“IPKey

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panama, Honduras, Cuba, México y Republica Dominicana

MARCAS NO TRADICIONALES: MARCAS DE SONIDO, MOVIMIENTO,
MULTIMEDIA'YY HOLOGRAMAS

Laia Esteban Guinea
Webinar
Julio 2020

ICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

IP Key América Latina



"[PKey

CP11: NUEVOS TIPOS DE MARCAS: EXAMEN
DE REQUISITOS FORMALES Y MOTIVOS DE
RECHAZO

OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
DE LA UNION EUROPEA

IP Key América Latina



"[PKey

CP11 Kick-off

Liaison Meeting Nov 2018 |
Qc;ggamon de CP11 . Abril 2018
Proyecto adoptado D 2tk
“Support to the Octubre 2017 |
Transposition of the
Directive”:
| 2017

Reforma Europea de marcas

Grupo de Trabajo de
“Convergence Analysis”
de ECP4

Proyecto recomendado por
ECP4 y el Grupo de Trabajo
de “Convergence Analisis”
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CP11: Practica comun en nuevos tipos de marcas

MARCA SONORA

Constituida exclusivamente por
un sonido o combinacion de
sonidos.

Formatos: JPEG y MP3
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MARCA MULTIMEDIA
Constituida por una
combinacion de imagen y
sonido, o que incluya
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MARCA DE MOVIMIENTO
Compuesta de un movimiento
0 un cambio en la posicion de
los elementos de la marca, o
que los incluya..

Formatos: JPEG y MP4
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dicha combinacién.

Formatos: MP4
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MARCA HOLOGRAMA
Compuesta por elementos con
caracteristicas hologréficas.

Formatos: JPEG y MP4
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1. ¢Considerariasu oficinala siguiente marca de sonido susceptible de registro para
amparar los productos descritos?

. Productos y/servicios de la
Marca de sonido e y/. , ]
clasificacion de Niza

Clase 31: Platanos frescos

R EUIPO

OF NAEQPEADPEET
ELA-J\ N EUROP

IP Key América Latina



"[PKey

1.

¢, Consideraria su oficina la siguiente marca de sonido susceptible de registro para

amparar los productos descritos?

Si: 6
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Principio acordado por el Grupo de Trabajo de CP11

CP11

DISTINTIVA

“Cuando una marca de sonido contiene elementos verbales y sonidos no
distintivos/descriptivos/genéricos, dicha marca sera considerada no distintiva, sin
embargo, es posible que una marca de sonido tenga un arreglo de diferentes
elementos de sonido, que es inusual y que el consumidor pueda reconocer
facilmente la procedencia comercial”
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2. ¢Consideraria su oficinala siguiente marca de movimiento susceptible de registro
para amparar los productos descritos?

.. Productos y/servicios de la
Marca de movimiento ee oz .
clasificacion de Niza

Clase 3: Jabon en polvo
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2. ¢Consideraria su oficinala siguiente marca de movimiento susceptible de registro
para amparar los productos descritos?

Divergenci

a1 Si: 2

ol © OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
% DE LA UNSON EUROPEA

IP Key América Latina




"[PKey

Principio acordado por el Grupo de Trabajo de CP11

CP11

DISTINTIVA

“Cuando una marca de movimiento esta integrada de elementos no
distintivos/descriptivos/genéricos sera considerada no distintiva. Sin embargo, es
posible que un movimiento que en si mismo crea un impacto visual inusual pueda

otorgar distintividad suficiente a dicha marca”
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3. ¢Consideraria su oficinala siguiente marca de holograma susceptible de registro
para amparar los productos descritos?

Productos y/servicios de la

Marca holograma e e ]
g clasificacion de Niza

Clase 12: Coches
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3. ¢Consideraria su oficinala siguiente marca de holograma susceptible de registro
para amparar los productos descritos?
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Principio acordado por el Grupo de Trabajo de CP11

CP11

DISTINTIVA

“Cuando una marca de holograma esta integrada de elementos que sean distintivos
por si mismos, esta sera considerada distintiva; aun y cuando el efecto holografico
anadido no sea distintivo”
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4. ¢Consideraria su oficina la siguiente marca de sonido susceptible de registro para
amparar los productos descritos?

) Productos y/servicios de la
Marca de sonido . pe y/. ; ]
clasificacion de Niza

Clase 31: Alimento para
animales
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4. ¢Consideraria su oficinala siguiente marca de sonido susceptible de registro para
amparar los productos descritos?

