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INTRODUCCION

Las marcas pais se han convertido en signos que, al identificar un origen ya no
empresarial sino nacional, con los elementos que esto implica, justifica se califiquen
como signos de excepcioén, dada la creciente integracién econémica que tiene lugar
a raiz de las relaciones comerciales entre diferentes paises y el papel
preponderante que juegan dichos signos en este proceso. Esta transformacién a un
elemento que se considere relevante para el &mbito de la propiedad intelectual se
da al ya no tratarse Unicamente de la percepcién que tiene el consumidor local de
tal marca de productos para el hogar o de uno extranjero en tanto si dicha marca
proviene de determinado pais, y si la reputacion de esta la convierte en mas o
menos atractiva, sino de cuanta informacidn se encuentra contenida en la
aplicacion de un signo que representa el valor comercial, cultural y social de un

pais.

Actualmente, tales signos vienen cumpliendo funciones desde los ambitos de
promocion, tanto del turismo como de las inversiones, lo que los convierte en signos
distintivos muy valiosos, no solamente por la forma en la que son o podrian ser
aplicados a productos o servicios, sino también en el consecuente desarrollo que

una marca pais solida acarrea.
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Asi pues, al ser una figura especial de signo que puede incorporar en si mismo
informacion relevante sobre un producto o servicio (y otros elementos sociales
abstractos) enlazado con el concepto del pais del cual provienen, existiran ciertos
principios del derecho marcario que le sera normalmente aplicado, pero a la vez, se

prescindirdn de otros, por no ser compatibles con su naturaleza.

Precisamente la presente investigacion plantea como hipétesis principal la
necesidad de la implementacibn de una normativa novedosa y especifica
relacionada a las marcas pais, teniendo como base la evaluacién del desarrollo
progresivo en la consideracion dada a dichas marcas, en un inicio como
instrumentos promocionales y de corte publicitario, hasta la actual como un signo
gue genera ademas una plusvalia en los productos, servicios o situaciones en las
gue se aplica. Para ello, se tomaran ejemplos de uso en la region, haciendo
especial énfasis en los paises de la Comunidad Andina, y verificando la forma como
los actuales reglamentos de licencias de uso resultan insuficientes y carentes de
relevancia juridica; analizando a la vez las discrepancias en su nivel de valoracién,
y como la percepcién de este signo en los diferentes estados mostrara una

necesidad de uniformizacion.

Se har& necesario pues, por lo expuesto, abordar las principales caracteristicas de
las figuras preexistentes, en tanto sera fundamental definir que efectivamente en
ninguna de ellas se puede encuadrar este signo distintivo; definiendo las razones
por las cuales una marca pais no podria ser, por ejemplo, una marca de
certificacién, una indicacién geografica o una denominacion de origen, y obteniendo

a través de esto ideas mas claras para definir su naturaleza.

Finalmente, y pudiendo determinar dicha naturaleza juridica, el planteamiento
secundario de este trabajo es que el desarrollo de la normativa novedosa antes
mencionada pueda darse de la eleccién de dos vias: mediante la generacion de un
instrumento autbnomo y con potencial a uniformizarse a través de la adopcién en
organizaciones internacionales, o mediante la elaboracion siguiendo los
lineamientos observados en el articulo 6ter del Convenio de la Unién de Paris, con
lo cual tendria una base sélida para evolucionar como un elemento de propiedad

industrial de manera mas eficiente y con un tiempo menor de armonizacion.
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Capitulo 1

Concepto y Tratamiento Actual de las Marcas Pais

1.1 Concepto

1.1.1 Ambito Econdmico, Promocién del Turismo y del Marketing

1.1.1.1 Actual definiciéon

Las marcas pais son una figura reciente, que se ha venido desarrollando en
los ultimos afios en vista de la importancia que se le ha brindado a englobar
las caracteristicas mas importantes y valorables de un pais en un signo
apreciable, principalmente, por personas de otros paises, aunque también
se dirige al mercado interno, pues “a pesar que el objetivo de convertir un
destino en una marca estd destinado a promocionar un pais hacia afuera,
hay oportunidades significativas de inducir a un genuino y positivo
compromiso emocional dentro de las fronteras nacionales” (Marazza 2008:
3). Esto involucra una valoracion no solamente desde una perspectiva
econdémica, sino también social y cultural; y convierte al estado — si lo
equiparamos a los titulares de las marcas tradicionales — en una especie de
‘origen empresarial” a escala, pero con variaciones particulares, las que

seran desarrolladas mas adelante.

Echeverri y Rosker (2011: 2), al abordar los casos particulares de Argentina
y Colombia con respecto a la marca pais, determinaron que para establecer
una competitividad, se debe dar la construccién y consolidacion de su
imagen en mercados nacionales e internacionales, requiriendo esta del
“disefio de herramientas de comunicacién efectivas que permitan fortalecer
las relaciones internacionales en sectores como el turismo, la inversioén, las
exportaciones, y auspiciar encuentros oficiales entre Estados, la proyeccion
nacional, la estandarizacion de los simbolos patrios y la promocion de

conciencia ciudadana” (Echeverry y Rosker 2011: 2-3)

Al haber pues mencionado los niveles en los que la marca pais es relevante,
es preciso analizar la definicion que le es atribuida desde diferentes

perspectivas, teniendo en cuenta que la apreciacion de esta se va a ver
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reflejada en cada caso segun el papel que desempefie, y la forma en la que
se utilice. Ademas, para cada caso en particular, tendra una justificacion e
importancia, teniendo en cuenta antecedentes de distintos tipos y

pardmetros de valoracion especificos.

Asi pues, tenemos que la marca pais se ve definida de la siguiente forma:

e En el ambito del marketing.- En esta area, que suele brindar gran
importancia al aspecto promocional y de la imagen que se brinda hacia
afuera, la definicion de marca pais esta relacionada e involucrada con un
conjunto establecido de estrategias, que buscan tener como resultado

precisamente el posicionamiento de la imagen mencionada.

Es asi, que recientemente se realiz6 una investigacion en el Perl
(Barrientos 2014), en la que se buscé establecer tanto las definiciones de
marketing pais como de marca pais, los que definitivamente estan

cercanamente vinculados.

En dicha investigacion, Barrientos considera que “La preocupacion de los
paises es como mantener una oferta sostenible de productos que haga
posible la lealtad de sus compradores en el largo plazo” (Barrientos 2014:
160). Lo anterior, en cuanto esto es importante para que se mantenga un
crecimiento en la produccion, y tengan como consecuencia el crecimiento
econdémico que tiene a su vez como consecuencia positiva el desarrollo
de un pais. Ademas, expresa que este crecimiento no se puede ver
basado solamente en la comercializacibn de materias primas o
comodities, pues la experiencia y la historia han determinado que los
puntos maximos de crecimiento de un pais se dan a raiz de la
comercializacion de un producto especializado o particularmente

valorable.

Asi pues, al desarrollar los elementos més importantes de una estrategia
de marketing, y que representan aquellos deseables de ser aplicados en
una iniciativa de marca pais, establece la importancia del titular promotor,
resaltando que “en marketing comercial, el decisor o gerente tiene que
tomar cinco tipos de decisiones: en relacion al producto, en lo que

corresponde a la marca, la preocupacion por el empaque, el disefio de las
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etiquetas, y los servicios de apoyo que se puedan dar para sumarle valor
al producto” (Barrientos 2014: 162).

A pesar de lo anterior, y que demuestra que el marketing pais es similar
al marketing de un producto, considera importante identificar las
influencias o variables que se puedan dar en un pais, considerando
factores econdémicos, el desarrollo de la sociedad, los factores
ambientales y el comportamiento de las organizaciones publicas, ademas

de las instituciones privadas que tienen repercusion en la mejora del pais.

Para otros autores, que formulan sus conclusiones en base a la
experiencia del desarrollo de sus propios paises, como es el caso
japonés, “una estrategia comprehensiva de marca pais involucraria
también iniciativas y programas para estimular movilizaciones
diasporicas, mejorar la coordinacion entre las instituciones 'y
organizaciones mas importantes de la nacién, y asegurar un nivel
razonable de consistencia entre las comunicaciones oficiales del Estado y

su propio comportamiento” (Dinnie 2008: 5).

Por otro lado, en la determinacion de la trascendencia de las empresas
de un pais, el autor también manifiesta que existe un debate en cuanto a
cual es el elemento que le da promocién al otro, si es que las marcas
corporativas son las que mejoran la imagen de una marca pais, o por el
contrario, un pais que sea apreciado desde el exterior por sus valores
sociales, comerciales, etc., es el que potencia a las marcas corporativas y
los productos en los que éstas son aplicadas. Se pregunta en particular
“si la imagen de Sony mejora la imagen de Japén, o la imagen de Japon
es la que mejora la imagen de Sony. En algunos casos, las marcas
comerciales disminuyen deliberadamente la relevancia de su pais de
origen, para que puedan presentarse como globales, con presencia en

todos lados pero sin un origen particular” (Dinnie 2008: 6)

Sin embargo, concluye que algunas marcas de exportacion terminan
siendo muy relevantes, pues los casos de las grandes corporaciones
japonesas como Sony, Toshiba, Mitsubishi, etc. favorecen claramente a
la mejora del prestigio que tiene Japon en la apreciacion del origen

especifico de productos.
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e En el ambito del turismo.- A pesar que se considere como una figura
gue esta involucrada en el &mbito el marketing que ya mencionamos,
podemos resaltar la definicion que tiene en el aspecto de la promocion
del turismo, pues de una u otra forma la mayoria de marcas pais
empezaron como marcas que buscaban incentivar a los ciudadanos de
paises extranjeros a visitar el pais promotor en base a su herencia
cultural e histérica, ademas de los sitios particularmente atractivos con los

que contaba.

Es evidente, que la valoracion que se le da al turismo en los paises sobre
todo en Latinoamérica, es muy trascendente (Futurebrand 2014); no
significando esto de que no lo sea en gran medida para paises
desarrollados como Alemania, Estados Unidos o Japon; sino mas bien,
gue en los paises latinoamericanos el nivel de repercusion econémica
proveniente de esta actividad es muy grande, y representa un factor

esencial en el crecimiento.

Esto también desencaden6é que haya ido evolucionando el uso y
tratamiento multisectorial de las marcas, pues en el caso del Peru el
disefio original incluyendo un colibri fue utilizado Unicamente por el
Ministerio de Turismo para llevar a cabo una campafia temporal de
promocion turistica; al igual que Colombia, con su marca “Colombia es
pasion”, que también tuvo como finalidad promocionar al pais como
destino turistico en base a una valoracibn de su poblacién y sus
atractivos especificos; no llegando en ninguno de estos dos casos a
tratarse mas que de signos destinados a un uso particular y no
trascendiendo al ambito econémico o de la reputacién para los agentes

del pais de origen.

En este apartado, Barrientos (2014: 163) toma como elementos
esenciales para la promocion de la marca pais dirigida a un aspecto
turistico, citando un reporte elaborado en Canada, 3 factores principales
gue facilitan la promocién de un pais y deben tomarse en cuenta por los
responsable de posicionar o administrar la marca; siendo primer factor la
consideracion del nivel actual de globalizacion, que tiene como punto de
partida los medios de conectividad que existen actualmente como el
Internet, la telefonia movil, los teléfonos satelitales, radios, etc., que

constituyen el medio por el cual los individuos, las empresas y los
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gobiernos llevar a cabo una interaccion mas frecuente; en la misma linea,
la cantidad de informacién a la cual puede acceder actualmente un
consumidor en relacién a los productos a consumir es mucho mayor,
teniendo un sin numero de fuentes que lo ayudan a no encontrarse en
una situacion de indefensién o asimetria informativa; y finalmente la
volatilidad e incertidumbre, también resultado de una mayor conectividad
e interaccion, con lo que las repercusiones de una circunstancia que
afecte a lugares alejados, puede tener un efecto inmediato en el propio

pais.

e Otras aproximaciones.- Entre las apreciaciones alternativas a lo que
constituye una marca pais, podemos tomar como referencia a las
actividades realizadas por el tipo de empresas que se dedican a
generarlas y a llevar a cabo un plan de desarrollo de las mismas
efectuado en base a las potencialidades que presente el pais en
particular. Dichas empresas no ven UuUnicamente el marketing, la
publicidad, o el posicionamiento de la marca, sino que también elaboran
estudios con los cuales desarrollan lineamientos que necesariamente
deben ser aplicados por el pais para que el proyecto de convertirse en
una marca encuentre coherencia entre el desenvolvimiento interno y lo

que se busca mostrar al exterior.

Un ejemplo de esto, es el estudio realizado por la empresa Landor, en el
que se determinan las siguientes “ocho reglas doradas” como las llaman,

que convierten a una marca pais en mas que un logo, dichas reglas son:

1. Centrarse en la marca es la mejor manera de promover los diferentes
aspectos del destino, especialmente en el contexto de una
competitividad global;

2. La diferenciaciébn es el elemento clave en situaciones de alta
competitividad. Lo que hace a un destino Unico, especial y relevante
debe ser expresado en una propuesta corta, clara y relevante.

3. Todas las manifestaciones de la marca de destino deben ser
coordinadas. La propuesta Unica y relevante de la marca debe estar
centralizada en todas sus expresiones, y debe ser la base para todos

los mensajes esenciales y cada manifestacion de la marca.
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4. Los estereotipos es lo que la gente ya sabe sobre un destino. Para
aumentar la curiosidad y el interés, evitar clichés y centrarse en la
caracteristica de Unico del destino.

5. Asegurarse que la identidad de la marca con el destino, y que cualquier
actividad promocional no lleve a una interpretacion equivocada u
ofensiva por ningun pais, religién, o cultura. Es importante asegurarse
que esta regla se compruebe de forma fehaciente.

6. La simplicidad y flexibilidad mejoran el impacto de la marca de destino.
El logo debe trabajar incluso cuando es draméticamente reducido
tamafio 0 emparejado con otros lobos que son potencialmente no
complementarios o que pueden entrar en conflicto con este. La
apariencia y la percepcion deben ser reconocibles pero no deben
canalizar a otros gréficos.

7. Ellogo de la marca y el destino deben conformar un conjunto de reglas.
Estas reglas deben ser faciles de usar y adaptables a circunstancias
impredecibles

8. Construir una marca de destino es un proceso continuo. Requiere la
retroalimentacion y una actitud abierta de todos los involucrados
(Marazza 2008: 4)

Asi pues, al abordar las actuales definiciones que se le brindan a la
marca pais, podemos observar que se le brinda gran preponderancia al
desarrollo econdmico, y las medidas que puede tomar un estado no solo
a través de sus instituciones, sino también a través de la coordinacion
con las empresas privadas, porque ellos en su conjunto y la sociedad de
un pais son los que marca un crecimiento. Es asi que se sostiene en
relacion a cuan importante es esta sinergia, que “una nueva teoria debe ir
mas alld de la ventaja comparativa para orientarse hacia la ventaja
competitiva de una nacidn. Debe reflejar una nocién enriquecida de la
competencia que incluya a mercados segmentados, productos
diferenciados, diferencias tecnolégicas y economias de escala. Una
nueva teoria debe ir mas alla del costo y explicar por qué las empresas
de algunas naciones son mejores que otras en crear ventajas basadas en
la calidad, la funcionalidad y la innovacion de nuevos productos” (Porter
2007: 8).
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1.1.1.2 Usos alos que se aplica

Actualmente, el uso de las marcas pais se esta centrando mayoritariamente
en un fomento de dos principales escenarios: en primer lugar, la promocién
de los paises como destino turistico, y en segundo lugar, como un medio de
transmision de valores particulares de una sociedad; ya sea para incentivar
a la inversion o generar seguridad en relacién a los productos o servicios

gue provienen de los mismos.

