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INTRODUCCION

1.

En su vigésima primera sesion, celebrada en Ginebra, del 22 al 26 de junio de 2009, el
Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones
Geograficas (SCT) inici6 una serie de debates acerca de la proteccion de los nombres
oficiales de Estado contra su registro y uso como marcas (parrafo 15 del documento
SCT/21/7).

En dicha sesion, el SCT convino en pedir a la Secretaria que preparara un proyecto de
cuestionario sobre la protecciéon de los nombres oficiales de Estados contra su registro y
uso como marcas a los fines de ser sometido a examen del SCT en su vigésima
segunda sesion, celebrada en noviembre de 2009, cuestionario que consistiera en una
lista concisa de preguntas que habrian de remitirse a los miembros del SCT en el
segundo semestre de 2010 (parrafo 14 del documento SCT/22/8).
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En su trigésima tercera sesion, celebrada en Ginebra, del 30 de junio al 2 de julio

de 2010, el SCT examing el texto del proyecto de cuestionario publicado en el
documento SCT/23/4. En dicha sesion, varias delegaciones y representantes de
organizaciones observadoras formularon propuestas de redaccion sobre el proyecto de
cuestionario, que la Secretaria incorporé y sometié a examen del Comité a titulo de
documento oficioso. Tras la aprobacion del proyecto de cuestionario por el Comité, el
Presidente decidi6 que el cuestionario fuera distribuido a los Estados miembros y que se
fijara como plazo de respuesta el 15 de septiembre de 2010. Se pidi6 a la Secretaria
gue compilara las respuestas recibidas al cuestionario y presentara dicha compilacion en
tanto que documento de trabajo de la siguiente sesion del SCT.

A raiz de lo que antecede, la Secretaria elaboré el cuestionario que figura en el anexo
del documento SCT/24/2 y lo distribuy6 junto con la carta circular C.7868, con fecha de
22 de julio de 2010.

Durante su vigésima cuarta sesion, el SCT discutié el documento SCT/24/6 Prov., que
reproduce, en su Anexo |, las respuestas al cuestionario recibidas hasta la fecha limite
(30 de septiembre de 2010) de los siguientes Estados miembros: Albania, Alemania,
Australia, Austria, Azerbaiyan, Bangladesh, Barbados, Belarus, Brasil, Bulgaria, Chile,
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espafia, Estados Unidos de América,
Estonia, Federacion de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Hungria,
Iran (Republica Islamica del), ltalia, Jamaica, Japén, Jordania, Kazajstan, Kenya,
Kirguistan, Letonia, Lituania, Madagascar, Malasia, Marruecos, México, Ménaco,
Montenegro, Myanmar, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Oman, Per(, Polonia,
Portugal, Reino Unido, Republica Arabe Siria, Republica Checa, Republica de Moldova,
Republica Dominicana, Republica Unida de Tanzania, Rumania, San Marino, Serbia,
Singapur, Sri Lanka, Sudafrica, Suecia, Suiza, Trinidad y Tabago, Turquia, Ucrania y
Uruguay.

Durante esta sesién, se pidié a los miembros del SCT que verificaran sus respuestas y
sometieran correcciones o comentarios que debian ser incluidos en el documento. El
SCT decidio que la Secretaria prepare una version definitiva del documento SCT/24/6
Prov, para su consideracion en la préxima sesion del SCT.

Al 30 de noviembre de 2010, se recibieron las respuestas de los siguientes Estados
miembros: Canada, China (incluyendo a Hong Kong RAE), Irlanda y Republica de Corea.
En el Anexo | del presente documento figura un cuadro en el que se indican, por pais, las
respuestas a cada una de las preguntas. En caso de no respuesta a una de las
preguntas, la entrada correspondiente queda en blanco. A continuacion se ofrece un
analisis cuantitativo de las respuestas (Anexo II).

[Siguen los Anexos]
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Paises I. Proteccion de los nombres de los Estados contra su registro como
marcas
1. Envirtud de la legislacién aplicable, los nombres de los Estados:
a) ¢Quedan b) ¢Quedan excluidos del ¢) ¢Quedan excluidos del
excluidos, por lo| registro como marcas de registro como marcas de
general, del producto si se considera que | producto si puede considerarse
registro como | son descriptivos del origen de | que el uso del nombre de un
marcas de los productos respecto de los | Estado es engafioso en cuanto al
producto? cuales se solicita el registro? | origen de los productos respecto

de los cuales se solicita el
registro?

Albania Si

Alemania Si Si Si

Australia Si Si Si

Austria NO Si Si

Azerbaiyan Si

Bangladesh Si Si Si

Barbados NO Si* Si

Belaris Si

Brasil NO Si Si

Bulgaria Si Si Si

Canada Si Si* Si

Chile Si Si Si

China Si Si Si

Hong Kong RAE | Si Si Si

Croacia NO Si Si

Dinamarca NO Si Si

Eslovaquia Si Si Si

Eslovenia NO Si Si

Espafia Si Si Si

Estados Unidos | NO* Si Si

de América

Estonia Si Si Si

Federacion de | NO Si Si

Rusia

Finlandia NO* Si Si

Francia NO Si Si

Georgia Si Si Si

Grecia Si

Guatemala NO Si Si

Hungria NO Si Si

Iran (Republica | Si Si Si

Islamica del)

Irlanda NO Si Si

Italia Si Si Si

Jamaica NO* NO* Si*

Japon Si Si Si

Jordania NO Si Si

Kazajstan Si Si Si

Kenya Si Si Si

Kirguistan Si Si Si

Letonia NO Si Si

Lituania Si Si Si

Madagascar NO Si Si

Malasia Si Si Si

Marruecos NO Si Si

México NO Si Si

Moénaco NO Si Si
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Paises I. Proteccion de los nombres de los Estados contra su registro como
marcas
1. Envirtud de la legislacién aplicable, los nombres de los Estados:
a) ¢Quedan b) ¢Quedan excluidos del ¢) ¢Quedan excluidos del
excluidos, por lo| registro como marcas de registro como marcas de
general, del producto si se considera que | producto si puede considerarse
registro como | son descriptivos del origen de | que el uso del nombre de un
marcas de los productos respecto de los | Estado es engafioso en cuanto al
producto? cuales se solicita el registro? | origen de los productos respecto

de los cuales se solicita el
registro?

Montenegro Si Si Si

Myanmar NO NO NO

Nigeria Si NO

Noruega Si* Si Si

Nueva Zelandia | Si Si Si

Oman Si Si Si

Pert NO Si Si

Polonia Si Si Si

Portugal Si Si* Si

Reino Unido NO Si Si

Republica Arabe | Si Si Si

Siria

Republica Checa| NO Si Si

Republica de Si Si Si

Corea

Republica de Si Si Si

Moldova

Republica Si Si Si

Dominicana

Republica Unida | Si Si Si

de Tanzania

Rumania NO Si Si

San Marino NO Si Si

Serbia Si Si Si

Singapur Si Si Si

Sri Lanka Si Si Si

Sudafrica Si Si Si

Suecia NO Si Si

Suiza NO Si Si

Trinidad y Si Si Si

Tabago

Turquia Si Si Si

Ucrania Si Si Si

Uruguay Si Si Si

*Comentarios adicionales

BARBADOS:

Pregunta 1.b)

Véase el articulo 9.1)b) de la Ley de Marcas de 1981.

CANADA:

Pregunta 1.b)

A menos que la oficina reciba confirmacién del propietario de la marca que los productos provienen de este
lugar geogréfico. También se aplican las disposiciones relativas a la distintividad adquirida.
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Pregunta 1.a)

Los nombres de pais no quedan especificamente excluidos de la posibilidad de registro como marcas.
Ahora bien, las marcas compuestas o que consisten en signos geograficos, incluidos los nombres de
Estado, que sean objeto de una solicitud de registro de marca son objeto de analisis como parte de un
examen sustantivo completo a los fines de determinar si la marca propuesta constituye una descripcion
geografica o un signo descriptivo engafioso en cuanto al origen geografico o en relacion con la naturaleza
de los productos y/o servicios. En la legislacion estadounidense se contemplan motivos para la denegacion
del registro de una marca que contenga identificadores de origen geografico, entre otras cosas, la
prohibicién de registrar marcas que consistan en o comprendan, entre otras cosas, “elementos que puedan
inducir a error” o que constituyan primordialmente una “descripcion geografica engafiosa”. Ademas, en la
legislacion de los Estados Unidos se prohibe el registro de marcas que, al ser utilizadas respecto de los
productos o servicios del solicitante, son ante todo “términos geograficos descriptivos” de los mismos.

FINLANDIA:

Augue los nombres de Estados no estan excluidos de manera general segun la legislacion aplicable, no se
consideran en la practica marcas distintivas si son marcas verbales.

JAMAICA:

Pregunta 1

Si la marca consiste exclusivamente en el nombre del Estado, por lo general queda excluida del registro. Si
la palabra forma parte de la marca, se procedera al registro de la marca en su conjunto, excluyéndose el
nombre del Estado.

JAPON:

Pregunta 1.a)

En la legislacién japonesa sobre marcas no existen disposiciones que contemplen la exclusion “general” de
los nombres de Estado de su registro como marcas de producto o servicio. Ahora bien, por lo general se
deniega el registro de los nombres de Estado en la medida en que se consideran fuente de origen o
denotan la calidad de los productos y servicios conforme al manual nacional de examen en materia de
marcas.

NORUEGA:

Pregunta 1.a)

Por lo general, si se trata de una marca verbal. Si se trata de una marca verbal a la vez que figurativa,
dependera de cuan predominante sea el elemento “nombre de Estado” en la marca.

PORTUGAL:

Pregunta 1.b)
Cuando la marca consista exclusivamente en el nombre del Estado.



SCT/24/6
Anexo |, pagina 4

Paises I. Proteccion de los nombres de los Estados contra su registro como
marcas
1. Envirtud de la legislacion aplicable, los nombres de los Estados:
d) ¢Quedan e) ¢ Quedan excluidos del | f) ¢Quedan g) ¢Pueden
excluidos del registro como marcas de | excluidos del | registrarse como
registro como producto si se considera registro como | marcas de
marcas de que son incorrectos en marcas de producto siempre y
producto si, de cuanto al origen de los producto por | cuando la
cualquier otro productos respecto de los | otros motivos?| autoridad
modo, carecen cuales se solicita el competente
de caracter registro? conceda una
distintivo? autorizacion a tal

efecto?

Albania Si NO

Alemania Si Si Si NO

Australia Si Si Si NO

Austria Si Si NO NO

Azerbaiyan

Bangladesh Si Si Si Si

Barbados Si Si Si Si

Belarus

Brasil Si Si Si NO

Bulgaria NO Si NO Si*

Canada Si Si Si NO

Chile Si Si Si NO

China Si Si Si Si

Hong Kong RAE | Si Si Si NO

Croacia Si NO NO NO

Dinamarca Si Si NO NO

Eslovaquia Si NO Si Si

Eslovenia Si Si Si

Espafia Si Si NO Si

Estados Unidos | SI Si* NO

de América

Estonia Si Si NO NO

Federacion de | SI Si NO NO

Rusia

Finlandia Si Si NO NO

Francia Si * NO NO

Georgia Si Si NO NO

Grecia Si

Guatemala Si Si NO Si

Hungria Si Si NO NO

Iran (Republica | SI Si NO Si

Islamica del)

Irlanda Si Si NO NO

Italia Si NO NO Si

Jamaica Si Si NO NO

Japén Si Si NO NO

Jordania Si NO NO Si

Kazajstan Si Si NO NO

Kenya Si Si NO Si

Kirguistan Si Si Si Si

Letonia Si Si NO NO

Lituania Si Si Si Si

Madagascar Si Si NO NO

Malasia Si Si NO Si
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Paises I. Proteccion de los nombres de los Estados contra su registro como
marcas
1. Envirtud de la legislacién aplicable, los nombres de los Estados:
d) ¢Quedan e) ¢ Quedan excluidos del | f) ¢Quedan g) ¢Pueden
excluidos del registro como marcas de | excluidos del | registrarse como
registro como producto si se considera registro como | marcas de
marcas de que son incorrectos en marcas de producto siempre y
producto si, de cuanto al origen de los producto por | cuando la
cualquier otro productos respecto de los | otros motivos?| autoridad
modo, carecen cuales se solicita el competente
de caracter registro? conceda una
distintivo? autorizacion a tal

efecto?

