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Directora General
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

RESOLUCION NUMERO 333 /2023

D[SPOSICI()N DEFINITIVA RELATIVA A LA SITUApléN DE UNA MARCA
DECLARACION DE CONCESION PARCIAL DE LA PROTECCION CONSECUTIVA A UNA
DENEGACION PROVISIONAL

Notificacién a la Oficina Internacional de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en virtud
de la Regla 18ter.2)ii) del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas.

1. ADMINISTRACION QUE NOTIFICA:
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCP!) Teléfonos: (537) 866-5610

Calle Picota nimero 15, entre Luz y Acosta, 22122;33
La Habana Vieja, 862-9771
La Habana, Republica de Cuba i

11. NUMERO DEL REGISTRO INTERNACIONAL: 1650099
MARCA (segiin reproduccién aportada): Cacaolat y disefio (se reivindican los colores: amarillo y
marrén oscuro.) .
NONBRE Y DIRECCION DEL TITULAR: GRUPO CACAOLAT, S.L.
Avda. Francesc Macia, 225-233 E-08924 SANTA COLOMA
DE GRAMANET (Barcelona), Espana

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

Proteccion tinicamente respecto de ALGUNOS de los productos.

Se concede parcialmente la marca solicitada para algunos productos, porque no resulta idénea para la
consecucién de sus fines en el trafico mercantil, en tanto el elemento denominativo "CACAOLAT" transmite la
idea de que los productos se vinculan directamente con el cacao o sus derivados; en tanto resulta facil de
identificar, debido a su ubicacién y el concepto que sin dudas es de gran conocimiento en el territorio nacional,
el término "CACAQ" relativo a la semilla del cacao, un &rbol cuyo fruto se emplea como principal ingrediente
del chocolate; por lo que el signo en cuestién pudiera inducir a error cuando los alimentos a identificar no se
correspondan con las caracteristicas enunciadas, por ejemplo, el sabor, ingrediente, materia prima, entre otros;
y en consecuencia, se desoriente al potencial consumidor.

No se otorgan derechos exclusivos sobre: café, azlcar, pasteleria y confiteria, bombones, galletas, helados
comestibles, bolleria, bizcocheria, y brioches (bollos).




IV. DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL APLICABLES EN LA MATERIA: Articulo 16.1, inciso
f) del Decreto-Ley ntimero 203 "De Marcas y Otros Signos Distintivos” de 24 de diciembre de 1999.

V. NOTIFiQUESE la presente Resolucién a GRUPO CACAOLAT, S.L. a través de la Oficina Internacional; y
hagasele saber que en caso de inconformidad podra establecer, en el término de cuarenta y cinco dfas hébiles,
contados a partir del siguiente a la notificacién, demanda en proceso administrativo ante la Sala de lo
Mercantil, Administrativo y del Trabajo y la Seguridad Social del Tribunal Provincial Popular de La Habana.

PUBLIQUESE referencia en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
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.

V1. LUGAR Y FECHA: La Habana, 24 de Ao Hohy de 2023

VIl. ANEXOS:

[_] Informacion relativa al signo anterior
Legislacién aplicable

Lista de agentes oficiales acreditados

VIIl. FIRMA DE LA ADMINISTRACION:

P

MSec. Maria de los Angeles f5

Directora General

Ref: 2023/6806

d M EET



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.




“ AGENTES OFICIALES QUE BRINDAN SERVICIOS

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

» Bufete de Servicios Especializados (BES)
Calle 23, No. 501, esquina a J, Vedado, Plaza de la Revolucidn, La Habana
Teléfonos: (537) 832 6813, 8326024 ext. 103 y 117; Fax: 833 2159
Email: yanet@bhes. enbooy ; voannyvEbes.onbo.qu
Dra. Yanet Souto Fernandez
MSc. Yoanny Yanes Méndez

» Bufete Internacional S.A.
sta Avenida No. 4002, esquina a 40, Playa, La Habana
Teléfonos: (537) 204 5126, 2045736y 2045737 Fax: (537) 204 5125
Email: smpare@®bufeteinternadional.oy; lssst@®bufeteinternadional.ou
MSc. Maria Amparo Santana Calderin
Lic. Lisset Castro Caballero

» CLAIMS.A.
Lamparilla No. 2, Lonja del Comercio, La Habana Vieja, La Habanaemi
Teléfonos: (537) 8011443, 8011746
Correo electrdnico: presidencia@ciaim.corm.cy ; asistmarcasz@claim.com.ou
Lic. Maria Lourdes Ruiz Sotolongo
Lic. Dailyn Ferrer Izquierdo

Lic. Ariadna Vazquez Pérez

» Consultoria Juridica Internacional
Calle 16 No. 314, entre 3ra. y s5ta. Miramar, Playa, Ciudad de La Habana.
Teléfonos: (537) 204 2490
Correo electronico: aifreda@aiico.cy; ci@clicogu
Lic. Alfredo Jorge Guerra Aragon

» LEX, S. A. Servicios Juridicos de Marcas y Patentes.
Calle Ira No. 1001, esquina 1 o, Miramar, Playa, Ciudad de La Habana,
Teléfonos: (537) 204 9093/2041657/2043678 Fax: (537) 204 9533
E-mail: danice@lexuh.qu; mextranieraa@lecsa.cy; jundisea@iex-sa.cy;
mcubanaz @lexcsacy; lexca@lexsa.cu
Dra. Danice Vazquez D'Alvaré
MSc. Haliveth Leon Villaverde
Lic. Viviana Rodriguez Miranda
Lic. Kirelys M. Oliva Cesar




