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INTRODUCCION

1. Durantelaoctava sesion del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujosy
Modelos Industriales e Indicaciones Geogréaficas (SCT), celebrada en Ginebra del 27 al 31

de mayo de 2002, el SCT solicit6 ala Secretaria que elaborase un cuestionario sobre
cuestiones sustantivas relacionadas con el derecho de marcas basandose en |as opiniones
expresadas por el Comité en su octava sesion, al debatir e conjunto de principios contenidos
en el documento SCT/8/3.

2. Deconformidad con la solicitud del Comité Permanente, la Secretaria elabord un
cuestionario (documento SCT/9/3) para que fuese examinado en la novena sesion del SCT (11
a 15 de noviembre de 2002). En esta sesion, el SCT examind brevemente la naturaleza del
cuestionario y decidio que la Oficina Internacional o publicaria, tal como figuraba en el
documento SCT/9/3, en & Foro Electronico del SCT, invitando alos miembros del SCT a que
formularan sus comentarios a mas tardar a fines de enero de 2003. Sobre |a base de esos
comentarios, la Oficina Internacional revisaray finalizara €l cuestionario y lo distribuira para
gue sea completado por los Estados miembros de la OMPI, las organizaciones
intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales.

3. El cuestionario tiene por objeto recabar informacidn sobre |as précticas nacionales de
los Estados miembros de la OMPI y determinar qué cuestiones deberan ser abordadas en el
plano internacional en relacion con la armonizacién continua del Derecho internacional de
marcas y la convergencia de las précticas relativas alas marcas. En 1985 se adoptd un
enfoque similar en e contexto de lalabor preparatoria de un nuevo tratado para € registro
internacional de marcas, como seguimiento ala labor realizada por la OMPI en1977 en
relacion con las principales disposiciones de la legislacion de marcas en paises seleccionados,
presentadas en forma de cuadros sindpticos (publicacion de la OMPI N° 113). Habida cuenta
de las leyes y normas aprobadas recientemente en €l plano internacional en la esfera del
Derecho de marcas, podria resultar Util trazar un panorama claro y actualizado de las précticas
nacionales en vigor en la esfera del derecho de marcas. Este gercicio no deberia
considerarse, bajo ninguna circunstancia, como unainterpretacion de las disposiciones de la
legidlacion nacional.

4.  El cuestionario deberia contribuir a que la labor futura del SCT se centrase en seguir
simplificando la labor de las oficinas nacionales de propiedad intelectual y proporcionando un
marco juridico claro paralos solicitantes y titulares de marcas 'y sus representantes, asi como
paraterceras partesy € publico en general (consumidores) por medio de una convergencia de
las leyes o practicas nacionales. La seguridad juridica derivada de la adopcion de enfoques
comunes hara gue los usuarios de los distintos sistemas de marcas del mundo, asi como las
oficinas de propiedad industrial ahorren cantidades considerables de tiempo y dinero.

5.  Lasbases paraestalabor pueden encontrarse en e Proyecto Revisado de Presypuesto
por Programas para el bienio 2002-2003, que incluye en el Subprograma 05.2 “Derecho de
marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geogréaficas’ la siguientes actividades
(Véase e documento WO/PBC/4/2, pagina 53):

“Convocacién de cuatro reuniones del SCT (y de cualquier grupo de trabajo establecido
por este Comité), para examinar las siguientes cuestiones de actualidad: |[...]
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— la convenienciay viabilidad de la armonizacion sustantiva del Derecho de marcas,
con inclusion de la proteccion de las nuevas 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 SCT para incorporar en ese marco la Recomendacion Conjunta
relativa a las Disposiciones sobre la Proteccion de Marcas Notoriamente Conocidasy la
recomendacion conjunta propuesta sobre la proteccién de las marcas y de otros derechos
de propiedad industrial sobre signosen Internet”.

