y, posterior-
mente, realizar el respectivo andlisis de registrabilidad. (TJCA, 61-
IP-2020, 2021)

Acorde con lo expuesto, para establecer si un elemento evocativo
es débil y de uso comun, se hace necesario determinar qué tan gran-
de es el esfuerzo imaginativo que debe hacer un consumidor para
asociar el elemento o la expresién evocativa con el producto o servi-
cio que se pretende distinguir. Entre mds forzada y lejana se encuen-
tre la asociacién, mds distintivo serd el elemento. Por el contrario, si
el consumidor puede hacer una rdpida asociacién entre el elemento
evocativo y el producto o servicio identificado, dicho elemento po-
dria considerarse débil y de uso comtn.

De modo comparativo, podemos observar esta misma postura en
las Directrices para el examen de marcas de la Oficina de Propiedad

Intelectual de la Unién Europea (EUIPO):
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Un elemento de un signo puede tener un bajo cardcter distintivo
(débil) si hace referencia a las caracteristicas de los productos y ser-
vicios (pero no tiene un cardcter exclusivamente descriptivo de es-
tas). Si la evocacién de los productos y servicios es suficientemente
imaginativa o hdbil, el simple hecho de que haya una evocacién
de las caracteristicas de los productos puede no afectar sustancial-
mente al cardcter distintivo. (Oficina de Propiedad Intelectual de la
Unién Europea, 2023, p. 1039)

En consecuencia, para determinar la presencia de un elemento de
uso comun, no basta con remitirnos al nimero de marcas o registros
marcarios que hacen uso de este elemento ni a su capacidad para
evocar el producto o sus caracteristicas.

1.3. Diferencia entre los “elementos de uso comun” y
“particulas de uso comun”

En su obra Derecho de marcas, el profesor Jorge Otamendi (2017)
define las particulas de uso comiin de la siguiente forma:

2.1.23. Particulas de uso comtin

Me referiré mds adelante a la cuestién que plantean los elementos
de uso comin que forman parte de las marcas, y que tienen su
importancia en lo relativo a la confusién.

En este capitulo me interesa tratar el tema de la registrabilidad per
se de esos elementos llamados de uso comtn (...)

Se ha planteado si estos elementos, que son las partes iniciales o
terminaciones de marcas denominativas, pueden ser registrados
como marcas en forma independiente de otros elementos. Entre
los varios fallos que han tratado la cuestién, los hay aquellos que
admiten el registro y los que no. Son mds, sin embargo, los que a
mi criterio fijan la jurisprudencia correcta, la de su registrabilidad.

(Otamendi, 2017, p. 62)
Como puede apreciarse, Otamendi (2017) expresa que las parti-

culas de uso comiin equivalen a elementos de uso comiin que forman
parte de las marcas, e indica que estas particulas corresponden a /as
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partes iniciales o terminaciones de marcas denominativas. Lo anterior
parece indicar que, para este jurista, las particulas de uso comun son
una clase dentro de la categoria de elementos que podemos definir
como de uso comiin.

Dicha conclusién puede ser corroborada més adelante en su obra,
cuando afirma lo siguiente:

Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas radicales o
terminaciones, y hasta dibujos, que de alguna manera evoquen car-
acteristicas del producto que van a distinguir. También es comiin
que distintos fabricantes elijan una misma radical o una misma ter-
minacién porque simplemente hace mds atractiva su marca. Aquéllas
por ser evocativas, y éstas cuando su uso es generalizado, hacen de di-

chas particulas elementos de uso comun. (Otamendi, 2017, p. 228)

No obstante, el término particula es poco preciso en la lengua
espafola y puede llevar a confusiones. Tal como lo senala el escritor
espafol José Antonio Berenguer Sdnchez (1992),

Es de sobra sabido que una paradoja especialmente llamativa que
surge al analizar el vocabulario cientifico, es la de que son precisa-
mente los estudios lingiiisticos uno de los campos en que mayores
problemas de terminologfa existen. (...) No obstante, no siempre
el origen de los problemas terminoldgicos se debe a una diferencia
de escuelas, sino que hay términos con una gran frecuencia de uso,
cuya ambigiiedad se deriva de la distinta idea a que, ya a nivel par-
ticular, cada lingiiista puede creer que corresponde tal designacién.
Esto es especialmente perceptible en lo que respecta a una serie de
denominaciones heredadas de la gramdtica tradicional.

Uno de dichos términos es el de «particula», que presenta la men-
cionada peculiaridad de ser utilizado con gran frecuencia en la
descripcién lingiiistica moderna pese a la ambigiiedad que dicho
empleo genera. Usado en distintos textos y por distintos autores, al
encontrarlo en cualquier estudio, ya sea general o parcial, sobre una
lengua determinada, tendremos un conocimiento aproximado e in-
tuitivo de lo que se desea designar con él, pero probablemente nos

resulte dificil acceder a los matices concretos de tal designacién y a
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los limites clasificatorios a que alude un autor al utilizar la misma,
caso de que el propio autor no los haya especificado de modo previo.
Por otra parte, a diferencia de otros términos, como el de «adver-
bio» o «conjunciény, con los que se designa a un grupo de elemen-
tos que se inserta en una clasificacion general, y en los que la varia-
cién conceptual se basa en la diferencia de criterios aplicables para
el establecimiento de esa clase, el término «particula» presenta una
mayor diferenciacién semdntica. Ocasionalmente aparece opuesto
a aquéllos como designacién de una clase de elementos lingiisti-
cos, otras veces superpuesto, dando nombre a una hiperclase que
englobarfa esas distintas clases de unidades, ¢ incluso, en otras oc-
asiones, parece hacer referencia a una clasificacién completamente
independiente a aquella en la que se insertan los otros términos. De
este modo, estarfamos no sélo ante el resultado de una variacién en
los criterios y/o limites clasificatorios, sino también en los niveles y

tipos de andlisis. (pp. 55-56)

Asi las cosas, el vocablo particula puede hacer referencia a una
particula gramatical, a una expresién, a un morfema, a un prefijo,
a una desinencia, a una designacién, a un radical de uso comun, a
todos estos elementos o a algo diferente.

De igual forma, una lectura ligera de la definicién esbozada por
Otamendi podria llevarnos a la errada conclusién de que conceptos
tales como “elemento de uso comutn”, “particula de uso comun”,
“denominacién comun” y “expresién de uso comun” significan lo
mismo, lo cual resulta impreciso y podria llevar a equivocos a la hora
hacer un andlisis de registrabilidad, como ocurre en el siguiente caso:

Los signos conformados exclusivamente por denominaciones co-
munes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos
completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir

que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los

otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene

una fuerza limitada de oposicién, ya que las particulas de uso comiin

se deben excluir del cotejo de la marca. (TJCA, 20-IP-2022, 2022)°

3 Subrayado agregado.
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Al respecto, tenemos que una denominacién comun o usual de
un producto equivale a una designacién genérica. Por otro lado, una
expresién comun o usual podria referir a un elemento descriptivo.
Una particula de uso comin, por su parte, hace referencia a un ele-
mento con un grado de evocacién fuerte o a un radical genérico,
como aquellos que se presentan en las marcas farmacéuticas. Estos
conceptos no son lo mismo y, por tanto, no pueden tratarse de for-
ma indistinta.

1.4. La regla del analisis en conjunto vs. la exclusién de las
particulas de uso comun

Histéricamente, el TJCA* ha adoptado las reglas de cotejo marcario
que fueron desarrolladas por Pedro C. Breuer Moreno (1946) en su
obra Tratado de marcas de fibrica y de comercio, las cuales se transcri-
ben a continuacién:

1. La confusién resulta de la impresion de conjunto despertada por
las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no si-
multdnea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que
existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberd colocarse en el lugar del com-
prador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos
o servicios identificados por los signos en disputa.

(...) La regla de la visién en conjunto, a mds de evitar que sus el-

ementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para

4 Al respecto, se puede rastrear una linea jurisprudencial donde se hace uso
de dichas reglas de comparacién desde el proceso 2-1P-1997 (TJCA, Mar-
ca RIOCLARO, 1998), pasando por los procesos 2-1P-99 (TJCA, Marca
OPRAZOLE, 1999), 86-IP-2003 (TJCA, DERMALUB, 2003), 96-1P-
2007 (TJCA, Marca DISENO D, 2007), 126-IP-2011 (TJCA, Marca
P’ANTOJARSE, 2011), y 84-IP-2015 (TJCA, Marca SPLENDA, 2016)
hasta procesos mds recientes, donde no se hace mencién expresa a la doctri-
na, pero s a las mismas reglas, como es el proceso 08-1P-2022 (TJCA, Marca
BERSARTAN, 2022).
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comparar cada componente de una marca con los componentes o
la desintegracién de la otra marca, persigue que el examen se realice
a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque
éste no es el camino de comparacién utilizado por el consumidor

ni aconsejado por la doctrina. (p. 351)

Como se puede apreciar, la primera regla del cotejo marcario exi-
ge que los signos sean apreciados en conjunto. Con relacién a este
punto, el Tribunal ha recalcado que:

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo
de marcas sugieren que la comparacién debe efectuarse sin descom-
poner los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir,
que se debe hacer una visién de conjunto de los signos en conflicto
con la finalidad de no destruir su unidad ortogréfica, auditiva e

ideolégica. (TJCA, 90-IP-2005, 2005)

Pese a que la regla general exige que los signos sean analizados sin
descomponer su unidad, el Tribunal Andino también ha establecido
que las palabras o particulas de uso comin deben ser excluidas del
cotejo marcario:

Las palabras o particulas de uso comun al estar combinadas con
otras pueden generar signos completamente distintivos, por lo que
se puede proceder a su registro. En este dltimo caso, el titular de
dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso comun
sean utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su mar-
ca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposicién, ya que

las particulas genéricas o de uso comun se deben excluir del cotejo

de la marca. (TJCA, 505-IP-2016, 2017)

Esta postura, segtin la cual “las particulas genéricas o de uso comun
se deben excluir del cotejo marcario”, se ha adoptado en los procesos
160-1P-2011, 38-IP-, 31-1P-2014, 318-1P-2019 y 20-IP-2022.

El propio Tribunal ha reconocido que tal circunstancia resulta
contraria a la regla del andlisis en conjunto. La exclusién de los ele-
mentos de uso comun es, por tanto, una excepcion a la regla general:
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Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran
conformadas por palabras de uso comun, éstas no deben ser con-
sideradas a efecto de determinar si existe confusién, siendo ésta una
circunstancia de excepcién a la regla de que el cotejo de las marcas
debe realizarse atendiendo a una simple visién de conjunto de los
signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus compo-

nentes. (TJCA, 247-1P-2013, 2014)

Sin embargo, para el caso de aquellas marcas conformadas exclusi-
vamente por la combinacién de elementos de uso comun, la exclusién
de estos componentes implicaria la imposibilidad de realizar el cotejo
marcario. En estos casos, el Tribunal ha manifestado que no debe
realizarse la exclusién de tales elementos. Por lo tanto, dicho evento
constituye la excepcién a la excepcidn:

No obstante, si la exclusién de los componentes de esas carac-
teristicas (genéricas o de uso comun) llegare a reducir el signo de
tal manera que resultara imposible hacer una comparacién, puede
hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos com-
ponentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendria un
grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberd analizar
los signos en su conjunto, la percepcién del pablico consumidor o
cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintiv-
idad de los signos en conflicto. (TJCA, 358-1P-2021, 2021)

Ahora bien, existen casos en los que la exclusién de los elementos
de uso comdn no imposibilita la comparacién de los signos, pero si
afecta gravemente el andlisis desde su unidad semdntica.

Pongamos como ejemplo dos marcas hipotéticas: “LOS HELA-
DOS LOCOS” y “LOS LOCOS HELADOS”. En este caso, el tini-
co elemento genérico y de uso comun corresponde a la expresion
helados> En la primera denominacién, se puede interpretar que los

5  En el Proceso No. 35-IP-2007, el Tribunal de Justicia de la Comunidad An-
dina sefalé que “(...) si fuera registrable el signo genérico, se llegaria al ab-
surdo de excluir ese vocablo del uso comun para designar un género o una
especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del
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helados han perdido el raciocinio. En la segunda, se hace referencia
a una pluralidad de personas que han perdido la razén y que pa-
decen frio. Si excluimos del andlisis la expresién genérica y de uso
comun helados, estariamos concluyendo erradamente que los signos
son idénticos.

De este modo, al aplicar tajantemente la jurisprudencia del Tribu-
nal, estarfamos omitiendo la fuerte diferencia conceptual que entre
dichos signos se presenta, diferencia que podria estar reforzada por
otros elementos adicionales, los cuales podrian llevar a la posibilidad
de que dichos signos coexistan en el comercio, mds atin si se trata de
productos cuya conexidad competitiva no es tan evidente.

Por esta razdn, los elementos de uso comtn no deben ser exclui-
dos del cotejo marcario, sino que deben ser analizados en conjun-
to, pero de una manera mds benevolente, entendiendo que se trata
de elementos marcariamente débiles sobre los cuales no se puede
predicar monopolio alguno. Sobre el particular, coincidimos con lo
manifestado por el profesor Otamendi (2017) cuando senala que:

El titular de una marca con un elemento de uso comin sabe que
tendrd que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han
de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existird en-
tre las marcas asi configuradas el parecido que se deriva, necesaria-
mente, de las particulas coparticipadas insusceptibles de privilegio
marcario. Nada de esto cambia por el hecho de haberse usado el
elemento de uso comtin como marca. Esto necesariamente tendrd
efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se
ha dicho que esos elementos de uso comtn son marcariamente
débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser
efectuados con criterio benevolente.

El elemento de uso comin, por todo lo dicho, pierde relevancia
a los efectos del cotejo. Ello a pesar de exigirse que los restantes
elementos no de uso comun sean lo suficientemente distintos para
hacer de los conjuntos signos inconfundibles, y de sostenerse que

el que una particula sea de uso comun no significa que sea ajena al

titular de la marca”. Es dable asumir que el Tribunal considera los elementos
genéricos dentro del grupo de elementos de uso comin (TJCA, 2007).
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problema de la confundibilidad. De lo contrario se podria otorgar

a ese elemento un valor que no puede tener. (pp. 231-233)

Como se puede apreciar, una cosa es afirmar que el elemento de
uso comun pierde relevancia y recomendar un cotejo benevolente en
tales situaciones y otra cosa muy diferente es afirmar que los elemen-
tos de uso comun deben ser excluidos del cotejo marcario, como lo
sugiere el Tribunal Andino.

De modo comparativo, la EUIPO ha establecido que en aquellos
casos donde los signos compartan un elemento débil, el anilisis debe
centrarse en los demds elementos que hacen parte de los conjuntos
marcarios, sin significar con ello que los elementos débiles deben ser
excluidos del cotejo:

(...) Cuando las marcas compartan un componente con un
cardcter distintivo débil, la valoracién del riesgo de confusién se
centrard en el efecto de los componentes no coincidentes sobre la
impresién general de las marcas, segiin se aprecié anteriormente
en la comparacién de signos. Esta apreciacién tiene en cuenta las
similitudes y diferencias y el cardcter distintivo de los componentes
no coincidentes.

Una coincidencia en un elemento con cardcter distintivo débil no
dard lugar normalmente por si misma a riesgo de confusién. No
obstante, podr4 haber riesgo de confusién si hay otros componen-
tes con un cardcter distintivo menor (o igualmente débil) o con un
impacto visual poco significativo y la impresién general del signo
es similar. También podrd haber riesgo de confusién si la impresién
global de las marcas es muy similar o idéntica.

Resulta importante distinguir entre el andlisis del cardcter distinti-
vo del (i) componente de una marca y (ii) de la marca anterior en
su conjunto. El andlisis de los componentes determina si los signos
en conflicto coinciden en un componente considerado distintivo
(y, en consecuencia, importante) no distintivo o débil (y, en conse-
cuencia, de menor importancia para la comparacién de las marcas).
El andlisis de la marca anterior en su conjunto determina el alcance
de la proteccién concedida a la marca, una consideracién indepen-

diente dentro del riesgo de confusién y que estd separada de la
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comparacién de las marcas (...). (Oficina de Propiedad Intelectual
de la Unién Europea, 2023)

Por todo lo anterior, resulta evidente la necesidad de unificar un
criterio que defina qué se entiende por elemento de uso comiin en
el derecho comunitario andino, realizar una clasificacién de dichos
elementos, establecer un método para identificarlos y dar recomen-
daciones para el andlisis comparativo.

2. Qué son los elementos de uso comun

A partir de una lectura sistemdtica de la doctrina marcaria y de la
jurisprudencia comunitaria, podemos afirmar que los elementos de
uso comun refieren cualquier componente de la marca cuyo uso se en-
cuentre ampliamente difundido en el mercado y sirva para hacer alu-
sién directa a un producto, a un servicio o a las caracteristicas de éstos.

