


 a) infroduccioén de productos nuevos o mejorados

* b) adopcion de nuevos métodos para fabricar, vender o comercializar
productos o servicios




O Internacionalizacion de la economia
O Uniformizacion de los modelos econdomicos

O Aumento de los intfercambios mercantiles y de la transferencia de
tecnologias

O Importancia de los servicios

O Sustitucion de criterios politicos y militares por consideraciones
economicas

O Formacion de mercados supranacionales
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LAS FRASES
PUBLICITARIAS

* LOS NOMBRES
COMERCIALES

* LAS
INDICACIONES
GEOGRAFICAS
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DECRETO-LEY DEL GOBIERNO DE LATORRE DE 1° DE MARZO DE 1877

LEY N° 3.452 DE 17 DE JULIO DE 1909

LEY N° 9.956, DE 4 DE OCTUBRE DE 1940

LEY DE MARCAS N° 17.011 de 25/09/98

DTO. REGLAMENTARIO N° 34/999 de 03/02/99
DTO. 146/001 DE 03/05/2001

LEYES MODIFICATIVAS: N° 17.930 DE 19/12/2005, ART. 180; N° 18.172 D

ART. 395; N° 18.834 DE 0461 1 (2011 ART. 168; N° 19.149 DE 24/10/2013
235, 334, 335: N° 19.670, DE 15/10/2018, ART. 138, 139, 140, 141, 142, i

LEY N° 14.910 DE 23/08/79 — CONVENIO DE PARIS

LEY N° 16.671 DE 29/12/94 - ACUERDO ADPIC
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Nuestra ley, al
definirla adopta
un concepto
amplio y flexible
adaptable a
nuevas

modalidades de
signos que
puedan surgir en
el futuro




* Intfrinseca es cuando el signo en si tiene capacidad distintiva.
 Extrinseca, cuando pese a no tenerla, no es confundible con otros




e los arbitrarios (palabras ya existentes pero aplicadas en forma
novedosa)

o de fantasia (creados por la imaginacion), que pueden
registrarse

* que son los que requieren imaginacion y razonamiento para
llegar a una conclusion acerca del producto o servicio sugerido
o evocado y tambien pueden registrarse




e que definen un producto o servicio o sea la forma habitual o
usual de designar un producto o servicio y que no pueden
constituir marca

e que son aquellos que trasmiten una inmediata idea sobre
calidad, caracteristicas o ingredientes de los bienes a distinguir
y que tampoco pueden ser marca.




e como signo identificador de origen del producto

e como signo diferenciador

 como elemento de proteccion.

* La proteccion del consumidor o funcion de garantia
e como elemento publicitario




Esta funcion ha sido superada por la evolucion de las practicas comerciales.

Hay marcas que identifican productos que son fabricados por distintos

industriales.
En todos los casos no se identifica el origen de la mercaderia o del servicio
sino al fitular de la marca quien garantiza la calidad de los mismos.

Esta es la funcion bdsica y directamente tutelada por el sistema juridico.
» Se puede decir que las demas funciones son secundarias.




e Son los signos que, con el transcurso del tiempo, se convierten en la
denominacion habitual de los productos o servicios protegidos.

e Ejemplos: GOMINA, GILLETTE, POLIFON, CHAMPION, CALEFON,
CREOLINA.

 Como vimos, si no estuvieran registrados, no podrian solicitarse como
marcas por haberse banalizado

* Las empresas suelen realizar lo que se llama la recaptura de la marca.
Mediante intensas campanas publicitarias, sus titulares han logrado que
vuelvan a ser marcas: ejs. XEROX, SINGER, PANCHOS




* Sin embargo, por razones o estrategias comerciales signos genéricos se han convertido en
marcas.

e Asi tenemos DELICIA, OPTIMO, FREDDO, FABULOSO, LA PRENSA, EL DIARIO, TELEFONICA, CARTOON
NETWORK.

* Esta posibilidad esta admitida por el art. 8 de la ley.

* Es la distintividad que adquiere un signo no distintivo por su uso como marca.