6. Enlaoctavasesion del SCT (celebrada del 27 al 31 de mayo de 2002), los Estados
miembros iniciaron debates sobre |a armonizacion continua del Derecho sustantivo de marcas.
El exhaustivo intercambio de opiniones que tuvo lugar se baso en € documento SCT/8/3,
preparado por la Secretaria, en € que se ofrecian indicaciones preliminares sobre los temas
gue debian debatirse en relacion con la armonizacion sustantiva del Derecho de marcas. Los
debates pusieron de manifiesto la gran diversidad de los sistemas, procedimientos y enfoques
nacionales en la esferade las marcas. Se debatieron ampliamente distintas definiciones del
término “marca’, incluidas las marcas no tradicionales (marcas olfativas, marcas auditivas,
hologramas y marcas tridimensionales). Numerosos miembros del SCT sefialaron las
dificultades que entrafiaba el examen de dichas marcas, particularmente paralas pequefias
oficinas de propiedad intelectual. Se consideraron particularmente problematicas la
representacion gréfica de ciertas marcas auditivas u olfativas y la determinacion del carécter
distintivo de las marcas tridimensionales.

7.  El SCT debatio assimismo la posibilidad de establecer una lista exhaustiva de motivos
absolutos de denegacidn, basandose en la lista del Articulo 6quinquies(B) del Convenio de
Paris. También se debatieron en profundidad |os motivos relativos de denegacion (conflictos
con derechos anteriores). Las legislaciones nacionales en materia de marcas varian
considerablemente en cuanto a la naturaleza de |os derechos anteriores en los que puede
basarse la denegacion del registro de unamarca similar. El SCT debatié asmismo la
utilizacion apropiada de los simbol os notoriamente conocidos ™ y ®. La utilizacion de
dichos simbolos no esta reglamentada en el plano internacional y se considero conveniente
gue se aclarase la utilizacion de dichos simbolos, particularmente a la luz del desarrollo de
Internet.

8. Enlaoctavasesion del SCT no se debatieron cuestiones como la tramitacion de
solicitudes para € registro de una marca (por gjemplo, €l plazo maximo para las primeras
medidas que pueda adoptar la oficina o la posibilidad de hacer oposicién), los procedimientos
de examen (convergencia de las practicas en cuanto al examen de motivos absolutos y/o
relativos de denegacion), qué constituye utilizacién de una marca a los fines de determinar la
adquisicion o e mantenimiento de un derecho en relacion con una marcay los requisitos
pertinentes de utilizacion de una marca, pero fueron incluidas, no obstante, en e cuestionario
adjunto.

[Sigue & Anexo]
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ANEXO

CUESTIONARIO SOBRE MARCAS

. DEFINICION

1. Deconformidad con lalegidacion aplicable o con la préctica de la Oficina de Marcas,
una marca se define como:

A. cuaquier signo o combinacion de signos que sirven para diferenciar |os productos
0 servicios de una empresa de |os de otra empresa.

y Sl ¥ NO ¥ N/A”
B.  signos perceptibles visualmente y S y NO y N/A
C. signos que puedan representarse gréficamente y Sl yNO y N/A
D. otros y Si y NO ¥ N/A

En caso afirmativo, sirvase explicar su respuesta:

2. ¢Establece lalegidacion aplicable signos especificos que deberan excluirse del registro
COMO Mmarcas? y Si ¥ NO ¥ N/A

Sirvase explicar su respuesta:

1.  TIPOSDE MARCAS QUE PUEDEN REGISTRARSE

¢Pueden registrarse como marcas |os siguientes signos en virtud de la legislacion
aplicable o de la practica de la Oficina de Marcas?.

A. Denominaciones
1. paabras en idiomas extranjeros y Sl y NO y N/A

En caso afirmativo, sirvase explicar si existen requisitos especiales
(tales como la traduccion)

No se aplica
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2. Paabaras en afabetos
distintos del latino y Si y NO

En caso afirmativo, sirvase explicar si existen requisitos especiales
(tales como la traduccion)