En este apartado, pondremos como ejemplo como presentan actualmente
los paises —principalmente de esta parte del continente— a sus respectivas
marcas, y lo que busca cada uno de ellos que se perciba como aquello que
se busca transmitir, que a la vez representa el uso que se le quiere brindar a

la marca de forma patrticular.

En primer lugar, tenemos el caso de Argentina, en la que se define a la
marca pais como un medio, y “a través de la misma el pais coordina sus
factores diferenciales para posicionarse con éxito en los mercados del
mundo, fomentando las exportaciones, el crecimiento del turismo y las
inversiones, difundiendo eficientemente sus mejores atributos como pueden

ser la cultura, las tradiciones, la ciencia, el deporte, etc.”

Argentina

D<

En este pais, se denomina a todos los factores involucrados en el desarrollo
de la marca pais, la estrategia de marca pais (EMP), la que define como “En
un mundo tan complejo e interdependiente y con infinita variedad de oferta
tanto de productos como de servicios, Argentina debe necesariamente
diversificar su desarrollo a través de nuevas y competitivas herramientas.
Estamos convencidos que la EMP es una herramienta vital para nuestra

Nacion y la utilizacion del término Marca Pais responde a la adecuacién de

! Revisado en marcapais.turismo.gov.ar el 06.07.2015
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la estrategia a su uso mundial.” Es de resaltar, el reconocimiento que hace
este pais de la magnitud que tiene este nuevo signo distintivo, cuando
precisa que se trata de una estrategia a nivel mundial.

En el caso de Uruguay, agregar un valor adicional a su marca pais, pues la
considera como una marca que “actua como paraguas, como marco de
referencia, como indicador de calidad, no solo de los productos y servicios
que ofrece, sino también de sus lugares turisticos y como pais de inversion,

creando a nivel interno un sentimiento de orgullo nacional.”

UruguayNatural

En otro segmento de su descripcion, que es claramente mas valorativo, se
puede verificar el interés de mostrarse como un pais que si bien es
moderno, busca ser ambientalmente responsable; pues “se resalta la calidad
de vida, porque es un pais que respeta la naturaleza, y se integra a ella de

una manera cuidadosa y equilibrada”

En el caso centroamericano, Honduras muestra una perspectiva de su
marca pais que se podria conceptualizar como mas sentimental, ya que
establece “ha sido inspirada en la forma de nuestro territorio nacional, como
un signo unico y reconocible por nuestra gente, con una similitud de los
cuernos de la abundancia de nuestro glorioso escudo nacional que

representan la riqueza natural y la diversidad cultural del pais.”

¢ )

Honduras

Somos para ti

2 Revisado en marcapaisuruguay.gub.uy el 06.07.2015
3 Revisado en www.hondurasmarcapais.com el 06.07.2015
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En la misma linea, se encuentra Costa Rica, aunque con una estrategia
mucho més marcada, similar a la de Argentina, con la que se busca el
desarrollo de una estrategia a gran escala acorde a la importancia que se le

esta brindando a las marcas pais a nivel mundial.

emciol
/qcosm
RICA

En este caso en particular, el signo vendria a ser resultado de una
experiencia de varios afos utilizando una marca destino, que es el nombre
gue se le brindaba a las marcas pais en sus inicios, y esta “permitira
expresar una idea central, articulada y consistente del pais, diferenciandolo
de sus competidores. Esto es clave para potenciar la gestion de atraccion de

inversion extranjera directa, la promocion de las exportaciones y el turismo”™

Asimismo, un ejemplo relevante y actual del tratamiento y uso de las marcas
pais en Europa, es el que se esta dando con la marca Gran Bretafia; que
incluso se esta viendo publicitada en eventos deportivos, peliculas y eventos
promocionales. A pesar que el nombre que se le estd dando no es
precisamente marca pais, sino “Great Britain Campaign”, la figura es muy
similar, basandose en una idea similar al branding (convertir a un pais de
origen en marca o identificarlo a través de una marca) y se considera que
“La campana GREAT Britain resalta lo mejor de lo que el Reino Unido tiene
para ofrecer, a fin de inspirar al mundo y motivar a las personas a visitar,
hacer negocios, invertir y estudiar en el Reino Unido. Es la campafa
internacional del gobierno més ambiciosa de todos los tiempos, uniendo los
esfuerzos de los sectores publico y privado para generar empleo y

crecimiento para Gran Bretafna.”™

4 Revisado en https://www.larepublica.net/noticia/somos_esenciales/ el 06.07.2015
5> Revisado en http://www.greatbritaincampaign.com/ el 06.07.2015
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GREAT

BRITAIN

Esta campafia ha sido conceptualizada como un ejemplo de promocion de
marca segun algunos medios ingleses, de la que califican “han capturado los

momentos de maximo potencial y lo han expresado de forma brillante”®

Es asi que queda claro que el uso que se le suele dar a la marca pais radica
principalmente el valor de los aspectos que tienen relevancia
comercialmente, ademas de tener en cuenta cuan trascendente es el que
esta marca no solamente sea un una representacion del pais, sino que la
idea es que pueda ser utilizada por las empresas originadas en este, ya que

del potenciamiento de aquellas se da el desarrollo de la economia interna.

1.1.1.3 Difusién

En la actualidad, los principales medios de difusién de las marcas pais, y los
gue terminan dando la valoracion mas relevante de estas, son las entidades
calificadoras; las que suelen emitir un ranking anual de las marcas con de
acuerdo a su percepcioén por parte de terceros, pero manejando cada una de

ellas un conjunto de parametros con los cuales determinan las posiciones.

Entre las que podemos mencionar, encontramos a Futurebrand, que
precisamente debe su nombre a que su politica es la de dar valor a los
aspectos futuros de una marca pais, y sustenta que su misién es “ser la
consultora creativa lider mundialmente experta en marca futuro. Es lo que
nos ayuda a centrar nuestros esfuerzos de ser el mejor socio posible para
nuestros clientes en el servicio de crear un futuro mas positivo”’; siendo que
esta empresa busca confirmar con cada investigacion, el comprobar que
efectivamente, una fuerte percepcion conlleva a tomar decisiones de visitar,

recomendar o establecer relaciones comerciales con un pais.

6 Revisado en http://www.brandworkz.com/country-branding/four-principles-of-great-country-branding/
el 06.07.2015
7 Revisado en http://www.futurebrand.com/about/ el 06.07.2015
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Entre sus lineamientos de valoracion, identifica tres elementos importantes;
siendo el principal, que la fortaleza de una marca pais generalmente viene
ligada a la cantidad de marcas de consumo reconocidas con origen en el
pais (Futurebrand 2014). Esto, concuerda con el concepto del marketing
mencionado con anterioridad, en la medida que se hizo mencion de la
trascendencia de la retroalimentacion entre las marcas comerciales y las

marcas pais.

Otro punto importante, es que las marcas pais fuertes tienen experiencia
abordando diferentes sectores de consumo mediante la iniciativa privada;
ademas de reconocer que una ciudad influyente no resulta suficiente para
hacer fuerte a una Country Brand, aunque es de mucha ayuda (un ejemplo
en la relacién ciudad/pais seria Cuzco — Peru, y como esta ciudad potencia
al pais en el segmento National Heritage & Culture)

Por otro lado, tenemos a la consultora Brand Finance, que tiene como
principal servicio el maximizar la valoracioén de las marcas a través de una
administracién de estas y de los bienes intangibles; que se resume en
ofrecer la implementacién completa de politicas de marca.

En su reporte del 2014, aplica una metodologia que consiste en la aplicacion
de ciertos pasos, que incluye determinar las predicciones de desarrollo,
pues es importante estimar las ventas futuras de todas las marcas en cada
nacion y asi tomar medidas de produccién en cada sector; a continuacion
corresponde establecer el rango del ratio de regalias, que incluye un calculo
aproximado del valor de los derechos de propiedad intelectual que son
tomados mas en cuenta de acuerdo a cuan sofisticado sea el mercado; y
finalmente, un criterio relevante es el determinar la fuerza de la marca pais,
circunscrito al desempefio del pais de origen de acuerdo a los bienes y
servicios, turismo, poblacion, e inversion (Brand Finance 2014: 3). Existen
otros factores que son mas técnicos y hacen al reporte mucho mas objetivo,
pero se ha mencionado los mas relevantes que puedan dar una idea de que

y como aumenta el valor de una marca pais.

Asi, podemos mencionar otras entidades que también se encargan de
elaborar esos reportes, como “The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index”
gue elabora Simon Anholt, y que realiza el estudio “a un conjunto de 20,000

personas en 20 paises cada afo, realizando 40 preguntas sobre sus
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percepciones de 50 paises. The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index, es
un Sistema unico, costo-efectivo y comprehensivo para medir y administrar

la reputacion nacional.”

Finalmente, otra de las entidades que se encarga de elaborar este tipo de
reportes es Bloom Consulting, que presenta 2 versiones anuales dirigidas al
comercio y al turismo, y que es considerada entre los tres expertos

internacionales en el campo de las marcas pais, regién y ciudad.

En su metodologia, utiliza un algoritmo “que incluye cuatro variables
esenciales usadas para analizar el éxito de 180 marcas pais Unicas, asi
como su desempefio relativo comparado entre ellas. Este algoritmo es toma
en cuenta el nivel de desarrollo econébmico de cada pais, a través de la
consideracion de informacion rigida y flexible en un ranking de marcas
preciso y objetivo” (Bloom Consulting 2014: 6-9). Las 4 variables que
menciona son el desempefio econdémico, la demanda digital, su ranking

CBS, y el desempefio de su mercado online.

1.1.2 Ambito legal

1.1.2.1 Sistemade Licencias de Uso

El sistema que actualmente se aplica al uso de las marcas pais, en aquellos
paises en los que existe una normativa especial, es el de una
reglamentacion que regula basicamente el procedimiento para solicitar la
licencia de uso de la marca. La pertinencia de estos sistemas de licencia de
uso la estaremos abordando mas adelante, pues de alguna manera se esta
utilizando en forma residual otras figuras del derecho marcario que no
necesariamente cumplen a cabalidad con lo que se busca a través de una

marca pais.

Asi pues, en este apartado Unicamente mencionaremos los reglamentos que
existen esencialmente en América Latina, y cuales son los requisitos

principales y las prohibiciones mas importantes que en éstos se abordan.

8 Revisado en http://www.simonanholt.com/ el 06.07.2015
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Empecemos por mencionar el reglamento que aplica Argentina en su
“‘Reglamento Para el Uso de la Marca Pais Argentina”, en el que resalta que
se le aplica una autorizacion de uso por licencias y en la que se mencionan
prohibiciones para que se utilice la misma para actividades o fines politicos,
religiosos, contrarios a la Constitucién Argentina, y que por algin motivo

sean contrarios a la promocioén de la imagen del pais.®

En esta norma también se menciona el procedimiento de solicitud, en la que
existe la posibilidad de poder solicitar una reevaluacion de la solicitud de
marca en caso de haber recibo una respuesta negativa en un primer
momento; ademas, aplica la capacidad de representacion de esta marca a
través de las figuras del embajador (un nacional) y representante (un

extranjero).

En México, no existe un reglamento per se, sino mas bien una especie de
manual®, en el que se identifica principalmente el concepto de marca pais,
gue tiene mucha similitud con los que ya se desarrollé anteriormente, y se
limita a establecer lineamientos dirigidos a mantener la estética de la marca,
aunque da a entender que un uso contrario a los valores expuestos no seria

uno aceptado.

Volviendo a los reglamentos, en Costa Rica también se establece un
sistema de licencias de uso, que se subdivide en el uso para el cual se
solicita dicha licencia. Asi pues, se tiene que el uso corporativo u
organizacional va a estar vinculado al uso que las empresas puedan darle a
esta marca a nivel promocional, en el que buscan inyectar los valores
recogidos en la marca pais en su propia imagen. Asi también se regula la
licencia para el uso en productos, siempre y cuando estos reflejen los
valores que se encuentran inherentes a la estrategia implantada; ademas de
los usos especiales, que estan dirigidos al &mbito comercial, en las
actividades de promociéon de las exportaciones o la atraccion de

inversiones.!!

9 Articulo 6 del Reglamento para el Uso de la Marca Pais Argentina
10 Guia Breve del Uso de la Marca Pais México
11 Capitulo IV, articulos 13-22 del Reglamento para el Uso de la Marca Pais Costa Rica
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Otro ejemplo, ya de la comunidad Andina, es Ecuador, el cual también
regula las licencias de uso a través de un reglamento, el mismo que incluye
una distincion de los tipos de licencia al igual que Costa Rica, pero que la
divide de una forma ligeramente distinta, identificando licencias de uso en
servicios, productos de comercializacion nacional, en productos de
exportacion y uso en eventos.'? Es de resaltar, que en este reglamento se
constituye como un deber del licenciatario de la marca pais, el hecho de
denunciar el mal uso que esté dando un tercero a este signo, con lo que
resuelve un problema grande de costos de agencia, pues seria muy dificil
gue la autoridad pueda supervisar de forma aislada los posibles

incumplimientos al reglamento.

En el caso de Europa, no parece existir una reglamentacion estricta en el
ambito de las marcas pais y su acceso a ellas, incluso en Espaiia®?, existe
Unicamente un formulario disponible para que cualquier ciudadano pueda
realizar su solicitud de uso, simplemente explicando para que efectos desea
utilizar la misma; con lo que se puede entender que se realiza una
evaluacién de caso por caso. Esto no es extrafio, porque hay casos en los
gue el uso de la marca es libre, sin necesidad de solicitar una licencia, e
incluso no se pide informacién sobre a qué se va a aplicar la misma, aunque
siempre queda en claro que si dicho uso va a en contra de la propia
promocién del pais y de los valores que se desean promover, el uso sera

restringido.

1.1.2.2 Sistema de Registro: Nacional o Internacional

En este apartado se mencionara Unicamente la forma de registro que estan
teniendo actualmente las marcas pais; sin embargo, los comentarios y
criticas que se tengan en relacion a la pertinencia de estos sistemas seran

expuestos mas adelante.