* Es secundaria, porque la funcién primaria del signo seria por ejemplo, establecer una cualidad o
describir el producto, sin embargo, desde un punto de vista secundario, se fransforman en marca.

 Ademas de las palabras pueden tener significacion secundaria las formas como el tridngulo de
TOBLERONE o el RICARDITO




* Aunque se desconozcan las cualidades y caracteristicas del producto, la
marca pretendera avisar su existencia e informar las ignoradas cualidades,

ya que es de por si un medio de comunicacion. Por esta razén la marca
adquiere un valor economico autonomo. La marca termina vendiendo al
propio producto, haciendo pasar a un segundo plano la calidad y el precio.

» Sera el signo distintivo el que genere la induccién al consumo, incluso sin que
existan necesidades a satisfacer. Es necesario que existan sinergias en el
comercio entre la mercadotecnia y los creadores de marcas
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e Tiene un rol significativo en la conformacion de los mercados
competitivos para la identificacion de los productos por el
consumidor

* Es la imagen positiva que existe solo en la mente del publico que
induce al consumo.

* Cuando la marca posee esta funcién, el empresario tratara de
mantenerla impidiendo que otros se “cuelguen” de el.




TAMBIEN DEBE TENERSE EN CUENTA QUE DEBE ANALIZARSE CON

DISTINTO RIGOR DEPENDIENDO DEL PRODUCTO O SERVICIO
AFECTADO.







De acvuerdo a laley N° 17.011 el titular de una marca notoriamente conocida puede oponerse a
una nueva solicitud, recurrir o solicitar la anulacién de una marca concedida que CONSTITUYA
LA REPRODUCCION (O SEA LA COPIA IDENTICA), LA IMITACION (O SEA LA COPIA DEFORMADA) O
LA TRADUCCION TOTAL O PARCIAL DE SU MARCA. Integrando la norma con el Convenio de Paris,
en su art. é bis, SE REQUIERE EL CONOCIMIENTO NOTORIO EN EL PAiS DONDE SE VA A IMPUGNAR Y
EL CONOCIMIENTO TIENE QUE SER NO SOLO DE LA EXISTENCIA DE LA MARCA SINO DE QUE
PERTENECE A UN TERCERO.




HAY COMPETENCIA DESLEAL CUANDO SE DESVIA CLIENTELA AJENA Y/O SE USURPA
LA MISMA PARA ESTABLECER O ACRECENTAR LA PROPIA EN PERJUICIO DE LOS
CONCURRENTES

 Un acto de concurrencia
* Que dicho acto seailicito
* Que sea susceptible de causar un perjuicio al competidor




e El art. 6 de laley 17.011 dice que para ser regisiradas las marcas

deberdn ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas
o en tramite de registro, a efectos de evitar confusion, sea
respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de
productos o servicios concurrentes.

* El decreto 34/999, en su art 21 habla de marcas iguales o
semejantes.




* El Derecho de Marcas otorga a los titulares de
marcas registradas una exclusividad para
utilizar el signo de su propiedad, con el objeto
de identificar sus productos o servicios.

e Esta exclusividad supone la posibilidad de
impedir que otras personas registren o usen
como marcas o hombres comerciales o
designaciones sociales, signos que sean
confundibles con el previamente registrado



SCHNEK vs. SHNEC

EXCLUSIVIDAD BN
o, PRENDAS CON ENCAIES
% Y PUNTILLAS ANTIGUAS




361.634




TIPOS DE MARCAS

372.488
O Denominativa

O Figurativa

O Mixta
OTridimensional
O Sonora

O Olfativa



e MARCAS COLECTIVAS (ARTS. 38 A 43):
e distingue los productos o servicios provenientes de

miembros de una determinada colectividad.
« MARCAS DE CERTIFICACION O GARANTIA (ARTS. 44 A 546):

o certifica caracteristicas comunes, en particular la calidad, los
componentes, la naturaleza, la metodologia empleada de los
productos o servicios elaborados o prestados por personas
debidamente autorizadas y controladas por quien certifica.
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* Es el signo que certifica las caracteristicas comunes, en particular la calidad, los
componentes, la naturaleza, la metodologia empleada y todo otro dato relevante, a
juicio del titular, de los productos elaborados o servicios prestados por personas
debidamente autorizadas y controladas por el mismo.