Marruecos Si Si NO Si

México Si NO NO NO

Monaco Si NO NO Si

Montenegro Si Si Si Si

Myanmar NO NO Si Si

Nigeria Si NO

Noruega Si Si Si NO

Nueva Zelandia | Si NO NO Si

Oman Si Si Si Si

Peru Si NO NO NO*

Polonia Si Si NO Si

Portugal Si Si Si NO

Reino Unido NO Si NO NO

Republica Si Si NO Si

Arabe Siria

Republica Si Si Si Si

Checa

Republica de Si Si Si NO

Corea

Republica de Si Si NO NO

Moldova

Republica Si Si Si Si

Dominicana

Republica Unida | SI Si Si Si

de Tanzania

Rumania Si NO NO NO

San Marino Si NO NO NO

Serbia Si Si NO Si

Singapur Si NO NO NO

Sri Lanka Si Si NO Si

Sudafrica Si NO Si NO

Suecia Si Si Si NO

Suiza Si Si Si NO

Trinidad y Si Si NO Si

Tabago

Turquia Si NO NO Si

Ucrania NO NO NO Si

Uruguay Si Si NO Si*
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Pregunta 1.f): En virtud de la legislacion aplicable, ¢ quedan excluidos del registro los nombres de los
Estados como marcas de producto por otros motivos? (especificar los motivos):

ALBANIA:

En el articulo 142.1)g) de la Ley N° 9947 de 7 de julio de 2008 en materia de propiedad industrial se estipula
lo siguiente: “Todo signo que consista en el nombre de un Estado no podra ser registrado como marca”. En
el reglamento de la ley en cuestion se estipula que si la marca consiste exclusivamente en el nombre de un
Estado, existen motivos absolutos de denegacion de su registro por falta de caracter distintivo. Sila marca
contiene otros elementos que son suficientes para tener caracter distintivo, podria ser registrada pero, en
todos los casos, el nombre del Estado quedara excluido de la proteccién por el solicitante por cuanto
constituye un elemento que se refiere al origen geogréafico de los productos y, en ese sentido, no puede
concederse al solicitante el derecho exclusivo a utilizar el nombre de un Estado.

ALEMANIA:

El nombre de un Estado puede ser un término genérico (por ejemplo, JAVA, que es tanto una isla como un
lenguaje de programacion).

AUSTRALIA:

Si la marca es fundamentalmente idéntica o engafiosamente similar a una marca anteriormente registrada o
pendiente de registro en la que se reivindiquen los mismos productos y/o servicios o productos y/o servicios
similares.

BANGLADESH:

Conforme al articulo 8.F) de la Ley de Marcas de 2009, si el tribunal competente decide que la marca no
puede ser protegida por otros motivos, no podra ser objeto de registro.

BRASIL:

Las indicaciones geograficas, las imitaciones de estas Ultimas susceptibles de inducir a error y los signos
gue puedan sugerir falsamente una indicacion geogréfica; signos que sugieran una indicacion falsa con
respecto al origen, la fuente, la naturaleza, la calidad y la utilidad del producto o servicio al que se destina la
marca; los signos de caracter genérico, necesario, comin, usual o simplemente descriptivo, cuando hagan
alusion al producto o servicio que deba ser diferenciado o los que se utilicen cominmente para designar
una caracteristica del producto o servicio con respecto a su naturaleza, nacionalidad, peso, valor, calidad y
momento de produccién o de prestacion de un servicio, excepto cuando se presenten de una manera
suficientemente distintiva; las reproducciones o imitaciones, totales o parciales, incluso con adiciones, de
una marca registrada por terceros, para diferenciar o certificar un producto o servicio que es idéntico, similar
0 susceptible de inducir a confusion o a inducir a pensar que guarda relacion con marcas de terceros.

CANADA:

Sujeto a los motivos aplicables a todas la marcas tales como la confusién con una marca existente o la
identidad o posible confusién con una marca oficial.

CHILE:

Véase el articulo 20.a) de la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, en la que se prohibe registrar como
marca los nombres de los Estados.

ESLOVAQUIA:

Los signos que contengan identificaciones geogréaficas y que sean objeto de solicitud de registro con
respecto a vinos o bebidas espirituosas que no sean de ese origen.
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FINLANDIA:
Sin embargo puede existir un riesgo de confusion con derechos anteriores.
HONG KONG RAE:

1. Los nombres de Estado que se han vuelto comunes en el lenguaje corriente o en las practicas
establecidas del comercio, son prima facie excluidos del registro como marcas.

2. Los nombres de Estado que son idénticos o similares a marcas anteriores para productos o servicios
idénticos son prima facie excluidos del registro como marcas.

LITUANIA:

Por norma general no se procede al registro de una marca si existen motivos absolutos de denegacion.
Toda marca que consista en el nombre de un Estado sera, no obstante, objeto de examen en lo relativo a
los motivos absolutos de denegacién, aun cuando las autoridades competentes concedan autorizacién con
ese fin. Por lo general, se podra registrar el nombre del Estado en la medida en que se haya recibido
autorizacion de las autoridades competentes. Por ejemplo, se concedera autorizacion para utilizar los
simbolos estatales de Lituania en una marca o disefio si dichos simbolos se utilizan respetuosamente, no
reducen el nombre completo del Estado lituaniano, no son contrarios al orden publico y las buenas
costumbres y el solicitante demuestra que retine como minimo uno de los siguientes requisitos:

1) representar en la actualidad o en el futuro al Estado lituaniano y los intereses publicos de dicho Estado
en otros paises u organizaciones internacionales cuyas actividades sean compatibles con las
disposiciones legislativas de la Republica de Lituania;

2) realizar en la actualidad o en el futuro actividades o productos en interés de las politicas publicas, la
economia, las ciencias y la cultura de Lituania;

3) los productos o servicios son comunes en Lituania y representan o representaran su cultura o tradiciones
artesanales; vy

4) utilizar en la actualidad o en el futuro la marca o el disefio para representar la cultura, las ciencias, el
patrimonio histérico o cultural o las tradiciones artesanales de Lituania, y promover la imagen de este
altimo.

NORUEGA:
Marcas protegidas previamente: si existe posibilidad de confusion.
PORTUGAL:

Si una marca anterior (que consista también en el nombre de un Estado) ha adquirido caracter distintivo
mediante su uso, podran alegarse motivos relativos para denegar el registro de una marca ulterior.

REPUBLICA CHECA
Nombre comun utilizado en el comercio, de mala fe.
REPUBLICA DOMINICANA:

En la medida en que reproduzcan o imiten denominaciones de origen registradas o sean idénticas o
similares a una marca registrada.

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA:

Probabilidad de confusion.

SUECIA:

Si la marca es similar y por lo tanto susceptible de inducir a confusién con el nombre o el nombre
comercial de otra parte, o con la marca de terceros registrada sobre la base de una solicitud anterior,

o con el simbolo comercial de dichos terceros que ya estén establecidos en el mercado en el que se
haya cursado la solicitud.
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SUIZA:

Si se consideran contrarias a la legislacion aplicable en Suiza, que incluye los tratados internacionales
ratificados por Suiza.

* Comentarios adicionales

BULGARIA:

Pregunta 1.9)

Sdlo si la marca tiene caracter distintivo inherente — no es una marca verbal y presenta otros elementos
distintivos como colores especificos y elementos figurativos que permiten diferenciar los productos de una
persona de los de terceros.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:

Pregunta 1.e)
Incorrecto, en el sentido de que el signo propuesto es engafioso, describe de manera errénea el origen
geogréfico, o es, esencialmente, una descripcion de la naturaleza geogréfica de los productos/servicios.

FRANCIA:

Pregunta 1.e)
La nocion de “incorrecto” no existe en la legislacién nacional.

PERU:

Pregunta 1.9)
Los motivos de denegacion se basan en el caracter no distintivo, descriptivo y susceptible de inducir a
confusién del signo y no dependen de que se obtenga o no autorizacion de las autoridades competentes.

URUGUAY:

Pregunta 1.9)

En el articulo 5.1) de la Ley de Marcas se prohibe el registro de los siguientes elementos como marcas: las
banderas, los escudos, las letras, las palabras y demas distintivos que identifiquen a los Estados extranjeros
o las entidades internacionales e intergubernamentales, siempre que su uso comercial no esté autorizado
por certificado expedido por la Oficina correspondiente del Estado u organismo interesado.
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Paises I. Proteccion de los nombres de los Estados contra su registro como
marcas
2. Envirtud de la legislacion aplicable, los nombres de los Estados:
a) ¢Quedan | b) ¢Quedan excluidos del ¢) ¢ Quedan excluidos del registro
excluidos, por| registro como marcas de como marcas de servicio si puede
lo general, servicio si se considera que | considerarse que el uso del nombre
del registro | son descriptivos del origen | de un Estado es engafioso en
como marcas| de los servicios respecto de | cuanto al origen de los servicios
de servicio? | los cuales se solicita el respecto de los cuales se solicita el

registro? registro?

Albania Si

Alemania Si Si Si

Australia Si Si Si

Austria NO Si Si

Azerbaiyan Si

Bangladesh Si Si Si

Barbados NO Si Si

Belaris Si

Brasil NO Si Si

Bulgaria Si Si Si

Canada Si Si* Si

Chile Si Si Si

China Si Si Si

Hong Kong RAE S Si Si

Croacia NO Si Si

Dinamarca NO Si Si

Eslovaquia Si Si Si

Eslovenia NO Si Si

Espafia Si Si Si

Estados Unidos | NO* Si Si

de América

Estonia Si Si Si

Federacion de NO Si Si

Rusia

Finlandia NO Si Si

Francia NO Si Si

Georgia Si Si Si

Grecia Si

Guatemala NO Si Si

Hungria NO Si Si

Iran (Republica | Si Si Si

Islamica del)

Irlanda NO Si Si

Italia Si Si Si

Jamaica NO* NO* Si

Japon Si* Si Si

Jordania Si Si Si

Kazajstan Si Si Si

Kenya Si Si Si

Kirguistan Si Si Si

Letonia NO Si Si

Lituania Si Si Si

Madagascar NO Si Si

Malasia Si Si Si

Marruecos NO Si Si

México NO Si Si

Monaco NO Si Si
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Paises I. Proteccion de los nombres de los Estados contra su registro como
marcas
2. Envirtud de la legislacién aplicable, los nombres de los Estados:
a) ¢Quedan | b) ¢Quedan excluidos del ¢) ¢ Quedan excluidos del registro
excluidos, por| registro como marcas de como marcas de servicio si puede
lo general, servicio si se considera que | considerarse que el uso del nombre
del registro | son descriptivos del origen | de un Estado es engafioso en
como marcas| de los servicios respecto de | cuanto al origen de los servicios
de servicio? | los cuales se solicita el respecto de los cuales se solicita el

registro? registro?