3. nombres de persona, nombres de personas célebres
y S y NO y N/A

4. letras y S ¥ NO ¥ N/A
5. ndmeros y S ¥ NO ¥ N/A

Marcas no tradicionales

1. Marcas consistentes en colores y Si y NO y N/A
i.  color Gnico y S ¥ NO ¥ N/A
ii.  combinacion de colores y S ¥ NO ¥ N/A

iii.  combinacion de colores asociados con otros signos
y Si § NO ¥ N/A

2.  Marcas auditivas
i.  Sonidos musicales y S ¥ NO ¥ N/A
ii.  Otrossonidos y S ¥ NO ¥ N/A

En caso afirmativo, sirvase enumerarlasy explicar el modo en que pueden
representarse graficamente en la solicitud:

3. Marcasolfativas y Si ¥ NO ¥ N/A

En caso afirmativo, ¢cOmo se representan graficamente?
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Marcas tridimensionales

I. embalaje del producto/presentacion y Si y NO y N/A

comercial
ii. formadel producto y S ¥ NO ¥ N/A
iii. otros y Si ¥ NO ¥ N/A

En caso afirmativo, sirvase enumerarlosy explicar como pueden
representarse en la solicitud

Hologramas y Si ¥ NO ¥ N/A

En caso afirmativo, ¢cOmo se representan graficamente?

Consignas y S ¥ NO ¥ N/A
Titulos de peliculas/de libros y S ¥ NO ¥ N/A

Signos de peliculas cinematogréficas/ Sl y NO y N/A
de multimedios

¢Como se representan gréficamente?

Otros y Si ¥y NO ¥ N/A

En caso afirmativo, sirvase enumerarlosy explicar cOmo se representan
graficamente;
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10. ¢Se ocupan los mismos examinadores del examinen de las marcas
tradicionales y no tradicionales?
y S ¥ NO ¥ N/A
11. En caso negativo, ¢quién examina las marcas no tradicionaes?
12.  ¢Existe unaformacion especial paralos examinadores de marcas no
tradicionales? y S y NO y N/A
En caso afirmativo, explique qué tipo de formacion
Marcas de servicio y Sl ¥y NO ¥ N/A
1. ¢Estan protegidas las marcas de servicios a por menor?

y Si y NO ¥ N/A

Tipos “especides’ de marcas

1.

2.

gmarcas preventivas? y S ¥ NO ¥ N/A
gmarcas asociadas? y Si y NO ¥ N/A
¢una serie de marcas? y Si ¥y NO ¥ N/A
¢marcas colectivas? y Si y NO ¥ N/A

En caso afirmativo, sirvase explicar como se definen

¢marcas de certificacion? y S ¥ NO ¥ N/A

En caso afirmativo, sirvase explicar como se definen

Otros y Si ¥y NO ¥ N/A
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En caso afirmativo, sirvase explicar qué tipos de marcas

BASES PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA
¢Debe basarse una solicitud en el uso? y S y NO y N/A

¢Debe basarse una solicitud en laintencion de utilizar? )
y Sl y NO y N/A

En caso afirmativo, ¢cudes son los requisitos?

¢Deben presentarse pruebas de la utilizacion/intencion de utilizacion en el momento de
presentar la solicitud? )
y Sl y NO y N/A

¢Es necesaria la utilizacion antes del registro? y S y NO y N/A

TRAMITACION DE UNA SOLICITUD

¢Existe un plazo maximo para las primeras medidas que tome la oficina en relacién con
una solicitud de marca? )
y Sl y NO y N/A

¢Existen procedimientos para acelerar la tramitacion de una solicitud?
y Si y NO ¥ N/A

En caso afirmativo, ¢se exige € pago de unatasa adicional ?
y Si y NO ¥ N/A

¢Se autoriza la presentacion de solicitudes multiclases?
y S y NO y N/A

¢Se autoriza la presentacion el ectronica de solicitudes?
y Sl ¥y NO ¥ N/A
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En caso afirmativo, ¢cuales son los problemas encontrados?

