AMERICA LATINA

= N e [

Reunion sobre la Metodologia de Directrices y Convergencia de Practicas de
Examen de Marcas y Disenos
Metodologia de las Directrices de la EUIPO: simplificacién y aclaracion de las
practicas para usuarios y examinadores.

Lorena Martinez | Alicante | 30/11/2020

www.ipkey.eu

R EUIPO
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Metodologiawde las Directrices de la EUIPO:
simplificacion y aelaracion de las practicas para
usuarios y examinadores.

Lorena Martinez Carrion | Alicante | 30 de noviembre de 2020

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es ama

un progr: nado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.
Sob a diregdo da Comisao Europeia, IP Key € um programa elo

gestiof
gerido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia.
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1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO

» Historia

e Estructura

» Beneficios

2. LOS CIRCULOS DE CONOCIMIENTO

3. CICLO DE REVISION ACTUAL

« Etapas

* Procedimiento ‘Fast-track’

4. NEW GENERATION GUIDELINES

5. INTERRELACION ENTRE LAS DIRECTRICES Y LAS PRACTICAS COMUNES

Financiado por a Unién Europea
Financiado pela Unido Europeia

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.
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1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO

\

> Enla Union Europea conviven dos niveles de proteccion: nacional y de la UE
« Eleccion en base a las necesidades de cada empresa

» La MUE y el DMC ofrece proteccion en todos los Estados Miembros de la UE
« La MUE es valida por periodo de 10 afios, renovable indefinidamente

« EIDMC es renovable por un maximo de 25 afos

Funded by the European Union
Financiado pela Unido Europeia

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.
Sob a diregdo da Comisado Europeia, IP Key é un programa gerido pelo Instituto da Propiedade Intelectual da Unido Europeia
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+ Agencia de la UE fundada en 1994 con sede en

Alicante, Espaia
+ EUIPO gestiona el registro de marcas de la UE (MUE) y
de dibujos y modelos comunitarios registrados (DMC)

* En 2019 se presentaron mas de 160 000 MUE y se
registraron mas de 96 000 DMC

« Armonizacion de las practicas de registro y el desarrollo de herramientas comunes Red de

Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPN)

» Alberga el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual

EE] R Vo

Funded by the European Union
Financiado pela Unido Europeia

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.
Sob a diregdo da Comisado Europeia, IP Key é un programa gerido pelo Instituto da Propiedade Intelectual da Unido Europeia
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1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO

La practica actualizada relativa a los procedimientos de
marcas y dibujos y modelos que administra la EUIPO se
presenta en forma de un conjunto de directrices
estructuradas y destinadas a ayudar tanto a los usuario
como a los examinadores de la EUIPO.

Financiado pela Unido Europeia

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un prog
ro

rama gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectua a Europea.
Sob a dire¢do da Comisao Europeia, IP Key € um programa geri i |

i | de la Union Euro,
do pelo Instituto da Propriedade Intelectual da Unigo Europeia.
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1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO

Representantes profesionales

CLIENTS

Titulares

Personal de la EUIPO

EE R EuRo

Funded by the European Union
Financiado pela Unido Europeia

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.
Sob a diregdo da Comisao Europeia, IP Key é un programa gerido pelo Instituto da Propiedade Intelectual da Unido Europeia
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MANUAL DE PRACTICA

Enfoque interno

DIRECTRICES

- Enfoque externo

Financiado por Ia Unidn Europea INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Financiado pela Unido Europeia

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.
Sob a dire¢do da Comisao Europeia, IP Key € um programa gerido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da Uniao Europeia.
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1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO

Fuente ﬂni&_sobre la practica de la EUIPO

_4

PARTES COMPARTIDAS

-

-

-

DISENOS

R EUVIPO

“ -

Financiado por Ia Unidn Europea INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
Financiado pela Unido Europeia

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.
Sob a direcdo da Comisao Europeia, IP Key é um programa gerido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia.
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1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO

PARTES COMPARTIDAS

- Parte A: Disposiciones generales
- Parte E: Operaciones de registro

h
- Parte B: Examen - Examen de las solicitudes de dibujos 'y
- Parte C: Oposicion modelos comunitarios registrados
- Parte D: Anulacion - Examen de las solicitudes de nuligaQUIP
= - Parte M. Marcas internacionales de dibujos y modelos

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.
Sob a dire¢do da Comisao Europeia, IP Key € um programa gerido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da Uniao Europeia.
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1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO

Satisfaccion

Coherencia .
usuarios

Previsibilidad

Convergencia

Simplificacion Transparencia

Financiado por a Unién Europea
Financiado pela Unido Europeia

R EVIPO

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.
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1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO

Percepetion Guidelines

__ if aware of Guidelines: To what extent do you agree with the following statements about the Office's Guidelines?l

1 = Entirely disagree 3 = Somewhat disagree B 5= Somewhat agree B 7 = Entirely agree
2 = Mostly disagree [ 4 = Neither agree nor disagree Il 6 =Mostly agree Combined =
scare -
The Guidelines are a0 1531
easy to use 2019 171 4 n
The Guidelines a0 1531
answer my questions 2019 12 7 IE
Thelanguage and . 02 1531
information provided are 2019 2 6
clear
0 20 40 60 80 100

figures in percent

Basis: 2019 n=2 252 CAWI-interviews in total. Key Users n=180. Owners n=1.086. Representatives n=986.
6708_04b

“ R EVIPO

EURGPEAN UNION
Financiado por la Unidn Europea INTELLECTUAL SROPERTY OFFICE
Financiado pela Unido Europeia

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.
Sob a dire¢do da Comisao Europeia, IP Key € um programa gerido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da Uniao Europeia.
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1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO

Sum of %
Deficiencias en la Clasificacion

20.00%
— 18.46% ~18.23%

18.25%

18.00%

16.00%

14.00% ~13.17%

~ 13.05%

12.00% \
10.80%

10.00%

B.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

Ed -

Financiado por a Unién Europea
Financiado pela Unido Europeia
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Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.
Sob a dire¢do da Comisao Europeia, IP Key € um programa gerido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da Uniao Europeia.
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1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO

Sum of AG Objection Rate

Financiado por fa Unidn
Financiado pela Unido &

10.00%

9.00%

8.00%

7.00%

6.00%

5.00%

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0.00%

YEAR =

Objeciones Motivos Absolutos

— 9.23% —9.33% — 9.08% 9.34%

6.93%

2012-04 2013-04 2014-04 2015-04 2016-04 2017-04 2018-04 2015-04 2020-03

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.
Sob a dire¢do da Comisao Europeia, IP Key € um programa gerido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da Uniao Europeia.
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1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO

Sum of %

Deficiencias Formales

7.00%
— 6.42%

6.00%

5.00%

4.00%

3.00%
2.02% 2.08%

2.00% [ 1.82% [ 1525

1.00%

0.00%
2012-04 201304 2014-04 2015-04 2016-04 2017-04 2018-04 201%-04 2020-03
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Financiado por a Unién Europea
Financiado pela Unido Europeia

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.
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ULOS DE
IENTO

Funded by the European Union
Financiado pela Unido Europeia

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.
Sob a diregdo da Comisado Europeia, IP Key é un programa gerido pelo Instituto da Propiedade Intelectual da Unido Europeia
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2. LOS CIRCULOS DE CONOCII\/IIENTO

Cooperacion
Asuntos Juridic ﬂﬁB nternacional
CIientes}

CiRCULO DE L@
CONOCIMIENTO -

LOperaaones

Salas de Recurso
B3 R EUIRO

Financiado pela Unido Europeia

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un pr 9 a gestionado por la Oficina de Propiedad In d n Eurt
Sob a dire¢do da Comisao Europeia, IP Key € um programa geri d o pelo Instituto da Propriedade Int electual da Unigo Europeia
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2. LOS CIRCULOS DE CONOCIMIENTO

1. Registro y otras cuestiones generales
2. Motivos de denegacion absolutos y procedimientos ex parte
3. Motivos de denegacion relativos y procedimientos inter partes
4. Indicaciones geograficas y derechos colectivos
5. Clasificacion y cuestiones relativas a productos y servicios
6. Disenos
Ed 2 Evieo

....................

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.
Sob a dire¢do da Comisao Europeia, IP Key € um programa gerido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da Uniao Europeia.
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2. LOS CIRCULOS DE CONOCIMIENTO

- Redactan y actualizan las Directrices y responden a consultas de otros
departamentos.

- Revisan la calidad de las decisiones (Internal Quality Checks).

- Contribuyen en las actividades de formacion (internas y externas)
ademas de participar en numerosos eventos.

- Participan en proyectos de cooperacion y convergencia.
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Funded by the European Union
Financiado pela Unido Europeia

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.
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3. EL CICLO DE REVISION DE LAS DIRECTRICES

Caracteristicas del'€iclo de revision:
1. Ciclico
2. Abierto
3. Flexible

Financiado por Ia Unidn Europea
Financiado pela Unido Europeia

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.
Sob a dire¢do da Comisao Europeia, IP Key € um programa gerido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da Uniao Europeia.
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3. EL CICLO DE REVISION DE LAS DIRECTRICES
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Funded by the European Union
Financiado pela Unido Europeia
Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.

Sob a diregdo da Comisado Europeia, IP Key é un programa gerido pelo Instituto da Propiedade Intelectual da Unido Europeia
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3. EL CICLO DE REVISION DE LAS DIRECTRICES

Octubre — diciembre Abril-julio

Octubre-Noviembre
Programa de trabajo Consulta interna y externa Aprobacion Consejo Adm.