Montenegro Si Si Si

Myanmar NO NO NO

Nigeria Si

Noruega Si Si Si

Nueva Zelandia | Si Si Si

Oman Si Si Si

Pert NO Si Si

Polonia Si Si Si

Portugal Si Si Si

Reino Unido NO Si Si

Republica Arabe | Si Si Si

Siria

Republica NO Si Si

Checa

Republica de Si Si Si

Corea

Republica de Si Si Si

Moldova

Republica Si Si Si

Dominicana

Republica Unida | Si Si Si

de Tanzania

Rumania NO Si Si

San Marino NO Si Si

Serbia Si Si Si

Singapur Si Si Si

Sri Lanka Si Si Si

Sudafrica Si Si Si

Suecia NO Si Si

Suiza NO Si Si

Trinidad y Si Si Si

Tabago

Turquia Si Si Si

Ucrania Si NO Si

Uruguay Si Si Si

* Comentarios adicionales

CANADA:

Pregunta 2.b)

A menos que la oficina reciba confirmacién del propietario de la marca que los productos provienen de este
lugar geogréafico. También se aplican las disposiciones relativas a la distintividad adquirida.



SCT/24/6
Anexo |, pagina 11

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Pregunta 2.a)

Los nombres de pais no quedan especificamente excluidos de la posibilidad de registro como marcas.
Ahora bien, las marcas compuestas o que consisten en signos geograficos, incluidos los nombres de
Estado, que sean objeto de una solicitud de registro de marca son objeto de analisis como parte de un
examen sustantivo completo a los fines de determinar si la marca propuesta constituye una descripcion
geografica o un signo descriptivo engafioso en cuanto al origen geografico o en relacion con la naturaleza
de los productos y/o servicios. En la legislacion estadounidense se contemplan motivos para la denegacion
del registro de una marca que contenga identificadores de origen geografico, entre otras cosas, la
prohibicién de registrar marcas que consistan en o comprendan, entre otras cosas, “elementos que puedan
inducir a error” o que constituyan primordialmente una “descripcion geografica engafiosa”. Ademas, en la
legislacion de los Estados Unidos se prohibe el registro de marcas que, al ser utilizadas respecto de los
productos o servicios del solicitante, son ante todo “términos geograficos descriptivos” de los mismos.

FINLANDIA:

Augue los nombres de Estados no estan excluidos de manera general segun la legislacion aplicable, no se
consideran en la practica marcas distintivas si son marcas verbales.

JAMAICA:

Preguntas 2.a) y b)

Si la marca consiste exclusivamente en el nombre del Estado, por lo general queda excluida del registro. Si
la palabra forma parte de la marca, se procedera al registro de la marca en su conjunto, excluyéndose el
nombre del Estado.

JAPON:

Pregunta 2.a)

En la legislacién japonesa sobre marcas no existen disposiciones que contemplen la exclusion “general” de
los nombres de Estado de su registro como marcas de producto o servicio. Ahora bien, por lo general se
deniega el registro de los nombres de Estado en la medida en que se consideran fuente de origen o
denotan la calidad de los productos y servicios conforme al manual nacional de examen en materia de
marcas.

NORUEGA:

Pregunta 2.a)

Por lo general, si se trata de una marca verbal. Ahora bien, si se trata de una marca verbal a la vez que
figurativa, dependera de cuan predominante sea el elemento “nombre del Estado” en la marca.

PORTUGAL:

Pregunta 2.b)
Cuando la marca consista exclusivamente en el nombre del Estado.
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Paises I. Proteccion de los nombres de los Estados contra su registro como
marcas
2. En virtud de la legislacion aplicable, los nombres de los Estados:
d) ¢Quedan e) ¢ Quedan excluidos f) ¢ Quedan g) ¢Pueden
excluidos del del registro como excluidos del | registrarse como
registro como marcas de servicio si registro marcas de
marcas de pueden considerarse como marcas | servicio, siempre
servicio si, de incorrectos en cuanto al | de servicio y cuando la
cualquier otro origen de los servicios por otros autoridad
modo, carecen para los cuales se motivos? competente
de caracter solicita el registro? conceda una
distintivo? autorizacion a tal

efecto?

Albania Si NO

Alemania Si Si Si NO

Australia Si Si Si NO

Austria Si NO NO NO

Azerbaiyan

Bangladesh Si Si Si Si

Barbados Si Si Si Si

Belarus

Brasil Si Si Si NO

Bulgaria NO Si NO Si

Canada Si Si Si NO

Chile Si Si Si NO

China Si Si Si Si

Hong Kong RAE | Si Si Si NO

Croacia Si NO NO NO

Dinamarca Si Si NO NO

Eslovaquia Si NO NO Si

Eslovenia Si Si Si

Espafia Si Si NO Si

Estados Unidos | Si Six NO

de América

Estonia Si Si NO NO

Federacion de Si Si NO NO

Rusia

Finlandia Si Si NO NO

Francia Si * NO NO

Georgia Si Si NO NO

Grecia Si

Guatemala Si Si NO Si

Hungria Si Si NO NO

Iran (Republica | Si Si NO Si

Islamica del)

Irlanda Si Si NO NO

Italia Si NO NO Si

Jamaica Si Si NO NO

Japén Si Si NO NO

Jordania Si Si NO Si

Kazajstan Si Si NO NO

Kenya Si Si NO Si

Kirguistan Si Si Si Si

Letonia Si Si NO NO

Lituania Si Si Si Si

Madagascar Si Si NO NO

Malasia Si Si NO Si
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Paises I. Proteccion de los nombres de los Estados contra su registro como
marcas
2. En virtud de la legislacion aplicable, los nombres de los Estados:
d) ¢Quedan e) ¢ Quedan excluidos f) ¢ Quedan g) ¢Pueden
excluidos del del registro como excluidos del | registrarse como
registro como marcas de servicio si registro marcas de
marcas de pueden considerarse como marcas | servicio, siempre
servicio si, de incorrectos en cuanto al | de servicio y cuando la
cualquier otro origen de los servicios por otros autoridad
modo, carecen para los cuales se motivos? competente
de caracter solicita el registro? conceda una
distintivo? autorizacion a tal

efecto?

Marruecos Si Si NO Si

México Si NO NO NO

Monaco Si NO NO Si

Montenegro Si Si Si Si

Myanmar NO NO NO NO

Nigeria Si NO

Noruega Si Si NO

Nueva Zelandia | Si NO NO Si

Oman Si Si Si

Peru Si NO NO NO*

Polonia Si Si NO NO

Portugal Si Si Si NO

Reino Unido NO Si NO NO

Republica Arabe | SI Si NO Si

Siria

Republica Checa | Si Si Si Si

Republica de Si Si Si Si

Corea

Republica de Si Si NO NO

Moldova

Republica Si Si Si Si

Dominicana

Republica Unida | Si Si Si Si

de Tanzania

Rumania Si NO NO NO

San Marino Si NO NO NO

Serbia Si Si NO Si

Singapur Si NO NO NO

Sri Lanka Si Si NO Si

Sudafrica Si NO Si NO

Suecia Si Si Si NO

Suiza Si Si Si NO

Trinidad y Si Si NO Si

Tabago

Turquia Si NO NO Si

Ucrania NO NO NO Si

Uruguay Si Si NO Si*
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Pregunta 2.f): En virtud de la legislacion aplicable, ¢ quedan excluidos del registro los nombres de los
Estados como marcas de servicio por otros motivos? (especificar los motivos):

ALBANIA:

En el articulo 142.1)g) de la Ley N° 9947 de 7 de julio de 2008 en materia de propiedad industrial se estipula
lo siguiente: “Todo signo que consista en el nombre de un Estado no podra ser registrado como marca”. En
el reglamento de la ley en cuestion se estipula que si la marca consiste exclusivamente en el nombre de un
Estado, existen motivos absolutos de denegacion de su registro por falta de caracter distintivo. Sila marca
contiene otros elementos que son suficientes para tener caracter distintivo, podria ser registrada pero, en
todos los casos, el nombre del Estado quedara excluido de proteccién por el solicitante por cuanto
constituye un elemento que se refiere al origen geogréafico de los productos y, en ese sentido, no puede
concederse al solicitante el derecho exclusivo a utilizar el nombre de un Estado.

ALEMANIA:

El nombre de un Estado puede ser un término genérico (por ejemplo, JAVA, que es tanto una isla como un
lenguaje de programacion).

AUSTRALIA:

Si la marca es esencialmente idéntica o engafiosamente similar a una marca anteriormente registrada o
pendiente de registro y se reivindican los mismos productos o servicios o productos y/o servicios similares.

BANGLADESH:

Conforme al articulo 8.F) de la Ley de Marcas de 2009, si el tribunal competente decide que la marca no
puede ser protegida por otros motivos, no podra ser objeto de registro.

BRASIL:

Las indicaciones geograficas, las imitaciones de estas Ultimas susceptibles de inducir a error y los signos
gue puedan sugerir falsamente una indicacion geografica; signos que sugieran una indicacion falsa con
respecto al origen, la fuente, la naturaleza, la calidad y la utilidad del producto o servicio al que se destina la
marca; los signos de caracter genérico, necesario, comin, usual o simplemente descriptivo, cuando hagan
alusion al producto o servicio que deba ser diferenciado o los que se utilicen cominmente para designar
una caracteristica del producto o servicio con respecto a su naturaleza, nacionalidad, peso, valor, calidad y
momento de produccién o de prestacion de un servicio, excepto cuando se presenten de una manera
suficientemente distintiva; las reproducciones o imitaciones, totales o parciales, incluso con adiciones, de
una marca registrada por terceros, para diferenciar o certificar un producto o servicio que es idéntico, similar
0 susceptible de inducir a confusion o a inducir a pensar que guarda relacion con marcas de terceros.

CANADA:

Sujeto a los motivos aplicables a todas la marcas tales como la confusién con una marca existente o la
identidad o posible confusién con una marca oficial.

CHILE:

Véase el articulo 20.a) de la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, en la que se prohibe registrar como
marca los nombres de los Estados.

FINLANDIA:
Sin embargo puede existir un riesgo de confusion con derechos anteriores.
HONG KONG RAE:

1. Los nombres de Estado que se han vuelto comunes en el lenguaje corriente o en las practicas
establecidas del comercio, son prima facie excluidos del registro como marcas.
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2. Los nombres de Estado que son idénticos o similares a marcas anteriores para productos o servicios
idénticos son prima facie excluidos del registro como marcas.

LITUANIA:

Por norma general no se procede al registro de una marca si existen motivos absolutos de denegacion.
Toda marca que consista en el nombre de un Estado serd, no obstante, objeto de examen en lo relativo a
los motivos absolutos de denegacion, aun cuando las autoridades competentes concedan autorizaciéon con
ese fin. Por lo general, se podra registrar el nombre del Estado en la medida en que se haya recibido
autorizacion de las autoridades competentes. Por ejemplo, se concedera autorizacion para utilizar los
simbolos estatales de Lituania en una marca o disefio si dichos simbolos se utilizan respetuosamente, no
reducen el nombre completo del Estado lituaniano, no son contrarios al orden publico y las buenas
costumbres y el solicitante demuestra que retine como minimo uno de los siguientes requisitos:

1) representar en la actualidad o en el futuro al Estado lituaniano y los intereses publicos de dicho Estado
en otros paises u organizaciones internacionales cuyas actividades sean compatibles con las
disposiciones legislativas de la Republica de Lituania;

2) realizar en la actualidad o en el futuro actividades o productos en interés de las politicas publicas, la
economia, las ciencias y la cultura de Lituania;

3) los productos o servicios son comunes en Lituania y representan o representaran su cultura o tradiciones
artesanales; y

4) utilizar en la actualidad o en el futuro la marca o el disefio para representar la cultura, las ciencias, el
patrimonio histérico o cultural o las tradiciones artesanales de Lituania, y promover la imagen de este
altimo.