¢Pueden cederse solicitudes? y Si ¥y NO ¥ N/A

PROCEDIMIENTO DE EXAMEN

¢, Examina de oficio la oficina de propiedad intelectual solicitudes de marcas en relacion
con:

A. requisitos formales y S ¥ NO ¥ N/A
B.  motivos absolutos/registrabilidad inherente  y S y NO y N/A

C. motivosrelativos de denegacion (derechos anteriores)
y Si y NO ¥ N/A

D. motivos de denegacion generales (sin diferenciar entre B y C)
y Si y NO ¥ N/A
E. otros:

El examen sustantivo de oficio se efectla:
A. ¢antesde publicar la solicitud? y Sl ¥y NO ¥ N/A

Sirvase explicar por qué razones

B. ¢después de publicadala solicitud? y S y NO y N/A

Sirvase explicar por que razones
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M otivos absol utos de denegacion

Si lasolicitud es examinada afin de determinar s satisface |os requisitos estatutarios,
¢cudles son, de conformidad con su legislacion, los motivos absolutos de denegacion?

A. signos que resultaimposible distinguir y S y NO y N/A
B.  signos que no cumplen algln otro requisito de la definicion de una marca (por
gjemplo, no pueden representarse graficamente) y Sl y NO
¥ N/A
C. signos que carecen de caracter distintivo y S y NO y N/A

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

y Si y NO ¥ N/A

E.  signos que se han convertido en habituales en e idioma actual o en las préacticas
establecidas y de buenafe del comercio del pais en el que sereivindicala
proteccion (es decir, que se han convertido en genéricos)

y Sl y NO ¥ N/A

F.  términos genéricos y S ¥ NO ¥ N/A

En caso afirmativo, sirvase describir qué se entiende por “término genérico”

G. signos contrarios alamoralidad o a orden publico
y Si y NO ¥ N/A

H.  signos que puedan inducir a engafio al plblico y Si y NO y N/A

l. signos contrarios a Articulo 6ter del Convenio de Paris
y S y NO y N/A

J.  signos ya protegidos por otras convenciones internacionales (Cruz Roja, simbolos
olimpicos...) y Si ¥ NO ¥ N/A

K. signos protegidos por lalegislacion nacional
i.  emblemasredes y Sl ¥ NO ¥ N/A

ii.  signos indigenas y Si y NO ¥ N/A
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iii. otros y S ¥ NO ¥ N/A
L.  marcas notoriamente conocidas/marcas famosas/marcas que gocen de buena
reputacion )
y S y NO y N/A
M. denominaciones de origen y S y NO y N/A
N. nombres comerciales/identificadores comerciales
y Si ¥ NO ¥ N/A
O. nombres de personas célebres y S y NO y N/A
P.  palabras o expresiones extranjeras y Sl y NO y N/A
Q. otros.
¢Debe el examinador considerar los precedentes?  y Si y NO y N/A
i)  decisiones de tribunales judiciales o administrativos
y Si y NO ¥ N/A
i)  decisiones de otros examinadores y S y NO y N/A
Plazo concedido al solicitante para responder a las objeciones ex parte
¢Se conceden plazos adicionales para responder a las objeciones ex parte?
y Si y NO ¥ N/A

Motivos relativos (derechos anteriores)

Si lasolicitud se examina de oficio para determinar si se encuentra en conflicto con
derechos anteriores, de conformidad con la legislacion aplicable, ¢qué se consideran

derechos anteriores?

A. unamarcaidénticaregistrada o utilizada por otra persona en relacién con

productos o servicios idénticos y S

B. unamarcaidénticaregistrada o utilizada por otra persona relaci on con productos o
y NO

servicios similares y Sl

y NO

y N/A

 N/A
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C. unamarcasimilar registrada o utilizada por otra persona en relacion con
productos o servicios idénticos y S y NO y N/A

D.  unamarcasimilar registrada o utilizada por otra persona en relacion con productos
0 servicios similares y S y NO y N/A

Sirvase explicar si es hecesaria una probabilidad de confusion en todos los casos o
Unicamente en loscasos By D

E.  unamarca notoriamente conocida y Si y NO y N/A
F.  signosindigenas y S ¥ NO ¥ N/A

G. nombres comercialesd/identificadores comerciales
y S ¥ NO ¥ N/A

H.  denominacion de origen/indicaciones

geogréficas y S ¥ NO ¥ N/A
I.  disefios industriales y Sl y NO ¥ N/A
J.  derecho de autor y Si ¥ NO ¥ N/A
K. nombres de persona y Si y NO ¥ N/A
L.  marcas colectivas o de certificacion y S y NO y N/A
M. marcas no registradas y S ¥ NO ¥ N/A
N. otros y Si ¥y NO ¥ N/A

En caso afirmativo, sirvase enumerarlos:

8.  Fechaefectivadel registro

1.  ¢fechade presentacion de la solicitud? y Si y NO y N/A



VI.

