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PROHIBICIONES AL REGISTRO
DE  MARCAS



#sourc  Requisitos de Registrabilidad

m Aptitud distintiva, perceptibilidad por cualquiera
de los sentidos y posibilidad de ser
representadas graficamente

m Prohibiciones

= Las prohibiciones de registro son las objeciones
gue preveé la norma para registrar una marca

= Se dividen en absolutas y relativas, y son
aplicadas por la autoridad administrativa de
oficio 0 a pedido de parte (oposicidn).



@& UPC ;Por qué algunos sighos no pueden ser

reoistrados ?

Surge la necesidad de imponer
condiciones para el acceso al registro de
clertos signos, considerando que tal
registro concede al titular de la marca
registrada un derecho de exclusiva, la
posibilidad de impedir que el competidor
O cualquier tercero use una marca
idéntica o similar a la registrada.



PROHIBICIONES ABSOLUTAS




#Y UPC Prohibiciones Absolutas

m Son prohibiciones al registro que tienen por
objeto proteger al sistema competitivo, y en
particular a los competidores, de quien
solicita una marca, frente al intento de
monopolizar un signo o una denominacion
gue debiera mantenerse libremente
disponible a favor de todos los agentes que
operan en un sector del mercado.



#Y UPC Prohibiciones Relativas

m Estas prohibiciones estan referidas a
circunstancias externas, principalmente
cuando una solicitud de registro pudiera
generar conflictos con derechos de terceros.



#vurc Prohibiciones Absolutas (Art. 135-D.486)

m Articulo 135 b) - Decision 486

= Carezcan de distintividad : un signo es distintivo
Si es capaz de identificar o asociar los productos
0 servicios de una persona natural o juridica, en
relacion a un origen empresarial determinado. No
pueden ser registrados como marcas los signos
gue se confundan con el producto o servicio en si
mismos considerados, ni aquellos que presentan
similitud confucionista con otros signos ya
registrados o solicitados por terceros.



|« Caso — Exp. N° 162174-02

. Solicitante : Perfetti Van
Melle Benelux B.V.

Diseno formado por un
conjunto de pastillas
circulares, sobrepuestas
unas a las otras para
distinguir prod. de la clase
30 (chocolates, caramelos,
dulces, etc)




#ourc Consideraciones Legales (Tribunal)

m El diseno no cumple con el requisito de ser
suficientemente distintivo.

- Debido al uso vy difusion de pastillas en este
rubro, dificilmente el consumidor las podria
asociar por si mismas, como pertenecientes a
un origen empresarial determinado o incluso
con un producto especifico.

- El signo no cuenta con alguna caracteristica
peculiar gue pueda ser susceptible de despertar
una asociacion respecto a un origen
empresarial determinado



#vurc Consideraciones Legales (Tribunal)

- No puede ser otorgada en exclusiva a favor de
un empresario porque atentaria contra las
practicas comerciales, causando un agravio
Injusto a los demas competidores en la clase 30 :
por ejemplo — Mentitas AMBROSOLI,
SPARKIES, Lentejas de Chocolate NESTLE,
Caramelos Cocorocos, TIC TAC de FERRERO vy
TILT AMBROSOLI.



#Y UPC Prohibiciones Absolutas

m Articulo 135 c) — Decision 486

= Consistan exclusivamente en formas usuales de
los productos o de sus envases, 0 en formas o
caracteristicas impuestas por la naturaleza o la
funcion de dicho producto o del servicio que se
trate.

- En relacidon con las formas usuales de los
productos, éstas se refieren a las formas de
presentacion habitual de los mismos y no
comprenden representaciones peculiares y
arbitrarias de los productos.



#Y UPC Prohibiciones Absolutas

- El fundamento de la prohibicion radica en que de
otorgarse un derecho de exclusiva sobre formas
usuales de un género de productos se limitaria a
los competidores la posibilidad de usar formas
necesarias e indispensables de presentacion y/o
envase de los mismos, con lo cual se bloquearia
el acceso al mercado de competidores de este
genero de productos.






o En relacion con las formas impuestas por la
naturaleza de la funcidon de los productos, estas
pueden ser

v Formas caracteristicas que suelen revestir los
oroductos integrantes del género o categoria de
productos en relacion con los cuales se presenta
a solicitud de marca.

v Formas imprescindibles para que un producto
posea clertas cualidades o satisfaga
determinadas necesidades.




#Y UPC Prohibiciones Absolutas

m Articulo 135 d) — Decision 486

= Consistan exclusivamente en formas u otros
elementos que den una ventaja funcional o técnica
al producto o al servicio al cual se aplican.

= La razon para excluir de la proteccion del registro
COmMo marcas a estos signos se debe a que dichas
formas son susceptibles de ser protegidas a traves
del régimen de invenciones, gue permite a su
titular gozar de la prerrogativa de explotacion
temporal y le confiere un derecho oponible frente a
terceros respecto a cualquier género de productos.



