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Antecedentes

1. Enlaoctava sesion del Comité Permanente sobre el Derecho de Maragsshib

Modelos Industriales e Indicaciones Geograficas (SCT), celebrada en GineBra del

al 31 demayo de2002, los miembros iniciaron debates sobre la armonizacién continua del
Derecho sustantivo de marcas. El exhaustivo intercambio de opiniones guadav

durante esa sesion se baso en el documento SCT/8/3, preparado por la Secretaria, en el que se
ofrecian indicaciones preliminares sobre los temas que debian debatirse en relacion con la
armonizacién sustantiva del Derecho de marcas. Los debatesgsude manifiesto la gran
diversidad de los sistemas, procedimientos y enfoques nacionales en la esfera de las marcas.
Se debatieron ampliamente distintas definiciones del término “marca”, incluidas las marcas
no tradicionales (marcas olfativas, mareaslitivas, hologramas y marcas tridimensionales).
Numerosos miembros del SCT sefialaron las dificultades que entrafiaba el examen de dichas
marcas, particularmente en las pequefias oficinas de propiedad intelectual. Se consideraron
particularmente problemiéas la representacion gréafica de las marcas auditivas u olfativas y

la determinacion del caracter distintivo de las marcas tridimensionales.

2. EI SCT debatié asimismo la posibilidad de establecer una lista exhaustiva de motivos
absolutos de deegacion, basandose en la lista del ArticdgdgoinquiesB del Convenio de

Paris. También se debatieron en profundidad los motivos relativos de denegacion (conflictos
con derechos anteriores). Las legislaciones nacionales en materia de marcas varian
consderablemente en cuanto a la naturaleza de los derechos anteriores en los que puede
basarse la denegacion del registro de una marca similar. El SCT debatié asimismo la
utilizacion apropiada de los simbolos notoriamente conocigs®. La utilizacion de

dichos simbolos no esta reglamentada en el plano internacional y se consider6 conveniente
que se aclarase la utilizacion de dichos simbolos, particularmente a la luz de la evolucién de
Internet.

3. Enlaoctava sesion del SCT, se pondero la irtgparia de la tramitacion de solicitudes
para el registro de una marca (por ejemplo, el plazo méximo para las primeras medidas que
pueda adoptar la oficina o la posibilidad de hacer oposicién), de los procedimientos de
examen (convergencia de las practieaguanto al examen de motivos absolutos y/o relativos
de denegacion), de qué constituye utilizacion de una marca a los fines de determinar la
adquisiciéon o el mantenimiento de un derecho en relacién con una marca y de los requisitos
pertinentes de utilizadn de una marca, cuestiones consideradas importantes para el derecho
de marcas y las practicas conexas y respecto de las que es preciso lograr armonizacién y
convergencia.

4.  De conformidad con la solicitud del Comité Permanente, al coneuwctava sesion, la
Secretaria elabord un cuestionario (documento SCT/9/3) que seria examinado en la novena
sesion (11 d5denoviembre de2002). En esa sesion, el SCT examind la naturaleza del
cuestionario y decidi6é que la Oficina Internacional lo pcétia en el Foro Electronico del

SCT, invitando a los miembros del SCT a que formularan sus comentarios, a mas tardar a
fines de enero d2003. En la décima sesion d&CT (celebrada d&l8 de abril ak de mayo
de2003), se decidi6é que la Oficina Intemianal revisara y finalizara el cuestionario, tal como
figura en el document8CT/10/3 Prov., sobre la base de los comentarios recibidos hasta el
momento, y que lo distribuyera para que los Estados miembros de la OMPI, las
organizaciones intergubernamestal/ las organizaciones no gubernamentales respondieran a
Sus preguntas.
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Propdsito y estructura del cuestionario

5. El cuestionario tiene por objeto recabar informacion sobre las practicas nacionales de

los Estados miembros de la OMPI y detemar qué cuestiones deberan ser abordadas en el
plano internacional en relacién con la armonizacion continua del Derecho internacional de
marcas Yy la convergencia de las practicas relativas a las marcd€8kse adopto un

enfoque similar en el contextte la labor preparatoria de un nuevo tratado para el registro
internacional de marcas, como seguimiento a la labor realizada por la OMBF&ren

relacion con las Principales disposiciones de la legislacion sobre marcas en ciertos paises,
presentadas dorma de cuadros sindpticokslgjor Provisions of Trademark Legislation in

Selected Countriepublicacion N.2L13 de la OMPI). Habida cuenta de las leyes y normas
aprobadas recientemente en el plano internacional en la esfera del derecho de marcas, el SCT
considerd que resultaria util trazar un panorama claro y actualizado de las practicas nacionales
en vigor en la esfera del derecho de marcas. Sin embargo, este ejercicio no debera
considerarse de modo alguno como una interpretacion de las disposicidadsgislacion

nacional.