Por un lado, tenemos el sistema de registro tradicional que se utiliza para
registrar las marcas en general, siendo la Unica variacion el hecho que estén

registradas en las 45 clases de la Clasificacion Internacional de Niza

12 Capitulo II, articulo 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Licencias de Uso de la Marca Pais
Ecuador

13 Revisado en http://marcaespana.es/ el 06.07.2015
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(situacion poco probable tratdndose de otras marcas); y una titularidad que
recae en el estado, claro que indirectamente a través de alguna institucion
estatal que vaya a efectuar la administracion de la marca. Esta ultima
caracteristica, esta intimamente ligada con el sistema de licencias que la
mayoria de paises de la region utiliza, dado que precisamente se efectla el
registro de estas marcas para que la entidad estatal pueda otorgarlas de

acuerdo a su reglamento particular.

La opcidn alternativa, que ha sido acogida por una minoria, es el registro de
sus marcas pais bajo la proteccion que ofrece el articulo 6ter del Convenio
de la Unién de Paris. Un ejemplo de la adopcion de este registro que se
lleva a cabo ante la misma Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, es el registro de la marca Perl como punzoén oficial*4, y puede
ser utilizado en relacién con distintos productos; sin embargo, como podra
inferirse, esta restriccion entra en conflicto con el sistema de licencias, que
contempla distintos tipos de uso méas alla de la simple aplicacion a
productos.

1.1.2.3 Entidades a Cargo

Habiéndose generado en un primer momento para ser utilizadas en el
campo del marketing, y dirigidas a efectuar una promocion de los paises
principalmente en el aspecto turistico y econémico; no debe deber parecer
extrafio que sean precisamente los ministerios de turismo o promocién
comercial lo que tengan principalmente la responsabilidad de administrar las

marcas pais.

Como ejemplo podemos mencionar el caso de Ecuador, donde la entidad
responsable de brindar licencias y llevar a cabo las actividades de
promocién de la marca es el Ministerio de Comercio Exterior a través de su
Secretaria Técnica de Gestion de Marca. Similar es el caso de Costa Rica,
en el que también recae en el Ministerio de Comercio Exterior a través de la
Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER).

14 Revisado en http://www.wipo.int/article6ter/en/ el 06.07.2015

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis



http://www.wipo.int/article6ter/en/

En el caso de Argentina, es el Ministerio de Turismo el encargado, a la vez
gue existen ciertas responsabilidades delegadas en el Instituto Nacional de

Promocién Turistica.

Finalmente, en el caso de Perd, se encuentra bajo la supervision y
administraciébn de una entidad que involucra los dos aspectos antes
mencionados (comercio y turismo), siendo la Comision de Promocion del
Peru para la Exportacion y el Turismo (PROMPERU) la encargada de llevar

a cabo las autorizaciones y promocion pertinentes.

1.2 Tratamiento de las Marcas Pais

1.2.1 En la Comunidad Andina

A pesar de haber llevado a cabo ya una apreciacion de los usos y
definiciones que se le dan a las marcas pais, se ha considerado pertinente
darle un apartado especifico al tratamiento que se le da a estos signos en la
Comunidad Andina, a fin de identificar coincidencias y constatar los objetivos
para los que cada pais utiliza las mismas.

1.2.1.1 En la Agenda Positiva del TICA

El 8 de julio de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitio
un documento denominado “Propuestas del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina de Una Agenda Positiva Normativa Para la integracion”,
en el cual establecia que se habia podido “verificar directamente la
incidencia de la normativa andina en el territorio de los Paises Miembros; asi
como la existencia de omisiones y vacios que afectan negativamente la
inteligencia y aplicacion de las normas comunitarias” (TJCA 2014: 1). En
vista de ello, considerd pertinente el plantear la elaboracién a futuro de
normas comunitarias que incluyeran cuatro temas neuralgicos en el
desarrollo de las relaciones regionales entre los paises miembros,
incluyendo en primer lugar la proteccion de los derechos del consumidor
andino, pues era oportuno “que la tematica del consumidor sea objeto de

andlisis y, de ser el caso, de la elaboracion de diversas Decisiones que
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aborden temas puntuales de interés de los habitantes vis & vis, sus
consumidores” (TJCA 2014: 3).

A continuacion, fue considerada la elaboracion de normas sobre
competencia, tanto relacionadas a la represion de la competencia desleal,
como la proteccion de la libre competencia, y tomando como referencia a la
Unién Europea “establecer un régimen comun para la competencia desleal
que supere los pardmetros existentes en la Decision 486, interpretada
ampliamente por el tribunal Andino y donde se ha identificado muchas
falencias” (TJCA 2014: 4); haciendo también hincapié en la necesidad de
armonizar los procedimientos de registro de las denominaciones de origen,

indicaciones de procedencia y sellos de garantia.

Finalmente, el cuarto punto de relevancia incluido, y que resulta de interés
para el presente trabajo, es la proteccion de la marca pais de los paises
miembros, pues parte por considerarlo un signo distintivo'® “que consolida
los esfuerzos de exportacion, competitividad, promocién de las inversiones y
el turismo” (TJCA 2014: 8); lo que es coincidente con lo que se describe en
el presente capitulo 1.

Ademas, en el andlisis efectuado por el Tribunal se identifica la carencia de
un sistema uniforme que permita la proteccion de dichos signos, no siendo
el uso del articulo 6ter del Convenio de Paris, ni la proteccion tradicional en
las oficinas de marcas de los miembros, medios idoneos que puedan

incorporar la naturaleza especial de la marca pais.

En consecuencia, la conclusién a la que arriba en el documento abordado es
la necesidad de emitir un Decision especifica en la que se “reconoceria la
existencia de las Marcas Pais en nuestras jurisdicciones individuales,
ademas de establecer los mecanismos de proteccion para impedir el registro
y uso inadecuados de las mismas como marcas comerciales y nombres de
dominio por parte de terceros” (TJCA 2014: 8); siendo consecuente con su
consideracion de signos distintivos con necesidad de un marco legal

particular.

Si bien no se llego6 a cristalizar este planteamiento, y posiblemente no se vea

reflejado en las actividades del Tribunal en un futuro cercano, el que una

15 Lo que constituye una definicion legal, que trasciende el concepto tradicional de marca utilizado en
el marketing, y le otorgaria el nivel de las marcas tradicionales reguladas regionalmente por la
Decision 486 de la CAN.
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institucion de su magnitud considere la especial naturaleza de la marca pais,
y que esta constituye un signo que es relevante para el derecho marcario,
sirve de base invaluable para lo que procederemos a plantear en este
trabajo.

1.2.1.2 Colombia

Este pais es uno de los que mas nivel e importancia le ha dado a la marca
pais, pues en un inicio se cred una estrategia “partiendo con la definicion de
los objetivos basada en: divulgar en el exterior los atributos que tiene
Colombia en distintos sectores, mostrando sus ventajas comparativas frente
a otros paises geograficamente similares, y mejorar la percepcion para que
coincida con su realidad, generando un mayor conocimiento y confianza”
(Echeverri 2014: 214); y es definida como un “esfuerzo conjunto del
gobierno nacional y del sector privado para mostrarle al mundo el teson,
dedicacion, trabajo y pasion con el que los colombianos hemos hecho de

este el mejor pais para vivir”.16

COLOMBIA

En este caso el objetivo que busca Colombia con el posicionamiento de su
marca, es el modificar la perspectiva que se tiene de este pais, dados los
conocidos problemas internos que ha sufrido a través de la historia, tal como
sostiene Echeverri “Colombia se ha caracterizado por ser un pais donde los
extranjeros tienen percepciones polarizadas. Entre la riqueza de sus
recursos naturales, su cultura cafetera y la gastronomia figuran también una
imagen pais negativa asociada al narcotréfico y la inseguridad (Echeverri
2013)” (2014: 209).

16 Revisado en www.colombia.co el 06.07.2015
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1.2.1.3 Ecuador

A pesar de no ser de los que mejor tiene posicionada la marca hacia el
exterior, se encuentra actualmente en una campafia de potenciamiento de la
imagen de su marca actual; aunque para algunos criticos en el pais “existe
una caracteristica comdn entre la actual y las anteriores marcas pais
ecuatorianas. Fueron ideadas, pensadas, construidas, dibujadas, lanzadas
sin que, en todas las fases de este proceso, se haya dado una constante y
amplia participacion de los portadores de interés” (Marzano 2012: 27). Lo

gue lleva a pensar que los ciudadanos no se han visto involucrados.

Es justamente en el afio 2010 que “se estructur6 una estrategia
comunicacional para convertir al Ecuador en Potencia Turistica. Basado en
elementos nuevos tomados de la realidad como el “Sumak Kawsay”, el lema
anterior se modifica y nace "Ecuador ama la vida", con el cual las personas
pueden identificarse de mejor forma’; ademas de considerarse que “esta
se constituye en punto de partida inicial para alcanzar un posicionamiento
gue le permita competir a nivel internacional y a la par creando un vinculo de
identidad y de pertinencia con lo ecuatoriano” (Chicaiza, Lastra y Yanez
2014: 175).

1.2.1.4 Bolivia

Este caso, es el ejemplo de una marca pais que esta destinada Unicamente

al @mbito de la promocién del turismo; lo que se ve reflejado en su propia

norma del sector, que lleva el nombre de “Bolivia Te Espera”, y busca

17 Revisado en ecuadoramalavida.com.ec el 06.07.2015
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“desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad productiva
de los sectores turisticos publico, privado y comunitario, a través de la

adecuacion a los modelos de gestion existentes” 18

Precisamente, la critica al uso netamente turistico que se le da a la marca
pais, radica en que “Al revisar los resultados de los rankings de marca pais,
Bolivia presenta debilidades en temas de salud, educacion, seguridad,
marco regulatorio, entre otros, lo que influye en un desfavorable
posicionamiento de marca pais y en un reto para el fortalecimiento de su
imagen pais” (Echeverri 2014: 170); siendo que una marca pais se consolida
a través del potenciamiento de los diferentes factores sociales, econdémicos
y politicos involucrados.

Bolivia

te espera

18 | ey general de turismo "Bolivia te espera”, 25 de septiembre de 2012
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Capitulo 2

Determinando la Naturaleza Juridica de las Marcas Pais

Los signos distintivos, en especifico las marcas, no fueron concebidos desde un
inicio tal cual se conocen hoy en dia, pues existié un, podriamos llamar, “proceso
evolutivo”, dentro del cual se concluyé que eran “signos”, y cuyas definiciones
fueron determinadas de forma tan concreta como la establecida por
Bodenhausen en su analisis del Convenio de Paris con respecto a las marcas de
producto “A trademark is usually defined as a sign serving to distinguish the
goods of one enterprise from those of other enterprises” y de servicio “A service
mark is a sign serving to distinguish the services of one enterprise from those of
other enterprises” (Bodenhausen 1969: 22). Dentro de estas definiciones
desarrolladas a partir del tratado, resultan relevantes también las
correspondientes a las indicaciones geograficas y denominaciones de origen,
pues podria entenderse que presentan una similitud considerable con la figura

de las marcas pais.

Las definiciones mencionadas siguen siendo exactas hasta hoy, aunque hay
elementos adicionales que han de tenerse en cuenta en el caso en particular,
pues se trata potencialmente de una nueva figura; y si bien ya hemos
establecido una visién general de las marcas pais, y cual es su tratamiento
actual, lo que queda pendiente es determinar en base a la doctrina general
marcaria si la misma se constituye efectivamente como un signo de excepcion,
pues existen diversas funciones, principios y caracteristicas que podrian ser o no
aplicables, y de acuerdo a ello, diferenciarla de cualquier otro signo previamente

existente.

Asi pues, al realizar un recorrido analizando cada uno de los elementos que son
inherentes a los signos distintivos, se podrd ir identificando los elementos que
resultaran relevantes para complementar la figura que estudiamos; sea en el
camino asociandola con un signo existente, o Unicamente realizando un simil

gue coadyuve mas bien a generar un concepto original.
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2.1 Principios y funciones

La doctrina marcaria en general ha establecido un conjunto de principios y
funciones especificas relativas a las marcas, las mismas que
desarrollaremos brevemente en cada caso y determinaremos la medida en
gue resultan pertinentes para las marcas pais. Lo anterior, en vista que de
dicha determinacién, se podra tener una referencia primaria para su
cercania o distanciamiento con las figuras similares que seran abordadas en

el segundo punto del presente capitulo.

2.1.1 Principios marcarios aplicables

Los principios marcarios son aquellos que estableceran los lineamientos
sobre los cuales se generara la comprension del concepto de marca, esto
es, las ideas principales que fundamentaran todo desarrollo posterior sobre
esta; en la medida que es un signo que “debe ser susceptible de compresion
0 conocimiento, por uno de nuestros sentidos en forma de impresiones o
sensaciones, y asi tomar conocimiento de su forma exterior” (Holguin 1997:
118).

Como ya se menciond, explicaremos en forma general cada principio a fin
de determinar en qué medida podria vincularse a los mismos con el

concepto de una marca pais.

e Principio de registrabilidad.- Que se refiere en gran medida al hecho
gue una marca tiene plenos efectos juridicos una vez que es registrada,
pues puede ser aplicada para identificar productos o servicios en el
mercado, pero en tanto no se encuentre registrada, esto no determinara
que el titular tenga derecho de uso y también el ius prohibendi; tal como
sostiene Fernandez-Novoa “A través de la inscripcidn el titular adquiere
un derecho de exclusiva sobre la marca, el cual le legitima para prohibir a

los terceros el uso de signos idénticos o similares” (2004: 78).

El registro en el derecho de marcas es aceptado en la gran mayoria de

sistemas marcarios como constitutivo de derechos, en el que por mas
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gue exista un uso previo o constante, esto no involucra una presuncion
de titularidad que pueda ser aceptada legalmente; siendo el caso de
Espaia en el que “La ley 17/2001 establece en su articulo 2 el precepto
esencial del régimen de adquisicién del derecho de marca al declarar que
el derecho sobre la marca se adquiere por el registro validamente
efectuado” (Baylos 2009: 1260). Esta naturaleza es distinta en el propio
ambito de los signos distintivos a los nombres comerciales'®, por ejemplo,
en los que generalmente el uso previo es el que determina un mejor
derecho; siendo el registro Unicamente declarativo y dirigido a servir
como referencia para procedimientos en los que se cuestione una
titularidad.

A pesar de ello, existen ciertos casos en los que se trasciende el principio
de registrabilidad, como es el caso de las marcas notorias, en las que por
la difusién y el nivel de conocimiento de los consumidores permiten que
pueda alegarse un derecho en base a ellas sin estar registradas; y que a
pesar de parecer una clara excepcién al principio, para algunos como
Riofrio no se constituye como tal en la medida que “la marca notoria no
surte plenos efectos juridicos: por ejemplo, no se presume legitima, sino
que hay que probar que la marca es efectivamente notoria. La plenitud de
los efectos solamente deviene con el efectivo registro de la marca’
(Riofrio 2003: 5-6).

Es asi, que de la referencia realizada, tendriamos que evaluar
efectivamente si las marcas pais se verian supeditadas a este principio a
fin que sean legalmente validas, o si por el contrario, el principio de
registrabilidad seria rezagado a una formalidad que no otorgaria

derechos exclusivos.

