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DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE CANADA

Marcas comerciales: Activos subestimados

Al buscar una definicion de marca comercial y la importancia que adquiere para una empresa, se puede definir una marca
comercial como el activo comercial utilizado para caracterizar un producto, un servicio o la empresa en si misma. En
consecuencia, se puede utilizar una marca comercial para identificar un producto independientemente de su fabricante o
distribuidor.

En esta época de globalizacion de mercado y predominio de las comunicaciones, la marca comercial se convierte en un
activo de considerable valor para una empresa y cumple con un inestimable fin promocional. De hecho, constituye un
excelente medio de comunicacion. Si uno desea invertir tiempo y esfuerzo en la promocién de una marca comercial, con
toda probabilidad tendria éxito en el intento de conectar la identidad del producto con los servicios o bienes de la empresa.
Por consiguiente, es muy importante para cualquier empresario comprender los mayores riesgos derivados de desarrollar y
registrar una marca comercial.

Numerosas empresas sin saberlo proseen y actualmente utilizan una marca comercial. De hecho, mientras que una
empresa exhiba un nombre o un logotipo en su comercializacién, posee y usa de hecho una marca comercial, sea ésta
registrada o no.

Bajo la Ley de marcas Comerciales, una marca comercial se define como la palabra, el simbolo, el dibujo o la
combinacion de éstos utilizados por una empresa para distinguir sus servicios y productos de los de otros. Por
consiguiente, la existencia de una marca comercial no esta subordinada a su inscripcién por ante la Oficina de Marcas
Comerciales. La empresa que utiliza una marca comercial no registrada tiene la misma proteccién que la marca comercial
registrada, siempre y cuando pueda probar el uso de la marca comercial asi como la anterioridad de ese uso.

Habiendo considerado lo anterior ¢,cudl es la ventaja en que una empresa registre su marca comercial? Las ventajas de la
aplicacién de la eventual inscripcion de una marca comercial comprenden tres partes:

1. La empresa tendrd acceso a los resultados de la investigacion preliminar que ella llevara a cabo antes de
solicitar la inscripcion de su marca comercial;

2. De este modo, la empresa tendra una mejor prueba de la existencia y de la anterioridad de su marca
comercial; y

3. Lasolicitud y la inscripcién de una marca comercial otorga notoriedad a esa marca comercial.

Mas informacion detallada sobre estas tres(3) ventajas:
A. Investigacion preliminar

Antes de registrar una marca comercial por ante la Oficina de Marcas Comerciales, la empresa 0 su agente de marcas
comerciales llevara a cabo una investigacién preliminar, aunque exhaustiva, de todo Canada. Entre otros recursos, la
empresa o su agente de marcas comerciales investigaran el registro de marcas comerciales nacional, los nombres legales
y comerciales de empresas, los nombres de dominio, prestando atencién a que cualquiera de lo anterior pudiera llevar a
confusion frente a la marca comercial propuesta. Este aspecto es de gran importancia dado que hace posible que la
empresa haga lo siguiente:

1. Verificar si una tercero ya utiliza una marca comercial similar ( o inclusive idéntica), antes de invertir
esfuerzos, tiempo y dinero en la promocién de la marca comercial propuesta;



2. Evitar, hasta un cierto punto, potenciales conflictos legales en caso de confusién con una marca comercial
pre-existente.

Por consiguiente, la investigacién preliminar hace posible que la empresa evalle los riesgos de confusion y en
consecuencia se asegure el uso pacifico de la marca comercial.

Por ejemplo: la empresa ABC Transport Inc. Que presenta y ofrece servicios de transporte bajo el nombre comercial
ABC Transport de hecho utiliza una marca comercial. Esta empresa puede haber invertido una gran cantidad de esfuerzo

y recurso financiero para hacer conocer sus servicios bajo el nombre ABC Transport. Si ABC Transport Inc. llevara
acabo el transporte en Québec-Ontario y si hubiera una segunda empresa de transporte ubicada en Ontario que ofreciera
servicios de transporte bajo el mismo nombre o un nombre similar, la empresa de Ontario podria impugnar el uso de la
marca comercial ABC Transport. No obstante, si la empregsBC Transport Inc. Hubiera llevado a cabo la
investigacion preliminar sobre el uso del nombre ABC Transport en todo Canada, hubiera estado en mejores
condiciones para evaluar los riesgos de confusiode yeste modo decidir mejor si seria mas ventajosc
comercializar sus servicios de transporte bajomdrabre o marca comercial.