Por su naturaleza, tales elementos son débiles y no son suscepti-
bles de monopolio, pues otorgar un derecho de exclusividad sobre
ellos implicaria darle una ventaja injusta a un agente del mercado
frente a sus competidores, quienes se verian impedidos de utilizar
tales elementos en el comercio.

Dentro de la categoria de elementos de uso comiin de cardcter no-
minal podemos incluir aquellos que, por su uso en el mercado, resul-
tan genéricos, descriptivos, corresponden a designaciones usuales y
algunos elementos evocativos, especificamente aquellos que ostentan
un fuerte grado de proximidad en relacién con los productos y ser-
vicios que un signo identifica o pretende distinguir. De igual forma,
existen algunos elementos que, pese a no ser nominales, también
pueden ser considerados de uso comun, como lo pueden ser las ilus-
traciones del producto identificado dentro del conjunto marcario,
formas tridimensionales usualmente utilizadas como empaque de
dichos productos o colores, para el caso de las marcas de color cuan-
do este se corresponde con el del producto, entre otros.
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2.1. Los elementos genéricos y descriptivos
Los elementos genéricos son aquellos que sirven para designar el
producto y pueden ser componentes verbales, grificos o formas tri-
dimensionales. La ilustracién o la forma de una manzana, por ejem-
plo, corresponde a un elemento genérico de la clase 31 de la Clasifi-
cacién de Niza, salvo los elementos arbitrarios adicionales que dicha
manzana pueda contener (un rostro caricaturesco, un color diferente
al natural, etc.). Los elementos descriptivos, por su parte, correspon-
den a adjetivos, referencias a caracteristicas, expresiones laudatorias
y demds indicaciones contenidas en el literal €) del articulo 135 de
la decisién 486.°

De igual forma, para establecer si un elemento resulta genérico o
descriptivo, es importante determinar la relacién entre este y los pro-
ductos o servicios que identifica o pretende distinguir en el comercio.

2.2. Las designaciones comunes o usuales
El literal g) del articulo 135 de la Decisién 486 sefiala:

No podrdn registrarse como marcas los signos que: (...) g) consis-
tan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacién
comun o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje

corriente o en la usanza del pais.

El profesor Otamendi (2017) ha mencionado que por denomina-
cién usual se entienden:

(...) las designaciones que habitualmente se utilizan para un pro-
ducto, ademds de las necesarias. Es aqui donde se incorporan las

palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que

6 Elliteral e) del articulo 135 refiere toda aquella “indicacién que pueda servir
en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geografica, la época de produccién u otros datos, caracteristicas
o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de us-
arse dicho signo o indicacién, incluidas las expresiones laudatorias referidas a
esos productos o servicios”.
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adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que
no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos
le atribuyen pero si en el lenguaje de todos los dfas, tal vez de mu-
cha gente, tal vez de unos pocos, cuando se trata de términos m4s

técnicos. (p. 75)
De igual forma, Marco Matias Alemdn (2000) ha sefialado que:

Se le conoce por denominacién vulgar, corriente o de uso comun,
aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del pro-
ducto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo,
consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios

identificados. (p. 84)

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competen-
cia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual INDECOPI) ha

senalado lo siguiente:

Se consideran denominaciones de uso comun a aquellos signos
que en los modismos o en la jerga propia de cada pais son usados
de manera corriente o coloquial por los consumidores del sector
pertinente del mercado para designar directamente cierto tipo de
productos o servicios, habiéndose convertido en el nombre comtin
o genérico de los mismos aunque su significado gramatical e idi-
omdtico sea diferente. Tal serfa el caso de los términos tabas que es

empleado en nuestro medio para designar zapatos o el término che-

la para designar cerveza. INDECOPI, P0001-2019/SPI, 2019)

Las designaciones comunes o usuales corresponden al nombre
que usualmente se le da al producto en el comercio, lo que incluye
aquellos signos que se han vulgarizado y, a partir de ello, han deve-
nido en expresiones de uso comdn. Una designacién comun o usual
debe analizarse de la misma forma que la expresién genérica, ya que
en el comercio tienen la misma finalidad.

61



Carlos David Duque Belalcazar

Los elementos de uso comun en el derecho comunitario andino

2.3. Las formas usuales

Resulta factible incluir las formas usuales dentro del género de ele-
mentos de uso comdn. Por su naturaleza, este tipo de formas solo
se encuentra presente en las marcas tridimensionales. Al respecto, el
TJCA ha mencionado lo siguiente:

(...) Las formas de uso comtn son aquellas que de manera fre-
cuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relacién con deter-
minado grupo de productos. En este caso, el piblico consumidor
no relaciona dichas formas con los productos de un competidor
especifico, ya que en su mente se relacionan con el género de pro-
ductos y no con una especie determinada.

Ortro tipo de formas son necesarias en relacién con los productos,
sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberdn
usarse en el mercado. Esta necesidad estd dada porque la naturale-
za del producto lo impone o porque la funcién del producto no
permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa
andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2)
formas impuestas por la funcién del producto. (...) (TJCA, 133-
[P-2015, 2015)

La forma usual, por tanto, es aquella que es frecuentemente uti-
lizada por los empresarios para poner a disposicién del publico un
determinado producto, lo que incluye sus empaques o envoltorios,
de manera que dicha configuracién ha dejado de ser un elemento
diferenciador entre un mismo tipo de productos.

2.4. Elementos evocativos débiles
Como se menciond previamente, el grado de distintividad de un
elemento evocativo dependerd de la proximidad que tenga frente
al producto o servicio que identifica el signo en el comercio. Entre
mds fuerte sea esta proximidad, menor serd la capacidad distintiva de
dicho elemento y viceversa.

Asi, por ejemplo, la marca hipotética DELIZIA tiene una fuerte
proximidad para identificar productos alimenticios, ya que el consu-
midor solo requiere hacer un leve esfuerzo mental para asociarla con
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un alimento delicioso. Sin embargo, si la marca DELIZIA identifica
vehiculos, el consumidor deberd hacer un mayor esfuerzo intelectual
para relacionar el término con el producto. En este tltimo caso, la
expresién DELIZIA no evoca el sabor del automévil, sino la expe-
riencia de conducirlo.

Por consiguiente, a pesar de que en ambos casos la expresiéon DE-
LIZIA resulta evocativa, es débil y de uso comun si se trata de pro-
ductos alimenticios, y tiene mayor fuerza distintiva en caso de que
identifique automoviles.

3. Como identificar un elemento de uso comun

La concurrencia de un mismo elemento en una pluralidad de re-
gistros marcarios para un mismo tipo de productos puede ser un
indicio de que nos encontramos ante un elemento de uso comun,
pero se requieren argumentos y pruebas adicionales para acreditar
que, en efecto, lo es.

Por lo tanto, debemos comprobar que los signos que contienen
un mismo elemento identifiquen productos o servicios conexos,
ya que, de lo contrario, tal coexistencia estarfa fundamentada en el
principio de especialidad, segin el cual pueden coexistir dos o mds
registros de marcas similares o incluso idénticas si, dados los produc-
tos o servicios por estas amparados, no se genera riesgo de confusiéon
0 asociacion.

Adicionalmente, debemos evaluar si la coexistencia entre registros
que presentan un mismo elemento se fundamenta o no en la presen-
cia de elementos adicionales que son suficientemente diferenciado-
res. En un caso donde se daban tales condiciones, la SIC estimé que:

Asi las cosas, después de estudiar la expresién en relacién con los
productos que el signo pretende distinguir, esta Delegatura en-
cuentra que en la actualidad dicho vocablo no es de uso comtn
para distinguir productos en la clase 9, ya que no se usa para refer-
irse a los productos que los signos distinguen o a sus caracteristicas.
Ahora bien, el término “THINK” o expresiones vinculadas a su
dmbito ideoldgico, si bien pueden cohabitar el mercado en mul-

tiples clases bajo la titularidad de diversos empresarios, (incluida
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la Clase 9 del Nomenclador Internacional), no es razén suficiente
para concluir que aquél es un término débil y/o inapropiable tal
como lo afirma el recurrente en su escrito, méxime cuando aquellos
signos que conviven en la acotada clase, cuentan con elementos
adicionales, que les permiten generar distintividad entre los con-
sumidores, en cuyo escenario es evidente la razén que dio lugar a su
coexistencia registral. (Delegatura de la Propiedad Industrial, SIC,
Resolucién No. 49000, 2022)

Una forma de demostrar que un elemento es de uso comun po-
dria ser mediante el uso de documentos, como catdlogos, capturas
de pdginas web, imdgenes publicitarias, encuestas o estudios de mer-
cado, donde se evidencie que dicho elemento es utilizado por los
consumidores u otros agentes del comercio para referirse a un pro-
ducto o a sus caracteristicas. En todo caso, la carga de la prueba recae
sobre la parte que alega la presencia del elemento débil:

La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan,
corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte
sefiala que nos encontramos ante un elemento genérico o de uso
comun, le corresponderd acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen
de registrabilidad que efectda la autoridad administrativa. (TJCA,
193-1P-2020, 2020)

Una vez tenidas en cuenta las anteriores recomendaciones, po-
dremos identificar més fécilmente la presencia de elementos de uso
comun.

4. Analisis comparativo de signos que contienen elementos de
uso comun

Al encontrarnos frente a un caso donde se alega la presencia de un
elemento de uso comun, lo primero que debemos hacer es analizar
dicho elemento en relacién con los productos o servicios que identi-
fican los diferentes signos que hacen parte del cotejo, a fin de deter-
minar si puede ser considerado de uso comun en todos los signos o
solo en uno de ellos.
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Corolario de lo anterior es que como la marca tiene por finalidad
bésica el distinguir o diferenciar unos productos de otros, para apre-
ciar la genericidad o descriptividad de un signo se hace necesario
examinar la relacién directa que tiene el signo con el producto, y no
analizar el signo haciendo abstraccién del bien que se pretenda dis-
tinguir. Un vocablo puede ser calificado como genérico en relacién
con una especie de bienes o servicios y por ende no ser registrable
COmO marca respecto de esos mismos bienes o servicios; pero, en
cambio, con relacién a otra especie de productos o cosas, con los
cuales no tenga una relacién de genericidad o descriptividad, igual
vocablo, al ser considerado como una expresién de fantasia, podria,
si es suficientemente distintivo, servir como signo marcario. Valga
como ejemplo la expresion AZUCAR, que no serfa aceptable como
marca del producto edulcorante al cual denomina pero si para dis-
tinguir prendas de vestir para damas. (TJCA, 135-IP-2007, 2007)
El que un término sea genérico o de uso comun para un producto
o servicio de una clase también podria serlo para el producto o
servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexién competitiva.
Tendrd que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la
naturaleza y caracteristicas de los productos o servicios involucra-
dos, lo que es genérico o de uso comin para el producto o servicio
de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.
(TJCA, 358-1P-2021, 2021)

Cuando el elemento de uso comun corresponde a una expresiéon
genérica o descriptiva cuya exclusién no afecta la unidad semdntica
del signo, podria resultar vdlido separarla del cotejo, pero no en caso
contrario, ya que los elementos genéricos, descriptivos o laudatorios
adicionales, dada su ubicacién en el conjunto marcario, podrian re-
sultar suficientemente diferenciadores:

Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individual-
mente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso
comun, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por
persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida
una expresion de tal naturaleza no estd legalmente facultado para

oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresién, en combi-
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nacién de otros elementos en la conformacién de signos marcarios,
siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo
a fin de no crear confusién. (TJCA, 15-1P-2011, 2011)

Cuando el elemento de uso comdn corresponde a una particula’
con un grado de evocacidn fuerte, se exclusién podria alterar la uni-
dad ortografica, fonética y conceptual del signo. En caso de que se
presente una coincidencia en tales elementos, lo mds conveniente es
analizar dichas marcas en conjunto, pero de una manera mis laxa,
teniendo en cuenta que se trata de marcas débiles.

De igual forma, debemos tener en cuenta que la sola concurren-
cia de una particula o elemento de uso comun no es suficiente para
predicar que los signos son confundibles.

Lo anterior resulta todavia mds relevante en el caso de las marcas
destinadas a identificar productos farmacéuticos, donde las particu-
las de uso comun suelen ser utilizadas para referir los componentes,
beneficios, efectos y la destinacién de los productos:

Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la
conjuncién de elementos de uso general y corriente, que le dan al
signo algtin poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que
ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del pro-
ducto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto,
ningtin competidor en el mercado puede apropiarse de tal particula
comun. (TJCA, 269-1P-2021, 2022)

5. Conclusiones
La doctrina y la jurisprudencia comunitaria no establecen una defi-
nicién univoca de lo que es un elemento de uso comiin. Usualmente,
se mezclan conceptos que si bien se encuentran relacionados, son
diferentes y requieren de un trato juridico distinto.

Determinar la presencia de un elemento de uso comin a partir
de su concurrencia en un reducido nimero de registros marcarios

7 Entiéndase particula como cada uno de los elementos que componen una
palabra, entre los cuales se incluyen prefijos, sufijos, morfemas y lexemas.
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resulta poco riguroso e implica desconocer otros factores que pu-
dieron haber desencadenado tal coexistencia. Para determinar que
un elemento es de uso comun, resulta necesario analizar la relacién
entre dicho elemento y los productos y servicios que el signo preten-
de distinguir de cara al mercado. En todo caso, la carga probatoria
estard en cabeza de quien alegue el cardcter débil de un elemento en
el conjunto marcario.

Tampoco es vilido aducir que un elemento es de uso comtn por
el mero hecho de evocar ciertas caracteristicas del producto o servicio
que el signo identifica en el comercio. Es necesario evaluar el grado de
evocacion de tal elemento para determinar si es 0 no de uso comun.

Desde una lectura sistemdtica de la doctrina, la normativa y la
jurisprudencia, podemos definir los elementos de uso comin como
un género abierto de elementos, dentro del cual se pueden agrupar
ciertas expresiones, palabras, ilustraciones, formas tridimensionales,
particulas gramaticales y colores, entre otros, cuya principal caracte-
ristica es la de ser ampliamente utilizados en el mercado para hacer
alusién directa a un producto, a un servicio o a sus caracteristicas,
de manera que el monopolio de este elemento podria otorgar una
ventaja injusta al titular del registro.

Excluir los elementos de uso comtn en el cotejo marcario va a con-
tramano de la regla del andlisis en conjunto. Tal aproximacién resulta
innecesaria y puede ser suplida por la doctrina del cotejo benevolente.

Por lo tanto, el andlisis comparativo de signos que contienen ele-
mentos de uso comin también debe hacerse en su conjunto, sin
diseccionar el signo distintivo ni fragmentar su unidad ortogrifica,
fonética o ideoldgica.
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Resumen

El presente articulo aborda un tema de gran relevancia para el derecho de autor en
general: su necesario registro, tomando en consideracién los avances cientificos y
tecnoldgicos que repercuten directamente en las constantes transformaciones que
experimenta la humanidad. Ademds, incentiva a una adecuada y garante protec-
cién del registro de los derechos autorales, teniendo en cuenta que la legislacién
cubana actual presenta carencias en este dmbito. El objetivo es fundamentar la
necesidad de la adecuada regulacién del registro del derecho de autor en la legis-
lacién cubana, para lo cual se utilizan métodos de investigacién tedricos y empi-
ricos. De esta manera, se logra instituir pautas doctrinales para el estudio de este
registro, estableciendo un andlisis critico desde una perspectiva positiva para su
adecuada aplicacién en la legislacién cubana, en aras de identificar las deficiencias
que existen y as{ lograr una adecuada proteccion juridica de esta figura. Para ello,
se desarrolla un andlisis teérico-doctrinal del derecho de autor y se aborda al tra-
tamiento juridico de su registro en la legislacién cubana, realizando un examen
exhaustivo de las legislaciones nacionales en esta materia.
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The Registration of Copyright in the Cuban Legislation

Abstract

This article addresses a topic of great relevance for copyright in general: its ne-
cessary registration, taking into account the scientific and technological advances
that have a direct impact on the constant transformations that humanity experien-
ces. In addition, it encourages adequate and guaranteed protection of copyright
registration, taking into account that current Cuban legislation presents deficien-
cies in this area. The objective is to substantiate the need for adequate regulation
of copyright registration in Cuban legislation, for which theoretical and empirical
research methods are used. In this way, it is possible to establish doctrinal guide-
lines for the study of copyright registration, establishing a critical analysis from
a positive perspective for its proper application in Cuban legislation, in order to
identify the deficiencies that exist and thus achieve adequate protection legal of
this figure. For this, a theoretical-doctrinal analysis of copyright is developed and
the legal treatment of copyright registration in Cuban legislation is addressed,
carrying out an exhaustive examination of national legislation in this matter.