NORUEGA:
Marcas protegidas previamente: si existe posibilidad de confusion.
PORTUGAL.:

Si una marca anterior (que consista también en el nombre de un Estado) ha adquirido carécter distintivo
mediante su uso, podran alegarse motivos relativos para denegar el registro de una marca ulterior.

REPUBLICA CHECA
Nombre comun utilizado en el comercio, de mala fe.
REPUBLICA DOMINICANA:

En la medida en que reproduzcan o imiten denominaciones de origen registradas o sean idénticas o
similares a una marca registrada.

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA:

Probabilidad de confusion.

SUECIA:

Si la marca es similar y por lo tanto susceptible de inducir a confusién con el nombre o el nombre comercial
de otra parte, o con la marca de terceros registrada sobre la base de una solicitud anterior, o con el simbolo
comercial de dichos terceros que ya estén establecidos en el mercado en el que se haya cursado la
solicitud.

SUIZA:

Si se consideran contrarias a la legislacion aplicable en Suiza, que incluye los tratados internacionales
ratificados por Suiza.
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* Comentarios adicionales

BULGARIA:

Pregunta 2.9)

Sélo si la marca tiene caréacter distintivo inherente — no es una marca verbal y presenta otros elementos
distintivos como colores especificos y elementos figurativos que permiten diferenciar los productos de una
persona de los de terceros.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:

Pregunta 2.e)
Incorrecto, en el sentido de que el signo propuesto es engafioso, describe de manera errénea el origen
geogréafico, o es, esencialmente, una descripcion de la naturaleza geogréfica de los productos/servicios.

FRANCIA:
La nocién de “incorrecto” no existe en la legislacion nacional
PERU:

Pregunta 2.9)
Los motivos de denegacion se basan en el caracter no distintivo, descriptivo y susceptible de inducir a
confusidn del signo y no dependen de que se obtenga o no autorizacion de las autoridades competentes.

URUGUAY:

Pregunta 2.9)

En el articulo 5.1) de la Ley de Marcas se prohibe el registro de los siguientes elementos como marcas: las
banderas, los escudos, las letras, las palabras y demas distintivos que identifiquen a los Estados extranjeros
o las entidades internacionales e intergubernamentales, siempre que su uso comercial no esté autorizado
por certificado expedido por la Oficina correspondiente del Estado u organismo interesado.
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Paises I. Proteccion de los nombres de los Estados contra su registro como marcas
3. Si existe un motivo de exclusion de registro del nombre de un Estado como marca de
producto, ese motivo de exclusion:
a) ¢Es En caso de respuesta b) ¢ Puede En caso de respuesta
invocado de | afirmativa a la pregunta, serinvocado | afirmativa a la pregunta,
oficio por la ¢puede ser invocado ese por terceros | ¢puede ser invocado ese
Oficina en el | motivo de exclusién: en el marco motivo de exclusion
marco del con Gnicamente | de un Con Unicamente
examen de independencia | en conexion | procedimient | independencia| en conexion
una solicitud? | de otros con otros o de de otros con otros

motivos? motivos? oposicién? motivos? motivos?

Albania Si Si NO

Alemania Si Si NO

Australia Si Si Si Si

Austria Si Si NO

Azerbaiyan Si Si NO

Bangladesh Si Si Si Si

Barbados Si Si Si Si

Belars Si Si

Brasil Si Si Si Si

Bulgaria Si Si Si Si

Canada Si Si Si Si

Chile Si Si Si Si

China Si Si Si Si

Hong Kong RAE | Si Si Si Si

Croacia Si Si NO

Dinamarca Si Si Si Si

Eslovaquia Si Si NO

Eslovenia Si Si NO

Espafia Si Si Si Si

Estados Unidos | Si Si Si Si

de América

Estonia Si Si Si Si

Federacion de | Si Si

Rusia

Finlandia Si Si Si Si

Francia

Georgia Si Si Si Si

Grecia Si Si Si

Guatemala Si Si Si Si

Hungria Si Si NO

Iran (Republica | Si Si Si Si

Islamica del)

Irlanda Si Si Si Si

Italia Si Si NO*

Jamaica Si Si NO

Japon Si Si Si Si

Jordania Si Si Si Si

Kazajstan Si Si NO

Kenya Si Si Si Si

Kirguistan Si Si Si Si

Letonia Si Si Si Si

Lituania Si Si Si Si

Madagascar Si Si NO

Malasia Si Si Si Si

Marruecos NO Si Si

México Si Si NO
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Paises I. Proteccion de los nombres de los Estados contra su registro como marcas
3. Si existe un motivo de exclusion de registro del nombre de un Estado como marca de
producto, ese motivo de exclusion:
a) ¢Es En caso de respuesta b) ¢ Puede En caso de respuesta
invocado de | afirmativa a la pregunta, serinvocado | afirmativa a la pregunta,
oficio por la ¢épuede ser invocado ese por terceros | ¢puede ser invocado ese
Oficina en el | motivo de exclusién: en el marco motivo de exclusion
marco del con Gnicamente | de un Con Unicamente
examen de independencia | en conexién | procedimient | independencia| en conexion
una solicitud? | de otros con otros o de de otros con otros

motivos? motivos? oposicién? motivos? motivos?

Monaco Si Si NO

Montenegro Si Si Si Si

Myanmar Si Si NO

Nigeria Si Si

Noruega Si Si Si Si

Nueva Zelandia | Si Si Si Si

Oman Si Si Si

Peru Si Si Si Si

Polonia Si Si Si Si

Portugal Si Si Si Si

Reino Unido Si Si Si Si

Republica Arabe | Si NO

Siria

Republica Si Si NO

Checa

Republica de Si Si Si Si

Corea

Republica de Si Si NO

Moldova

Republica Si Si Si Si

Dominicana

Republica Unida | Si Si Si Si

de Tanzania

Rumania Si Si NO

San Marino Si Si Si Si

Serbia Si Si NO

Singapur Si Si Si Si

Sri Lanka Si Si Si Si

Sudafrica Si Si Si Si

Suecia Si Si Si Si

Suiza Si Si NO

Trinidad y Si Si * Si

Tabago

Turquia Si Si Si Si

Ucrania Si Si Si Si

Uruguay Si Si Si Si

* Comentarios adicionales

CANADA:

Pregunta 3.a)

Excepto para la determinacion de caracter distintivo




SCT/24/6
Anexo |, pagina 19

ITALIA:

Pregunta 3.b)
El procedimiento de oposicién todavia no ha entrado en vigor en la Oficina.

TRINIDAD Y TABAGO:

Pregunta 3.b)

Si por “terceros” se entiende una persona que no es parte en el procedimiento de oposicion, la respuesta a
la pregunta serd “NO”. Si por terceros se entiende una persona que sea parte en el procedimiento de
oposicion, la respuesta a la pregunta sera “Si”.
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Paises I. Proteccion de los nombres de los Estados contra su registro como marcas
3. Si existe un motivo de exclusién del registro del nombre de un Estado como marca de
producto, ese motivo de exclusion:
c) ¢Puede En caso de respuesta d) ¢ Puede ser| En caso de respuesta
ser invocado | afirmativa a la pregunta, invocado por | afirmativa a la pregunta,
por terceros | ¢puede ser invocado ese terceros en el | ¢ puede ser invocado ese
como motivo de exclusion marco de un | motivo de exclusién:
observacion?| con Unicamente | procedimiento| con Unicamente
independencia | en conexién | de independencia | en
de otros con otros cancelacion | de otros conexion
motivos? motivos? posterior al motivos? con otros
registro? motivos?
Albania NO Si Si
Alemania NO Si Si
Australia Si Si Si Si
Austria NO Si Si
Azerbaiyan NO NO
Bangladesh NO Si Si
Barbados Si Si Si Si
Belars Si Si
Brasil Si Si Si Si
Bulgaria NO Si Si
Canada NO Si Si
Chile NO Si Si
China NO Si Si
Hong Kong RAE | NO Si Si
Croacia Si Si Si Si
Dinamarca Si Si Si Si
Eslovaquia Si Si Si Si
Eslovenia Si Si Si Si
Espafia Si Si Si Si
Estados Unidos | Si Si Si Si
de América
Estonia NO Si Si
Federacion de Si Si Si Si
Rusia
Finlandia Si Si Si Si
Francia Si Si Si Si
Georgia NO Si Si Si
Grecia NO Si Si
Guatemala NO Si Si Si
Hungria Si Si Si Si
Iran (Republica | SI Si Si Si
Islamica del)
Irlanda Si Si Si Si
Italia Si* Si
Jamaica NO Si Si
Japon Si Si Si Si
Jordania NO NO
Kazajstan NO NO
Kenya Si Si Si
Kirguistan Si Si
Letonia NO Si Si
Lituania NO Si Si
Madagascar NO Si Si
Malasia Si Si Si Si
Marruecos NO Si Si
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Paises I. Proteccion de los nombres de los Estados contra su registro como marcas
3. Si existe un motivo de exclusion del registro del nombre de un Estado como marca de
producto, ese motivo de exclusion:
c) ¢Puede En caso de respuesta d) ¢ Puede ser| En caso de respuesta
ser invocado | afirmativa a la pregunta, invocado por | afirmativa a la pregunta,
por terceros | ¢puede ser invocado ese terceros en el | ¢puede ser invocado ese
como motivo de exclusion marco de un | motivo de exclusién:
observacion?| con Unicamente | procedimiento| con Unicamente
independencia | en conexion | de independencia | en
de otros con otros cancelacion | de otros conexion
motivos? motivos? posterior al motivos? con otros
registro? motivos?
México Si Si Si Si
Monaco NO Si Si
Montenegro Si Si Si Si
Myanmar
Nigeria
Noruega Si Si Si Si
Nueva Zelandia | NO Si Si
Oman Si Si
Peru Si Si Si Si
Polonia Si Si Si Si
Portugal Si Si Si Si
Reino Unido Si Si Si Si
Republica Arabe | NO NO
Siria
Republica Checa | SI Si Si Si
Republica de Si Si Si Si
Corea
Republica de Si Si Si Si
Moldova
Republica NO Si Si
Dominicana
Republica Unida | SI Si Si Si
de Tanzania
Rumania Si Si Si Si
San Marino Si Si Si Si
Serbia Si Si Si Si
Singapur NO Si Si
Sri Lanka NO
Sudaéfrica NO Si Si
Suecia Si Si Si Si
Suiza NO Si Si
Trinidad y Si*
Tabago
Turquia Si Si Si Si
Ucrania NO Si Si
Uruguay NO Si Si

* Comentarios adicionales

ITALIA:

Pregunta 3.d)

No ante la Oficina, Unicamente ante el tribunal competente.
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TRINIDAD Y TABAGO:

Pregunta 3.c)

En la legislacién de marcas no se contempla la posibilidad de invocacion como observacion.

