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l. INTRODUCCION

1. En la decimosexta sesion del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios
Industriales e Indicaciones Geograficas (en adelante, “el SCT”), celebrada en Ginebra del 13
al 17 de noviembre de 2006, el SCT solicito a la Oficina Internacional que elaborara un
documento para debate en su proxima sesion en el que figurasen los métodos existentes de
representacion y descripcion de los nuevos tipos de marcas. El documento deberia sefialar los
puntos de convergencia y toda cuestion que se plantee, como la posibilidad de que haya
costos adicionales, particularmente en los paises en desarrollo (véase el documento SCT/16/8,
parrafo 9). Por tal motivo, la Secretaria ha elaborado el presente documento, en el que se
abordan los métodos existentes de representacion y descripcion de los nuevos tipos de marcas
(seccidn 1), los posibles puntos de convergencia (seccidn I11), asi como otras cuestiones, por
ejemplo, las consideraciones especiales relativas a la publicacion y la posibilidad de que haya
costos adicionales (seccion 1V).

2.  El presente documento se basa en los resultados preliminares que figuran en el
documento SCT/16/2 (“Nuevos tipos de marcas”), el cual reproduce en gran medida la
informacién facilitada por 73 Estados miembros y tres organizaciones intergubernamentales
en sus respuestas al Cuestionario sobre el derecho de marcas y las practicas relativas a las
marcas (documento WIPO/Strad/INF/1). También se basa en la informacién presentada por
los siguientes miembros del SCT, segun lo acordado en la decimosexta sesion del Comité
Permanente: Alemania, Australia, Bulgaria, Croacia, Chile, China, Ecuador, Eslovenia,
Estados Unidos de América, Federacion de Rusia, Finlandia, Francia, Japdn, la ex Republica
Yugoslava de Macedonia, Moldova, Reino Unido, Suecia, Suiza, la Comunidad Europeay la
Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) en nombre de Bélgica, Luxemburgo y
los Paises Bajos.

II.  METODOS EXISTENTES DE REPRESENTACION Y DESCRIPCION

3. Unrasgo de los procedimientos de registro de marcas que goza de aceptacion general en
todo el mundo es que la marca que se pretende registrar debe presentarse ante una autoridad
competente de registro de marcas. En un gran nimero de casos la representacion de la marca
adopta la forma de una representacion grafica. Ahora bien, las leyes y reglamentos de
algunos paises pueden autorizar otras formas de representacion para determinados tipos de
marcas-.

4. Enlo que respecta a los nuevos tipos de marcas, la solicitud de registro debe incluir por
lo general una representacion que demuestre la naturaleza de la marca y muestre cada uno de
los aspectos de manera suficientemente clara para poder examinarlos adecuadamente. A
menudo se exige una declaracién sobre el tipo de marca que pretende registrarse? y, en la
mayoria de los casos, una descripcion detallada de la marca.

5. Enprincipio, el tipo de representacion grafica que se utilice debera permitir al

consumidor tipico comprender la naturaleza de la marca. Por consiguiente, no se aceptaran
las descripciones de caracter muy técnico o las formas desacostumbradas de representacion
técnica. Asimismo, las descripciones deberan permitir determinar la naturaleza y el alcance
de la proteccion acordada a un signo particular a cualquier persona que consulte el registro.
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6.  Con el objeto de resumir los métodos existentes de representacion y descripcion de los
nuevos tipos de marcas, el presente documento adopta la misma estructura del documento
SCT/16/2, titulado “Nuevos tipos de marcas”, agrupando estas marcas en signos visibles y no
visibles y ofreciendo una amplia muestra de medios de representacion de tales signos. El
presente documento, debido a su alcance més bien limitado, deberd examinarse
conjuntamente con el documento SCT/16/2, que incluye varios ejemplos y ofrece
explicaciones adicionales sobre la naturaleza de los nuevos tipos de signos.

a)  Signos visibles
i) Marcas tridimensionales

7. Al parecer, lo mas habitual es exigir al solicitante que presente una imagen o dibujo que
muestre el carécter tridimensional de la marca®. En algunas comunicaciones se sefiala que es
aceptable una representacion bidimensional de la marca junto con una indicacion de que la
marca es un signo tridimensional®. De acuerdo con una comunicacién, son aceptables una
imagen bidimensional o varias vistas del signo®. En otra comunicacion se indica que la
reproduccién debera presentarse en perspectiva 0 mostrar la marca desde diversos angulos®, y
en una comunicacion se sefiala que se exige una reproduccion plana de la marca’.

8. Enlo que concierne al numero de reproducciones, pueden exigirse diez reproducciones
de la marca tridimensional® o tantas representaciones como sean necesarias para determinar
las caracteristicas y el alcance de la marca. Estas reproducciones se publicardn conjuntamente
con la marca’.

9.  Segun se indica en algunas comunicaciones, la reproduccion de la marca debe consistir
en una sola perspectiva. En caso de que se presenten varias, estas perspectivas no seran
publicadas®. Podréan exigirse perspectivas cuando la Oficina estime que hay materia oculta
no visible™.

10. Puede ocurrir que el solicitante tenga que presentar un dibujo que contenga una sola
representacion de la marca. En caso de no hacerlo, el solicitante tendra que presentar una
peticion solicitando la exencion de la norma. Ademas, cuando la marca comprenda el disefio
de una parte solamente de un producto o recipiente, deberan utilizarse lineas discontinuas para
indicar la parte del producto o recipiente que no se reivindica como parte de la marca. No es
necesario renunciar a la reivindicacion de derechos sobre la materia que aparece en lineas
discontinuas (punteadas) ya que ésta no forma parte de la marca'?.

11. Un requisito corriente consiste en que la solicitud contenga una declaracion en el
sentido de que la marca es tridimensional*®. Es posible que como parte de la solicitud deba
presentarse una descripcion por escrito de la marca que sea coherente con la representacion
pictorica, a fin de garantizar que no existe ninguna ambigiiedad en cuanto al alcance de la
marca'®. Segln se indica en una comunicacion, la descripcién por escrito solo se exige
cuando la reproduccién de la marca no resulta clara por si misma'®. Puede ocurrir que no se
exijan descripciones por escrito y que, cuando éstas se presenten, no se publiquen®
conjuntamente con la marca. Esporadicamente, cuando la Oficina lo considere apropiado,
podra pedirse al solicitante que presente el objeto tridimensional real*’.
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i) Marcas de color

12. Por regla general, para el registro como marcas se admiten colores individuales o
combinaciones de colores. Ahora bien, un signo que consista en un color no se admite
necesariamente a efectos de registro®.

13.  Por lo que respecta a la representacion de las marcas de color, con frecuencia puede
facilitarse una muestra del color en papel®®. En los casos en que las combinaciones de colores
puedan registrarse podria prescribirse el requisito adicional de incluir una disposicion
sistematica que asocie los colores de un modo predeterminado%/ uniforme®. Los demas
requisitos especiales pueden referirse al nimero® o al tamafio® de las reproducciones.

