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_ Si bien ese asunto aun no se ha
Con el mundo experimentando un resuelto, Facebook gasté $ 60 millones

auge en las solicitudes de registro para comprar el nombre de otro meta,
de marcas, quedan menos esta vez Metabank .

palabras comunes sin oposicion

para los negocios. Entonces, Sin embargo, la base de datos World IP
¢cdmo  deberian  las  empresas sugiere que existen mas de 500 marcas
forjar su marca unica utilizando comerciales activas relacionadas con
marcas registradas? la informatica que también usan Meta
en el nombre, algunas de las cuales
datan de la década de 1990.

Cuando Facebook lanz6 su nueva
empresa Meta, a fines de 2021, estaba
lejos de ser la primera empresa
tecnolégica en usar una variacion de
ese nombre.

Amplie la busqueda a otras clases y
vera unas 4000 marcas Meta activas, la
mayoria registradas mucho antes de
que Facebook decidiera que necesitaba
una actualizacion de la marca.

En cuestion de dias, una pequena
empresa de tecnologia que habia
registrado el nombre unos meses antes,
se quejo de que Facebook habia
"cometido una infraccion de marca
registrada” y, después de rechazar una
oferta inicial para vender el nombre,
inicio acciones legales contra el gigante
tecnologico.

La historia de Meta resume un desafio
clave para los abogados de propiedad
intelectual y marcas registradas, y las
empresas para las que trabajan:
simplemente nos estamos quedando
sin palabras.
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En todo el mundo, los registros de
marcas activas crecieron un 11 % en

Pero los expertos de Baker Tilly dicen
que el mercado de palabras reales que
pueden ser registradas esta cada vez

“Es un desafio encontrar una marca
que sea libre de usar y de registrar,

en sectores

dice Jane Kennedy,

mundo esta abogada de marcas registradas del

de marcas registradas presentadas a
través

la

que representa un aumento del 23 % con  ;|ientes”
respecto a 2019.

Las oposiciones a las solicitudes de  mychos clientes
marcas registradas también alcanzaron

bufete de abogados britanico Freeths,
parte de la red Baker Tilly International.

: Oficina Europea de ¢ he notado recientemente al realizar
Propiedad Intelectual (EUIPO) en 202,10 pysquedas  de

autorizacion para

“Es un desafio al que se enfrentan

si quieren usar

palabras estandar en inglés, entonces

un maximo histérico en 2021, con es cuando vemos palabras creativas y
alrededor de 20 000 presentadas ante la acufadas”.

EUIPO.

19.3%

8,345,757



"Es un desafio al que se enfrentan
muchos clientes si quieren usar
palabras estandar en inglés,
cuando  vemos

entonces es
palabras creativas y acunadas”.
- Jane Kennedy

Un informe que analizé6 el desafio,
técnicamente conocido como
agotamiento de marcas registradas, el
ano pasado, encontro que el 77% de las
palabras en inglés mas comunes
coincidian exactamente con el registro
de marcas comerciales de la UE,
mientras que el 75% de las palabras en
inglés coincidian con las marcas
comerciales de EE. UU.

Esas palabras sobrantes a menudo son
menos que ideales : dificil, matar, pobre,
lo siento, lo peor, problema vy
enfermedad, por ejemplo.

Se observaron problemas similares en
los idiomas europeos, particularmente
donde aparecen palabras similares en
todas las culturas.

Las empresas buscan proteger no solo la
marca registrada en su idioma de origen,
sino también las traducciones en varios
otros de los 23 idiomas oficiales de la

También deben considerar términos
que puedan ser fonéticamente
similares o que aquellos que no hablan
el idioma original puedan confundirlos
como similares.

Es una de las razones por las que el
gigante tecnolégico Apple pudo
impugnar con éxito el registro de 'Mi
Pad' en Europa por parte de una
empresa tecnoldgica china,
argumentando que era demasiado
similar fonética y visualmente al iPad
(aunque Apple también perdié una
batalla posterior contra una tecnologia
marca registrada de Pear).

Pero convencer a una empresa de que
abandone un nombre o una idea de
marca que les encanta, frente a la
probable oposicién, puede ser un
desafio.

“Por lo general, mis clientes acuden a
mi y saben exactamente lo que quieren
solicitar en la marca registrada vy, la
mayoria de las veces, tengo que
decirles que se olviden, porque tienden
a elegir términos descriptivos”, dice
Christian Engelhartd, Socio y Abogado
en Baker Tilly Alemania.

"Por lo general, mis clientes acuden a mi y saben exactamente lo que quieren
solicitar en la marca registrada y, la mayoria de las veces, tengo que decirles que

lo olviden, porque tienden a elegir términos descriptivos”.
- Christian Engelhartd
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“Asi que si, hay una tendencia a empezar
a inventar nuevas palabras, y eso
funciona bastante bien, pero a menudo
prefieren apegarse a su término
descriptivo porque realmente lo quieren
y, en cambio, lo desarrollan con un
logotipo u otros elementos graficos”

“Es realmente un proceso creativo".

“Si es una palabra de dos partes, pueden
usar una palabra en un idioma y luego
cambiar la otra palabra. Puede ser un
proceso muy individual”

“Puedo darles alguna orientacion, y tal
vez incluso algunas ideas de lo que creo
que podria funcionar, pero al final,
depende de la empresa ser creativo”.
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El abogado de propiedad intelectual y de
marcas italiano Matteo Martorana dice
que la mayoria de los casos en los que
trabaja proceden sin problemas vy, por lo
general, experimentar con palabras o
agregar elementos figurativos puede ser
suficiente.

