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adidas / tres tiras:
marca notoria y distintiva.

Antecedentes y esquema del caso

Cliente ADIDAS
Adidas constatd que una importante cadena de

comercializacion de indumentaria y calzado del Pais Uruguay
Uruguay estaba vendiendo calzado deportivo lu-
. . TRES TIRAS:
ciendo cuatro tiras, elemento que vulneraba sus N
Caso Anulacion de marca y

derechos marcarios, constituyendo, ademas, actos i
. competencia desleal

de competencia desleal.

En el afo 2013 adidas notificd notarialmente al titular

de dicha cadena que la comercializacion de productos incorporando las cuatro

tiras, similares y confundibles con sus marcas de las “tres tiras” vulneraba sus

derechos vy solicitd que cesara en el uso y comercializacion de los mismos.

—

ORIGINAL INFRACTOR

El infractor no cumplid con lo intimado. Por el contrario, optd por iniciar la via
contenciosa, tanto en el area administrativa, como en la judicial.

En la via administrativa solicitd la anulacidn de las marcas registradas N°. 378.501,
Ne. 421739 y Ne°. 384.262 (ver aparte), de adidas, fundandose en los Arts. 4
numeral 112 y 5 numeral 72 de la Ley N°. 17.011, expresando que las marcas de



adidas no cumplen con los requisitos de fantasia y distintividad exigidos por
la norma.
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La distintividad, una de las funciones que cumple la marca, es quizas la mas
importante, en base a la cual el signo distingue el producto o servicio de un
comerciante, diferencidndolo de otros productos o servicios comercializados
o prestados por otros comerciantes.

La marca “tres tiras” fue diseflada por Adi Dassler para distinguir sus zapatos
deportivos de los elaborados por otros fabricantes y fue la primera usada en
el calzado adidas en el afo 1949. Esta marca, con el paso de los afios, adquirid
un caracter iconico para adidas.

Fundamentos de la contraparte

Los argumentos en los que se fundd la solicitud de anulacidn fueron los si-
guientes:

= |as marcas de adidas, no cumplen con los requisitos de fantasia exigidos
por la norma. Esto es, no poseen las notas de novedad, especialidad y dis-
tintividad, sino que se trata de tres puras y simples rayas.

= Entre otros fundamentos, el solicitante de la anulacion afirmo: “La marca
NP, 378.50] consiste simplemente en tres rayas verticales, sin contextualiodad
alguna, sin color, y sin referencra aaicional. La marca N°. 421.739 consiste en
un calzado deportivo con tres rayas inclinadas, sin ninguna otra referencra,
color o especificidad. La marca N°. 384.262 es una marca denominativa y
adice textualmente.: 1.as tres lineas, nada mas”.

= 135S marcas reqistradas y cuya nulidad se solicita, son marcas huérifanas de
cualqurer referencia a aaidas o al signo transcrito, veradaderamente registrable
ante /la DNP/” (Oficina de Marcas de Uruguay).



= “Enesencia /o que /as tres marcas pretenden proteger son tres rayas. Y esas
tres rayas carecen de total fantasia y no permiten una aistincion adecuada
de /a marca’.

= “Es declr; 1aS tres rayas no Son una imarca, como tampoco /o es un Chamypion
con tres rayas, motivo por e/ cual se solicita 1a anulacion de ambas marcas’.

Ademas, se alegd la existencia de un propdsito de competencia desleal por
parte de adidas.

= “Es claro que e/l registro de tres rayas, mas alld de adolecer de nulidades
absolutas, no puede implicar la exclusividad en e/ uso de rayas en /os pro-
auctos comprenaidos en /a clase. Si bien hemos dicho en e/ ambito civil que
(XX) no compirte con aaiaas pues no apunta al mismo sector de mercaco,
/o clerto es que adiaas s/ tiene /a intencion de desplazar a (XX) de cualguier
posibilidad de competencra”.

= “Esta conaucta, precedida y fundamentada en 1a reqistracion ae signos sin
fantasia y de uso general, encuaara en la conaucta anticompetitiva que requla
el art. 5, numeral 7 de la Ley N°.17017".

= “Por tanto /a veraadera finalidad que se esconde detras del/ accionar de adl-
aas, extender abusiva e Jlicitamente su monopolio marcario sobre /as tres
rayas respecto de signos no confundaibles pero que al ser utilizados por otras
empresas, generan en aaiaas la impresion de posibriidad de competencila’.

= “Para evitar cualqurer tipo de posible péraida de clientes a favor de terce-
r0S, aaiadas despliega una conaducta atemorizante respecto de /os mismos,
alegando un derecho marcario monopdolico pero que en puridad adolece de
vic/os que ameritan /a nulidad de sus marcas’.