14. La representacion gréfica de las marcas de color puede efectuarse por medio de una
representacion pictrica de los bienes que posean el color reivindicado?. Por lo general se
exige una descripcion mediante palabras del color (o de los colores)* y, en ocasiones, se
exige de manera especifica una indicacion o declaracion de que el signo para el que se solicita
el registro es una marca de color®.

15. Ladescripcion por medio de un cdédigo de identificacion reconocido internacionalmente
del color para el que se solicita el registro como marca 0 como parte de una marca puede
constituir un requisito formal®, puede recomendarse?’ o simplemente puede estar permitida?®.
Podria exigirse al solicitante que, ademés del codigo de colores, presente un cromatograma®.
Sin embargo, es posible que no se exija una referencia a estas normas y que, en caso de que
se utilice, la eleccién de la norma de la industria (por ejemplo, PANTONE ©, RAL™,
Focoltone®, RGB, etc.) quede a discrecion del solicitante®.

iii) Hologramas

16. La presentacion de diferentes imagenes del holograma con vistas tomadas desde todos
los angulos o de una secuencia de imagenes que muestren el efecto holografico en su totalidad
constituyen dos requisitos corrientes®’. La reproduccion del holograma puede consistir en una
0 varias representaciones graficas o fotograficas del elemento o de los elementos hologréficos,
con exclusion del holograma propiamente dicho®.

17. Cuando el holograma esté constituido por la imagen de un solo objeto (que no cambia)
podra exigirse que en su reproduccion se represente este objeto en tres dimensiones o desde
distintos angulos. Cuando, dependiendo del punto de vista, el holograma represente varios
objetos o un objeto que cambia, el formulario de solicitud podra incluir reproducciones de
cada uno de estos objetos®>.

18. En cuanto al nimero de reproducciones, podra exigirse la presentacion de tantas
representaciones como sean necesarias para mostrar todas las caracteristicas de la marca®*, o,
por ejemplo, diez reproducciones del holograma®. En cualquier caso, segtn se indica en una
comunicacion, el solicitante debe asegurarse de que en las distintas imagenes el holograma no
muestre una materia distinta®. De lo contrario, podré rechazarse la solicitud aduciendo que
en ella el solicitante pretende registrar mas de una marca.

19. Lasolicitud de registro podria incluir una declaracion o indicacion de que el signo para
el que se solicita el registro “es un holograma™’. En ocasiones, la representacion del
holograma podria completarse con una descripcion escrita detallada. La descripcion tiene por
objeto definir con precision la materia cuya proteccién se solicita®. En caso de que las
representaciones de la marca no se consideren suficientes, la Oficina podré pedir al solicitante
una descripcion de la marca en la que se explique el efecto holografico®.
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20. En algunos casos los hologramas se publican como marcas figurativas bidimensionales,
aunque desde la introduccidn de la presentacion electronica de solicitudes de registro de
marca y de la publicacion por medios electronicos es posible publicar el holograma junto con
la serie de representaciones y la descripcién presentadas por el solicitante®.

iv)  Lemas publicitarios

21. Por lo general los lemas publicitarios pueden registrarse como signos visibles. Su
registro no se diferencia del registro de las marcas tradicionales formadas por palabras y al
parecer no plantean problemas en lo que concierne a la representacién grafica*. Se han
sefialado, sin embargo, algunos requisitos particulares. Puesto que la validez del lema
depende de la validez de la marca, es probable que el solicitante tenga que indicar la marca
que esta asociada al lema publicitario®®. La extension del lema publicitario estara
determinada por la norma general de que una marca debe dar una impresion uniforme y
coherente. Unicamente se consideraran marcas los signos que puedan percibirse como una
unidad. Los textos demasiado extensos no cumplen este requisito®>. También podra exigirse
una indicacion sobre el tipo de marca.

v) Titulos de peliculas y libros

22. Lostitulos de peliculas y libros pueden registrarse como marcas tradicionales que
consisten en palabras o combinaciones de palabras. Su representacion no parece plantear
problemas especiales™. No obstante, pueden identificarse algunos requisitos especificos que
se aplican en el registro de estos signos como marcas. Al igual que los lemas publicitarios, la
extension del titulo puede estar limitada a fin de preservar el caracter unitario del signo®.
Puede exigirse una autorizacion por escrito del autor del libro o de la pelicula, la cual debera
presentarse junto con la solicitud™.

vi)  Signos animados o de multimedia

23. Las marcas pueden consistir en elementos animados o contener elementos animados.
Se han identificado dos maneras de representar estos signos cuando se admiten para el
registro como marcas. Las Oficinas exigen o bien una serie de imagenes fijas que describan
claramente el signo animado*’ o bien una pelicula cinematografica de corta duracién que
deben depositarse junto con la solicitud. Cuando se disponga de medios electronicos de
transmision, la pelicula podré depositarse como archivo electronico en un soporte digital (CD
o DVD)*.

24.  El solicitante podra escoger entre estas dos formas de representacion®®, aunque por lo
menos en una comunicacion se sefiala que, aparte de las imagenes fijas, la solicitud debe ir
acompafiada de una muestra de la marca animada®. Asimismo, en un gran niimero de casos
la solicitud debera contener una detallada descripcion escrita de la marca®™ en la que se
mencionen aspectos especificos. La descripcion podria tener que especificar el orden
cronoldgico de las imagenes® y, asimismo, la duracién, la direccion (o las direcciones), asi
como la frecuencia del movimiento (por ejemplo “de modo continuo™)®.

25. En ocasiones se exige una declaracion o indicacion del tipo de marca para la que se
solicita el registro®. El nimeroy la forma de las imagenes que deberéan presentarse se
determinan teniendo en cuenta el requisito practico de que, cuando se publiquen, las imagenes
deberan percibirse como un signo uniforme. Algunas Oficinas exigen la presentacion de un
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numero especifico de reproducciones o determinan las dimensiones de que debera tener la
reproduccién®. En una comunicacion se sefiala que, en caso de que la representacion de un
signo animado se presente como una pelicula cinematogréafica de corta duracion, en el sitio
Web deBéa Oficina podré colocarse un icono visual que ponga la marca a disposicion del
publico™.

vii)  Marcas de posicion

26. Las marcas de posicion se tratan por lo general como marcas figurativas y la mayor
parte de las Oficinas Unicamente exigen una reproduccion con una sola imagen de la marca.
Ahora bien, la reproduccion de la marca debera permitir a la Oficina definir claramente el
objeto de proteccion y, a este fin, el solicitante debera utilizar lineas punteadas para indicar la
parte del objeto que no desea proteger®’. Por lo general se exigira una descripcion en la que
se especifique la localizacion del signo en relacion con el producto (por ejemplo, en una
etiqueta, bolsillo, botdn, cinta, etc.)>®. La marca se considerara representada graficamente si
la descripcién no presenta ninguna ambigiiedad™. También podré exigirse una indicacion del
tipo de marca.