Enero

Publicacion

Enero-abril \ Diciembre

E Primer borrador Segundo borrador Adopcion del DE

Financiado por la Unidn Europea
Financiado pela Unido Europeia

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.
Sob a diregdo da Comisao Europeia, IP Key € um programa gerido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia.
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3. EL CICLO DE REVISION DE LAS DIRECTRICES

Decisiones del Departamento

Octubre — diciembre ) Abril-julio de Operamones

Decisiones de las Salas de
\/ Recurso
V \\/ Programas de Convergenma
Jurisprudencia del Tribunal de

Justicia de la Union Europea )| Agosto-septiembre D'C'embre
Segundo borrador Adopcno

Financiado por fa Unidn Europea
Financiado pela Unido Europeia

Programa de trabajo

i 4
1

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.
Sob a direcdo da Comisao Europeia, IP Key é um programa gerido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia.
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3. EL CICLO DE REVISION DE LAS DIRECTRICES
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Abril-julio Octubre-Noviembre
Consulta interna y externa Aprobacion Consejo Adm.

Octubre — diciembre

Programa de trabajo

Enero

Publicacion

Enero-abril Agosto-septiembre Diciembre

- Primer borrador Segundo borrador Adopcion del DE
P C

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea.
Sob a diregdo da Comisao Europeia, IP Key é un programa gerido pelo Instituto da Propiedade Intelectual da Unido Europeia
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3. EL CICLO DE REVISION DE LAS DIRECTRICES

Enero-abril

Primer borrador

B “ | - R EUP

.........
Funded by the European Union
Financiado pela Unido Europeia

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.
Sob a diregdo da Comisao Europeia, IP Key é un programa gerido pelo Instituto da Propiedade Intelectual da Unido Europeia
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3. EL CICLO DE REVISION DE LAS DIRECTRICES

I\

Abril-julio Octubre-Noviembre
Consulta interna y externa Aprobacion Consejo Adm.

Octubre — diciembre

Programa de trabajo

Enero

Publicacion

Enero-abril Agosto-septiembre Diciembre

- Primer borrador Segundo borrador Adopcion del DE
P C

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea.
Sob a diregdo da Comisao Europeia, IP Key é un programa gerido pelo Instituto da Propiedade Intelectual da Unido Europeia
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3. EL CICLO DE REVISION DE LAS DIRECTRICES

Introduccion

] Introduccién

o o .
Abrll.]ullo La practica actual de la Oficina relativa a las marcas y a los dibujos y modelos esta

mmmmmdenmmdrnmdeayudaprmramal
personal de los de la Oficina como a los usuarios
de sus servicios.

Consulta interna y externa L s e o e s s e e G e

Las Directrices de la Oficina constituyen el punto de referencia principal para los
usuarios del sistema de marcas de la Unién Europea y del sistema de dibujos y
modelos comunitarios, y también para los asesores profesionales que quieran
asegurarse de que disponen de la informacién mas reciente sobre nuestras practicas
de examen.

Se han formulado con Ia intencién de reflejar las practicas de nuestra Oficina en las
ntien generales, que luego tendran

y contienen
| que adaptarse a las particularidades de cada caso.

En_consecuencia, las Directrices de la Oficina no constituyen actos juridicos. sino
normas de conducta autoimpuestas adoptadas mediante una decisién administrativa.

Las Directrices relativas a las marcas de la Uni6n Europea y las Directrices relaivas a
los dibujos y modelos comunitarios registrados actuales fueron aprobadas por el
director ejecutivo el $2-XX de diciambea XX de 2048 20XX (Decisin n.* EX-2048-X4),
¥ entraron en vigor el XX de febeacs-XX de 20212.

de-conde ediante una dex

mem«hmammhmmmmlmsmmdﬂa
Oficina (aleman, espafiol, francés, inglés e italianc), ya sea en sus versiones finales
lmpmoenvemsconwmdecam EnhverstmmHTMLdelas

edicion aprobada amenovoelasn

Las Directrices de Ia Oficina también estan disponibles en las otras 18 lenguas de la
Union Europea, si bien Unicamente en sus versiones finales limpias, poramLas
ediciones de las Directrices que se aprueben en el futuro irdn acompafiadas de
versiones con control de cambios en todas las lenguas de la Unién Europea.

Para acceder a las versiones anteriores de las Directrices, visite el Repositorio.