6. El cuestionario deberia asistir al SCT en su labor futura, destinada a seguir

simplificando la tarea de las oficinas nacionales de propiedad intelectual y proporcionando un
marco juridico claro para los solicitantgs$itulares de marcas y sus representantes, asi como
para terceros y para el publico en general (consumidores), mediante de una convergencia de
las leyes o practicas nacionales. La inseguridad y las dificultades que enfrentan los titulares

de derechos deropiedad intelectual a la hora de obtener proteccion adecuada son
consecuencia de las diferencias en las legislaciones y las practicas administrativas de los
distintos paises. La seguridad juridica derivada de la adopcién de enfoques comunes hara que
los usuarios de los distintos sistemas de marcas del mundo, asi como las oficinas de propiedad
industrial ahorren cantidades considerables de tiempo y dinero.

7. Las bases para esta labor pueden encontrarse en el Proyecto Revisado de Presupuesto
por Programas para el bienio 200003, que incluye en el Subprogra®@@2 “Derecho de

marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geograficas” las siguientes actividades
(Véase el documento WO/PBC/4/2, pagh8):

“Convocacion de cuatro reunionéel SCT (y de cualquier grupo de trabajo establecido
por este Comité), para examinar las siguientes cuestiones de actualidad: [...]

- la conveniencia y viabilidad de la armonizacién sustantiva del Derecho de
marcas, con inclusion de la proteccion derlasvas marcas (marcas sonoras,
marcas olfativas, marcas tridimensionales, etc.), los requisitos para la utilizacién
de una marca con anterioridad a su registro, los motivos sustanciales de
denegacion, etc.; la organizacion de deliberaciones en el SCThparaorar en

ese marco la Recomendaciéon Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la
Proteccion de Marcas Notoriamente Conocidas y la recomendacién conjunta
propuesta sobre la proteccion de las marcas y de otros derechos de propiedad
industrial sobreignos en Internet”.

8.  El cuestionario se divide €8 Secciones, que abarcan todo el espectro de cuestiones
examinadas en el documer&€T/8/3, asi como otros temas sugeridos por los miembros
del SCT con el propdsito de constituir un estudidadlado, en la medida de lo posible, de la
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legislacion y las practicas aplicables en los Estados miembros. Se ha introducido un indice al
comienzo del cuestionario, para facilitar la consulta de referencias.

¢, Coémo responder?

9. Como ya se handicado, el proposito del cuestionario es recabar informacion sobre el
enfoque adoptado por los sistemas nacionales con respecto a los temas propuestos para su
analisis. En consecuencia, no es necesario suministrar el texto ni el detalle de las
disposicimes de dicho texto (ni enviarlos como anexos), sino trazar una descripcion general.
El cuestionario se publicara en el Foro Electronico del SCT, en la direccion siguiente:
http://www.wipo.int/sct Los cuestionads con sus respuestas también podran enviarse por
correo tradicional a la Seccion de Desarrollo del Derecho Internacional, Departamento de
Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geograficas, de la G34Pthemin

des Colombetted,211, Giebra 20, Suiza; o por fax al nUmered1 22 338 8745.

¢, Cuadl es el plazo para enviar las respuestas?

10. Como consecuencia de una decision adoptada por el SCT en su décima sesion, los
cuestionarios con sus respuestas deberan enviarse a laadfitdmacional a mas tardar

el 30de diciembre d2003. Dichas respuestas seran examinadas durante una reunion
del SCT en2004.

[Sigue el Anexo]


http://www.wipo.int/sct
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CUESTIONARIO SOBRE MARCAS

DEFINICION

1.

De conformidad con la legislacion aplicable o con la practica de la oficina de
propiedad intelectual, una marca se define como

A. Cualquier signo o combinam de signos que sirven para diferenciar los
productos o servicios de una empresa de los de otra empresa.

Sl NO N/A’
B. Signos perceptibles visualmente Si NO N/A
C. Signos que puedan represesmgréficameqte

Sl NO N/A
D. Otros Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar:

¢ Establece la legislacion aplicable signos especificos que deberan excluirse del
registro como marcas? Sl NO N/A

Sirvase explicar:

¢ Pueden excluirse del registro determinados signos, en su jurisdiccion, sobre la
base de algun precedente de jurisprudencia?

No se aplica.
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SIGNOS QUE PUEDEN RE&ISTRARSE

¢, Pueden registrarse como marcas los siguientes signos en virtud de la legislacion
aplicable o de la préactica de la oficina de propiedad ictakd?

1.

Denominaciones, letras, niUmeros, etcétera

A.