vii) Marcas gestuales

27. Estas marcas pueden considerarse y ser tratadas como otro tipo de marca figurativa o de
marca animada®®. En el primer caso, la representacion puede efectuarse por medio de un solo
dibujo o de varios encuadres que muestren el gesto, acompafiados de una descripcion escrita.
Si, por el contrario, se las considera como un tipo de marca animada, la representacion del
signo se efectuara por medio de una serie de imagenes fijas o de un archivo electronico que
muestre el gesto, junto con una descripcion de la marca en la que se indique el gesto de que se
trata®. También podra exigirse una indicacion del tipo de marca.

b)  Signos no visibles
i) Marcas sonoras

28. Las marcas sonoras pueden abarcar los sonidos musicales y los sonidos no musicales.
Por lo general, cuando la marca consiste en un sonido musical se exige la notacion musical
como representacion grafica de la marca®. Segun lo indicado en una comunicacion, el
solicitante debe certificar la exactitud de la notacion musical ante una organizacion
competente®. Ahora bien, algunas Oficinas estiman que la notacién musical podria utilizarse
como medio de representacion alternativo en lugar de una descripcion escrita, mientras que
otras consideran que la notacion musical podria resultar menos accesible al pablico que una
descripcion escrita®.

29. Debe observarse que, a raiz de una decision judicial®®, en los paises de la Comunidad
Europea ha quedado establecido que si se utiliza la notacién musical como representacion
grafica de una marca sonora, el sonido debera representarse con un pentagrama divido en
compases que contenga, en concreto, una clave, notas musicales y silencios cuya forma
indique su valor relativo, asi como accidentes, cuando sea necesario.

30. Ademés de las notas musicales o de una muestra del sonido a veces debera presentarse
una descripcion escrita del sonido. A fin de ayudar al publico a entender la naturaleza del
signo, la descripcion deberd indicar, en la medida de lo posible, las notas, los instrumentos, la
duracion del sonido, el compés/tiempo, el volumen y demas caracteristicas del sonido®®.
Podré exigirse al solicitante que presente una descripcidn escrita del sonido que contenga los
detalles de la designacion reivindicada®’.
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31. Enlo que concierne a los sonidos no musicales, las Oficinas exigen por lo general una
detallada descripcion escrita del sonido y, en algunos casos, un sonograma. Se ha exigido el
cumplimiento de ambos requisitos para efectuar el registro de varias marcas®®. A raiz de la
decision judicial mencionada anteriormente, los paises de la Comunidad Europea ya no
admiten sonogramas como representacion adecuada de sonidos no musicales®™. Ademas,
otros medios técnicos, como oscilogramas, espectrogramas o sonogramas, podran
considerarse como medios inadecuados para representar signos sonoros ya que no resultan
facilmente accesibles o comprensibles para el ptblico en general .

32. Lasolicitud podria incluir la indicacién “marca sonora”*. En algunos casos puede
exigirse al solicitante que adjunte una grabacion de la marca sonora (musical 0 no musical) en
un soporte de audio de uso corriente como un casete o un disco compacto de audio’. La
introduccion de la presentacion electronica de solicitudes de registro de marca ha hecho
posible la presentacion del sonido por medio de un fichero electrénico MP3 0 WAV, No
obstante, algunas Oficinas no admiten una grabacion como representacion grafica adecuada
de una marca sonora’.

33. En cuanto a la publicacion de las marcas sonoras, en dos comunicaciones se sugiere

que, a efectos de la publicacion de la reproduccion del signo, se coloque en el sitio Web de la

Oficina un icono sonoro que ponga a disposicion del pablico la melodia o el sonido de que se
75

trate™.

i) Marcas olfativas

34. Enalgunos paises pueden registrarse marcas olfativas’® y, aunque al parecer constituyen
uno de los tipos més nuevos de marcas registradas que se utilizan con menor frecuencia, han
dado lugar a algunos debates sobre los posibles medios de representarlas. En particular, un
tribunal dictamind que el requisito de la representacion grafica en el caso de las fragancias no
se satisface con una formula quimica, una descripcion mediante palabras o el deposito de una
muestra del olor y tampoco por una combinacion de esos elementos *’.

35. Asi pues, el tribunal competente establecid los siguientes criterios para la representacion
grafica en el caso de las fragancias: a) debe ser “precisa” a fin de definir la marca y de
determinar el alcance de la proteccion; b) debe ser “clara” tanto para las autoridades como
para el publico; c) debe ser “completa, facilmente accesible e inteligible” en el registro; d)
debe ser “duradera” a lo largo del periodo de vigencia del registro y €) debe ser “objetiva” a
fin de evitar cualquier duda en la identificacion del signo®.

36. Esta decision judicial tiene un caracter vinculante para al menos 27 paises y una oficina
regional . Los criterios, que llevan el nombre del demandante en el Caso Sieckmann,
también han tenido mucha influencia en otros paises®®. Como consecuencia de los “criterios
Sieckmann”, las marcas olfativas han dejado de ser admitidas para registro o son dificiles de
registrar en varios paises en los que anteriormente se admitia el registro de este tipo de
marcas®™. En los paises en los que se aplican los criterios Sieckmann no se ha encontrado
hasta el momento una forma de representacion gréafica de las fragancias que los satisfaga. Por
otra parte, el registro de marcas olfativas también quedard excluido si la legislacion nacional
prohibe el registro de signos que no sean perceptibles visualmente®.

37. En contraste con lo anterior, es factible que una descripcion escrita del olor baste para
cumplir los requisitos de representacion grafica®. Segun se indica en una comunicacion, no
se requiere un dibujo cuando se trata de un signo estrictamente no visible. Ahora bien,
inmediatamente después de la presentacion de la solicitud deberé presentarse un espécimen
del producto aromatizado de que se trata, junto con una referencia al numero de serie de la
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solicitud®. Existe la tendencia a evitar toda referencia a técnicas cromatogréficas y a otros
métodos altamente especializados para la identificacion de olores ya que resultarian
incomprensibles para una persona normal y corriente®.

38. Aungue en algunos casos la legislacion nacional contiene disposiciones explicitas
relativas a la proteccion de marcas olfativas o no excluye la proteccion de tales marcas, hasta
ahora no se ha admitido el registro de un olor y no se sabe si la evolucion futura permitira
reproducir las marcas olfativas por medios electrénicos o de otra indole, ni tampoco si esos
nuevos meétodos de representacion de las marcas seran admitidos por las Oficinas nacionales o
regionales®®.

iii) Marcas gustativas

39. Si bien algunas Oficinas admiten el registro de marcas gustativas®’, éstas parecen ser
muy excepcionales. Sigue debatiéndose, por ejemplo, si el sabor puede funcionar como
marca y, en tal caso, qué puede considerarse una representacion suficiente de tales signos. La
tendencia en los paises de la Comunidad Europea es efectuar esa determinacion sobre la base
de los criterios Sieckmann®. Recientemente un tribunal nacional dictaming que, si bien una
indicacion como “la marca consiste en el siguiente sabor: el sabor artificial de fresa” puede
considerarse una representacion grafica accesible e inteligible para el publico, dicha
indicacién no cumple los criterios de precisién y de objetividad®.