Funded by the European Union
Financiado pela Unido Europeia
Diectices relativas sl examenantelaOficna Pagina3 E

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelec I pearreea NEREENELD e
Sob a diregdo da Comisao Europeia, IP Key é un programa gerido pelo Instituto da Propiedade Intelectual da Unido Europeia




®™[PKey | LATIN AMERICA

Propledad Intelectual:
Clave para la innovacién, el crecimiento econémico i
ylo cooperacion www.ipkey.eu

3. EL CICLO DE REVISION DE LAS DIRECTRICES

g W
Abril-julio

Consulta interna y externa

CANALES DE
COMUNICACION

R EVIP

n EURDPEAN UK

Funded by the European Union
Financiado pela Unido Europeia

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.
Sob a diregdo da Comisao Europeia, IP Key é un programa gerido pelo Instituto da Propiedade Intelectual da Unido Europeia
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3. EL CICLO DE REVISION DE LAS

Funded by the European Union
Financiado pela Unido Europeia

DIRECTRICES

Abril-julio

Consulta interna y externa

wo... » T

Number of comments by entity
Countof Doc.

NIPO, 12

_Other, 13

Entity T
= NIPO

n Other

= UA

UA, 278

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea.
Sob a diregdo da Comisao Europeia, IP Key é un programa gerido pelo Instituto da Propiedade Intelectual da Unido Europeia
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3. EL CICLO DE REVISION DE LAS DIRECTRICES

I\

Abril-julio Octubre-Noviembre
Consulta interna y externa Aprobacion Consejo Adm.

Octubre — diciembre

Programa de trabajo

Enero

Publicacion

Enero-abril Agosto-septiembre Diciembre

- Primer borrador Segundo borrador Adopcion del DE
P C

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea.
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3. EL CICLO DE REVISION DE LAS DIRECTRICES

e

Agosto-septiembre

Segundo borrador

2 o

Circulos

Lideres
y

Management
B
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3. EL CICLO DE REVISION DE LAS DIRECTRICES

I\

Abril-julio Octubre-Noviembre
Consulta interna y externa Aprobacion Consejo Adm.

Octubre — diciembre

Programa de trabajo

Enero

Publicacion

.,
Enero-abril Agosto-septiembre Diciembre
- Primer, borrador Segundo borrador Adopcion del DE

Funded by the European Union
Financiado pela Unido Europeia

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea.
Sob a diregdo da Comisao Europeia, IP Key é un programa gerido pelo Instituto da Propiedade Intelectual da Unido Europeia



®™[PKey | LATIN AMERICA

Propledad Intelectual:
Clave para la innovacién, el crecimiento econémico i
yla cooperacién www.ipkey.eu

3. EL CICLO DE REVISION DE LAS DIRECTRICES

I\

Abril-julio Octubre-Noviembre
Consulta interna y externa Aprobacion Consejo Adm.

Octubre — diciembre
Programa de trabajo

Enero

Publicacion

sociales

Primer
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3. EL CICLO DE REVISION DE LAS DIRECTRICES

\
Procedimiento por la via rapida (FAST-TRACK):

- Cambios con impacto inmediato en la practica
- Consulta postergada

S

m R: EUVIPO
Funded by the S -
Financiado pe

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.
Sob a diregdo da Comisado Europeia, IP Key é un programa gerido pelo Instituto da Propiedade Intelectual da Unido Europeia




®™[PKey | LATIN AMERICA
Goveparalo vt o cecimento condio www.ipkey.eu

Funded by the European Union
Financiado pela Unido Europeia

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.
Sob a diregdo da Comisado Europeia, IP Key é un programa gerido pelo Instituto da Propiedade Intelectual da Unido Europeia



=[PKey

LATIN AMERICA

Clave para la innovacién, el crecimiento econémico

vk

-

Regsvarse Inicio desesidn

www.ipkey.eu

R EUVIPO

Inicio Marcas = Dibujos y modalos =

~fast 17k Registra w marca

~fost 17ack Registra t dibjo o modelo
Solicitar una inscripion

1deas Powered for business

Servicios en linea

05NoV European Cooperation: Ennanced Back
Office system goes live in Estonia

05NoV European Cooperation: Slovenia completes
the digitisation of its trade mark and design
04NOV IPforYOU fir IP-Fachleute

04NOV IPforYOU fir Grinder und Startups

Préximos eventos
© Fecturas engafiosss: hay que comprobar
zntes de pagar B

Noticias

Informacién basica sobre las marcas
Procedimiento de registro

Las marcas un vezregistradas
Nuevo Reglamento sobre ls marca de

'IPr\e'.WOfk

K IPe ]
§ Pinnovation

Practica
Mediacion
Nuevo Reglamento sobre {3 marca de 12 UE
Brexit

Financiado por 1a Unidn Euro
Financiado pela Unido Europ

eSearch plus: moros
Jurisprudencia eSearch:

COVID-19 updates

Continually updated information on
the measures taken by the EUIPO

End of extension period:
new Guidance Note on time limits

Derecho y practica

Buscar

Derechoy prictica = Aprendizaje  Sobre la EUIPO =

F o

Busqueda

W E T e —

Derecho

Practica

-

Premios DesignEuropa

Dibujos y modelos

Programa Pan-European Seal

Portal de aprendizaje

Kit de ensefianza sobre Ia propiedad inselectual
Préximos eventos e fa Acaderia

Programa de educacion ETMD

Aprendizaje
‘echos y datos sobre PI

P Enforcement Portal
EBase de datos de obras huérfanas

Observatorio

Mediacion

R

PO

EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
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4. NEW GENERATION GUIDELINES

Las Directrices de IarEUIPO

La practica de la EUIPO en materia
de dibujos y modelos se refleja en
una serie de Directrices de

examen cuya finalidad es ayudar a

los usuarios y a nuestro personal
encargado de los diversos
procedimientos.

