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Resumen

Las marcas son activos intangibles de significativo valor econémico
y emocional para sus propietarios respecto de los productos y/o servi-
cios que ofrecen. Con el paso del tiempo, estos signos distintivos se
presentan en modalidades cada vez m4s diversas como tan diversas son
las maneras modernas de interactuar sanamente en el mercado.



Las marcas 3D, ;cudndo compiten las formas con la distintividad...

En la sociedad actual vivimos una realidad irrefutable: la influencia que
ejercen las marcas sobre los consumidores es tal que, pudiendo representar
el éxito o el fracaso de productos y/o servicios, sus propietarios cuidan con
igual celo el objeto de proteccién como las formas que le dan su apariencia
fisica, hablamos asf de las marcas tridimensionales, constituidas por formas
representadas en tres dimensiones que deben ser cuidadosamente elegidas.

En esta oportunidad, la autora analizard la distintividad que debe
caracterizar a las formas tridimensionales para que sea viable su registro
marcario y, por ende, su participacién legalmente protegida en el mer-
cado, y también examinard con una visién global las prohibiciones de
la ley dominicana sobre propiedad industrial que se aplican al registro
como marca de ciertos signos constituidos por formas tridimensionales,
cuya finalidad es que una marca tridimensional de ninguna manera
constituya riesgo de confusién para el ptblico y mucho menos conlleve
el establecimiento de monopolios en detrimento de los competidores.

En este estudio, la experiencia jurisprudencial local e internacional
juega un papel determinante, porque evidencia la aplicacion de las le-
yes marcarias en la practica legal relativa a la evaluacion de las formas
tridimensionales.

PALABRAS CLAVES: MARCAS 3D — MARCAS TRIDIMENSIONALES — DISTINTIVIDAD — LEY 20-00
SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL — USOS NORMALES, CARACTERISTICAS FUNCIONALES, RESUL-
TADO TECNICO — ONAPI — TRIBUNAL GENERAL DE LA UNION EUROPEA — TRIBUNAL DE JUSTI-
CIA DE LA UNION EUROPEA.

Abstract

Trademarks are intangible assets of significant economic and emo-
tional value to their owners regarding the products and/or services they
offer. As time passes these distinctive signs are presented in increas-
ingly diverse modalities, as diverse are the modern ways of healthily
interacting in the market.

In our present society there is an irrefutable reality: the influence
of trademarks on consumers is such, that given it could determine the
success or failure of products and/or services, their owners take care with
equal zeal of both the object of protection as well as the shapes that give
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it its physical appearance. We speak of three-dimensional trademarks,
consisting of three-dimensional shapes that must be carefully chosen.

In this opportunity, the author will analyze the distinctiveness that
must characterize three-dimensional shapes to make trademark regis-
tration viable and therefore its legally protected participation in the
market. The author will also examine with a global vision the pro-
hibitions in the Dominican law on Industrial Property that apply to
trademark registration of certain signs consisting of three-dimensional
shapes, to avoid likelihood of confusion to the public as well as the
establishment of monopolies to the detriment of competitors.

In this study the local and international jurisprudential experience
plays a determining role because it evidences the application of trade-
mark laws in the legal practice related to the evaluation of three-di-
mensional shapes.

KEYWORDS: 3D TRADEMARKS — THREE-DIMENSIONAL TRADEMARKS — DISTINCTIVENESS — LAW
20-00 ON INDUSTRIAL PROPERTY — NORMAL USES —FUNCTIONAL CHARACTERISTICS — TECH-
NICAL RESULT — ONAPI — GENERAL COURT OF THE EUROPEAN UNION — COURT OF JUSTICE OF
THE EUROPEAN UNION

Sumario: I. Introduccién. II. Caracteristicas de las marcas: A. Que tenga
representacion grafica. B. Distintividad. III. Ejemplos de marcas tridimen-
sionales. IV. Prohibiciones relativas y absolutas: A. Prohibiciones relati-
vas. B. Prohibiciones absolutas: 1. Las formas que entran en conflicto al
momento del registro. 2. Prohibiciones del articulo 73 de la Ley 20-00,
numeral 1, letras a y b: a) Formas usuales o corrientes de los productos o
de sus envases, o formas necesarias o impuestas por la naturaleza misma del
producto o del servicio de que se trate. b) Signos que constan de formas
que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se
apliquen. 3. La distintividad que compite con las formas. IV. Conclusion.

I. INTRODUCCION

Desde hace muchos afios, las normas internacionales han contem-
plado la proteccién legal de los derechos de propiedad industrial. En el
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caso del comerciante dominicano, podemos decir que desde los afios
mil novecientos ha encontrado proteccién de los derechos sobre los
productos que fabrica y/o servicios que ofrece en las distintas leyes que
en principio solamente protegian las patentes, marcas y nombres; se
trata principalmente de la Ley 4994 sobre Patentes de Invencion del
afio 1911,! la Ley 4763 (primera Ley de Marcas de Fabrica) del afio
1907% y la Ley 1450 de Registros de Marcas de Fébricas y Nombres
Comerciales e Industriales del afio 1937.2

La Ley 1450 (que derogé a la Ley 4763) estableci6 en su articulo 1
que: «Todo industrial o comerciante puede amparar los articulos o mer-
cancfas de su fabricacién o comercio por medio de marcas especiales,
para distinguirlos de los dem4s articulos semejantes de origen distinto».
Es lo que en aquella oportunidad el legislador llamé marcas de fdbrica o
marcas de comercio.

El articulo 2 de la referida ley ofrece una definicion bésica: «Las
marcas de fabrica o de comercio pueden consistir en todas las palabras
y los distintivos que ésta u otra ley no prohiban [...]».

La Ley 1450 resulté derogada por la actual Ley 20-00 sobre Propie-
dad Industrial del afio 2000,* que partiendo del contenido de aquella
legislacion ofrece una definicién mas moderna cuando en la letra a de
su articulo 70 (modificado por la Ley No. 424-06 de Implementacién
del DrR-caFTA, de fecha 20 de noviembre de 2006), establece que marca
es: «cualquier signo o combinacién de signos susceptible de represen-
tacion gréfica apto para distinguir los productos o los servicios de una

empresa, de los productos o servicios de otras empresas».’

' Ley 4994 sobre Patentes de Invencién del 26 de abril de 1911, G.O. 2194 del 24 de
mayo de 1911.

? Ley 4763 sobre Marcas de Fabrica del 16 de mayo de 1907, G.O. 1971 del 29 de mayo
de 1907.

3 Ley 1450 sobre Registros de Marcas de Fabricas y Nombres Comerciales e Industriales,
del 30 de diciembre de 1937, G.O. 5113 del 4 de enero de 1938.

* Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo del 2000, G.0.10044 del 10 de
mayo del 2000.

> La enumeracién original que establecié la Ley 20-00 se limitaba a considerar como
Marcas: «cualquier signo visible apto para distinguir los productos o los servicios de una
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Por su lado, el articulo 72 de la misma Ley 20-00 es més especifico
atn al enunciar en el numeral 1 aquellos signos que pueden ser con-
siderados como marcas,® asi: «Las marcas pueden consistir entre otros,
en palabras, denominaciones de fantasfa, nombres, seudénimos, lemas
comerciales, letras, ndmeros, monogramas, figuras, retratos, etiquetas,
escudos, estampados, vifietas, orlas, lineas y bandas, combinaciones y
disposiciones de colores, formas tridimensionales, sonidos y olores. Pue-
den asimismo, consistir en la forma, presentacién o acondicionamiento
de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales
de expendio de los productos o servicios correspondientes». Ademds, in-
dica que las marcas también podran consistir en indicaciones geograficas
nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente distintivas.

Es asi como nuestra legislacién adecuada a los estdndares interna-
cionales y entre las mds modernas del mundo, expresamente establece
que pueden ser consideradas como marcas las formas tridimensionales,
esto es, aquellas que consisten en formas representadas como su nom-
bre lo dice: en tres dimensiones. Ahora bien, la propia ley dominicana
indica las caracteristicas que debe tener y también aquellas que no debe
tener una forma tridimensional para convertirse en marca registrada.

I1. CARACTERISTICAS DE LAS MARCAS

De la propia definicién que da la Ley 20-00 sobre Propiedad Indus-
trial, podemos concluir estableciendo que las caracteristicas que debe
tener un signo (incluido el constituido por formas tridimensionales)
para ser considerado marca son las siguientes:

empresa, de los productos o servicios de otras empresas». La enumeracién mas detallada
que aquf exponemos ha sido el resultado de la modificacién de que fuera objeto la Ley
20-00 en el afio 2006, mediante la Ley 424-06 de Implementacién del Tratado de Libre
Comercio entre la Reptblica Dominica, Centroamérica y los Estados Unidos de América
(pr-caFTA), del 20 de noviembre del afio 2006.

¢ También modificado por la Ley 424-06 de Implementacién del br-caFTA, que en su
articulo 11 incluyé como nuevas modalidades de signos registrables como marca a los
sonidos y los olores.
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A. Que tenga representacion grdfica

Este requisito implica que el signo se pueda manifestar mediante
una descripcién visualmente perceptible, lo cual es importante tanto
respecto del signo como tal, como de los titulares de otras marcas an-
teriores y en relacion con los propios titulares, toda vez que solamente
mediante una representacién palpable y con detalles el signo podra
ser evaluado por un examinador para considerar su registro, apreciado
por terceros para decidir su oposicion y/o utilizado por su propio titular
para vincular al consumidor con su producto y/o servicio.

Lo contemplé antes en el afio 1994 el Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comer-
cio (apric) ratificado por la Republica Dominicana, cuando indica en
su articulo 15.1 que: «Los Miembros podrdn exigir como condicién
para el registro que los signos sean perceptibles visualmente [...]».

En el caso de las marcas tridimensionales, la representacion gréfica
resulta obvia porque la razén de ser de este tipo de signos es precisa-
mente su representacion en tres dimensiones que se ponen de manifies-
to de manera indiscutible.