40. Segun se indica en algunas comunicaciones, al parecer podria admitirse una descripcion
mediante palabras de la marca® siempre que se cumplan otros requisitos relativos al signo de
que se trata. Un tribunal nacional dictamind en una decision reciente que una marca gustativa
es funglional y no excluyd la posibilidad de que més adelante un sabor pueda funcionar como
marca™.

iv)  Marcas de textura o tactiles

41. Las marcas de textura o tactiles también son excepcionales y los paises en los que
pueden registrarse este tipo de signos han adoptado métodos ligeramente distintos para su
representacion. Segun se precisa en una comunicacion, ademas de indicar el tipo de marca de
que se trata, el solicitante debe aportar una descripcion muy detallada del signo y una muestra
de la superficie en relieve, siguiendo el procedimiento de escritura por el sistema braille®®. En
otro caso, la descripcion muy detallada de la marca tenia que ir acompafiada de un dibujo®.

42. Paraevaluar si la representacion gréfica de este tipo de signos resulta adecuada, los
paises de la Comunidad Europea aplican los criterios Sieckmann®. En una decision reciente
relativa al brazo de un asiento de automavil, un tribunal nacional declaré que, en general, las
impresiones tactiles no pueden representarse graficamente®. Esta declaracién general fue
rechazada en la apelacién al tribunal supremo de ese pais®. Segun esta Gltima decision, es
posible que las marcas de textura o tactiles puedan cumplir los requisitos generales de la
representacion gréfica.

I1l. POSIBLES PUNTOS DE CONVERGENCIA
a)  Normas internacionales vigentes
43. Lacuestion relativa a la representacion de los nuevos tipos de marcas ha sido abordada

a nivel internacional en el Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994%" y en el Tratado de
Singapur sobre el Derecho de Marcas de 2006%,
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44. Las disposiciones pertinentes del Tratado sobre el Derecho de Marcas se reproducen a
continuacion.

“Articulo 3
Solicitud

1) [Indicaciones o elementos contenidos en una solicitud o que la acompafian;
tasa] Cualquier Parte Contratante podra exigir que una solicitud contenga algunas o
todas las indicaciones o elementos siguientes:

[...]

X) cuando el solicitante desee reivindicar el color como caracteristica
distintiva de la marca, una declaracion a tal efecto, asi como el nombre o nombres del
color o colores reivindicados y una indicacion, respecto de cada color, de las partes
principales de la marca que figuren en ese color;

Xxi) cuando la marca sea tridimensional, una declaracion a tal efecto;

Xii) una o mas reproducciones de la marca; ...”

45. En el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas figuran los siguientes
detalles adicionales:

“Regla 3
Detalles relativos a la solicitud

1 [...]

2) [Numero de reproducciones] a) [...] b) Cuando la solicitud contenga una
declaracion en el sentido de que el solicitante desea reivindicar el color como
caracteristica distintiva de la marca, una Parte Contratante no podré exigir mas de cinco
reproducciones de la marca en blanco y negro y cinco reproducciones de la marca en
color.

3) [Reproduccion de una marca tridimensional] a) Cuando, en cumplimiento de
lo dispuesto en el Articulo 3.1) a) xi), la solicitud contenga una declaracion en el sentido
de que la marca es una marca tridimensional, la reproduccién de la marca consistird en
una reproduccion gréafica o fotogréfica bidimensional.

b) La reproduccion proporcionada en virtud de lo dispuesto en el
apartado a), a eleccion del solicitante, podré consistir en una vista Gnica de la marca o
en varias vistas diferentes de la marca.

¢) Cuando la Oficina considere que la reproduccion de la marca
proporcionada por el solicitante en virtud de lo dispuesto en el apartado a) no muestra
suficientemente los detalles de la marca tridimensional, podra invitar al solicitante a
proporcionar, dentro de un plazo razonable fijado en la invitacion, hasta seis vistas
diferentes de la marca y/o una descripcion de esa marca mediante palabras.

d) Cuando la Oficina considere que las diferentes vistas y/o la descripcion
mencionada en el apartado ¢) continGan siendo insuficientes para mostrar los detalles de
la marca tridimensional, podra invitar al solicitante a proporcionar, dentro de un plazo
razonable fijado en la invitacién, un espécimen de la marca...”
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El Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (“el Tratado de Singapur”) contiene

disposiciones similares, aunque no idénticas.

47.

“Articulo 3
Solicitud

1) [Indicaciones o elementos contenidos en una solicitud o que la acompafian;
tasas] a) Una Parte Contratante podré exigir que una solicitud contenga algunas o
todas las indicaciones o elementos siguientes:

[...]

X) cuando proceda, una declaracion, segun lo previsto en el Reglamento, en
la que el solicitante indique el tipo de marca, asi como cualquier requisito especifico
aplicable a ese tipo de marca;

[..]

xii) cuando proceda, una declaracion, segun lo previsto en el Reglamento,
en la que se indique que el solicitante desea reivindicar el color como caracteristica
distintiva de la marca; ”

El Reglamento del Tratado de Singapur establece lo siguiente:

“Regla 3
Detalles relativos a la solicitud

1 [...]

2) [Marca en que se reivindica color] Cuando la solicitud contenga una
declaracion en el sentido de que el solicitante desea reivindicar el color como
caracteristica distintiva de la marca, la Oficina podré exigir que en la solicitud se
indique el nombre o el cddigo del color o colores reivindicados y una indicacion,
respecto de cada color, de las partes principales de la marca que figuren en ese color.

3) [Ndmero de reproducciones] b) Cuando la solicitud contenga una declaracién
en el sentido de que el solicitante desea reivindicar el color como caracteristica
distintiva de la marca, una Parte Contratante no podra exigir mas de cinco
reproducciones de la marca en blanco y negro y cinco reproducciones de la marca en
color.

[...]

5) [Holograma, marca animada, marca de color y marca de posicién] Cuando la
solicitud contenga una declaracion en el sentido de que la marca es un holograma, una
marca animada, una marca de color, 0 una marca de posicion, una Parte Contratante
podré exigir una o mas reproducciones y detalles relativos a la marca, segun lo disponga
la legislacion de esa Parte Contratante.”

6) [Marca que consista en un signo no visible] Cuando la solicitud contenga una
declaracion en el sentido de que la marca consiste en un signo no visible, una Parte
Contratante podré exigir una o mas representaciones de la marca, una indicacién del
tipo de marca y detalles relativos a la marca, segun lo disponga la legislacion de esa
Parte Contratante.
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48. El articulo 3 del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 y el articulo 3 del Tratado
de Singapur estipulan que la lista de indicaciones o elementos es exhaustiva. No obstante,
también contemplan la posibilidad de que una Parte Contratante pueda (énfasis afiadido)
exigir algunas o todas esas indicaciones o elementos. Por consiguiente, es posible que, de
conformidad con el Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994, la Oficina de una Parte
Contratante exija una declaracion en el sentido de que el color es una caracteristica distintiva
de la marca o de que la marca es un signo tridimensional. Con arreglo al articulo 3 del
Tratado de Singapur, se podra exigir una declaracion en la que el solicitante indique el tipo de
marca, la cual puede ser una marca de color, una marca tridimensional o cualquier signo que
pueda registrarse conforme a la legislacion de la Parte Contratante®.