En esta seccién Feedback WP 2019

: 7 ) Directrices relativas al examen de
Directrices relativas al examen de SN N T 2 ! :
27 los dibujos y modelos comunitarios Ediciones anteriores de las Directrices
las marcas de la Unién Europea registrados

Practicas en materia de Practicas en materia de
marcas dibujos y modelos Repositorio

Financiado por a Unién Europea
Financiado pela Unido Europeia
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4. NEW GENERATION GUIDELINES

NEW GENERATION GUIDELINES
Directrices publicadas en HTML en abril de 2019

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/guidelines

Financiado por a Unién Europea
inanciado pela Unido Europeia
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Edicién completa v Buscar directrices sobre marcas Q Directrices sobre marcas v  Edici 20 v espariol VvV

- tincuockn  BUSQUEDA MULTILINGUE

=+ Nota editorial e introduccion general DI reCtrlceS SObre mar

=+ Parte A Disposiciones generales @ > 3 DOP/IGP pertinentes en virtud de los Reglamentos de la UE
b d Parte B Examen
=+ Seccion 1 Procedimientos Ensefiar modificaciones 0 B ~

=+ Seccion 2 Formalidades

e MODIFICACIONES
£ 4 Section 4 Motivos de denegacion absolul

El articulo 7, apartado 1, letra j), del RMUE se aplica unicamente a las BOPAGP-IG que se hayan solicitado antes de la MUE yy seanr-esién
registradas en el momento en que se examine la solicitud de MUE. Las fechas pertinentes para establecer la prioridad de una marca y de una
Capitulo 2 Definicion de MUE (articul BOPRPAGP-IG son la de solicitud de la MUE (o la denomlnada prioridad del Convenlo de Paris, si se rewlndlca) vy la de solicitud de proteccién de la
B@PHGFLIG a Ia Comision, respectlvamenle

=+ Capitulo 1 Principios generales

sese

Capitulo 3 Marcas sin caracter distint

o o - g
Capitulo 4 Marcas descriptivas (artict

. o Con independencia de lo egue—anterior, y habida cuenta de que la inmensa mayoria de las solicitudes de una BOPAGP-IG normalmente
Capitule 5 Signos o indicaciones hab desembocan en su registro, se formulara una objecidn cuando la BOPAGP-IG se haya solicitado antesantes de la fecha de presentacion (o la

fecha de prioridad, si procede) de la solicitud de MUE pero alin no esté registrada en el momento de examinar la solicitud de MUE. Ahora bien, si
el solicitante de la MUE indica que la BOPAGP-IG en cuestién aln no ha sido registrada, se suspendera el procedimiento después de consultar al
Capitulo 7 Marcas contrarias al order solicitante, a la espera de los resultados del procedimiento de registro de la BOPAGR-IG.

Por tanto, no se formulara ninguna objecion conforme al articulo 7, apartado 1, letra j), del RMUE si la BORPAGP-IC se solicité después de la

fecha de presentacion (o fecha de prioridad, si procede) de la solicitud de MUE. Las fechas pertinentes para establecer la prioridad de la {1GR/BOP

+

+

+

+

+ Capitulo 6 Formas u otras caracterist
+

=+ Capitulo 8 Marcas que puedan induci
+
x

Capitulo 9 Marcas en conflicto con bz IG son las siguientes.
“ Capitulo 10 Marcas en conflicto con ¢ e  Por lo que respecta a los vinos, si-re—existe—toda |a informacion sebre—feshas—pertirentes—pertinente puede consultarse en eAmbrosia, R EUIPO
Financiado por a Unidn Europea incluidos la fecha del registro y ¢ el extraete-acceso al documento Unico y las especificaciones de producto de E-Baeehussigrifiea-las |G que Err Ty - —

Fioanciado pee Unflo Esropde ¢ 1 Articulo 7, apartado 1, letra ), d la-BOPAGP-er—ctiestiéR-va existia—elexistian a 01/08/2009. fecha en la aue se iastatré-inscribio el primer reaistro. En el caso de las

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.
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Edicion completa v Buscar directrices sobre marcas Directrices sobre marcas v Edicién Reforma Legislativa Il (2017) v  espaniol v