Divergenci
a: 1l
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Principio acordado por el Grupo de Trabajo de CP11

DESCRIPTIVA P11

“Una marca de sonido sera considerada descriptiva si es posible vincular el sonido
de dicha marca con los productos, servicios y/o caracteristicas que se pretenden
amparar”
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5. ¢Consideraria su oficina la siguiente marca de movimiento susceptible de registro
para amparar los productos descritos?

.. Productos y/servicios de la
Marca de movimiento ee s .
clasificacion de Niza

Clase 31: Platanos frescos
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5. ¢Consideraria su oficina la siguiente marca de movimiento susceptible de registro
para amparar los productos descritos?

. EVIPO
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Principio acordado por el Grupo de Trabajo de CP11

CP11

DESCRIPTIVA

“Una marca de movimiento sera considerada descriptiva si dicha marca muestra una
representacion realista de los productos y/o servicios que se pretenden amparar o si es
posible vincular dicha representacion con los productos y servicios que se pretenden
amparar. Esto es especialmente aplica cuando los elementos en movimiento no difieren

de la representacion real de esos productos y/o servicios”
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6. ¢Consideraria su oficinala siguiente marca multimedia susceptible de registro para
amparar los productos descritos?

) . Productos y/servicios de la
Marca multimedia . pe y/” ]
clasificacion de Niza

Clase 29: Sardinas en conserva
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6. ¢Consideraria su oficinala siguiente marca multimedia susceptible de registro para
amparar los productos descritos?

N/A: 1

Si: 4
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Principio acordado por el Grupo de Trabajo de CP11

CP11

NO DESCRIPTIVA

“Cuando los elementos de sonido e imagen de una marca multimedia muestran una
representacion no convencional de los productos/servicios que pretende amparar, la
marca no sera considerada descriptiva”
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7. Suponiendo que las marcas siguientes protegen los mismos productos y/o servicios
(Clase 25: prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria); tienen un nivel minimo
de distintividad y cuentan con el mismo nivel reputacional. ¢ Su oficina consideraria
dichas marcas visualmente similares o disimilares?

Marca anterior — Marca de sonido Marca impugnada — Marca de sonido
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7. Suponiendo que las marcas siguientes protegen los mismos productos y/o servicios
(Clase 25: prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria); tienen un nivel minimo
de distintividad y cuentan con el mismo nivel reputacional. ¢Su oficina consideraria
dichas marcas visualmente similares o disimilares?

Similares
1
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Principio acordado por el Grupo de Trabajo de CP11

CP11

“Esta comparacién no es posible, incluso si dicha marca se representa a travées de un
pentagrama y/o dicha marca contiene elementos verbales”
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8. Suponiendo que las marcas siguientes protegen los mismos productos y/o servicios
(Clase 25: prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria); tienen un nivel minimo
de distintividad y cuentan con el mismo nivel reputacional. ¢ Su oficina consideraria
dichas marcas fonéticamente similares o disimilares?

Marca anterior — Marca multimedia Marca impugnada — Marca multimedia
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8. Suponiendo que las marcas siguientes protegen los mismos productos y/o servicios
(Clase 25: prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria); tienen un nivel minimo
de distintividad y cuentan con el mismo nivel reputacional. ¢ Su oficina consideraria
dichas marcas fonéticamente similares o disimilares?

Divergenci
a: 1l

Similares:
3
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Principio acordado por el Grupo de Trabajo de CP11

CP11 @

FONETICAMENTE SIMILARES

“Aunque ambas marcas contengan distintos elementos verbales representados
graficamente, las mismas coinciden en la melodia distintiva, por lo que ambos signos
son fonéticamente similares en cierto grado”
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9. Suponiendo que las marcas siguientes protegen los mismos productos y/o servicios
(Clase 25: prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria); tienen un nivel minimo
de distintividad y cuentan con el mismo nivel reputacional. ¢ Su oficina consideraria
dichas marcas conceptualmente similares o disimilares?

Marca anterior — Marca figurativa Marca impugnada — Marca de movimiento
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9. Suponiendo que las marcas siguientes protegen los mismos productos y/o servicios
(Clase 25: prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria); tienen un nivel minimo
de distintividad y cuentan con el mismo nivel reputacional. ¢ Su oficina consideraria
dichas marcas conceptualmente similares o disimilares?

CR CuU
N/A: 2
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Similare
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Principio acordado por el Grupo de Trabajo de CP11

CP11 @

CONCEPTUALMENTE IDENTICAS

“La combinacion de un elemento figurativo con un movimiento puede reforzar el
concepto de dicho elemento figurativo”
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CP11: Practica comun en nuevos tipos de marcas

R EUVIPO

EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

WWW.euipo.europa.eu

.

@EU_IPO
YoulTD
EUIPO

Thank you
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