Pregunta 3.d)

Si por “terceros” se entiende una persona que no es parte en el procedimiento de cancelacion, la respuesta
a esta pregunta sera “NO”. Si por “terceros” se entiende una persona que es parte en el procedimiento de
cancelacion y oposicion, la respuesta a esta pregunta sera “Si”.
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Paises I. Proteccion de los nombres de los Estados contra su registro como marcas
4. Si existe un motivo de exclusién del registro del nombre de un Estado como marca de
servicio, ese motivo de exclusion:
a) ¢Es En caso de respuesta b) ¢ Puede ser| En caso de respuesta
invocado de | afirmativa a la pregunta, invocado por | afirmativa a la pregunta,
oficio por la | anterior, ¢ puede ser invocado | terceros en el | ¢puede ser invocado ese
Oficina en el | ese motivo de exclusién marco de un | motivo de exclusién
marco del con Unicamente | procedimiento | con Unicamente
examen de | independencia | en conexién | de oposicion? | independencia | en conexion
una solicitud?| de otros con otros de otros con otros

motivos? motivos? motivos? motivos?

Albania Si Si NO

Alemania Si Si NO

Australia Si Si Si Si

Austria Si Si NO

Azerbaiyan Si Si NO

Bangladesh Si Si Si Si

Barbados Si Si Si Si

Belars Si Si

Brasil Si Si Si Si

Bulgaria Si Si Si Si

Canada Si* Si Si Si

Chile Si Si Si Si

China Si Si Si Si

Hong Kong RAE | Si Si Si Si

Croacia Si Si

Dinamarca Si Si Si Si

Eslovaquia Si Si NO

Eslovenia Si Si NO

Espafia Si Si Si Si

Estados Unidos | SI Si Si Si

de América

Estonia Si Si Si Si

Federacion de Si Si

Rusia

Finlandia Si Si Si Si

Francia Si Si NO

Georgia Si Si Si Si

Grecia Si Si Si Si

Guatemala Si Si Si Si

Hungria Si Si NO

Iran (Republica | SI Si Si Si

Islamica del)

Irlanda Si Si Si Si

Italia Si Si NO

Jamaica Si Si NO

Japon Si Si Si Si

Jordania Si Si Si Si

Kazajstan Si Si NO

Kenya Si Si Si Si

Kirguistan Si Si Si Si

Letonia Si Si Si Si

Lituania Si Si Si Si

Madagascar Si Si NO

Malasia Si Si Si Si

Marruecos NO

México Si Si NO
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Paises I. Proteccion de los nombres de los Estados contra su registro como marcas
4. Si existe un motivo de exclusién del registro del nombre de un Estado como marca de
servicio, ese motivo de exclusion:
a) ¢Es En caso de respuesta b) ¢ Puede ser| En caso de respuesta
invocado de | afirmativa a la pregunta, invocado por | afirmativa a la pregunta,
oficio por la | anterior, ¢puede ser invocado | terceros en el | ¢puede ser invocado ese
Oficina en el | ese motivo de exclusién marco de un | motivo de exclusién
marco del con Unicamente | procedimiento | con Unicamente
examen de | independencia | en conexién | de oposicion? | independencia | en conexion
una solicitud?| de otros con otros de otros con otros

motivos? motivos? motivos? motivos?

Monaco Si Si NO

Montenegro Si Si NO Si

Myanmar NO

Nigeria Si

Noruega Si Si Si Si

Nueva Zelandia | Si Si Si Si

Oman Si Si Si Si

Perd Si Si Si Si

Polonia Si Si Si Si

Portugal Si Si Si Si

Reino Unido Si Si Si Si

Republica Arabe | Si NO

Siria

Republica Checa | Si Si NO

Republica de Si Si Si Si

Corea

Republica de Si Si NO

Moldova

Republica Si Si Si Si

Dominicana

Republica Unida | SI Si Si Si

de Tanzania

Rumania Si Si NO

San Marino Si Si Si Si

Serbia Si Si NO

Singapur Si Si Si Si

Sri Lanka Si Si Si Si

Sudafrica Si Si Si Si

Suecia Si Si Si Si

Suiza Si Si NO

Trinidad y Si Si Si

Tabago

Turquia Si Si Si Si

Ucrania Si Si Si Si

Uruguay Si Si Si Si

* Comentarios adicionales

CANADA:

Pregunta 4.a)

Excepto para la determinacién de caracter distintivo.
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TRINIDAD Y TABAGO:

Pregunta 4.b)

Si por “terceros” se entiende una persona que no es parte en el procedimiento de oposicion, la respuesta a
esa pregunta sera “NO”. Si por “terceros” se entiende una persona que es parte en el procedimiento de
oposicion, la respuesta a esa pregunta sera “Sl”.
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Paises I. Proteccion de los nombres de los Estados contra su registro como marcas
4. Si existe un motivo de exclusién del registro del nombre de un Estado como marca de
servicio, ese motivo de exclusion:;
c) ¢Puede En caso de respuesta d) ¢Puede ser | En caso de respuesta
ser invocado | afirmativa a la pregunta, invocado por afirmativa a la pregunta,
por terceros | anterior, ¢,puede ser terceros en un | ¢puede ser invocado ese
como invocado ese motivo de procedimiento | motivo de exclusion
observacion | exclusién de cancelacion
? con Unicamente | posterior al con Unicamente
independencia fen registro? independencia| en conexion
de otros conexion de otros con otros
motivos? con otros motivos? motivos?
motivos?
Albania NO Si Si
Alemania NO Si Si
Australia Si Si Si Si
Austria NO Si Si
Azerbaiyan NO NO
Bangladesh NO Si Si
Barbados Si Si Si
Belarus Si Si
Brasil Si Si Si Si
Bulgaria NO Si Si
Canada NO Si Si
Chile NO Si Si
China NO Si Si
Hong Kong RAE | NO Si Si
Croacia Si Si Si Si
Dinamarca Si Si Si Si
Eslovaquia Si Si Si Si
Eslovenia Si Si Si Si
Espafia Si Si Si Si
Estados Unidos | SI Si Si Si
de América
Estonia NO Si Si
Federacion de | SI Si Si Si
Rusia
Finlandia Si Si Si Si
Francia Si Si Si Si
Georgia NO Si Si Si
Grecia NO Si Si
Guatemala NO Si Si Si
Hungria Si Si Si Si
Iran (Republica | SI Si Si Si
Islamica del)
Irlanda Si Si Si Si
Italia Si Si NO* Si
Jamaica Si Si
Japon Si Si Si Si
Jordania NO NO
Kazajstan NO NO
Kenya Si Si Si Si
Kirguistan Si Si Si Si
Letonia NO Si Si
Lituania NO Si Si
Madagascar NO Si Si
Malasia Si Si Si Si
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Paises I. Proteccion de los nombres de los Estados contra su registro como marcas
4. Si existe un motivo de exclusién del registro del nombre de un Estado como marca de
servicio, ese motivo de exclusion:
c) ¢Puede En caso de respuesta d) ¢ Puede ser | En caso de respuesta
ser invocado | afirmativa a la pregunta, invocado por afirmativa a la pregunta,
por terceros | anterior, ¢puede ser terceros en un | ¢puede ser invocado ese
como invocado ese motivo de procedimiento | motivo de exclusion
observacion | exclusién de cancelacion
? con Unicamente | posterior al con Unicamente
independencia en registro? independencia| en conexién
de otros conexion de otros con otros
motivos? con otros motivos? motivos?
motivos?
Marruecos Si Si
México Si Si Si Si
Monaco NO Si Si
Montenegro Si Si Si Si
Myanmar
Nigeria
Noruega Si Si Si Si
Nueva Zelandia | NO Si Si
Oman Si Si Si Si
Perd Si Si Si Si
Polonia Si Si Si Si
Portugal Si Si Si Si
Reino Unido Si Si Si Si
Republica NO NO
Arabe Siria
Republica Si Si Si Si
Checa
Republica de Si Si Si Si
Corea
Republica de Si Si Si Si
Moldova
Republica NO Si Si
Dominicana
Republica Unida | SI Si Si Si
de Tanzania
Rumania Si Si Si Si
San Marino Si Si Si Si
Serbia Si Si Si Si
Singapur NO Si Si
Sri Lanka NO
Sudafrica NO Si Si
Suecia Si Si Si Si
Suiza NO Si Si
Trinidad y Si*
Tabago
Turquia Si Si Si Si
Ucrania NO Si Si
Uruguay NO Si Si

*Comentarios adicionales

ITALIA:

Pregunta 4.d)

No ante la Oficina, Unicamente ante el tribunal competente.
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TRINIDAD Y TABAGO:

Pregunta 4.c)

En la legislacién de marcas no se contempla la posibilidad de invocacion como observacion.

Pregunta 4.d)

Si por “terceros” se entiende una persona que no es parte en el procedimiento de cancelacion, la respuesta
a esta pregunta sera “NO”. Si por “terceros” se entiende una persona que es parte en el procedimiento de
cancelacion, la respuesta a esta pregunta sera “Si”.
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Paises I. Proteccion de los nombres de los Estados contra su registro como marcas
5. Al determinar si la inclusion del nombre de un 6. Sien virtud de la legislacion
Estado en una marca constituiria un motivo de vigente se contempla, por lo
denegacion del registro de esa marca para general, la exclusion del registro
productos y/o servicios, ¢debe tomarse en de los nombres de Estado como
consideracion la posibilidad de que se induzca a marcas para productos y/o
engafio al consumidor acerca del origen de los servicios, ¢existen excepciones a
productos y/o servicios respecto de los cuales se esa exclusién?
propone utilizar la marca?

Albania NO NO

Alemania Si NO

Australia Si NO

Austria Si

Azerbaiyan NO NO

Bangladesh Si Si

Barbados Si Si

Belaris Si NO

Brasil Si NO

Bulgaria Si Si

Canada Si

Chile NO* NO

China NO Si

Hong Kong RAE | Si Si

Croacia Si

Dinamarca NO

Eslovaquia Si NO

Eslovenia Si

Espafia Si

Estados Unidos de| Si Si

América

Estonia Si Si

Federacion de Si

Rusia

Finlandia Si*

Francia Si

Georgia Si NO

Grecia NO NO

Guatemala Si Si

Hungria Si NO

Iran (Republica Si Si

Islamica del)

Irlanda Si NO

Italia NO* Si

Jamaica Si Si

Japon Si Si

Jordania Si Si

Kazajstan Si Si

Kenya Si Si

Kirguistan Si NO

Letonia Si

Lituania Si Si

Madagascar NO NO

Malasia Si NO

Marruecos Si

México Si

Monaco Si

Montenegro Si NO
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Paises I. Proteccion de los nombres de los Estados contra su registro como marcas
5. Al determinar si la inclusion del nombre de un 6. Si en virtud de la legislacion
Estado en una marca constituiria un motivo de vigente se contempla, por lo
denegacion del registro de esa marca para general, la exclusion del registro
productos y/o servicios, ¢ debe tomarse en de los nombres de Estado como
consideracion la posibilidad de que se induzca a marcas para productos y/o
engafio al consumidor acerca del origen de los servicios, ¢existen excepciones a
productos y/o servicios respecto de los cuales se esa exclusiéon?
propone utilizar la marca?