El primer problema que se encuentra para la determinacion de la
aplicacion de este principio a las marcas pais, es la titularidad, pues en
este caso seran los estados aquellos que ostentardn pasivamente la
propiedad del signo. Se considera pasivamente, pues no sera

efectivamente el estado quien la utilice de forma exclusiva, sino que

19 La Decision 486 de la Comunidad Andina regula “Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un
nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del
nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.”
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autorizara el uso a través de los diversos mecanismos legales existentes
(licencias, autorizaciones de uso, etc.), algunos de los cuales hemos

mencionado previamente, y con lo cual terceros harian uso de la misma.

Por otro lado, esta el problema del lugar, forma y extension del registro,
pues entendemos que si bien existen tanto registros nacionales por pais,
y métodos de inscripcibn de otro tipo de signos de naturaleza
internacional (como los emblemas nacionales en la OMPI), no queda
claro de qué forma podria plantearse el registro en este caso, ya que
incluso en la realidad, como en el caso de Peru, encontramos registrada
la marca pais tanto en sus sistema de registro tradicional en la Direccion
de Signos Distintivos del INDECOPI en las 45 clases de la Clasificacion
Internacional de Niza, asi como en el registro de OMPI de emblemas y
simbolos oficiales. Queda entonces en el tintero y con poca claridad la
compatibilidad de estas dos figuras, y cudl finalmente es en base a la cual

se medira o entendera el principio de registrabilidad.

Estos cuestionamientos, al estar supeditados a la determinacion de la
marca pais como un signo de excepcién, o en su defecto, adaptable a
figuras existentes, las absolveremos en el capitulo 3 de esta
investigacion, en vista de la necesidad de tomar en cuenta el desarrollo

que se realizara del analisis de las figuras similares.

e Principio de temporalidad.- El que involucra el plazo por el cual una
marca estar4 vigente bajo titularidad exclusiva de un titular,
entendiéndose que una marca va a seguir siendo valida como resultado
del principio de registrabilidad, siempre y cuando dicho titular tenga el
interés suficiente en mantener el registro por el valor comercial o
empresarial que le representa; resultando esto también importante para el
mercado, pues seria bastante limitativo para iniciativas de terceros que
no existiera una temporalidad determinada, ya que podrian bloquearse
pretendidos registros en base a lo que podriamos llamar marcas

fantasma (que existen en el registro mas no son utilizadas en la realidad).

Afortunadamente, los plazos se encuentran bastante uniformados en

alrededor de diez afos en los diferentes sistemas marcarios nacionales
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y/o comunitarios®, ademas de existir los muy conocidos procedimientos
de cancelacion, mediante los cuales un tercero puede exigir a través de la
autoridad que el titular de una marca registrada evidencie el uso
suficiente que éste (0 un tercero autorizado) ha realizado de la misma en
el mercado para identificar los productos o servicios para los que fue
registrada, que aunque no se relaciona directamente con este principio de
temporalidad, finalmente repercute en la vigencia de las marcas y lo que

éste busca en ultima instancia.

Al haber pues determinado el alcance del principio de temporalidad,
debemos evaluar de qué forma seria aplicado al caso de las marcas pais,
teniendo en cuenta que estas no se verian en posibilidad de ser poseidas
por ningun otro titular que no sea el estado, con lo cual, el que tenga un
plazo de proteccidon particular seria irrelevante, pues de renovarse seria

siempre a favor de éste.

Incluso, si tenemos en cuenta que pueden darse circunstancias en las
que un estado desea variar las caracteristicas de su marca pais, el hecho
que las anteriores versiones hayan tenido ya un reconocimiento como
tales, deberia también justificar un mecanismo que impida que terceros
puedan apropiarse de las mismas, con lo cual también quedarian
excluidas de un principio de temporalidad (pues serian permanentemente
validas, o en su defecto, vencerian de forma definitiva sin posibilidad a

ser solicitadas por terceros).

A pesar de ello, si se generase un mecanismo en el que fuera posible un
potencial registro de marcas pais a nivel internacional, podria
establecerse un sistema en el que se controle plazos como una
formalidad, méas que todo informativa, de la cantidad de marcas pais que
se encuentran siendo renovadas por interés de los estados titulares. Esto
se constituiria, creo, en la Unica manera de justificar un principio de
temporalidad en las marcas pais, aunque en concreto y viéndolo desde

un punto de vista practico, seria innecesario.

20 En la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior establecido en el Reglamento (CE) No 207/2009
“Articulo 46.- La vigencia del registro de la marca comunitaria sera de diez afios a partir de la fecha de
la presentacion de la solicitud (...)”

En la Comunidad Andina en la Decision 486 “Articulo 152.- El registro de una marca tendra una
duracion de diez afios contados a partir de la fecha de su concesion y podra renovarse por periodos
sucesivos de diez afos.”
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e Principio de territorialidad.- Como su nombre lo indica, comprende a la
naturaleza de las marcas de ser validas dentro del territorio donde han
sido registradas; llamese un pais u organismos regionales como la
Comunidad Andina o la Unién Europea, con las variantes que presentan

cada una.

Este principio limita el &mbito de los efectos que puede tener una marca
registrada, pues caso contrario, existiria incertidumbre en los efectos que
esta podria tener en otros paises y de las normas que serian aplicables,

17

etc. “el ambito de validez de su registro corresponder al territorio
nacional: sus efectos no son para una zona o regién del pais, pero
tampoco rebasan sus fronteras” (Rangel 1993: 280). Es por esto que
diversas empresas transnacionales, de acuerdo a sus mercados de
interés, registran sus marcas localmente, incluso en aquellos casos en los
que sus marcas son notoriamente conocidas y no tendrian la necesidad

de ser registradas en cada pais en particular.

Tal como habiamos mencionado, ademas de paises existen también
organismos regionales en los que una marca puede ser considerada
valida, pues como sostiene Northcote “el principio de territorialidad se
rompe cuando el pais tiene suscritos acuerdos o tratados internacionales
gue lo obliguen a otorgar proteccion reciproca a las marcas registradas
en otros paises” (2009: X-2). Los ejemplos que planteamos eran distintos
en la manera como tratan las marcas dentro de los territorios de los
paises que los integran, pues en la Unién Europea, el registro comunitario
acarrea validez en todos sus paises integrantes?!, mientras que en la
Comunidad Andina, el registro anterior en uno de los paises miembros
permite a un determinado titular oponerse al registro de un signo idéntico
o similar en otro pais miembro siempre y cuando acredite su interés real

solicitando el registro de su marca también dentro de dicho territorio??. Asi

21 Reglamento (CE) No 207/2009 de la UE “Articulo 1. (...) La marca comunitaria tendra caracter
unitario. Producira los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: solo podra ser registrada,
cedida, ser objeto de renuncia, de resoluciéon de caducidad o de nulidad, y solo podra prohibirse su
uso, para el conjunto de la Comunidad.”

22 Decision 486 CAN “Articulo 147.- A efectos de lo previsto en el articulo anterior, se entendera que
también tienen legitimo interés para presentar oposiciones en los demas Paises Miembros, tanto el
titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la
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pues, en el caso de la Comunidad Andina podria considerarse que se
cuenta con una “validez regional relativa”, pero no considero cuenta con
los elementos necesarios para considerarse como una marca andina,

como su simil de la marca comunitaria, pues no es oponible per se.

En este caso, la validez de las marcas pais al ser ostentada por los
estados, tendria que poseer un caracter global, con lo que se presentaria
una territorialidad ampliada, que mediante la normativa especifica
aplicable que determinaremos en el siguiente capitulo de esta
investigacion, se veria limitada Unicamente por alguna caracteristica

particular de los productos, servicios o iniciativas a los que seria aplicada.

e Principio de especialidad.- Referido a los productos o servicios para los
cuales ha sido registrada una marca, principalmente en la medida que no
puede presumirse que una marca genere una relaciébn general en el
mercado con todo tipo de prestaciones; por el contrario, las marcas tratan
de condensar la vinculacién real que existe, “caracterizar esencialmente
una cosa de tal suerte que sea bastante apto e idéneo para lo que se
necesita, que es el saber y conocer aquello que lo diferencia de otro, con
el que puede confundirse” (Holguin 1997: 118), por lo que un titular
buscar4 obtener un derecho sobre una marca determinada para el

producto que comercializara en el mercado o el servicio que prestara.

Es de esta manera que no solamente se potencia un mercado mas
ordenado y eficiente, sino también, es un factor que favorece la
capacidad de los consumidores para llevar a cabo sus decisiones de
consumo en base a un conocimiento de las marcas y la informacion que
le es inherente, pues “la marca es especial en el sentido de que sélo se
aplica a la categoria de productos para los que ha sido creada. De aqui
surge la regla general segun la cual la marca no puede registrarse para

proteger, indeterminadamente, cualquier mercancia” (Rangel 1993: 279).

Imaginémonos pues una marca posicionada en el campo de los
productos de panaderia, confiteria, pasteleria como Bimbo, que es

conocida como tal por los consumidores, que desde un inicio no hubiera

marca pueda inducir al publico a error, como quien primero solicitd el registro de esa marca en
cualquiera de los Paises Miembros.
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establecido una conexion de su marca con dichos productos, le hubiera
sido muy dificil conseguir el posicionamiento en la preferencia de estos y
Su crecimiento en ese campo; pues “cabe afirmar que la marca es un
signo que proporciona al consumidor informacion acerca de una calidad
relativamente constante del producto o servicio” (Garcia-Chamon, Soler y
Fuentes 2010: 77).

En el caso particular de este principio, creo que es uno de los que menos
aplicacion tendria a las marcas pais, en tanto no es un caso en el que se
vaya a generar la relacién entre un signo y un producto o servicio, sino
mas bien la relacién del signo con aquellos valores sociales, econémicos
y culturales de un pais, trasladando todo ese concepto abstracto a

aqguellas circunstancias en las que vaya a ser aplicado.

e Principio de buena fe.- Como en todo el derecho, la buena fe se
entiende como el actuar de forma correcta sin buscar generar un perjuicio
a un tercero, esto aplicado en el caso en particular de las marcas, sobre
todo al hecho de no tratar de apropiarse de signos que conscientemente
se tiene conocimiento son de propiedad de un titular tal vez no en la
misma jurisdiccion, pero para los mismos productos o servicios en otra.
Como sostiene Riofrio “La buena fe debe observarse en el registro de
toda marca, en el de los nombres de dominio, en un convenio de no
oposicion, en el uso de marcas no registradas, en el uso de marcas
registradas... en todo acto, en todo contrato, en cualquier pais, en
cualquier momento... haya o no ley, exista o no disposiciéon a favor o en
contra... es un principio general del derecho y debe observarse” (2003:
11).

Incluso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado
con relacion a este principio estableciendo que, como “... la conviccion o
conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario
de la buena fe es lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos
arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con

la intencién de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno

(..)=

2 Tomado de la interpretacion prejudicial 65-1P-2004
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En el caso de las marcas pais es claramente aplicable el principio de
buena fe, tanto por el respeto que se tenga de las mismas por parte de
los demés paises a fin que no sean registradas por terceros en sus
jurisdicciones locales, asi como para evitar utilizar los mismos en

circunstancias distintas a las autorizadas por el pais titular.

2.1.2 Funciones especificas y sus variantes.

Las funciones que cumple una marca son las que le dan el gran valor
comercial que tiene, pues entre ellas se determina la funcién de
identificacion del origen empresarial, la cual es fundamental para el
desarrollo y sobre todo evolucion de las empresas en relacion a sus
productos o servicios; la funcién publicitaria, que permite involucrarla en las
grandes estrategias de marketing que se dan actualmente a la luz de la
competencia en los diferentes mercados; y la representacion de la
reputacion o Goodwill, que es incrementada a través del desarrollo
constante de las actividades comerciales con un estandar de calidad que va
generando una confianza y sensacion de garantia en los consumidores;

entre otras funciones.

e Funcion de identificacion del origen empresarial.- La cual se
encuentra determinada por la capacidad que tendran los consumidores
de asociar una marca en tanto identifica un producto o servicio, con un
origen empresarial determinado, atribuyéndole al mismo aspectos
positivos (0 negativos) en relacién a lo que resulte de su experiencia de
consumo; tal como sefialan Garcia-Chamon, Soler y Fuentes “la marca
desempefia un papel informativo: pone de manifiesto ante los
consumidores que todos los productos de una misma clase portadores de
la misma marca han sido fabricados o distribuidos por una misma
empresa” (2010: 75).

Para Fernandez-Novoa “es, sin duda, la funcién primaria y fundamental
de la marca: la que se apoya directamente en las reacciones de los
consumidores y se basa de modo inmediato en la estructura del derecho

de marca” (2004: 70). Esta funcion es efectivamente muy relevante, pues
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en ciertas ocasiones existe una relacion de retroalimentacion comercial
entre el origen y la marca en si, dado que “en todo acto de aceptacion o
de repulsa estard siempre presente la imagen del consumidor que —por
una u otra via- se haya hecho de la marca, que se traducir4 en un juicio
positivo 0 negativo” (Baylos 2009: 1258), dado que los consumidores
algunas veces prestardn importancia tanto al posicionamiento de la
marca como a la empresa productora o prestadora que se encuentra

detras, y asi tomar su decisién de consumo.

A pesar de lo dicho, para Otamendi “la marca no distingue origen. Es
mas, la gran mayoria del publico ignora quién es el fabricante de los
productos que adquiere. Desde luego existen casos en los que la marca
estq formada o constituida por el nombre del fabricante. Entonces la
marca identificard también el origen del producto. Pero esta funcién sera
secundaria” (2003: 8). Para otros sin embargo, esta funcién es primordial,
como sefiala Naser “the source and origin function of trademarks is the
main, and indeed, primary function of trademarks, and any trademark
should be able to function in this manner. Otherwise, it could not qualify
as a trademark” (Naser 2008: 101)

Sin embargo, hoy en dia se sigue realizando la evaluacion marcaria
principalmente en base al riesgo de confusion indirecta, que consiste en
la confusion que puede ser generada en los consumidores cuando dos
marcas son similares o comparten un elemento comun, pues puede
llevarlos a pensar que se trata de marcas que comparten un mismo
origen empresarial. Con esto, es muy probable que el analisis de
Otamendi sea correcto en la medida que los consumidores no sabran
“‘exactamente” que empresa es la que origina los productos o servicios,
pero si podran presumir en el caso de marcas confundibles, que se trata
de un origen empresarial comun aunque desconocido “El consumidor
puede desconocer el nombre del empresario que emplea la marca; pero
confia en que, sea quien fuere, el empresario sera siempre el mismo”

(Garcia-Chamon, Soler y Fuentes 2010: 75), lo que se busca evitar.