Key words: author, law, works, protection, register.

O registro dos direitos autorais na legislacao cubana

Resumo

Este artigo aborda um tema de grande relevincia para os direitos autorais em
geral: seu registro necessdrio, levando em consideracio os avangos cientificos e
tecnolédgicos que impactam diretamente nas constantes transformagées pelas quais
passa a humanidade. Além disso, incentiva a protegio adequada e garantida do re-
gistro de direitos autorais, levando em consideracio que a legislacdo cubana atual
apresenta deficiéncias nessa drea. O objetivo é fundamentar a necessidade de uma
regulamentagio adequada do registro de direitos autorais na legislacdo cubana,
para a qual sio utilizados métodos de pesquisa tedricos e empiricos. Desta forma,
¢ possivel estabelecer diretrizes doutrindrias para o estudo do registro de direitos
autorais, estabelecendo uma andlise critica de uma perspectiva positiva para sua
adequada aplicacdo na legislacio cubana, a fim de identificar as deficiéncias exis-
tentes e, assim, alcancar a protecio adequada esta figura. Para isso, desenvolve-se
uma andlise tedrico-doutrindria dos direitos autorais e aborda-se o tratamento ju-
ridico do registro de direitos autorais na legislagio cubana, realizando um exame
exaustivo da legislagio nacional na matéria.

Palavras-chave: autor, direito, obras, protecio, registro.
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1. Introduccién

Los criterios mds generalizados en relacién con el concepto del de-
recho de autor son aquellos que lo postulan como el derecho que
protege el trabajo del creador y, por ende, los derechos subjetivos de
su actividad intelectual. Uno de los mds completos es el aportado
por Garcia Pérez (2013), que senala:

El derecho de autores, es el conjunto de normas juridicas, prin-
cipios, valores que van a regular y proteger los derechos exclusivos
de los autores, sobre el producto de su creacién que se integra por
toda una serie de facultades y prerrogativas de cardcter personal y

otra serie de facultades de cardcter patrimonial o pecuniario. (p. 21)

En dicha concepcidn, su cardcter protector, desde el punto de
vista juridico, brinda refugio a los derechos de los autores para con
sus obras. Influenciado por el constante desarrollo y las nuevas tec-
nologias, ha ido perfeccionando su forma de regulacién con el fin de
evitar los niveles de ilegalidad en su dmbito.

El registro de la Propiedad Intelectual es el organismo publico que
sirve para dar publicidad de los derechos de Propiedad Intelectu-
al mediante la inscripcién de los actos y contratos por los que se
constituyen, transmiten, modifican o extinguen la titularidad o
los demds derechos reales sobre los mismos. (Moralejo Imbernén,
2007, p. 14)

El registro del Derecho de Autor constituye un medio de prueba
de la autoria y titulariad de la obra y otorga una garantia juridica
formal impugnable en cualquier momento por quien pruebe mejor
derecho, e incluye el depédsito legal de la obra. (Fuentes Puebla,
2022, pérr. 29)

Aunque en Cuba el registro del derecho de autor no es una forma-
lidad para la proteccién de las creaciones, no es menos cierto que la
inscripcién colabora con el enfrentamiento de ilegalidades que zanjan
la normativa autoral vigente. Se mantiene la idea de su necesaria e
ineludible presencia como proteccién de los derechos, constituyendo
una prueba cualificativa de la existencia de los derechos inscritos.
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Un aspecto que ha generado muchos debates es la posibilidad
del derecho de autor de proteger y estimular la creacién ante las
transformaciones que se estdn produciendo con la aplicacién de las
nuevas tecnologias. El actual es, sin dudas, un momento de cam-
bios tecnolégicos que han marcado decisivamente la evolucién y los
contenidos del derecho de autor desde su mismo nacimiento como
sistema para la proteccién juridica de ciertas creaciones del espiritu
humano.

Existe actualmente la necesidad de una mayor proteccion frente al
auge de las nuevas tecnologfas, como resultados del incremento de
las posibilidades de reproduccién y copia, con una circulacién in-
mediata, que compite y afecta moral y econémicamente a los pro-
ductores originales, al ocasionar reduccién de precios, desprestigio
de las identidades y desestimulacién a la investigacién-desarrollo
[...]. (Rodriguez Lora y Zulueta Blanco, 2001, parr. 46)

2. Conceptualizaciones del derecho de autor

El derecho de autor, como parte de la propiedad intelectual, se
reconoce con el fin de estimular la creatividad de los autores, co-
locar sus frutos a disposicién del puablico y garantizar su desarrollo
sobre la base de un sistema de leyes nacionales armonizadas. Este
derecho nace con el propio acto de creacién de la obra, con su exte-
riorizacién en una forma literaria, artistica, cientifica y educacional;
asi ella goza de la proteccién legal aun cuando no se publique o
divulgue. (Licea Jiménez et al. , 2002, pdrr. 3)

De igual manera el Derecho de Autor se adecua a varias de las
definiciones propuestas por distintos juristas como ocurre con la
sostenida por el tratadista Guillermo que sefiala que el Derecho
de Autor es el que tiene toda persona sobre la obra que produce, y
especialmente el que corresponde por razdén de las obras literarias,
artisticas, cientificas, técnicas, para disponer de ellas por todos los

medios que las leyes autorizan. (Cabanellas, 1976, p. 141)

El derecho de autor, como rama del derecho, es analizado y defi-
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nido por los estudiosos de la materia y de otras afines, evidenciando

la importancia de su conocimiento mediante elementos, conceptos

y el reflejo en las legislaciones, reconociéndose el amparo a los dere-

chos autorales y a las obras encaminadas para el goce de proteccién

legal. Persiste la preponderancia de los creadores sobre sus obras, asf

como las facultades que les asisten por el solo hecho de la creacidn.
Lipszyc (1993) sefiala que

el Derecho de Autor es la rama del Derecho que regula los derechos
subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individuali-
dad, resultantes de su actividad intelectual que habitualmente son
enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artisticas,

cientificas y audiovisuales. (p. 11)

El tratadista Loredo Hill (1982) lo define como “un conjunto de
normas de derecho social, que protegen el privilegio que el Estado
otorga por determinado tiempo, a la actividad creadora de autores
y artistas, ampliando sus efectos en beneficio de intérpretes y ejecu-
tantes” (p. 91).

En esta investigacién no se comparte la percepcién de Loredo
Hill, ya que toma como base a los sujetos sobre los cuales recae la
proteccién brindada y destaca que el derecho de autor ampara solo a
los autores intelectuales de obras (tanto dramdticas como cientificas,
literarias, teatrales y musicales) y que, por su parte, el resguardo de
los intérpretes y ejecutantes corre a cargo de los derechos conexos.
Es imprescindible diferenciar ambas figuras partiendo de las activi-
dades que desarrollan, con el fin de no equiparar las funciones de los
autores con las de las personas que interpretan, representan, cantan,
ejecutan o recitan las obras emanadas del intelecto humano. El prin-
cipal amparo recae sobre los autores de las obras, que son los que go-
zan de originalidad e individualidad con respecto a los intérpretes y
ejecutantes; ya que las interpretaciones de estos tltimos no son crea-
ciones y no constituyen obras como tal por no ser una produccién
intelectual, sino una difusién de la obra ya realizada por el autor,
siendo el artista el intermediario entre este y el publico destinatario.
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El Derecho de Autor es un Derecho de Propiedad, es el dominio
de la obra que adquiere el autor a raiz de su creacién y no como
se adquiere una cosa segtin los medios de apropiacién reconocidos
por la legislacién. Que no existe un objeto material en s sobre el
cual se ejerce dominio sino una creacién que se ha materializado o
plasmado a través de las palabras. Que al situarlo en el campo de los
derechos reales no se puede reconocer el derecho moral del autor
sobre el mismo. Los derechos reales se ejercen sobre bienes materi-
ales, recayendo con exclusividad sobre cosas fisicas. Asimismo, en
los derechos reales solamente los bienes protegidos son susceptibles
de cambiar de duefio. (Jessen, 1970, p. 32)

Se considera que el derecho de autor es un conjunto de normas
juridicas y principios que escudan los derechos morales y patrimo-
niales que la ley les concede a los autores. Recae sobre la proteccién
de la creatividad e innovacién del autor de obras, como las literarias,
cientificas, musicales, audiovisuales, teatrales y artisticas.

De esta manera, el autor de una obra serd reconocido como el
Unico creador y titular de un bien sobre el cual puede obtener diver-
sos beneficios intelectuales, econdmicos y materiales derivados de su
produccién y distribucién. Los derechos autorales son muestra de la
proteccion eminente conferida a los autores sobre su producto, lo
que protege y le imprime mérito a sus ideas.

El Derecho de Autor solo protege las creaciones de tipo original o in-
novadoras, procura la proteccién en contra de terceros que busquen
beneficiarse a través de la copia, plagio o difusién original de una
obra de manera ilegal, violentando los derechos morales y patrimo-
niales del creador. El Derecho de Autor se obtiene de manera au-
tomdtica, sin necesidad de hacer un registro de la obra, esto segn lo
establecido en el Convenio de Berna para la Proteccion de la Obras
Literarias y Artisticas de 1886. (Ochoa Lépez, 2021, pdrrs. 4y 5)

El Derecho de Autor protege los derechos que, por el sélo hecho de
la creacién de la obra, adquieren los autores y autoras de obras de la
inteligencia en los dominios literarios, artisticos y cientificos, cual-
quiera sea su forma de expresién y los Derechos Conexos que ella

determina. (Departamento de Derechos Intelectuales, s.f., pdrr. 1)
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“Es una parte de la Propiedad Intelectual que otorga reconoci-
miento y proteccién a los creadores de obras literarias y artisticas, su
objetivo es garantizar la seguridad juridica de autores y titulares de
derechos” (Registro Nacional, 2010, pdrr. 11). El derecho de autor,
como se definié anteriormente, se encarga de reconocer el intelecto
de las personas como derecho natural, beneficiando el esfuerzo de los
creadores. Sin embargo, se discrepa en parte con las ideas referidas,
ya que no reconocen como creaciones merecedoras de tutela juridi-
ca a las musicales, teatrales y dramdticas, centrdndose en limitadas
categorias.

El Derecho de Autor es un derecho de propiedad. Luego el
creador-autor, como propietario, puede heredar, vender, ceder y
trasmitir de cualquier forma su derecho, puede incluso destruir o
modificar, es decir ejerce actos se senor y duefio como el que ejerce
un propietario sobre la cosa. (Padilla Herrera, 2013, pérr. 19)

El Derecho de Autor bajo el marco juridico, se define como la rama
que regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones
que presentan individualidad, resultantes de su actividad intelec-
tual, que habitualmente son enunciadas como obras literarias, mu-
sicales, teatrales, cientificas y audiovisuales. (Licea Jiménez et al.,
2002, pérr. 5)

El término “derecho de autor” es manejado indistintamente por
los tratadistas, coincidiendo en que el autor es aquella persona fisica
que le da vida o cardcter a algo que hasta ese instanate no tenfa razén
de ser. En el marco juridico, como rama de la propiedad intelectual,
nace con el fin de incitar la creatividad de los artistas, proteger sus
derechos y poner a disposicién del publico sus creaciones, dando lugar
a la armonizacién del desarrollo de un sistema de leyes en su dmbito.

3. Objeto, proteccion y formalidades del derecho de autor
Casi siempre que se piensa en la palabra objeto vienen a la mente

los sinénimos naturales que en el sentido comin o profano del

término se utilizan: cosa, bien o materia. A medida que la légica
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de la economia agraria y primitiva en sus formas de produccién
e intercambio quedaba atrds, por imperio de la propia realidad
econdmica y gracias a los reclamos de los creadores fueron ganando
espacio los vienen inmateriales como objeto de relaciones juridicas.
Hoy no se concibe una regulacién completa del objeto de dichas
relaciones sin la mencién de los bienes inmateriales, las llamadas
obras, productos o creaciones del espiritu humano, de su inteligen-
cia o ingenio, siendo estas tltimas el objeto del Derecho de Autor:
las obras a las que la inteligencia humana puede dar lugar. (Valdés
Diaz, 2016, pp. 59-60)

“[...] Para que una obra sea considerada objeto del derecho de
autor, ha de tratarse de una creacién original propia de un ser huma-
no [...]” (Domingo Baldovi, 2023, pérr. 7). La base de proteccién
del derecho de autor estd constituida por las obras que se encuentran
intrinsecas en el alma y en el intelecto de los artistas y materializadas
con posterioridad. Esta conexién que se refleja entre la obra y su
creador es inseparable y enaltece una huella que la distingue.

La Ley 14 Ley de Derecho de Autor de 28 de diciembre de 1977
introduce el tema en su articulo 2 haciendo referencia cuando ex-
presa que se refiere a obras cientificas, artisticas, literarias y educa-
cionales de cardcter original, que se hayan hecho o pueden hacerse
de conocimiento publico por cualquier medio publico, cualesqui-
era que sean sus formas de expresién, su contenido, valor o destino.
Completando el articulo 2, el 7 anade que las obras a las que aquel
se refiere son las que entrafan una actividad creadora de sus au-
tores. (Valdés Diaz, 2016, p. 60)

La proteccién de las obras estd sujeta a los siguientes criterios ge-
nerales: El Derecho de Autor protege las creaciones formales y no
las ideas; la originalidad (o individualidad) es condicién necesaria
para la proteccién; la proteccién no depende de su valor o mérito
de la obra, de su destino o de su forma de expresion; la proteccion
no estd sujeta al cumplimiento de formalidades. (Lipszyc, 2007,
pp- 61y 62)

No es necesario que la obra literaria o artistica sea considerada de

calidad o contenga méritos artisticos. El significado exacto de este
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criterio varfa de un pais a otro y a menudo estd determinado por la
jurisprudencia correspondiente. La caracteristica mds importante
del derecho de propiedad es la de que su titular puede usarlo de
manera exclusiva, es decir, como desee, y que ninguna otra persona
puede utilizarlo legitimamente sin la autorizacién del titular [...].
(Roque Rodriguez et al., 2009, pdrr. 33)

La proteccién a la forma y no a las ideas: Es un criterio generalizado
que el Derecho de Autor sélo protege las creaciones formales y no
las ideas contenidas en la obra, pues las ideas no son obras y su uso
es libre. No se puede adquirir sobre ellas proteccién o propiedad
alguna, aun cuando sean novedosas. Mediante el Derecho de Autor
queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas
del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las
obras. (Vega Jaramillo, 2010, p. 16)

Asimismo, se apuesta por la preservacién de las expresiones in-
telectuales, pero no cualquier argumento puede dotarse de seguri-
dad juridica, por lo que la proteccién legal recae sobre las creaciones
autorales sin distincién con respecto a los autores. De esta manera,
personas que carecen de formacién académica tienen la potestad de
desarrollar una obra susceptible de amparo por el derecho de autor.
Lo mds importante es que la creacién dé lugar a una aportacién
creativa, quedando en un segundo plano otros aspectos, como la
ausencia o escasez de estudios del creador.

En Derecho de Autor la originalidad de la creacién es una condi-
cién necesaria para la proteccién. Esa originalidad o individualidad
se concreta en que la obra exprese lo propio de su autor, que lleve
la impronta de su personalidad, lo que no debe confundirse con
novedad, pues en Derecho de Autor, a diferencia de lo que ocurre
con las invenciones en el campo de la propiedad industrial, no se

requiere que la obra sea novedosa. (Lipszyc, 1993, p. 65)

“Ausencia de formalidades: la proteccién del derecho de autor
sobre la obra nace desde el mismo momento de su creacidn, sin que
requiera cumplir con formalidades juridicas” (Comunicaciones Fa-
cultad de Salud, 2022, parr. 11).
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Por otra parte, se imponen requisitos y condiciones para el pleno
goce de la tutela de los derechos autorales. La debida originalidad de
las creaciones, el sello personal del autor, la individualidad creativa
de la obra forman parte de un requerimiento para su adecuada pro-
teccién. Esto no incluye las ideas en si, puesto que no constituyen
obras, sino las creaciones formales, es decir, la manifestaciéon de las
ideas. El valor, el mérito o el destino de las creaciones no representan
un problema para la exteriorizacién de las obras tangibles.

“Las ideas plasmadas en la obra no necesariamente deben ser ori-
ginales, lo que debe ser creacién original del autor es la forma de
expresién de las mismas” (Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual [OMPI], 2016, p. 7).