Myanmar NO NO

Nigeria Si NO

Noruega Si NO

Nueva Zelandia Si NO

Oman Si Si

Perd Si NO

Polonia Si NO

Portugal Si NO

Reino Unido Si NO

Republica Arabe | Si NO

Siria

Republica Checa | Si NO

Republica de NO NO

Corea

Republica de Si Si

Moldova

Republica Si Si

Dominicana

Republica Unida | Si Si

de Tanzania

Rumania NO

San Marino Si

Serbia Si Si

Singapur Si Si

Sri Lanka Si Si

Sudaéfrica Si Si

Suecia Si

Suiza NO

Trinidad y Tabago | SI Si

Turquia Si Si

Ucrania NO Si

Uruguay Si Si

Pregunta 6

Si en virtud de la legislacién vigente se contempla, por lo general, la exclusién del registro de los nombres
de Estado como marcas para productos y/o servicios, ¢ existen excepciones a esa exclusion? En caso
afirmativo, especifique de qué excepciones se trata:

BANGLADESH:

Los nombres de los Estados pueden ser objeto de registro previa autorizacion de las autoridades
competentes (articulo 8.F) de la legislacion aplicable).

BARBADOS:

En el articulo 9.1)g) de la Ley de Marcas de 1981 se contempla una excepcion a ese respecto. Salvo que
las autoridades competentes autoricen su utilizacion. Velar por que sea competente para autorizar la
utilizacién de la marca como marca de fabrica o de servicio.
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BULGARIA

Los nombres de los Estados pueden ser objeto de registro como marcas de producto y/o servicio

Unicamente si:

- se obtiene autorizacién de las autoridades competentes del Estado;

- la marca tiene caracter distintivo inherente, es decir, no es una marca verbal y presenta otros elementos
distintivos como colores especificos y elementos figurativos que permiten diferenciar los productos de
una persona de los de terceros.

CHINA:
Si se proporciona una autorizacion de la autoridad competente.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:

No estéa prohibido el registro de las “indicaciones de origen regional” en tanto que marcas colectivas y
marcas de certificacion. Ademas, si el solicitante puede demostrar que el término geogréfico en cuestion ha
pasado a tener vinculos con los productos o servicios de que se trate y, por consiguiente, ha adquirido
caracter distintivo con respecto a dichos productos o servicios, se autorizara el registro.

ESTONIA:

En la Ley de Marcas de Estonia no se contemplan disposiciones especificas sobre los motivos de
denegacion para el registro de los nombres de Estado. En Estonia no se concede proteccién a los signos
gue consisten exclusivamente en signos de origen geogréafico. La marca es susceptible de registro en la
medida en que contenga un nombre geografico y otros elementos que sean distintivos (el nombre
geogréafico constituye un elemento de la marca que no se presta a la protecciéon). No se concede proteccién
juridica si el nombre geografico es susceptible de inducir al consumidor a engafio en cuanto al origen
geografico de los productos y servicios. El solicitante debe limitar la lista de productos y servicios a fin de
eliminar ese efecto decisivo.

GUATEMALA:

Conforme al articulo 16.2) y 20.D) de la Ley de Propiedad Industrial: una marca podra consistir en una
indicacion geogréfica siempre que sea distintiva respecto de los productos o servicios.

HONG KONG RAE:

1. Si los nombres de Estado son prima facie excluidos del registro como marcas para productos y/o
servicios en virtud de la seccién 11.1)b), c) o d) de la Ordenanza sobre marcas de Hong Kong RAE, pueden
ser registrables como marcas si se prueba que antes de la fecha de solicitud los nombres habian adquirido
caracter distintivo por su uso.

2. Los nombres de Estado que designan el origen geografico de los productos o servicios pueden ser
registrados como marcas colectivas o de certificacion.

IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL)

En caso de obtencién de autorizacion de las autoridades competentes del Estado.

JAMAICA:

Si el nombre se utiliza de forma imaginaria o si el nombre del Estado no se considera notoriamente
conocido en la jurisdiccién jamaicana.

JAPON:

Una marca que consiste en un nombre de Estado podria ser registrada si ha adquirido caracter distintivo por
el uso (secondary meaning).
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KAZAJSTAN:

Los nombres de los Estados pueden quedar incluidos en el registro de marcas de productos y/o servicios en
tanto que elementos no registrados de la marca.

KENYA:

Si van acompafiados de otros elementos que hagan de la marca un todo distintivo. Ahora bien, esas
marcas solo seran registradas junto con una renuncia a la utilizacién de esos nombres. En otros casos, las
autoridades transmitiran una carta de consentimiento o aportaran pruebas del registro de dicha marca en el
pais con ese mismo nombre.

LITUANIA:

Por norma general no se procede al registro de una marca si existen motivos absolutos de denegacion.
Toda marca que consista en el nombre de un Estado sera, no obstante, objeto de examen en lo relativo a
los motivos absolutos de denegacion, aun cuando las autoridades competentes concedan autorizacién con
ese fin. Por lo general, se podra registrar el nombre del Estado en la medida en que se haya recibido
autorizacion de las autoridades competentes. Por ejemplo, se concedera autorizacion para utilizar los
simbolos estatales de Lituania en una marca o disefio si dichos simbolos se utilizan respetuosamente, no
reducen el nombre completo del Estado lituaniano, no son contrarios al orden publico y las buenas
costumbres y el solicitante demuestra que reine como minimo uno de los siguientes requisitos:

1) representar en la actualidad o en el futuro al Estado lituaniano y los intereses publicos de dicho Estado
en otros paises u organizaciones internacionales cuyas actividades sean compatibles con las
disposiciones legislativas de la Republica de Lituania;

2) realizar en la actualidad o en el futuro actividades o productos en interés de las politicas publicas, la
economia, las ciencias y la cultura de Lituania;

3) los productos o servicios son comunes en Lituania y representan o representaran su cultura o tradiciones
artesanales; y

4) utilizar en la actualidad o en el futuro la marca o el disefio para representar la cultura, las ciencias, el
patrimonio histérico o cultural o las tradiciones artesanales de Lituania, y promover la imagen de este
altimo.

REPUBLICA DE MOLDOVA:

El solicitante puede remitirse al articulo 6quinquies del Convenio de Paris para el registro “tal cual” en caso
de que el solicitante sea originario del Estado interesado y que no existan motivos de denegacion.
Ademas, el solicitante puede interponer una accion judicial ante las autoridades competentes, aportando
con ese fin pruebas suficientes en el sentido de que la marca cuyo registro se solicita ha adquirido caracter
distintivo en el territorio de la Republica de Moldova.

REPUBLICA DOMINICANA

En caso de obtencidn de autorizacion de las autoridades competentes del Estado.

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA:

Previa autorizacion de las autoridades competentes.

SERBIA:

Son susceptibles de registro como marca a condicion de obtener autorizacion de las autoridades
competentes, siempre y cuando el nombre del Estado sea el Unico elemento de la marca compleja que no

se considere susceptible de inducir a engafio en cuanto al origen de los productos y/o servicios y se
considere sencillamente un elemento de informacion acerca del origen de los productos y/o servicios.
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SINGAPUR:

En la medida en que la marca sea distintiva en su conjunto, no consista exclusivamente en elementos
descriptivos o0 genéricos, no sea contraria al orden publico ni a las buenas costumbres, ni pueda inducir a
engafio al publico, no se estipula en la legislacion la prohibicion de utilizar la marca y, si el solicitante actia
de buena fe, la marca podra ser objeto de registro.

TURQUIA:

Si el nombre del Estado de que se trate tiene un significado diferente en turco, eso puede considerarse una
excepcién, por lo que, si se obtiene autorizacién de las autoridades competentes, el nombre del Estado de
que se trate sera susceptible de registro.

URUGUAY:
— Si son utilizadas por el Estado o un gobierno local como tales;
— Entidades publicas independientes del Estado;

— Compaiiias con participacion del Estado;
— Indicaciones geogréficas tal como se definen en la Ley.

* Comentarios adicionales

CHILE:

Pregunta 5

El nombre del Estado no es susceptible de registro como marca puesto que, en principio, no se aplicaria la
prueba de error o confusion. No obstante, puede obtenerse proteccion en la medida en que el nombre del
Estado vaya acompafiado por otras palabras.

FINLANDIA:

En la préactica, no se considera si la marca es una marca verbal que consiste Ginicamente en un nombre de
Estado y el solicitante viene de otro Estado. En otros casos el posible engafio se considera siempre.

ITALIA:

Pregunta 5
No incumbe a la Oficina realizar un examen para determinar si la marca induce a engafio.

PERU:

Los motivos de denegacion se basan en el caracter no distintivo o susceptible de inducir a error del signo.
La exclusion del registro no se basa exclusivamente en el hecho de que el signo incluya el nombre de un
Estado. En el caso de los signos que a priori no se consideren distintivos ni descriptivos, podré alegarse un
significado secundario, aportando con ese fin las pruebas necesarias.
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Paises Il. Proteccion de los nombres de Estados contra su uso como marcas
7. ¢Contempla la legislacion vigente| 8. ¢ Contempla la legislacion vigente la
la exclusiéon del uso de los nombres | exclusién del uso de los nombres de
de Estados como marcas de Estados como marcas de servicio?
producto?

Albania NO NO

Alemania Si Si

Australia Si Si

Austria NO NO

Azerbaiyan NO NO

Bangladesh NO NO

Barbados

Belarus Si Si

Brasil Si Si

Bulgaria Si Si

Canada Si* Si

Chile Si Si

China Si Si

Hong Kong RAE NO NO

Croacia NO NO

Dinamarca NO NO

Eslovaquia NO NO

Eslovenia Si Si

Espafa NO NO

Estados Unidos de| NO* NO*

América

Estonia NO NO

Federacion de Si Si

Rusia

Finlandia NO NO

Francia NO NO

Georgia NO NO

Grecia Si Si

Guatemala Si Si

Hungria

Iran (Republica Si Si

Islamica del)

Irlanda NO NO

Italia NO NO

Jamaica NO NO

Japén NO* NO*

Jordania NO NO

Kazajstan Si Si

Kenya NO NO

Kirguistan Si Si

Letonia NO NO

Lituania Si Si

Madagascar NO NO

Malasia Si Si

Marruecos NO NO

México NO NO

Mobnaco NO NO

Montenegro NO NO

Myanmar NO NO

Nigeria Si Si

Noruega NO NO

Nueva Zelandia Si Si
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Paises Il. Proteccion de los nombres de Estados contra su uso como marcas
7. ¢Contempla la legislacién vigente| 8. ¢Contempla la legislacion vigente la
la exclusiéon del uso de los nombres | exclusién del uso de los nombres de
de Estados como marcas de Estados como marcas de servicio?
producto?

Oman Si Si

Peru NO NO

Polonia Si Si

Portugal Si NO

Reino Unido NO NO

Republica Arabe | Si Si

Siria

Republica Checa | NO NO

Republica de Si Si

Corea

Republica de Si Si

Moldova

Republica Si Si

Dominicana

Republica Unida | Si Si

de Tanzania

Rumania NO NO

San Marino NO NO

Serbia NO NO

Singapur NO NO

Sri Lanka

Sudafrica NO NO

Suecia NO NO

Suiza NO NO

Trinidad y Si Si

Tabago

Turquia NO NO

Ucrania Si Si

Uruguay NO NO

* Comentarios adicionales

CANADA:

Pregunta 7
Siinducen a error o engafio.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:

Pregunta 7

No obstante, toda parte interesada tiene la prerrogativa de interponer una accién legal, acogiéndose con
ese fin al articulo 43.a) de la Ley de Marcas, en el que se estipula la prohibicién de utilizar signos o toda
falsa indicacién de origen, descripcién falsa o engafiosa de un hecho, o representacion falsa o engafiosa de
un hecho que sean susceptibles de inducir a error o engafio en cuanto a la conexion o la asociacion de esa
persona con otra persona o en cuanto al origen, patrocinio o aprobacién de sus productos, servicios o
actividades comerciales por otra persona. Cabe también acogerse, a este respecto, a la normativa en
materia de competencia desleal.

