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DIRE’CCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCION N° 3256 - 2022 /IDSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : N° 921066-2021
SOLICITANTE : CIRIANI MED S.A.C.
Lima, 02 de febrero de 2022

1. ANTECEDENTES:

Con fecha 27 de octubre de 2021, CIRIANI MED S.A.C., de Peru, solicita el registro de la
marca constituida por la denominacién CLINICA CANNABIS y logotipo, conforme al
modelo, para distinguir servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y
de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura, de
la clase 44 de la Clasificacion Internacional.

sl
CANNABIS

2. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

El articulo 150 de la Decision 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, establece
gue una vez vencido el plazo establecido en el articulo 148 de la citada norma o si no se
hubieran presentado oposiciones, la oficina competente procedera a realizar el examen
de registrabilidad. Asimismo, sefala que en caso se hubiesen presentado oposiciones, la
oficina nacional competente se pronunciara sobre éstas y sobre la concesion o
denegatoria del registro de la marca mediante resolucion.

2.1. Requisitos de registrabilidad

El articulo 134 de la Decision Andina 486 establece que a efectos de este régimen constituird
marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Afiade que podran registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion
grafica y que la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en
ningun caso sera obstaculo para su registro.

En el presente caso, el signo solicitado a registro retne el requisito de ser susceptible de
representacion grafica. Corresponde ahora verificar si cumple con el requisito de aptitud
distintiva para poder registrarse como marca.

2.2. Signos no distintivos

El articulo 135 de la Decisién 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, prevé las
prohibiciones absolutas al registro de marca, las mismas que estan referidas a signos que
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no pueden ser registrados para ciertos productos o servicios en la medida que guardan
con éstos una determinada relacion; en este tipo de prohibicibn se analiza el signo
solicitado en relacion directa con el producto o servicio al que se pretende aplicar.

El articulo 135 inciso b) del mismo cuerpo normativo, establece que no podran registrarse
como marcas los signos que carezcan de distintividad.

La distintividad es la capacidad de un signo para diferenciar los productos o servicios
determinados de una persona de los demas productos o servicios de igual o similar
naturaleza que se ofrecen en el mercado. Es asi que, en general, no tendran aptitud
distintiva los signos que constituyan la designacion comudn o usual del producto o servicio
de que se trate, es decir, los signos genéricos, o los que se limiten a informar al
consumidor acerca de las caracteristicas de los mismos, a saber, los signos descriptivos,
asi como tampoco aquellos que estén constituidos solo por denominaciones de uso comun
0 necesario en la comercializacion o prestacién de los mismos, entre otros.

Es de tener en cuenta que la funcién esencial de una marca es la de distinguir los
productos o servicios de un competidor de los demas productos o servicios que se ofrecen
en el mercado. Este caracter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus
productos o servicios para asi participar en el mercado, y al consumidor identificar el
origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o contratar, sin
verse expuesto a confusion o engario.

A mayor abundamiento, cabe citar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
el Proceso 53-1P-2015* manifestd que: “La caracteristica de distintividad es fundamental
que retna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implicita la
posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa
manera la diferenciacion por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando
por si solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o
con sus caracteristicas esenciales o primordiales”.

En el mismo proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recoge esta cita del
autor Victor Bentata para graficar el concepto de falta de distintividad: "(...) la insuficiente
distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un
producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad
consiste en una marca demasiado simple o demasiado comun, tomada en si misma, tal
como figuras geométricas simples, o signos aritméticos, o palabras como MAS o PARE o
Y, (...)" ("Reconstruccion del Derecho Marcario", Editorial Juridica Venezolana, Caracas,
1994, pag. 165)."

Entonces, para efectos de analizar la distintividad de un signo no basta con apreciar sus
caracteristicas constitutivas inherentes, sino ademas es necesario relacionarlas con los
productos o servicios que en concreto dicho signo pretende distinguir. Si el signo solicitado
analizado es capaz de diferenciar los productos o servicios que distingue de aquellos que
producen, comercializan o prestan los competidores, entonces ostentard la suficiente
distintividad que le permitir4 acceder a la proteccion registral como marca.

! Relativo a la interpretacion prejudicial del articulo 135 literal b) de la Decision 486, en el caso de la solicitud de registro de
una marca figurativa presentada por Productos Paraiso del Pert S.A.C. Pag. 2 de 4
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2.3. Aplicacion al caso concreto

Teniendo en consideracion lo sefialado en los parrafos precedentes, en el presente caso,
se determina que el signo solicitado a registro, constituido por la denominacion CLINICA
CANNABIS, para distinguir servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de
higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y
silvicultura, de la clase 44 de la Clasificacion Internacional, no puede ser admitido a
registro por cuanto carece de aptitud distintiva.

Al respecto, se considera que la denominacion CLINICA hace referencia a un
establecimiento sanitario, donde se atiende a pacientes con diversas enfermedades en un
régimen de internado o ambulatorio y la denominacién CANNABIS, hace referencia a una
planta popularmente llamada marihuana, la cual cuenta con mdultiples propiedades
terapéuticas? y medicinales. En tal sentido CLINICA CANNABIS sera entendido como el
establecimiento de salud en donde se tratard a los pacientes con cannabis, motivo por el
cual no es posible establecer un derecho de exclusiva sobre dicha denominacion.

En tal sentido, la denominacion CLINICA CANNABIS, no sera percibida por el publico
usuario como un signo proveniente de un Unico origen empresarial determinado sino de
un elemento susceptible de ser utilizado por cualquier empresario

Asimismo, la escritura en mayusculas en la que se encuentra el elemento denominativo
del signo solicitado y la representacion estilizada de una hoja de cannabis sobre una cruz
Unicamente refuerza la idea que transmite la referida denominacion.

2.4. Conclusién

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se concluye que éste se
encuentra incurso en la prohibicion prevista en el inciso b) del articulo 135 de la Decision
486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, por lo que corresponde denegar su
registro.

La presente resolucion se emite en aplicacion de las normas legales antes mencionadas y
en uso de las facultades conferidas por los articulos 36, 40 y 41 de la Ley de Organizacion y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la
Propiedad Intelectual — INDECOPI, sancionada por Decreto Legislativo N° 1033,
concordante con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1075, de acuerdo a las
modificaciones introducidas al mismo por los Decretos Legislativos N°s 1309 y 1397.

2 Cannabis

Preparacién a base de una o mas partes del cafiamo indico que consumida de distintas maneras,
especialmente fumada, tiene propiedades estupefacientes y terapéuticas.

Definicion extraida del Diccionario de la Lengua Espafiola (vigésima segunda edicién) disponible en internet
en www.rae.es
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3. DECISION DE LA DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

DENEGAR el registro de marca solicitado por CIRIANI MED S.A.C., de Pera.

Registrese y comuniquese

KARLA UGAS GOMEZ
Direccidén de Signos Distintivos
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