Esta funcion es facilmente trasladable al caso de las marcas pais, que
aunque no existe un origen empresarial detras, existe un pais, que

involucra mas elementos que Unicamente un prestigio comercial, pero
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gue puede adecuarse en tanto hay una gran cantidad de informacion
integrada en la marca que podr4 ser asociada a nivel internacional con

las ventajas y valores del pais titular.

e Funcion distintiva de productos y servicios.- Considera Otamendi que
“la verdadera y uUnica funcién esencial de la marca es distinguir un
producto o un servicio de otros (...) La marca permite la distincién entre
productos o servicios de una misma especie. Si el sigho en cuestion no
es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no
podra ser marca en los términos sefalados (...) esta funcién distintiva es

esencial a la marca” (2003: 9)

Tal como se ha descrito, la funcion principal de la marca es identificar
productos y servicios en el mercado, lo cual no solamente incrementa la
capacidad del productor o prestador de ser reconocido por los
consumidores, sino la posibilidad que estos ultimos establezcan sus
preferencias en base a la diferenciacion que realicen de los mismos tipos
de productos referenciandose por las marcas que los identifican; tal como
sostiene Baylos “en virtud del mecanismo de asociacién de ideas. La
marca opera en la mente de perceptor como una verdadera sefial; es
decir, como aquella realidad que, por si misma, sin necesidad de reflexion
ni discurso, proporciona la conviccibn de la existencia de otra
determinada realidad” (2009: 1257).

En el caso de las marcas pais, si bien podria pensarse que existe la
funcién de identificacién de bienes y servicios (que se entenderia serian
todos los productos y servicios a los que se le puede aplicar una marca),
ésta no va a identificar per se ningln producto o servicio, sino que su
funcién es el traslado de la informacién relevante de un pais al producto
al que se aplique, mas no busca que se genere una relacién entre el
producto y la marca. Asimismo, la misma va a estar destinada también a
ser aplicada en ambitos no comerciales, en los que no se podria
considerar involucrado un servicio, sino Unicamente con un objetivo

informativo.

Esta seria la principal critica que encontraremos en la consideracion de la

marca pais como un simbolo nacional oficial o0 emblema, ya que estos
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tienen limitado su ambito de aplicacion, como se puede verificar del
registro de la marca Per en OMPI?4, y donde tiene atribuidos un conjunto
de productos y servicios que no tienen un patrén de justificacion.

e Funcion publicitaria.- Definida por Naser como una funcién secundaria
que se relaciona “to one of the most important theories justifying
trademarks: the Social-Planning theory. According to this theory,
trademark systems should be formulated in order to achieve a just and
attractive culture, a culture which seeks to do justice to the trademark
owner and to other traders and competitors stressing the cultural and
expressive rights of the public in trademarks” (2008: 102). La teoria del
planeamiento social mencionada, a consideracion de este autor, ademas
“acknowledges that the creation of trademarks goes through two stages;
first, the trademark owner associates the mark with the article, and
second, the public grants the required recognition to this association”
(2008: 102).

Como se aprecia, esta funcion resulta esencial en la medida que permite
el reconocimiento del publico consumidor a los esfuerzos publicitarios
realizados por el titular de la marca, y como ésta se convierte en un
vehiculo de transmision de informacion en la que se refuerza el vinculo
con el producto que identifica; siendo para algunos autores
“singularmente palpable en la posibilidad de licenciar en relacién con una
variada de gama de productos y servicios las marcas dotadas de un
elevado potencial publicitario” (Fernandez-Novoa 2004: 78). En pocas
palabras, la marca permite que pueda llevarse a cabo la publicidad, en la

medida que puede ser representada y asociada a un origen empresarial

En el caso de las marcas pais, claramente el publico receptor de la
publicidad es distinto al segmento al que esta dirigida la respectiva de
marcas comunes, pues si bien es cierto se realizan campafas internas
gque buscan fortalecer la imagen de la misma, esta tiene por objeto darle
valor afladido mediante la participacion de la sociedad, pero siempre
teniendo como objetivo el ambito internacional. Entonces, es posible que

en el caso de las marcas pais se cumpla la funcion publicitaria, pues a

24 Revisado en http://www.wipo.int/cgi-6te/ el 22.11.2015
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pesar que no se relacionard con productos o servicios directamente, si
concentrara diferentes aspectos informativos y podra ser aplicada en

diferentes circunstancias.

¢ Funcién condensadora de “goodwill”.- Es la funcion que permite que
todos aquellos esfuerzos de posicionar un producto o servicio en el
mercado se vean reflejados en la reputacién con la que se relacione a la
marca que lo identifica, con lo que sera facilmente percibida —y preferida-
por los consumidores en tanto estos le otorgaran una valoracion superior
cuanto un mejor desenvolvimiento haya tenido en el mercado. Para
Garcia-Chamon, Soler y Fuentes “la buena fama presupone la
preferencia que los consumidores otorgan a los productos identificados
con la marca; y despierta la expectativa razonable de que un producto o

servicios sera reiteradamente adquirido” (2010: 78).

Tal como sostiene Katz “the ability to condense complex meanings into
short, memorizable terms facilitates the communication of such otherwise
unobservable meanings and thus makes it easier for people to rely on
them” (2010: 1568); es decir, resalta la esencial capacidad de la marca de
involucrar un cumulo importante de informacion que es trasladada al
consumidor, en el caso particular de la reputacién, con todo aquello con

la construyo.

Esta funcién podra ser aplicada a las marcas pais, pues como ya hemos
explicado en las diferentes funciones anteriores, cumplira con transmitir
informacién relevante, que reitero, no sera en relacién a un producto o
servicio en particular, sino al conjunto de valores econémicos, sociales y
culturales de un pais. Asi pues, no encuentro inconveniente a que pueda
construirse una reputaciéon de pais reflejado en una marca, pues es
justamente esto lo que le dard el valor afiadido a las situaciones o

elementos en los que sea aplicada.
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2.2 Figuras similares y problemas practicos

2.2.1 Como Marca

Como ya se ha explicado en el apartado anterior, existen diversas funciones
y principios generales del derecho marcario que no se aplicarian a las
marcas pais, lo que lleva inevitablemente a cuestionar si la figura de las
marcas convencionales seria suficiente para incluir todas aquellas

particularidades que estas presentan.

Asi pues, a fin de poder determinar una potencial inclusién, se debe
establecer de acuerdo a la doctrina y el analisis econémico cual es la
funcién esencial que cumplen las marcas convencionales, y como partiendo
de la identificacion de su naturaleza, las marcas pais podrian ser

equiparables.

Las marcas de fabrica o Unicamente marcas, han tenido una justificacion
economica de su concepcion dada la relevancia que tienen en el mercado,
no solo en relacion a la posibilidad que tienen de permitir a los consumidores
realizar mejores decisiones de consumo, sino también en la respectiva de
concentrar los diferentes aspectos comercialmente positivos que pueden ser
obtenidos por una empresa en relacién a un producto a través del tiempo,
resolviendo de esta manera una asimetria informativa existente en el

mercado.

Precisamente, el profesor Ramello concluye luego de realizar un analisis
economico de la justificacion de la existencia de las marcas, que los efectos
de las mismas en este campo se circunscriben a “the creation of information
that facilitates exchanges, making it possible to increase the distance
between production and consumption, promoting the emergence of certain
types of productive organisation, and exerting a deterrent effect. All of these
arguments, taken together, portray trademark as a source of efficiency for
the market” (2006: 13); aunque a continuacion establece la preponderancia
del efecto de las relaciones entre marca, consumidor, y las empresas tras la
consecucion de derechos, considerando “However implementation of the

right may also impact upon the market structure and the relational
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behaviours of firms and consumers, and such effects must be factored into
the final efficiency balance” (2006: 13).

Esta perspectiva, tiene una similitud muy estrecha con la definicion
tradicional que considera McKenna es aceptada de forma general, y
haciendo referencia al trabajo desarrollado por Landes y Posner, establece
gue “trademarks, the conventional wisdom holds, are means by which
consumers organize information about products or services. By preserving
the integrity of these symbols, trademark law benefits consumers in both a
narrow sense (by protecting them from being deceived into buying products
they do not want) and a broad sense (by allowing consumers to rely on
source indicators generally and thereby reducing the costs of searching for
products in the market)” (2007: 1844). A pesar de ello, considera que el
ambito de las marcas ha superado la concepcion tradicional, y que es
posible por lo menos desde la perspectiva americana, que éste haya tenido
una ampliacién que no resultaria favorable para el mercado, considerando
gue “there may be good reasons for concern about the scope of modern
trademark law. It may be interfering excessively with competition. It may be
the result of a particularly serious public choice problem” (2007: 1916).

Es necesario hacer la precision que a pesar que en el caso peruano, y sobre
todo Andino, la proteccién se encuentra bastante limitada a un derecho
registral oponible, y en los casos en los que no existe el mismo, cuando se
verifiguen copias de marcas notorias o copias serviles de marcas para los
mismos productos o servicio que en alguna otra jurisdiccién, considero que
podré darse el fenbmeno explicado en el parrafo anterior en la medida que
el argumento de mala fe pueda ser entendido de forma abierta, lo que

también podria decantar en una limitacion a la competencia.

Finalmente, hay quienes consideran que la marca va mas alla, y que no
cumple una funcion tradicional, sino como lo plantea Desai dando una brand
theory de las marcas “No matter what a company wishes to be the meaning
of a brand, consumers and communities will interact with and decide what
the brand means to them. These interactions can be either positive or

negative. Trying to hem in the non-corporate control dimensions of brands is
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futile and in fact has the potential to harm the brand, for those dimensions
provide valuable information regarding the brand” (2010: 53-54).

Entonces, cabe determinar si con las referencias argumentales juridicas y
principalmente econdmicas dadas, seria suficiente una perspectiva de
marca aplicada a las marcas pais, circunstancia que considero no seria
posible, pues si bien es cierto que la moderna concepcién que se le esta
tratando de dar es el de netamente informacion y relacion entre origen
empresarial y consumidores (mas alla de la forma o a que se aplique la
marca), aun son elementos principales de la marca convencional la
informacidn inherente al producto o servicio que a través de la experiencia
de consumo el consumidor va recibiendo, asi como la identificacion de un

origen empresarial como “productor” o “generador” de dicho producto.

2.2.2 Como Marca de Certificacion

Las marcas de certificaciobn se constituyen como signos que se encuentran
bajo titularidad de terceros, pero que por si mismos no cumplen la funcién
de identificar productos o servicios?®, sino que Unicamente establecen una
labor informativa de la calidad o garantia con respecto a estos. Esto
significa, que normalmente seran complementarias de las marcas que se
aplican a dichos productos o servicios, siempre y cuando estos cumplan con
circunscribirse a lineamientos previamente determinados por el titular de la

marca de certificacion.

Es preciso mencionar, que si bien existe un tendencia de la doctrina de
evaluar la figura de las marcas de certificacion junto con las marcas
colectivas, no se esta abordando la posibilidad de equiparar estas ultimas a
las marcas pais, dado que su concepcién es muy parecida al de las marcas
comunes, variando Unicamente la naturaleza de su titularidad, pero que sin

embargo no descarta que el andlisis del apartado anterior les sea aplicable.

25 Decisidn 486 de la CAN “Articulo 188.- (...) La marca de certificacion no podra usarse en relacion
con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.”
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Para Garcia Mufioz-Najar, este tipo de signos no puede ser aplicado
generalmente sin que exista un reglamento previo, el mismo que suele estar
incluido en la normativa respectiva como requisito para su otorgamiento,
considerando como elementos principales que suelen o deben incluirse:
medidas de control, calidad de los componentes, la forma de control de
calidad, componentes, y productos y/o servicios a los que se aplicara (2006:
7)

En el caso peruano, por ejemplo, se tienen referencias a la naturaleza de las
marcas de certificacion tanto en la normativa de la Comunidad Andina, como
en la norma interna complementaria, siendo importante resaltar lo

establecido en la primera con respecto a la titularidad:

“Articulo 186.- Podra ser titular de una marca de certificacion una empresa o
institucion, de derecho privado o publico o un organismo estatal, regional o

internacional” 2 [el resaltado es mio].

Esto lleva indefectiblemente a generarse una razonable duda, en tanto se
trata de una marca que por un lado identifica calidad y/o garantiza un
determinado estandar de un producto o servicio, y por otro lado, se puede
encontrar bajo la titularidad de un organismo estatal, que vendria a ser el
caso actual de las marcas pais, pues la titularidad de estas, sea la forma en
la que se encuentren protegidas, recae en instituciones publicas como los
propios ministerios de turismo y promociéon o entidades dependientes de
estos. Sin embargo, existen ciertas limitaciones de las marcas de
certificacion que presentaremos mas adelante, que limitarian la posibilidad

para que las marcas pais puedan ser equiparadas a esta figura.

Siguiendo con el analisis de los elementos que se encuentran incorporados
a esta figura, es preciso también mencionar la norma interna peruana para
verificar sus alcances, en tanto ésta amplia las situaciones para las que

puede ser utilizada una marca de certificacion, por ejemplo:

“Articulo 80.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 185 de la Decision

486, una marca de certificacion podra estar conformada por cualquier

26 En la Decision 486 de la CAN.
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elemento que identifique al producto al cual se aplique como originario de un
lugar geogréafico determinado, cuando determinada calidad, reputacion, u
otra caracteristica del producto sea atribuible fundamentalmente a su origen

geografico”.?’

Este articulo, si bien lleva a las marcas de certificacién a encontrarse en un
nivel conceptualmente bastante cercano al de las indicaciones geograéficas,
cercania que abordaremos al evaluar la posibilidad de considerar a las
marcas pais como tales, lleva en mayor medida a considerar si esta ligera
flexibilizacion sigue acercando mas este tipo de marcas a la figura que se

esta estudiando.

Para absolver todos los cuestionamientos de este apartado, es preciso
empezar identificando aquellos elementos que limitarian la posibilidad de
utilizar las marcas de certificaciébn para clasificar la figura de las marcas
pais, pues asi como la similitud que se genera entre las primeras y las
denominaciones de origen, no implica una identidad, en este caso las

funciones que son compartidas no decantaran tampoco en ello.

Podemos identificar lo siguiente en relacion a las marcas de certificacion y

las marcas pais:

1. Las marcas de certificacién se encuentran limitadas por los productos o

servicios a los que podran ser aplicadas.

2. Las marcas de certificacion no encierran en si mismas la informacién

recogida en una marca pais.

3. Las marcas de certificacidon se limitan a informar sobre la calidad de los
productos a los que son aplicadas, siendo ese el Unico valor afiadido

que proveen.

Asi pues, de lo expuesto podemos concluir que si bien la marca pais cumple
en cierta medida las funciones de la marca de certificacion, va mas alla de

Unicamente informar sobre la calidad de un producto, o si este cumple con

27 Decreto Legislativo 1075 (Peru): Disposiciones Complementarias A La Decision 486 De La
Comisién De La Comunidad Andina Que Establece El Régimen Comun Sobre Propiedad Industrial.
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un reglamento preestablecido, sino que como hemos mencionado ya en
reiteradas ocasiones, traslada la informaciéon condensada en si misma sobre

un pais, al producto, servicio o circunstancia®® a la que sea aplicada.

2.2.3 Como Indicacién Geogréfica o Denominacion de Origen

Las indicaciones geograficas son consideradas como signos que relacionan
a los productos a los cuales son aplicados con determinadas caracteristicas
gue son encontradas de forma particular al lugar donde se originan, como lo
conceptla la OMPI (Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual) “es
un signo utilizado en productos que tienen un origen geografico concreto y
poseen cualidades o una reputacién derivadas especificamente de su lugar
de origen” (Rizo, Frigant y Jalba 2013: 8).

