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En esta edicion:

Registro de marcas en Uruguay: marco legal y
beneficios

En esta edicién nos referimos a algunos aspectos de
interés sobre las marcas y su regulacion normativa.
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El registro de marcas es una herramienta esencial para proteger la
identidad comercial de productos y servicios en el mercado.

En Uruguay, este proceso esta regulado por la Ley Nro. 17.011, vigente
desde 1998, que introdujo un marco legal moderno y alineado con
estandares internacionales.

Registrar una marca no solo otorga derechos exclusivos de uso, sino
que también fortalece la posicidén competitiva de empresas y
emprendedores.

De acuerdo con la referida norma, se entiende por marca todo signo
con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona
fisica o juridica de los de otra.

En Uruguay la normativa prevé diversas categorias de marcas, entre
ellas se destacan:

Marcas denominativas: Se componen exclusivamente de palabras,
letras, cifras o combinaciones de estos elementos, sin incluir elementos
graficos.

Marcas figurativas: Consisten Unicamente en un disefio o figura, sin
incorporar ningun elemento denominativo.

Marcas mixtas: Se configura por la fusiéon de un dibujo, emblema
(marca figurativa) con una o mas palabras, cifras o letras (marca
denominativa).

Marcas tridimensionales: Comprenden formas distintivas de un envase,
envoltorio o del propio producto (siempre que no se trate de su forma
necesaria), abarcando dimensiones de altura, ancho y profundidad.
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Marcas colectivas: Identifican productos o servicios provenientes de los
miembros de una asociacion, agrupacion o comunidad de productores,
industriales, comerciantes o prestadores de servicios, conforme a lo
establecido en los articulos 38 a 43 de la Ley Nro. 17.011.

Marcas de certificacion o garantia: De acuerdo con los articulos 44 a 56
de la Ley Nro. 17.011, se trata de signos marcarios que certifican
caracteristicas comunes —particularmente de calidad— de productos o
servicios ofrecidos por personas autorizadas y controladas por el titular
de la marca.

Marcas sonoras: Involucran elementos auditivos, como jingles o
sonidos distintivos, detectables por el oido, pero no visibles.

Las frases publicitarias, también pueden registrarse como marcas, se
trata de esléganes distintivos y reconocibles en el mercado.

Aspectos fundamentales del registro de marcas:

La relevancia del registro marcario radica en que, una vez inscripta la
marca, se presume legalmente que la persona fisica o juridica a cuyo
nombre se efectud dicha inscripcion es su legitimo titular.

Para que una marca pueda ser registrada, debe presentar diferencias
sustanciales respecto de aquellas que ya estén inscriptas o en proceso
de registro.

Al obtener el registro de una marca ante la Direccion Nacional de la
Propiedad Industrial (DNPI), el titular adquiere el derecho exclusivo de
uso del signo distintivo dentro de la clase de productos o servicios para
la cual fue solicitado. Este derecho implica no solo la facultad de utilizar
la marca de manera exclusiva en el territorio nacional, sino también la
potestad de impedir que terceros no autorizados hagan uso de un signo
idéntico o similar que pueda generar confusién en el mercado.

La prelacion en el registro estara dada por la fecha y la hora de la
presentacion de la solicitud respectiva.

Para verificar si una marca esta registrada o en tramite ante la DNPI,
se puede realizar una busqueda de antecedentes en la base de datos
del organismo. Esta consulta permite determinar si el signo distintivo
esta disponible para ser registrado en Uruguay.

La Ley Nro. 17.011 establece que la proteccion conferida por el registro
tiene una vigencia de diez afios, renovable indefinidamente por
periodos iguales, siempre que la renovacién sea solicitada por el titular
o su representante. Esta solicitud debe presentarse dentro de los seis
meses anteriores al vencimiento del registro, aunque se admite un
plazo de gracia adicional de seis meses posteriores a la fecha de
expiracion, en cuyo caso se publicara en el Boletin de la Propiedad
Industrial.

Es importante tener presente que, en el caso de renovacion de una
marca, aquellos productos, servicios o clases que hayan sido incluidos
en el registro original pero que no sean expresamente reivindicados en
la nueva solicitud, se consideraran tacitamente renunciados.
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Ademas del vencimiento del plazo, la extinciéon de la marca podra darse
por voluntad del propietario, cuando este realice la comunicacién por
escrito a la DNPI. En caso de existir contrato de licencia registrado, el
titular de la marca licenciada debera acreditar la comunicacion
fehaciente al licenciatario de la voluntad de renunciar al registro previa
inscripcion de la renuncia.

Asimismo, la extinciéon de una marca también podra darse por
declaracion de nulidad dictada por la autoridad competente.
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