49. Obsérvese que en el Tratado de Singapur se ha mantenido la posibilidad de formular
una declaracion en la que se indique que el solicitante desea reivindicar el color como
caracteristica distintiva de la marca en los casos en que partes de dicha marca sean de color.
Sin embargo, esta declaracion no equivale a una declaracion relativa a una marca de color,
cuando la legislacion de una Parte Contratante admita este tipo de marca.

50. Tanto el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 como el del
Tratado de Singapur prevén la presentacion a la Oficina de un determinado nimero de
reproducciones cuando se hace la declaracion que reivindica el color como caracteristica
distintiva de la marca. En tal caso, el solicitante debera presentar hasta diez reproducciones
de la marca (cinco en color y cinco en blanco y negro).

51. Durante los trabajos preparatorios de la Conferencia Diplomatica para la adopcion de un
tratado revisado sobre el Derecho de marcas (esto es, el Tratado de Singapur), se sefialé que la
indicacion del color o colores reivindicados en una solicitud podia realizarse por medio de
palabras o mediante referencia a un codigo de color reconocido, quedando entendido que los
solicitantes no estan obligados a proporcionar la indicacion de un codigo de color reconocido
internacionalmente’®.

52. Tanto para las Partes Contratantes del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994
como para las del Tratado de Singapur, la representacion de la marca tridimensional consistira
en una reproduccion gréfica o fotografica bidimensional; asimismo, el solicitante podra
escoger entre presentar una vista Unica o varias vistas diferentes de la marca. No obstante, si
la Oficina considera que la reproduccion no es suficiente, podra pedir al solicitante que
proporcione hasta seis vistas diferentes de la marca y/o una descripcion de esa marca
mediante palabras'®,

53. Estas disposiciones no imponen obligacion alguna a las Partes Contratantes del Tratado
sobre el Derecho de Marcas de 1994 o del Tratado de Singapur por lo que respecta al nimero
de vistas que deben publicar. Por consiguiente, las Partes Contratantes tienen la libertad de
disponer que sélo se publique una vista de la marca tridimensional y, en tal caso, pueden
exigir que cuando el solicitante presente varias vistas diferentes indique cuél de ellas es la que
la Oficina debera publicar. Si el solicitante no proporciona dicha indicacion, la Oficina podra
invitarle a hacerlo®®.

54. Cuando la Oficina considere que las reproducciones o las descripciones presentadas no

muestran suficientemente los detalles de una marca tridimensional, podra invitar al solicitante
a proporcionar un espécimen de la marca. Ahora bien, las Reglas 3.3) ¢) y d) parecen indicar
que el solicitante podria decidir espontdneamente no presentar un espécimen en lugar de la

reproduccién bidimensional de la marca o ademas de ella'®.



SCT/17/2
pagina 12

55. El Tratado de Singapur contiene dos disposiciones adicionales relativas a la
representacion de las marcas. La Regla 3.5) se refiere a la representacion de varios signos
visibles no tradicionales tales como hologramas, marcas animadas, marcas de color y marcas
de posicion, estipulando que las indicaciones concernientes al nimero y a la forma de las
reproducciones exigidas quedan sujetas a la legislacion nacional. Asimismo, la Regla 3.6)
estipula que, en el caso de un signo no visible, las Partes Contratantes tienen la libertad de
determinar la forma y los demas detalles relativos a la representacion de la marca.

56. Debe observarse que la utilizacion del término “representacion” en relacion con los
signos no visibles pretende abarcar tanto la reproduccién grafica o fotogréfica de una marca
como cualquier otro medio de representacion, por ejemplo las descripciones o los ficheros
electrénicos. En particular, si una Parte Contratante permite la transmision de
comunicaciones por medios electrénicos, se pondran a disposicién de los solicitantes otras

técnicas para que éstos puedan cumplir los requisitos relativos a la reproduccion **.

57. Como se indico anteriormente, las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de
Marcas produciran un efecto de armonizacion entre las Partes Contratantes en lo que
concierne a la forma y a los medios de representacion de las marcas tridimensionales y del
color como caracteristica de la marca. Las disposiciones relativas a estos dos tipos de marcas
son las mismas en el Tratado de Singapur y en Tratado sobre el Derecho de Marcas. No
obstante, esas disposiciones no armonizan la representacion de hologramas, marcas animadas,
marcas de color y marcas de posicion, ni de ninguno de los signos no visibles. En cada uno
de estos casos la Oficina podra exigir que la solicitud contenga una declaracion sobre el tipo
de marca, pero los requisitos relativos a la reproduccion o representacion quedan sujetos a la
legislacion de la Parte Contratante.

58. El resumen de las practicas nacionales y regionales presentado en la seccién Il pone de
manifiesto que uno de los obstaculos méas importantes que encuentran los nuevos tipos de
signos es la posibilidad de ser representados graficamente, lo que a su vez plantea la cuestion
de si este requisito obligatorio podria sustituirse 0 completarse mediante otros elementos.

b)  Requisito de la representacion “grafica”

59. El requisito de que una marca consista en un signo que pueda representarse
graficamente aparece reiteradamente en las respuestas al Cuestionario sobre el derecho de
marcas y las practicas relativas a las marcas (documento WIPO/Strad/INF/1)!%. En concreto,
62 de las 73 oficinas nacionales y dos de las tres organizaciones intergubernamentales
sefialaron que la representacion gréfica es un elemento constitutivo de la definicion de una
marca. Sin embargo, como ponen de relieve las discusiones relativas a los nuevos tipos de
marcas, el sentido del término “grafico” es menos evidente de lo que parece.

60. El término “gréafico” se asocia por lo general a la idea de una imagen o descripcion
escrita que sean capaces de captar las principales caracteristicas de la marca. Esta manera de
entenderlo es adecuada cuando se trata de palabras, nombres, letras, elementos figurativos,
combinaciones de colores, la forma de los productos y de sus embalajes, cualquier
combinacion de tales signos e incluso nimeros. Ahora bien, dicha concepcion podria plantear
problemas en el caso de otro tipo de signos, en particular, de los signos no visibles.

61. Elarticulo 15.1) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC (*Acuerdo sobre los ADPIC”) no
contiene estipulaciones sobre la representacion grafica. En cambio, establece que “los
Miembros podran exigir como condicion para el registro que los signos sean perceptibles
visualmente”. Asi pues, el Acuerdo sobre los ADPIC permite a los Miembros de la OMC
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exigir la perceptibilidad visual de un signo como condicion para el registro, aunque no los
obliga a hacerlo. Se ha aducido que esta disposicion podria interpretarse en el sentido de que
puede admitirse el registro de un signo independientemente de que sea visible o no, siempre
que en el registro de la marca pueda introducirse una descripcion perceptible visualmente, de
modo que cualquier persona pueda leer el registro y comprender la naturaleza de la marca ain
cuando ésta no sea visible'®. Sin embargo, al parecer no existe en la actualidad una opinién
autorizada al respecto.