B. Distintividad

La distintividad, descrita como la aptitud del signo para diferenciar
inequivocamente los productos o los servicios de una empresa de los
productos o servicios de otras empresas, hace que el consumidor dife-
rencie una marca de sus competidoras y decida si la prefiere. Ahora
mds que antes, los consumidores se fijan en las formas, he aquf la gran
trascendencia de las marcas tridimensionales, pues los comerciantes,
conscientes de la gran influencia que pueden tener sobre el consumidor
a la hora de elegir, no solo dan importancia a la calidad de sus produc-
tos y/o servicios, sino a la forma, envase y presentacién de los mismos
(lo que corresponda).

Es importante indicar que mientras mds se aparte la marca de des-
cribir el producto y/o servicio que protege, més distintiva serd porque
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de manera fehaciente se diferenciard de las demds. Queda claro que de
entrada no goza de cardcter distintivo el signo que se confunde con lo
que desea proteger, su condicién no permite que se distinga de entre los
demds, entonces no favorece la sana competencia entre comerciantes
y productores ni respeta la libertad del consumidor para escoger, en fin,
no podria convertirse en marca porque contradice su propia esencia.

Los criterios que se apliquen en la apreciacién de la distintividad
de las marcas tridimensionales serdn los mismos que aquellos que se
aplican en todas las modalidades de marcas, sin perder de vista que aun
asf cada caso debe ser evaluado individualmente.

I11. EJEMPLOS DE MARCAS TRIDIMENSIONALES

A continuacién presentamos ejemplos de marcas tridimensionales
propiedad de titulares dominicanos y extranjeros, que han sido registra-
das localmente (las mds antiguas en principio como otras modalidades
de marcas), con indicacién de la fecha del primer registro ante las au-

Wi

toridades dominicanas:

\ 4

Figura 1 Figura 3 Figura 4 Figura 5
Figura 6 Figura 7 Figura 8 Figura 9

7 Segin informaciones obtenidas ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

(onarr) de la Repiblica Dominicana, asf como a través de su pagina web oficial: www.
onapi.gob.do.
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No.

Titular
The Coca Cola Com-
pany

Gonzélez Byass, S.A.

Artesanfa Lime, S.A.

Antonio Puig, S.A.

Cervecerfa Nacional

Dominicana, C. Por A.

Johnson & Johnson

Colgate Palmolive
Company

London Group, LLC

The Absolut Company
Aktiebolag

Descripcion
Disefio de una botella

Lepanto y disefio de botella

tridimensional
Lime y disefio tridimensional

Botella en forma de torso
masculino con camiseta a
rayas y etiqueta (tridimen-
sional)

La estatuilla del Premio Ca-
sandra (tridimensional)
Disefio tridimensional de

botella Listerine

Envase de desodorante roll-on

morado (tridimensional)

Disefio de botella tridimen-

sional

Absolut (3d bottle 6 view
2011) (3d) (tridimensional)

Aifio de concesién

1967

1997

2000

2001

2002

2006

2007

2011

2012

Para que se configuren las caracteristicas descritas, los signos con

vocacién de convertirse en marcas (inclusive aquellas formas tridimen-

sionales) deberdn someterse al escrutinio de las prohibiciones a registro

que establece la ley que rige la materia. Dichas prohibiciones son de

dos categorias: relativas y absolutas.

IV. PROHIBICIONES RELATIVAS Y ABSOLUTAS

A. Prohibiciones relativas

Se trata de prohibiciones a registro que tienen su fundamento en

derechos preexistentes a favor de terceros y en nuestra legislacion se
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enmarcan bajo el titulo de: «Marcas inadmisibles por derechos de ter-
ceros».® Estas prohibiciones protegen bdsicamente intereses particulares.

B. Prohibiciones absolutas

Son prohibiciones a registro que tienen su fundamento en el valor
del signo «como tal» y que nuestra ley sobre Propiedad Industrial in-
cluye como: «Marcas inadmisibles por razones intrinsecas al signo».’
Estas prohibiciones estdn dirigidas a proteger intereses generales de los
distintos agentes que participan en el mercado.

Las marcas tienen vocacién de perpetuidad en el tiempo, pues los
registros que las amparan pueden ser indefinidamente renovados por su
titular cuando se cumpla con los requisitos establecidos. Mediante las
prohibiciones absolutas a que nos referimos, el legislador busca colabo-
rar con la sana competencia en el mercado evitando el otorgamiento
de un monopolio por tiempo indeterminado a favor del titular de una
marca conformada por formas habituales de uso normal, asi como aque-
llas necesarias o impuestas por la naturaleza de aquello que protegen
o aquellas que dan una ventaja funcional o técnica, que bien pueden
protegerse de forma limitada por otras vias, de manera que a final de
cuentas queden a disposicién del piblico en general.

Asfi lo ha sefialado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
cuando estableci6é que: «]...] si las formas del producto o las impues-
tas por su funcién pudieran ser monopolizadas por la via del registro
marcario ad perpetuitatem, quedarfa bloqueado el libre acceso de los
competidores al sector del mercado del que forma parte tal género o
sub género de productos dotados con la forma que tienen habitualmen-
te seglin los usos legales y constantes del comercio».®°

8 Art.74, Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

® Art.73, Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificado por la Ley 424-26 de
aplicacién del DrR-caFTA).

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 113-IP-2003 (12-11-2003),
citado por ANGELEs PIMENTEL, Jaime: «Impresién 3D y propiedad intelectual», Gaceta
Judicial, No. 342 (junio de 2015), pag. 56.
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1. Las formas que entran en conflicto al momento del registro

De entre las prohibiciones absolutas, podemos decir que la mayoria
se aplican a los signos tridimensionales, sin embargo, analizaremos a
continuacién aquellas que en la practica tienen un valor trascendental
en la evaluacién de los signos que tienen la intencién de convertirse
en marcas tridimensionales.

El articulo 73 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece en
sunumeral 1, letras a y b, que no puede ser registrado como marca un signo
que esté comprendido en alguna de las siguientes prohibiciones, a saber:

a) Consistan de formas usuales o corrientes de los productos o de sus
envases, o de formas necesarias o impuestas por la naturaleza misma del
producto o del servicio de que se trate;

b) Consistan de formas que den una ventaja funcional o técnica al

producto o al servicio al cual se apliquen;

2. Prohibiciones del articulo 73 de la Ley 20-00, numeral 1,
letrasayb

a) Formas usuales o corrientes de los productos o de sus envases, o formas
necesarias o impuestas por la naturaleza misma del producto o del servicio
de que se trate;

a.1) Las formas usuales o corrientes de los productos o de sus envases.

Aungque la cuestion de analizar si determinado signo tridimensional
constituye o no la forma usual o corriente es tarea que debe realizarse
meticulosamente en cada caso particular, en general, las formas usuales
de los productos son aquellas que hacen referencia al uso normal que
comuinmente se hace en la industria o el comercio de aquello que di-
chas formas pretenden proteger y sus afines.

El autor Carlos A. Cornejo Guerrero bien lo ha ilustrado al esta-
blecer que si en el mercado concurren en el tiempo indistintamente
muchos productos con la misma forma pertenecientes a diferentes
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competidores, sin que ninguno de ellos reclame su titularidad preci-
samente porque ninguno de dichos productos se constituye por una
forma particular o arbitraria que tenga aptitud distintiva, entonces el
consumidor cuando observe la forma no la relacionard con un produc-
to determinado, sino con todos los del ramo y podra concluir que estd
frente a lo que se llamarfa una forma usual o habitual .!!

De manera especifica el referido autor las define asi: «Las formas
usuales de los productos o de sus envases, son aquellas que apreciadas
desde la perspectiva del consumidor, se utilizan comin o frecuente-
mente en el mercado sin virtualidad distintiva, considerando los pro-
ductos a los que se aplican dichas formas y los que respecto de ellos
tienen conexién competitiva».'?

Asi en el caso de encontrarse, por ejemplo, frente a varios cepillos
de dientes de diferentes fabricantes y constituidos por la forma en que
usualmente se presentan en el mercado, el consumidor medio® no re-
conocerfa uno del otro a menos que vea la etiqueta indicando una mar-
ca denominativa o el nombre de su fabricante, con lo cual, los cepillos
de dientes que consistan en las formas usuales no podrdn ser registrados
como marcas tridimensionales para proteger cepillos de dientes porque
carecen de la distintividad que debe caracterizar a las marcas.

La situacion puede ser mas compleja ain, pues cuando las formas
de un producto, a pesar de no ser las usuales, resultan sin embargo muy

1" CornNejo GUERRERO, Carlos A., «La marca tridimensional», [en linea], Universidad

Bernardo O'Higgins. Pag. 101. Disponible en: <http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/
uploads/2011/10/3-Cornejo.pdf>.

12 Tbidem. P4g. 101.

B ...] el consumidor medio de la categorfa de productos considerada es un consumidor
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véase, en este sentido,
la sentencia de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide y Tusky, C-210/96, Rec. p.
1-4657, apartado 31) [...]>. Definicién tomada de la sentencia del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas del 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co.
GmbH v. Klijsen Handel BV, asunto C-342/97 (pérrafo 26), citada en: FERNANDEZ-
No6voa, Carlos: Tratado sobre el derecho de marcas. Madrid: Editorial Ediciones Juridicas
y Sociales, 2da. edicién, 2004. Pag. 282. Texto completo de la sentencia disponible en:
<http://curia.europa.eufjuris/document/document.jsf’text=&docid=442 70&pagelndex=
0&doclang=ES&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&cid=797050>.
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parecidas a la forma usual, corren el riesgo de devenir en descriptivas
de aquello que protegen o incluso en formas genéricas, con lo cual
ciertamente no gozardn de distintividad para diferenciar una marca del
resto. La propia Ley 20-00 prohibe en el mismo articulo 73 el registro
de signos descriptivos y genéricos.'*

En ese sentido, el Tribunal de Primera Instancia de las Comuni-
dades Europeas' ha establecido que: «Para que la mera forma de un
producto pueda constituir un signo distintivo del origen del producto,
dicha forma debe poseer caracteristicas suficientemente diferentes de la
forma habitual del producto para que un posible comprador la perciba,
ante todo, como una indicacién del origen del producto y no como una
representacion del propio producto [...]»'¢ y que: «La forma de un pro-
ducto puede registrarse como marca comunitaria siempre que presente
caracteristicas que sean suficientemente inusuales y arbitrarias como
para permitir al consumidor reconocer el producto exclusivamente por
su apariencia y atribuirlo a una empresa determinada [...] las formas
geométricas basicas (cuadrado, circulo o rectdngulo) son las mas obvias
para dichas pastillas, sin que exista ningin elemento arbitrario ni de
fantasia en la eleccion de una pastilla rectangular para la fabricaciéon
de detergentes s6lidos».!”