Palabras en idiomas extranjeros Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar si existen requisitos especiales
(tales como la traduccion):

Palabras en alfabetos distids del latino  Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar si existen requisitos especiales
(tales como la traduccion):

Nombres de persona Si NO N/A
Nombres de personas célebres Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar si existen requisitos especiales
de registro:

Letras Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar si existen requisitos especiales
de registro:
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F.  Numeros Si NO N/A
Si la respuesta es Si, sirvase explicar si existen requisitos especiales
de registro:

G. Signos de puntuacién Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar si existen requisitos especiales
de registro:

2. Marcas tridimensionales
A. Embalaje del produo Si NO N/A
B. Presentacion comercial Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar los requisitos juridicos y
administrativos aplicables:

C. Forma del producto Si NO N/A
D. Otros Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase enumerarlos y explicar como se representan
graficamente en la solicitud y explicar si se imponen requisitos técnicos:

E. ¢Cuales son, con arreglo a la legislacion de su pais, los motivos absolutos de
denegacioén de una marca tridimensional?

i) Laforma resultante de la naturaleza de los propios productos
Si NO N/A
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i)  Laforma necesaria para obtener un resultado técnico

Si NO N/A
iii)  Laforma determinada por su funcién (por oposicidi)a

Si NO N/A
iv)  Otros motivos Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar:

F.  Siuna marca tridimensional es denegada, ¢ puede el titular probar que su
signo ha adquirido caracter distintivo mediante el uso?
Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar goé medios podria probarse el
caracter distintivo (presentacion de pruebas de uso, encuestas, etcétera.):

Si la respuesta es Si, ¢qué criterios sirven para determinar el caracter
distintivo de la foma de un producto?

G. Laeventual introduccion en su pais de la proteccion de las marcas
tridimensionales ¢ ha modificado el volumen de registro de disefios?

Si NO N/A
3.  Otras marcas no tradicionales
A. Marcas consistentes en colores Si NO N/A
i)  Color tnico Si NO N/A
i)  Combinacién de colores Si NO N/A

iii)  Color anico o combinacién de
colores asociados con otros signosSi NO N/A
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Si la respuesta es Si, sirvase explicar de qué manera el color o la
combinacion de colores se representan en la solicitud:

B. Marcas sonoras

i)  Sonidos musicales Sl NO N/A

P

i)  Otros sonidos Sl NO N/A

Si la repuesta es Si, sirvase enumerarlas y explicar como se
representan en la solicitud, graficamente o por otros medios:

-

C. Marcas olfativas Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar cémo se representan en la solicitud,
graficamente o por otros medios:

D. Hologramas Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar cémo se representan en la solicitud,
graficamente o por otros medios:

E. Lemas publicitarios Si NO N/A

F.  Titulos de peliculas/libros Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar si se imponen requisitos especiales:
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G. Signos de peliculas o multimedios Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar como se representan graficamente:

H. Otros Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase enumerarlos y explicar como se representan
graficamente (como las marcas de posicién):

l. ¢, Se ocupan los mismos examinadores del examen de las marcas
tradicionales y no tradicionales? Si NO N/A

Si la respuesta es NO, sirvase explicar:

J. ¢ Reciben formacion especial los examinadores de marcas no tradicionales?
Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar qué tipo de formacion:

4. Marcas de servicio

A. ¢ Estan protegidas las marcas de servicios al por menor?
Si NO N/A

Si la respuesta es Si, ¢ estan protegidas como tales o en una clase especial
(clase35)?
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5. Tipos “especiales” de marcas

A.

Marcas preventivas Sl NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar como se definen e indicar todo
requisito epecial:

Marcas asociadas Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar cémo se definen e indicar todo
requisito especial:

P

Una serie de marcas Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar como saéefe indicar todo
requisito especial:

Marcas colectivas Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar cémo se definen y sefialar los
requisitos particulares (como reglamentos de uso o contenido minimo de los
reglamentos):

Marcas decertificacion Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar cémo se definen y sefialar los
requisitos particulares (como reglamentos de uso o contenido minimo de los
reglamentos):
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F. Marcas de garantia Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar cémo se definen y sefialar los
requisitos particulares (como reglamentos de uso o contenido minimo de los
reglamentos):

E. Otros Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar qué timmarcas:

PROCEDIMIENTO DE SOICITUD

1.

¢ Debe una solicitud basarse en la utilizacion®i NO N/A

Si la respuesta es Si, ¢a partir de qué momento comienza la proteccion?

¢ Deben presentarse pruebas de la utilizaeibal momento de presentar la
solicitud? Si NO N/A

¢,Debe una solicitud basarse en la intencion de utilizacion?
Si NO N/A

Si la respuesta es Si, ¢ cuéles son los requisitos correspondientes?

¢, Deben presentarse pruebas de la intencién de utilizacion en el momento de
presentar la solicitud? Si NO N/A

¢ Se exige la utilizacion previa al registro? S NO N/A

El uso anterior de buenafe de una marca, ¢,da al solicitante un derecho
preferencial con respecto a otra solicitud? ~ Si NO N/A
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Si la respuesta es Si, sirvase explicar:

¢ Existe un plazo maximo para las primeras medidas que tome la ofecina d
propiedad intelectual en relacién con una solicitud de marca?
Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar si el plazo esté fijado por una norma o si
depende de la naturaleza de la medida, e indique su duracion:

¢ Existen procedimientos para acelerar la tramitacién de una solicitud?
Si NO N/A

Si la respuesta es Si, ¢ se exige el pago de una tasa adicional?
Si NO N/A

¢, Se permite la presentacion de sdlides correspondientes a varias clases?
Si NO N/A

¢, Se autoriza la presentacion electronica de solicitudes?
Si NO N/A

Sila respuesta es Si, ¢ se prevé una reduccion de la tasa?
Si NO N/A

Si la respuesta es Si, ¢ cuales son las ventajas para la administracion y cuéles son

los problemas que derivan de la presentacion electronica?