A pesar de que el proceso de inscripcién de una marca comercial (que implica una investigacién preliminar exhaustiva de
las marcas comerciales preexistentes en Canadd, por parte del agente de marcas comerciales asi como por la Oficina de
Marcas Comerciales) puede evitar algunos conflictos relativos al uso de una marca comercial, la inscripcion no puede
eliminar totalmente el riesgo de demandas judiciales. Efectivamente, el tercero que utiliza una marca comercial no
registrada que pudiera confundirse con la marca comercial registrada puede impugnar el uso de esa marca comercial
registrada, siempre y cuando pueda probar el uso y la anterioridad de su propia marca comercial no registrada.

B. Calidad de la prueba

La inscripcién de una marca comercial facilita muchisimo la prueba de su uso y de la fecha en la que comenzé. El tenedor
de una marca comercial, sea esta registrada o no, goza de un derecho exclusivo a su uso en los siguientes casos:

1. El, de hecho, la utiliza;

2. Ninguna tercera persona usa esa marca comercial, 0 una marca comercial
similar, antes que el tenedor.

En cualquier demanda judicial que incluya una marca comercial, el tendedor de una marca comercial no registrada tendra
la carga de probar su uso y la anterioridad de ese uso. Por otro lado, La Ley de Marcas Comerciales especialmente
establece que el tenedor de una marca comercial registrada no tiene que probar sus derechos sobre esa marca comercial.
En el caso de demanda judicial, el tenedor de la marca comercial no registrada tendra la carga de probar su uso anterior.

C. Notoriedad

Cuando una empresa registra su marca comercial por ante la Oficina de Marcas Comerciales , hace publico por ese
mismo acto, el uso de esa marca comercial. Cualquier persona interesada puede acceder a esta informacion al llevar a
cabo una investigacion por ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Canada (disponible en linea). Por consiguiente, si
pudiera surgir una demanda judicial sobre el uso de esa marca comercial, por lo general surgira inmediatamente después
de su inscripcion.

Cuanto mas tiempo haya pasado sin haber impugnacién con posterioridad a la inscripcién de la marca comercial, mas clara
y segura seran los derechos de la empresa. En consecuencia, la marca comercial adquirird una calidad superior y una
mayor notoriedad, y por consiguiente, aumentard su valor. Al adquirir esa notoriedad, la marca comercial aumentara el
valor de la empresa, para obtener mayor financiacion o en el caso de que la empresa se venda a terceros. Efectivamente,
la notoriedad de una marca comercial refleja de algin modo, el estado sélido y duradero de la empresa.

Conclusién

La mayoria de las empresas canadienses usan una marca comercial sin estar conscientes de eso, ya sea a través del
nombre de su empresa, de sus nombres comerciales, o de un logotipo, al comercializar sus productos o servicios. Por
consiguiente, es importante para cualquier empresario comprender y usar en su beneficio las distintas normas que regulan
las marcas comerciales y su uso.

Al comprender las consecuencias y los efectos derivados de usar una marca comercial, el empresario contara con mejores
recursos para decidir la conveniencia de registrar una marca comercial, para obtener el mejor derecho sobre la propiedad
de esa marca comercial.



No obstante, de todas maneras, debemos comprender que la inscripcién de una marca comercial no protege a su tenedor
frente a cualquier demanda judicial que pudiera surgir con relaciéon a la propiedad de esa marca comercial. De hecho, el
derecho sobre una marca comercial es independiente de la inscripcion de esa marca comercial. Sin embargo, le
presuncion de propiedad y la notoriedad que adquiere la marca comercial con su inscripcién son ventajas suficientes para
gue una empresa evalle seriamente ese procedimiento.

Para ganar una carrera, la rapidez de un dardo no sirve sino se lanza a tiempo. El empresario que pretenda
registrar su marca comercial por anteOficina de Marcas Comerciales debe prestar especial atencion a la
investigacion preliminar que lleve a cabo: cuanuts completa sea su investigacion, mas seguros sesa
derechos sobre la marca comercial. De hecho, laantamercial no debe crear confusion con otra. Asno el
empresario debe decidir una estrategia clara bbedasu marca comercial, a los fines de obteneidemidad e
imagen unica. De ese modo, elimina los riesgosodéusion, asegura una marca comercial mas duraadesasu
empresa, y obtiene un mayor reconocimiento conisntela proyectada.
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