4 Letra c, articulo 73, Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, de fecha 08 de mayo de
2000, G.O. 10044 de fecha 10 de mayo de 2000: «Consistan exclusivamente en un
signo o una indicacién que pueda servir en el comercio para calificar o para describir
alguna caracteristica de los productos o de los servicios de que se trate»; d) Consistan
exclusivamente en un signo o una indicacién que, en el lenguaje corriente o en la usanza
comercial del pafs, sea la designacién genérica, comiin o usual de los productos o servicios
de que se trate, o sea el nombre cientifico o técnico de un producto o servicio, como para
diferenciarlos de los mismos productos o servicios andlogos o semejantes».

15 Se trata del actual Tribunal General de la Unién Europea, creado por el Acta Unica
Europea de 1986, el cual recibié el nombre de Tribunal de Primera Instancia hasta el 30 de
noviembre de 2009.

16 Sentencia respecto de la negacién a registro de diversas marcas tridimensionales
constituidas por varias formas de linternas cilindricas, del 7 de febrero de 2002 (Mag
Instrument Inc. v. 0oami), referida en FERNANDEZ-NGvoa, Carlos, ob. cit. Pags. 217 y 218.
17" Sentencia respecto de la negacién a registro de una marca tridimensional que
consiste en pastillas rectangulares para diferenciar productos de la Clase 3 (Clasificacién
Internacional, Arreglo de Niza): jabones, preparaciones para lavar, etc., del 19 de
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El Tribunal de Justicia de la Unién Europea, por su parte, ha esta-
blecido que: «solo una marca que, de una manera significativa, difiera
de la norma o de los usos de este ramo y que, por este motivo, cumpla
su funcién esencial de origen no estd desprovista de cardcter distintivo
[...]».18

«Si es la forma usual y corriente del producto o del envase lo que no
estd permitido, contrario sensu, se entiende que la norma comunitaria
admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que
el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo
signo distintivo no desempefia una funcién técnica»."”

a.2) Formas necesarias o impuestas por la naturaleza misma del producto
o del servicio de que se trate.

Se refiere a aquellas formas mediante las cuales inevitablemente se
presenta el producto o servicio en el mercado, porque vienen impuestas
por su naturaleza o porque son necesarias para la funcién que desarrolla
el producto o servicio respecto del cual se desea un registro marcario.

No se puede registrar, por ejemplo, la forma tridimensional de una
herradura para caballos, con la finalidad de distinguir precisamente
herraduras para caballos porque carecera de distintividad en el merca-

septiembre de 2001 (Procter & Gamble Company v. oami), referida en FERNANDEZ-
No6voa, Carlos, ob. cit. Pag. 217.

18 Tribunal de Justicia de la Unién Europea. Henkel KGaA v. Oficina de
Armonizacién del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (oam1). Asunto
C-144/06 P del 04 de octubre de 2007, Parrafo 37, disponible en: <http://curia.europa.
eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6041e66d3dd9a4d819415ddd56cc7e490.
e34KaxiLc3gMb40Rch0SaxyLb3f0?text=&docid=60870&pageIndex=0&doclang=
ES&mode=1st&dir=&occ=first&part=1&cid=665794>.

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la solicitud sobre interpretacién
prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera. Gaseosas Posada Tobdén
S.A. Marca: «Figura De Envase En Forma De Botella». Proceso interno N° 7620,
decisién de fecha 12 del mes de noviembre del afio 2003. Proceso 113-1P-2003
(en linea): <http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjcal/index.php’option=com_
wrapper&view=wrapper&Itemid=82>.
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do respecto de ese producto o del resto de los productos dentro de su
categoria.

Decisiones relevantes

A continuacién presentamos algunos casos emblemadticos en los que
se evaldan formas a partir de esta prohibicién.

Cerveza Quisqueya, caso local®®
Antecedentes

En el afio 2004, la entidad comercial Bermuidez International, Inc,
present6 ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (onarr) de
la Republica Dominicana, formal solicitud de registro de la marca tridi-
mensional: «DISENO DE BOTELLA MEDIO LITRO (TRIDIMENSIONAL)», dentro
de la Clase No. 32 de Clasificacién Internacional de Productos y Servi-
cios para el Registro de las Marcas contenida en el Arreglo de Niza del
afio 1957, para proteger principalmente cervezas, cuya solicitud fue apro-
bada y publicada para conocimiento de terceros segtin ordena la Ley.?!

Descripcién: botella de vidrio color marrén transparente, por ser su ma-
terial vidrio cristalino, cuyo color es identificado por los dominicanos
como color dmbar (sin reivindicar el color, solo como parte de la des-
cripcién).?

20 Recursos de oposicién interpuestos ante el Departamento de Signos Distintivos de

la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (oNnar1) por Anheuser-Busch Companies,
Inc. y J. Armando Bermidez & Co. C. por A. contra solicitud de marca tridimensional
presentada por Bermidez International, Inc. Resolucién de la directora del Departamento
de Signos Distintivos Ntdm. 0000455, de fecha 08 de diciembre de 2010.

2 Articulo 80, Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial: «1) Cumplido el examen de
solicitud, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial ordenara que se publique un aviso
de solicitud del registro [...]».

22 Oficina Nacional de Propiedad Industrial, Resolucién de la directora del Departamento
de Signos Distintivos Ndm. 00455, de fecha 08 de diciembre de 2010. P4gina 6.
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Dentro de los plazos legales, la sociedades Anheuser-Busch Com-
panies, Inc. y J. Armando Bermiddez & Co., C. por A. interpusieron
formales recursos de oposicion contra la referida solicitud.

Ambas partes impugnantes fundamentaron sus recursos en la pro-
hibicién de la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial relativa al registro
como marca de un signo que consista en las formas usuales o corrientes
de los productos o de sus envases, o de formas necesarias impuestas por
la naturaleza misma del producto o del servicio de que se trate (articulo
73, letra a del numeral 1.

J. Armando Bermudez & Co., C. por A. establecié que para que una
forma tridimensional funcione como marca y termine siendo registra-
ble, debe ser distintiva, contener ciertos rasgos que permitan al consu-
midor identificar el producto de que se trata con la simple observacion,
indicando que: «[...] en el caso de la especie, tenemos una botella que
no presenta ningn rasgo caracteristico y mas atin, constituye la pre-
sentaciéon cominmente usada para las botellas de cerveza».?

Hizo el ejercicio de reproducir dos botellas de cerveza presentes en
el mercado con y sin sus etiquetas para concluir que no existfan dife-
rencias entre las mismas ni tampoco respecto de la forma de botella
(de Cerveza Quisqueya) solicitada como marca tridimensional, con lo
cual la misma no poseia capacidad distintiva para diferenciarla de las
demads botellas del mercado, siendo esta la verdadera funcién esencial
de la marca. La tnica diferencia que alegé la parte impugnada reside
en el tamafio de la botella y, en ese sentido, esta parte impugnante ra-
tificé que ni el solicitante «ni ningin otro productor de cerveza puede
pretender apropiarse de un determinado tamafio de botella»,** pues de
hacerlo intentarfa monopolizar un tamafio que podia ser utilizado por
cualquiera.

Bermddez International, Inc. invocé que la ley vigente contem-
plaba entre los signos considerados como marcas a las formas tridi-
mensionales. Sostuvo su defensa contra este recurso de oposicién en

B Ibidem. Citado en Atendido. P4g. 6.
% Tbidem. Citado en Atendido. P4g. 4.
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la supuesta distintividad de su marca como requisito para el registro, la
cual fundamenté en la capacidad de llenado, asi como en el estilo de la
botella que la hacfa diferente a todo lo existente en el mercado.

Anheuser-Busch Companies, Inc. estableci6 en su recurso argumen-
tos muy parecidos a los de la primera parte impugnante, afiadiendo que:
«[...] No se puede atribuir un derecho de exclusiva a lo que es comtin a
todos, pues con ello afectarfa ilegitimamente la libre competencia».?

Afirmé que en el caso de la especie no existia el rasgo de distinti-
vidad, pues habiendo tomado botellas de otras marcas de cerveza en el
mercado, al eliminarles las etiquetas y tapas, era imposible que el ojo
comun las pudiera diferenciar de la botella solicitada.

Por su parte, Bermudez International, Inc., en cuanto a este segun-
do recurso, sostuvo su defensa en que la marca solicitada consiste en
una botella dnica en el mercado de la cerveza, con especificaciones
bastante detalladas que la describen y demuestran su caracter distinti-
vo; agrega que la marca recurrida tiene formas nuevas que crean una
botella estilizada con capacidad de llenado nunca antes vista en una
botella de cerveza.

Decisién

El Departamento de Signos Distintivos de la onar1 declaré regula-
res en cuanto a la forma y acogié en cuanto al fondo ambos recursos de
oposicién, denegando la solicitud de registro de marca tridimensional:
«DISENO DE BOTELLA MEDIO LITRO», POT:

— «consistir la solicitud de la parte impugnada en la forma usual y
comun de los envases para bebidas y conforme a los demads ele-
mentos contenidos en el cuerpo de la presente resolucién»,* y

¥ Ibidem. Citado en Atendido. P4g. 6.
% Ibidem. Numeral segundo del dispositivo, respecto del recurso de oposicién interpuesto
por Anheuser-Busch Companies, Inc. P4g. 11.
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— «por no poseer suficiente distintividad, ya que la misma consis-
te en una forma usual de envases para bebidas y conforme a los
demds elementos contenidos en el cuerpo de la presente resolu-
cion».?

La decision establecié que la solicitud de marca tridimensional en
pugna busca proteger principalmente cervezas, lo que es susceptible
de traer confusion, teniendo en cuenta que la mayoria de las cervezas
de venta en la Republica Dominicana utilizan la forma de botella so-
licitada y en otras ocasiones incluso adem4s utilizan el mismo color.
Habiendo realizado un andlisis visual de la marca solicitada frente al
resto de las formas utilizadas por otros comerciantes y destinadas a los
mismos fines, la ONAPI considerd que la misma consistia en una forma
usual de envases para cervezas y otras bebidas, por lo general alcohd-
licas, concluyendo que entonces no posefa la distintividad necesaria
para ser registrable.

