ciacion Interamericana de la Propiedad Intelectual

MARCAS
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QUE ES UNA MARCA TRADICIC

ASIP1

Asociacion Interamericana de la Propiedad Intelectual
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QUE SE ENTIENDE POR MARCA NO TRADICIO
1.- OLORES: OLOR A HIERBA RECIEN CORTADA PARA PELOTA
2.- SABORES: SABOR ARTIFICIAL A FRAMBUESA
3.- SONIDOS: RUGIDO DEL LEON DE METRO GOLD
4.- MOVIMIENTO: MARCA COMUNITARIA CT

5.- COMBINACION DE DOS O MAS COLOF
DETERMINADA al

6.- COLORES: ] - UNICOS -

- COMBINA
7.- ESLOGANES: “LA CF
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¢ OUE DICE EL ADPIC AL RESPECTO? (ART. 15)

- SIGNOS O COMBINACIONES DE SIGNOS CAF
DISTINGUIR LOS BIENES O SERVICIOS DE UNA ENM
DE OTRAS EMPRESAS.

- DA EJEMPLOS:
-PALABRAS, INCLUYENDO NOI
- LETRAS, NUMEROS
-ELEMENTOS FIGURAT
- COMBINACIOI

- SE PUEDE
(OLORES
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SITUACION EN LA UNION EUROPEA
- LA DEFINICION DE MARCA ES MUY AMPLI

- CUALQUIER SIGNO CAPAZ DE SER REPR
GRAFICAMENTE.

- EJEMPLOS:
- PALABRAS, INCLUYE
- DIBUJOS
- LETRAS

4 5 P
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PROHIBICIONES ABSOLUTAS (I

(a) QUE NO ADMITEN REPRESENTACION GRAFICA

(b) QUE CAREZCAN DE CARACTER DISTINTIVO

(c) QUE CONSISTAN EXCLUSIVAMENTE E
INDICACIONES QUE PUEDAN SERVIR E}

COMERCIO PARA DESIGNAR
- ESPECIE
- CALIDAD
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PROHIBICIONES ABSOLUTAS (1)

-

(d) QUE CONSISTAN EXCLUSIVAMENTE EN INDICACIONES Q
HAYAN CONVERTIDO EN HABITUALES EN EL LENGUAJE COI
EN LAS COSTUMBRES LEALES Y CONSTANTES DEL COMEF

< (e) QUE CONSISTAN EXCLUSIVAMENTE EN:

(i) - LA FORMA IMPUESTA POR LA NA
PROPIO PRODUCTO

(i) — LA FORMA DEL PRODUC
UN RESULTADO TECNICO

(iii) — LA FORMA Q
\_ DEL PRODUCTO

- LAS PROHIBICIONE
CUANDO EL SIGNC
EFECTUADO, CF£
PARA LOS
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ANALISIS PARTICULAR DE ALGUNOS TIPOS DE MARCA
TRADICIONALES DESDE LA PERSPECTIVA EUROPE

MARCAS OLFATIVAS Y GUSTATIVA

- EL PROBLEMA DEL REQUISITO DE LA REPRESE
- FORMULA QUIMICA {- POCAS PERSC

1— DIFICU
-DEPOSITO DE MUESTRA £ NC

- DESCRIPCION ESC

3 Ve
DC@ DURARAN-CORRETJER
: Sociedad Profesional de Agentes de patentes y marcas desde 1902. Barcelona, Madrid y Alicante.



SONIDOS

- MUSICA: PENTAGRAMA ACEPTABLE

o

- SONIDOS NG

DC@) DURANCORRETUER

Sociedad Profesional de Agentes de patentes y marcas desde 1902. Barcelona, Madrid y Alicante.



COLORES

DEL PRODUCTO
DEL EMBALAJE

COLORES UNICOS

Descripcion: Lila/violeta, ur
en la reprentacién. Lo
especificas del espz
L => 53,58 +/- 08
La Marca pue
entre los

- UN COLOR HABITUALMER
POR TANTO SE CONSIDE
CIRCUNSTANCIAS:

Dt—_ DN e O R E T W E R
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COMBINACIONES DE 2 O MAS CO
ESTAR ASOCIADAS A UNA FORNV

MC. 63289




ESLOGANES

-NO SE ACEPTAN CUANDO EL PUBLICO LO PERCIBE COMO UNA FORI
MERAMENTE PROMOCIONAL Y NO COMO UNA INDICACION D
COMERCIAL

-SON DISTINTIVOS CUANDO SE PERCIBEN MAS ALLA DE
DESCRIPTIVO DE LAS CUALIDADES DE LOS PRODUCTOS

-TIENEN UNA PLURALIDAD DE SIGNIFICAL
-CONSISTEN EN UN JUEGO DE PALAE

-TIENEN ELEMENTQOS DE INTRI
IMAGINATIVOS, SORPREND

-TIENEN UNA ORIGINA

-PROVOCAN E
O REQUIEREN
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EJEMPLOS DE ESLOGANES

RECHAZADOS ACEPTADOS

- TRABAJAMOS POR UN -YO NO SOY TON
FUTURO MEJOR PARA LAS venta de elec
PERSONAS (servicios
bancarios, clase 36).