#Y UPC Prohibiciones Absolutas

m Asimismo, busca impedir la proteccion
originalmente otorgada a estas formas por la via
de un modelo de utilidad pueda ser prorrogada o

extendida indefinidamente a traves d
como marca, impidiendo a otros exp

dispositivo a partir del momento en ¢
dominio publico.

el registro
otar dicho
ue pase a



#Q UPC
ESCUELA DE POSTGRADO




#Y UPC Prohibiciones Absolutas

m Articulo 135 e) — Decision 486

= Consistan exclusivamente en un signo o
Indicacion que pueda servir en el comercio para
describir la calidad, cantidad, destino, valor,
procedencia geografica, la época de produccion
u otros datos, caracteristicos o informaciones de

0s productos o de los servicios para los cuales

na de usarse dicho signo o indicacion, incluidas
as expresiones laudatorias referidas a esos
producto o servicios




#Y UPC Prohibiciones Absolutas

m Articulo 135 e) — Decision 486
= Estos son los signos denominados descriptivos .

= Ejemplos :
- Light, Tinto, Natural

- Lambayeque (Exp. N°146885-02), Peru Jeans
(Exp. N° 231401-05)

- Eterno, Superior, Absorbente
- EBEL Paris (Exp. N°191479-03)



#Y UPC Prohibiciones Absolutas

m Articulo 135 f) — Decision 486

= Consistan exclusivamente en un signo o
Indicacion que sea el nombre genérico o técnico
del producto o servicio de que se trate.

= Son marcas genéricas las que corresponden al
nombre con que el mismo idioma designa a
dichos productos o servicios. Su uso en forma
exclusiva por parte de un solo titular privaria a los
competidores de poder describir esas mismas
caracteristicas en sus propios prod o servicios.



#Y UPC Prohibiciones Absolutas

m Art. 135 f) — Decision 486

= El caracter genérico de un signo puede ser
originario (siempre fue la designacion de ese
producto o servicio) o puede sobrevenir como
consecuencia de su vulgarizacion (por ejemplo
CELOFAN o TERMOS, o Gilette o Ace?)

= Se considera genéricas aquellas palabras que no
figuran en los diccionarios de la lengua
correspondiente, sino que han sido acunadas en
el lenguaje corriente para designar determinados
productos o servicios (TABA o CHELA, por g))



#sourc  Adquisicion de Distintividad

m Distintividad Adquirida (Secondary Meaning)

No obstante ser genérico, descriptivo o usual un
signo podra ser registrado como marca si quien
solicita el registro lo hubiese estado usando
constantemente en el Pais Miembro vy, por efecto
de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva
respecto de los productos o servicios a los cuales
se aplica. En virtud de dicha figura, un signo que
ab initio no era distintivo adquiere tal distintividad
POr SuU uso constante, real y efectivo en el
mercado. La Decision 486 consagra la figura en el
ultimo parrafo del articulo 135.



#Y UPC Prohibiciones Absolutas

m Distintividad Adquirida (Secondary Meaning)

" Como ya se ha expresado, la distintividad es la capacidad
Intrinseca y extrinseca que debe tener el signo a fin de que
pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Lo que
debe determinar el fallador es si el uso constante del signo ab
Initio no distintivo permite al publico consumidor distinguir
productos o servicios designados con dicha marca, de otros
productos o servicios que tengan otro origen empresarial.
Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas
Y Si un grupo importante de consumidores correspondientes
al Pais Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y
constantemente en el mercado como distintivo del producto o
servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador

de su origen empresarial.” (TJCA Proceso 053-IP-2007)



#Y UPC Prohibiciones Absolutas

m Articulo 135 g) — Decision 486

= Consistan exclusivamente o se hubieren
convertido en una designacidon comun o usual del
producto o servicio de gue se trate en el lenguaje
corriente o en la usanza del pais.

= Aguellas gque no siendo el nombre originario del
producto o servicio, ha acabado por convertirse
en la denominacion utilizada habitualmente en el
lenguaje comun o en las costumbres leales y
constantes del comercio para designar el
producto o servicio (BICLA — clase 12)



#Y UPC Prohibiciones Absolutas

m Articulo 135 h) — Decision 486

= Consistan en un color aisladamente considerado
sin que se encuentre delimitado por una forma
especifica.



#Y UPC Prohibiciones Absolutas

EXP. N°264846-2006
Solicitante : Mars Inc

Signo conformado por la
representacion bidimensional de una
forma de cono estilizada de color
amarillo para la clase 30.