* Introduccion

=+ Nota editorial e introduccion general D I re Ctrl CeS SO b re ma rca S
+ Parte A Disposiciones generales @ > 3 DOP/IGP pertinentes en virtud de los Reglamentos de la UE
b Parte B Examen
=+ Seccion 1 Procedimientos Enseriar modificaciones 0 B A
=+ Seccion 2 Formalidades
+ Seccion 3 Clasificacion 3.1 Fecha pertinente
b4 Section 4 Motivos de denegacion absolu
+ Capitulo 1 Principios generales 9 El articulo 7, apartado 1, Ietr.a j), del RMUE se api s DOP/IGP que se hayan s_olilcitado antes de la MUE y sean registradas en
« el momento en que se examine la solicit entes para establecer la prioridad de una marca y de una DOP/IGP son la de
=+ Capitulo 2 Definicion de MUE (articul solicitud de la MUE (o la denomi prioridad del Convenio de Reris, si se reivindica), y la de solicitud de proteccién de la DOP/IGP a la
Comision, respectivamente. Si bargo, para las bebidas espirifuosas , el articulo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) n.® 110/2008 considera la
=+ Capitulo 3 Marcas sin caracter distint fecha pertinente como, a de entrada en vigor de la proteccion defla indicacion geogréfica de que se trate en el pais de origen.
=+ Capitulo 4 Marcas descriptivas (artict Con independencigfde lo que anterior, y habida cuenta de que la ingflensa mayoria de las solicitudes de una DOP/IGP normalmente desembocan
. ) _ en su registro, se formulara una objecion cuando la DOP/I haya solicitado antes de la fecha de presentacién (o lafecha de prioridad, si
+ Capitulo 5 Signos o indicaciones hab procede) de la sofjcitud de MUE pero atin no esté regi en el momento de examinar la solicitud de MUE. Ahora bien, si el solicitante de la
; . MUE indica que [afDOP/IGP en cuestion atin no registrada, se suspendera el procedimiento después de consultar al solicitante, a la espera
+ Capitulo 6 Formas u otras caracterist de los resultados d& procedimiento de regi € la DOP/IGP.
+ Capitulo 7 Marcas contrarias al order Por tanto, no se form objecion conforme al articulo 7, apartado 1, letra j), del RMUE si la DOP/IGP se solicité después de la fecha
=+ Capitulo 8 Marcas que puedan induci de p[esgntacién (o fecha de prioridad, si procede) de la solicitud de MUE. Las fechas pertinentes para establecer la prioridad de la IGP/DOP son
las siguientes.
=+ Capitulo 9 Marcas en conflicto con bz
. Por lo que respecta a los vinos, si no existe informacion sobre fechas pertinentes en el extracto de E-Bacchus, significa que la DOP/IGP en
X Capitulo 10 Marcas en conflicto con ¢ cuestion ya existia el 01/08/2009, fecha en la que se instaurd el registro. En el caso de las DOP/IGP de vinos afiadidas con posterioridad, el
extracto de E-Bacchus incluye una referencia a la publicacién en el Diario Oficial, en la que figura la informacion pertinente de la fecha de
® 1 Articulo 7, apartado 1, letra j), d registro.
“ + 2 Observaciones generales sobre o R N U . ISUEESUIUUUE ¥ 2 Wt R EUIPO
Financiado por la Unidn Europea INTECLECTUAL ROPERTY OFFICE
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4. NEW GENERATION GUIDELINES

Edicion completa v

Buscar directrices sobre dibujos y m... Q Directrices sobre dibujos o modelos v  Edicién 2020 v  espafiol v

® 1 Introduccion

ez Directrices sobre dibujos o modelos

=+ 1 Introduccion @ > 2.3 Requisitos adicionales
k.4 2 Presentacion de una solicitud ante la
& 2.1 Introduccion Ensefiar modificaciones 0 g A {

X 2.2 Formulario de solicitud
® 2.2.1 Distintos medios de present 23.3 SeerClO de ACCGSO Dlg'tal (DAS) de Ia OMPI

® 2.2.2 Presentacion electronica
= A partir del 11/07/2020, la Oficina es una oficina participante del Servicio de Acceso Digital (DAS) de la Organizacion Mundial de la Propiedad

® 223 Solicitudes enviadas por col o . > v - 5 > R L igls
o Intelectual, que es un sistema electrénico que permite el intercambio seguro de documentos de prioridad y otros documentos similares entre las

X 2.3 Requisitos adicionales oficinas de propiedad intelectual participantes.
® 2.3.1 Requisitos minimos El sistema permite a los solicitantes y a las oficinas cumplir el requisito previsto en el Convenio de Paris respecto de la certificacién de los

documentos de prioridad, permitiendo su intercambio en un entorno electrénico.
® 2.3.2 Requisitos adicionales

Utilizando a la EUIPO como oficina de primera presentacion , al presentar su solicitud por via electrénica (véase el punto 2.2.2 supra) los
® 2.3.3 Servicio de Acceso Digital solicitantes pueden pedir que su solicitud se registre en el servicio DAS de la OMPI. La Oficina registrara la salicitud en el DAS introduciendo los

datos obligatorios en |a solicitud de registro, entre otros:
® 2.4 Lengua de |a solicitud

& 2.5 Representantes ° eltipo de P,
+ 2.6 Fecha de recepcion, numero de € . el codigo de la oficina de la primera presentacion,
+ 2.7 Registro o informe de examen « el ndmero de solicitud de |a primera presentacion,
=+ 3 Asignacién de una fecha de presentaci . .,
. la fecha de la primera presentacion,
Financiado por la Unidn Europea + 4 Examen de los requisitos sustantivos
Financiado pela Unido Europeia . el codigo de acceso.