¢,Puede cederse una solicitud? Sl NO N/A

Si la respuestas Si, sirvase explicar cuéles son los requisitos:
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12. ¢Puede modificarse una solicitud? Si NO N/A

Si la respuesta es Si, ¢ surte la modificacion efecto en la fecha de presentacion o
en la proteccion de la marca?

PROCEDIMIENTO DE EXAVIEN
1. Examen de oficio

A. Laoficina de propiedad intelectual ¢ examina de oficio las solicitudes de
marca en cuanto a

i)  requisitos formales? Si NO N/A

i)  motivos absolutos/posibilidad

intrinseca de registro? Si NO N/A
iii)  motivos relativos de denegacion

(derechos anteriores)? Si NO N/A
iv)  motivos generales de denegacion

(sin diferenciar entr& y C)? Si NO N/A
v) otros:

B. ¢Laoficina de propiedad intelectual publica las solicitudes?
(Silarespuesta es NO, pase directamente a la pregQritg)
Si NO N/A

Si la respuesta es Si, ¢ cuéles los son efectos juridicos de la publicacion?

C. El examen sustantivoedoficio se efectla

i) antes de la publicacién
de la solicitud Si NO N/A
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i)  después de la publicacion
de la solicitud Si NO N/A

iy  antes de la publicacion del registro Si NO N/A
Motivos absolutos de denegacién

Si la solicitud es examinada para determinar si satisface los requisitos normativos,
¢cuales son, con arreglo a su legislacion, los motivos absolutos de denegacion?

A. Signos que resulta imposible distinguir
Si NO N/A

B. Signos que no satisfacen algun otro requisito de la definicion de una marca
(por ejemplo, que no pueden representarse graficamente)
Si NO N/A

C. Signos que carecen de caracter distintivo
Si NO N/A

D. Signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar el
tipo, la calidad, la cantidad, el objetivo previsto, el valor o el lugar de origen
de los productos o el momento de su produccién (signos gé&sos)

Si NO N/A

E. Signos que se han convertido en habituales en el idioma actual o en las
practicas comerciales establecidas y de buena fe del pais en el que se
reivindica la proteccion (es decir, que se han convertido eérgers)

Si NO N/A

F.  Términos genéricos Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase describir qué se entiende por término
“genérico”:

G. Signos contrarios a la moral o al orden publico
Si NO N/A

H. Signos que puedan inducir a engafio al publico
Si NO N/A

l. Signos contrarios al Articul6ter del Convenio de Paris
Si NO N/A
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J.  Signos ya protegidos por otros instrumentos internacionales
(Cruz Roja, simbolos olimpicos) Si NO N/A

K.  Signos protegidos por la legislacién nacional

i)  Emblemas reales Si NO N/A
i)  Signos de pueblos indigenas o
comunidades locales Si NO N/A
iy  Otros Si NO N/A
L.  Marcas notoriamente conocidas/marcas famosas/marcas que gocen de buena
reputacion
Si NO N/A
M. Denominaciones de origen/indicaciones geograficas protegidas
Si NO N/A
N. Nombres comerciales/identificadores comerciales (0 sus abreviaturas)
Si NO N/A
O. Nombres de personas célebres Si NO N/A
P. Palabras o expresiones extranjeras Si NO N/A

Q. Otros:

R. ¢ Debe el examinador tomar en consideracion los precedentes?

i) Las decisiones de tribunales
judiciales o administrativos Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar las consecugnéieticas:

i)  Las deisiones de otros
examinadores Si NO N/A
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Si la respuesta es Si, sirvase explicar las consecuencias practicas:

S. ¢ Prevé la oficina de propiedad intelectual la presentacion de objeciones a
instancia de parte®Si la respuesta es NO, pase directamenta parte 3)
Si NO N/A

T. Plazo concedido al solicitante para responder a las objeciones presentadas a
instancia de parte:

U. ¢Pueden prorrogarse los plazos para responder a las objeciones presentadas
ainstancia de parte? Si NO N/A

Motivos relativos de denegacion (derechos anteriores)

Si la solicitud se examina de oficio para determinar si esta en conflicto con
derechos anteriores, de conformidad con la legislacion aplicable, ¢ qué se
consideran derech@mteriores?