* No es la de distinguir sino de garantizar calidad, composicion, etc.

* No son utilizadas por la organizacion que registra la marca, reglamenta su uso y certifica
que productos o servicios cumplen las especificaciones necesarias, sino por terceros
avalados por aquélla
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SON LAS QUE IDENTIFIQUEN UN PRODUCTO COMO
ORIGINARIO DEL TERRITORIO DE UN MIEMBRO O DE UNA
REGION O LOCALIDAD DE ESE TERRITORIO, CUANDO
DETERMINADA CALIDAD, REPUTACION U OTRA
CARACTERISTICA DEL PRODUCTO SEA IMPUTABLE
FUNDAMENTALMENTE A SU ORIGEN GEOGRAFICO




 Uso indicativo del lugar de extraccion, produccion o
fabricacion de determinado producto o de prestacion de
determinado servicio.

 Nombre geogrdfico de un pais, ciudad, region o localidad
que designa un producto o servicio cuyas cualidades o
caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al
medio geogrdfico, incluidos factores naturales.

* SE PROTEGEN MEDIANTE EL REGISTRO
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DENOMINACION
ES DE ORIGEN

QUESO ROQUEFORT EI
singular queso azul
francés se deja
madurar en cuevas
naturales situadas en
la region de Roquefort
sur-Soulzon y se
protege por medio de
las indicaciones
geogrdficas.




DISTINTOS EJEN
DENOMINAC
ORIGEN

VINOS DE GEORGIA
Mediante las
indicaciones
geogrdficas, la antigua
industria vitivinicola de
Georgia puede
aprovechar todo su
potencial.




DISTIN
EJEMP
S DE ORIGEN

DURAZNOS DE PINGGU El
distrito de Pinggu, al
norte de Beijing (China),
estad considerado como
el principal productor de
melocotones del mundo
que da trabajo a mas
de 150.000 personas.




PROCEDIMIENTO

« SOLICITUD

« PUBLICACION

« PERIODO DE OPOSICIONES

« EXAMEN DE FORMA Y FONDO
« CONCESION



el derecho del titular surge a partir del registro

EL ORGANISMO COMPETENTE ES LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA. A PARTIR
DE LA LEY N° 17.011 ACTUA POR COMPETENCIAS PROPIAS




La puede presentar el titular, un apoderado o un Agente de la
Propiedad Industrial, quien solo presenta una carta autorizacion
(arts. 90 y 91). El art. 76 del Decreto Reglamentario establece los

derechos concedidos a los Agentes







UNA VEZ NOTIFICADA LA
RESOLUCION, EN FORMA
PERSONAL, LOS
INTERESADOS
(SOLICITANTE Y
OPOSITOR) PUEDEN
DEDUCIR LOS RECURSOS

ADMINISTRATIVOS DE
REVOCACION Y
JERARQUICO PREVISTOS
EN EL ART. 317 DE LA
CONSTITUCION DE LA
REPUBLICA EN EL PLAZO
DE 10 DIAS CORRIDOS.

WUN




LA ANULACION
ADMINISTRATIVA DE LA MARCA ANTE LA
DNPI. TAMBIEN PUEDE HACERLO ESTA. EN
ESTE CASO ESTA EXCEPTUADA LA
OPOSICION POR USO ANTERIOR.
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* Tiene un plazo de cinco anos




10 ANOS RENOVABLES INDEFINIDAMENTE (ART. 18 LEY N° 17.011) (VER FORMULARIO).
ESTE ARTICULO CONSAGRA UN PLAZO DE GRACIA DE 6 MESES DESPUES DEL
VENCIMIENTO PARA SU PRESENTACION.

e NO PUEDE INCLUIR NINGUNA MODIFICACION, PERO SI SU LIMITACION.
e LA CONCESION DE LA RENOVACION RETROTRAE LA FECHA A LA DEL VENCIMIENTO.