2.

3.
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¢fecha de concesion del certificado de registro?
y Si y NO

otra:

y N/A

Pruebas de que la marca ha adquirido carécter distintivo

1

¢precisan presentarse pruebas de que ciertas marcas han adquirido carécter

distintivo para poder ser registradas? )
y S y NO

En caso afirmativo, sirvase enumerarlas:

y N/A

En el caso de marcas compuestas de palabras o elementos no distintivos, ¢se
exigiraa solicitante que divulgue dichas palabras o elementos de su marca?

y S ¥ NO

PROCEDIMIENTOS DE OPOSICION

Permite el sistema aplicable de registro hacer oposicion?

A.

yS  yNO
Prerregistro (oposicién a una solicitud)
i.  antesde cualquier examen y S ¥ NO
ii. durante el examen y S ¥ NO

iii. despuésdel examen de los requisitos formales
y S ¥ NO

iv.  despuésdel examen de los motivos absolutos de denegacion
y S ¥ NO

v.  después del examen de los motivos relativos de denegacion
S| § NO

vi.  ¢sepublican las solicitudes antes de |a oposici on?
y Sl y NO

y N/A

§ N/A

y N/A

y N/A

 N/A

 N/A

 N/A

y N/A
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B.  Posregistro (oposicion a un registro)

y Si ¥ NO ¥ N/A
¢Cud esladuracion del periodo de oposiciéon?
A.  2meses y S ¥ NO ¥ N/A
B. 3meses y Sl ¥y NO ¥ N/A
C. mésde3meses y Si ¥y NO ¥ N/A
En caso afirmativo, sirvase especificar:
D. ¢Existelaposibilidad de ampliar € plazo? )
y S y NO v N/A
Sirvase explicar bajo qué condiciones:
Publicacion
¢Donde se publicala solicitud/el registro alos fines de la oposicion?
A. enunboletin y S ¥ NO ¥ N/A
B. enel sitio Webdelaoficinade )
propiedad intelectual y Sl y NO y N/A
C. enambos(AyB) y S ¥ NO ¥ N/A
D. enotrapublicacién y Si ¥ NO ¥ N/A

Sirvase indicar la frecuencia de la publicacion:
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Sirvase indicar qué publicacion es “oficia” (es decir, tiene efectos juridicos):

¢Cuando comienza el periodo de oposicion?

A.  cuando se publicalasolicitud alos fines del registro
y Si ¥ NO ¥ N/A

B. cuando se publicad registro y S ¥ NO ¥ N/A

C. otro:

¢Quién puede hacer oposicion?
A. cualquier persona y Si ¥ NO ¥ N/A

B. cualquier persona gue muestre un
interés legitimo y Si ¥ NO ¥ N/A

C.  cuaquier autoridad competente (oficinas de propiedad industrial, otras)
y S y NO y N/A
En caso afirmativo, sirvase especificar qué autoridades:

D. otra:

¢Existen procedimientos de oposicion?:

A. anteéd registro/oficina de propiedad intelectual
y Si § NO ¥ N/A

B.  ante un 6rgano judicial y Si ¥ NO ¥ N/A
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C. otro

y Si y NO ¥ N/A
Sirvase explicar su respuesta:
¢Existe un procedimiento de apelacion? y Si y NO y N/A
A. anted registro/oficina de propiedad )
intelectual y Sl y NO y N/A
B. anteun 6rgano administrativo y Si y NO y N/A
C. anteun tribunal y S ¥ NO ¥ N/A
¢Durante cuanto tiempo es posible la apelacion?
A.  hasta dos meses después del registro y S ¥ NO ¥ N/A
B.  hastatres meses después del registro y Si ¥ NO ¥ N/A
C. masde tres meses después del registro y Si y NO y N/A
Sirvase explicar su respuesta:
¢Cuales son los motivos posibles de oposicion?
A. posbilidad de confusion con marcas registradas an'gerior&s
y Si y NO v N/A
B.  posibilidad de confusion con marcas no registradas anteriores
y Si y NO v N/A
C. posibilidad de confusion con una solicitud en trémi:[e
y S ¥ NO ¥ N/A
D.  denominacion de origen y Sl y NO ¥ N/A
E.  significado geogréfico y S ¥ NO ¥ N/A
y Si § NO ¥ N/A

F.  apdlido
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G.  carécter descriptivo y S ¥ NO ¥ N/A
H. carécter genérico y S ¥ NO ¥ N/A
l. otro:

10. En procedimientos de oposicion, ¢qué factores se cons deran alahora de determinar la
posibilidad de confusiéon? y Sl y NO y N/A

Sirvase explicarlos:

11. ¢Existelaposibilidad de acanzar acuerdos en procedimientos de oposicion?
y Si y NO ¥ N/A

12. ¢Debe cada parte asumir sus propios gastos?
y Si y NO ¥ N/A

13.  ¢Debe correr la parte vencida con los costos totales del procedimiento de oposicion?
y S y NO y N/A
En caso negativo, sirvase explicar como se encaran |os costos:

14. ¢Cud es €l plazo promedio para pronunciar una decision tras las finalizacién de un
procedimiento de oposicién (es decir, cuando ya no se acepten més solicitudes)?

VII. DERECHOS CONCEDIDOS A MARCAS NO REGISTRADAS

1. ¢ Protege su legislacion nacional marcas no registradas? y S y NO y N/A
(S surespuesta es NO, dirijase a VIII. Utilizacion de una marca)

2. ¢Seprotegen las marcas no registradas contra la infraccion?
y S y NO y N/A

3. ¢Seprotegen las marcas no registradas contra la dilucion?
y Sl ¥y NO ¥ N/A

4.  ¢Gozad titular de una marca no registrada anterior de recursos contra un usuario
ulterior? y S y NO y N/A
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¢Goza e titular de una marca no registrada anterior de recursos contra un
solicitante/titular ulterior? y S y NO y N/A

Materia protegida:
A. marcasde palabras no registradas y S y NO y N/A

B.  logotipos no registrados y otras marcas no compuestas por palabras
y S ¥ NO ¥ N/A

C. embage y S ¥ NO ¥ N/A
D. presentacion comercial y Si ¥ NO ¥ N/A
E.  nombres de empresas y Si y NO ¥ N/A
F. otros

En caso afirmativo, sirvase dar explicaciones:

Criterios parala proteccién de marcas no registradas

A.  ¢seprecisacierto grado de conciencia o reconocimiento previo?
y S y NO y N/A

B. ¢seprecisacierto caracter distintivo? y Si y NO y N/A

C. otro:

Criterios para determinar la infraccion
A. ¢seexige que exista verdadera confusion? y S y NO y N/A

B. ¢seexige que existalaposibilidad de confusion?
y Si ¥ NO ¥ N/A

C. otros:

¢Cuales son las disposiciones relativas a las sanciones/dafios derivados de la infraccion
de marcas no registradas?
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B.

SCT/10/3 Prov.
Anexo, pagina 16

las mismas que para las marcas registradas =~y SI y NO y N/A

otras:

VIII. UTILIZACION DE UNA MARCA

1.

¢Establece |alegidacion aplicable un requisito de utilizacion?

y S y NO y N/A

S e establece un requisito de uso para mantener un registro, ¢qué periodo
ininterrumpido de no utilizacion se contempla? ... anos

¢Debe corroborarse la utilizacion durante el periodo de registro (por g emplo, con
anterioridad ala renovacion)? y Si ¥y NO ¥ N/A

En caso afirmativo, sirvase explicar como y cuando:

¢Define la legidacion qué utilizacion se requiere (por gjemplo, utilizacion en anuncios
publicitarios, sobre €l producto, etcétera)?

y S ¥ NO ¥ N/A

En caso afirmativo, sirvase indicar la definicion:

De conformidad con su legislacion, ¢constituyen los siguientes actos utilizacion con el
fin de mantener un registro?.