62. Como se indica en una comunicacion, si la caracteristica fundamental que un signo debe
poseer a efectos de su registro como marca es que funcione como una indicacion del origen de
los productos y servicios, no hay entonces ninguna necesidad préctica de limitar la materia
susceptible de proteccion solo a los signos perceptibles visualmente. Los signos que sirven a
los consumidores como identificadores del origen tienen un gran valor y merecen ser
protegidos contra la apropiacion indebida, con independencia del hecho de que sean 0 no

perceptibles visualmente™®”.

63. Larepresentacion grafica de los nuevos tipos de marcas puede plantear retos
especificos, pero este hecho no debera esgrimirse como Unica razon para no aceptar el registro
de tales marcas*®. En la actualidad, en muchos paises los métodos existentes de
representacion de las marcas no tradicionales adoptan la forma de una representacion
pictdrica, de una descripcion escrita o de ambas formas a la vez. Estas formas de
representacion, combinadas con un uso mas generalizado de nuevas y mas rentables
tecnologias de la informacion en los procedimientos de registro de marcas, tal vez ofrezcan

nuevas posibilidades a la representacion grafica de los nuevos tipos de signos™®.

64. Un factor crucial para determinar la idoneidad de cualquier representacion del signo es
que ésta sea tan clara que permita al publico comprender con facilidad la naturaleza de la
marca; asimismo, es importante que la representacion del signo pueda inscribirse
convenientemente en el registro y que la forme en que se publique resulte inteligible, de
manera que cualquier persona interesada pueda tener acceso a la informacion.

IV. OTRAS CUESTIONES
a)  Consideraciones especiales relativas a la publicacion

65. El examen de los métodos existentes de representacion de marcas no tradicionales
llevado a cabo en la seccion Il pone de manifiesto algunas cuestiones relacionadas con la
publicacion de estos signos. En primer lugar, algunas Oficinas ya pueden facilitar a través de
Internet informacion relacionada con las solicitudes y el registro, lo que antes sélo podian
hacer en forma impresa por medio de un diario oficial u otra publicacion similar de la Oficina.
Segun el Cuestionario sobre el derecho de marcas y las practicas relativas a las marcas, 18
Oficinas publican la solicitud y/o el registro tanto en la pagina Web como en el diario o
boletin oficial de la Oficina''’.

66. Sin embargo, parece que el tipo y la cantidad de informacién publicada no son los
mismos en cada pais. Las posibilidades oscilan entre publicar todas las imagenes
presentadas'*! con la solicitud de registro de una marca tridimensional o un holograma, y
publicar sélo una vista de la marca atn en los casos en que se hayan presentado varias**. Por
lo que respecta a los signos animados o de multimedia y a las marcas gestuales, se sefiala que
cuando estén representados por medio de imagenes fijas se publicaran tantas imagenes como
puedan caber en una hoja de formato A4,
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67. Cuando la solicitud de una marca especifica exija una declaracion del tipo de marca y/o
una descripcion, éstas se publicardn como parte de la representacion. Tal puede ser el caso de
las marcas tridimensionales, hologramas, marcas de sonido, marcas de color, marcas de
posicion, marcas animadas o de multimedia, etc. No queda tan claro de qué manera se tratara
dicha informacion cuando el solicitante la presente por iniciativa propia.

68. La publicacién de los signos no visibles parece no plantear mayores problemas cuando
se considera que las descripciones de dichos signos constituyen una representacion gréafica
satisfactoria o cuando se proporcionan otros elementos graficos como la notacién musical. En
los paises que admiten el depoésito de soportes materiales (CD o DVD) para la representacion
de signos sonoros o0 animados podra publicarse una indicacion de que, previa solicitud, el
sonido puede ponerse a disposicion del publico. Se ha sugerido que, en los paises que ya
publiquen su diario o boletin oficial en Internet o que de cualquier otra manera pongan los
signos a disposicion del publico a través de este medio, las Oficinas coloquen en sus
respectivos paginas Web un icono sonoro o visual que permita al publico acceder al sonido, la

melodia o el videoclip de que se trate'**,

b)  Posibilidad de que haya costos adicionales

69. Una de las cuestiones que se plantearon en la decimosexta sesion del Comité
Permanente en relacion con la representacion y descripcion de los nuevos tipos de marcas fue
la posibilidad de que estas marcas ocasionaran costos adicionales, particularmente en los
paises en desarrollo. A continuacion se examina esta cuestion desde el punto de vista de los
costos que el examen, la publicacion de las solicitudes y, finalmente, el registro de los nuevos
tipos de marcas podrian ocasionar a las autoridades encargadas del registro.

70. Por lo que respecta a los signos visibles, el presente documento ha identificado las
siguientes categorias de marcas: marcas tridimensionales, marcas de color, hologramas,
lemas publicitarios, titulos de peliculas y libros, signos animados y de multimedia, marcas de
posicién y marcas gestuales. Todos estos signos tienen en comun el hecho de que su
reproduccion grafica no plantea ningun problema. Salvo los signos animados o de
multimedia, todos los demas pueden reproducirse y publicarse por medios que no se
diferencian de los que se utilizan para las marcas tradicionales, tales como las marcas
formadas por palabras o las marcas pictéricas, es decir, marcas formadas por elementos
figurativos. En lo que concierne a las marcas animadas, en la seccion Il a) vi) del presente
documento se describen algunos métodos de reproduccion, tales como afiadir una descripcion
a la representacion grafica de una serie de imagenes que muestren el efecto de “movimiento”
del signo o presentar una pelicula cinematogréafica de corta duracion o videoclip.

71. Se ha sefialado, por ejemplo, que no se producen costos adicionales para la Oficina
cuando las marcas tridimensionales se tratan técnicamente como marcas figurativas'®. La
publicacion en papel del diario oficial podria suponer un costo adicional si en lugar de hacerlo
solamente en blanco y negro se hace a color. Este problema podria evitarse editando las
publicaciones regulares de la Oficina de marcas en un formato tan econémico como el de
CD-ROM. Con esto se resolveria el problema de los elevados costos de impresion de las
ilustraciones en color.