=+ 5 Requisitos adicionales relativos a la reg
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5. INTERRELACION ENTRE LAS DIRECTRICES Y LAS PRACTICAS COMUNES

PROYECTOS DE CONVERGENCIA:
Practicas comunes desarrolladas
conjuntamente entre las oficinas de

Ply los usuarios
&

% Centradas en las practicas de exam 3‘§|n necesidad de cambios legales

% Compromiso de implementacion de A8 oficinas de Pl participantes

% Facilidad de implementacion - Disponible en todas las lenguas de la UE

EE] 2 v

Financiado pela Unido Europeia
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INTRODUCCION

AUMENTO DE
$ COSTES
¢ POR QUE SE PARA
DESARROLLAN LOS USUARIOS
PROGRAMAS DE INSEGURIDAD USABILIDAD
CONVERGENCIA? JURIDICA REDUCIDA

CONSECUENCIAS
DE UN SISTEMA
CLARIDAD DIVERGENTE AUSENCIA DE
REDUCIDA PREVISIBILIDAD

Financiado pela Unido Europeia
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2011
2012 | 2013 _

CP2 Convergencia
encabezados de clase

CP1 Armonizacion de la
_clasificacion —
Indicaciones generales

PLAN ESTRATEGICO 2011-2015

CP5 MR —riesgo de
confusion (impacto de
componentes no
distintivos o débiles)

CP4 Ambito proteccion
marcas en blanco y
negro

Financiado por la Unidn Europea
Financiado pela Unido Europeia

20151 2016|2017

CP6
Representacion
grafica de
disefios

CP3 MA- marcas
figurativas conténiendo
palabras descriptivas/no-

distintivas

PLAN

ESTRATEGICO

2020

*

CP7
Armonizacién
de Indicaciones
de productos

CP10 - Criterios sobre
publicacion de
disefios en internet

CP8 — Uso de la marca de
forma diferente ala
registrada

CP9 — Marcas
tridimensionales con
elementos verbales y/o
figurativos

CP11 — Nuevos
tipos de marcas

CP12 — Uso de la
prueba en los
procesos de

recurso

EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
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5. INTERRELACION ENTRE LAS DIRECTRICES Y LAS PRACTICAS COMUNES

Cuestionarios

Identificacion de areas de
convergenciay divergencia entre
Oficinas UE y Asociaciones de Usuarios

Reuniones en Grupos de Trabajo

Ejercicio de redaccion entre los
miembros del Grupo de Trabajo

Publicaciones
Distribuir entre los socios la Comunicacion
sobre la Practica Comun

/BN
T .
—_— s Reuniones ad hoc
e ——————— Videoconferencias con Oficinas y
: usuarios para aclarar dudas y diferentes
TRADE MARKS DESIGNS pUﬂtOS de vista
o 2 e
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‘"Comunicacion comun’ sem

publicada

ONLINE

Financiado por la Unidn Europea
Financiado pela Unido Europeia

Principios de la Préctica Conuin

Programa de Convergencia

) Europem

) /

— ) European

Si el elementa figurative es una representacion de los productas y/o servicies, o
una relacidn directs con eflos

* Un elemento figurativo se considera descriptiva y/o carente de car
distintivo siempre que:

- consista en una representacién fisl del producto o servidio;

- consista en una reproduccidn simbdiica o estilizada de los produc
senvicios que no se aparta de forma significativa de Ia represent
habitual de estas;

ios de susencia de cardcter distintivo:

P ——
e

los de cardcter distintiva:

)lesh Sardjne Efiaren swome
> 2 &l servicio, per
guarde una relacién directa con las caracteristicas de fos mismos, no dot:

ios de 3usencia d caricter distintivo:

o ‘pusT contRoL seRvices
Eiemplo de caricter distintivo:
< ol <
Si ol elemento figurativo es de sa comun en el comertio para los producto
‘servicios solicitodos:
* En generdl, los elementos figurativos que se utilizan comtinments ¢
habitusles en s actividsd comercial en relacién con los producte:
seniicios reivindicades no afaden caricter distintive a la marca e..

conjunto.