A. Unamarca idéntica registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona
en relacion con productos o servicios idénticos
Si NO N/A

B. Una marca idéntica registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona
relacién con productos o servicios similares
Si NO N/A

C. Unamarca similar registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en
relacion con productos o servicios idénticos
Si NO N/A

D. Una marcaimilar registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en
relacion con productos o servicios similares
SI NO N/A

Sirvase explicar si es necesario o que haya probabilidad de confusion en
todos los casos o Unicamenteles casos B y D:
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E. Una marca notoriamente conocida Si NO N/A

F.  Signos de pueblos indigenas o comunidades locales

Si NO N/A
G. Nombres comerciales/identificadores comerciales (0 sus abreviaturas)

Si NO N/A
H. Denominaciones de origen/indicaciones geograficas protegidas

Si NO N/A
I.  Disefios industriales Si NO N/A
J.  Derecho de autor Si NO N/A
K. Nombres deersona Si NO N/A
L. Marcas colectivas, de garantia o de certificacion

Si NO N/A
M. Marcas no registradas Si NO N/A
N. Otros Si NO N/A

Si la respuestes Si, sirvase enumerarlos:

O. Fechadel registro

i) Fecha de presentacion

de la solicitud Si NO N/A
i)  Fecha de concesion del

certificado de registro Si NO N/A
iii)  Otras:

P. Prueba de gue la marca ha adquirido caracteintiab

i)  Para poder registrar ciertas marcas, ¢alcanza con probar que han
adquirido carécter distintivo? Si NO N/A
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Si la respuesta es Si, sirvase enumerarlas:

Si la respuesta es Si, ¢,cuéles son los criterios para probar la adquisicién
de caracter dimtivo?

En el cas de marcas compuestas por palabras o elementos no
distintivos, ¢ se exigira al solicitante que renuncie a dichas palabras o
elementos de su marca? Si NO N/A

Q. Motivos de denegacion basados en irregularidades en la clasificacion

1)

¢, Puede denegarse la solicitud porgue un término de la lista de
productos y servicios es demasiado vago?
Si NO N/A

¢ Realiza la oficina de propiedad intelectual una nueva clasificacion de
la lista de productos y senas?
Si NO N/A

V. PROCEDIMIENTOS DE OPSICION

1. Sistemas de oposicion

A.

¢, Permite el sistema de registro vigente interponer oposiciones a instancia de
parte? (Si la respuesta es NO, pase directamente a la parte VI)

Si NO N/A

Si la respuesta es Si, ¢los procedimientos de oposicién pueden interponerse:

ante el registro/la oficina

de propiedad intelectual? Si NO N/A
ante un érgano judicial? Si NO N/A
ante otros 6rganos? Si NO N/A
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Sirvase explicar:

antes del registro (oposicion a una solicitud)?

Periodo de oposicion

A.

a) Antes de cualquier examen Si NO N/A
b) Durante el examen Si NO N/A
c) Despué del examen de

los requisitos formales Si NO N/A
d) Después del examen de

los motivos absolutos

de denegacion Si NO N/A
e) Después del examen de

los motivos relativos

de denegacion Si NO N/A
después del registro
(oposicién a un registro)? Si NO N/A

¢,Cudl es la duracion del periodo de oposicién?

Dosmeses Si NO N/A
Tresmeses Si NO N/A
Mas de tresneses Si NO N/A
Si la respuesta es Si, sirvase especificar:
¢ Existe la posibilidad de
prorrogar el plazo? Si NO N/A
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Sirvase explicar en qué condiciones:

3. Publicacion

A. ¢Donde se pulda la solicitud/el registro a los fines de la oposicion?

i) Enun boletin Si NO N/A
i)  En el sitio Web de la oficina )

de propiedad intelectual Si NO N/A

i)y  Enambos (AB) Si NO N/A

iv)  En otro medio Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar:

B. Sirvase indicar la frecuencia de publicacion:

C. Sirvase indicar qué publicacién es “oficial” (es detigne efecto juridico)

D. ¢Cuales lafecha de inicio del periodo de oposicién?

i) Lafecha de publicacion de solicitud
de registro Si NO N/A

i)  Lafecha de publicaén
del registro Si NO N/A
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iii)  Otra fecha:

4. Derecho a presentar una oposicion
A. ¢Quién esta facultado a presentar una oposicion?
i)  Cualquier persona Si NO N/A
i)  Quien tenga un interés legitimo  Si NO N/A

i)  Cualquier autoridad competente (oficinas
de propiedad intelectual, otros) Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase especificar qué autoridades:

iv)  Otros:

5. Posibles motivos de oposicion

A. Signos que no resulta imposible distinguir
Si NO N/A

B. Signos que no satisfacen algun otro requisito de la definicién de una marca
(por ejemplo, que no pueden representarse graficamente)
Si NO N/A

C. Signos que carecen de caracter distintivo
Si NO N/A

D. Signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar el
tipo, la calidad, la cantidad, el objetivo previsto, el valor o el lugar de origen
de los productos o su fecha de produccion (signos descriptivos)

Si NO N/A
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Signos que se han convertido en habituales en el idioma actual o en las

practicas comerciales establecidas y de buena fe del pais en el que se

reivindica la proteccion (es decir, que se han convertido en genéricos)
Si NO N/A

Términos genéricos Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase describir qué se entiende por término
“genérico™

Signos contrarios a la moral o al orden publico
Si NO N/A

Signos que puedan inducir a engafio al publico
Si NO N/A

Signos contrarios al Articul6ter del Convenio de Paris
Si NO N/A

Signos ya protegidos por otros instrumentos internacionales
(Cruz Roja, sirbolos olimpicos...) Si NO N/A

