Directora General
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

RESOLUCION NUMERO +~ %2> /2021

DISPOSICION DEFINITIVA RELATIVA A LA SITUACION DE UNA MARCA
CONFIRMACION DE LA DENEGACION PROVISIONAL TOTAL

Notificacion a la Oficina Internacional de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en virtud
de la Regla 18 ter.3) del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas.

I. ADMINISTRACION QUE NOTIFICA:

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) Teléfonos: (537) 866-5610

Calle Picota nimero 15, entre Luz y Acosta, 861-0185
La Habana Vieja 862-4379
' 862-9771

La Habana, Republica de Cuba

II. NUMERO DEL REGISTRO INTERNACIONAL: 0574556
MARCA (segtin reproducciéon aportada): ORIENTAL
NOMBRE Y DIRECCION DEL TITULAR: MANDARIN ORIENTAL (UK) LIMITED
5th Floor, 110 High Holborn London WC1V 6JS, Reino Unido

1ll. LA ADMINISTRACION NACIONAL DE LA REPUBLICA DE CUBA EMITE LA DISPOSICION
DEFINITIVA RELATIVA A LA SITUACION DE LA MARCA COMO PARTE CONTRATANTE
DESIGNADA.:

Se deniega la proteccién respecto de todos los SERVICIOS.

El signo solicitado se compone exclusivamente del término ORIENTAL, que tiene entre sus acepciones:
natural del oriente o de Oriente, regién situada al este de planeta, indicando la pertenencia a Asia y las
regiones inmediatas; perteneciente a la antigua provincia cubana de Oriente o a los orientales, segtin el
Diccionario de la Real Academia Espanola; atendiendo a lo anterior, la marca instada constituiria un
elemento que serviria en el trafico mercantil para indicar la procedencia geogréfica de los servicios
reivindicados, asociandole a los mismos caracteristicas y costumbres propias de estas zonas; informacién
que induciria a error o engafio a los consumidores o destinatarios de los servicios, si tenemos en cuenta que
el solicitante no se vincula con estos origenes, sino que su domicilio se ubica en Europa, especificamente, en
l.ondres, capital de Reino Unido.

IV. DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL APLICABLES EN LA MATERIA: Articulo 16.1 incisos
f) y m) del Decreto-Ley nimero 203 "De Marcas y Otros Signos Distintivos™ de 24 de diciembre de 1999.

V. NOTIFIQUESE la presente Resolucion a MANDARIN ORIENTAL (UK) LIMITED a través de la Oficina
Internacional; y hagasele saber que en caso de inconformidad podra establecer, en el término de treinta dias
contados a partir del siguiente a la notificacién, demanda en proceso administrativo ante la Sala de lo Civil y lo
Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, a tenor de lo dispuesto en el articulo 124 del
Decreto-Ley niimero 203 por mediacion de un agente oficial cubano.

PUBLIQUESE referencia en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.

Fl




ARCHIVESE el original de esta Resolucién en el Protocolo de Disposiciones Juridicas que obra en el
Departamento de Asesoria Juridica y Relaciones Internacionales de la Oficina Cubana de la Propiedad
Industrial.

VL. LUGAR Y FECHA: La Habana, o7 de ”ﬁﬁfﬂ;@ de 2021

VIl. ANEXOS:

[] Informacién relativa al signo anterior
B Legislacién aplicable

X Lista de agentes oficiales acreditados

MSc. Maria de los Angeles S
Directora General

Ref: 2021/9269




CAPITULO IV
PROHIBICIONES DEL REGISTRO DE LAS MARCAS
Seccion Primera

Prohibiciones Absolutas

Articulo 16. - 1. No puede registrarse como marca un signo que:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)
h)

carezca de suficiente aptitud distintiva con respecto al o a los productos o servicios a los cuales se aplique;

consista en un signo que en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del pais indique el género o se haya convertido en un
nombre genérico, comin o usual del producto o servicio que debe distinguir, o sea la designacién técnica o cientifica de dicho
producto o servicio;

consista en un signo que sirva para describir o calificar el producto o servicio al cual se aplique, o a alguna de sus caracteristicas, o
consista en una expresién laudatoria;

consista en la forma usual o corriente del producto o de su envase o acondicionamiento, o en una forma necesaria o impuesta por la
naturaleza del propio producto, o su envase; o servicio al cual se aplique;