— Teniendo como punto de partida esta prohibicién a registro es-
tablecida en la letra a, numeral 1, articulo 73 de la Ley 20-00,
dos sentencias del afio dos mil dieciséis (2016) que fueron ana-
lizadas en su oportunidad por el Lic. Jaime R. Angeles® fueron
fundamentadas en términos andlogos al caso local que acabamos
de analizar. En ese sentido, a continuacién presentamos algunas
consideraciones tomadas de ambas decisiones que nos ha pareci-
do interesante resaltar, especificamente respecto de la evaluacion
que hiciera cada tribunal de formas tridimensionales usuales y
aquellas necesarias o impuestas por la naturaleza del producto o
servicio, a saber:

2T Ibidem. Numeral tercero del dispositivo, respecto del recurso de oposicién interpuesto
por J. Armando Bermidez & Co., C. por A. P4g. 11.
8 Angeles, Jaime R.: «;Resulta m4s dificil (atn) registrar marcas tridimensionales?».

Gaceta Judicial. Afio 20. Nimero 351. Abril 2016. P4gs. 66-70.
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Coca-Cola?

— El Tribunal General de la Unién Europea rechazé una solicitud
de marca tridimensional comunitaria sometida por The Co-
ca-Cola Company para la forma de una botella curvada, dentro
de las clases 06, 21 y 32 de la Clasificacién Internacional de Pro-
ductos y Servicios ya referida, para productos como son: botellas
metilicas, de vidrio y de pldstico, asi como cervezas y bebidas no

alcohdlicas.
6\ Solicitud de marca tridimensional descrita asi: «base plana que pre-
—] ) senta una curva hacia el exterior para dar una apariencia abombada,
e de una seccién cénica que se estrecha hacia el interior y se ensancha
/S | hacia el exterior hasta la primera linea horizontal para dibujar una
~~" forma trapezoidal, de una parte central saliente levemente encastrada
“~-—" y de apariencia plana, aunque los lados trazan una ligera curva, para

dibujar un perfil liso, y de una parte superior que se estrecha hacia
— lo alto como un embudo y es ligeramente convexa en el cuello». (ver
nota al pie 29)

— «Mas especialmente, dado que el envase de un producto liquido
es un imperativo para su comercializacion, el consumidor medio
le atribuye, en primer lugar, una mera funcién de envasado. Una
marca tridimensional constituida por un envase sélo es distinti-
va si permite al consumidor medio de tal producto, normalmente
informado y razonablemente atento y perspicaz, distinguir el pro-
ducto de que se trate de los de otras empresas, sin proceder a un
andlisis 0 a una comparacién y sin prestar especial atencion [...]».*°

¥ Tribunal General de la Comunicad Europea. The Coca-Cola Company v. Oficina

de Armonizacién del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (oami), del 24
de febrero de 2016, T-411/14, disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/document/
document_print.jsf’doclang=ES&text=&pagelndex=0&part=1&mode=DOC&docid=
174563&occ=first&dir=0&cid=769289>.

30 Ibidem. Parrafo No. 38. Hace referencia: [sentencias de 12 de febrero de 2004,
Henkel, C-218/01, Rec, EU:C:2004:88, apartado 53, disponible en: <http://curia.
europa.eu/juris/document/document.jsf’docid=48914&doclang=ES> y de 29 de
abril de 2004, Eurocermex/oam1 (Forma de una botella de cerveza), T-399/02, Rec,
EU:T:2004:120, apartado 24], disponible en: <https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/
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— El signo solicitado fue apreciado por el tribunal tanto en su con-
junto como realizando un anilisis detenido sobre cada uno de
los diferentes elementos que lo componen, segin la descripcién
propuesta de la botella, asf:*!

— Parte baja. Entendié el tribunal que las variaciones que pre-
sentd atn no la hacian distintiva de entre otras botellas que
aparecen en el mercado.

— Parte central. En esta parte que se presenté levemente cur-
vada el tribunal tampoco encontré caracteristicas impor-
tantes que la hicieran distintiva ni indicadora de origen
empresarial, consideré que simplemente es el lugar donde
en condiciones comerciales normales se incluye la etiqueta
con informaciones para el consumidor tanto respecto de la
marca como del producto y su envase.

— Parte superior. Compuesta por un embudo levemente
abombado en el cuello, tal y como se consideré que gene-
ralmente se presentan las botellas en el mercado, asi que
ain reconociéndole cierta originalidad, segin el tribunal
no logroé ser diferente de los criterios y las usanzas del sector.

A partir de dicho anilisis, el tribunal concluyé que el signo solicita-
do era una marca compleja formada por una combinacién de elemen-
tos que de manera individual carecen de distintividad, pues pueden ser
ordinariamente utilizados en el comercio respecto de los productos a
que se refiere la solicitud, entonces en general carece de caracter dis-
tintivo en relacién con tales productos.

— Se estableci6é que la marca solicitada no result6 evidentemente
diferenciable de la marca de la que se supone que formarfa parte

documents/10181/48202/T_399_02.htm1420633664168/e6379616-e1bc-4d52-8501-
96d917571cde>.
31 Ibidem. Ver parrafos 45-47.
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ni de las marcas de otros fabricantes, pues era solo una variante
de la forma y del envase de los productos para los que pretendié
proteccién que no admitiria que el piblico distinguiera y reco-
nociera los productos que protegia de aquellos de otras empresas.

Kit Kat*

— En el afio 2010, la Société des Produits Nestlé, S.A. (en adelante
Nestlé) solicité por ante la Oficina de Marcas del Reino Unido,
el registro como marca tridimensional de un signo conformado
por un barquillo cubierto de chocolate compuesto por cuatro ba-
rritas, para proteger productos dentro de la clase 30 de la Clasifi-
cacién Internacional de Productos y Servicios, asi:*’

— La solicitud fue en principio admitida a registro por la oficina de
marcas pero luego fue denegada como resultado de una oposicién
interpuesta por Cadbury UK Ltd. (en adelante Cadbury), en la
cual el examinador inglés estimé que la forma para la que se ha-
bia solicitado el registro tenfa tres caracteristicas, la primera se
corresponde con la prohibicion establecida de negar el registro
de las marcas que resulten de la propia naturaleza del producto,

32 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intelectual Property

(Reino Unido). Société des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd [2016] EWHC 50
(Ch), del 20 de enero de 2016. Caso No: CH/2014/0392, CH/2013/0394, disponible en:
<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2016/50.html>.

3 Productos protegidos: «Chocolate, productos de confiterfa elaborados con chocolate,
productos de chocolate, confiterfa, preparaciones a base de chocolate, productos de
panaderia, pastelerfa, galletas, galletas cubiertas de chocolate, galletas de barquillo
cubiertas de chocolate, pasteles, cookies, barquillos».
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la segunda y tercera por su parte las consideré necesarias para
conseguir un resultado técnico, a saber:**

— «l.- La forma de tableta rectangular de la marca, tal como
aparece en la solicitud [...]». Estableciendo que la forma de
la marca resulta de la naturaleza misma como se presentan
las barras de chocolate moldeadas;

— «2.- la presencia, posicién y profundidad de las hendiduras
dispuestas longitudinalmente a lo largo de la tableta [...]».
Indic6 que las ranuras de rotura sirven para que el consumi-
dor pueda partir la barra en lo que llamé «dedos desmonta-
bles», lo que constituye un resultado técnico;

— «3.- el nimero de dichas hendiduras, que, junto con la an-
chura de la tableta, determinan el nimero de “barritas”».
Entendié que la cantidad de hendiduras sirve para que el
consumidor corte la porcién deseada de chocolate, consi-
derado resultado técnico.

Concluy6 denegando la marca (excepto en relaciéon con pasteles
y pasteleria), por haber considerado que resultaba funcional, por tan-
to carecia del cardcter distintivo requerido para su registro y tampoco
habia logrado probar a través de los resultados de encuestas sometidos
haberlo adquirido mediante el uso.

— Nestlé interpuso un recurso por ante la High Court of Justice
(England and Wales), Chancery Division, Intellectual Proper-
ty,”> argumentando que su marca no consistia exclusivamente en
la forma impuesta por la naturaleza del producto ni en la forma

3 Caracterfsticas, ver parrafo 66, argumentos explicativos, ver parrafos 67 y siguientes,
decisién sobre oposicién presentada ante la oficina de marcas del Reino Unido: Société des
Produits Nestlé SA v. IPO uk, Case C 257/13 del 20 de junio del afio 2013 disponible en:
<https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results/025713.pdf>.

35 Nombre original en inglés traducido al espafiol como: Tribunal Superior de Justicia
del Reino Unido.
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necesaria para obtencién de un resultado técnico y que ademds
habfa adquirido distintividad en el tiempo a través del uso en el
comercio. Por su parte, Cadbury someti6 recurso invocando que
la marca en cuestién no tenfa cardcter distintivo respecto de los
productos: pasteles y pasteleria.

— La High Court of Justice decidi6 suspender el proceso y remitié
el conflicto al Tribunal de Justicia de la Unién Europea, al que
sometié tres cuestiones prejudiciales cuya respuesta darfa luz al
asunto.

— El Tribunal de Justicia de la Unién Europea fall6 mediante sen-
tencia del 16 de septiembre del afio 2015, respondiendo lo que
resumimos asi:

1. El carécter distintivo por el uso de una marca debe ser de-
mostrado respecto de la marca por si misma, independien-
temente de que se haya usado como parte de otra marca o
en combinacién con ella.’?

2. Las prohibiciones a registro son cada una independiente de
las otras, asi que si una sola de ellas aplica plenamente, la
marca deviene en irregistrable.*®

3. La prohibicién que establece la normativa «se refiere ex-
presamente a la forma del producto necesaria para obtener
un resultado técnico sin evocar el procedimiento de fabri-
cacion de dicho producto»,” hace referencia inicamente al
modo en que funciona el producto y no al modo en que se
fabrica, que al consumidor le importa poco. De manera que

3¢ Tribunal de Justicia de la Unién Europea. Procedimiento Prejudicial en el caso

Societé des Produits Nestlé, S.A. y Cadbury UK Ltd. En el Asunto C-215/14, de fecha
16 de septiembre de 2015, disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/document/
document.jsf’text=&docid=167821&pagelndex=0&doclang=ES&mode=
[st&dir=&occ=first&part=1&cid=5377>.