Signos protegidos por la legislacién nacional

i)  Emblemas reales Si NO N/A
ii)  Signos de pueblos indigenas o
comunidades locales Si NO N/A
iii)  Otros Si NO N/A
Marcas notoriamente conocidas/marcas famosas/marcas que gocen
de buena reputacién Si NO N/A
Denominaciones de origen/indicaciones geograficas protegidas
Si NO N/A
Nombres comerciales/identificadores comerciales
(o sus abreviaturas) Si NO N/A
Nombres de personas célebres Si NO N/A

Palabras o expresiones extranjeras Si NO N/A
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Una marca idéntica registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona
en relacion con productos o servicios idénticos
Si NO N/A

Una marca idéntica registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona
enrelacion con productos o servicios similares
Si NO N/A

Una marca similar registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en
relacion con productos o servicios idénticos
Sl NO N/A

Una maca similar registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en
relacion con productos o servicios similares
SI NO N/A

Sirvase explicar si es necesario que exista probabilidad de confusién en los
casoRaT:

Disefios industries Si NO N/A
Derecho de autor Si NO N/A
Nombres de persona Si NO N/A
Marcas colectivas, de garantia o de certifipacién

Sl NO N/A
Marcasno registradas Si NO N/A
Otros Si NO N/A

Si la respuesta es Sl, sirvase enumerarlos:

Varios

¢, Qué factores se tienen en cuenta en los piodentos de oposicion para
determinar si existe probabilidad de confusién?
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Sirvase explicar:

B. ¢Es posible alcanzar acuerdos extrajudiciales en los procedimientos de
oposicion? Si NO N/A

C. ¢Debe cada parte asumir sus costas? Si NO N/A

Si la respuesta es NO, sirvase explicar:

D. ¢Debe asumir la parte vencida la totalidad de las costas dedginiento de
oposicion? Si NO N/A

Si la respuesta es NO, sirvase explicar como se imponen las costas:

E. ¢Cudl es el plazo promedio para pronunciar un dictamen tras lezéioiin
de un procedimiento de oposicion (es decir, cuando ya no se aceptan
solicitudes)?

VI. APELACION
1. Procedimiento de apelacién
A. ¢ Existe un procedimiento de apelacion?Si NO N/A

i)  ¢Ante el registro/la oficina
de propiedad intelectual? Si NO N/A

i)  ¢Ante un 6rgano administrativo?  Si NO N/A
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iy  ¢Ante un tribunal? Si NO N/A
Plazode apelacion
¢,Cudl es el plazo para presentar una apelacion?
i) Dosmeses después del registro ~ Si NO N/A
i)  Tresmeses después del registro ~ SI NO N/A
i)  Mas de3 meses después del registrsi NO N/A
Sirvase explicar:
iv)  Dosmeses a partir de la recepcion ]
de la notificacion del dictamen Si NO N/A
v)  Tresmeses a partir de la recepcién )
de la notificacion del dictamen Si NO N/A
vi) Masde3 meses a partir de la recepcig')n
de la notificacion del dictamen Si NO N/A
Sirvase explicar:
vii)  Otro plazo Si NO N/A
Sirvase explicar:
viii) ¢ Puede prorrogarse este plazo? Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvasekcar:
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3. Derecho a pesentar una apelaciéon

A. ¢Quién esta facultado a presentar una apelacion (la oficina de propiedad
intelectual, el titular, un oponente, un tercero)?

VIl. MARCAS NO REGISTRADS (MARCAS DEL DERECHO ANGLOSAJON)
1. Proteccion
A. Las marcas no registradas ¢ daigen a algun derecho en virtud de su
legislacién nacional{Si la respuesta es NO, dirijasevdll)

Si NO N/A

B. ¢Se protegen las marcas no registradas contra la infraccién?
Si NO N/A

C. ¢Se protegelas marcas no registradas contra la dilucién?
Si NO N/A

D. ¢Eltitular de una marca no registrada anterior goza de recursos
contra un usuario ulterior? Si NO N/A

E. ¢Eltitular de una marca no regisieaanterior dispone de recursos
contra un solicitante/titular ulterior? Si NO N/A

2. Materia protegida

A. Marcas de palabras no registradas Si NO N/A
B. Logotipos no registrados y otras marcas )

no compestas por palabras Si NO N/A
C. Embalaje Si NO N/A
D. Presentacion comercial Si NO N/A
E. Nombres de empresas Si NO N/A

F. Otras Si NO N/A
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Si la respuesta es Si, sirvase explicar:

Criterios para la proteccion

A. ¢Se exige cierto grado de conocimiento o reconocimiento previo?
Si NO N/A

B. ¢Se exige el caracter distintivo? Si NO N/A

C. Otros:

Criterios para determinar la infraccién

A. ¢Se exige que efectivamente se induzca a confusion?

Si NO N/A
B. ¢Se exige que exista probabilidad de confusién?