La proteccién no estd subordinada al cumplimiento de requisitos
formales. La creacién es el titulo originario del Derecho de Autor.
A diferencia de lo que ocurre en el derecho de Propiedad Industrial,
el Derecho de Autor nace del acto de creacién y no del reconocie-
miento de autoridad administrativa. (Lipszyc, 2007, p. 68)

En la mayoria de de los sistemas de Derecho de Autor, incluido
Cuba, la proteccién depende solo de la creacién de la obra y no del
cumplimiento de formalidades, sefialadamente la inscripcién en un
registro al efecto. Ello no quiere decir que no sea oportuno el reg-
istro de la obra, el cual ahade, como toda las instituciones de este
tipo, un plus de seguridad juridica a la proteccién de la obra y crea

una presuncion iuris tantum de autorfa. (Valdés Diaz , 2016, p. 65)

El dmbito de proteccién del derecho de autor es exclusivamente
otorgado a los artistas originales de una creacién exclusiva. El patro-
cinio autoral nace junto a la obra y constituye un derecho inherente
a la persona creadora, brinddndole seguridad y autonomia en rela-
cién con su resultado.

En tal sentido el registro de la obra tiene tnicamente un cardcter
declarativo y no constitutivo de derechos, por lo que los derechos a
favor del autor, en su doble aspecto moral y patrimonial se generan
por el hecho de la creacién de la obra y no por el registro de la mis-
ma. (Vega Jaramillo, 2010, p. 17)
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En esta idea de Vega Jaramillo (2010) se circunscribe la protec-
cién legal al solo hecho de la creacién, desmeritando la importancia
y la necesidad de su registro. En la presente investigacion se defiende
la idea de la necesidad del registro como defensa ante terceras perso-
nas, lo que asegura, de forma garante, tanto los derechos que sobre
los autores recaen como la seguridad y garantia juridica, de ahi la
oportunidad que se les facilita a los creadores de salvaguardar sus
obras para asi evitar violaciones relacionadas con su creacidn.

El derecho de autor es sinénimo de proteccién, seguridad y con-
fianza, ya que resguarda a los creadores de las obras que forman parte
del acervo cultural de la nacién y de la humanidad. Los convierte en
poseedores de facultades morales, las que sustentan la relacién con
sus creaciones sin excluir las patrimoniales, que resultan transmisi-
bles y aseguran su capital.

La proteccién del derecho de autor ha evolucionado histdrica-
mente en correspondencia con el desarrollo cultural de la sociedad.
Esta situacion se percibe estrechamente vinculada al crecimiento tec-
noldgico, industrial y cultural. En la esfera internacional, la normati-
va analizada ha trabajado en el impulso, incremento e incentivo del
respeto y amparo de los derechos autorales. Cuba también ha dado
pasos firmes en la materia, los cuales se concretaron con la entrada
en vigor de la Ley de Derecho de Autor en 1977 v, recientemente,
con la Ley 154 de los Derechos del Autor y del Artista Intérprete
de 2022, que deroga la antes mencionada. Dicha legislacién brinda
amparo a las creaciones emanadas del intelecto humano plasmadas
en un soporte, partiendo de la concepcién de que la idea por si sola
no se protege. No se puede hacer caso omiso al hecho de que la legis-
lacién de un pais debe estar al unisono con los adelantos alcanzados.

4. Contenido del derecho de autor

El Derecho de Autor protege dos tipos de derechos, los derechos
patrimoniales que permiten a los titulares de derechos percibir
una retribucién econémica porque terceros utilicen sus obras y los
derechos morales que permiten que el autor o el creador tomen

determinadas medidas para preservar y protege los vinculos que los
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unen a sus obras. El autor o el creador pueden ser los titulares de
los derechos patrimoniales o bien tales derechos pueden ser cedidos
a uno o mds titulares de Derecho de Autor. (OMP], 2016, p. 9)

El derecho de autor protege a los creadores y sus obras, ampa-
randolos con facultades que los hacen valer sobre sus creaciones.
Son inherentes a los creadores los derechos morales y patrimoniales,
proporciondndoles la toma de determinadas decisiones y potestades
para resguardar y proteger, en los derechos morales, el nexo que los
une a sus obras, y en los derechos patrimoniales, la obtencién de
retribuciones econémicas por la utilizacién de ellas por parte de ter-
ceras personas.

Los derechos patrimoniales estdn relacionados con la explotacién
econémica de la obra, ya sea en su forma original o adaptada,
posibilitando al autor la obtencién de un beneficio econémico. No
son perpetuos como los derechos morales, puesto que se protegen
por un tiempo determinado y se pueden transmitir. Por su parte los
derechos morales se vinculan a la personalidad del autor en relacién
con su obra, estdn destinados a garantizar intereses intelectuales,
son ilimitados en el tiempo. (OMPI, 2016, p. 9)

Los derechos patrimoniales destinados a la disposicién del goce
de la explotacién econdémica por los creadores son los siguientes:

* Derecho de reproduccién o copia

Es el derecho que tiene el titular a impedir que terceros hagan
copias de su obra sin su autorizacidn, es el derecho fundamental
amparado en la legislacion de Derecho de Autor que a su vez es el
derecho a controlar el acto de reproduccidn, se trate de la reproduc-
cién de libros por un editor o la fabricacién por casas discograficas
de discos compactos de interpretaciones y ejecuciones grabadas de
obras musicales, constituye la base juridica de muchas obras de ex-
plotacién de las obras protegidas. (OMPI, 2016, p. 9)

Esta facultad es de gran relevancia para los autores, ya que les
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permite tomar decisiones para con su obra. Es una amplia gama de
posibilidades que se le brinda al autor para que no solo esté encami-
nada la explotacién de la obra de forma original, sino para que tam-
bién se le puedan realizar modificaciones, siempre y cuando exista la
previa autorizacién de su creador.

Es ademds una exclusiva legal que al autor se le reconoce para fijar
su obra materialmente (en un soporte) y multiplicarla por cual-
quier medio, personalmente o autorizando previamente a terceros
por un periodo determinado de tiempo. Comprende la obtencién
de una o varias copias de todo o parte de la obra, con una amplia
gama de posibilidades en cuanto a los medios de reproduccién,
pues comprende la impresién, el dibujo, el gravado, la fotografia, el

moldeado y la cinematogréfica. (Vega Jaramillo, 2010, p. 37)
* El derecho de comunicacién publica

Se entiende por comunicacién publica de una obra todo acto por
el cual una pluralidad de personas puedan tener acceso a todo o
parte de ella, en su forma original o transformada, por el medio que
no consisten en la distribucién de ejemplares. La comunicacion se
considera publica, cualquiere que fueren sus fines, cuando tiene
lugar dentro de un dmbito que no sea estrictamente familiar o
doméstico y, a un dentro de este, cuando estd integrado o conecta-
do a una red de difusién de cualquier tipo. (Lipszyc, 2007, p. 183)
El Convenio de Berna al tratar el Derecho de comunicacién publi-
ca determina algunas modalidades de manera ejemplificativa, las
cuales se inclinan por reconocer un derecho general de comuni-
cacién publica que comprende cualquier medio que sirva para di-
fundir las palabras, signos, los sonidos o imdgenes, como con difer-

encias de mera forma. (Convenio de Berna, 1979, art. 11)

La comunicacién publica estd orientada a la difusién de infor-
macién y mensajes mediante los medios de comunicacién como la
televisién, la prensa, la radio e internet. El autor goza de la facultad
de poder transmitirle su obra al pablico por el medio de su eleccién.
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* Derecho de transformacién

Es la facultad del autor de una obra originaria para autorizar la
creacién de obras derivadas de aquella, tales como adaptaciones,
traducciones, arreglos musicales, compilaciones. Por tanto, es
la modificacién de una obra preexistente, que estd supeditada a
la autorizacién del titular del derecho de autor sobre la obra que
pretende ser transformada. Ejemplos: antologias, traducciones,
adaptaciones. (Vega Jaramillo, 2010, p. 41)

Es decir, las obras producto de intelecto humano pueden trans-
formarse al igual que cualquier otra, de tal manera que puede dar
lugar a otra obra protegida por el Derecho de Autor como obra
derivada. El contenido del derecho de transformacién estd muy
vinculado con el derecho moral de integridad de la obra, pero no
debe confundirse ya que el de integridad se refiere a que el autor
puede oponerse a toda deformacién de la obra que se haga sin su
consentimiento. Estd vinculado porque atin y con la autorizacién
del autor, si la transformacion perjudica la reputacién de la obra del
autor, este puede en virtud del derecho moral oponerse y reclamar

por esa infraccién. (Figueredo et al., 2013, p. 8)

Los creadores disfrutan de este derecho patrimonial que les
permite realizarles a sus obras ciertas reformas, ya sean adaptacio-
nes, traducciones o compilaciones. Tienen la potestad de autorizar
la transformacién de su contenido por parte de terceras personas,
siempre con su consentimiento.

En el 4mbito de la legislacion sobre propiedad intelectual se conoce
como derecho de participacion, derecho de seguimiento o siguien-
do a la tradicidn francesa droit de suite al derecho que se reconoce
al autor de una obra de arte original y a sus sucesores para percibir
un porcentaje de precio de las sucesivas reventas de la obra que se
produzcan durante un determinado periodo de tiempo.

Se trata de un derecho de naturaleza claramente econémica (no re-
conducible, por tanto, al 4émbito del derecho moral de autor), pero
que no puede encuadrarse en el contenido ordinario del derecho

patrimonial de autor, en la medida en que no encuentra su funda-
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mento en el derecho exclusivo que se reconoce a aquel para explotar
la obra y obtener los rendimientos econémicos derivados de dicha
explotacién, bien sea de forma directa o mediante su negociacién
con terceros; y es que el derecho de participacion se deriva, pre-
cisamente, de ciertas formas de explotacién realizadas por terceros
y que el autor no puede prohibir. Por ello, se suele incluir al droit
de suite entre los llamados derechos de simple remuneracién otros
derechos, en la terminologfa utilizada por el Texto Refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) que se reconocen al autor
ademds del derecho moral y del derecho patrimonial. (Diez Soto,
2017, p. 210)

En este sentido, la Ley 154 (2022) asiente que:

Corresponden al autor las facultades de cardcter econdmico de au-
torizar o impedir lo siguiente: a) La reproduccidn, directa o indi-
recta, mediante la obtencién de copias de la creacién, de su fijacién
o grabaci6n y su distribucién a través de la puesta a disposicion del
publico mediante venta u otro medio de transmisién de la propie-
dad o la posesién; b) la comunicacién publica de la creacidn; ) la
transformacién creativa de una obra preexistente, de la que se de-
rive otra diferente, tales como la adaptacién y la traduccién; y d) la
puesta a disposicién del pablico de su creacién en redes informdti-
cas de forma tal que cualquier persona puede acceder a la creacién
desde el lugar y en el momento que elija. (Art. 22)

Corresponden al artista intérprete o ejecutante las facultades de
cardcter econémico de impedir, cuando se emprendan sin su au-
torizacidn, lo siguiente: a) La fijacidn de su creacién no fijada; b) la
reproduccion, directa o indirecta, mediante la obtencién de copias
de la fijacién o grabacién de su creacién y su distribucién a través
de la puesta a disposicién del publico, de soportes materiales que
contienen dicha creacién, mediante venta u otro medio de trans-
misién de la propiedad o la posesién; ¢) la comunicacién publi-
ca de su creacién, excepto cuando la interpretacién o ejecucion
es transmitida por la radio o la televisién o se realiza a partir de
una fijacién previamente autorizada; y d) la puesta a disposicién

del publico de su creacién en redes informdticas de forma tal que
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cualquier persona puede acceder a la creacién desde el lugar y en el

momento que elija. (Art. 23)

Asimismo, en el art. 24 dispone: “Las facultades de distribucién
previstas en el inciso a) del Articulo 22, y en el inciso b) del Articulo
23, de esta Ley, se extinguen para las sucesivas ventas del ejemplar o
soporte, a partir de la primera”.

El reconocimiento de los derechos morales apunta esencialmente a la
idea de una supuesta conexidn entre el autor y su obra en términos de
reconocimiento, asi como de integridad. En el campo del Derecho de
Autor incluyen dos aspectos especificos, el derecho de reconocimiento
de la paternidad de la obra (autoria) y el derecho del creador a preservar

la integridad de la creacién. (Lipszyc, 2007, p. 380)

En cuanto a lo referido a los derechos morales, la Ley 154 (2022)
se posiciona en que:

Corresponden al autor las facultades de cardcter moral siguientes: a)
Reivindicar el reconocimiento de su condicién de autor, de modo
que se acredite su nombre o seudénimo asociado a la creacién; b)
decidir si la obra ha de ser divulgada, en qué forma y momento, y
determinar, en su caso, si tal divulgacién se hace con su nombre,
bajo seudénimo o si se mantiene en el anonimato; c) oponerse a
cualquier deformacién, mutilacién u otra modificacién, o a cual-
quier atentado contra su obra que cause perjuicio a su honor o a su
reputacién; d) modificar su creacién, respetando las facultades de
terceros y las exigencias de la proteccién del Patrimonio Cultural;
y e) retirar la creacién de la circulacién o de sitio publico, en cuyo
caso indemniza al utilizador legitimo por los dafios y perjuicios que
ocasione; esta facultad no es ejercitable en detrimento de los inter-
eses legitimos de otros creadores; si el autor decidiera reiniciar la
explotacién de la obra, tiene prioridad para ello quien era utilizador
legitimo al momento de la retirada. (Art. 17)

Corresponden al artista intérprete o ejecutante las facultades de
cardcter moral siguientes: a) Reivindicar el reconocimiento de su

condicién de artista, de modo que se acredite su nombre o seudén-
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imo asociado a la creacidn, excepto cuando la omisién se justifique
por la manera de utilizar la interpretacién o ejecucién; b) opon-
erse a cualquier deformacién, modificacidn, alteracién o atentado
contra su interpretacion o ejecucién, que suponga perjuicio a sus
legitimos intereses 0 menoscabo a su reputacién; ¢) oponerse al
doblaje de su interpretacién en su propia lengua; y d) retirar su
creacidn de la circulacién por cambios en sus convicciones, en cuyo
caso indemniza al utilizador legftimo por los dafios y perjuicios que
ocasione; esta facultad no es ejercitable en detrimento de los inter-
eses legitimos de otros creadores; si el creador decidiera reiniciar la
explotacién de la creacién, tiene prioridad para ello el utilizador

legitimo al momento de la retirada. (Art. 18)
* Derecho de paternidad de la obra

Es el derecho de reivindicar en todo tiempo la paternidad de la obra
para que se reconozca al autor la condicién de creador de la misma.
Este derecho a que se mencione al autor debe hacerse en la forma
que ¢l ha elegido, por lo que incluye el seudénimo y el anénimo,
ya que el creador goza de la facultad de decidir si se le relaciona o
asocia con la obra (mediante su nombre o seudénimo o si desea

permanecer anénimo). (Vega Jaramillo, 2010, p. 32)

Por su parte, Alvarez Coronel (2010) sefiala que “es un derecho
que debe ser reconocido en cualquier forma en que se exprese la
obra, en cualquier soporte, sea que se trate de reproducciones, tra-
ducciones, adaptaciones, arreglos, o comunicacién publica” (p. 23).

Se comparte lo expresado por Alvarez Coronel, dado que se res-
peta la decisidn del autor respecto a la via en la que prefiere hacer pu-
blica su identidad. Se viola este derecho cuando se omite el nombre
del autor aun cuando no fue de su preferencia mantenerse en anoni-
mato o cuando se le cambia. Estas infracciones laceran el derecho a
la paternidad que, de forma tan merecida, le asiste al autor.

El derecho al respeto y a la integridad de obra es el derecho a oponerse

a cualquier deformacién u otra modificacién de una obra o cualquier

atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputacién
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sin el consentimiento del autor. Sélo el autor podrd agregar, suprimir
o alterar elementos a su obra en cualquier momento, antes o después
de ser divulgada. (Vega Jaramillo, 2010, p. 33)

Es un derecho que se encuentra recogido en la Convencién de Ber-
na en la Decisién 51 sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos.
En las nuevas tecnologfas este derecho es importantisimo debido a
la facilidad con la que se puede manipular y cambiar las obras, sea

de la clase de que se trate. (Alvarez Coronel, 2010, p- 23)

Constituye un derecho sustancial para el creador basado en el
respeto a su produccién intelectual. El autor tiene la potestad de
objetar ante cualquier transformacién o modificacién de su obra.
Los creadores, con el goce de esta facultad basada en el respeto de
su sello, logran que su pensamiento no sea desnaturalizado ni trans-
formado.