37 Ibidem. Ver pérrafo 67.

3% Ibidem. Ver parrafos 46 y 47.

3 Ibidem. Parrafo 53.
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nadie pueda tener un monopolio sobre soluciones técnicas
que puedan también encontrarse en los competidores.

— La Suprema Corte de Justicia de Inglaterra analizé las respuestas
recibidas y considerando también sus propias conclusiones sobre
las caracteristicas del signo cuyo registro se solicité, finalmente
rechazé el recurso mediante sentencia referida del 20 de enero
del afio 2016.

— Nestlé recurrié la decision del Tribunal Superior de Justicia de
Inglaterra y Gales (High Court of Justice) por ante la Corte de
Apelacion del Reino Unido, que mediante sentencia del 17 de
mayo del afio 2017, manteniendo el criterio de los tribunales an-
teriores, decidié que la forma tridimensional de la barra de cho-
colate Kit Kat no puede ser registrada como marca en el Reino
Unido, pues estimé que no tiene cardcter distintivo intrinseco
por si sola ni provee al consumidor una indicacién de origen del
producto.

Nestlé manifestd en los medios de comunicacién su decepcion res-
pecto de la decisién de la Corte de Apelacién, pues consideraba que la
forma tridimensional del Kit Kat es lo suficientemente distintiva como
para resultar legalmente protegida como marca en el Reino Unido,
vale decir que, no estando satisfecha, Nestlé podria atn recurrir la de-
cisién descrita ante la Suprema Corte del Reino Unido.

b) Signos que consistan de formas que den una ventaja funcional o técnica
al producto o al servicio al cual se apliquen;

Se trata de formas que al final representan para el producto o ser-
vicio objeto de proteccién una ventaja funcional o técnica, caso en el
cual es necesario buscar otros vehiculos de proteccion juridica como po-
drfan ser en principio las patentes o los disefios industriales, que conce-
den derechos de exclusividad temporalmente limitados de manera que
al extinguirse, su objeto de proteccién pase al dominio publico para ser
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utilizado libremente por los terceros y de esta manera ademds se motive
la investigacién respecto de la mejora que las mismas aportan.

Asi debe ser porque proteger como marca tridimensional las formas
que confieren una mejora funcional o evolucién tecnoldgica conlleva-
ria la concesion de derechos de exclusividad ilimitados en el tiempo
y, por tanto, la exclusion total a terceros de utilizar esas ventajas para
competir eficientemente en el mercado, aun a pesar de encontrarse en
algunos casos en el dominio publico por extincién de otros derechos.

Entre estas formas podemos mencionar las que aportan a lo que se
aplican comodidad, ahorro en costos, mayor rendimiento o una mejora
en su administracién, como pudiera ser, por ejemplo, la forma de la
manguera indispensable para introducir de manera conveniente com-
bustible en un vehiculo de motor.

Decisiones relevantes

A continuacién presentamos casos representativos en los que se
evaldan formas a partir de esta prohibicion.

El divertido cubo de Rubik*°
Antecedentes
En el afio 1999, la oami*! (en adelante EutPo) registrd a solicitud de

Seven Towns la marca tridimensional comunitaria dentro de la clase
No. 28 de la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios con-

% Tribunal de Justicia de la Comunicad Europea (Sala Primera). Simba Toys GmbH & Co.
KG v. Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (Euiro) y Seven Towns Ltd.
(interviniente) C-30/15 P, de fecha 10 de noviembre de 2016, disponible en: <http://curia.
europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185244&pagelndex=0&doclang=
ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=201610>.

# Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), que a partir
del 23 de marzo de 2016 pasé a llamarse Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién
Europea (siglas en inglés: EUIPO)
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tenida en el Arreglo de Niza para «rompecabezas tridimensionales»,
que consiste en la siguiente forma cibica cuadriculada:

En el afio 2006, Simba Toys GmbH & Co. (en adelante Simba
Toys), presentd ante la Eutro correspondiente solicitud de nulidad de
dicha marca tridimensional invocando que incorporaba como solucién
técnica su capacidad de rotacién y que dicha solucién solo podia prote-
gerse a través de una patente, no mediante una marca.

La Divisién de Anulacién de la gutro desestimé su solicitud en
2008, por lo que Simba Toys apelé ante la EuIPO ese mismo afio, con
el fin de obtener la anulacién de la referida resolucion, recurso que
también fue desestimado por la Segunda Sala de Recurso, confirmando
la resolucién recurrida. Entonces Simba Toys interpuso un recurso de
anulacién en el afio 2009 ante el Tribunal General de la Unién Euro-
pea, solicitando la nulidad de la resolucién confirmada, sin embargo,
dicho recurso fue desestimado por infundado mediante sentencia del
afo 2014,* pues el Tribunal consideré que las caracteristicas de la for-
ma cubica controvertida no afiadfan un resultado técnico que impidie-
ra su registro como marca. En particular, el Tribunal General declar6
que la capacidad de rotacién del «Cubo de Rubik» no resulta de sus ca-
racteristicas (las lineas negras como tales, ni la estructura cuadriculada
que figura en cada una de las caras de la forma), sino de un mecanismo
interno invisible del cubo que no puede verse en las representaciones

4 Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 25 de noviembre de 2014, Simba
Toys GmbH & Co. KG/OHMI (T-450/09, véase también CP 158/14), disponible en:
<http://curia.europa.eufjuris/{document/document.jsf’text=&docid=160043&pagelndex=
0&doclang=ES&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&cid=662949>.
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graficas de la marca y que no constituye una caracteristica esencial.®

Entonces la marca solicitada fue considerada como «[...] intrinseca-
mente distintiva y que no es descriptiva de los productos para los que
solicito registro».*

En el afio 2015 Simba Toys interpuso entonces por ante el Tribunal
de Justicia de la Unién Europea un recurso de casacién contra la sen-
tencia del Tribunal General, alegando seis motivos, el primero relativo
a una supuesto violacién de la normativa que deniega el registro de
signos compuestos de manera exclusiva por la forma de producto nece-
saria para conseguir un resultado técnico.*

Seven Towns y la EuTPO solicitaron desestimar dicho motivo de ca-
sacion por carecer de fundamento.

En fecha posterior, Seven Towns solicité al Tribunal una reapertura
de la fase oral del procedimiento para debatir hechos y argumentos
pendientes. Esta solicitud fue rechazada porque el juez considerd que
disponia de toda la informacién necesaria para pronunciarse.

Decisién

El Tribunal de Justicia decidié sobre el primer motivo de casacién
sin necesidad de revisar el resto de sus alegatos ni ninguno de los otros
motivos del recurso, anulando la sentencia del Tribunal General y la
resolucion de la EutPo que confirmaban el registro de la forma contro-
vertida como marca, anulando en consecuencia la marca tridimensio-
nal que consiste en la forma de «Cubo de Rubik».

El Tribunal estableci6é que los motivos de denegacién de la norma-
tiva deben interpretarse teniendo en cuenta el interés general de cada
uno, pues la prohibicién en cuestién busca evitar que se confiera un
monopolio a favor de una empresa sobre soluciones técnicas o sobre
caracteristicas de uso de un producto.

# Tbidem. Ver pérrafo 58.
#  Ibidem. Citado en el parrafo 140.
# Tbidem. Ver parrafo 24.
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Indicé que la correcta aplicacion de la normativa conlleva que du-
rante el examen «se identifiquen debidamente las caracteristicas esen-
ciales del signo tridimensional controvertido»* (que se refieren a sus
elementos mds importantes) y luego se analice si estas responden a una
funcién técnica del producto.

En el caso de la especie, el Tribunal estuvo de acuerdo con las afir-
maciones de las instancias anteriores respecto de que las caracteristicas
esenciales del signo en cuestién son «el cubo y la estructura cuadricu-
lada que figura en cada una de sus caras»,*” sin embargo, establecié que
para analizar la funcionalidad de un signo conformado por la forma de
un producto concreto, deben evaluarse las caracteristicas esenciales a
partir de la funcién técnica del producto de que se trate, asi que con-
sider6 que el Tribunal General debi6 definir la funcién técnica de los
rompecabezas tridimensionales y considerarla al evaluar la funcionali-
dad de las caracteristicas esenciales del signo.*

Conteste con lo declarado por el Tribunal General, el Tribunal de
Justicia afirmé que para realizar dicho anilisis de la funcionalidad de
las caracteristicas esenciales del signo en cuestién era necesario partir
de la forma en que aparecia en su representacion gréfica, pero estimé
que este proceso debfa completarse considerando ademds otros elemen-
tos e informaciones adicionales ttiles (segin jurisprudencia del pro-
pio Tribunal de Justicia), en este caso, relacionados con la funcién del
producto,* como la capacidad de rotacién de sus elementos individua-
les; incluso, el Tribunal refiere que las autoridades no habrian podido
completar anilisis del signo de que se trata sin haber tenido acceso a
informaciones adicionales del producto, con lo cual, la sentencia recu-
rrida pone de manifiesto que el Tribunal General interpreté de manera
muy limitada los criterios de valoracién de la normativa.

% Tbidem. Citado en el parrafo 40.
# Tbidem. Citado en el parrafo 41.
# Tbidem. Ver parrafos 46 y 47.

#  Ibidem. Ver pérrafo 48.
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El mismo hecho de que la propia solicitud fue sometida en general
para «rompecabezas tridimensionales», sin limitarse solamente a los
que tienen capacidad de rotacién, es motivo para que se considerase la
funcion técnica del producto, pues el Tribunal estimé que lo contra-
rio hubiera podrido conllevar que su titular extendiera la protecciéon
marcaria en detrimento de todos los fabricantes de todo tipo de rom-
pecabezas tridimensionales en forma de cubo, independientemente de
su funcionamiento.