Como mencionamos en el apartado anterior, las marcas de certificacion, al
estar habilitadas a ser utilizadas para identificar un origen geogréafico y a
garantizar las cualidades de un producto que resultan de tener tal origen,
podrian ser y hasta son utilizadas para cumplir la misma funcién que las
indicaciones de origen en ciertos paises, lo cual no representa un limite en
la proteccion final que se quiere aplicar. Lo anterior en la medida que las
marcas de certificacion cuentan con un reglamento para su aplicacion,
mientras que las indicaciones geogréaficas hormalmente se encuentran bajo
la supervision de una entidad estatal, que se encarga de velar generalmente
a nivel mundial porque no se utilice de forma indiscriminada, evitando su
registro en la mayoria de caso como marca o como parte de marcas que

podrian querer apropiarse de su goodwill.

En sintonia con lo expresado lineas arriba, para el profesor Gervais, el tipo
de control que se realiza en la proteccion de las indicaciones geogréficas, a
diferencia de las marcas de certificacibn, no es obstaculo para que
considere que cuenta con la misma naturaleza, ya que “In both cases
(whether marks or Gls as sui generis symbols), what matters in the end is

the quality of the “certifier” (the perceived origin of the good or service in the

28 Entiéndase circunstancia como: aplicacion a delegaciones que representan al pais, a festividades
nacionales, iniciativas sociales, etc.
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case of a mark or the organization ensuring the integrity of the certification
mark or Gl) and its ability to convince the public that the Gl or certification
mark does certify an origin perceived to add value to the product” (2014:
155).

Por otro lado, las denominaciones de origen son un tipo de indicacion
geogréfica que se encuentran definidas en el Arreglo de Lisboa de la

siguiente manera:

“Articulo 2

1) Se entiende por denominacion de origen, en el sentido del presente
Arreglo, la denominacion geogréafica de un pais, de una regién o de una
localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya
calidad o caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al medio
geogréfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos™®

[el resaltado es mio].

Como se aprecia, el elemento especifico de las denominaciones de origen
es que no solamente toman en cuenta los elementos geograficos
particulares que definen la calidad final del producto, sino también resalta los
factores humanos que participan en el proceso de produccién, en la medida
gue la forma de ejecucion que se lleve a cabo dentro de este ultimo por
parte de las personas involucradas serad determinante para el resultado

obtenido.

En este caso, queda claro que el aplicar la figura de indicaciones
geograficas para las marcas pais, o especificamente las de denominaciones
de origen, no resultan suficientes, en tanto se limitan a tomar en cuenta los
factores geograficos, y en alguna medida el factor humano, pero circunscrito
al proceso de produccién; mientras que la marcas pais, de acuerdo a lo que
hemos venido desarrollando, involucra factores sociales, econémicos,
culturales, e incluso geograficos, pero que son transmitidos en conjunto a la

aplicacion que se le dé en cada caso.

29 Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origen y su Registro
Internacional del 31 de octubre de 1958.
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2.2.4 Como Emblema o Punzén Oficial

La evaluacion de este signo como posibilidad para conceptualizar a las
marcas pais nace a raiz de la verificacion del registro de la marca pais Peru
en el registro de la OMPI, en el cual se encuentra consignada como un
punzoén oficial o signo de garantia, siendo de esta manera una figura que
presenta tal similitud, que incluso en el siguiente capitulo se evaluara la
posibilidad de una norma especial nacional que esté desarrollada en base al

articulo 6ter del Convenio de la Unién de Paris.

Es justamente este articulo el que genera una proteccion a los escudos de
armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y
garantia bajo titularidad de los estados, frente a terceros que quieran

obtener derechos marcarios en base a ellos.*

Sin embargo, el registro como punzoén oficial se encuentra dirigido a proteger
una serie de productos y servicios limitados, y no se entiende de manera
clara cual es el alcance de la garantia que otorga; si ésta simplemente se
encuentra dirigida a indicar que verdaderamente dichos productos o
servicios provienen del pais titular, o0 que cuentan con una calidad
determinada, tal vez funcionando mas como una marca de certificacion
administrada por un estado, que con las particularidades que presenta una

marca pais.

Ademas, a de tenerse en cuenta, de acuerdo a lo desarrollado por
Bodenhausen en su andlisis del Convenio de la Unién de Paris, que “The
official signs and hallmarks indicating control and warranty are protected by
the provision under consideration only if they are adopted by a member State
itself, and not in the case of their adoption by a lower public body or an
organization of public law in such State” (1969: 96-97). Entonces, si
gueremos equiparar las marcas pais a los punzones oficiales, debemos

considerar si efectivamente estas tienen el caracter de inherentes al estado

30 Articulo 6ter del Convenio de la Union de Paris “1) (a) Los paises de la Unién acuerdan rehusar o
anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilizacién, sin permiso de las autoridades
competentes, bien sea como marcas de fabrica o de comercio, bien como elementos de las referidas
marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los paises de la Unién,
signos y punzones oficiales de control y de garantia adoptados por ellos, asi como toda imitacién
desde el punto de vista heraldico (...)"
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gue pertenecen, al nivel de las banderas o escudos oficiales, o en realidad
se trata de una estrategia econdémica, social y cultural desarrollada por
instituciones de un estado que condensa los valores de éste en un signo

distintivo.

Se debe tener en cuenta que la intencidén no es descartar por completo la
idea de considerar a las marcas pais dentro de esta categoria, pues de entre
las figuras que hemos estudiado, es la mas cercana; sin embargo, debemos
tener claro en qué medida es posible flexibilizar a un punzén oficial para que
se utilice de la manera en la que son utilizadas las marcas pais actualmente,
ya que los estados han buscado proteger estos nuevos signos por todos los
medios legales posibles, pero han recurrido al 6ter de forma muy

excepcional, entendiendo tal vez las limitaciones existentes.

2.2.5 Como Emblema o Punzén Oficial — Marca

En este ultimo apartado se ha querido desarrollar de forma accesoria, como
fue mencionado en el caso anterior, por qué hay estados que han buscado
la proteccion de sus marcas pais, en ausencia de un método aplicable
directamente, a través de distintos mecanismos registrales que les puedan

asegurar una proteccién de las mismas.

Asi pues, volvemos a abordar el caso peruano, en el cual se ha optado tanto
por un registro en OMPI en base al articulo 6ter, como el registro tradicional
como marca en el Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de La Propiedad Intelectual) en las 45
clases de la Clasificacion Internacional de Niza®!, frente a lo cual hay
posiciones no desarrolladas académicamente pero que se sitlan o a favor,
estableciendo que no existe incompatibilidad en buscar proteccién por
ambas vias al seguir siendo el titular de las marcas el estado y centrar en el
mismo el control de su licenciamiento o autorizaciéon de uso (a pesar que a
nivel de marca se encuentra registrado a favor de PROMPERU, una entidad

dependiente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo); o0 en contra,

31 Certificado multiclase N° 2566, revisado en http://sistemasl.indecopi.gob.pe/osdconsultaspublicas/
el 20.06.2016.
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pues no encuentran compatibilidad entre las dos figuras, precisamente por

los métodos o de autorizacion de uso o de licenciamiento.

En este punto, y de acuerdo a lo desarrollado al analizar a las marcas pais
COmo marcas comunes, no se puede considerar compatible el registro de
las marcas pais como marcas tradicionales, pues éstas no se encuentran
destinadas a identificar productos y servicios, ni a identificar un origen
empresarial (que seria del titular, tratandose en este caso de una institucién
del estado mas no el estado mismo); y por otro lado, al observar el
comportamiento de algunos estados de buscar una proteccién para estos
signos utilizando medios como en los del caso peruano, mientras que otros
simplemente llevan a cabo una proteccion marcaria tradicional, se ve clara la
necesidad de crear un marco juridico, ya sea en base a las proteccion
conferida por el 6ter con flexibilizaciones, 0 uno sui generis, que parta de la
premisa de que las marcas pais son signos de excepcion y distintos a las

figuras actualmente existentes.

2.2.6 Caso del Simbolo Olimpico

Un antecedente importante a fin de evaluar las vias de creaci6on de un marco
normativo para las marcas pais, es el Tratado de Nairobi Sobre la
Proteccion del Simbolo Olimpico, que fuera considerado en la Agenda
Positiva de Integracion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
como un modelo a seguir en caso se llegara a plantear la negociacion de un

tratado internacional en la materia (TJCA 2014: 9).

Este tratado internacional versa principalmente sobre la proteccién a nivel
marcario que se le debe dar al simbolo olimpico, tal como resume Garcia-
Huidobro “todos los estados que son partes en el Tratado tienen la
obligaciéon de proteger el Simbolo Olimpico —cinco anillos entrelazados-
contra su utilizacion con fines comerciales” (1992: 54). Esto implica que
todos los miembros deben prohibir el registro como marca de dicho simbolo,
en la medida que le reconocen titularidad al Comité Olimpico Internacional
como institucion, siendo este el que brindara las autorizaciones de uso

correspondientes de ser el caso.*?

32 Tratado De Nairobi Sobre la Proteccién del Simbolo Olimpico, adoptado en Nairobi el 26 de
septiembre de 1981.
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Revisando el contenido del tratado, considero que el Articulo 1 es el que
deberd ser tomado en cuenta para un potencial instrumento internacional
gue regule la concepcion de las marcas pais en los paises miembros, pues

menciona:

“Articulo 1: Obligacién de los Estados

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Articulos 2 y 3, todo Estado parte en el
presente Tratado se compromete a rehusar o anular el registro como
marca y prohibir, con medidas apropiadas, la utilizacion como marca u
otro signo, con fines comerciales, de cualquier signo que consista o
contenga el Simbolo Olimpico, como lo define la Carta del Comité
Olimpico Internacional, salvo que sea con la autorizacion del Comité

Olimpico Internacional” [el resaltado es mio].

Asi pues, al constituirse esta obligacién principal activa para cada uno de los
miembros, se podria limitar efectivamente el acceso que terceros pudieran
tener al registro de las marcas pais extranjeras; uniformizandose el estatus

legal de las mismas y generando una base para s consolidacion.

A pesar de lo expuesto, y si bien el articulo mencionado es un elemento
esencial a rescatar de este tratado, la naturaleza de las marcas pais excede
la sola limitacion del acceso a registro por parte de privados, en tanto debe
tenerse en cuenta también aquellas situaciones en las que el uso es

autorizado y qué alance debera tener el mismo.
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Capitulo 3

Planteando una Normativa Especial

3.1 Lineamientos a Considerar

Al haber llevado a cabo el analisis de los principios y funciones aplicables a las
marcas pais, las figuras similares a las que podria equipararse, e incluso la
verificacién de la proteccion combinada que le dan ciertos paises, es el objetivo
de este trabajo poder establecer un marco juridico que pueda recoger las
conclusiones obtenidas de todo el analisis realizado, y mediante el cual se

pueda contar con un concepto a nivel marcario de las mismas.

Asi pues, en primer lugar se identificaran los elementos de las marcas pais,
abordando sus caracteristicas, usos y limitaciones para que, teniendo a
disposicién los mismos, se pueda desarrollar el contenido esencial que deberia
incluirse en una regulacion sobre la materia, teniendo las propuestas del uso de
una figura existente bajo una interpretacibon mas extensa, 0 una normativa

especial exclusivamente para las marcas pais.

3.1.1 Alcances

Si hemos identificado a las marcas pais como signos de excepcion que
incluso trascienden ciertas funciones de la marca, corresponde en este
apartado analizar cual seria el alcance de las mismas, partiendo desde su
conceptualizacion y procediendo a considerar los aspectos de territorialidad,
titularidad, generacién del derecho, e interaccion entre si, que posibilitara la
construccion de un marco juridico que considere como minimo, las variables

desarrolladas en este documento.

¢ Concepto

Las marcas pais son signos distintivos destinados a condensar todos los

aspectos econémicos, sociales y culturales positivos de un pais, que son
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relevantes principalmente a nivel comercial, pues en el mercado interno
generan confianza en los consumidores o usuarios en base a la identidad
gue generan estos con el signo, e involucran “atributos del pais,
caracteristicas de su poblaciéon, entorno socioeconémico y politico,
infraestructura, entre otros. Pero el condicionante principal es las
impresiones sobre un pais” (Echeverri 2014: 321); mientras que en el
mercado internacional, son relacionadas directamente al pais y los

valores que le son inherentes.

Las marcas pais no estan destinadas a identificar productos y servicios,
ni a que el pais titular sea considerado un “origen empresarial”, sino mas
bien, son la representacion de los paises “los cuales a través de sus
gobiernos trabajan en la generacion de expectativas, identidades y
percepciones globales sobre los origenes que su territorialidad puede
ofrecer (Anholt, 2009)” (Chicaiza, Lastra y Yanez 2014: 174); y el valor
gue generan, pasando de una concepciéon de branding (como fuera
observado en el analisis de los distintos rankings que evalian los
aspectos resaltantes de los paises, donde estos son considerados
brands), a una marcaria, donde el signo involucrara todos aquellos
factores resaltados por las agencias de evaluacion y podra ser trasladado

y aplicado a diversas situaciones.

Finalmente, debe entenderse a las marcas pais como una fuente
completa y total de informacion del pais titular, la que no se limita a
seflalar un origen geografico, una calidad, o un procedimiento
determinado, sino el concepto de dicho pais, siendo que “el éxito de una
marca en un mercado depende de dos variables: cuan a menudo los
potenciales consumidores tienen contacto con la marca y cuan «positiva»
es esa experiencia con la marca” (Marzano 2012: 29), que tiene un valor
comercial muy superior a cualquier modalidad de signo distintivo que
pueda ser ostentado por un particular, o incluso por una entidad publica,
pero que no tienen la capacidad de equipararse a ésta por la informacién

limitada y especifica que contienen.

« Ambito de aplicacion (territorialidad)
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Las marcas pais, al constituirse como signos que representan a paises,
deben tener una proteccion global; esto es, que no solamente pueda
encontrarse limitada su posibilidad de adjudicarse la titularidad a un
privado en el pais titular, sino también en cualquier otro pais donde se

identifique tal iniciativa.

Lo anterior, puede realizarse con un simil de la proteccién que se realiza
de las indicaciones geograficas, como por ejemplo en el Acuerdo sobre
los ADPIC, donde se “brinda la posibilidad a los paises miembros de
elegir la forma de proteccién que los mismos brindaran a las indicaciones
geogréficas, bien sea mediante un sistema de proteccion particular que
implique el reconocimiento de ellas, el derecho marcario, el de la
competencia desleal o mediante cualquier otro” (Gastiaburu 2008: 242),
ya que como hemos desarrollado previamente, existen paises que han
destinado instituciones especificas para que lleven a cabo la protecciéon a
nivel internacional de sus indicaciones protegidas localmente, ya sea
porque no existe normativa que prevenga los efectos del engafio a través
de marcas en el pais donde se pretende registrar, 0 porque no existe una

proteccion cuando se desea registrar no el término en si sino uno similar.