- consista en una forma que dé una ventaja meramente funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique;

pueda inducir al piblico a error sobre la procedencia geografica, la naturaleza, el modo de fabricacién de los productos o de
prestacion de los servicios, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra caracteristica del
producto o servicio al cual se aplique;

sea un color por sf solo;

incluya una reproduccion o imitacién, total o parcial de un escudo, bandera u otro emblema, sigla o denominacién de cualquier
Estado u organizacién internacional, de monedas o papel moneda. sin autorizaciéon expresa del Estado o de la organizacion
internacional de que se trate;

incluya una reproduccién o imitacién, total o parcial, de un signo oficial o de un signo o punzén de control y garantia del Estado
cubano o de un Estado extranjero, o de una entidad publica nacional o extranjera, provincial o municipal, sin autorizacion expresa de
la autoridad competente;

incluya la denominacién de una variedad vegetal protegida en el pais o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o
servicios relativos a esa variedad o su uso fuera susceptible de causar confusién o asociacién con ella;

comprenda algin elemento que atente contra la dignidad de personas, ideas, religiones o simbolos de cualquier pais o de una
entidad nacional o internacional;

sean contrarios a la ley, a la moral o atenten contra el orden publico;

se compongan exclusivamente de elementos que sirvan en el comercio para indicar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el
valor, la procedencia geogréfica, la época de produccién del producto o de la prestacién del servicio u otras caracteristicas del
producto o servicio en cuestion.

No obstante lo previsto en los incisos a) y ¢) del apartado anterior, un signo podra ser registrado como marca cuando la persona
que solicita su registro o su causante la hubiesen estado usando en el pais y por efecto de tal uso el signo ha adquirido suficiente
aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Seccién Segunda
Prohibiciones Relativas

Articulo 17. - 1. No puede registrarse como marca un signo cuyo uso afectaria a un derecho anterior de tercero. Se entiende afectado un
derecho anterior de tercero cuando:

a)
b)
c)

d)

e)

B
9)
h)

)
i

el signo sea idéntico a una marca registrada o en tramite de registro en el pais por un tercero desde una fecha anterior, para los
mismos productos o servicios;

el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en tramite de registro en el pais por un tercero desde una fecha anterior, para
productos o servicios idénticos o similares, si su uso pudiese causar un riesgo de confusidn o de asociacion;

el signo es idéntico o similar a un nombre comercial, un rétulo de establecimiento o un emblema empresarial usado o registrado en
el pais por un tercero desde una fecha anterior, si su uso pudiese causar un riesgo de confusién o de asociacion;

el signo constituye una reproduccion, imitacién, traduccion, transliteracién o trascripcion, total o parcial, de una marca notoriamente
conocida que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso
podria causar un riesgo de confusion o de asociacién con la marca notoria, un riesgo de dilucién de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario, o dar lugar a un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo; a estos efectos, una marca se
considerara notoriamente conocida cuando lo fuera para el sector pertinente del publico, independientemente de la manera o medio
por €l cual se hubiese hecho conocida;

el uso del signo afectaria un derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratandose del nombre, firma, titulo, diminutivo o
apelativo carifioso, seudénimo, imagen o retrato de una persona determinada distinta de la que solicita el registro, salvo que se
acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus causahabientes;

el signo afectaria el derecho al nombre, a la imagen o al prestigio de una persona juridica o de una comunidad local, regional o
nacional, salvo que se acredite el consentimiento expreso a través de la autoridad competente de esa persona o comunidad;

el signo contiene o consiste en una indicacién geografica protegida en el pais, siempre que el signo se aplique a los mismos
productos, o a productos diferentes o a servicios si su uso pudiera causar un riesgo de confusién o de asociacitn con la indicacién
protegida, o implicaria un aprovechamiento injusto de su reputacién o notoriedad;

el uso del signo infringiria un derecho de autor;

el uso del signo infringirfa cualquier derecho de propiedad industrial de un tercero; o

el registro del signo se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar de manera evidente un acto de competencia desleal.

2. En virtud de lo establecido en el inciso d) del apartado anterior, una vez que se haya denegado o anulado una solicitud o registro de
marca por esta causal, el que haya invocado tal derecho, tiene la prioridad, en el plazo de noventa dias siguientes a la fecha de
denegacion o de declaracién de nulidad, para solicitar el registro.
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