C. El bloque rojo de Lego°
Antecedentes

En 1996, Kirkbi A/S (luego Lego Juris A/S y en adelante Lego) pre-
senté una solicitud de registro de marca comunitaria ante la oami, de
su bloque rojo para proteger «juegos, juguetes», dentro de la Clase 28
de la Clasificacién Internacional contenida en el Arreglo de Niza, asi:

A pesar de la intencién original de rechazo, la marca fue finalmente
registrada en el afio 1999, por considerar que dicho signo habfa adqui-
rido cardcter distintivo en la Unién Europea y que, ademds, no estaba
conformado solamente por la forma del producto necesaria para conse-
guir un resultado técnico.

5 Tribunal de Justicia de la Unién Europea. Lego Juris v. Oficina de Armonizacién
del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) oam1 y Mega Brands (interviniente)
(Bloque de Lego rojo) (T-270/06, Rec. p. [1-3117, de fecha 14 de septiembre de 2010,
disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130
d6bf7b209315e843d3988eb882fa399958.e34Kaxilc3eQc40LaxqMbN4PahyRe0?
text=&docid=82838&pagelndex=0&doclang=es&mode=1st&dir=&occ=first&part=
1&cid=38847>.
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Dos dias después del registro, Ritvik Holdings Inc. (luego Mega
Brands Inc.) solicité la nulidad de dicha marca alegando que se hallaba
en contradiccién con los motivos de denegacién absolutos que estable-
ce la normativa, es asi como en el afio 2004 la Divisién de Anulaciones
de la oamr declaré la nulidad de la marca por considerar que la misma
«estaba compuesta exclusivamente por la forma del producto necesaria
para la obtencién de un resultado técnico».’!

En el mismo afio, Lego apeld la resolucién de la Divisién de Anula-
cion y la Gran Sala de Recurso de la oami lo desestimé por infundado,
pues entendié que se cumplian todos los requisitos de denegacién que
contempla la norma, estableciendo que simples sondeos de opinién o
estudios de mercado no podian evitar el rechazo de la marca porque la
prueba del caricter distintivo adquirido por el uso no puede despojar a
un signo de su carécter funcional e indicando, ademds, que una forma
con caracteristicas esenciales que revelen una funcién técnica no que-
da exenta de la prohibicién de registro cuando contenga un elemen-
to arbitrario de poca relevancia, como lo es un color, mucho menos
cuando, como en el caso de la especie, el signo ha sido o es objeto
de una patente, pues esto pone de manifiesto que las caracteristicas
que divulga o reivindica son entonces funcionales;* «El propio titular
admiti6 ante la Sala que las patentes antes mencionadas describen los
elementos funcionales del bloque Lego y que la existencia de [las pro-
yecciones] es necesaria para que los bloques de juguete [...] apilables
cumplan su funcién».”

Apoyada en el andlisis de las patentes anteriores de Lego que realizd
la Divisién de Anulacién de la oami, la Gran Sala confirmé sus conclu-
siones de dicha Divisién, segin las que consideraba que las caracteris-
ticas del bloque Lego son las que se presentan a continuacién y que las
mismas cumplen funciones técnicas especificas que tienen que ver con

1 Ibidem. Citado en el parrafo 12.

52 Ibidem. Ver parrafos 15y 17.

3 ]bidem. Ndmero 45 citado en el parrafo 18, basado en el andlisis realizado por la
Divisién de Anulacién de las patentes anteriores de la recurrente.
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la capacidad de agarre, fijacién, conexién con otros bloques y tamafio
correcto para ser manejado por la mano de un nifio, a saber:*

— las (proyecciones en la parte superior del bloque);
— las proyecciones (en el interior del bloque);

— lados;

— bordes huecos;

— forma general.

Es asi como ratific6 lo que también antes habfa establecido la Di-
vision de Anulacién, respecto del hecho de que las caracteristicas del
bloque Lego buscaban cumplir una funcién utilitaria (el mecanismo de
interconexién requerido para que el bloque fuera manipulado por los
nifios) y no identificarlo del resto de los bloques de juguete del mercado,
entonces como cada una de sus partes eran necesarias para la obtencion
de un resultado técnico,” el bloque Lego resultaba completamente fun-
cional, establecié que: «las caracteristicas funcionales esenciales de la
forma [...] pueden atribuirse inicamente al resultado técnico».%

En el afo 2006, Lego interpuso un recurso de anulacién de la re-
solucion referida por ante el Tribunal de Primera instancia,’” alegando
interpretacion errénea de la normativa y apreciacién errénea del obje-
to de la marca solicitada.

Se reclamé que la Gran Sala habfa interpretado de forma incorrecta
los términos «exclusivamente» y «necesaria» de la norma. El Tribunal
indico que el término «exclusivamente» se refiere a que la negacion a
registro se aplica solamente cuando todas las caracteristicas esenciales
de la forma responden a un resultado técnico, sin importar que tenga

% Ibidem. Ntimero 54 citado en el parrafo 18.

Ibidem. Ver niimero 62 citado en el parrafo 18.

Ibidem. Citado en el nimero 63, parrafo 18 (hace referencia a la sentencia
Remington / Philips C-299/99, Rec. p. 1-5475, parrafo 83, disponible en <http://
curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf7text=&docid=47423&pagelndex=0&doclang=
ES&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&cid=735441>.

57 Actual Tribunal General de la Unién Europea, como ya se ha dicho.

55
56
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caracteristicas no esenciales sin funcién técnica, y que el término «ne-
cesaria» se refiere a la condicién de que la forma en cuestién permi-
ta obtener un resultado técnico sin importar que el mismo pueda ser
obtenido a través de otras formas®® que incorporen la misma solucién
técnica u otra.

La presunta apreciacién errénea de la marca fue desestimada por el
Tribunal estableciendo® que, primero: al contrario de lo que establece
la parte recurrente, la determinacion de las caracteristicas esenciales
del bloque Lego no debia hacerse de manera subjetiva a partir de la
percepcion de los consumidores, porque podrian no tener la capacidad
requerida para analizar luego la funcionalidad de dichas caracteristicas
esenciales, sino que dicha determinacién debfa hacerse de manera ob-
jetiva desde su representacion gréfica y de la descripcién sometida al
momento del registro; segundo: habiendo considerado que la Gran Sala
de Recurso de la oamr identific6 correctamente todas las caracteristicas
esenciales de la forma, no resultaba ilegal y, por tanto, nada impedia
que esa Gran Sala tuviera en cuenta para analizar la funcionalidad de
dichas caracteristicas esenciales tanto los elementos visibles del bloque
Lego como aquellos invisibles (por ejemplo, la cara inferior hueca y
sus proyecciones secundarias) y pruebas de cualquier otra naturaleza
como en el caso de la especie resultaron ser las patentes anteriores del
solicitante de la marca, entre otras.

Lego interpuso correspondiente recurso de casacion contra la deci-
sién del Tribunal de Primera Instancia, alegando un motivo tnico que
se divide a la vez en tres submotivos que veremos mas adelante.

Decisién

El Tribunal de Justicia desestimé el recurso de casacién.

5 Numeros 37-40 (consideraciones del Tribunal de Primera Instancia), citados en el
parrafo 22. Tribunal de Justicia de la Unién Europea. Lego Juris v. Oficina de Armonizacién
del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) oami y Mega Brands (bloque de Lego
rojo) (T-270/06), Rec. p. II-3117, de fecha 14 de septiembre de 2010.

5 Ibidem. Parrafo 25 (consideraciones del Tribunal de Primera Instancia).
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Submotivos:
1. Interpretacién errénea del objeto y alcance del motivo de denega-

cién a registro. Desestimado. Consideraciones del Tribunal de Justicia:*®

— El Tribunal de Justicia no discuti6 el hecho de que la forma del

bloque Lego haya adquirido distintividad con el uso, razén por
la cual se distingue de aquellos de otro origen, sin embargo,
coincidié con todas las instancias anteriores en que la forma era
irregistrable como marca, toda vez que la norma es especifica al
establecer que se debe denegar el registro de los signos formados
exclusivamente por la forma del producto necesaria para lograr
un resultado técnico. Indica que el interés de esta prohibicién
consiste en evitar el otorgamiento a favor de una empresa de un
monopolio sobre soluciones técnicas o caracteristicas de uso de
un producto, sobre todo en casos en que la solucién fue previa-
mente protegida mediante una patente, de manera que la marca
registrada posteriormente a la expiracion de la patente reducirfa
de manera perpetua el uso de la misma solucién técnica y asi una
cantidad de formas alternativas para obtener el mismo resultado
técnico devendrian en inutilizables para los competidores, con lo
cual no podrian comercializar formas que aun no siendo similares
s resultaran interesantes para el consumidor desde el punto de
vista funcional.

Insistio en que las soluciones solo deben protegerse por tiempo
limitado para que luego pasen al dominio publico y puedan ser
libremente utilizadas por terceros.

La sentencia confirma que los términos «exclusivamente» y «ne-
cesaria» de la normativa comunitaria que fueron cuestionados en
el recurso, garantizan que debe negarse el registro de las formas
tinicamente cuando incorporan una solucién técnica que limi-
tarfa a otras empresas la utilizacién de dicha solucién (referido

60
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a todas las caracteristicas esenciales de la forma), con lo cual no
podrd denegarse el registro cuando la forma del producto incor-
pore un elemento no funcional importante, como un elemento
decorativo o de fantasia que tenga un papel importante en dicha
forma.

El Tribunal considera que la prohibicién de registrar formas que
comporten en si un resultado técnico se aplica aunque existan
otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico,
sobre todo en el caso de la especie en que luego del examen ha
quedado establecido por las autoridades pertinentes que la solu-
cion incorporada al bloque Lego es la técnicamente preferible
para la categorfa de productos de que se trata,’! que ademds no
incluye elementos no funcionales importantes, asi que al contra-
rio de lo que establece la otra parte, el registro como marca de
una forma bajo estas condiciones afecta la disponibilidad, respec-
to de los competidores, de comercializar formas que incorporen
la misma solucién técnica que contiene.

2. Aplicacién de criterios incorrectos en cuanto a la determinacion

de las caracteristicas esenciales de una forma de producto,® y

3. Relativo a la aplicacién de criterios incorrectos de funcionalidad.

Desestimado. Consideraciones de las partes y del Tribunal.®® Desesti-

mados. Consideraciones del Tribunal de Justicia:

— El Tribunal consideré que la identificacion de las caracteristicas

esenciales de una forma debe hacerse caso por caso, pero sin una
regla general en cuanto al orden, puede practicarse ya sea reali-
zando una visién general o mediante un andlisis detenido de cada
uno de sus elementos, teniendo en cuenta informaciones utiles
como peritajes y derechos de propiedad intelectual anteriores.