En este caso, se presentaria un argumento que sustentaria la posicion de
aquellos que se encuentran a favor de proteger la marca pais a través de
una flexibilizacién del articulo 6ter del Convenio de la Union de Paris,
pues el registro como punzén oficial, tendria como consecuencia que esté
incurso en una de las prohibiciones de registro que se encuentran
estipuladas en la normativa marcaria de distintos paises y acuerdos
regionales®, que versa sobre la imposibilidad que tienen los privados de
tratar de obtener derechos exclusivos sobre un emblema, simbolo,

punzon oficial o de garantia, u otros similares de cualquier estado.

33 Decision 486, Articulo 135.- “No podran registrarse como marcas los signos que: m) reproduzcan o
imiten , sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de
las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de
control y de garantia de los Estados y toda imitacion desde el punto de vista heraldico, asi como los
escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organizacion
internacional”
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Se puede concluir, tal como mencionaramos en el apartado del analisis
de los principios y funciones de la marca, que las marcas pais no se
encontrarian sometidas al principio de territorialidad, ni tampoco verian
limitada su capacidad de ser opuestas en caso no se encuentren

protegidas por una prohibicion.

Ademads, ha de considerarse que tampoco es aplicable una naturaleza
constitutiva de derechos del registro, mas solo declarativa, entendiéndose
que “es conocido que en los diferentes ordenamientos juridicos se
conocen dos sistemas para la proteccibn de un signo: el sistema
declarativo, que protege a la marca Unicamente por su uso; Y, el sistema
atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sélo a raiz de la
inscripcién del signo en el respectivo registro™*. Planteo a pesar de ello,
gue deberia existir un registro internacional de marcas pais para efectos
estadisticos y referenciales, por las obvias particularidades que tiene un
signo que representa y es de titularidad de un pais.

e Titularidad

En el caso de las marcas pais, resulta claro que la titularidad no podra
recaer en ninguna otra persona o entidad que no sea el pais al que
representa la marca, que para objeto de este estudio denominaremos
pais base, aunque ha de tenerse en cuenta que se podra dar la
intervencion de instituciones especiales que lo representen, siempre y
cuando se limiten a proteger los derechos exclusivos sobre el signo frente

a privados a nivel nacional e internacional®.

Esto no debe significar que dichas instituciones encargadas de velar por
la no apropiacion de la marca pais por parte de tercero puedan ostentar
la titularidad temporal o permanente, pues de cierta manera esto podria
generar incertidumbre con respecto a si realmente se trata de una marca
pais, o resulta en la estrategia de un sector para la promocién de algun

proyecto en particular.

34 Interpretacion Prejudicial del TICA 24-IP-2005
35 Tal como ha sido sefialado previamente, en los diferentes reglamentos que existen en
Latinoamérica el Estado es el titular de la marca pais.
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Asi también, en vista de la limitacion a un solo posible titular (el pais
base), la marcas pais no deberian estar sometidas a una duracion
determinada, sino que tendrian que ser consideradas de uso exclusivo y
permanente, dejando abierta la posibilidad que si se desea variar las
caracteristicas de su signo, el anterior permanezca protegido por ya
haber sido reconocido como una marca pais, con todo lo que esto

implica.

e Interaccién

El comportamiento de las marcas pais de forma conjunta, podria darse
potencialmente en el caso de los paises que son parte de acuerdos
regionales, ya que al existir iniciativas comunes, estas se consignarian
trasladando informacién relevante de cada pais, y por lo tanto,
incrementando el valor de dicha iniciativa para con terceros paises u

organizaciones internacionales, segun sea el caso.

3.1.2 Usos

Como se ha venido mencionando a lo largo de la presente investigacion,
una de las cosas que caracteriza a las marca pais de la forma que son
utilizadas actualmente, y que termina diferenciandola de las figuras similares
existentes, es su capacidad de ser aplicada en circunstancias fuera del

ambito comercial.

Esto no significa que dichas aplicaciones sean irrelevantes para el derecho
de marcas, pues si bien no es un uso directo en el mercado, si genera un
mayor valor a la marca en si y la estimacion positiva de los consumidores y
usuarios tanto nacionales como extranjeros (pues trasciende el principio de

territorialidad); reflejandose lo sostenido por Baylos ““no cabe, ni sobre la
empresa en si, ni sobre sus valores espirituales y econémicos, ni sobre su
eventual clientela ningin derecho subjetivo; que es la razon de la
importancia que tiene en los ordenamientos juridicos modernos la proteccion
de los signos mercantiles” (2009: 1236); que cuando la vean asociada a un

producto o servicio, trasladaran dicha estimacion a estos ultimos.
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De esta manera, es importante iniciar la identificacion de aquellos elementos
gue deberian estar incluidos en la concepcion juridica de una marca pais,
con aquellas circunstancias en las que podria ser aplicada, resaltando su

relevancia y de qué manera funcionaria en cada caso particular.

Asi pues, en algunos casos se podra verificar que las marcas pais tendran
una funcién similar de acuerdo a su aplicacion a algunas de las figuras
existentes en materia marcaria, pero siempre con matices, pues se trata de
signos distintivos que han tomado una relevancia considerable por su valor
comercial pero que se encuentra construido por su aplicacion en situaciones

diversas.

e Asociada a productos y servicios

Este uso seria el mas tradicional y que comparte con los signos
distintivos actuales, que consiste en aplicar la marca a cualquier producto
0 servicio originado en el pais titular de la misma, a fin que se traslade
toda la informacion positiva contenida y tenga una repercusion

comercialmente relevante (posteriormente se vera lo de trato nacional).

Como puede identificarse, el uso descrito es bastante similar al que
cumplen las marcas de certificacion, en tanto la finalidad de su
consignacion en el producto o servicio no esta destinada a identificarlos
directamente, sino a transmitir informacién relacionada al cumplimiento
de parametros o estandares de calidad, aunque en el caso de las marcas
pais, no se encuentra restringida a esto, sino que incluird informacién en

si misma que otorga una valoracion distinta a los consumidores.

Por otro lado, los requisitos y control posterior para la aplicacion de la
marca pais por parte de privados, que estarian recogidos en una norma
especifica -la que desarrollaremos mas adelante-, van a tener que
observar el valor especifico que guarda este signo, por lo que no
solamente se tendra que evaluar si se encuentra estrictamente
cumpliendo estandares de calidad, sino también que el actuar de la
empresa productora o prestadora. Se debera verificar si esta se
encuentra respetando un conjunto de valores determinados por el pais

titular, casi al nivel de los simbolos nacionales tradicionales, en vista que
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“casi todas las legislaciones, han cuidado de preservar la respetabilidad y
dignidad que se deben los paises por sus simbolos patrios, que
representan la tradicion histérica y los sentimientos méas caros y
entrafiables de los pueblos” (Holguin 1993: 137), que reflejen que el
conjunto del negocio tiene la garantia y plusvalia que otorga el signo.

e Asociada a las iniciativas empresariales

El uso descrito es complementario a la de aplicacion en productos y
servicios, pues como se ha desarrollado en el caso anterior, el control del
uso de la marca pais no se veria limitado a su aplicacion en estos y el
nivel de calidad que puedan presentar, sino también de la actuacion y
valores (tanto sociales comerciales) que tendria que seguir la empresa a

la que se le autoriz6 el uso de la misma.

Asimismo, puede darse la posibilidad de la aplicacion de la marca pais
directamente a los origenes empresariales, no relacionada a los
productos o servicios que puedan prestar en el mercado, sino a la
asociacion que pueda realizarse directamente con estos. Esto, pudiendo
verse materializado en casos como, por ejemplo, su uso simultadneo con
nombres comerciales, aunque poniendo especial énfasis en precisar que

no se trata de vincular a los servicios prestados.

Es importante que se considere la importancia de este caso, pues ya sea
porque los consumidores establecen una relacion indirecta entre los
origenes empresariales de los productores o prestadores de los servicios
con el pais titular de la marca, o porque esta Ultima es aplicada
directamente al origen empresarial. Siempre se va a generar una
vinculacion entre la informacién del pais condensada en la marca con su
aplicacion, por lo que se debe considerar que actuaciones potencialmente
desleales, condiciones laborales inadecuadas, abusos de posiciones
dominantes, o cualquier otro acto condenable desde la perspectiva del
consumidor, va a determinar una merma en la valoracién de la marca de

haber sido utilizada con el infractor.

e Asociada a programas sociales
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Como se explico anteriormente, la marca pais, a diferencia de otros
signos distintivos, va a ser destinada a usos sociales que no son
comercialmente relevantes directamente, como su aplicacion a
programas sociales desarrollados por el pais titular, lo que va a tener
como unico efecto una estimacion positiva similar a la que, por ejemplo,
se les da a los origenes empresariales cuando llevan a cabo iniciativas

benefactoras.®®

Si bien es cierto, hemos precisado que este uso no es comercialmente
relevante de forma directa, indirectamente la valoracion generada en los
consumidores incrementara su estimacion al uso que puedan identificar
en el mercado, y en consecuencia, repercutird en las decisiones de

consumo que estos realicen ¥’ (Jacoby 1998: 19).

e Asociada a delegaciones de representacion

Al igual que en el caso anterior, este uso se encuentra fuera del espectro
comercial, y estara dirigido a trasladar los valores del pais a las
delegaciones que lo representen en eventos deportivos, académicos,
comerciales, etc. Naturalmente, al tratarse de individuos que representan
al pais, el uso de la marca estard dirigido en mayor medida a una
identificacion de los mismos como provenientes del pais, aunque también

a impregnar los valores y concepcién del pais a nivel internacional.®

Asimismo, siguiendo también la linea del caso del uso en programas
sociales, se genera un valor comercial indirectamente sobre todo en los
consumidores nacionales por el potenciamiento de un factor de identidad,
ademas de la valoracion positiva que pueda darsele al ser usada como

un signo que identifica a un grupo representativo del pais.

36 Por ejemplo, programas llevados a cabo por la Fundacion Telefénica, o la iniciativa reciente del
Banco de Crédito del Peru con su campana “Firma el Pacto Social’, dirigida a generar unidad y
crecimiento social a través de la identidad; no siendo estas actividades dirigidas a potenciar la
adquisicion de sus servicios, pero teniendo un resultado positivo en su consideracion como origen
empresarial, y con relacion a los signos distintivos que utilizan.

87 El autor menciona con respecto al vinculo generado entre consumidor y marca “Brand names serve
as information “chunks” and represent core nodes in memory around which other “associated”
information is organized. Given only a familiar brand name, one can supply a variety of pertinent
associated information. By connecting information with brand names stored in memory, one is able to
efficiently call into consciousness a host of relevant and important information. A unique brand name
and cohesive brand identity is probably the single most powerful piece of information for the
consumer” (Jacoby 1998: 19-20) [el resaltado es mio]

38 En el caso de Peru, por ejemplo, la valoracién internacional esta dada en relacion a la herencia
cultural e histérica del pais, tal como se muestra en los datos recogidos en el reporte anual Country
Brand Index 2014-2015 elaborado por Futurebrand.
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3.1.3 Limitaciones

En este apartado, se busca desarrollar algunas de las limitaciones que se
han ido identificando en el uso potencial de las marcas pais, tanto
limitaciones circunscritas a su propia naturaleza, su uso con otros signos
distintivos, asi como algunas relacionadas al ambito de los intercambios

comerciales internacionales.

e Sobre el trato nacional y un potencial trato diferenciado.

Uno de los principios del derecho internacional publico, dirigido sobre

todo al ambito comercial, recogido en el articulo 11l del GATT, establece:

“(...) 4. Los productos del territorio de toda parte contratante importados
en el territorio de cualquier otra parte contratante no deberan recibir un
trato menos favorable que el concedido a los productos similares de
origen nacional, en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o
prescripcion que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el
transporte, la distribucion y el uso de estos productos en el mercado

interior (...)"°

Asimismo, en el propio glosario de la Organizacion Mundial del Comercio

se define como trato nacional:

“Principio segun el cual cada Miembro concede a los nacionales de los
demas el mismo trato que otorga a sus nacionales. El articulo Il del
GATT exige que se conceda a las mercancias importadas, una vez que
hayan pasado la aduana, un trato no menos favorable que el otorgado a
las mercancias idénticas o similares de produccion nacional. En el
articulo XVII del AGCS vy el articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC
también se establece el trato nacional en materia de servicios y de

proteccion de la propiedad intelectual, respectivamente.”°

39 Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros Y Comercio (GATT De 1947)
40 Definicién tomada de https://www.wto.org/spanish/thewto _s/glossary s/trato_nacional _s.htm el 27
de 27.11.2015
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Como puede observarse, la interpretacion de los alcances de este
principio podria ir més alla de lo establecido en el GATT, en cuanto a que
la aplicacion de un trato no menos favorable se pueda ver distorsionada
no solamente en aplicacion de normativas especificas solo impuestas a
las mercancias internacionales, sino también a través del uso de la marca

pais de un estado utilizada unicamente con productos nacionales.

 Diversidad de marcas

Un problema que se ha podido identificar que podria surgir de la
generacion de un marco juridico relacionado a las marcas pais, es si se
deberia limitar el nUmero de versiones que un pais deberia tener de
estas, o si deberia considerarse una prerrogativa del titular en la medida
que éste asume las consecuencias de una potencial pérdida de valor de

su signo.

Se evidencié este problema al verificar el caso de Colombia, pais que

tiene la siguiente cantidad de versiones de su marca pais:

COLOMBIA

CO

COLOMBIA

o

COLOMBIA

COo
COLOMBIA “,cmg

Fuente: http://www.colombia.co/

CO

COLOMBIA
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Se genera una evidente duda con respecto a cudl finalmente es la que se
podria considerar la marca pais de Colombia, pues es clara la intencion
de asociar un signo especifico con alguna actividad caracteristica del pais
(musica, turismo, recursos naturales), lo que es en cierta forma también
incompatible con el concepto que hemos ido desarrollando de lo que
encierra el signo, que involucra todos los aspectos del pais y que traslada

la informacion en conjunto.

En vista del problema identificado, se debe considerar importante que la
marca pais como tal sea una sola, y todo tipo de versiones adicionales
llevadas a cabo por los paises titulares, sean (nicamente
complementarias al signo principal, sin que cuenten con la totalidad de
caracteristicas, funciones y usos que se han establecido para este ultimo.

e Estandarizacion

Si bien es cierto, en el dltimo apartado de este capitulo se analizaran las
posibilidades de establecer una norma aplicada exclusivamente a las
marcas pais y en las que se recogerian los elementos que se han ido
desarrollando, resulta importante considerar el hecho que las marcas pais
compartan naturaleza y posicionamiento estandar por parte de los paises
titulares, pues puede darse el caso que el uso sea netamente publicitario
en relacién a las actividades del estado mismo o0 no se le otorgue la

dimension que se considera tiene el signo.

Asi pues, va a ser necesario que para que la concepcién de las marcas
pais se uniformice de pais a pais, las posibilidades de aplicacién y sobre
todo su valoracion en todas las dimensiones sean determinadas
claramente en la norma que sea utilizada para su regulacion, y asi evitar

incertidumbre con respecto al signo.