“En efecto la figura en cuestion que
delimita el color amarillo posee
estructura peculiar debido a su silueta,
la cual se asemeja a una gota de cuya
punta se desprenden dos lineas
estilizadas que se van ensanchando
hacia el final para formar una base de
bordes redondeados, por lo que resulta
capaz de indicar un origen
empresarial.” (Res. 0090-2007/TPI)



#YUPC Prohibiciones Absolutas

m Articulo 135 1) — Decision 486

= Puedan enganar a los medios comerciales o al
publico, en particular sobre la procedencia
geografica, la naturaleza, el modo de fabricacion, las
caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo
de los productos o servicios de que se trate.

= Los signhos engainosos son aguellos que, de manera
directa o indirecta, proporcionan informacion falsa o
erronea sobre las caracteristicas de los productos o
servicios gue distinguen, impidiendo de este modo
gue el consumidor tome una decision de compra
acorde con sus expectativas.



#YUPC Prohibiciones Absolutas

m Articulo 135 1) — Decision 486

= Se prohibe el registro de estos signos con el fin
de evitar engano en el consumidor y en los
medios comerciales.

= Para determinar el caracter enganoso de un
signo se debera analizar el signo en relacion con
el producto a identificar, toda vez que un signo
gue resulta enganoso para determinado
producto, puede ser perfectamente registrado
para distinguir otro producto.



#Y UPC Prohibiciones Absolutas

m Articulo 135 1) — Decision 486
< Expediente N° 191479 -2003
Solicitante : Ebel International Limited

Marca (clase 3):

\Z

= B3 & L_

P A R | S



#Y UPC Prohibiciones Absolutas

< Expediente N° 191479-2003

“Cabe sefialar que el consumidor no solo percibe las
denominaciones PARIS o FRANCIA como indicadores de
origen geografico de los productos en cuestion, sino que,
ademas, tales denominaciones suscitan en la mente del
consumidor una serie de valoraciones positivas, debido al
prestigio mundial gue mantiene Francia, y en particular Paris,
como lugares donde se fabrica perfumes y cosmeéticos de
elevada calidad.”

“...se advierte que existe una clara intencion de parte de la
empresa EBEL INTERNATIONAL LIMITED, de generar en el
publico consumidor la idea de que la marca EBEL y los
productos que ella identifica tienen un origen franceés.”



#YUPC Prohibiciones Absolutas

m Articulo 135 j) — Decision 486

» Reproduzcan, imiten o contengan una
denominacion de origen protegida para los
mismos productos o para productos diferentes,
cuando su uso pudiera causar un riesgo de
confusion o de asociacion con la denominacion;
o Implicase un aprovechamiento injusto de su

notoriedad.



#Y UPC Prohibiciones Absolutas

m Articulo 135 k) — Decision 486

= Contengan una denominacion de origen
protegida para vinos y bebidas espirituosas

= Esto estuvo originalmente contemplado en el Art.
23 de los ADPIC, donde se solicitaba proteccion
adicional de las IG . La proteccion va mas alla de
riesgo de confusion (Cognac, Champagne, Jerez,
etc.)



#YUPC Prohibiciones Absolutas

m Articulo 135 |) — Decision 486

= Consistan en una indicacion geografica nacional
0 extranjera susceptible de inducir a confusion
respecto de los productos o servicios a los cuales
se aplique.

= “No podran registrarse como marcas las que
iIndiguen procedencia geografica de los
productos o servicios que amparan y que puedan
enganar a los medios comerciales o al publico
sobre su procedencia” (TJCA Proceso 3-IP-88)



#Y UPC Prohibiciones Absolutas

m Articulo 135 m) — Decision 486

= Reproduzcan o imiten, sin permiso de las
autoridades competentes, bien sea como
marcas, bien sea 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.




#Y UPC Prohibiciones Absolutas




#Y UPC Prohibiciones Absolutas

m Articulo 135 n)

= Reproduzcan o imiten signos de conformidad con
normas técnicas, a menos que su registro sea
solicitado por el organismo nacional competente
en normas y calidades en los paises miembros.
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#YUPC Prohibiciones Absolutas

m Articulo 135 0) — Decision 486

= Reproduzcan, imiten o incluyan la denominacion
de una variedad vegetal protegida en un Pais
Miembro o en el extranjero, si el signo se
destinara a productos o servicios relativos a esa
variedad o su uso frente fuere susceptible de
causar confusidn o asociacion con la variedad.

= Debe ser concordada con la Decisidn 345 que es
la que regula este tema desde 1993.




#Y UPC Prohibiciones Absolutas

m Articulo 135 p) — Decision 486

= Sean contrarios a la ley, la moral, al orden
publico o a las buenas costumbres.

= Contrarios a las buenas costumbres,
contravienen directa o indirectamente los
principios basicos de orden politico, social, moral
0 economico que informan nuestra sociedad,
cultura, modo de vida, etc (?)



