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BELLINI CIPRIANI VS BELLINI:
Cancelacion por falta de uso en Brasil.

Historia

La bebida Bellini, mezcla Prosecco y puré de me-
locotdn blanco, tiene su origen en el ano 1948 en
el Harry’s Bar en Venecia durante la exposiciéon del
pintor renacentista Giovanni Bellini, a quien, su de-
nominacion, homenajea.

El contexto histoérico post segunda Guerra Mundial,
fue propicio para que grandes figuras como Ernest
Hemingway se reunieran en el aclamado restaurante
proximo a la Plaza de San Marcos.

Debido a la notoria reputacion que adquirio la bebi-
da, Cipriani decidid proteger la marca y sus distintas
variedades en diferentes jurisdicciones del mundo.

Oposicion de oficio por la oficina
de marcas de Brasil

Al momento de realizar el analisis de registrabilidad
de la marca, el Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial decidid provisionalmente rechazar solici-
tud de Altunis debido a que el registro previo de la
marca denominativa ‘BELLINI’ en clase 33 a nombre
de |.B.B (concedida desde el afio 2006), provocaba
la pérdida de distintividad de nuestra marca, configu-
randose asi la causal de irregistrabilidad de la marca
en el derecho brasilero.

El 08 de abril de 2016 Altunis solicitd
en Brasil la marca “THE ORIGINAL
HARRY’S BAR COCKTAIL BELLINI
CIPRIANI THE FAMOUS HARRY’S
BAR - VENEZIA 19371 para proteger
cocteles sin alcohol en clase 32 y
bebidas alcohdlicas en clase 33.

CIPRIANI




Ante esto, Altunis procede a apelar la resolucion desfavorable contra la
marca “THE ORIGINAL HARRY’S BAR COCKTAIL BLLINI ALTUNIS THE FA-
MOUS HARRY’S BAR- VENEZIA 1931” en clase 32 y 33 y habiendo verificado
preliminarmente que no habia uso de la marca, solicita la cancelacion por
falta de uso de la marca ‘BELLINI’ como método de defensa y asi eliminar el

obstaculo a nuestro registro de marca.

Indeferimento do pedido
Titular: ALTUNIS TRADING LDA GESTAO E SERVICOS [PT]

NCL(10): 32 o .
Especificagéio: COQUETEIS NAO-ALCOOLICOS;

Detalhes do despacho: A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistravel de
acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 818877812 (BELLINI).

Indeferimento do pedido )
Titular: ALTUNIS TRADING LDA GESTAO E SERVICOS [PT]

NCL(10): 33 )
Especificacdo: COQUETEL COM ALCOOL.

Cancelacion por falta de uso

La cancelacion por falta de uso es un instrumento presente en la mayoria de las
Jurisdicciones del mundo, que tiene por finalidad erradicar registros previos de
aquellas marcas que no estan siendo utilizadas y aun asi obstaculizan la concesion
de una nueva marca.

El articulo 143 de la Ley No. 9.279 del Cédigo de Propiedad Industrial en
Brasil establece los requisitos subjetivos y temporales para que proceda la
cancelacion por falta de uso. Asi, toda persona con un interés legitimo puede
solicitar la cancelacién por falta de uso de una marca, si durante los ultimos
cinco aflos la marca ésta aun no ha sido utilizada e Brasil o su uso ha sido
interrumpido por mas de cinco aflos consecutivos.

Asimismo, en el proceso de cancelacion por falta de uso en Brasil se aplica la
teoria de la distribucion dindmica de la prueba, esto implica que, quien esta
mejor capacitada para aportar prueba, se le asigna la carga procesal; el arti-
culo143 de la Ley No. 9.279 impone la carga procesal probatoria al titular de
la marca que pretende ser cancelada. En el caso de estudio I.B.B cumpliendo
con lo ordenado por el derecho, presentd unicamente tres facturas en donde
se pudo comprobar que no se utilizaba la marca ‘BELLINI’ para identificar
productos, sino que éste correspondia a la razdn social de la empresa.



Resolucién y nulidad ante el Tribunal de Justicia
Federal de Rio de Janeiro

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial entendidé que el uso real de
la marca habia quedado probado y no canceld el registro existente. El 24 de
junio de 2019, Altunis apela esta resolucion desfavorable pero la oficina de
marcas confirma la resolucion, manteniendo el registro de la marca ‘BELLINI
en clase 33 vigente, motivo por el cual Altunis presenta la nulidad contra la
resolucion final ante el Tribunal de Justicia Federal de Rio de Janeiro.

En ambas oportunidades Altunis argumenta que no podia concluirse que el
uso de la marca objeto de la cancelacidn habia quedado probado, debido a
gue no alcanzaba los estandares minimos de prueba ya que la prueba apor-
tada permitia comprobar Unicamente el uso de la razdn social y no el uso
de la marca asociado a los productos comprendidos en la clase 33 (bebidas
alcohdlicas).

Al momento de contestar la nulidad, el Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial reconoce que hubo una errénea valoraciéon de la prueba y que por
tal motivo la resolucion -confirmada por apelacién- de la cancelacidn por
falta de uso no era correcta, no se habian logrado demostrar la actividad
comercial o industrial constante y con ello el uso habitual de la marca.

Resolucion final y cancelacion de la marca

En el aflo 2024, la Justicia Federal de Rio de Janeiro emite una resolucion
extinguiendo el registro de la marca ‘BELLINI’ en clase 33 retrotrayendo sus
efectos a la fecha de vigencia de la marca; también condenando a la BPTO
al pago de las costas del proceso. Esta resolucion no es apelada por el titular
de la marca extinguida ni por la oficina, pasada a cosa juzgada la resolucion
final, el caso tiene su final.

Conclusiones

La marca ‘BELLINP a nombre de 1.B.B era una marca obstructiva en Brasil,
dado que no se encontraba en el debido uso y por tal motivo perjudicaba
a Altunis al momento de libremente intentar registrar sus marcas en este
territorio.



En los procesos de cancelacién por falta de uso, la prueba reviste una es-
pecial importancia, debiendo cumplir ciertos estandares minimos, como
ser auténticos, legibles y ciertos en cuanto a la informacién que se brinda.
Si la marca se utiliza inicamente como razdén social, no configura uso y por
tal motivo hace pasible a una marca de ser cancelada por la falta de uso.

En este tipo de procesos, la carga probatoria impone tacitamente al titular
del registro, demostrar el uso debidamente obligatorio de la marca y la
especificidad de este para los productos especificos que su registro com-
prende, so pena de cese en la proteccion juridica o caducidad del registro.

Por este motivo, siempre es aconsejable documentar fehacientemente el
uso de una marca registrada a los efectos de tener prueba a futuro y que
los tribunales tomen conciencia de las consecuencias del no uso de una
marca concedida de forma habitual en el comercio.
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