L

aricter distintivo:

o [

R

PO

EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
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5. INTERRELACION ENTRE LAS DIRECTRICES Y LAS PRACTICAS COMUNES

Inclusion en g e c osein 2.6 Identidad de una marca anterior en blanco y negro o en

+ Seccion 0 Introduccién

las directrices 4 Seccon 1 Procedmnts ceaposin escala de grises con una solicitud de marca en color
o ootn 2 Dok entidd esgndeconfsin |
de la EUIPO

+ Capitulo 1 Principios generales En el marco de la Red europea de marcas, dibujos y modslos, la Oficina y varias oficinas de marcas de la Union Europea
i ) , han convenido en una practica comun relativa al alcance de la identidad de marcas anteriores en blanco y negro o en escala
=+ Capitulo 2 Comparacién de los productos y servicios . .
de grises con las versiones coloreadas del mismo signo

=+ Capitulo 3 Publico destinatario y grado de atencién

Con arreglo a esta practica convergente, las diferencias entre una marca anterior en blanco y negro o en escala de grises y
= una version coloreada del mismo signo seran percibidas normalmente por el consumidor medio, con la consecuencia de
+ 1 Principios generales de la comparacion de las marcas que las marcas en cuestion no se consideran idénticas. Unicamente en circunstancias excepcionales los signos se
consideraran idénticos; a saber, cuando las diferencias en los colores o en el contraste de los matices sean tan
insignificantes que un consumidor razonablemeante atento las percibira solo examinando las marcas colocadas una junto a
* 2.1El concepto de identidad la otra. En otras palabras, para determinar la identidad, las diferencias en el color de los signos en cuestion deberan ser

apenas apreciables por un consumidor medio

Capitulo 4 Comparacion de los signos

X 2 Identidad de los signos

® 22 Umbral para la constatacion de identidad

« 273 Identidad entre marcas denominativas Ejemplos inventados de diferencias significativas . con la consecuencia de la ausencia de identidad

s 2.4 Marcas denominativas y marcas figurativas

Signo anterior Signo impugnado

2.6 Identidad de una marca anterier en blanco y negro o en est

=+ 4 Diferenciacion de los signos
=+ Capitulo 5 Caracter distintivo de la marca anterior
=+ Capitulo 6 Otros factores

4 Canitila 7 Anraciacian alnhal
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5. INTERRELACION ENTRE LAS DIRECTRICES Y LAS PRACTICAS COMUNES

www.ipkey.eu

Inclusion en
las directrices
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* 1 Introduccion
x
+ 1 Introduccion
+ 2 Presentacion de una solicitud ante la Oficina
x
® 31 Solicitud de registro
* 32 Informacién que identifica al solicitante

% 3.3 Representacion del dibujo o modelo adecuada |

3.3.2 Fondo neutro

3.3.3 Dibujos o modelos con retoques a tinta o |

+ 3.3.4 Calidad

® 335 Muestras
4 Examen de los requisitos sustantivos
5 Requisitos adicionales relativos a la representacion d
6 Elementos adicionales que una solicitud debe o pued
T Solicitudes multiples

8 Pago de las tasas

+ + + + + +

9 Refiradas y correcciones

Bajo la direccion de la Comision Europea, IP Key es ur
Sob a dire¢do da Comisao Europeia, IP Key € um

3.3.2 Fondo neutro

El fondo de una perspectiva se considerara neutro siempre que el dibujo o modelo que se muestre en la misma se distinga claramente de su
entorno, sin interferencias de ningun otro objeto, accesorio o decoracién cuya inclusién en la reproduccién pudiera provocar dudas sobre la

proteccién solicitada (16/04/2012, R 2230/2011-3, Webcams, § 11-12).

En otras palabras, el requisito de un fondo neutro no exige ni un color «neutros» ni un fondo «vacio» (véase el punto 5.2.10 infra ). Resulta decisivo,

en cambio, que el dibujo o modelo destaque claramente del fondo para que sea identificable (13/09/2017, R 1211/2016-3, Tavoli, § 61).

La Oficina y una serie de oficinas de propiedad intelectual de la Union Europea han acordado una practica comun en el marco de la Red Europea

de Marcas, Dibujos y Modeles (CP8).

De conformidad con la préctica comun (CP6), deberén tenerse en cuenta los siguientes aspectos cuando se examine si un fondo es neutro: color,
contraste y sombra. Los ejemplos que se proporcionan a continuacion en relacion con estos aspectos han sido tomados de la practica comun

(CP8), donde también se incluyen otros ejemplos

Siempre se acepta un unico color o un color predominante de fondo si este destaca en relacidn con los colores del dibujo o modelo

Ejemplos de un color de fondo tnico o predominante aceptable

Dibujo o modelo austriaco caducado

n.° 174711999

DMC n.° 2 333 484-0001

Ejemplos de un color de fondo Unico o predominante inadmisible

Ejemplo de la CP6

Ejemplo de la CP6

PO
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