#Y UPC Prohibiciones Absolutas

<+ Expediente N° 287533-2006
Solicitante : Jair Ormeno Barbagelata
Signo : DelCarajo! & Diseno (cl. 43)




#YUPC Prohibiciones Absolutas

“ El término CARAJO que conforma el signo solicitado es
una palabra del idioma castellano...ademas de usarse
como interjeccion, en lo ultimos tiempos se ha extendido
en algunos sectores de la poblacion el uso de este término
en forma peculiar, ya que no solo se utiliza como una
expresion de molestia o desagrado, sino también como
Indicativo de algo especial.”

* Sin embargo, el termino CARAJO, para un importante
sector del publico, constituye una palabra inapropiada y
una forma grosera de expresar tanto irritacion, malestar o
fastidio como satisfaccion, razon por la cual no es
empleada por lo regular como parte del habla socialmente
aceptable de la poblacion”



PROHIBICIONES RELATIVAS




#Y UPC Prohibiciones Relativas

m Articulo 136 a) — Decision 486

= Sean identicos 0 se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o
servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusion o de asociacion.

Firrae

o-DiSilver

Expediente N°122514-2001




#Y UPC Prohibiciones Relativas

m Articulo 136 b) — Decision 486

= Sean idénticas 0 se asemejen a un nombre
comercial protegido, o, de ser el caso, a un
rotulo o ensefa, siempre que dadas las
circunstancias, su uso pudiera originar un
riesgo de confusion o de asociacion.



#Y UPC Prohibiciones Relativas

m Articulo 136 ¢) y d) — Decision 486

= Sean idéenticos o0 se asemejen a un lema comercial
solicitado o registrado, siempre que dadas las
circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de
confusion o asociacion.

= Sean idénticos 0 se asemejen a un signo distintivo
de un tercero, siempre que dadas las circunstancias
Su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de
asociacion, cuando el solicitante sea o haya sido un
distribuidor o una persona expresamente autorizada
por el titular del signo protegido en el pais miembro
0 en el extranjero.



#YUPC Prohibiciones Relativas

m Articulo 136 e) — Decision 486

= Consista en un signo que afecte la identidad o
prestigio de personas juridicas con o sin fines de
lucro, o personas naturales, en especial, tratandose
del nombre, apellido, firma, titulo, seuddénimo,
Imagen, retrato o caricatura de una persona distinta
del solicitante o identificada por el sector pertinente
del publico como una persona distinta del solicitante,
salvo gue se acredite el consentimiento de esa
persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran
declarados sus herederos.

= PELE, MESSI, LADY GAGA,




#YUPC Prohibiciones Relativas

<+ Expediente N° 271120-2006
Solicitante : Bosch S. (GmbH)
Opositor : Ivan César Dibos Meler
Marca : DIBOS & Diseno (clase 09)

DiBos




#Y UPC Prohibiciones Relativas

< Expediente N° 271120-2006

“La sala conviene en precisar que no es el propaosito de la
norma impedir el registro de marcas compuestas por un
apellido originario de cualquier pais, ya que ello implicaria
un absurdo juridico. En efecto, la prohibicion esta referida a
nombres completos o apellidos que los consumidores
puedan asociar con una persona determinada en el pais.”

“Del analisis de lo actuado, la Sala considera que la
denominacion DIBOS no es identificada por la generalidad
del publico de manera espontanea, directa e inmediata con
un personaje determinado y mucho menos con el
opositor...”



#Y UPC Prohibiciones Relativas

m Articulo 136 f) — Decision 486

= Consistan en un signo gue infrinja el derecho de
propiedad industrial o el derecho de autor de un
tercero, salvo que medie consentimiento de este.

= Por ejemplo guitarras marca “La Flor de la
Canela’.



#YUPC Prohibiciones Relativas

m Articulo 136 g) — Decision 486

m Consistan en el nombre de las comunidades
iIndigenas o afroamericanas locales, o las
denominaciones, las palabras, letras, caracteres
0 signos utilizados para distinguir sus productos,
servicios o la forma de procesarlos, o que
constituyan la expresion de su cultura o practica,
salvo que la solicitud sea presentada por la
propia comunidad o con su consentimiento
expreso.

m Ashaninca, Shipibo, Charanaguas, Ayahuasca.



#YUPC Prohibiciones Relativas

m Articulo 136 h) — Decision 486

m Constituyan una reproduccion, imitacion,
traduccion, transliteracion o transcripcion, total o
parcial, de un signo notoriamente conocido cuyo
titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el
signo, cuando su uso fuese susceptible de
causar un riesgo de confusion o de asociacion
con ese tercero 0 con sus productos o servicios;
un aprovechamiento injusto del prestigio del
signo; o la dilucidn de su fuerza distintiva o de su
valor comercial o publicitario.