Pregunta 8

No obstante, toda parte interesada tiene la prerrogativa de interponer una accion legal, acogiéndose con
ese fin al articulo 43.a) de la Ley de Marcas, en el que se estipula la prohibicion de utilizar signos o toda
falsa indicacién de origen, descripcién falsa o engafiosa de un hecho, o representacion falsa o engafiosa de
un hecho que sean susceptibles de inducir a error 0 engafio en cuanto a la conexion o la asociacién de esa
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persona con otra persona o en cuanto al origen, patrocinio o0 aprobacion de sus productos, servicios o
actividades comerciales por otra persona. Cabe también acogerse, a este respecto, a la normativa en
materia de competencia desleal.

JAPON:

Preguntas 7y 8

En el Japon no existe una amplia ley en la que se estipule la exclusién o prohibicion “general” para “utilizar
los nombres de Estado como marcas” de productos y servicios, pero en la legislacion sobre prevencion de
la competencia desleal (articulo 2.1)13)) se prohiben los actos que induzcan a error al pablico en cuanto a la
procedencia o la calidad de los productos.
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Paises Il. Proteccion de los nombres de los Estados contra su uso como marcas
9. Cuando la legislacion vigente contempla la exclusion del uso de los nombres de
Estados como marcas de producto o servicio, esa exclusion esta prevista:;
éen lalegislacion | ¢en la legislacion ¢en la legislacion éen otras normas?
sobre marcas? sobre competencia | general sobre

desleal? responsabilidad civil
(atribucion
engafosa)?

Albania

Alemania Si Si Si

Australia Si Si Si

Austria

Azerbaiyan

Bangladesh

Barbados

Belarus Si

Brasil Si*

Bulgaria Si

Canada Si Si Si

Chile NO Si

China Si

Hong Kong RAE

Croacia

Dinamarca NO NO NO Si*

Eslovaquia

Eslovenia NO Si NO

Espafia NO NO NO

Estados Unidos de| Si Si Si

América

Estonia NO NO NO

Federacion de Si Si*

Rusia

Finlandia

Francia

Georgia NO NO NO

Grecia Si

Guatemala Si NO NO

Hungria

Iran (Republica Si Si Si

Islamica del)

Irlanda

Italia

Jamaica

Japoén

Jordania

Kazajstan Si Si Si

Kenya Si

Kirguistan Si NO NO

Letonia

Lituania Si Si*

Madagascar NO NO NO

Malasia Si

Marruecos

México

Mébnaco

Montenegro Si NO NO

Myanmar NO NO NO
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Paises Il. Proteccion de los nombres de los Estados contra su uso como marcas
9. Cuando la legislacion vigente contempla la exclusion del uso de los nombres de
Estados como marcas de producto o servicio, esa exclusion esta prevista:
éen lalegislacion | ¢en la legislacion ¢en la legislacion éen otras normas?
sobre marcas? sobre competencia | general sobre

desleal? responsabilidad civil
(atribucion
engafosa)?

Nigeria Si

Noruega

Nueva Zelandia | Si Si Si

Oman Si NO Si

Peru

Polonia NO Si NO

Portugal NO NO Si

Reino Unido

Republica Arabe | NO

Siria

Republica Checa

Republica de Si NO NO

Corea

Republica de NO Si Si Si*

Moldova

Republica Si

Dominicana

Republica Unida | SI

de Tanzania

Rumania NO NO NO

San Marino

Serbia

Singapur

Sri Lanka Si Si

Sudéafrica NO Si Si

Suecia

Suiza

Trinidad y Si Si Si

Tabago

Turquia Si

Ucrania Si NO NO

Uruguay NO NO NO

Pregunta 9. Cuando la legislacion vigente contempla la exclusion del uso de los nombres de Estados como
marcas de producto o servicio, indique en qué normativa se prevé dicha exclusion:

BRASIL:

Ley 9279 de 14 de mayo de 1996 (Capitulo V): “Infraccion de las indicaciones geograficas y otras

indicaciones”. Articulo 194: La utilizaciéon de una marca, de un nombre comercial, de un establecimiento,
de insignias, de expresiones de signos de publicidad o de cualquier otro elemento que indique una fuente
que no sea la verdadera, o la venta, o la exposicién para la venta de un producto que lleve dichos signos.
Sancién: detencién de entre uno a tres meses o una multa. Ley de Proteccion del Consumidor, de 11 de

septiembre de 1990.
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DINAMARCA:

En el articulo 3 de la Ley de Practicas de Comercializacion de Dinamarca se prohibe la utilizacion de
indicaciones inapropiadas o que puedan inducir a engafio y se estipula la obligaciéon de aportar pruebas
documentales en relacion con toda declaracion factual realizada en la comercializacion de los productos.
De ahi que esté prohibida toda indicacion falsa o engafiosa en cuanto al origen de los productos o servicios
comercializados.

FEDERACION DE RUSIA:
Ley de Proteccion del Consumidor.
LITUANIA:

— Ley de propiedad, utilizacion y eliminacion de activos estatales y municipales de la Republica de Lituania,
de 12 de mayo de 1998, N° VIII-729;

— Ley sobre el Emblema Nacional de Lituania y los Escudos de Armas de la Republica de Lituania, de 10
de abril de 1990 N° 1-130 (enmendada el 1 de abril de 2008 N° X-1471);

— Decreto del Gobierno de la Republica de Lituania, de 12 de febrero de 2001 N° 155, sobre las
autoridades competentes para autorizar el uso del nombre oficial o tradicional (abreviado) de la
Republica de Lituania, escudos de armas, banderas y otros objetos heraldicos o toda imitacion, desde el
punto de vista de la heraldica, y también signos y punzones oficiales de control y de garantia, sellos,
medallas o marcas de distincién en marcas y disefios;

— Reglamento sobre la autorizacion para utilizar el nombre oficial o tradicional (abreviado) de la Republica
de Lituania, los escudos de armas, las banderas y otros objetos heraldicos y toda imitacién desde el
punto de vista de la heréldica, y también signos y punzones oficiales de control y garantia, sellos,
medallas o marcas de distincion en marcas y disefios, aprobado por decreto del Ministerio de Justicia de
la Republica de Lituania el 10 de abril de 2001, N° 65 (enmendado el 25 de noviembre de 2008, N° 1
R-449).

REPUBLICA DE MOLDOVA:
Decreto del Gobierno de la Republica de Moldova N° 1425, de 2 de diciembre de 2003, sobre las

condiciones para la concesion de autorizacion del uso de denominaciones oficiales o histdricas del Estado
en marcas de producto y/o servicio asi como en disefios industriales.



SCT/24/6
Anexo |, pagina 40

Paises II. Proteccion de los nombres de los Estados contra su uso como marcas
10. Sila 11. Al determinar si existe 12. ¢Se considera que el uso de
legislacion un conflicto entre una marca | nombres de Estados como marcas
vigente que se usa para productos | de producto o servicio puede dar
contempla, por lo| y/o servicios y el nombre de | lugar a la aplicacion del articulo 10
general, la un Estado, ¢debe tomarse | del Convenio de Paris para la
exclusion del uso| en consideracion la Proteccioén de la Propiedad
de los nombres | posibilidad de que se Industrial, que dispone, entre otras
de Estados como| induzca a engafio a los cosas, la aplicacion de ciertas
marcas, ¢ existen| consumidores acerca del medidas en casos de “utilizacion
excepciones a origen de los productos o directa o indirecta de una
esa exclusion? | servicios respecto de los indicacion falsa concerniente a la

cuales se propone utilizar la | procedencia del producto”?
marca?

Albania Si

Alemania NO Si Si

Australia NO Si Si

Austria Si Si

Azerbaiyan NO NO Si

Bangladesh NO Si Si

Barbados Si Si

Belarus NO Si Si

Brasil NO Si Si

Bulgaria NO Si Si

Canada Si Si NO*

Chile Si Si Si

China Si NO NO

Hong Kong RAE Si Si

Croacia Si NO

Dinamarca Si Si

Eslovaquia Si Si

Eslovenia Si Si

Espafia Si Si

Estados Unidos de Si Si

América

Estonia NO NO NO

Federacion de NO Si Si

Rusia

Finlandia Si Si

Francia Si Si

Georgia NO NO NO

Grecia NO Si Si

Guatemala Si* Si Si

Hungria Si Si

Iran (Republica Si Si Si

Islamica del)

Irlanda NO Si Si

Italia NO NO Si

Jamaica NO Si Si

Japén Si* Si*

Jordania Si Si

Kazajstan NO Si Si

Kenya NO Si Si

Kirguistan NO Si

Letonia Si Si

Lituania Si Si Si

Madagascar NO NO NO

Malasia NO Si Si
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Paises II. Proteccion de los nombres de los Estados contra su uso como marcas
10. Sila 11. Al determinar si existe | 12. ¢Se considera que el uso de
legislacion un conflicto entre una marca | nombres de Estados como marcas
vigente que se usa para productos | de producto o servicio puede dar
contempla, por lo| y/o servicios y el nombre de | lugar a la aplicacion del articulo 10
general, la un Estado, ¢debe tomarse | del Convenio de Paris para la
exclusion del uso| en consideracion la Proteccioén de la Propiedad
de los nombres | posibilidad de que se Industrial, que dispone, entre otras
de Estados como| induzca a engafio a los cosas, la aplicacion de ciertas
marcas, ¢ existen| consumidores acerca del medidas en casos de “utilizacion
excepciones a origen de los productos o directa o indirecta de una
esa exclusion? | servicios respecto de los indicacion falsa concerniente a la

cuales se propone utilizar la | procedencia del producto”?
marca?

Marruecos Si Si

México Si Si

Moénaco Si NO

Montenegro NO Si Si

Myanmar NO NO NO

Nigeria NO Si NO

Noruega Si Si

Nueva Zelandia NO Si Si

Oman Si Si Si

Per(

Polonia NO Si Si

Portugal Si Si Si

Reino Unido NO Si Si

Republica Arabe | NO Si Si

Siria

Republica Checa Si Si

Republica de NO NO Si

Corea

Republica de Si Si Si

Moldova

Republica Si Si Si

Dominicana

Republica Unida | SI Si Si

de Tanzania

Rumania NO

San Marino Si Si

Serbia Si Si

Singapur Si

Sri Lanka NO

Sudafrica NO Si Si

Suecia Si Si

Suiza NO Si

Trinidad y Si Si Si

Tabago

Turquia Si Si

Ucrania Si Si NO

Uruguay NO NO NO
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Pregunta 10. Si la legislacion vigente contempla, por lo general, la exclusion del uso de los nombres de
Estados como marcas, ¢ existen excepciones a esa exclusién? En caso afirmativo, indique de qué
excepciones se trata:

CANADA:

Pregunta 7
Siinducen a error o engafio.

CHILE:

El nombre del Estado no es susceptible de registro como marca puesto que no se aplicaria la prueba de
error o confusién. La situacion cambiaria en la medida en que el nombre del Estado vaya acompafiado por
otras palabras, en cuyo caso, se concederia proteccion a la marca en su conjunto.