72. Por lo que respecta a los signos no visibles, el presente documento ha identificado las
siguientes categorias de marcas: marcas sonoras, marcas olfativas, marcas gustativas y
marcas de textura o tactiles. Aunque este punto continlia siendo objeto de algunos debates,
puede sostenerse que todos estos signos son susceptibles de reproduccién gréfica, en cuyo
caso se aplicarian las consideraciones anteriores relativas a los costos adicionales del examen
y la publicacién.
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73. El examen llevado a cabo en la seccidn Il sugiere que, a efectos de la representacion
gréfica de las marcas no tradicionales, las autoridades encargadas del registro exigen en lo
posible requisitos iguales o similares a los que se exigen para la representacion grafica de
todos los demas tipos de marcas. Asi pues, la tramitacion de este tipo de marcas no supondra
necesariamente costos distintos o adicionales de los que ocasionan el examen y la publicacion
de los tipos de marcas tradicionales*'®. Si fueran necesarios requisitos especificos para la
representacion de ciertos tipos de marcas, estos se formularian atendiendo al criterio de
accesibilidad. Por lo general se evita el uso de métodos sofisticados de representacion, ya que
el consumidor promedio no los comprenderia. Esta tendencia se puede apreciar, por ejemplo,
en la eliminacion de los sonogramas como medio para la reproduccion de marcas sonoras, tal
como se indico en la seccion 11 b) ii).

V. RESUMEN

74. El objetivo del presente documento es examinar con mayor detalle los métodos
existentes de representacion y descripcion de los nuevos tipos de marcas, basandose para ello
en los resultados preliminares que figuran en el documento SCT/16/2, en informacién
adicional facilitada por los Miembros del Comité Permanente y, cuando sea procedente, en
fuentes de otra indole, como las respuestas al Cuestionario sobre el derecho de marcas y las
practicas relativas a las marcas.

75. De conformidad con el examen presentado en la seccién Il del presente documento,
algunos métodos de representacion utilizados en el registro de ciertas categorias de los nuevos
tipos de marcas se aplican con mayor frecuencia que otros y, debido a ello, ha comenzado a
perfilarse un enfoque comin en relacién con los métodos de representacion de tales marcas.
Tal podria ser el caso de las marcas tridimensionales, hologramas, marcas de color, asi como
de la combinacién de las marcas de color, marcas animadas, marcas de posicion y marcas
sonoras. Es posible que la representacion de otras marcas mas excepcionales exija siempre
una evaluacion individual de cada caso.

76. Enlaseccion Il se trato de las normas internacionales existentes en relacion con la
representacion grafica, buscando orientacion adicional en las practicas de los Estados
miembros recogidas en las respuestas al Cuestionario y en la informacion facilitada con
posterioridad a la decimosexta sesion del SCT. En la seccion IV se abordaron dos cuestiones
mencionadas especificamente en la tltima sesion del Comité Permanente.

77. De lo anterior se desprende que el Comité Permanente podria proseguir su labor en este
ambito tomando en consideracion las disposiciones existentes en el Tratado sobre el Derecho
de Marcas y en el Tratado de Singapur y desarrollando las areas que no estan cubiertas por
estos instrumentos, esto es, las que se refieren a los tipos de marcas indicadas en la segunda
frase del parrafo 75 del presente documento, sobre la base de la informacidn presentada por
los Miembros del SCT.

78. Se invita al Comité Permanente a que
examine el presente documento y exprese su
opinidn acerca de la sugerencia formulada en
el parrafo 77.

[Fin del documento]
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Macedonia y Noruega.

Informacion presentada por las Delegaciones de Ecuador y Suecia.

Informacidn presentada por las Delegaciones de China y Moldova.

Informacion presentada por las Delegaciones de Alemania, Australia, China, Eslovenia,
Finlandia, la ex Republica Yugoslava de Macedonia, Moldova, Noruega, Suiza, Comunidad
Europea y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux.

Informacion presentada por las Delegaciones de Alemania, Croacia y la Oficina de Propiedad
Intelectual del Benelux (BOIP). En este contexto se ha hecho referencia a la decisién del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la causa Heidelberger Bauchemie GmbH,
Causa 49/02 [2004].

Hasta 10 reproducciones del signo en Finlandia.

Maximo 8 x 8 cm. en Suiza.

Informacidn presentada por las Delegaciones de Australia, Estados Unidos de Américay
Francia.

Informacidn presentada por las Delegaciones de Alemania, Australia, Croacia, Estados Unidos
de América, Finlandia, Francia, Moldova, Suecia, Comunidad Europea y la Oficina de
Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP).

Informacion presentada por las Delegaciones de Alemania, China, Eslovenia, Finlandia, la ex
Republica Yugoslava de Macedonia, Suiza y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux
(BOIP).

Informacion presentada por las Delegaciones de Alemania, Finlandia, Noruega, Reino Unido,
Suizay la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP).

Informacion presentada por las Delegaciones de Francia y la Comunidad Europea.
Informacion presentada por las Delegaciones de Australia, Estados Unidos de Américay
Moldova.

[Sigue la nota en la pagina siguiente]
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Informacion presentada por la Delegacion de China.

Véase documento SCT/16/2, pagina 5. En este contexto se ha hecho referencia a la decision del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la causa Libertel Groep contra
Benelux-Merkenbureau, Causa C-104/01 [2003].

Informacion presentada por las Delegaciones de Alemania, Moldova y Reino Unido.
Informacion presentada por la Delegacidon de Francia.

Informacidn presentada por la Delegacion de Suiza.

Informacion presentada por la Delegacion de Noruega.

Informacidn presentada por la Delegacion de Finlandia.

Informacion presentada por la Delegacion de los Estados Unidos de América.

Informacion presentada por las Delegaciones de Alemania, Finlandia, Suiza y la Oficina de
Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP).

Informacion presentada por las Delegaciones de Alemania, Moldova y Suecia.

Informacidn presentada por la Delegacion de Noruega.

Informacion presentada por las Delegaciones de Croacia y Noruega.

Informacion presentada por las Delegaciones de Eslovenia, Finlandia, Francia, la ex Republica
Yugoslava de Macedonia y Reino Unido.

Informacion presentada por la Delegacion de Ecuador.

Informacidn presentada por la Delegacion de Alemania.

Informacion presentada por las Delegaciones de Eslovenia, Finlandia, Francia, la ex Republica
Yugoslava de Macedonia, Reino Unido y Suecia.

Informacion presentada por la Delegacion de Alemania.

Informacion presentada por las Delegaciones de Ecuador, Finlandia, Moldova y Suecia.
Informacion presentada por las Delegaciones de Alemania, Australia, Estados Unidos de
América, Finlandia, Noruega, Reino Unido y Suiza.

Informacién presentada por las Delegaciones de Australia, Finlandia y Noruega.
Informacion presentada por las Delegaciones de Australia y Noruega.

Informacion presentada por la Delegacidon de Finlandia.

Informacidn presentada por las Delegaciones de Alemania, Australia, Estados Unidos de
América, Finlandia, Noruega, Reino Unido y Suiza.

Informacidn presentada por la Delegacion de Alemania.

Informacién presentada por la Delegacion de Suiza.

Informacion presentada por las Delegaciones de Alemania, Finlandia, Suiza y la Oficina de
Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP).

Informacion presentada por las Delegaciones de Alemania y Estados Unidos de América.
Informacién presentada por la Delegacion de Noruega.

Informacion presentada por las Delegaciones de Alemania, Noruega, Moldova y Suiza.
Informacion presentada por las Delegaciones de Alemania, Estados Unidos de América,
Noruega, Moldova y Suiza.