3.2 Instrumento de regulacién

Luego de haber estudiado a lo largo del presente trabajo todos aquellos

elementos relevantes para determinar la naturaleza de las marcas pais, y
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habiendo constatado que se trata de una figura que cuenta con similitudes con
algunos signos distintivos pero con caracteristicas especificas, corresponde
establecer el medio por el cual se podria desarrollar una normativa que pueda

tener en consideracion sus particularidades.

Por otro lado, es preciso mencionar que al ser una de las primeras
aproximaciones que involucran aspectos legales de las marcas pais, la
intencidn es plantear la forma en la que se podrian dar un marco regulatorio de
forma local o regional, y que se pueda considerar una uniformizacion suficiente

como para una potencial globalizacion.

Es asi que las dos posibilidades que abordaremos involucran tanto el caso en
el que se tomara como base al articulo 6ter del Convenio de la Union de Paris,
el que comunmente ha sido utilizado para limitar el registro de marcas por parte
de terceros que incluyan simbolos nacionales; y por otro lado se considerara el
establecer una normativa sui generis, la que claramente podria ser de

elaboracion e implementaciéon mucho méas compleja.

3.2.1 Normativa nacional en base al articulo 6ter del CUP

El caso que tomaremos como base para desarrollar esta posibilidad, y que
constituy6 también la referencia para determinar si efectivamente era posible
el uso del articulo 6ter del CUP es el caso de la marca Perd, en la que el
estado peruano utilizé precisamente el sistema de registro existente en la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual y que en general habia sido
utilizada para proteger signos heraldicos.

Sin embargo, es preciso aclarar que este registro no refleja la naturaleza
especifica de las marcas pais, en la medida que primero, limita su proteccion
a un cierto grupo de productos y servicios —como si se tratara de un signo
distintivo comun-, mientras que por otro lado, se le brinda la consideracion de
simbolo oficial de garantia, que como ya se menciond anteriormente, es una

de varias funciones que cumple una marca pais.

No corresponde tampoco en este apartado detenernos a efectuar un analisis
profundo de las particularidades que presenta la proteccion del 6ter, pues

esto ya se ha abordado en su momento, al realizar la proteccion legal actual
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gue los paises han optado por brindar a sus marcas pais ante la ausencia de

un marco juridico especifico.

Es asi que los principales elementos a identificar en el registro de la marca

pais Peru en la OMPI son los siguientes:

o Estado: Pert

Categoria 6ter: Signo / Punzén oficial
Fecha de publicacién: 30.03.2012
Clasificacién Viena: 27.01.07, 29.01.01, 26.01.15, 27.01.01

Direccion: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle De la Prosa 104, San Borja Lima Peru

Productos y Servicios: Para limpiar, pulir, desengrasar Yy
productos abrasivos, jabones y perfumeria, productos cosméticos;
lociones para el cabello y dentifricos. Productos farmacéuticos y
veterinarios, productos higiénicos para la medicina; desinfectantes;
productos para la destruccion de animales dafiinos; fungicidas,
herbicidas. Metales preciosos y sus aleaciones y productos a base
de metales preciosos; joyas, piedras preciosas. De texto impresos y
productos; material de instruccibn o de enseflanza (excepto
aparatos). Productos de cuero e imitaciones de cuero. Materiales de
construccion (no metalicos). Artesania y decoraciéon de productos de

madera, corcho, cafia, junco, mimbre o de materiales plasticos.
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Artesania util o del hogar para la cocina. Hilados e hilos para uso
textil. Tejidos y productos textiles; de cama y de mesa. Prendas de
vestir, calzado, sombrereria. Los alimentos de origen animal
destinados al consumo y productos horticolas para el consumo o la
conservacion; aceites y grasas comestibles; mariscos, no vive. Los
productos alimenticios de origen vegetal para el consumo o la
conservacion y coadyuvantes destinados a la mejora del sabor de los
alimentos; pan, pasteleria y confiteria, helados comestibles. Granos y
productos agricolas, horticolas, forestales y granos frescos; los
animales vivos y plantas y alimentos para los animales. Cervezas;
aguas minerales y gaseosas y bebidas no alcohdlicas; bebidas de
frutas. Bebidas alcohodlicas (excepto cervezas). Publicidad;
administracion de Empresas; agencias de importacién y exportacion;
organizacion de ferias comerciales. Transporte; reservas de viaje y
disposicién (agencia de viajes). Educacién; actividades deportivas y
culturales; entretenimiento de la television; publicacion de textos,
excepto textos publicitarios. Servicios cientificos y tecnolégicos y de
investigacion y disefio relativos a ellos; control de calidad. Servicios
para proveer servicios de comida y bar; servicios de alojamiento,

incluidas las reservas.

Ademas, se mencionan una serie de productos y/o servicios, que se entiende,
son referenciales, pues esto no ha limitado la capacidad del Estado de
autorizar el uso de la marca pais en productos que posiblemente no se
encuentren listados. Esto, en base al registro local mediante la via tradicional
en todas las clases, como ya fue mencionado anteriormente, y el reglamento

de autorizacién de uso originado como consecuencia.

Entonces, contamos con un articulo especifico de un instrumento
internacional que originalmente tenia un espectro de accién muy restringido,
pero que ha visto flexibilizada su concepcién y actualmente ha trascendido de
manera tal, que permite que un signo de excepcion -0 el que debe
considerarse un nuevo tipo de signo distintivo- sea protegido, aunque de

forma improvisada.

Dicho esto, cabe plantear la posibilidad de utilizar una estructura de

proteccion preestablecida para poder desarrollar de manera local (o regional)
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una norma que recoja las caracteristicas especificas de las marcas pais,
permitiendo de esta manera que la uniformizacion que mencionaramos en el
apartado anterior se pueda llevar a cabo de forma mas fluida, situacion que
seria potencialmente distinta en el caso de la elaboracion de normativa
completamente nueva (como desarrollaremos mas adelante), en la que ante
la ausencia de una referencia general, reinaria la disparidad y el nivel de

importancia dados a este tipo de signos.

Asi, se busca que la norma local a desarrollar pueda ser destinada a
conceptualizar a las marca pais, sefialando todos aquellos principios y
funciones del derecho marcario que le son aplicables, e incluyendo los
fundamentos de valoracion de la misma mas alla de la descripcibn que
podriamos llamar “sentimentalista” que se encuentra recogida en los actuales
reglamentos de autorizacion de uso en la regién, que tengan un fundamento
econdmico-juridico y que se vaya generando doctrina en torno a ella. Esto,
claro esta, no excluird de ninguna forma la posibilidad que se mencionen los
elementos relevantes para las autorizaciones de uso, pero que ello se dé

observando los lineamientos desarrollados en el presente trabajo.

En este apartado, a fin de determinar la potencialidad de la pertinencia del
uso del articulo 6ter para desarrollar normas locales dirigidas a regular las
marcas pais, es preciso considerar algunas precisiones realizadas por el
Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Disefos Industriales e
Indicaciones Geogréficas de la OMPI, en el estudio realizado sobre este

articulo en particular.

e Aplicacién en marcas de servicio

Se entendia originalmente que los simbolos protegidos por el articulo 6ter
eran Unicamente las marcas de fabrica, pero tal como desarrolla el
Comité “en el Articulo 16 del Tratado sobre el Derecho de Marcas de
1994 se contempla la obligacion internacional de aplicar también el
Articulo 6ter a las marcas de servicio” (OMPI 2005: 7), lo que se ve
reflejado justamente en el registro de la marca pais Perd, no solamente

para un listado de productos sino también de servicios.
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e Uso de escudos oficiales en el comercio

Se trata de un elemento a resaltar, porque si bien se trata de una figura
gue no cabe duda se encuentra recogida en el articulo 6ter, la Comision
toma un punto importante, el que consiste en que los escudos que se
entiende no pueden ser utilizados ni registrados como marca, tampoco
pueden ser utilizados en embalajes o material publicitario siempre y
cuando “la utilizacion de dichos escudos de armas es de naturaleza tal
gque podria inducir a error en cuanto al origen de las mercancias de que
se trate” (OMPI 2005: 8).

Esto da a entender que no se encuentra completamente limitada la
posibilidad, incluso de utilizar un escudo de armas en el comercio para
ciertos casos, lo que puede resultar valioso para interpretar el articulo de
tal manera que permita evidenciar la necesidad de una norma
complementaria nacional o regional, para casos en los que se podria
entender no se es necesariamente tan restrictivo, como en los punzones

oficiales.

e Principio de no retroactividad

Finalmente, la Comision aborda este punto sosteniendo que ‘“la
proteccion de un emblema o de un signo conforme al Articulo 6ter sélo es
aplicable a las marcas registradas después de los dos meses siguientes a
la recepcion de la notificacion contemplada en el Articulo 6ter.3)” (OMPI
2005: 7), esto quiere decir, que actualmente las marcas pais que no se
encuentran siendo protegidas en la OMPI son relativamente disponibles
en la medida que no consistan exclusivamente en la denominaciéon de un
estado y sean arbitrarias en cuanto a los productos o servicios a los que
serian aplicadas, esto claro esta, en otros paises donde probablemente

no se encuentre protegida registralmente.

Aun asi, de encontrarse registradas como signo de garantia o punzon
oficial como en el caso peruano, no resultaria suficiente como proteccion
de no contarse con la norma nacional o regional complementaria, pues el

numeral 2 del articulo 6ter estipula:
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“2) La prohibicion de los signos y punzones oficiales de control y
garantia se aplicar4 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”.*

Si vemos que el punzén oficial estd determinado solo para ciertos
productos o servicios, queda claro que no seria suficiente el uso de esta

figura de forma aislada.

Como se puede verificar, el desarrollar una normativa en base al articulo
6ter es bastante recomendable, siempre y cuando se asuma que se esta
utilizando la figura del punzén oficial o simbolo de garantia
complementado por una norma local que termine por convertir a éste en

una marca pais.

3.2.1 Normativa nacional sui generis

Esto se tomé como premisa original al realizar el planteamiento de la
investigacion, sobre todo por las posibilidades que brindaba el crear una
norma sui generis que pueda abordar todos los aspectos de la marca pais y
en la que se pueda incluir todas aquellas particularidades que presente este
signo distintivo. Sin embargo, y como puede inferirse, existen un sinnimero

de inconvenientes y limitaciones, siendo las principales:

e Norma de alcance general

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, una de las principales
razones por las que se debe considerar a las marca pais como un nuevo
tipo de signo distintivo, y en base a esto, desarrollarse normativa
relacionada, es por la necesidad de uniformizacibn de conceptos,

valoraciones y proteccion de dicho signo.

Asi pues, resultaria sumamente complicado se genere un instrumento de
alcance global que se centre Unicamente en la concepcion de la marca

pais, teniendo esto como consecuencia que los intentos por regularla

4L Articulo 6ter del Convenio de la Unién de Paris para la Proteccion de la Propiedad Intelectual.
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local o regionalmente si bien puedan darse, sean infructuosos a nivel
internacional, pues no podrian ser potencialmente negociados en algun

futuro tratado con paises que no tienen la misma concepcion.

e Ausencia de enforcement

Si bien es comun que los acuerdos regionales desarrollen para si mismos
y sus miembros normas que tienen sus particularidades, como es el caso
de la Union Europea o la Comunidad Andina, en casos como por ejemplo,
el de la Propiedad Industrial, se comparte la concepcion de marcas,
indicaciones geograficas o denominaciones de origen, solo que se

presentan esquemas de regulacion distintos.

Sin embargo, en este caso en el que se da la concepcién de un nuevo
signo distintivo, el que se desarrollen normativas regionales sobre la
materia sin una linea de base comun evitaria, que por ejemplo, existan el
mismo tipo de limitaciones en una y otra, pudiendo esta disparidad

perjudicar al nivel de proteccién que pueda recibir en cada caso.

Como podemos ver, si bien se trataria de un ideal poder generar una
norma de alcance global que sea gestionada, por ejemplo, por la OMPI,
gue permita crear una base para conceptualizar a las marcas pais de
forma local o regional, la complejidad que involucra hace que a todas
luces, el uso del articulo 6ter explicado en el punto anterior sea la mejor
alternativa por su potencial eficacia inmediata, alcance global y nivel de

protecciéon brindado.
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CONCLUSIONES

1. Tal como fuera planteado en la hipétesis principal de esta investigacion, se
ha podido verificar que si bien existe una cercania de la figura de la marca
pais con diversos signos distintivos existentes, no se ve reflejada su
principal particularidad, que consiste en la cantidad y el tipo de informacién
gque se condensa en la misma. En vista de ello, es necesario el desarrollo de
un marco normativo que no solamente regule la forma en como serd
autorizado su uso a terceros, sino que desarrolle los principios y funciones
del derecho marcario que le son aplicables, abordando de manera

especifica su particular naturaleza juridica.

2. La necesidad del marco normativo especifico se ve sustentada ademas, en
el hecho que la marca pais se ha convertido en un signo que ha trascendido
el &mbito del marketing y promocion del turismo donde vio su origen y uso
exclusivo, pues la plusvalia que genera en los productos, servicios, o
situaciones en las que se aplica es relevante para el mercado, sobre todo en
la medida que tiene un impacto en las decisiones de consumo realizadas en
éste. Por tal motivo, resulta clara y fundamental su importancia para la rama
de la propiedad intelectual, escenario donde cada vez crece mas su
consideracion, en tanto mas paises la convierten en mas que un instrumento

publicitario.

3. El hecho que se esté generando una nueva figura no estad exento de
inconvenientes, pues precisamente la falta de uniformidad en las
consideracion de este signo distintivo hace que se produzcan vacios o
dudas en torno a si debe existir un limite de versiones por pais, si de existir
un trato preferente a la produccién nacional identificada con este signo se
estan afectando los principios de comercio internacional, si existe una
intervencion indirecta del estado en el mercado, entre otros, los mismos que
se verian solucionados con el tiempo al perfeccionarse la norma que regule

la mencionada figura.

4. Al desarrollar la propuesta secundaria de este trabajo, si bien en un inicio

resultaba mas atractiva la idea de la creacibn de un marco legal
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completamente original para regular a las marcas pais, al permitir mas
flexibilidad en su desarrollo; la complejidad de esto Ultimo sumado a la casi
inviabilidad de obtener un instrumento nuevo de alcance global que sirva de
conducto para la aplicacion de la normativa elaborada resulta en la
necesidad de utilizar un instrumento soélido preexistente como el Convenio
de la Unién de Paris, que a través de su articulo 6ter, permitira que se le
tome como base general para el desarrollo nacional o regional de la

normativa especifica.

5. Finalmente, el efecto que resultara de la uniformizacion de criterios y de la
consideracion de las marcas pais como signos distintivos relevantes para el
derecho, se vera reflejado en su futura inclusién en tratados internacionales,
en los que en el apartado de propiedad intelectual se podra incluir un
articulo que verse sobre la proteccion y respeto de las marcas pais de las
partes, asi como el potenciamiento reciproco de las mismas en los

mercados internacionales.
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