Si NO N/A
C. Otros:
Sanciones

A. ¢Cudles son las disposiciones relativas a las sanciones/imposicion de dafios

y perjuicios por infraccién de marcas no registradas?

i) Las mismas que para las marcas
registradas Si NO N/A

i)  Otras:
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VIIl. UTILIZACION DE UNA M ARCA

1.

Requisitos generales de utilizaciéon

A.

¢ Establece la legislacion aplicable el requisito de la utilizacion?
Si NO N/A

Si la utilizacion es un requisito para mantener el registrog pguiodo
ininterrumpido de no utilizacién se prevé? .................... ailos

¢, Se restablecen los derechos si, tras el periodo de no utilizacion de la
pregunta?, el titular comienza a utilizar su marca?
Si NO N/A

Si la respuesta e8I, ¢, pueden hacerse valer esos derechos contra terceros?
Si NO N/A

¢,Debe corroborarse la utilizacion durante el periodo de registro (por
ejemplo, antes de la renovacion)? Si NO N/A

Si la respuestas Si, sirvase explicar como y cuando:

¢, Qué se considera como utilizacién?

A.

¢, Define la legislacion qué tipo de utilizacion se exige (por ejemplo, en
anuncios publicitarios, en productos, etcéera
Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase transcribir la definicion:

De conformidad con la legislacién o la jurisprudencia de su jurisdiccion,
¢constituyen los siguientes actos utilizacion a los efectos de mantener un
registro?

i)  Utilizacion anicamente en anuncios o publicidad
Si NO N/A
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Si la respuesta es Si, sirvase explicar:

i) Utilizacién diferente de una marca registrada, sin que ello altere el
caracter distintivo de la marca tal como fue registrada
Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar:

iii)  Aplicacién de una marca en su pais a productos o su embalaje
Unicamente a los fines de la exportacion
Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar:

iv)  Utilizacion de una marca por una persona g sea el titular, si dicha
utilizacién se realiza con el consentimiento del titular
Si NO N/A

v)  Utilizacion de una marca como nombre o simbolo comercial, sin que
guarde relacién con los productos o servicios en relaciariaocuales
se protege la marca Sl NO N/A

vi)  Utilizacién a los fines de una prueba de mercado de un producto
0 servicio Si NO N/A

vii) ¢ Debe la marca ser objeto de utilizacion intensiva para que se
mantengan los derechos? Si NO N/A

C. ¢Qué otros tipos de utilizacién cumplen con los requisitos en la materia?

Sirvase explicar:

3. Periodos de utilizacién/no utilizacion tras el registro
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¢, Se calcula el periodo ininterrumpido deutihizacion a partir de la fecha
de registro? Si NO N/A

¢, Se calcula el periodo ininterrumpido de no utilizacién en algdn momento
durante el registro? Si NO N/A

¢, Permite la utilizacion ulterior atar el periodo de no utilizacion?
Si NO N/A

¢ Existen otros medios para anular el periodo de no utilizacion?
Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar:

¢ Puede el titular de la marca presemtativos validos para justificar la no
utilizacion? Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar:

¢ Establece su legislacion un periodo “de gracia” entre el final del periodo
ininterrumpido de no utilizacion y la interposicién dea accion de
anulacién/revocacion de la marca por no utilizacién?

Si NO N/A

¢, Prevé su legislacion un plazo durante el cual en el caso de que el titular
comience a utilizar la marca o reanude su utilizacion, este hecho no se
tendra en cuenta si el titular sabia o no podia ignorar que era posible
interponer una accién de anulacién/revocacion?

Si NO N/A

¢, Existen sanciones por la no utilizacion injustificada de una marca
registrada? Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar cuéles son las sanciones:
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Varios
A. ¢Prevé su legislacion requisitos especificos respecto de la utilizacién de las
marcas en determinados sectores, como los de la salud y el medio ambiente?

Sl NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar:

UTILIZACION DE SIMBOLOS DE MARCADO(™, ®, marque déposéenarca
registrada, etcétera)

1.

¢, Se prevé el marcado en la legislacién nacional?
SI NO N/A

¢ Se pernte el marcado para indicar el registro?
Si NO N/A

¢, Se permite el marcado para indicar la utilizaciéon (cuando se trata de una marca
no registrada)? Si NO N/A

¢ Existen disposiciones relativas alncado opcional?
Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar:

¢ Prevé la legislacién la obtencion de beneficios por la utilizacion de marcados
opcionales? Si NO N/A

Si la respuestaseSi, sirvase explicar:

¢, Qué norma se aplica a los casos de utilizacion falsa o engafiosa de simbolos de
marcado?
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Sirvase indicar:

7. ¢ Existen sanciones por no utilizar simbolos de marcado en los casos en que la ley
lo impone? Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar:

8. ¢ Quién se encarga de controlar los requisitos de marcado: la oficina de propiedad
intelectual, otro 6rgano gubernamental o una institucién del sector privado?