CHINA:

Si se proporciona una autorizacion de la autoridad competente.
IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL):

En caso de autorizacion por parte de las autoridades competentes.
LITUANIA:

En el articulo 5 de la Ley sobre el Emblema Nacional de Lituania y Escudos de Armas Nacionales se
estipula la lista de entidades habilitadas para utilizar el emblema nacional asi como los casos en los que se
utiliza el emblema nacional. Si una marca que consiste en el nombre del Estado no esta registrada, la
utilizacion de dicho signo debe ajustarse a las condiciones estipuladas por la ley en materia de posesion,
utilizacion y eliminacion de los activos estatales y municipales de la Republica de Lituania, en la que se
prevé que el derecho a utilizar el nombre del Estado y el derecho a utilizar escudos de armas de la
Republica de Lituania esta estipulado en las leyes o mediante decreto del Gobierno, en la medida en que en
la legislacion no se prevea la aplicacion de esos derechos (articulo 12). Existen decretos especiales del
Gobierno que autorizan la utilizacion del nombre del Estado en determinadas ocasiones, por ejemplo, el
Decreto N° 1272, de 7 de octubre de 2009 del Gobierno de la Republica de Lituania sobre la aprobacion de
las normas de utilizacién del nombre del Estado lituaniano en los nombres de dominio de Internet asi como
el Decreto N° 326, de 15 de abril de 2009 del Gobierno de la Republica de Lituania, sobre el derecho a
utilizar el nombre del Estado (se concedié autorizacion para el nombre de dominio lietuval000.lt).

PORTUGAL:
Decisiones judiciales.
REPUBLICA DE MOLDOVA:

Si se justifica la utilizacion de la marca y dicha marca no se considera susceptible de inducir a error ni es
falsa en cuanto al origen de los productos/servicios con respecto a los cuales se solicita el registro.

REPUBLICA DOMINICANA:
En caso de obtencién de autorizacién de las autoridades competentes del Estado.
REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA:

Previa autorizacién de las autoridades competentes.
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* Comentarios adicionales

BANGLADESH:

Pregunta 12

La indicacion de un origen falso en los productos se contempla en el articulo en materia de utilizaciéon de
falsas marcas y falsas descripciones comerciales; dichos actos son susceptibles de sanciones, conforme al
articulo 73 de la Ley de Marcas de 2009. Todo ciudadano de Bangladesh que sea reconocido culpable de
realizar un delito de esa indole fuera de Bangladesh sera objeto de sancion conforme a ese mismo articulo.
En el articulo 15 de la Ley de 1969 en materia de aduanas se prohibe la importacion de productos que
contengan falsas indicaciones de origen en los productos. Conforme al articulo 17 de la misma ley,
incumbe a la administracion de aduanas confiscar los productos en cuestion. Toda persona interesada
tiene derecho a interponer una demanda conforme a los articulos mencionados.

CANADA:

El articulo 10 no es directamente aplicable en Canada.
GUATEMALA:

Pregunta 10

Conforme a los articulos 16.2) y 20.D) de la Ley Nacional de Propiedad Industrial: una marca podra consistir
en una indicacién geografica siempre que sea distintiva respecto de los productos o servicios.

JAPON:

Preguntas 11y 12

En base al articulo 10 del Convenio de Paris y al articulo 1 del Arreglo de Madrid (procedencia), en la
legislacion sobre prevencién de la competencia desleal (articulo 2.1)13)) se prohiben los actos que induzcan
a error al publico en cuanto a la procedencia o la calidad de los productos o la calidad del servicio, aunque
en el Japén no existe una ley exhaustiva que estipule la prohibicién o exclusién del uso de los nombres de
Estado como marcas” de producto y servicio.

[Sigue el Anexo 1]
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Anadlisis cuantitativo de las respuestas al cuestionario sobre la proteccién de los nombres de Estado contra el registro y
uso como marcas (documento SCT/24/2

Preguntas Respuestas Sl % NO %
I. La proteccion de los nombres de Estados contra el registro como marcas
(a) Quedan excluidos, por lo general, del registro o o
como marcas de producto 2 44 SR 28 S
(b) Quedan excluidos del registro como marcas de
producto si se considera que son descriptivos 68 65 95.9% 3 4.1%

del origen de los productos respecto de los
cuales se solicita el registro

(c) Quedan excluidos del registro como marcas de
producto si puede considerarse que el uso del
nombre de un Estado es engafioso en cuanto al 67 66 98.5% 1 1.5%
origen de los productos respecto de los cuales
se solicita el registro

1. En virtud de la legislacion (d) Quedan excluidos del registro como marcas de
aplicable, los nombres de los producto si, de cualquier otro modo, carecen de 68 64 94.1% 4 5.9%
Estados: caracter distintivo

(e) Quedan excluidos del registro como marcas de
producto, si pueden considerarse incorrectos

. 66 51 77.3% 15 22.7%
en cuanto al origen de los productos para los
cuales se solicita el registro
() Quedan excluidos del r¢g|stro como marcas de 67 o5 37 3% 42 62.7%
producto por otros motivos
(g) Pueden registrarse como marcas de
productos, siempre y cuando la autoridad 69 33 47 8% 36 52 204

competente conceda una autorizacion a tal
efecto
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Preguntas

Respuestas

Sl

%

NO

%

2. Envirtud de la legislacién
aplicable, los nombres de los
Estados:

(a) Quedan excluidos, por lo general, del registro
como marcas de servicio

72

46

63.9%

26

36.1%

(b) Quedan excluidos del registro como marcas de
servicio si se considera que son descriptivos
del origen de los servicios respecto de los
cuales se solicita el registro

67

64

95.5%

4.5%

(c) Quedan excluidos del registro como marcas de
servicio si puede considerarse que el uso del
nombre de un Estado es engafioso en cuanto al
origen de los servicios respecto de los cuales
se solicita el registro

67

66

98.5%

1.5%

(d) Quedan excluidos del registro como marcas de
servicio si, de cualquier otro modo, carecen de
cardcter distintivo

67

63

94.1%

5.9%

(e) Quedan excluidos del registro como marcas de
servicio si pueden considerarse incorrectos en
cuanto al origen de los servicios para los cuales
se solicita el registro

64

49

76.6%

15

23.4%

() Quedan excluidos del registro como marcas de
servicio por otros motivos

68

24

31.8%

44

68.2%

(g) Pueden registrarse como marcas de servicio,
siempre y cuando la autoridad competente
conceda una autorizacion a tal efecto

69

32

46.4%

37

53.6%

3. Si existe un motivo de exclusién
de registro del nombre de un
Estado como marca de producto,
ese motivo de exclusion

(a) Es invocado de oficio por la Oficina en el marco
del examen de una solicitud

72

71

98.6%

1.4%

con independencia de otros motivos

71

67

94.4%

0%

Unicamente en conexidn con otros motivo

71

4.2%

0%
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Preguntas Respuestas Sl % NO %
b) Puede ser _|n\_/ocado por ter_c_e,ros en el marco de 67 45 67.2% 29 32 8%
un procedimiento de oposicion
con independencia de otros motivos 45 45 100% 0 0%
Unicamente en conexién con otros motivo 45 1 2.2% 0 0%
(c) Puede se_r,mvocado por terceros como 66 35 53.1% 31 46.9%
observacion
con independencia de otros motivos 35 36 102.8%" 0 0%
Unicamente en conexién con otros motivo 35 2 5.7% 0 0%
(d) Puede ser invocado por terceros en el marco
de un procedimiento de cancelacion o nulidad 65 61 93.8% 4 6.2%
posterior al registro
con independencia de otros motivos 61 61 100% 0 0%
Unicamente en conexién con otros motivo 61 3 4.9% 0 0%
4. Si existe un motivo de exclusion . .- -
: (a) Es invocado de oficio por la Oficina en el marco & o
del registro del nombre de un del examen de una solicitud 72 70 97% 2 3%
Estado como marca de servicio,
ese motivo de exclusion con independencia de otros motivos 70 63 90% 0 0%
Unicamente en conexién con otros motivo 70 4 5.7% 0 0%
b) Puede ser myoqado por tercgr9§ en el marco 65 44 67.7% 21 32 3%
de un procedimiento de oposicion
con independencia de otros motivos 44 45 102.3%" 0 0%
Unicamente en conexién con otros motivo 44 1 2.3% 0 0%
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Preguntas Respuestas | Sl % NO | %
(c) Puede se_r,mvocado por terceros como 65 36 55.4% 29 24.1%
observacion
con independencia de otros motivos 36 36 100% 0 0%
Unicamente en conexion con otros motivo 36 3 8.3% 0 0%
(d) Puede ser invocado por terceros en el marco
de un procedimiento de cancelacion o nulidad 68 63 92.6% 5 7.4%
posterior al registro
con independencia de otros motivos 63 61 96.8% 0 0%
Unicamente en conexion con otros motivo 63 4 6.3% 0 0%
5. Al determinar si la inclusion del nombre de un Estado en una marca constituiria
un motivo de denegacion del registro de esa marca para productos o servicios, ¢ debe
tomarse en consideracion la posibilidad de que se induzca a engafio a los 72 58 80.5% 14 19.5%
consumidores acerca del origen de los productos o servicios respecto de los cuales se
propone utilizar la marca?
6. Sien virtud de la legislacion vigente se contempla, por lo general, la exclusion del
registro de los nombres de Estados como marcas para productos y/o servicios, 54 28 51.8% 26 48.2%
¢ existen excepciones a esa exclusion?
Il. La proteccion de los nombres de Estados contra el uso como marcas
7. Contempla la legislacion vigente la exclusion del uso de los nhombres de Estados como 69 29 42% 40 58%
marcas de producto
8. Contempla la Ie_gl_slacmn vigente la exclusién del uso de los nombres de Estados como 69 o8 40.6% a1 59.4%
marcas de servicio




SCT/24/6
Anexo I, pagina 5

Preguntas Respuestas Sl % NO %
En la legislacién sobre marcas 38 23 60.5% 15 39.5%
9. Cuando la legislacién vigente ) » )
contempla la exclusion del uso de En la legislacién sobre competencia desleal 31 16 51.6% 15 48.4%
los nombres de Estados como : = — —
marcas de.produc,to o s_ervicio, En !a Ieg’lsIaC|on~generaI sobre responsabilidad civil 29 14 48.3% 15 51.7%
esa exclusion esta prevista (atribucion engafiosa)
En otras normas 5 5 100% 0 0%
10. Si la legislacion vigente contempla, por lo general, la exclusién del uso de los nombres a1 13 31.7% o8 68.3%
de Estados como marcas, ¢ existen excepciones a esa exclusion? 70 270
11. Al determinar si existe un conflicto entre una marca que se usa para productos o
servicios 'y el nombre d~e un Estado, det_)e tomarse en con5|_deraC|on la posibilidad de 69 57 82 6% 12 17.4%
gue se induzca a engafio a los consumidores acerca del origen de los productos o
servicios respecto de los cuales se propone utilizar la marca
12. Se considera que el uso de nombres de Estados como marcas de producto o servicio
puede dar lugar a la aplicacion del articulo 10 del Convenio de Paris para la Proteccion
de la Propiedad Industrial, que dispone, entre otras cosas, la aplicacion de ciertas 69 57 82.6% 12 17.4%
medidas en casos de “utilizacion directa o indirecta de una indicacion falsa
concerniente a la procedencia del producto”

[Fin de los anexos y del documento]

Los porcentajes correspondientes a las sub-preguntas de las preguntas 3.c) y 4.b) fueron calculados en base a las respuestas a la pregunta principal. En los casos en

gue los paises contestaron a las sub-preguntas y no respondieron a la pregunta principal, los porcentajes son superiores a 100%.
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