A.

B.

utilizacion exclusiva en anuncios o publicidad y SI y NO y N/A

utilizacion de una marca registrada de forma diferente, cuyos elementos no alteren
el caracter distintivo de lamarcatal como fue registrada
y S y NO y N/A

aplicacion de una marca a productos o a embalaje de los mismos en su pais
unicamente a los fines de la exportacion y Sl y NO y N/A

utilizacion de una marca por una persona distinta del titular, si dicha utilizacion se
realiza con el consentimiento del titular y Sl y NO y N/A



SCT/10/3 Prov.
Anexo, pagina 17

E.  utilizacién de una marca como nombre o simbolo comercial, sin que guarde
relacion con los productos o servicios en relacion con los cuales se protege la
marca

y S ¥ NO ¥ N/A

F.  utilizacion alos fines de un sondeo de mercado de un producto o servicio
y S y NO y N/A

¢QUE otros tipos de uso cumplen € requisito de utilizacién?

Sirvase explicarlos:

Periodos de utilizacién/no utilizacion tras e registro
A. ¢ Secuenta€ periodo ininterrumpido de no utilizacién a partir de lafecha de
registro?
y S ¥ NO ¥ N/A

B. ¢Secuentael periodo ininterrumpido de no utilizacion en algiin momento durante
el registro? y Sl y NO y N/A

C.  ¢Permite la utilizacion ulterior poner acero €l periodo de utilizacion?
S| § NO ¥ N/A

D. ¢Mediante otros medios? y S ¥ NO ¥ N/A

En caso afirmativo, sirvase explicar su respuesta:

E.  ¢Quétipo de motivos vaidos presentados por € titular de la marca justificaran la
no utilizacion? )
A ¥ NO ¥ N/A

Sirvase explicarlos:

F.  ¢Establece su legidacion un periodo “de gracia” entre € final del periodo
ininterrumpido de no utilizacion y la interposicion de una accion alos fines de
anular/revocar la marca por no utilizacion?

y S ¥ NO ¥ N/A
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G. Endicho caso, ¢establece su legidacion un periodo especifico durante el cua no
se toma en consideracion el inicio o la reanudacion de la utilizacion cuando el

titular de la marca fuera consciente [0 no pudiese ignorar] que se habia interpuesto

una accion alos fines de anular/revocar la marca?
y S y NO ¥ N/A

H.  ¢Existen sanciones por no utilizacion injustificada de una marca registrada?
y S y NO ¥ N/A
En caso afirmativo, sirvase explicar cudles son las sanciones:

REQUISITOS DE MARCADO (™, ®, marque déposee, marca registradd) CUANDO

SE HACE REFERENCIA A LA MARCA (Y NO EN EL PRODUCTO MISMO)
¢Se permite el marcado paraindicar el registro? y Si y NO y N/A

¢Se permite el marcado para indicar la utilizacion (cuando se trata de marcas no
registradas)? y Si ¥ NO ¥ N/A

¢Existen disposiciones relativas a marcado opcional ?
y Si y NO ¥ N/A

En caso afirmativo, sirvase describirlas;

¢Prevé laley la obtencion de beneficios derivados de la utilizacion de marcados
opcionales?
y Si y NO ¥ N/A

En caso afirmativo, sirvase dar explicaciones:

¢QuEé ley se aplicaalos casos de utilizacion falsa o engariosa de simbol os de marcado?

Sirvase indicar laley:




SCT/10/3 Prov.
Anexo, pagina 19

¢Existen sanciones por la no utilizacion de simbolos de marcado en los casos requeridos
por laley? )
y S y NO ¥ N/A

En caso afirmativo, sirvase dar explicaciones.