El derecho de ineditud también conocido como derecho de divul-
gacién, comprende la facultad del autor de decidir si dard a conocer
su obra, y en qué forma lo hard, o si por el contrario la mantendrd
reservada en la esfera de su intimidad. Es evidente que sélo al autor
corresponde determinar el momento en que la obra estd termina-
da y desea darla a conocer al publico. Este derecho asi mismo se
traduce en la facultad de comunicar ptblicamente el contenido es-
encial de la obra o una descripcién de la misma. (Vega Jaramillo,

2010, p. 33)

Asimismo, este derecho constituye un poder innato del autor que
contempla su decisién personalisima. Los creadores son los prota-
gonistas ante la determinacién del momento, fecha y hora de ter-
minacién de sus obras, asi como su disposicién de hacerla puiblica o
no y de tomar una postura definitiva ante el supuesto de divulgar el
contenido esencial de la obra o la descripcién de esta.

* Derecho de retracto o arrepentimiento

“El derecho de retracto nos permite retirar la obra del comercio,
bien sea por arrepentimiento por parte del autor por diversas causas
o motivos, pudiendo ser de cardcter ideoldgico, religioso y politico,
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entre otros [...]” (Ortega Cruz, como se cit6 en Redaccién mds con-
tenido, 2023, pdrr. 10).

Este derecho se basa en la necesidad de proteger la libertad de
pensamiento del creador y la posibilidad de cambiar de opinién con
respecto a la puesta de su obra a disposicién del publico. Es un bene-
ficio que defiende la potestad de invalidar tras haber autorizado una
utilizacién, procediendo a las indemnizaciones correspondientes.

Es posible que después de ejercer el derecho de retracto, el autor
cambie nuevamente de parecer y decida reemprender la explotacién
de la obra. En este caso es justo que sea el anterior contratante
quien goce de la prioridad para volver a contratar la utilizacidon
de la obra en condiciones razonablemente similares a las iniciales.
Situacién contraria llevarfa a que el derecho de retracto o arrepen-
timiento fuera utilizado para mejorar las condiciones iniciales del
contrato, configurdndose una situacién de abuso del derecho. (Al-
varado Baena, 2002, p. 11)

El Derecho de Autor es un derecho que con su existencia atiende la
justificacién y el reconocimiento de la creacién y a los fundamentos
econdmicos. Se basa en dos importantes aspectos, el primero que
da a conocer y estimula la labor del creador otorgdndole suficiente
autoridad para proteger su obra, hacer valer su condicién de autor
y por otra parte concede suficiente seguridad en beneficio a los
creadores y sus obras, por lo que de estos fundamentos se derivan
los derechos morales y los patrimoniales derechos que son inher-

entes a la autorfa. (Vega Jaramillo, 2010, p. 9)

Con el amparo de los derechos de autor ofrecidos a los creado-
res en busqueda de una mayor seguridad y garantia juridicas, se les
otorga un derecho exclusivo sobre el uso de su obra, concediéndoles
la capacidad de poder hacer con ella lo que estimen apropiado. Son
derechos esenciales al propio creador, existiendo los morales —que se
extinguen con la muerte del autor— y los patrimoniales —que con-
templan la vida de este y 50 afios después de su fallecimiento—, re-
sultando los primeros, para el caso de Cuba, intransmisibles, no asi
los segundos. Ambas libertades son extremadamente diferentes: en
los derechos morales no se percibe interés pecuniario, sino que se
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fundamenta en la proteccién de la personalidad del autor en relacién
con su obra, mientras que los patrimoniales aseguran el fin moneta-
rio y le permiten al autor controlar los distintos actos de explotacién
econdmica de la obra.

5. Registro del derecho de autor. Conceptos

Registro es un término que se origina en el vocablo latino regeszum.
Se trata del accionar y de las consecuencias de registrar, un verbo
que refiere a observar o inspeccionar algo con atencién. Registrar
también es anotar o consignar un cierto dato en un documento o

papel. (Pérez Porto y Gardey, 2021, pérr. 1)

Westreicher (2022) resume que “el registro es la accién de ano-
tar un suceso o el lugar donde queda apuntado, que en el mundo
contempordneo suele ser una base de datos virtuales” (parr. 2). El
registro se concreta en el modo de tener constancia de un hecho en
particular, mediante un documento que permite la organizacién e
informacién pertinentes, otorgdndole validez, sentido y eficacia pro-
batoria. Persigue la difusién y la proteccién eficaz de los derechos
correspondientes en el ordenamiento de la informacién.

[...] la proteccién que otorga el Derecho de Autor ocurre por el
solo hecho de la creacién intelectual, de manera que no es requisito
para obtener el amparo legal registrar la obra. Este principio gener-
al, universalmente aceptado, no se opone sin embargo a la necesi-
dad creciente de garantizar una adecuada proteccién y defensa del
Derecho de Autor, a través de instituciones juridicas que brinden
mayor seguridad no solo al titular de derechos sino al usuario de

obras y bienes intelectuales. (Vega Jaramillo, 2010, p. 92)
Por su parte, Moralejo Imbernén (2007) menciona:
El registro de la Propiedad Intelectual, que puede encuadrarse den-

tro de los llamados registros juridicos. Entendiéndose como tales

aquellos dotados de un cardcter publico y en los cuales la inscrip-
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cién de los derechos produce determinados efectos beneficiosos

para su titular. (p. 1)
Asimismo,

En términos generales, el registro de los Derechos de Autor es una
formalidad legal cuyo propésito es crear un archivo publico sobre
los datos bdsicos de ese Derecho de Autor en particular. Sin embar-
go, el registro no es un requisito para la proteccién de los Derechos

de Autor. (Derechodeautor.com, s.f., pérr. 16)

La accién de registrar en el derecho de autor constituye un medio
de prueba de la autoria y titularidad de la obra, otorgando, a su vez,
una garantia juridica en cualquier momento. Se basa en de dar ve-
racidad de los hechos y actos, dejando constar la declaracién de los
datos que se solicitan, siendo este un acto voluntario con caricter de-
clarativo y no constitutivo. Se admite que los datos del registro son
exactos, se aprecian imbuidos de valor informativo y generan una
prueba adicional ante una disputa legal o una infraccién en relacién
con la titularidad.

En cuanto a esto, Restrepo Estrada (2020) aclara: “La finalidad del
registro del Derecho de Autor consiste en dar publicidad a las faculta-
des de los titulares, asi como a los actos y contratos; otorgar garantia
de autenticidad y seguridad y ser el medio probatorio idéneo” (p. 6).

El registro de Derecho de Autor otorga publicidad registral a la
obra ya que la misma estard registrada en el Registro Nacional de
Derecho de Autor y Derechos Conexos. En ese sentido, quedard
evidenciado ante terceros el registro de dicha obra en donde se con-
signard la titularidad de la creacién a favor de la persona natural o
juridica. Es preciso sefialar, que al mencionar que el autor o au-
tores han registrado su obra, este serd un medio disuasivo para que
terceras personas o empresas se abstengan de realizar un uso autor-
izado. Asimismo, por publicidad registral otras empresas podrdn
conocer quién es el titular de dicha obra y pedir las autorizaciones
correspondientes si es que desean una licencia de la misma. (Venta-
Jjas del registro de Derecho de Auror, 2015, pérr. 4)
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De esta manera, con el registro se logra el acercamiento a la acre-
ditacién publicitaria de la creacién de la obra al mencionarse quié-
nes son sus autores. Asimismo, anima al creador a la realizacién de
nuevas iniciativas autorales y a que contintien con el acto registral
en bisqueda de la salvaguarda y gestién de sus derechos de autor de
manera mds eficiente.

Segtin McElrath (2021), “el registro crea una evidencia prima fa-
cie de que el Derecho de Autor es vélido y que los hechos indicados
son ciertos. Prima facie significa que la evidencia es suficiente para
establecer el hecho en cuestién” (pérr. 5).

El registro de Derecho de Autor tiene por objeto la inscripcidn
de los derechos relativos a las obras, actuaciones o producciones
originales, literarias, artisticas o cientificas expresadas por cualquier
medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o
que se invente en el futuro. (Derechodeautor.com, s.f., pdrr. 2)
Los objetivos fundamentales del registro de autor son: dar publici-
dad al derecho de los titulares y a los actos y contratos que transfier-
an o cambien ese dominio amparado por la ley, asi como brindarles
a los titulares de derechos un medio de prueba a sus derechos y
a los actos y contratos que transfieran ese dominio amparado le-
galmente. El registro permite al creador de la obra demostrar su
titularidad sobre la misma (salvo que haya transmitido sus dere-
chos patrimoniales) y a los usuarios interesados en adelantar alguna
negociacién sobre los derechos de la obra les permite informarse
sobre las condiciones juridicas actuales de la creacién intelectual. El
registro también brinda garantia de autenticidad y seguridad a los
titulos de derechos y a los actos y documentos que a ellos se refiere.
(Vega Jaramillo, 2010, p. 92)

A través del registro del derecho de autor, los creadores reciben
la seguridad y salvaguarda de sus obras, aun cuando este acto goza
de voluntariedad respecto a los protagonistas de derechos autorales,
teniendo estos la decision de registrar o no. Ciertamente, la accién
registral resulta el medio idéneo para la preservacién y defensa de las
facultades que acompanan a los autores desde la propia creacién. Se
sintetiza en una oportunidad de confianza y estabilidad que protege
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al autor y su obra de futuros actos de competencia desleal, como el
plagio, la copia y la falsificacién.

6. Requisitos para el registro del derecho de autor en Cuba

El registro constituye un medio de prueba de la autorfa y titulari-
dad de la obra y otorga una garantia juridica formal impugnable
en cualquier momento por quien pruebe mejor derecho. De igual
forma, establece la presuncién de validez de los hechos y actos que
en él se hacen constar y la buena fe de la declaracién de los datos
que se requieren. La declaracidon que se realiza no es constitutiva de
derecho sino un acto facultativo del titular con caricter referencial

y declarativo. (Moralejo Imbernén, 2007, p. 20)

El registro del derecho de autor les facilita a los creadores una
prueba palpable de la posesién, con el fin de que los propietarios
aseguren la evidencia de su trabajo de una forma rdpida y sencilla.
Es de particular importancia para el sujeto de derecho, quien podra
comprobar su titularidad sin enfrentarse a un desgastante proceso en
defensa de sus atribuciones.

En cuanto a esto, la Ley 165 protege:

Las obras originales, expresadas o reproducibles por cualquier me-
dio, comprendidas, entre otras: a) La obra escrita y la oral; b) la
obra musical, con letra o sin ella; ¢) la obra dramdtica y la dramdti-
co-musical, la coreogréfica y la pantomimica, u otras de las artes
escénicas; d) la obra cinematogréfica u otra audiovisual; e) la obra
de dibujo, disefio, pintura, grabado, escultura u otras de las artes
visuales, asi como sus bocetos; f) el performance u otras formas de
expresion del arte experimental; g) la obra de arte aplicado, en la
medida que la expresién de su contenido artistico pueda ser separa-
do del cardcter industrial de los objetos a los cuales estén incorpora-
das; h) la obra fotogréfica y la expresada por procedimiento andlogo
a la fotografia; i) la obra arquitectdnica y de ingenieria y su plano,
maqueta, croquis, disefio o proyecto; j) el mapa, grafico y disefio

topogréfico y geogréfico; y k) el programa y aplicacién informdtica.
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La actuacién, canto, baile u otra forma de interpretacion o eje-
cucién de una obra o una manifestacién del patrimonio cultural.

También, se protege en esta Ley las obras derivadas, en cuanto ten-
ga de original y sin perjuicio, en su caso, del derecho del autor de
la obra preexistente, tales como las siguientes: a) La traduccidn,
adaptacidn, versién y demds transformaciones de cardcter creativo
realizadas a partir de una obra original; b) el arreglo musical; ¢) el
compendio y resumen; y d) la coleccién de obras, la enciclopedia,
la antologfa u otra compilacién que por la seleccién o disposicién

de las materias constituya una creacién original. (Arts. 7y 8)

La citada ley, a pesar de que precisa las obras registrables por el
derecho de autor, en sentido de proteccién no les ofrece a los crea-
dores una seguridad neta, dado que no se pronuncia respecto a la
institucién del registro. El registro de la obra brinda una mayor cre-
dibilidad sobre el ejercicio y defensa de los derechos de autor y sirve
como medio de prueba ante cualquier conflicto judicial, ademds de
incluir el depésito legal de la obra.

El registro: Toda obra creada que sea objeto de protecciéon por el
derecho de autor, goza de este privilegio en cuanto empieza a ex-
istir y no se considera necesario su registro en el registro de obras
protegidas por derecho de autor para obtener dicha proteccidn,
es decir, este es declarativo de derechos. (NIUBOX Legal Digital,
2021, pdrr. 10)

Asimismo, la Resolucién No. 509 (2022) dispone: “Dentro de
los servicios de obtencién y legalizacién de documentos se ecuentra:
Certificaciones de otros registros: 1250.00 pesos” (p. 3). Salvo las
certificacines del registro del Estado Civil, el resto confluye dentro
de esta tarifa, otorgdndole un Gnico impuesto tanto al registro de la
propiedad como al mercantil, al del derecho de autor o a cualquier
otro. “Se debe presentar una copia de la obra, la identificacién oficial
del autor y realizar el pago de la tarifa correspondiente” (Ortiz Dias,
2022, parr. 8).

La asistencia que ofrece el derecho de autor en Cuba constata la
dedicada al registro de las obras originadas en el cerebro humano,
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concilidndose lo respectivo a su cuota y la administracién compe-
tente en esta materia. Este proceder se genera como via de apoyo en
busqueda de la armonia entre los sujetos participes y de la equidad
de sus derechos.

Para las obras creadas en el marco del empleo ademds es necesaria la
presentacién de un escrito de solicitud de registro, en el que deben
contar el nombre completo y la direccién de la entidad, el nombre de
la persona que en su representacion se personard a efectuar el registro;
el nombre de la obra; el nombre de los autores con su nimero de
identificacion oficial; una breve descripcién de las caracteristicas de la
obra; nombre, apellidos, y firma del director de la entidad y el cufio
oficial de la institucién. (Ortiz Dias, 2022, pdrr. 9)

Los requisitos de las copias de las obras para dejar en depésito,
varfan en dependencia del tipo de creacién, para las obras liter-
arias: un ejemplar de éstas, para las obras musicales: una copia de
la partitura y de la letra si la tuviere; para las obras artisticas tni-
cas, como una pintura, un dibujo, una obra de arquitectura, una
escultura u otras similares: una descripcién por escrito de éstas,
acompanado de una fotografia, la que, tratdindose de obras de ar-
quitectura y escultura, debe ser de frente y lateral; para los planos,
croquis, mapas o fotografias: una copia de ellos; para los programas
de computacién y las bases de datos: el programa contenido en
disquete u otro soporte electrénico, la descripcién detallada de éste
o el material auxiliar; para las obras dramdticas, dramdtico — musi-
cales, circenses, coreogréficas y pantomimicas: una copia del guién,
o0 en su caso, un ejemplar del soporte que contenga la obra; para
las obras audiovisuales: una copia del guidn y una ficha técnica con
el nombre de todos los autores y su sinopsis; para las multimedia
y otras obras creadas para el medio digital: un ejemplar de ellos.

(Claim. Consultores de Propiedad Intelectual, s.f., p. 1)

Dependiendo de la obra que se desee registrar, se requieren los
documentos mencionados como medio irrefutable de prueba de la
posesién de la creacién intelectual. Nadie mds apto que el autor para
ofrecer las particularidades del fruto de su trabajo y evidenciar la ori-
ginalidad, calidad y condiciones en aras de lograr un registro exitoso
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que propicie un mayor control y respaldo de sus derechos exclusivos.
Las acciones, ideas, visiones, emociones, pensamientos, posturas y
sentimientos de los seres humanos, materializados en creaciones, ob-
tienen mediante el registro una tutela juridica mds efectiva.

Para el caso de los actos y contratos referidos al Derecho de Au-
tor, incluidos los poderes otorgados a personas naturales y juridicas
para realizar gestiones ante el Centro Nacional de Derecho de Au-
tor [CENDAJ; una copia de estos; y para las entidades de gestién
colectiva, agencia de representacién u otras de similar naturaleza,
los documentos de constitucidn, estatutos, reglamentos, sistemas
de distribucién, tarifas, segin sea el caso. Las personas juridicas
pueden hacer el pago de la cantidad establecida para cada acto, en
efectivo o en cheque, este tltimo debe ir dirigido a Centro Nacion-
al de Derecho de Autor escrito con todas sus letras.