 No se hubiere usado por su titular, un licenciatario
dentro de los cinco anos de concedida o renovada

 El uso se hubiera interrumpido por cinco anos
consecutivos




e EL DERECHO DE OPONERSE AL USO O REGISTRO DE CUALQUIER MARCA QUE PUEDA
PRODUCIR CONFUSION ENTRE PRODUCTOS O SERVICIOS CORRESPONDERA A LA PERSONA
FISICA O JURIDICA QUE HAYA LLENADO LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY.
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PRESENTARSE ANTE UN JUEZ PENAL, INSTANDOLO A PERSEGUIR AL RESPONSABLE POR
ALGUNA DE LAS FIGURAS DELICTIVAS CONTEMPLADAS EN LA LEY.




FORMAS DE TRASMISION DE LAS MARCAS

CESION Y AFECTACION DEL
DERECHO DE LA MARCA

e a) Trasmision plena, definitiva

o a titulo de propiedad
EL DERECHO A LA MARCA INTEGRA

(cesion o transferencia) (art.
EL PATRIMONIO DE LA PERSONA 16 ley N° 17.011)
FISICA O JURIDICA QUE APAREZCA b) Trasmisién limitada,
COMO TITULAR DEL REGISTRO. SE ,
temporal o a titulo de uso,
TRATA DE UN BIEN MUEBLE que puede dividirse en:
INMATERIAL CUYA TITULARIDAD . Usufruct d '
PUEDE CEDERSE O AFECTARSE AL sufrucio o prenda
IGUAL QUE OTRO TIPO DE BIENES * Constitucion de una
relacion contractual,
licencia




* El art. 16 de la ley N° 17.011 dispone que LA PROPIEDAD DE UNA MARCA PASA A LOS HEREDEROS
Y PUEDE SER TRANSFERIDA POR ACTO ENTRE VIVOS, POR DISPOSICION DE ULTIMA VOLUNTAD, POR
EJECUCION FORZADA O POR LA ACCION DE REIVINDICACION.

e S| EL TITULAR ES UNA PERSONA FISICA EN EL MOMENTO DE SU
FALLECIMIENTO LA PROPIEDAD PASA A LOS HEREDEROS




e aquél por el cual el titular de una marca concede
a un tercero, en todo o en parte, el goce de su
derecho mediante el pago de una regalia

* Imposibilidad de explotacion propia
e Proteccion internacional de la marca







* Homogeneizacion e internacionalizacion de
los mercados.

* Es una llave para la exportacion.



* El art. 64 establece que las prendas industriales SE REGISTRARAN EN LA DNPI y se publicardn
en el BOPI. Los arts. 52 a 58 del Decreto reglamentario establecen las formalidades: se

inscribiran la prenda, los endosos, ampliaciones, novaciones, reinscripciones y
cancelaciones.

* La cancelacion también debe publicarse en el BOPI.
* Las obligaciones del titular de la marca prendada son:

 Mantener y no disponer de las marcas prendadas, bajo apercibimiento de incurrir en
responsabilidad penal.

* El acreedor prendario, con autorizacion judicial, puede solicitar la renovacion de la
marca.

* No puede cederlq, salvo con autorizacion del acreedor prendario.
* Estos contratos caducan a los cinco anos.



e El art. 65 de laley N° 17.011 establece el REGISTRO DE EMBARGOS Y
PROHIBICIONES DE INNOVAR COMUNICADOS POR EL PODER JUDICIAL
QUE AFECTEN A LAS MARCAS REGISTRADAS O EN TRAMITE.

» Siempre se trata de EMBARGOS ESPECIFICOS, no estando incluidos en
los embargos genéricos. El acreedor debe identificar todas las marcas
del deudor .

e El JUEZ PUEDE ORDENAR LA RENOVACION DE LA MARCA A SOLICITUD DEL
ACREEDOR E IMPEDIR TRANSFERENCIAS O LICENCIAS.