Respuesta de adidas y prueba aportada
La respuesta de adidas:

® | a marca de las “tres tiras” posee un grado de distintividad y de notoriedad
indiscutido, que ha trascendido fronteras geograficas y politicas, posicio-
nandola a nivel global dentro del grupo de signos marcarios de notoriedad
universal.

= No existe propdsito de competir deslealmente. Adidas simplemente acciona
en defensa de sus legitimos derechos. Es justamente en virtud del éxito de
la marca de las “tres tiras”, y de los productos identificados con ella, que
existen multiples intentos de imitacion como el que origind este caso.



Elementos clave de prueba:

Entre otros medios probatorios, se aportd el resultado de una encuesta de mer-
cado realizada en Uruguay la cual arrojo un resultado contundente y categarico.
El método aplicado para la encuesta y el resultado de la misma fue explicado
detalladamente por su responsable en audiencia ante la DNPI: “La marca de /as
‘tres tiras’ es, sin ninguna sombra de auda, aistintiva y asociada a adiadas. Los
encuestados a quienes se /e muestra un calzado deportivo con /as tres tiras,
SIn ninguna otra mencion, /o identifican inmediatamente con adidas, /o mismo
en e/ caso de vestimenta, /1as tres tiras ubicadas en e/ costado de un pantalon
O campera o remera, es iadentificado inmediatamente con adiadas”.

Se aportd como prueba la Resolucion previa de la DNPI del 21 de abril de 2008
por la cual rechazd la solicitud de registro de una marca con 4 tiras realizado
por una empresa local, en virtud de la oposicion deducida por adidas en base
a sus marcas N°. 421.739 y N°. 422.762. En el mismo dictamen donde rechazo
el registro de las 4 tiras por ser confundible con las tres tiras, la DNPI también
sostuvo que la marca de las tres tiras es notoriamente conocida al decir: “es /a
emypresa que se ha distinguido mundialmente por su marca de /as tres tiras...”.

Comentarios sobre la resolucion de la oficina de marcas

Con fecha 17 de octubre de 2016 la Direccion Nacional de la Propiedad Industrial
(DNPI) resolvié no hacer lugar a la acciéon de anulacién presentada contra el
registro de las marcas de adidas.

La resolucién es adoptada como resultado de un analisis detenido de todo lo
alegado y probado en el expediente respectivo.

En la misma se expresa:

“No corresponde acoger la nulidad interpuesta, en tanto del/ estudio de/ ex-
peadiente, consideradas 1as pruebas respectivamente agreqadas, no resultan
suficientemente acreditados /os extremos alegados que permitirian considerar
que /a marca impugnada resulte alcanzada por la prohibicion establecida en
e/ Nal 77 del art. 45 ni por la prohibicion estableciaa en el art. 5° Nal. 7, de /a
Ley Ne. 17.071. Entiende que /a marca impugnada presenta las caracteristicas
de novedad y distintividad, teniendo en cuenta que /a distintividad es /a
capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar
en e/ mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que e/
consumidor o usuario /os seleccione.

En cuanto a la competencia desleal invocada, no surgen de autos, en forma
/naubitable, /os elementos constituyentes de /a competencia desleal, esto es, e/
aprovechamiento indebido de una reputacion g/ena, basada en aros de trabajo,



buena calidad y costosa propaganda, /a posibilidad de obtener un beneficio
/nyustificado del/ créaito de /os competidores y; la posibrlidad de confusion so-
bre e/ origen o /a procedencia de /os productos o servicios que se pretenden
arstinguir, atrayendo clientela por medios desleales. Considera que no surge
probada la intencionalidad de /a titular de actuar deslealmente, ni se percibe
que /a firma accionante haya perdido prestigio ni reputacion @ consecuencla
ael registro impetrado.

Por otro /ado, resulta innegable, que /a marca de /las tres tiras es una marca
notoria y reconocida como de /a firma adidas, hecho que no puede obviarse
en la consideracion de /a presente accion de anulacion”.

La resolucién adoptada no solo rechaza la anulacidn de la marca tres tiras de
adidas por considerar que la misma es plenamente distintiva, sino que reconoce
la notoriedad de la marca y su asociacion con la firma adidas.

Conclusiones

= Adidas accioné siempre en defensa de sus derechos de Propiedad Intelectual
y obtuvo éxito en sus acciones, reconociéndose por diversas jurisdicciones
a nivel mundial la distintividad y notoriedad de sus marcas.

= Se incorporoé una encuesta como medio de prueba que arrojé resultados
contundentes en referencia a la identificacién de las tres tiras con la marca
adidas.

= Fue rotunda la resolucién de la DNPI por la cual se reconoce la plena dis-
tintividad de la marca de las tres tiras de adidas, declardandola notoria y
distintiva.
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