61
62
63

Ibidem. Ver pérrafo 60.
Ibidem. Ver parrafos 62-78.
Ibidem. Ver pérrafos 78-86.
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Luego procede comprobar si todas esas caracteristicas invalidan
una funcién técnica del producto. En el caso en cuestion, ya la
Gran Sala de Recurso determiné que el elemento m4s importante
de la forma del bloque Lego lo constituyen las dos filas de proyec-
ciones ubicadas en la parte superior (las cuales forman parte de
las patentes anteriores del solicitante de la marca) y resulta que
ese elemento es requerido para lograr el resultado técnico para el
que ha sido creado el producto, esto es, el ensamblaje de bloques
de juego, resultando que son funcionales todos los elementos de
la forma del bloque Lego, excepto su color rojo.

— Expuso luego que, tal como indica la parte recurrente, la percep-
cién que tenga el consumidor medio del signo puede constituir
un elemento de apreciacién dtil en la determinacién de las ca-
racteristicas esenciales de un signo, pero no serd un elemento
decisivo al aplicar la denegacién que establece la normativa.

— Una vez determinadas las caracteristicas esenciales de un signo
que consiste en la forma de un producto, para analizar la funcio-
nalidad del signo hay que establecer si las mismas responden a
la funcién técnica del producto, a partir de la solicitud sometida
(no de las formas alternativas), las descripciones sometidas vy, tal
como hicieron la Gran Sala de Recurso de la oami y el Tribunal
de Primera Instancia, las patentes anteriores.

— En este mismo orden otro caso de connotacién global co-
nocido respecto de la marca Lego, fue el Popularmente co-
nocido como «El Caso Lego»,* respecto de la demanda por
alegado uso de marca no registrada que estaba ocasionando
confusién en el mercado canadiense.®®

¢ Kirkbi AG and Lego Canada Inc. v. Ritvik Holdings Inc/Gestions Ritvik Inc. (quien
opera en la actualidad como Mega Blocks Inc.), del 17 de noviembre de 2005. Disponible
en: <https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2246/index.do>.

% Todos los grados judiciales desestimaron el recurso de Lego sobre la base de que el
signo «Lego Indicia» estaba excluido de proteccién como marca porque consistia en

caracteristicas puramente funcionales. A pesar de que el juez de juicio encontré que Lego
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3. La distintividad que compite con las formas

El numeral 2 del articulo 73 de la Ley 20-00 contiene una excep-
cién interesante cuando indica que: «No obstante lo previsto en los
incisos ¢), d) y e) del numeral 1), un signo podra ser registrado como
marca, cuando se constatara que por efectos de un uso constante en el
pais, el simbolo ha adquirido en los medios comerciales y ante el publi-
co, suficiente caricter distintivo en calidad de marca con relacién a los
productos o servicios a los cuales se aplica».%

Se trata de la distintividad adquirida o sobrevenida a través del uso,
que en el derecho anglosajén se conoce como significado secundario,®
en virtud del cual el consumidor logra identificar ambos significados al
contemplar un signo y el mismo entonces es capaz de indicar el origen
empresarial de los productos o servicios que protege. El autor Jorge
Otamendi considera que un signo ha adquirido esta condicién cuando
resultando de entrada no registrable como marca por sus caracteris-
ticas, su uso intenso hace que adquiera dos significados: el primario,
que es el que le es propio, y el secundario, que es el cardcter distintivo

tenfa la reputacion requerida en el «Lego Indicia» y que habia confusién en el mercado, el
uso de formas puramente funcionales de un producto hace que no tenga derechos como
marca. Todos sostuvieron lo que tanto en Canad4d como Estados Unidos y Europa se
conoce como la doctrina de la funcionalidad (respecto de la negacién al registro de marcas
constituidas por formas de productos que resultan funcionales), considerando que se
aplicaba a todas las marcas, registradas o no registradas. La Suprema Corte de Justicia de
Canada agreg6 que se imponia distinguir en este caso entre patentes y marcas de fabrica o
de comercio, para buscar la proteccién adecuada a los derechos de propiedad intelectual,
indicando que las patentes protegen productos y procesos, mientras que la marca se enfoca
en la distintividad del producto en si.

% Letras referidas: ¢) Consistan exclusivamente en un signo o una indicacién que pueda
servir en el comercio para calificar o para describir alguna caracteristica de los productos o
de los servicios de que se trate; d) Consistan exclusivamente en un signo o una indicacién
que, en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del pafs, sea la designacién genérica,
comin o usual de los productos o servicios de que se trate, o sea el nombre cientifico
o técnico de un producto o servicio, como para diferenciarlos de los mismos productos
o servicios andlogos o semejantes; y e) Consistan de un simple color aisladamente
considerado.

67 Traduccién del término secondary meaning.
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que hace del signo una marca® que, agregamos nosotros, identifica un
producto o servicio particular.

Asf las cosas, un signo en principio irregistrable porque entra en las
prohibiciones absolutas referidas (letras ¢, d y e) del articulo 73, puede
convertirse en registrable pues el uso intenso a través de su difusién en
el mercado hace que lo que se consideraba en principio descriptivo,
genérico o un simple color aislado, adquiera luego por efecto del uso
entre el pablico consumidor interesado (aquellos que usan los produc-
tos o servicios que el signo desea proteger) caracter distintivo que le
otorga una nueva significacién y lo hace reconocer como una marca.

Por su parte, Carlos Fernandez-Névoa ha establecido que al evaluar
la distintividad sobrevenida® deberd demostrarse que: el uso intenso
del signo en el tiempo (realizado por su titular, un titular anterior o
incluso varias empresas pertenecientes a un mismo grupo), la cuota de
mercado poseida por los productos o servicios que identifica (definida
por la totalidad de las ventas realizadas en un tiempo determinado),
la importancia de las inversiones hechas para promocionarlo median-
te los diversos medios de comunicacién (prensa, radio, television y la
red del Internet), las declaraciones de las Camaras de Comercio y los
sondeos de opinién (si se realizan) impiden que los sectores interesa-
dos asocien el signo con la procedencia empresarial de los productos o
servicios de que se trata.”

De la lectura del numeral 2 a que nos referimos se desprende que
solamente las prohibiciones contenidas en las letras ¢, d y e podrén ser

¢ OtaMENDI, Jorge: Derecho de marcas. LexisNexis-Abeledo-Perrot, 2003. Ver pag. 45.

El autor parte de los factores que enuncia la Sentencia del Tribunal de Justicia, de
fecha 4 de mayo de 1999, que en su parrafo 51 dictaminé lo siguiente: «Para apreciar el
caracter distintivo de la marca que es objeto de una solicitud de registro, puede tomarse
en consideracién, asimismo, la cuota de mercado poseida por la marca, la intensidad, la
extension geografica y la duracién del uso de la marca, la importancia de las promociones
hechas por la empresa para promocionarla, la proporcién de los sectores interesados que
identifican el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias
a la marca, asi como las declaraciones de Camaras de Comercio e Industria o de otras
asociaciones profesionales». Citada en FERNANDEZ-N6voa, Carlos, ob. cit., pag. 206.

" Ibidem. Ver pags. 203-209.
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superadas cuando el solicitante del signo demuestre haber adquirido
la distintividad requerida como consecuencia de su uso en el tiempo
respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica y en conse-
cuencia que dicha excepcién no se aplica a las letras a y b, numeral
1 de dicho articulo, esto es, a las formas usuales de los productos o
servicios que identifican, las impuestas por la naturaleza y aquellas que
representan una ventaja funcional o técnica, que nunca podran adqui-
rir distintividad adquirida o sobrevenida y, en consecuencia, nunca po-
dran ser registradas como marcas. La falta de distintividad de los signos
que entran en estas prohibiciones es insubsanable, aunque con el uso
en el tiempo hayan adquirido cierto reconocimiento por el consumidor
como indicadores de origen empresarial porque esta prohibicion tiene
como fin garantizar la competencia mediante la libre disponibilidad
de ciertas formas. Se trata de la aplicacién de lo que se conoce como
doctrina de la funcionalidad.™

La préctica judicial dominicana no parece tener un criterio estable-
cido respecto del contenido de esta excepcidén; el mismo existe en gene-
ral a nivel internacional y como veremos a continuacién se aplica por
los tribunales extranjeros de forma un tanto imprecisa; pareciera que en
ciertas jurisdicciones se admite que algunas formas habituales, impuestas
por la naturaleza o que conllevan un resultado técnico, se conviertan en
genéricas y/o descriptivas, pudiendo ser reconocidas por las autoridades
al final como marcas por entrar dentro de las excepciones que permiten
su registro en ocasién de haber adquirido distintividad sobrevenida. De
entre las decisiones analizadas en el presente estudio, aquellas que consi-
deraron este aspecto tienen como elemento en comtn el requerimiento
de que la distintividad asf adquirida debe ser fehacientemente probada
entre el publico consumidor que usa los productos o servicios que desea
proteger la marca o aquellos que le resultan semejantes.