Pero aun puede haber desafios vy
recuerda un problema en particular en el
que se rechazdé una marca que usaba
palabras italianas comunes: dulcis, que
puede significar pastel, y frutta, que
puede significar fruta.

Si bien los términos comunes en italiano,
en otros idiomas aparentemente se
habian considerado lo suficientemente
exodticos como para justificar marcas
registradas.



Las palabras comunes
crean desafios

Cuando un término o signo ya esta
registrado, el examinador de PI debe
decidir si la marca utiliza términos
descriptivos generales, como pastel, que
normalmente tendrian menos proteccion
que un término especifico.

La EUIPO examina el caracter descriptivo
para determinar si el signo tiene un
significado corriente, que la gente
entenderia de inmediato y que no es
distintivo de los productos o servicios.

Por lo tanto, 'banco’ normalmente se
rechazaria por ser descriptivo, no
distintivo, por ejemplo, al igual que
términos como 'fresco’, 'salud' 0'100 g'.

“La mayoria de las dificultades que
podemos encontrar son con la
traduccion de la marca comercial,
porque creo que hay algunos términos
que tienen el mismo significado en
algunos idiomas", dice el Sr. Martorana.

“Pero también hay algunos términos que
son absolutamente diferentes de un
idioma a otro.

“Un ejemplo que presenté para un
cliente mio fue la marca Dulcis en
Frutta, y con una busqueda previa,
encontramos muchas marcas que
usaban la palabra 'Dulcis’.

“El examinador no creia que fuera débil,
pero nosotros, como italianos, lo
veriamos como una marca comercial
muy débil".

El cree que la opinion de los
examinadores de la EUIPO debe reflejar
la diversidad de idiomas en Europa y
como las palabras pueden traducirse
entre idiomas o regiones.

“Europa es un area grande que incluye
muchos idiomas diferentes, y esto es
un problema. Porque si imaginamos
que también se protege una marca,
también para cualquier traduccion de la
marca, se reduce el numero de marcas
que puedes presentar”, dice.

“Cuando tengo que buscar una marca
comercial anterior, tengo que buscar
una marca comercial idéntica, una
marca comercial similar y también
cualquier traduccion de la marca
comercial”.



Porcentaje de solicitudes de registro de marcas en 2020, por
sector industrial

Research & Technology

Health

Clothing & Accessories

Agriculture

Leisure & Education

Household equipment

Business services

Industry sector with Nice classes

Transportation 5.80%

Construction 5.10%

Chemicals 2.10%

El Sr. Martorana dice que a las empresas
que desean registrar una marca les
interesa que sean lo mas amplias
posible en las clases y variaciones que
presentan, y eso puede incluir el registro
en un area geografica mas amplia.

Si bien las marcas comerciales pueden
registrarse a nivel nacional, la proteccion
de la marca comercial es territorial, por
lo que la marca comercial solo estara
protegida en ese pais.

La proteccion de la EUIPO cubre todos
los Estados miembros de la UE, mientras
que el registro internacional se realiza a
través de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual.

Utilizando el Sistema de Madrid, las
empresas pueden presentar una
solicitud y un unico conjunto de tasas
para obtener proteccion en hasta 126
paises.

11.90%

“Le sugiero al cliente que registre una
marca para mas clases, para mas
productos, porque tiene que pensar en
los proximos 10 anos y hacia donde
quiere que vaya su negocio”, dice.

“Si  presenta todas las marcas
comerciales en un momento especifico,
los costos se reducen, porque si decido
presentar una marca comercial para
dos clases, y luego de dos afnos decido
presentar otras dos clases, es como
una nueva presentacion, y yo podria
encontrar que esas clases ahora se
estan utilizando ".

Algunos paises tienen sistemas de

derecho consuetudinario, que
reconocen marcas no registradas
notoriamente conocidas, o)

proporcionan motivos para que las
empresas con un historial de uso de
una marca no registrada, impugnen a
través de la ley de competencia, pero
estas vias a menudo brindan una
proteccion limitada.



"Le sugiero al cliente que presente una marca para mas clases, para mas
productos, porgue tiene que pensar en los proximos 10 anos y hacia donde

quiere que vaya su negocio".
- Matteo Martorana

Para las empresas que buscan proteger
la posicion de mercado de bienes o
servicios, la Sra. Kennedy dice que
obtener una marca comercial registrada
en las jurisdicciones relevantes y
promoverla a través de publicidad,
marketing y cumplimiento de la marca es
esencial para hacer valer sus derechos.

“La publicidad juega un papel muy
importante, porque cuando su gente de
publicidad esta publicitando su marca,
estara en uso activo y se verad”, dice ella".

“El mensaje para los clientes dice que
esta es nuestra marca comercial e
identifica al propietario de la marca".

“Es importante educar y enviar el
mensaje a sus consumidores objetivo,
que esta es nuestra marca registrada. Si
no tiene nuestra marca registrada, no
son nuestros productos/servicios".

¢Y si una gran multinacional se instala
en su nombre?

“Bueno, limitémonos a Meta: si tuviera
un cliente que tuviera Meta para
productos 'y  servicios  similares,
definitivamente no me habria pasado por
Facebook”, dice el Dr. Engelhartd.

“Dependiendo de lo que el cliente quiera
y cual sea su estrategia, al menos
trataria de obtener una licencia o un
acuerdo de delineacion sobre el uso y
algun beneficio para el cliente”.

Baker Tilly Global

Divisidon de Consultoria GRC
Los riesgos son inherentes a las
actividades empresariales, por lo
tanto es indispensable plantear y
mantener, estrategias y politicas de
prevencion, 'y acciones para
enfrentarlos.
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