X. PROCEDIMIENTOS DE ANULACION O INVALIDACI ON
1. Generalidades

A. Sirvase explicar la naturaleza de los procedimientos de anulacion y/o
invalidacion en su pais:

B. Elincumplimienbd de la obligacion de utilizacion ¢ supone la anulacion de
oficio de la marca registrada? Si NO N/A

C. ¢Prevé laoficina de marcas procedimientos administrativos para eliminar
una marca del registro? SI NO N/A

i)  Silarespuesta es Si, ¢cuéles son los requisitos?

i)  Silarespuesta es Si, ¢estan a disposicion de cualquier interesado?
Si NO N/A
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¢ Existen procedimientos de apelacion?Si NO N/A

¢Pueden los procedimientds anulacion/invalidacion comenzar cuando,
dentro del plazo prescrito por la ley, la marca no sea objeto de utilizacion
efectiva en relacion con los productos o servicios para los que fue
registrada? Si NO N/A

Si la respuesta 3l, ¢, cuando comienza ese plazo y cual es su duracion?

¢ Existen procedimientos judiciales para eliminar una marca del registro?
Si NO N/A

Si la respuesta es Si, ¢ .cuales son los requisitos?

¢ Existen procedimientos de apelacion respecto dadtdnaenes judiciales?
Si NO N/A

Sirvase explicar:

¢ Existen restricciones en relacion con el plazo en el que pueden interponerse
dichos procedimientos? S NO N/A

Si la respuesta es Si, indique la limitaci6fateva al plazo:

¢, Pueden ciertos registros convertirse en “incontestables”?
Si NO N/A
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Si la respuesta es Si, explique de qué manera:

Posibles motivos de eliminaciéon

A. Identidad con una marca anterior registrada para productos o servicios
idénticos Si NO N/A

B. Posibilidad de confusion con una marca registrada anterior

Si NO N/A
C. Posibilidad de confusion con una marca no registrada anterior

Si NO N/A
D. Posibilidadde confusién con una solicitud en tramite

Si NO N/A
E. Denominaciones de origen/indicaciones geograficas protegidas

Si NO N/A
F. Se trata de un apellido Si NO N/A
G. Caractedescriptivo Si NO N/A
H. Caracter genérico Si NO N/A
l. Otros:
Varios

A. ¢ Existe un plazo durante el que un tercero o el titular de la marca efimina
no pueden solicitar nuevamente el registro de la marca?
Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar:
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RENOVACION DEL REGIS RO

1.

Duracion del registro:

Plazo f@ara presentar solicitudes de renovacion:

¢, Se exige unicamente el pago de una tasa de renovacion?
Si NO N/A

¢, Existen otros requisitos de renovacion (como el examen de motivos absolutos
o relativosde denegacion) Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar:

¢,Cudl es el plazo, tras la expiraciéon del registro, para solicitar la renovacion?

Sirvase explicar:

¢ Notifica la oficina de propiedadtelectual al titular de la marca cuando debe
renovar su registro? Si NO N/A

Si la respuesta es Si, ¢,cuéles son las consecuencias del incumplimiento de la
oficina en informar al titular?

Restablecimiento

A. ¢ Existerdisposiciones sobre el restablecimiento de un registro caducado?
Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar:
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B. ¢Puede el restablecimiento del registro perjudicar los derechos de otros

usuarios interesados? Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar:

C. ¢Puede el restablecimiento perjudicar los derechos de los registradores de

marcas idénticas/similares interesados 3| NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar:

¢ Existe un periodo, trda no renovacion, durante el que se impida a terceros
solicitar el registro de la misma marca? Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar:

¢ Existe la posibilidad de renovar una marca ilimitadamente?
Si NO N/A

¢, Deben ser utilizadas las marcas para que puedan renovarse?
Si NO N/A

¢, Deben presentarse pruebas de utilizacién para renovar una marca?
Si NO N/A

Si la respuesta es Sdirvase explicar:

Duracioén de la renovacion:

¢, Se asigna un nuevo namero a un registro cada vez que es renovado?
SI NO N/A
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14. ¢Qué otras formi@mlades deben observarse para poder renovar un registro?

XIl.  MANTENIMIENTO DEL REGISTRO

1. ¢Pueden introducirse modificaciones en los registros?
Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar:

2. Se prevé algun plazo para presentar una solicitud de modificacion
Si NO N/A

Si la respuesta es Si, sirvase explicar:

3.  ¢Qué efectos surte una modificacién en el registro?

XIll. PLAZOS FIJADOS POR A OFICINA

1. ¢ Qué tipo de plazos fija su oficina de propiedad intelectual?

2. ¢Cual es la duracién de esos plazos?
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¢,Pueden prorrogarse esos plazos? Si NO N/A

¢, Se prevé la continuacion de la tramitacion tras la expiracion de alguno de
los plazos mencionados en respueska preguntd.?
Si NO N/A

¢, Se preve el restablecimiento de los derechos tras la expiracion de alguno de los
plazos mencionados en la respuesta a la predithta
Si NO N/A

Si la respuesta es Sigyales son los requisitos del restablecimiento de los
derechos?

[Fin del Anexo y del documento]