PROCEDIMIENTOS DE ANULACION O INVALIDACION

¢Conduce el incumplimiento de la utilizacion requerida alaanulaci on de oficio dela
marca registrada? y Sl y NO y N/A

¢Existen procedimientos administrativos para suprimir una marca del registro en la
oficina de marcas? y Sl y NO y N/A

i En caso afirmativo, cudles son |os requisitos?

il.  ¢A disposicion de cualquier interesado? )
S| y NO ¥ N/A

¢Existen procedimientos de apel acior? y Si y NO ¥ N/A
¢Pueden |os procedimientos de anulacion/invaidacion comenzar cuando, en un periodo
ininterrumpido de cinco afos, la marca no sea objeto de utilizacion genuina en relacién
con los productos o servicios paralos que fue registrada?

y S y NO y N/A

En caso afirmativo, ¢cuando comienza el periodo de cinco anos?

¢Existen procedimientos a disposicion de los tribunales para suprimir una marca del
registro?
y Si § NO ¥ N/A

¢Cuales son los requisitos?
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¢Existen procedimientos de apelacion? y S y NO y N/A

Sirvase explicarlos:

¢Existen restricciones en relacion con €l plazo en €l que pueden introducirse dichos
procedimientos? y S y NO y N/A

En caso afirmativo, indique € plazo de restriccion:

¢Pueden ciertos registros convertirse en “irrecusables’?  y SI y NO y N/A

En caso afirmativo, explique de gué manera:

Posibles motivos de supresion:

A.  ldentidad con una marca anterior registrada para productos o servicios identicos
y Si ¥ NO ¥ N/A

B.  posibilidad de confusion con una marca registrada anterior
y S y NO y N/A

C.  posibilidad de confusion con una marca no registrada anterior
y S y NO y N/A

D.  posibilidad de confusion con unasolicitud en tramite
S| § NO ¥ N/A

E.  denominacion de origen y Si ¥ NO ¥ N/A
F.  significado geogréfico y Si ¥ NO ¥ N/A
G. apelido y Si y NO ¥ N/A

H.  carécter descriptivo y S ¥ NO ¥ N/A
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En caso afirmativo, ¢cud es lafecha decisiva?

|.  carécter genérico y Si ¥ NO ¥ N/A

J. otros:

¢Existe un plazo durante el que unatercera parte o el titular de la marca suprimida no
pueda solicitar que vuelva aregistrarse lamarca?  y Sl y NO y N/A

En caso afirmativo, sirvase especificar:

RENOVACION DEL REGISTRO

Duracion del registro:

Plazo para presentar solicitudes de renovacion:

¢Se exige Unicamente el pago de una tasa de renovacion?
S| § NO ¥ N/A

¢Durante cuanto tiempo tras la expiracion del registro puede llevarse a cabo la
renovacion?

Sirvase especificar:

¢Noatifica la oficina de propiedad intelectual d titular de la marca cuando debe renovar
U registro? y Si ¥ NO ¥ N/A

Restablecimiento

A. ¢Existen disposiciones para restablecer un registro caducado?
y Sl ¥y NO ¥ N/A
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En caso afirmativo, sirvase explicar su respuesta:

B. ¢Puede € restablecimiento del registro afectar alos derechos de los usuarios
concernidos?
y Sl ¥y NO ¥ N/A

En caso afirmativo, sirvase explicar su respuesta:

C. ¢Puede € restablecimiento afectar |os derechos de |os registradores de marcas
idénti cas/similares concernidos? y Si ¥ NO ¥ N/A

En caso afirmativo, sirvase explicar su respuesta:

¢Existe un periodo tras la no renovacion durante el que se impida a terceras partes
solicitar que se registre la misma marca? y Sl y NO y N/A

En caso afirmativo, sirvase explicar su respuesta:

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

¢Deben ser utilizadas las marcas antes de que puedan renovarse?
y S y NO y N/A

¢Se precisan pruebas de la utilizacién para que pueda renovarse una marca?
y S y NO y N/A

En caso afirmativo, sirvase explicar su respuesta:

Duracion de la renovacion:
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12. ¢Seasignaun nuevo nUmero a un registro cada vez que es renovado?
y Si y NO ¥ N/A

13. ¢Qué otras formalidades deben observarse para poder renovar un registro?

[Fin del Anexoy del documento]