- TU ELIGES EL MEJOR
CREDITO (servicios bancarios,
clase 36).
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MARCAS TRIDIMENSIONALES

- NO SE APLICAN CRITERIOS MAS E
OTROS TIPOS

- SIN EMBARGO, ES MAS DIFIC
DISTINTIVAS,YA  QUE

NECESARIAMENTE SERAN
RELEVANTE COMO
EMPRESARIAL DEL F

4 5 P
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PROHIBICIONES ABSOLUTAS ESPECIFICAS
PARA LAS MARCAS 3D

(Art. 3.1 () DMC y 7.1 () RM
-LA FORMA QUE RESULTA DE LA NATURALEZA I
PRODUCTOS

-LA FORMA DE LOS PRODUCTOS
-OBTENER UN RESULTADO TI

-LA FORMA QU
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SEGUN LAS DIRECTRICES DE LA OAMI LAS MARCAS 3D
PUEDEN AGRUPARSE EN 3 CATEGORIAS

-FORMAS NO RELACIONADAS<
CON LOS PRODUCTOS

-FORMAS DE LOS PROPIO

- LAFORMA D

3 Ve
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MARCAS 3D

EL EXAMEN SE HACE EN TRES FASES

1) SI ES APLICABLE UNA DE LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS, PUES LA FOF
-RESULTA DE LA NATURALEZA DEL PRODUCTO
-ES NECESARIA PARA OBTENER UN RESULTADO TEC
-DA UN VALOR SUBSTANCIAL AL PRODUCTO
2) SI CONTIENE OTROS ELEMENTOS (PALABRAS, ETIQ

-LAS FORMAS HABITUALES SE PUEDEN
ELEMENTO DISTINTIVO (Botella + €
PROTECCION A LA FORMA HA

3) ANALISIS DE LA DISTIN

DC DURANCORRETUJUER
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CRITERIOS UTILIZADOS PARA EXAMINAR
LA DISTINTIVIDAD DE LA FORMA DE LOS PRODUCTGQC

1) No son distintivas las formas geomeétricas
basicas o las combinaciones de
las mismas. R.263/99-3

2) No son distintivas las formas simple

3) Cuanto mas se parezca le
la forma que probablem
mayor es la posibilic
Para poder pra
apartarse d
C-136/C
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4) La forma debe diferenciarse de forma significativa de la n
costumbres del sector.

C453/11

5) No es suficiente que la fc

de una forma comun.
6) Las formas o car
por los cons

distintivic
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LA PRUEBA

Si la forma es tan diferente materialmente de la for
basica o0 esperada que permite al consurr
identificar los productos solo por su forma y v
comprarlo si ha tenido una experienci
producto.

Ejemplo:. MC 4396727 relative
implementados manualment
(denegada)
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FORMAS DE EMBALAJES O CONTENEDORES

- Se aplican los mismos criterios que para la forma de los producto
C-173/04 Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG

MC n° 573154 k

28. La percepcion del publicc
caso de marcas tridimensi
que en el caso de
no esta habituadao
base a su forn
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29. En relacion con marcas tridimensionales consistentes
embalajes de productos, tales como liguidos, que se emkt
comercialmente por razones vinculadas con su propia ne
el Tribunal ha establecido que deben permitir al
medio de los productos, que estan razonableme
son razonablemente observantes y circunspec
producto en cuestion de aquéllos de otros
que efectuar un examen analitico o com
atencion particular.

31. Segun la jurisprudencia
significativamente de |a
tanto, cumple su fun
desprovista de car
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EJEMPLOS DE MARCAS 3D ACEPTADAS
POR LAS SALAS DE RECURSOS DE LA OAMI

* R0127/2013-2 (MUSTA JUOMATOLKKI JOSSA ON + - 3D) — fi
Lata que parece una bateria, sugestiva de mayor energia.