Cuando los autores o titulares se vean imposibilitados de asistir per-
sonalmente a efectuar el registro en las oficinas, pueden extender una
autorizacién a otra persona, en la cual deben hacer constar clara-
mente su nombre completo, su firma, nimero de identificacién ofi-
cial, direccién particular; el nombre de la obra que estdn autorizando
a registrar y el nombre completo de la persona que los va a represen-
tar en ese acto. Una vez cumplidos los trdmites de rigor se procede a
realizar el asiento en los libros de registro y se expide una certificacién

que avala la inscripcién. (Ortiz Dias, 2022, pdrrs. 18-19)

Todo creador tiene la facultad de registrar su obra, no siendo una
formalidad de cardcter obligatorio, pero, al hacerlo, goza de fiabi-
lidad y fe juridica, por lo que la accién registral seria lo ideal en el
dmbito del derecho de autor. Se sustenta que el registro es una prue-
ba de peso ante los tribunales y un respaldo juridico de la autoria y
titularidad, de ahi su conveniencia para los creadores y sus obras.

7. Ventajas de la inscripcion de obras en el registro del derecho
de autor

El registro es una institucién que, por su propia confiabilidad, ani-
ma a los autores a su uso frecuente, despuntando nuevas creaciones
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registradas y dotadas de salvaguarda. Por esta razén, registrar es una
via conveniente para los autores en aras de contrarrestar procederes
inescrupulosos en su contra.

El uso del registro es conveniente porque protege la Propiedad In-
telectual sobre las obras que manejan distintas personas o entidades
(antes de ser editadas o divulgadas por su titular legitimo) al deter-
minar los contenidos y la pertenencia de los derechos que existen
sobre las mismas.

La inscripcidn en el registro tiene un efecto de prueba a favor del
titular porque se presume que los derechos inscritos existen y pert-
enecen a su titular, salvo que se demuestre lo contrario. La inscrip-
cién en el registro, al diferenciar las distintas modalidades, evita
conflictos entre los distintos titulares de Propiedad Intelectual, que
puedan recaer sobre una misma obra, produccién o creacién. (Ed-

ucacién Propiedad Intelectual, s.f., prrs. 3-4)

Los artistas gozan de estas ventajas a su favor con la inscripcién
de sus obras en el registro del derecho de autor. La seguridad que se
adquiere se considera incuestionable a partir de su escritura como
formalidad del registro, reconociendo a los titulares una adecuada
publicidad y disposicién sobre sus obras.

El registro de Derecho de Autor otorga seguridad juridica. Esto
quiere decir que cualquier empresa o persona que desee explotar
una obra podrd a través del certificado saber si estd contratando con
el verdadero titular y de esta manera evitar que se estén infringien-
do los derechos de autor. (Ventajas del registro de Derecho de Autor,
2015, pdrr. 5)

El registro cumple la finalidad de dar publicidad a derechos inscri-
tos, si bien preservando el acceso a los expedientes para los titulares
de los derechos. El registro expide certificados de titularidad de los
autores y titulares de los derechos podrdn utilizar en los procesos de
gestién de sus activos intelectuales. (Educacién Propiedad Intelec-

tual, s.f., pdrrs. 5-6).

En cuanto a la vigencia comentada anteriormente, el Convenio
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de Berna (1886) dispone la siguiente regulacién: “La proteccién
concedida por el presente Convenio se extenderd durante la vida del
autor y cincuenta afos después de su muerte” (art. 7). A pesar de este
precepto, los paises firmantes del Convenio y los que no se adhieren
a ¢l establecen en sus normativas internas de derecho de autor cues-
tiones bdsicas y propias —atenuadas a cada realidad social— respecto a
la duracién de la proteccién autoral.

Por su parte, el Real Decreto Legislativo 1 (1996) establece: “Los
derechos de explotacién de la obra durardn toda la vida del autor y
setenta anos después de su muerte o declaracién de fallecimiento”
(art. 26), y el Decreto No. 4 (1999) dispone: “Los derechos patri-
moniales estin protegidos durante la vida del autor y setenta y cinco
anos después de su muerte” (art. 44).

A su vez, Marcandur (2013) explica que “es importante mencio-
nar que las empresas no estdn autorizadas para realizar el registro del
derecho de autor, ya que solo las personas fisicas son consideradas
como capaces y con aptitud intelectual para crear cualquier obra”
(parr. 10). En contraposicién a esta idea, se sostiene que si las per-
sonas juridicas —en el caso de que el autor de la obra se encuentre
vinculado laboralmente a ellas y beneficidndose de la armonia, cono-
cimientos y destrezas adquiridas en su vida laboral— pudieran contar
con la alternativa de registrar las creaciones intelectuales dejando por
sentado que son frutos del intelecto de la persona natural, pero de-
venidas de un ambiente laboral que favorecié su nacimiento, las ga-
nancias resultadas de la explotacién econémica de la obra resultarian
equitativas entre ambas partes.

En cuanto a la figura registral, en el documento necesario para
realizar la inscripcién consta la existencia de hechos que interesan
al solicitante, ademds del reconocimiento de la novedad de la pieza
creada. Se sintetiza en la prueba que refuerza que la obra fue creada
por el artista.

El registro de Derecho de Autor permite que la obra pueda ser ob-
jeto de transferencia o licencia a favor de terceros. Esto quiere decir
que quien desee obtener una licencia o quiera asumir la titularidad
de la creacién podrd solicitar el registro de licencia o de cambio de

titularidad ante la Direccién de Derecho de Autor. De esta manera

98



Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual

N° 18 (2023): 71-110

se obtendrd una fecha cierta del nuevo titular de la obra para su
correspondiente explotacién en el mercado. (Ventajas del registro de
Derecho de Autor, 2015, pdrr. 6)

Los privilegios de cardcter personal, conocidos como derechos mo-
rales, consisten en el derecho de todo autor a ser reconocido como
tal, a decidir el momento y forma de divulgacién y difusién de su
obra, asi como evitar deformaciones o mutilaciones de ésta, entre
otras. Por otra parte, los privilegios de cardcter econémico, cono-
cidos como derechos patrimoniales, consisten en la facultad que
tiene el autor por si mismo, o a través de un tercero, de explotar su
obra, asi como prohibir dicha explotacién por personas no autor-

izadas [...] (Cacho Rodriguez, 2016, pdrrs. 3-4)

Al registrar una obra, se avala la posibilidad de protegerla contra
su uso indebido y se permite identificar quién es su creador, lo que
facilita la proteccién tanto de la obra como del autor, aunque cabe
recordar que, desde la concepcién propia, el creador se encuentra
protegido por el derecho de autor. No obstante, la accién registral
explora la intencién legal concreta de fomentar lo novedoso, promo-
ver la divulgacién del conocimiento, favorecer el acceso a la informa-
cién registral e impulsar la creacién

8. Andlisis del registro del derecho de autor en la legislacién
cubana

La Resolucién No. 13 sobre el registro Facultativo de Obras Protegi-
das y de Actos y Contratos referidos al derecho de autor, que entrd
en vigor con la finalidad de suplir la inexistencia de la regulacién del
registro en la Ley 14, carece de particularidades sobre la figura regis-
tral del derecho de autor, dejando en un segundo plano el singular
valor que ostenta en relacién con los creadores y sus obras. Desde
su propio titulo, cuando utiliza el término “facultativo”, deja notar
la no obligatoriedad del registro del derecho de autor, precisamente
porque la Ley de Derecho de Autor reconoce que, con el sélo hecho
de la creacidn, la persona es considerada su autora, recayendo sobre
esta figura la facultad del registro en aras de una proteccién mis
eficaz de los derechos exclusivos. La Resolucién No. 13 no se contra-
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pone a lo que se norma en la Ley 14, por lo cual ambas le otorgan el
registro opcional a las obras. El hecho de no establecer la exigencia
del registro va en contra de la tan anhelada seguridad juridica de los
autores, llevdndolos a posibles litigios en defensa de sus privilegios
exclusivos y de la publicidad de sus obras.

La Resolucién 13 del 20 de febrero de 2003, dictada por el Min-
istro de Cultura y adscrita al CENDA, se basa en el Reglamento
del registro Facultativo de Obras Protegidas y de Actos y Contratos
referidos al Derecho de Autor. La misma otorga mediante certifi-
cacion la fe publica respecto a la creacidn y garantia juridica formal
con respecto a la autoria y titularidad e incluye el depésito de la
obra registrada. A efectos de registrar la obra debe fijarse en un
soporte, no importa cual, para que un acto surta los efectos juridi-

cos previstos. (Ecured, 2019, p. 3)

Asimismo, esta Resolucién no hace hincapié en las ventajas que
devienen del acto registral, lo que podria incidir en la apatia de los
autores para proceder al registro de sus obras, en gran medida debido
el desconocimiento en cuanto a los beneficios que puede aportar la
inscripcién ante posibles controversias. A su vez, no se manifiesta en
relacién con las consecuencias que se suscitan frente a la ocurrencia
del registro de mala fe ni explica que con el acto registral se establece
una presuncién de titularidad a favor de quien lo desarrolle. Tampo-
co recoge alternativas vélidas ante la destruccién o pérdida del certi-
ficado de inscripcién, no contemplando el duplicado que, ante estas
circunstancias, resultarfa una via de comprobacién del registro. En
total ausencia se encuentra el proceder ante el supuesto de la presen-
tacién de varias obras acompanadas de una solicitud, sin aclarar que,
en este caso, se pudiesen considerar como coleccién de obras bajo un
mismo titulo a los efectos de su registro, asi como el proceder ante
la omisién de un titular en la solicitud de registro y cémo agregarlo.

Otra laguna contenida en su articulado estd relacionada con la
presencia de las copias una vez realizado el registro. Ante esta situa-
cién, la Resolucién No. 13 se mantiene en silencio y no toma en
consideracién que, ante la prohibicién de la salida del certificado
original, resulta necesaria la expedicién de copias ante determinadas
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circunstancias que guarden relacién con el titular del registro o con
las autoridades judiciales y/o administrativas involucradas. En igual
grado de desproteccién se halla el registro de las obras realizadas por
encargo, ante lo cual, en el presente estudio, se aconseja que es con-
veniente tomar en cuenta el hecho de que, ante la presencia de una
obra por encargo, la figura de autor deberia recaer sobre su creador,
y este acordard cederle los derechos correspondientes a la persona
que le encomienda la obra, el que se convierte en titular de derechos.
Lo mismo sucede con el registro de las obras sobrevenidas de un
contrato de trabajo, ya que no se especifica que, por la subordinacién
o dependencia del trabajador frente a su empleador, ambos podrian
ostentar el registro, teniendo presente que, en este caso, la entidad
empleadora correrfa con los gastos y riesgos de la creacién. Por otro
lado, queda al descubierto lo referente a los avisos de derecho de au-
tor, que constituyen una via para informarles a los consumidores que
una obra se encuentra protegida a través del registro de los derechos
de autor realizado por un propietario.
De su estudio se avistan luces tras las sombras que van pronuncidn-
dose, tomando como base que el articulo 17.4 de la Resolucién No.
13 hace alusién al accionar ante la expedicién de un registro con
errores, aun cuando no sefala el término que se establece para ello
una vez que se expide el certificado. Esta cuestién puede inducir a
incertidumbre para las personas interesadas, dejando al descubier-
to el plazo que deberia recogerse ante una equivocacién que incida
directamente en el registro de las creaciones del intelecto humano.

El registro facultativo de obras protegidas y de actos y contratos
referidos al Derecho de Autor brinda los servicios siguientes: Pro-
ceder a la subsanacién de errores de cualquier dato consignado en
los libros de inscripcién, de oficio o a instancia de parte. En este
tltimo supuesto basta con la presentacién de la solicitud por escri-
to, y si intervinieren varios sujetos, se requiere el consentimiento de

todos. (Resolucién No. 13, 2003, art. 17.4)
La Resolucién No. 13 se percibe defectuosa, al no pronunciarse

sobre el registro de una determinada obra que haya sido desarrollada
en colectivo o en colaboracién, en la cual gana relevancia la presen-
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cia de la pluriautoria. Ante este supuesto, y tras el fallecimiento de
uno de los autores, dicha Resolucién se divisa nula, dejando a los
interesados en el asunto sin respuestas en cuanto a las formas de
sucesién y al modo de repartir las ganancias devenidas de la explo-
tacién comercial de las obras. Con el auge de las nuevas tecnologias,
resulta insuficiente su dmbito de proteccién respecto a los creadores
en general y al registro en particular

Se puede decir que el registro es un medio de prueba de la autoria
y la titularidad de la obra, otorgdndoles a los creadores una garantia
juridica formal impugnable en cualquier momento por quien prue-
be mejor derecho, e incluye el depdsito legal de la obra. (Ecured,

2019, p. 4)

En Cuba no se requieren formalidades en cuanto al derecho de
autor y esta cuestién estd presente desde la propia adhesién al Con-
venio de Berna, cuyo contenido aboga por la proteccién automdtica
de los autores desde el propio acto creador. La autora aconseja el
registro basindose en los posibles y tan frecuentes altercados que
pueden presentarse, ante los cuales, las partes involucradas se verfan
inmersas en un desgastante y engorroso proceso.

Ya en las cercanias a los momentos actuales y tras la derogacién
de la Ley 14, cabe analizar la Ley de los Derechos del Autor y del
Artista Intérprete del 5 de diciembre de 2022, que contiene en su
cuerpo un total de 97 articulos, concretando en sus articulos 95, 96
y 97 pinceladas afines con el registro, pero solo de las creaciones lite-
rarias y artisticas. En los articulos que se transcriben a continuacién,
se desmerita el registro, tomando como punto de partida el hecho
de que conserva lo estipulado en la Resolucién No. 13 al conferirle
el méximo protagonismo al simple hecho de la creacién, lo cual se
objeta en este trabajo investigativo, ya que se considera que un acto
de creacién debe apegarse a la funcién registral obligatoria.

e  “El registro de Creaciones Literarias y Artisticas tiene cardcter
publico y tnico en todo el territorio nacional, y estd a cargo de
la unidad organizativa dispuesta por el Ministerio de Cultura”
(Ley 154, 2022, art. 95).

*  “Pueden ser objeto de inscripcién en el registro de las creaciones
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literarias y artisticas protegidas por esta Ley, asi como los actos
y contratos referidos a los derechos sobre tales creaciones” (Ley
154, 2022, art. 96).

* “El acto de inscripcién en el registro es facultativo y su imple-
mentacién no contraviene lo establecido en el articulo 3 de esta
ley” (Ley 154, 2022, art. 97).

Por su parte, Alonso Grau (2022) expresa que “es una ley alta-
mente demandada por los escritores y artistas del pafs. No se limita a
la creacién artistica y literaria, sino también a la literatura cientifica
y el mundo académico, entre otros elementos” (pdrr. 14). Sin lugar a
dudas, y a pesar de que constituye una ley mds aseguradora para los
autores, continta encasillada en lo que al registro se refiere.

Para apoyar la investigacién y fundamentar la necesidad de la
regulacién efectiva del registro del derecho de autor en la legislacién
cubana, a partir de la informacién obtenida a través de respuestas
verbales ofrecidas por los entrevistados, se consideraron las opinio-
nes de tres sujetos de derecho de autor, dedicados a distintas obras
protegidas por esta rama del derecho:

*  Alexander Yoel Cambell Odel, informdtico, con 12 anos de expe-
riencia laboral; de ellos, 10 dedicados a las composiciones musicales.

e Luis Martinez Gonzilez, instructor de teatro, con 54 anos de
experiencia laboral consagrados a la las obras dramiticas, especi-
ficamente a la escritura de guiones teatrales.

* Kirenia Gonzilez Bello, profesora de Filosofia del Derecho y
Ciencias de la Investigacién Criminal, con 19 afios de experiencia
laboral vinculados a la docencia, en los cuales ha creado obras
cientificas a partir de la publicacién de articulos cientificos en
revistas nacionales y extranjeras.

El andlisis de las repuestas ofrecidas por los entrevistados per-
mitié determinar las siguientes ideas de consenso en los diferentes
indicadores.

Respecto a los motivos por los cuales los entrevistados no regis-
tran sus obras, resaltan la despreocupacidn, el desconocimiento en
relacién con los trdmites, lo tedioso y dilatado que puede resultar el
proceso de inscripcidn, asi como la ausencia de necesidad o motiva-
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cién para realizarlo. Otra concepcién gira en torno a las burocracias
respecto al tema, lo que, en determinadas ocasiones, se convierte en
obstdculos que provocan abandonar la idea de llevar a cabo el pro-
cedimiento.

Sobre el significado que los entrevistados le atribuyen al derecho
de autor en general, plantean que ayuda a que no se cometan plagios
en las obras, basdndose en el reconocimiento al talento en todos los
sentidos; ademds, mencionan que es una seguridad que tienen las
personas de que no falsifiquen sus obras. Comparten que protege
tanto a las obras como a los autores y favorece la difusién de la cul-
tura mundial.

