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Derechos de Autor ﬁo Competencia Desleal
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PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD RELATIVA

Criterio jurisprudencial

Derecho subijetivo
Bien inmaterial
Naturaleza real
(especial)

Erga omnes
Registro

o Correcto
funcionamiento del
mercado.

o Destinatario de la
proteccion no es el
titular de la marca per
se

o Proteccion tripartita

Existe interaccion entre marcas y competencia
desleal pero con funciones distintas
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NO SE ACUDE A . SI SE ACUDE A NORMAS
NORMAS DE S DE COMPETENCIA

COMPETENCIA Y DESLEAL  SI  LAS
DESLEAL CONDUCTAS

PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD RELATIVA: analisis caso por caso

SE DEBE ESTABLECER DE
(111 conForMIDAD CON LA

[C[]| PRETENSION DEL

ACTORY LAS PRUEBAS

* CUANDO las conductas
estan plenamente
comprendidas en las
leyes de P.l. (en relacién
con los mismos hechos y
los mismos aspectos o
dimensiones de esos
hechos).

* RELACIONADAS con la
explotacion de un signo
distintivo, presente una
dimension
anticoncurrencial
especifica, distinta a las
propias de una marca.

* El uso indebido de una
marca no es per se un
actode CD

* ESTABLECER Si la
conducta presenta
efectos anti
concurrenciales.

* No cabe generar nuevos
derechos de exclusiva ni
sancionar lo
expresamente admitido.
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¢ En virtud del principio de complementariedad se
aplican normas de PIl. y C.D. cuando si bien se
infringen derechos de P.I. la infraccion o Ia
solicitud de registro va mas alla de una
vulneracion a estos derechos.

** Por tanto, no se basan exclusivamente en los
derechos de propiedad intelectual.

** Cuando esto sea asi, los derechos marcarios y de
competencia seran complementarios.

B CONCLUSON

-




Comunidad
Andina




De los Actos _d_é_cibmpeténcia Desleal

Articulo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial
alizado en el ambito empresarial que sea contrario a los usos y practicas honestos.

Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables
gue le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o
consolidar un acto de competencia desleal, podra denegar dicho registro.
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Todos los actos
contrarios a la buena
fe concurrencial con la

intencion de causar
dafio 0 de
aprovecharse de
situaciones que
puedan perjudicar al
competidor.

Definicion de competencia desleal

Atraer clientes o dafar
al competidor debido
a actos contrarios a la
buena fe comercial
gue pueden perjudicar
a consumidores, a
operadores
econdmicos o al
mercado y no por
eficiencia econdmica.

¢ Qué constituye un acto de competencia desleal?

Tribunal de Justicia de la CAN: Analisis sentencias

Clausula general utilizada por la D486

Se considerara actos
contrarios a los usos y
practicas honestos
aquellos que tienen
como intencidn causar
dafio o aprovecharse
de situaciones que
puedan perjudicar al
competidor.

Ambito proteccién

Mercado.
Consumidores.
Competidores.
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Acto de efectiva
competencia

o

e

Tribunal de Justicia de la CAN: Analisis sentencias

Acto
indebido

Susceptible de
provocar dafo
(basta gue sea capaz

de hacerlo)
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Competencia Desleal
como fundamento
residual

Oposicion/infraccion Actos de confusion Analisis de confusion Aprovechamiento

o Rupturadela

O Identlflcar el o No  realizar o Debe causar transparencia

signo analisis de confusiéon por N ———
ona . o e . ’

utll'lz'ado 0 confundibilidad cua(l;;mer T T,
solicitado; enC.D; medio, consumidor;

O Comparar IOS O Concep’EO de O Concurrlr. en o Sinnumero de
signos en confusion en un mismo formas
conflicto C.D. es mas mercado.

amplio.
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Superintendencia de Industria y Comercio:
analisis articulo 137

Cuando
opera

Conclusion

Causal de Indicios razonables Debe existir una Opera cuando: a)

irregistrabilidad gue la solicitud se relacion causal no sea aplicable

preventiva relaciona con un entre la solicitud de otras causales de
acto de C.D. registroy el acto de irregistrabilidad y b)

competencia se deba proteger

desleal contra conductas

contrarias a la
buena fe comercial
16
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Peru
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Buena fe

(@)

La buena fe se

presume.
No basta una
solicitud que se
considere similar o
idéntica a una
marca registrada.

o Debe existir una

transgresion a los

deberes de
competencia.
Intencidn de

desviar clientela o
afectar la posicion
competitiva.

INDECOPI: analisis articulo 137

Conocimiento
previo del signo
registrado.