La marca en su conjunto es original, permanece en
la memoria de los consumidores y tiene, al menos, la
distintividad minima.

* R0125/2013-2 (DISENO DE CALZADO)
El escudo no es una forma geométrica sim
No se puede considerar una etiqueta

Para que sea aceptable un signc
o caprichoso. Todo lo que ne
marca es un caracter disti
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°‘R 1927/2012-2
No es una reproduccion natural de los productos.
Es una combinacion arbitraria y caprichosa de varios elementos.

* R 1784/2012-2
El examinador rechazé esta solicitud alegando que

el contenedor era de uso comun con caracteristicas
que son simples y usuales.

La Sala de Recursos senalé que ello no se de
el expediente.

La Sala de Recursos no pudo verifi
contenedor era usual en el mg
demuestran que los cons
origen a los producto
envases utilizados.

La Sala consic
el elementc
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El hecho de que las botellas se vendan con etiqueta
precluye que el envase puede ser distintivo y cumpl
papel de identificar el origen de los productos. Cue
Interpretacion excluiria de forma automatica
como marca de los envases, lo que
Reglamento.

CTM-32532
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EJEMPLOS DE MARCAS 3D RECHAZAL

*R 942/2012-5
Productos:

Dispositivos meédicos

‘R 42/20131 ——

Productos: Guitarras

- La forma da

.DC@‘ DURANCORRETUER
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JURISPRUDENCIA RELATIVA
AL ASPECTO FUNCIONAL DE LOS

1.- PHILIPS c. REMINGTON C-

MARCA PHILIPS
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DECISION PREJUDICIAL

- No se puede adquirir distintividad por el usac
funcionales. La razdn es evitar conceder mediar
proteccion que conceda un monopolio sobre sa
funcionales, de modo que se impida
incorporacion de tales caracteristicas
propietario de la marca.

- No permitir el uso del registro de
derechos de exclusiva relativos

- La denegacion no se
formas que permitan o
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2. LEGO JURIS A/S c. OAMI C-48/09

HECHOS:

Lego es un famoso bloque de constr
Inicialmente el juguete se protegio a tre
1996.

Lego registré6 una marca comuni
de construccion de juguete c
tetones en la zona superia

Mega Brands Inc.,
Comunitaria en b
registro de sign
un resultadc
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DECISION DEL TRIBUNAL

-La Ley de Marcas constituye un elemento esencial del s
de competencia en la Unidn Europea.

-La forma de un producto es un signo que
marca, segun el Art. 4 del Reglamento, al ig
sean capaces de ser representado
disenos, forma de productos o de su

- No se discute que la forma de
adquirido, por el uso, caracte
no es registrable ya que
técnico. [Art. 7 (1)(e)(ii
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1)

REGLAS PARA MANTENER EL EQUILIBRIO CON EL FIN DE
ESTABLECER UN SISTEMA DE COMPETENCIA SALUDABLE Y JUSTC

La prohibicion de registrar como marca formas
necesarias para obtener un resultado técnico asec
empresas no utilizaran la ley para perpetuar, ir
derechos relativos a soluciones técnicas.

La proteccion como marca de forme
incorporar soluciones técnicas pater
haya expirado, reduciria de form
la oportunidad para otras e
técnicas.

En el sistema de prot
soluciones técnic
tiempo limitadc
libremente
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2) Al restringir los motivos de denegacion o signos que consi
“exclusivamente” en la forma de los productos
“necesaria” para obtener un resultado técnico, el legi
en cuenta que cualquier forma de un producto
medida funcional, y que seria inapropiado den
de formas de productos unicamente por el
funcionales. Para los términos “exclusivam
norma asegura gue no se registre exc
Unicamente incorporan una soluci
como marca realmente impec
técnica a otras empresas.

- La condicion de que
forma del producto c
técnico se cumg

de una forma
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La regla de que soOlo se deniegan las marcas cuz:
caracteristicas esenciales del signo son funcionale
que el registro de dicho signo sera aceptado ¢
producto incorpora un elemento no funciona
un elemento decorativo que juega un pe
forma.

La posicion de un empresario que
técnica no puede protegerse
copias serviles otorgandoles
de una marca tridimensi
podra considerar a
desleal.
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ANALISIS SOBRE SI UN SIGNO CONSISTE “EXCLUSIVAMENTE”
EN LA FORMA DEL PRODUCTO QUE ES “NECESARIO”
PARA OBTENER UN RESULTADO TECNICO

e Requiere que las caracteristicas esenciales de la forma e
identificadas correctamente.

e La expresion “caracteristicas esenciales
a los elementos mas importantes de
c. OAMI (solicitud rechazada).