' NuRez-RocHa, Herndn: «La distintividad sobrevenida de las marcas tridimensionales»,

Anuario Facultad de Derecho, Universidad de Alcal4 II (2009) 551-570. Ver pag. 556.
Disponible en: <http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6455/distintividad_
nunez_AFDUA_2009.pdf’sequence=1>.
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En el caso The Coca-Cola Company v. Oficina de Armonizacion del
Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (0aMi) antes referido,” las
autoridades contemplaron la adquisicién de caracter distintivo por uso
para una marca que consideraron no distintiva por estar constituida de
la forma de un envase (botella) usual; veamos fragmentos relevantes
de la decisién:

— «También resulta de la jurisprudencia que la adquisicién de un
caracter distintivo por el uso de la marca exige que al menos una
parte significativa del piiblico pertinente identifique gracias a la marca
los productos o los servicios en cuestién como procedentes de una em-
presa determinada [...]» (cursivas mias). (Parrafo 69)

— «Es preciso observar, ademds, que la demandante no ha aportado
casi ninguna prueba de la adquisicién de un carécter distintivo
en relacién con los productos en cuestiéon que no sean bebidas no
alcohdlicas, concretamente, todos los demds productos compren-
didos en la clase 32 y los productos comprendidos en las clases 6
y 21 de la clasificacién de Niza [...]». (Pérrafo 89)

— «Por lo que precede, ninguno de los medios de prueba examinado
por separado basta para demostrar que la marca solicitada haya
adquirido un cardcter distintivo por su uso. De igual modo, el
examen conjunto de los medios de prueba tampoco permite apre-
ciar que asi haya ocurrido. En este sentido, es oportuno recordar
que las encuestas s6lo abarcan una parte de la Unién y que los
otros medios de prueba aportados por la demandante en el pro-
cedimiento administrativo ante la oaAMI no permiten compensar
esa insuficiencia, a causa de sus imprecisiones y discordancias».

(Parrafo 90)

7 Tribunal General de la Comunidad Europea. The Coca-Cola Company v. Oficina

de Armonizacién del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (oami), del 24
de febrero de 2016, T-411/14, disponible en: <http://curia.europa.eufjuris/document/
document_print.jsf’doclang=ES&text=&pagelndex=0&part=1&mode=DOC&docid
=174563&occ=first&dir=0&cid=769289>.
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En el caso también citado de Société des Produits Nestlé S.A. v. Ca-
dbury UK Ltd., el asunto igualmente se pone de manifiesto pues el
tribunal también consideré la posibilidad de que un signo irregistrable
adquiriese distintividad sobrevenida por el uso, en condiciones especi-
ficas como veremos en los siguientes parrafos:

— El Tribunal manifiesta que la sentencia recurrida omitié definir
los «sectores interesados», y aclarar si dicha expresién correspon-
de con el concepto de «proporcion relevante». En el caso de la
especie, el juez estima como necesario que los sectores relevantes
de la sociedad, es decir, aquellos consumidores de los productos
o servicios identificados con la marca, relacionen a los mismos
con el solicitante, asi que fusioné ambos criterios, asi: «En conse-
cuencia, concluyo que, para demostrar que un signo ha adquirido
un caricter distintivo, el solicitante o el titular de la marca debe
demostrar que, en la fecha relevante, una parte significativa de
la clase relevante de personas percibe los productos o servicios
relevantes como originarios de una empresa concreta a causa del
signo en cuestién (en oposicién a cualquier otra marca que pueda
estar presente). (Parrafo 57)

— Teniendo en cuenta que Nestlé logré demostrar el reconocimien-
to de la marca en una proporcién significativa del piablico perti-
nente solamente para los productos de confiteria de chocolate,
pero no que los consumidores hayan llegado a confiar en la forma
para identificar el origen de las mercancias, procedié a denegar
la apelacién, con lo cual se confirma la negativa al registro de la
forma tridimensional Kit Kat, toda vez que se consideré que dicha
marca carece de distintividad sobrevenida (cursivas mias).

B Suprema Corte de Justicia (England & Wales), Chancery Division, Intelectual

Property (Reino Unido). Société des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd [2016]
EWHC 50 (Ch). Decisién de fecha 20 de enero de 2016. Caso No.: CH/2014/0392,
CH/2013/0394, disponible en: <http://www.bailii.org/ew/cases/ EWHC/Ch/2016/50.html>.
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En el caso revisado de Lego Juris/oami — Mega Brands (Bloque de Lego
10j0)’* hizo una apreciacién distinta, pues el tribunal negé de entrada la
posibilidad de registro y por ende de aprovechamiento de la excepcién
dispuesta por la normativa legal referida a la adquisicién de distinti-
vidad, en casos como el de la especie, en que se trate de un signo que
esté conformado por una forma necesaria para obtener un resultado
técnico, como veremos:

— «Por otra parte, el legislador establecié de una manera especial-
mente rigurosa la inaptitud para su registro como marcas de las
formas necesarias para obtener un resultado técnico, en la medida
en que excluyd los motivos de denegacién previstos en el articu-
lo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento n°® 40/94 del 4mbito
de aplicacién de la excepcién establecida en el apartado 3 del
mismo articulo. Por lo tanto, del articulo 7, apartado 3, de dicho
Reglamento se desprende que, aunque una forma de producto ne-
cesaria para obtener un resultado técnico haya adquirido un cardcter
distintivo como consecuencia del uso que se haya hecho de ella, estard
prohibido registrarla como marca [...]» (cursivas mias). (Parrafo 47)

V. CONCLUSION

Las marcas hablan solas, llega el momento en el que solas generan
riquezas, poder, prestigio, entonces tienen vocacién de generar conflic-
to en un mercado cada vez mas ambicioso, razén por la cual se convier-
ten en activos importantes que requieren proteccion juridica.

™ Tribunal de Justicia de la Unién Europea. Lego Juris v. Oficina de Armonizacién del
Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) oam1 y Mega Brands (interviniente) (bloque
de Lego rojo) (T 270/06, Rec. p. I1 3117, de fecha 14 de septiembre de 2010, disponible
en: <http://curia.europa.eu/juris/{document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6bf7b2
09315e843d3988eb882fa399958.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahyRe0?text=
&docid=82838&pagelndex=0&doclang=es&mode=Ist&dir=&occ=first&part=
1&cid=38847>.
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Ahora mas que nunca, el consumidor resulta atraido por las formas,
asi que de entre todas las modalidades de marcas, las tridimensionales
han adquirido con el tiempo significativa relevancia por su gran capa-
cidad de fungir como canales de transmisién de informacién tan im-
portante como lo es, entre otros, el origen empresarial de los productos
y/o servicios que protegen.

De manera general, a nivel internacional se ha trazado la pauta de
establecer un marco juridico para los signos distintivos con vocacién
de convertirse en marcas (incluidos los signos constituidos por formas
tridimensionales), el cual permita su flujo viable y sano en el mercado,
buscando un equilibrio entre el derecho exclusivo que merece el titu-
lar sobre la marca de su propiedad frente al derecho de los terceros de
competir en el mercado con sus productos y/o servicios.

En consonancia con los lineamientos acordados internacional-
mente, la Repiblica Dominicana, en su Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial, establece controles que buscan evitar el establecimiento de
monopolios por tiempo indefinido sobre derechos marcarios a favor de
determinado tipo de signos que amenacen con detener el desarrollo
normal y evolutivo que debe seguir el comercio, y lo hace a través de
prohibiciones a registro de algunos signos como marcas, la mayoria de
las cuales aplican para las formas tridimensionales. Se trata de las pro-
hibiciones relativas, aquellas que tienen su fundamento en el derecho
preexistente de terceros, y las prohibiciones absolutas, que se refieren al
signo como tal.

Debido a su utilidad por excelencia en la evaluacién de signos cons-
tituidos por formas tridimensionales, en esta oportunidad analizamos
las prohibiciones absolutas que les son aplicables, concluyendo que las
formas habituales, aquellas necesarias o que vienen impuestas por la
naturaleza, no pueden constituir marcas porque son muy bdsicas, se
trata precisamente de la forma en que normalmente se presentan los
productos y/o servicios en el mercado y su uso debe quedar a la libre
disposicién del publico en general. Por otro lado, tampoco podra ser re-
gistrada como marca la forma que represente un resultado técnico, pues
constituirfa una verdadera limitacién en el mercado, los consumidores

169



Las marcas 3D, ;cudndo compiten las formas con la distintividad...

no tendrian otras opciones para llegar a un mismo resultado fuera de la
forma que ofrece el titular especifico.

La capacidad de distinguir (distintividad) es una caracteristica
requerida para ser marca y no podrd distinguir un signo que protege
productos iguales al resto o que conlleven en si una ventaja funcional
o técnica a la que deberia poder llegar cualquiera. Cada caso debe
ser evaluado de forma independiente, sin embargo, queda claro que
si lo que se alega como cardcter distintivo coincide con la forma en
que ordinariamente se presenta, aquella que le viene impuesta por la
naturaleza, por cémo funciona la forma o la que inhibe un resultado
técnico, entonces estamos frente a un signo que podra ser protegido
por otra via como las patentes, los modelos de utilidad, los disefios, el
derecho de autor e incluso varias vias a la vez, pero definitivamente
Nno COmMo una marca.

Las prohibiciones a registro de marcas tridimensionales que hemos
analizado en esta oportunidad representan un filtro para que no se re-
gistren deliberadamente marcas que se constituyan en barreras contra
la competencia leal en el mercado.

Los examinadores tienen una tarea ardua en el anilisis de los signos
conformados por formas tridimensionales, porque existe una linea muy
fina que divide dos derechos: el derecho de los titulares y aquel del
consumidor, cuya proteccion la ley impone a las autoridades.

Para que una forma tridimensional sea reconocida como marca, su
titular debe completar la ardua tarea de que ella por si misma sea lo
suficientemente distintiva como para romper la cotidianidad de lo que
aparece en el mercado y, en los casos excepcionales, lograr obtener
esa distintividad a base de su uso mediante pura difusién intensa en el
tiempo entre el piblico consumidor. Lo que se busca es crear un nexo
tal que, con o sin aditivos de ninguna especie, el publico identifique el
signo y reconozca inevitablemente su procedencia empresarial.

A veces un signo resulta evidentemente no registrable, pues se en-
cuentra vetado por ser considerado descriptivo, genérico o un color
aisladamente, en el caso dominicano la propia ley contiene la excep-
cién al principio de la irregistrabilidad de esos signos, indicando que lo
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Gnico que harfa que tal prohibicién desaparezca serfa la distintividad
adquirida por el uso, técnicamente se llama distintividad sobrevenida, se
trata de probar fehacientemente que el consumidor llega a distinguir,
esto es, que diferencia la marca per se con solo ver la forma sin que con-
tenga adjunto una marca denominativa, una etiqueta, logo ni nombre
del fabricante, como consecuencia de su uso intenso en el tiempo, lo
cual genera la distintividad requerida para convertir el signo en marca,
dificil por demads, toda vez que al final de cuentas hay que probar que el
signo ha adquirido para el consumidor un nuevo y segundo significado
que le da fuerza de marca en las usanzas comerciales.
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