* También se inscriben los levantamientos de las medidas.
e Las inscripciones caducan a los cinco anos.






 Esto quiere decir que la frase publicitaria puede ir acompanada o

no de la marca del producto o servicio.

* SIEMPRE SE VA A OTORGAR DERECHO SOBRE EL CONJUNTO PERO
NO SOBRE LOS TERMINOS QUE LO COMPONEN



* Es la designacidn que distingue a una empresa en el
ejercicio de su actividad o a sus locales o
establecimientos en los cuales se realiza actividad
comercial



e Al igual que la marca constituye uno de los signos distintivos de
la empresa. Asi el art. 67 establece que los nombres
comerciales constituyen una propiedad industrial a los efectos
de la ley

 El derecho se adquiere por el uso (art. 72): “No es necesario el
regisiro del nombre para ejercer los derechos acordados por la
presente ley, salvo el caso en que forme parte de la marca”



 Los gTLD (generic top level domains) son los dominios genéricos de
nivel superior: com, net, org, int, edu

e Los ccTLD (couniry code top level domains) son los correspondientes
a los codigos de paises: vy, ar, br



La adjudicacion se redliza a través de instituciones registradoras. En
Uruguay el com lo hace ANTEL por delegacion de la UDELAR, y el resto la
propia UDELAR

 se aplica exclusivamente en los casos claros de mala fe y de registro
y uso abusivo en relacion a las marcas registradas




* SON TITULARES DE LAS “ACCIONES MARCARIAS” LOS PROPIETARIOS DE LAS MARCAS
REGISTRADAS (ARTS. 14, 81 Y 88 DE LA LEY), O SEA QUE LA LEY OTORGA LAS

ACCIONES PENALES Y LAS CIVILES POR DANOS Y PERJUICIOS QUE SE DERIVAN DE
ELLAS SOLO A LOS TITULARES DE MARCA REGISTRADA, NO HACIENDO, PARA ESTE
CASO, LA EXCEPCION A LA MARCA NOTORIA.




A | / Q / \ | B o
A N\ ! y A L A
) B A\ | | A AV A 2% IX ¢ A
| =y . > | A V o ¥

* Establece una clasificacion de productos y servicios para el registro de las
marcas de fabrica o de comercio y las marcas de servicio

(la Clasificacion de Niza).

* En los documentos y publicaciones oficiales correspondientes al regisiro
de la marca, las oficinas de marcas de los Estados Contratantes deben
indicar los numeros correspondientes a las clases de la Clasificacion en
las cuales se incluyan los productos y servicios que sean objeto del
registro.



http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/
http://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/
http://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html

» Establece una clasificacion (la Clasificacién de Viena) para las marcas que

consisten en elementos figurativos o que contienen dichos elementos.

e En los documentos y publicaciones oficiales relativos a los registros y renovaciones
de marcas, las oficinas competentes de los Estados Coniratantes deben indicar los
nUmeros que senalen las categorias, divisiones y secciones de la Clasificacion a las
cuales correspondan los elementos figurativos de las marcas en cuestion


http://www.wipo.int/treaties/es/classification/vienna/
http://www.wipo.int/classifications/vienna/es/index.html

* El objetivo del Tratado de Singapur es crear un marco internacional moderno y
dinamico para la armonizacién de los tramites administrativos de registro
de marcas. Sobre la base del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994, el
nuevo Tratado de Singapur posee un alcance mdas amplio y tiene en cuenta la
evolucidon mas reciente en el ambito de las tecnologias de la comunicacion

TRATADO DE NAIROBI SOBRE LA PROTECCION DEL SiMBOLO OLIMPICO

* Todos los Estados partes en el Tratado de Nairobi tienen la obligacion de proteger el
simbolo olimpico - cinco anillos entrelazados - para evitar que sea utilizado con
fines comerciales (en la publicidad o en productos, como marca, etc.) sin

autorizacion del Comité Oll'mico Internacional.



http://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/
http://www.wipo.int/trademarks/es/
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/nairobi/