Al determinar las ¢

- Sobre la impre
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e Una vez identificadas las caracteristicas esenciales, es necesari
comprobar si todas ellas cumplen una funcion técnica. La prohibicic
registro no es aplicable cuando un elemento no funcional, por ¢
decorativo, tiene un papel importante.

(C-286/04 P Eurocermex c. OAMI) Marca registrada.

e La existencia de otras formas
técnico no es una razon para

(Philips v. Remington C-299/¢

e |La funcionalide
valorarse, por
patentes
cuestion
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JURISPRUDENCIA RELATIVA A SIGNOS CUYA FORI
DE LA NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS C
VALOR SUSTANCIAL A LOS

SILLA TRIPP-TRAPP
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RESPUESTAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

1.- La prohibicion relativa a formas que resulten de la naturalg
producto puede aplicarse a formas con una o varias ca
esenciales que sean inherentes a la funcién o funciones
(no solo a aquellas en las que la forma sea indisg
funcion del producto).

2.- De forma similar, la prohibicion relative
un valor sustancial al producto p
consisten exclusivamente en la
caracteristicas, cada una de le
valor sustancial. La forma dg¢
razones (estéticas, de sec

3. Las prohibicion
del producto
aplicarse ¢
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MARCAS DENEGADAS POR LA OA

() Forma gue resulta de la naturaleza de los

N°812149 SACACORCHOS Clase 21 N°1436328 PALC
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MARCAS DENEGADAS P
(i) Forma que tiene una funcio

N° 4928685 ALFOMBRA Clase 27
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MARCAS DENEGADAS POR LA OAMI

(i) Forma gque da un valor sustancial al producto

N° 6214944 BOTELLA Clases 21,32,33 N° 1436351 P£
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OTRAS MARCAS 3D DENEGADAS POR FALTA DE CARACTER DISTIT

N° 9043531 EMBALAJES PARA CARAMELOS N° 9345372
Clase 30 CHAMPUS clase 3

N° 9230731 APARATOS PARA PURIFICAR AIRE
CLASES 3, 5, 11
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OTRAS MARCAS 3D DENEGADAS POR FALTA DE CARACTER DISTINTIVO

N° 8429979 PILARES clase 19 N° 8483885 BOLIGRAFOS clase 16

N° 9265158 | N® 927359
MAQUINAS . ADHE
HERRAMIENTAS, IND

clase 7

'DC DURAN-CORRETUER

, Sociedad Profesional de Agentes de patentes y marcas desde 1902. Barcelona, Madrid y Alicante.



DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA

Cuando una marca no es registrable debido a que:
(- no tiene caracter distintivo

J -consiste en un signo que exclusi
caracteristica del producto o servicia

_-Cconsiste en un signo que ha pas

puede ser registrada si como cor
la misma ha pasado a ser disti

- Esta opcidbn no es
denegaciones, tales C

FORMAS
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ACLARACIONES IMPORTA

e La prueba ha de demostrar que
a ser distintiva, no solo que la me

e E| uso debe referirse
presentado.
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FECHA DE LA PRUEBA DE

e En la fecha de presentaci
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En toda la UE <

ALCANCE TERRITORIAL DE LA PRUEE

-Cuando la falta de distintivida

-Colores, marcas 3D, envas
universalmente (softwar

-Es posible extrapc
otra (C-98/11

-La UE con
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PARTE DEL PUBLICO

e Publico relevante: al que se destinan productos/

e Existen productos/servicios que se dirigen
(coches, perfumes, alimentos).

= Existen productos/servicios dirigidc
qguimicos para la industria, piezas c

e La prueba ha de demos
amplia del publico relevar

e« NO se requieren
examinador valor
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NATURALEZA DE LA PRUEBA

Se acepta cualquier tipo de prueba.

Ejemplos:
- Encuestas de opinion
- Estudios de mercado
- Declaracion de organi
- Articulos de pren

- Folletos com
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VALORACION DE LA PRUEBA POR
El examinador debe tener en cue

- La naturaleza de Ila
cuestion.

- La forma como se
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DESREIVINDICACIONES

- Es posible desreivindicar el derecho exclusivo a uno de los
elementos de la marca, si se considera que no es distintivo.

- Se puede desreivindicar a peticion del examinador, o
hacerlo el solicitante voluntariamente al solicitar o al contes
accion oficial.

- Si la marca consiste en la combinacion de eleme
los cuales es claramente no distintivo, la desreivir
todos ellos no servira para obtener la proteccic
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