Sobre el significado que los entrevistados le dan al registro de las
obras protegidas por el derecho de autor en particular, especifican
que cuando se inscriben las obras, nadie puede apoderarse de ellas;
el registro es una forma de que se conozca la obra y de que esté al
servicio de otros artistas que quieran utilizarla con el debido con-
sentimiento de los autores. Hacen referencia también a la remuner-
acién, pero se centran en que lo mds importante es que se conozca

la obra.

Con respecto a los conocimientos que poseen acerca del registro
de las obras protegidas por el derecho de autor, afirman no estar al
tanto de esta cuestiéon. Indudablemente, este hecho viene de la mano
de las respuestas brindadas anteriormente, pero explican que no han
sido victimas de ningtin acto que vulnere sus derechos, lo cual tam-
bién ha contribuido a que no hayan tenido la necesidad de adentrar-
se en la materia registral. Asemejan, erréneamente, el registro con la
condicién de autor y de derechos exclusivos, defendiendo la idea de
que solo se reconocen los derechos una vez registrados.

En relacién con las consecuencias que ellos consideran que podria
traer para los autores la no obligatoriedad del registro de las obras
protegidas por el derecho de autor, revelan desacertadamente que si
no se inscribe una obra, entonces otra persona podria apoderarse de
ella e inscribirla, no pudiendo reclamar porque no consta que sea

de la persona en particular. Consideran que pueden correr el riesgo
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de no obtener el patrimonio que devenga de la explotacién de la
obra, que otra persona se lo atribuya y que predomine el plagio

dentro de la sociedad autoral.

Para registrar las obras susceptibles de proteccién legal por el de-
recho de autor, los entrevistados consideran que necesitan mayor
dominio sobre esta institucién del derecho y conocimientos de los
elementos relacionados con el registro, asi como preparaciones en
cuanto a las vias para el correcto trdmite. Se evidencié en la entre-
vista una nulidad de acciones de registro de las obras susceptibles de
proteccion legal por el derecho de autor, predominando una visién
descontextualizada y alejada de la realidad registral y un bajo nivel de
conocimientos sobre el derecho de autor en general y su respectivo
registro.

Legislar los derechos que tienen los autores sobre sus creaciones
intelectuales es una premisa en tiempos donde, a nivel mundial,
estdn en auge los modelos comerciales y juridicos que se basan en
impedir con barreras legales y tecnolégicas, la difusion de la cultu-
ra. (Fuentes Puebla, 2022, pdrr. 10)

En este sentido, el hecho de establecer un marco legal sobre el
registro del derecho de autor que se ajuste a las actuales exigencias
resulta indispensable, y es justamente en esta direccién en la que
deberia proyectarse la legislacién cubana futura. Evidentemente, la
inexistencia de nuevas normas atemperadas a la realidad social im-
perante constituye un cruel escenario que padece el pais, pudiendo
identificarse la obsolescencia e insuficiencias legislativas en materia
del registro del derecho de autor.

La ausencia de formalidades en el registro conlleva al otorgamien-
to y a la primacia de la facultad de los autores de registrar o no sus
obras, acercindose al surgimiento y auge de actos constitutivos de
competencia desleal que afectan, en gran medida, a los creadores
involucrados. Ante esta potestad que la ley le otorga al autor, se des-
envuelven una serie de conductas delictivas que violan y soslayan los
derechos autorales.
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9. Conclusiones

Se sostiene que el derecho de autor es un conjunto de normas juri-
dicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales
que la ley les concede a los autores. Incentiva la proteccién de las
obras intelectuales impregnadas de creatividad e innovacién y garan-
tiza la seguridad juridica de los autores y titulares de derecho.

El objeto de proteccién del derecho de autor es la obra que goza
de originalidad para ser difundida y reproducida. Su respaldo legal
estd sujeto a la defensa de las creaciones formales y no de las ideas;
no depende del valor, mérito, destino o forma de expresién de la
obra y no requiere del cumplimiento de formalidades, partiendo de
que, con el simple hecho de la creacién, la persona es considerada
su autora.

A pesar de que los derechos autorales quedan protegidos de ma-
nera automdtica desde el momento de la creacién de la obra, el regis-
tro resulta el escenario idéneo para la preservacién y defensa de los
derechos autorales devenidos del ingenio y del proceso creativo de
los seres humanos, lo que constituye un medio disuasivo de prueba
de autoria y titularidad ante el posible accionar de mala fe que lacera
la creatividad e imaginacién intelectual y el desarrollo cultural de la
sociedad.

Resulta una imperiosa necesidad romper los esquematismos que
presentan las legislaciones internas en lo que a registro del derecho
de autor se refiere. Los avances actuales de la sociedad dejan ver que
no basta con la idea de que el derecho autoral acompana y protege a
sus sujetos desde la accién creativa. La importancia de registrar radi-
ca en el remozamiento de la seguridad juridica de los autores y titu-
lares, asi como en la publicidad registral, en aras de la salvaguardia,
fomento y gestién mds eficaces del ejercicio pleno de sus derechos.

El andlisis de la legislacién cubana en cuanto al registro del dere-
cho de autor permitié corroborar que el territorio nacional carece de
una base juridica adecuada para su implementacién en el contexto
actual y con las imposiciones prevalecientes en el mercado interna-
cional, encontrdndose el registro del derecho de autor en la ctspide
de las necesidades de la propiedad intelectual para la proteccion efec-
tiva de los autores con respecto a sus creaciones.
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Normas editoriales

Tematica y alcance

La Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual es una publicacién semestral de
la Universidad Austral (Argentina), de la Universidad de La Sabana (Colombia) y de la
Universidad Panamericana (México) que se propone difundir investigaciones cientificas
originales e inéditas de la actualidad juridica en materia de propiedad intelectual, entendida
esta en un sentido amplio.

Tiene por objetivo la difusién, actualizacién y debate en la materia, realizando aportes
significativos y proporcionando criterios de andlisis e interpretacién de esta rama del derecho
validos y utiles para sus lectores

Est4 destinada a profesionales, jueces, funcionarios del sector publico, investigadores, es-
tudiantes y todo aquel que tenga interés en el Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial.

Periodicidad y formato
La Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual se publica semestralmente (enero-ju-
nio/julio-diciembre) en formato electrénico y en soporte papel. En la primera modalidad,
la entidad editora adhiere a la politica de acceso abierto (Open Access), la cual permite des-
cargar, distribuir, copiar e imprimir el material publicado sin ninguna restriccién. De esta
manera, se garantiza el acceso libre e irrestricto a la informacién sin ningtin tipo de limita-
ci6n o barrera econémica, técnica o legal para todos los lectores, realizando una significativa
contribucién académica que se traduce en aportes concretos al conocimiento cientifico.

Las investigaciones, que deben ser originales e inéditas, se reciben en forma continua,
sin perjuicio de las convocatorias puntuales que se realicen en los periodos que disponga
el Consejo Editorial. En todos los casos, los interesados en remitir sus trabajos deberdn
ajustar o adaptar los manuscritos a las instrucciones y normas de redaccién previstas para
los autores.

La RIPI se edita fundamentalmente en espafiol, pero podrén recibirse articulos en portugués.

Seleccién de articulos

Los trabajos serdn recibidos y examinados por el Comité Académico y el Consejo de Re-
daccién, que corroborardn su pertinencia en relacién a la temdtica y alcance de la RIPI,
analizando, ademds, la originalidad, importancia, calidad académica e interés cientifico. El
Comité Académico y el Consejo de Redaccién decidirdn la aceptacion o rechazo de los ar-
ticulos recibidos, comunicando su decision a los remitentes. El rechazo podrd ser sometido
a reconsideracion del mismo drgano dentro del plazo de diez dias de comunicado al autor.

Deteccién de plagio
El Comité Académico y el Consejo de Redaccién de la RIPI y los directores realizan un
estricto control de todos los manuscritos recibidos para verificar si presentan plagio.

El primer control se aplica al recibir el articulo, con una lectura realizada por miembros
del Comité Académico y del Consejo de Redaccidn y una primera verificacién sobre otras
publicaciones del (de los) autor(es), permitiendo detectar todas aquellas conductas inapro-
piadas o reprochables desde el punto de vista ético, sin perjuicio de los controles posteriores
y particularizados que realicen los drbitros revisores. La revista suministrard gufas e indica-
ciones practicas a los drbitros para revisar el articulo y detectar posibles plagios. En la etapa
de correccidén y edicién de estilo se aplican controles adicionales sobre el articulo.

Si se envia una nueva versién de un articulo publicado anteriormente, el (los) autor(es)
deberd(n) dejar constancia en la primera nota al pie y la nueva version deberd estar justifica-
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da (incluye novedades o recupera un articulo valioso, publicado en un idioma que no forma
parte de los idiomas de la revista, u otra razén).

En caso de detectarse pricticas de plagio o autoplagio, los articulos serdn rechazados
y devueltos al autor mediante decisidn expresa y fundada que identifique la infraccion
cometida.

Sistema de revisién por pares (peers revievwers)

Con el propésito de garantizar la calidad cientifica de las publicaciones, la Revista Ibe-

roamericana de la Propiedad Intelectual adopta el sistema de revisién por pares o peers

revievwers en la modalidad doble ciego en todos los articulos de investigacién que remitan

los autores para su publicacién, de esta manera, el anonimato reciproco entre autores y

revisores permite lograr una mayor objetividad en el andlisis de los articulos, obteniendo

un control de calidad del contenido mds eficiente y con mejores estdndares de transparencia
editorial e institucional.
Este proceso de revision se realizard de la siguiente manera:

1. Los articulos serdn recibidos y examinados por el Comité Académico y el Consejo de
Redaccion, que corroborardn su pertinencia en relacién a la temdtica y alcance de la
RIPI, analizando, ademds, la originalidad, importancia, calidad académica e interés
cientifico. El Comité Académico y el Consejo de Redaccién decidirdn la aceptacion o
rechazo de los articulos recibidos, comunicando su decisién a los remitentes. El rechazo
podrd ser sometido a reconsideracién del mismo 6rgano dentro del plazo de 10 dfas de
comunicado al autor.

2. El proceso de arbitraje solo se iniciard si los articulos recibidos cumplen las directrices
para autores, las cuales pueden consultarse en este mismo portal.

3. Los articulos serdn evaluados bajo la modalidad doble ciego, para lo cual serdn remi-
tidos a dos drbitros externos previamente seleccionados por el Comité Académico y
el Consejo de Redaccién, sin revelar la identidad de los autores. Los pares revisores,
por su parte, tampoco conocerdn la identidad de aquellos. EI Comité Académico y el
Consejo de Redaccién eliminardn del texto y del archivo los nombres de los autores
para preservar el anonimato.

4. Los érbitros solicitados, previa aceptacion del arbitraje, deberdn evaluar los articulos
conforme a las normas de publicacién y guardar confidencialidad respecto a todo lo
referido a su intervencién. Asimismo, para expedirse tendrdn un plazo maximo de 15
dias desde su aceptacion como drbitros.

5. Los drbitros externos expedirdn un informe al Comité Académico y el Consejo de
Redaccion sobre el tratamiento de los articulos con las siguientes variantes en cuanto
al contenido: a) aconsejando la publicacién sin modificaciones; b) aconsejando la pu-
blicacién con mejoras; ¢) rechazando la publicacién. El dictamen serd comunicado al
autor, garantizando el anonimato del drbitro.

6. En caso de que se trate de un articulo aprobado con sujecién a cambios, el autor con-
tard con un plazo de 15 dias para el envio de la nueva version, en cuyo caso deberd
informar los cambios realizados o justificar cuando haya decidido no realizarlos. Por
su parte, en caso de que corresponda, el drbitro deberd verificar las correcciones en un
plazo de 15 dias.

7. En caso de desacuerdo entre los drbitros, el Comité Académico y el Consejo de Re-
daccién de la RIPI podrdn requerir la designacion de un tercer 4rbitro, cuya opinién
permitird sumar mejores fundamentos a la decisién que finalmente deba adoptarse.
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8. El Comité Académico y el Consejo de Redaccion tomardn la decision de si finalmente
publicard el articulo.

9. En todos los casos, se publicard la fecha de recepcion del articulo y la fecha de su
aceptacion.

10. Los autores recibirdn un ejemplar de la revista impresa.

Los articulos que se publicardn en las secciones Jurisprudencia comentada y Legislacién
comentada no serdn sometidos al proceso de revisidén por pares, sin perjuicio del control
previo y estricto que llevard a cabo el Comité Académico y el Consejo de Redaccién de la
RIPI, pudiendo, segin los casos, remitir a un drbitro externo dichos contenidos cuando la
profundidad, extension y complejidad de estos lo justificara.

Etica y buenas pricticas editoriales

La Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual adhiere al Cédigo de conducta y
buenas pricticas editoriales del Committee on Publicacién Ethics (COPE), foro de dis-
cusién para editores de publicaciones cientificas arbitradas (www.publicationethics.org),
cuyo objetivo primordial es promover la integridad de las investigaciones académicas y sus
publicaciones.

Politica de secciones
La Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual cuenta con tres secciones:
a) Doctrina
b) Estudios
c) Jurisprudencia comentada
d) Legislacién comentada

La seccién de Doctrina presenta articulos de autores iberoamericanos con un enfoque de
la ciencia del derecho. Los articulos se refieren a temas novedosos o, al menos, con un anilisis
desde una nueva perspectiva.

La seccién Estudios publica andlisis e informes econémicos, juridicos, socioldgicos, es-
tadisticos o de cualquier otra disciplina relacionados con la propiedad intelectual. No se
requiere que sean trabajos inéditos.

La seccién de Jurisprudencia Comentada cuenta con el andlisis de especialistas del
Derecho de la Propiedad Intelectual, que identifican las sentencias més relevantes de los
tribunales nacionales e internacionales.

La seccién de Legislacién presenta las novedades normativas més relevantes de la region.

Exenci6n de responsabilidad

El contenido de los trabajos se atribuye directamente al autor o remitente de los trabajos.
La Universidad Austral, la Universidad de La Sabana y la Universidad Panamericana, o sus
unidades académicas, no se hacen responsables en ningtin caso de la autenticidad, integri-

dad y credibilidad de los articulos publicados.

Derechos de autor

Los autores remitirdn las investigaciones haciendo constar que previamente no han sido pu-
blicadas por ningtin medio grafico o digital, garantizando a la RIPI el derecho a la primera
publicacién. Asimismo, manifestardn que no han sido cedidos los derechos de autor a cual-
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quier otra institucidén o persona fisica y/o juridica. La licencia de uso se ejercerd conforme
a los siguientes términos y condiciones:

USOS PERMITIDOS. El AUTOR, por el solo hecho del envio del ARTICULO para
su publicacién en la RIPI, cede a la UNIVERSIDAD AUSTRAL, a la UNIVERSIDAD
DE LA SABANA vy a la UNIVERSIDAD PANAMERICANA los derechos de autor en
forma no exclusiva, confiriendo una licencia gratuita para ejercer por medios impresos y/o
digitales los derechos de reproduccién, distribucién, publicacién, comunicacién publica,
puesta a disposicidn, transmisién y/o depdsito de aquellos en el Repositorio Institucional
o en otros sitios de conflanza que permitan su preservacion digital. La UNIVERSIDAD
AUSTRAL, la UNIVERSIDAD DE LA SABANA y la UNIVERSIDAD PANAMERICA-
NA, por medio del Comité Académico, queda también autorizada para realizar las modi-
ficaciones formales y técnicas necesarias para el ejercicio de las facultades aqui conferidas,
como asi también para asignarle a los articulos el destino que les corresponda en la seccién
que considere adecuada, pudiendo explotar comercialmente las obras enviadas mediante
la venta de los ejemplares de forma individual y/o como parte de una compilacién. Cada
una de estas formas de explotacion podrd ser llevada a cabo por la licenciataria mediante
cualquiera de las modalidades de explotacién conocidas, incluyendo el uso de medios im-
presos y/o digitales.

DERECHOS MORALES. La presente licencia no transfiere derechos morales, los cua-
les permanecen en cabeza del AUTOR de conformidad con las normas de derecho de autor.