Mala fe debe ser
acreditada con
anterioridad a la
fecha en que se
solicito el registro.
Quien alega |Ia
mala fe debe
probarla.

o Conducirse
lealmente es
una condicién
indispensable
para la
concesion del
derecho de
exclusiva
(registro).
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5 ciones () Transmisiones en vivo

o Se solicitar el registro de la marca Anda pa’lla

o De oficio, el INPI resuelve rechazar el registro de esta
marca por considerar que es un acto contrario a la buena fe
comercial y buenas practicas mercantiles.

o La negativa se fundamenta en:

Que, en relacion con ello, la pretension de registro como marca de signos que reproduzean de manera total o
parcial palabras o frases que, de forma ostensible han pasado al uso general y se encuentren asociadas a ciertas
personalidades, resulta también contrana a la buena fe comercial y a las sanas practicas mercantiles y por ello
podria conducir a una eventual explotacion mdebida de su prestigio, imagen o reputacion, por lo que el organismo
de registro esta llamado a evitarlo.

Messi: “;Qué miras, bobo?"

t 2 0 .2
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Se define como
competencia
desleal cualquier
conducta que,
mediante medios
ilegitimos,
busque
clientela.

desviar
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CASO NOT MILK

Existe un
aprovechamiento
indebido de las
bondades de |la
leche y confusion
al consumidor al
utilizar elementos

visuales que
evocan a la
“leche real”.

-
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Existe una
comparacion
implicita y
explicita junto
con

aseveraciones
gue no son
verificables.

La estrategia
comercial es un
comportamiento
que persigue
desviar clientela
por medios ilicitos,
lo que se considera
incompatible con
las normas de
buena fe.

El juez concluye que existen actos de competencia desleal que generan un perjuicio significativo para los productores
de leche, afectando tanto su reputacion como su capacidad competitiva en el mercado y prohibe el uso del signo NOT

MILK







Comunidad
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Irregistrabilidad

de una marca
cuando se

infringe el D.A.

de un tercero

25

Se parte del presupuesto de la existencia
de una obra protegida por el D.A., es decir
gue reuna el requisito de ORIGINALIDAD.

Se consagra la INDEPENDENCIA de
regimenes (D.A.-P.l.). Son derechos
independientes pero compatibles.

Para determinar Si existe
impedimento de registro debe existir
RIESGO DE CONFUSION.

Puede ocurrir el caso del titulo de una
obra que sea ampliamente conocida,
en cuyo caso podria aplicarse las
mismas consideraciones que para
MARCAS NOTORIAS.
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Superintendencia de Industria y Comercio: analisis articulo 136 f)

Probar la existencia de la obra
fundamento de la oposicion.

El signo solicitado debe ser una
reproduccion total o parcial de la
obra preexistente.

Las ideas circulan libremente.
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SENADI: analisis articulo 136 f)

—————

Derecho de autor existente Signo solicitado

Se reconocid la existencia de un derecho de autor a favor de la compania opositora.

Sin embargo, se consideré que cada diseno permitia observar la impronta personal de los
diferentes autores.

Los criterios marcarios, como la coincidencia de ciertos colores o el uso de similares
elementos no sirven a fin de determinar la infraccion al derecho de autor, en el que se debe
apreciar si cada una de las obras goza de suficiente originalidad.
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Peru
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INDECOPI: analisis articulo 136 f)
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Originalidad.
llicitud de tomar elementos que reflejan Es posible utilizar las puras ideas que se encuentran

individualidad de obra protegida. en obras ajenas y también tomar de dichas obras
ajenas los elementos no originales
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Puntos
principales
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Precedentes administrativos y judiciales

Fundamentos
Derecho

Dominio publico

Riesgo de
confusion

Articulo 5.1. de C.B. no es causal de irregistrabilidad de una marca

El registro marcario sigue criterios especificos dados por la L.P.l. chilena

Acreditar existencia y autoria de la obra

Debe probarse el uso anterior de la obra en el mercado

Si la obra entra en dominio publico forma parte del patrimonio cultural
de una sociedad
Queda disponibles para su acceso y uso siempre que se respete el

derecho de paternidad e integridad

Se debe realizar el cotejo para determinar la posibilidad de confusion

Para establecer el riesgo de confusion se debe analizar los

productos y servicios que la marca solicitada pretende protege'r
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Tribunales Colegiados de Circuito

Existen puntos de contacto entre los D.A. y los derechos
de P.I.

Existen obras que por su forma de expresion
derivan en marcas registradas

Se consagra la prohibicion de registrar marcas por
la existencia de obras protegidas por los D.A.

Existe normas tanto en la ley de D.A. como en
la ley de marcas
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