Informacion presentada por la Delegacion del Reino Unido.

Véase documento SCT/16/2, pag. 8.

Informacion presentada por las Delegaciones de Noruega, Moldova y Reino Unido.
Informacidn presentada por las Delegaciones de Alemania, Bulgaria, Croacia, Chile, Eslovenia,
Francia, Marruecos, Moldova, Reino Unido, Suecia, Suiza, Oficina de Propiedad Intelectual del
Benelux y Comunidad Europea (BOIP).

Informacion presentada por la Delegacion de Ecuador.

Informacion presentada por las Delegaciones de Australia, Estados Unidos de América,
Finlandia y Noruega.

Se hace referencia a la decision del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la
causa Shield Mark BV contra Joost Kist Hodn Memex, Causa 283/01 [2003].

Informacion presentada por las Delegaciones de Alemania, Australia, Estados Unidos de
Américay Noruega.
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Informacion presentada por la Delegacion de la Federacién de Rusia y la Oficina de Propiedad
Intelectual del Benelux (BOIP).

Informacion presentada por las Delegaciones de Eslovenia, Finlandia y Francia.

Causa Shield Mark BV contra Joost Kist Hodn Memex, op cit., nota 55.

Informacion presentada por la Delegacion de Suiza.

Informacion presentada por las Delegaciones de Alemania, Eslovenia, Finlandia, Suiza y la
Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP).

Informacion presentada por las Delegaciones de Alemania, Ecuador, Chile, Eslovenia,
Federacion de Rusia y Finlandia.

Informacion presentada por las Delegaciones de Australia, Estados Unidos de América,
Noruega y Suecia.

Informacidn presentada por las Delegaciones de Italia y la Oficina de Propiedad Intelectual del
Benelux (BOIP).

Informacidn presentada por las Delegaciones de Chile y Noruega.

Véase documento SCT/16/2, pag. 9, parrafo 47 y las notas finales 48 y 49.

Se hace referencia a la decision del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la
causa Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent-und Markenamt, Causa C-273/00 [2002] E.C.R.
1-1137, sentencia definitiva.

Ibid, parrafo 55.

Los Estados miembros de la Union Europea y la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior
(Marcas y Disefios) (OAMI).

Informacion presentada por las Delegaciones de Noruega y Suiza.

Informacion presentada por las Delegaciones de Alemania, Croacia, Francia, Reino Unido,
Suecia, Comunidad Europea y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP).
Informacion presentada por la Delegacion de la Moldova.

Informacidn presentada por las Delegaciones de Australia y Noruega.

Informacion presentada por la Delegacion de Estados Unidos de América.

Informacion presentada por las Delegaciones de Australia y Suecia.

Informacidn presentada por las Delegaciones de Ecuador, Marruecos y Suiza.

Véase documento SCT/16/2, pagina 10 y nota final 56.

Informacidn presentada por la Delegacion del Reino Unido.

Decision del Tribunal de Apelacion de Paris en la causa Eli Lilly and Co. contra National
Institute of Industrial Property of France (INPI), Causa N° 2003/02153, de 3 de octubre de
2003, tal como se indica en la informacion presentada por la Delegacion de Francia.
Informacion presentada por las Delegaciones de Estados Unidos de Ameérica y Noruega.
Decision de la Comision de Audiencias y Recursos en materia de Marcas de la Oficina de
Patentes y Marcas de los Estados Unidos en la solicitud de registro en los Estados Unidos

N° 76,467,774 “Sabor de naranja para tabletas de disolucion rapida”, por N.V. Organon, tal
como se indica en la informacion presentada por la Delegacion de los Estados Unidos de
América.

Véase documento SCT/16/2, pag. 11, parrafo 55 y nota final 60.

“La cubierta con textura de terciopelo para una botella de vino”, registro en los Estados Unidos
N° 3,155,702, American Wholesale Wine & Spirits, Inc., tal como se indica en la informacién
presentada por la Delegacion de los Estados Unidos de América.

Informacion presentada por las Delegaciones de Croacia y del Reino Unido.

Decisidn del Tribunal Federal de Patentes de Alemania, publicada en Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht 2005, pag. 770, tal como se indica en la informacion presentada
por la Delegacién de Alemania.

Decision del Tribunal Federal de Justicia de Alemania (Bundesgerichtshof), decision | ZB
73/05, de 5 de octubre de 2006, tal como se indica en la informacion presentada por la
Delegacion de Alemania.

[Sigue la nota en la pagina siguiente]
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El Tratado sobre el Derecho de Marcas fue adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994 y
entré en vigor el 1° de agosto de 1996. La lista de las Partes Contratantes del Tratado puede
consultarse en http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty id=>5.

El Tratado de Singapur fue adoptado en Singapur el 27 de marzo de 2006 y concluido por la
Conferencia Diplomatica para la adopcion de un tratado revisado sobre el Derecho de marcas.
No ha entrado en vigor, pero la lista de los signatarios del Tratado de Singapur puede
consultarse en http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty id=30.

Véase articulo 2 1) del Tratado de Singapur.

Se hace referencia a la Nota R3.02 que figura en el documento TLT/R/DC/5 “Notas relativas a
la propuesta basica de tratado revisado sobre el derecho de marcas y su reglamento”. Véase
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=6982, pag. 26.

Se hace referencia a las Notas R3.06 a R3.08 que figuran en el documento TLT/DC/5 “Notas
relativas a la propuesta basica de tratado y su reglamento™ publicado en las actas de la
Conferencia Diplomatica para la Adopcion del Tratado sobre el Derecho de Marcas, Ginebra
1994, publicacion de la OMPI N° 347 E), pags. 251 y 252, asi como a las Notas R3.07 a R3.09
que figuran en el documento TLT/R/DC/5, op. cit., nota 34, pags. 26 y 27.

Ibid.

Ibid.

Se hace referencia a la Nota R3.07, Gltima parte, op. cit., nota 34, pag. 26.

Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las practicas relativas a
las marcas (SCT/11/6), documento WIPO/Strad/INF/1, pags. 6y 7, en <http:
Www.wipo.int/sct/en/meetings>.

“Trademark Law, A Practical Anatomy”, Jeremy Phillips, Oxford University Press, 2003,
parrafo 426, pag. 65.

Informacion presentada por la Delegacidn de Estados Unidos de América.

Ibid.

Informacion presentada por las Delegaciones de Estados Unidos de América, Noruega, Suecia y
la Comunidad Europea.

Resumen de las respuestas al cuestionario, op.cit., pags. 91y 92.

Informacion presentada por la Delegacidn de Noruega.

Informacidn presentada por las Delegaciones de Croacia, Eslovenia y la ex Republica
Yugoslava de Macedonia.

Informacion presentada por la Delegacion de Alemania.

Informacidn presentada por la Delegacion de Noruega.

Informacion presentada por las Delegaciones de Eslovenia y la ex Republica Yugoslava de
Macedonia.

Informacion presentada por la Delegacién de Marruecos.