BUENAS PRACTICAS EDITORIALES. El AUTOR declara y reconoce bajo jura-
mento, el cual se entiende prestado por el solo hecho de darse de alta con la creacién de
su usuario y contrasefia que permite ingresar al sistema O]JS de la RIPI, ser autor del AR-
TICULO enviado y titular de los derechos de autor que aqui se licencian; que sobre estos
derechos no se han contraido compromisos ni gravimenes de ninguna especie a favor de
terceros que resulten incompatibles con la cesién o que puedan atentar contra los derechos
de la UNIVERSIDAD AUSTRAL, de la UNIVERSIDAD DE LA SABANA y de la UNI-
VERSIDAD PANAMERICANA; que la obra es original, inédita y fue creada sin infringir
derechos de terceros; que las imdgenes, citas y/o transcripciones que incorpora se encuen-
tran debidamente referenciadas y fueron autorizadas por su titular o estdn amparados por
una excepcién o limitacién al derecho de autor; y que no contiene declaraciones difama-
torias contra terceros ni contrarias al ordenamiento juridico. Asimismo, declara, tal como
resulta del primer pdrrafo de este titulo, que los manuscritos enviados para su publicacién
en la RIPI no han sido difundidos previamente por ningtin medio grafico o digital, como
asi también que no han sido cedidos los derechos de autor a cualquier otra institucién o
persona fisica y/o juridica. El autor, en caso de autorizar la publicacién de su obra a otras
editoriales o medios de divulgacién cientifica o académica posterior a la primera publi-
cacién garantizada, se compromete a exigir que se haga constar que ha sido previamente
publicada por la RIPI, aclardndose expresamente y por escrito el titulo, afio de publicacién,
ntmero de volumen, paginacién, DOI y demds datos que permitan su identificacién.

EXTRATERRITORIALIDAD Y DURACION. La presente licencia se rige por la le-
gislacién de la Republica Argentina y es valida en todo el territorio nacional y en todos los
demds paises, por el tiempo méximo de proteccién que la legislacion en materia de derechos
de autor le confiera a la obra.

Esta revista y sus articulos se publican bajo la licencia Creative Commons Atribu-
cién-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0), la cual permi-
te al usuario descargar, compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o
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formato, siempre y cuando dé crédito de manera adecuada, brinde un enlace a la licencia
e indique si se han realizado cambios. No autoriza el uso del contenido con propdésitos co-
merciales y/o que se pueda remezclar o transformar el material, sin permisos para distribuir
el material si fuera modificado.

Directrices para autores/as
Las fechas de recepcién de los trabajos son las siguientes:
Para el nimero de junio: hasta el 15 de abril.
Para el nimero de diciembre: hasta el 15 de octubre.

Los trabajos deberdn ajustarse a las directrices que a continuacién se detallan sin excep-
cién. Aquellos que no se ajusten a las recomendaciones editoriales serdn devueltos para su
adecuacién antes de ser considerados por el Consejo de Redaccidn para su revision.

Los originales deberdn estar concluidos cuando se entreguen para publicar; no se po-
drdn introducir modificaciones que no estén debidamente justificadas y autorizadas por el
Consejo de Redaccidn. Se recomienda a los autores la lectura y revision critica del texto,
en particular su redaccion, sintaxis y ortografia en nombres, siglas y datos bibliograficos.

Instrucciones generales
Se aceptan trabajos en versién electrénica en formato Microsoft Word (no se aceptardn
archivos en formato PDF).

Los articulos deben ser originales e inéditos y escritos en espafiol. En ellos deben con-
signarse: el titulo del trabajo, de 4 a 8 palabras clave y un resumen de entre 200 y 300 pal-
abras, todo tanto en espafiol, portugués e inglés. Deberdn enviarse sin consignar el nombre
o la firma del autor o autores, anonimizando el manuscrito de modo tal que se preserve su
identidad en todo el proceso de revisién.

Asimismo, deberdn adjuntarse en forma separada los datos personales del autor o au-
tores, pertenencia institucional, un breve curriculum que no exceda las diez lineas y direc-
cién de correo electrénico.

Los trabajos se recibirdn por medio del sistema Open Journal System, al cual se accede
a través de este portal. El envio debe contener todos los requisitos que solicita el sistema.

Para asegurar la integridad de las evaluaciones anénimas por pares de los envios, se hard
todo lo posible para impedir que los autores conozcan la identidad de los revisores y vicev-
ersa. Para ello, se deben comprobar que se han seguido los siguientes pasos relacionados con
el texto y con las propiedades del archivo:

* Los autores del documento han borrado sus nombres del texto y han evitado autor-
referenciarse.

* En el caso de los documentos de Microsoft Office, también deber4 quitarse la identifi-
cacién del autor de las propiedades del archivo haciendo clic en las opciones que se indican
a continuacién. Empezar con Archivo en el ment principal de la aplicacién de Microsoft:
Archivo > Guardar como > Herramientas (u Opciones en Mac) > Seguridad > Eliminar in-
formacion personal de las propiedades del archivo al guardar > Guardar.

Articulos

Se publicardn articulos de investigacién originales e inéditos relacionados con el drea del
derecho de la propiedad intelectual e industrial, los cuales deben ofrecer aportes significati-
vos al desarrollo de esta temdtica, proporcionando criterios de andlisis e interpretacion del
derecho que resulten vilidos y utiles para los lectores.
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Se aceptardn articulos que traten los siguientes temas:

- Derecho de autor

- Derecho de marcas y patentes

- Transferencia y proteccién de informacién confidencial y know-how
- Contratos vinculados a la propiedad industrial e intelectual

Los articulos deberdn estar escritos para publicarlos dentro de alguna de las tres sec-
ciones de la RIPI:

a) Doctrina

b) Estudios

©) Jurisprudencia comentada

d) Legislacién comentada

La seccién de Doctrina presenta articulos de autores iberoamericanos con un enfoque
de la ciencia del derecho. Los articulos se refieren a temas novedosos o, al menos, con un
andlisis desde una nueva perspectiva.

Extensién: de 20 a 40 péginas, es decir, entre 9000 y 18000 palabras.

A modo de orientacidn, se sugiere que los articulos sigan la siguiente estructura:

- Introduccién

- Desarrollo

- Conclusiones

- Bibliografia citada

- Legislacién y jurisprudencia citadas

- Anexos y/o apéndices

La seccién Estudios presenta informes, de cierta extensién, elaborados a partir de con-
sultorfas, estudios, informes estadisticos o trabajos de tesis, no necesariamente juridicos.
No se requiere que sean inéditos y pueden ser el resultado de trabajos requeridos por or-
ganismos internacionales, organismos publicos o centros de investigacién. Puede tratarse
de trabajos interdisciplinarios. En caso de ser necesario, deberdn adaptarse para seguir las
mismas reglas de citacion requeridas en la seccién Doctrina.

Extensién: no hay limite de extension.

También deberdn incluir: titulo, 8 a 10 palabras clave y resumen, todo en espafiol,
portugués e inglés; bibliografia utilizada; anexos y/o apéndices.

La seccién de Jurisprudencia comentada cuenta con el andlisis de especialistas del
Derecho de la Propiedad Intelectual, que identifican las sentencias més relevantes de los
tribunales nacionales e internacionales.

Extensién: de 4 a 20 pdginas, es decir, entre 1800 y 9000 palabras.
La seccién de Legislacién comentada presenta las novedades normativas mds relevant-
es de la region.

Extensién: de 4 a 20 pdginas, es decir, entre 1800 y 9000 palabras.

Estilo
Los trabajos enviados deberdn seguir el estilo de la RIPI, que a continuacién se detalla:
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* Formato
Tamafo A4 con mdrgenes de 2,5 cm en cada extremo.
* Tipografia
Titulo: Times New Roman, negrita, cuerpo 14 puntos, interlineado 1,5. Texto: Times
New Roman, cuerpo 12 puntos, intetlineado 1,5.
Citas textuales de mds de 40 palabras: Times New Roman, cuerpo 10 puntos, inter-
lineado a 1,5.
Notas al pie: Times New Roman, cuerpo 10 puntos, interlineado a 1,5.
Subtitulos (en todas sus jerarquias): Times New Roman, negrita, cuerpo 12 puntos,
interlineado a 1,5.
Estilo de numeracién: correlativa en nimeros ardbigos (no utilizar nimeros romanos).
* Alineacién
Todo el texto y los titulos deben estar alineados a la izquierda, sin utilizar sangrias ni
tabulaciones. No dejar espacios entre parrafos.
Las citas textuales de mds de 40 palabras deben colocarse en pdrrafo aparte con una
sangria de 1,5 para todo el pdrrafo.
* Se deben respetar los signos diacriticos propios de cada idioma (diéresis, acentos ortograficos,
etc.), incluso en las maytsculas. Las frases no deben comenzarse con abreviaciones ni gerundios.
* Todas las imdgenes (fotos, tablas, ilustraciones, gréficos, etc.) deben citarse en el texto, por
ejemplo: (Gréfico 1) (Tabla 4).
* Los fragmentos, frases o palabras que se transcriban en idioma extranjero deben ponerse
en letra cursiva. Se exceptiian los nombres geograficos, los nombres de entidades, organis-
mos, instituciones, corporaciones, etc.; los nombres de acuerdos, pactos o tratados, etcétera.
* Las llamadas de las notas al pie se indican en ndmeros ardbigos consecutivos en su-
perindice y, cuando corresponda, luego de los signos de puntuacién, por ejemplo: ,*
* En el cuerpo del trabajo no deben emplearse ni subrayados ni negritas. En caso de que sea
necesario enfatizar una palabra, se hard entre comillas dobles.
* Abreviaciones
Se deja un espacio después de todo signo de puntuacién: A. L. Jiménezy no A.L. Jiménez.
Los acrénimos deben escribirse totalmente con maytsculas y sin puntuacién, por ejem-
plo: UBA (por Universidad de Buenos Aires).
* Tablas, cuadros y gréficos
Pueden ser realizados con Excel o Power Point, segin sea necesario, y ser pegados en
el archivo Word como imagen. Ademds, deberd enviarse el archivo original donde se
realizaron para poder corregirlos, si fuera necesario.
* Tlustraciones, mapas, fotografias, dibujos
Deberdn ser pegados en el archivo Word y ademds enviados por separado en alguno de
los siguientes formatos: JPG, TIF, PNG, Al, PS en alta resolucion.

Citas y bibliografia
Para las citas y las referencias bibliogréficas, la RJA sigue el estilo de las normas APA (Ame-
rican Psychological Association) 7a edicidn. Se recomienda seguir los siguientes ejemplos:

Citas

Las referencias a autores deben estar insertas en el texto y no en nota al pie: (Bianchi, 2005).
Si la cita tiene dos autores, se colocan los dos apellidos: (Marcus y Perry, 1985).

Sila cita tiene tres o mds autores, se coloca el primer apellido y “et al.”: (Alvarez et al., 2015).
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Si la cita es textual y tiene menos de 40 palabras, se coloca entre comillas sin cursiva:
Las opiniones consultivas cumplen, pues, una funcién trascendente en el desarrollo de los
principios de derecho internacional de los derechos humanos, ya que, como sefala Buergen-
thal (1985), “parecen prestarse mds facilmente que los casos contenciosos a la articulacién de
principios legales generales” (p. 18).

Si tiene 40 palabras o mds, se coloca en pdrrafo aparte con una sangria de 1,5, sin comillas
ni cursiva:
Luego de arrogarse la atribucién de no aplicar las leyes anticonstitucionales, la Corte Supre-
ma la ¢jercité con tanta moderacién que transcurrié mds de medio siglo sin que otra ley del
Congreso fuera rechazada por el tribunal. Ello acontecié en 1857, en otro caso famoso, el de

Dred Scott v. Sanford. (Bidegain, 1994, p. 127)

Las citas textuales en idioma extranjero se pondrdn entre comillas y sin cursiva.
Se recomienda a los autores evitar la autorreferencialidad, es decir, citarse a si mismo en el
cuerpo del texto.

Bibliografia
Se ordena en orden alfabético de autores y en orden cronolégico cuando se citen varios
trabajos del mismo autor. Si hubiera trabajos del mismo autor con la misma fecha, se iden-
tificardn agregando una letra minuscula, por ejemplo: 2006a, 2006b.
Se recomienda seguir el siguiente estilo:
* Libro impreso
Apellido, N. (ano). Titulo del trabajo. Editorial.
* Libro en linea
Apellido, N. y Apellido, N. (afo). T7tulo del libro. Editorial. https://doi.org.
Apellido, N. y Apellido, N. (afio). T7tulo del libro. Editorial. https://www.url.com.
* Libro con editor, coordinador, director
Apellido, N. (Ed.) (ano). Titulo del libro. Editorial.
Apellido, N. y Apellido, N. (Coords.) (afio). T7tulo del libro. Editorial.
* Capitulo de libro
Apellido, N. (afio). Titulo del capitulo o entrada. En Apellido, N. (Ed.), 7#tulo del libro
(pp. inicio-fin del capitulo). Editorial.
Apellido, N. (afio). Titulo del capitulo o entrada. En Apellido, N. (Ed.), T7zulo del libro
(xxed., Vol. xx, pp. inicio-fin del capitulo). Editorial.
* Articulo en revista
Apellido, N. (afno). Titulo del articulo. Nombre de la revista, volumen(nimero), nimero de
las pdginas xx-xx.
Apellido, N. (afio). Titulo del articulo. Nombre de la revista, volumen(ntimero), nimero
de las pdginas xx-xx. https://doi.org.
Apellido, N. (afio). Titulo del articulo. Nombre de la revista, volumen(ntimero), nimero
de las pdginas xx-xx. https://www.url.com.
* Articulo en periédico
Apellido, N. (dia, mes, ano). Titulo del articulo. Nombre del periddico, nimero de pdgina.
Apellido, N. (dia, mes, afio). Titulo del articulo. Nombre del periddico. https://www.url.com.
* Articulo en periédico sin identificacion del autor
Titulo del articulo. (dia, mes, afio). Nombre del periédico, nimero de pdgina.
Titulo del articulo. (dia, mes, afio). Nombre del periédico. https://www.url.com.
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* Diccionarios o enciclopedias
Apellido Autor o Editor, N. (Ed., cuando es editor). (Afo). Nombre del diccionario o
enciclopedia (xx ed., Vol. xx). Editorial.

* Tesis y doctorados
Apellido, N. (afio). T7tulo de la tesis (Tesis de pregrado, maestria o doctoral). Nombre
de la institucién, Ciudad.
Apellido, N. (ano). T7tulo de la resis (Tesis de pregrado, maestria o doctoral). Nombre
de la institucién, Ciudad. https://www.url.com.

* Referencia a pdginas webs
Apellido, N. (ano). Nombre de la pdgina. https:/[www.url.com.
Apellido, N. (s.£.). T7tulo del articulo. Nombre de la pdgina. hetps://www.url.com.
Nombre de la pdgina o institucion. (s.f.). T7mulo del articulo. hetps:/[www.url.com.

* Ponencias y conferencias
Apellido, N. (afo). T7tulo de la ponencia o conferencia. Nombre de las jornadas o sim-
posio donde se presentd. Ciudad, Pafs, fecha.

* Informes de instituciones
Nombre completo de la institucion. (afio). T7tulo del informe. Editorial.
Nombre completo de la institucion. (afio). T7tulo del informe. https:/[www.url.com.

Citas de legislacién y jurisprudencia
Las referencias a la legislacién y jurisprudencia citadas se colocardn en nota al pie (cuando
sean citadas en el texto) o luego de la bibliografia, de acuerdo a la siguiente clasificacion:

Legislacién

* Normas internacionales (pactos, convenios, declaraciones)
* Normativa comunitaria

* Leyes ratificatorias de tratados internacionales

* Constituciones

* Cédigos

* Leyes

* Decretos

* Resoluciones

* Disposiciones

Estilo a seguir:
Constitucién de la Nacién Argentina.
Constitucién de la Nacién Argentina, articulo 75, inciso 2 (0 75.2.).
Leyes
Ley 11723.
Ley 11723 de Propiedad Intelectual, BO 30/09/1933.
Ley 11723 de Propiedad Intelectual, BO 30/09/1933, articulo 5.
Decretos
Decreto 245/2002.
Decreto 245/2002, BO 28/11/2002, articulo 5.
Resoluciones
Resolucién 2030/2015.
Resolucién 2030/2015, BO 12/06/2015, articulo 1.
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Disposiciones
Disposicién 306/2015.
Disposicién 306/2015, BO 28/05/2015.

Jurisprudencia

* Corte Suprema (nacional, federal, provincial, internacional)
* Tribunales internacionales

*Tribunales del sistema interamericano

Estilo a seguir:
Corte Suprema de Justicia de la Nacién, Ferndndez Arias c/Poggio, 19/09/1960, Fallos
247:646.
Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, Vasena Marengo, José Francisco y otra ¢/
Rodriguez, Jorge Mario y otra, 28/09/2004.
Cémara Federal de Casacion Penal: Di Plicido, Jorge Alberto, 22/5/2014,
[FBB/7963/2013/CFCl1, Registro 864/14].
Suprema Corte de los Estados Unidos, Wood v. Milyard, 566 U.S. 463 (2012).
Suprema Corte de Carolina del Norte, Bayard v. Singleton, 1 N.C. 5 (1787).
Sentencia del Tribunal Constitucional, 83/2016, 28 de abril. [Espana].
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile,
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 26/09/2006, Serie C, N° 154.
Fallos: 329:2316.
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