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Comunicacion comun sobre la representacion de nuevos tipos de marcas

1 Introduccion

La Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa
a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en lo sucesivo la
«nueva Directiva sobre marcas») recoge disposiciones para aproximar la legislacion de los Estados sobre
marcas en lo relativo a cuestiones tanto de fondo como de procedimiento. Al mismo tiempo, la nueva
Directiva sobre marcas refleja la mayoria de las disposiciones de fondo del RMUE y establece un marco
de procedimiento similar. Los Estados miembros deberan transponer la nueva Directiva sobre marcas y
adaptar su legislacion nacional a su contenido en los plazos que se establecen en el articulo 54, apartado
1, de la nueva Directiva sobre marcas.

Uno de los principales cambios introducidos por los nuevos instrumentos legislativos es la eliminacion del
requisito de representacion gréafica de la definicion tanto de las marcas de la UE como de las marcas
nacionales. Esta eliminacién hace factible la posibilidad de aceptar nuevos tipos de marcas, presentados
en formatos no contemplados anteriormente por los regimenes nacionales o regionales. Por otra parte,
facilitard y hard mas exacta la representacion de determinados tipos de marca que ya se aceptan
actualmente. Estos nuevos tipos de marcas y requisitos de representacion se introducen en virtud del
articulo 3 del Reglamento de ejecucién del RMUE. No obstante, la nueva Directiva sobre marcas no incluye
definiciones detalladas de los tipos de marcas ni establece requisitos de representacion especificos. Por
consiguiente, existe el riesgo de que las oficinas acepten diferentes tipos de marcas, apliquen definiciones
distintas e impongan diferentes requisitos de representacion.

La manera més eficiente de evitar este riesgo consiste en que las Oficinas Nacionales de Propiedad
Industrial, la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (denominadas colectivamente, en lo sucesivo,
las «OPI de los Estados miembros») y la EUIPO adopten voluntariamente los mismos estandares. De lo
contrario se produciria un desajuste que no podria superarse mediante iniciativas de convergencia
ordinarias debido a las limitaciones legales resultantes de dichos instrumentos legislativos divergentes.
Por ello es conveniente que los Estados miembros debatan enfoques comunes antes de proceder a
adoptar medidas legislativas con el fin de promover los objetivos de armonizacion de la Directiva y que
pueda crearse un entorno normativo armonizado.

Por consiguiente, a fin de facilitar el proceso de transposicion y reforzar la armonizacién de la nueva
Directiva sobre marcas, la EUIPO y las OPI de los Estados miembros estan colaborando para que las
nuevas disposiciones del RMUE y de la Directiva sobre marcas se apliquen de una forma armonizada y
coherente en toda la Red Europea de Propiedad Intelectual.

Esta comunicacién respeta plenamente las competencias y responsabilidades de la Comisién Europea y
de los Estados miembros, y tiene en cuenta el hecho de que el proceso de transposicion esta en curso,
asi como los diferentes grados de avance de los Estados miembros en la redaccién y aplicacién de su
legislacién nacional. Por consiguiente, este documento solo pretende ser una compilacion destinada a
informar sobre el entendimiento alcanzado entre las OPI de los Estados miembros y carece de efectos
legales vinculantes para el procedimiento legislativo nacional de los Estados miembros. Tampoco debe
interpretarse como una serie de compromisos especificos de los Estados que limiten su libertad para tomar
sus propias decisiones en el marco de las disposiciones de la nueva Directiva sobre marcas.

Se establece asimismo que esta Comunicacién comin sera actualizada periddicamente con el fin de
reflejar la evolucion de las posiciones de los Estados miembros, tanto antes como después de la
transposicion de la nueva Directiva sobre marcas a su legislaciéon nacional.
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2 Objetivo de la Comunicacion comun

Teniendo en cuenta que el proceso de transposicion se encuentra en una etapa inicial y que la propia
transposicion puede ser objeto de consultas y aprobacion a escala nacional, el presente documento refleja
el enfoque adoptado o que puedan adoptar la EUIPO y las OPI de los Estados miembros en lo relativo a
las definiciones y requisitos de representacion para los nuevos tipos de marcas resultantes de la abolicion
del requisito de representacion grafica.

Ofrece informacién estructurada y transparente destinada a facilitar la armonizacion prelegislativa de los
tipos de marca, sus definiciones y medios de representacion por parte de cada Oficina. De este modo se
facilitara la transposicién de la nueva Directiva sobre marcas de la forma mas armonizada posible con la
intencién de aumentar la seguridad juridica, la previsibilidad y la accesibilidad para los usuarios.

3 Estructura del documento

Este documento se refiere a dos cuestiones de fondo:

0) Las definiciones y medios de representacion para los diferentes tipos de marcas
(i) Los formatos de archivos electrénicos que pueden aceptarse para las marcas no tradicionales

En consecuencia, este documento describe por separado el enfoque y el estado de transposicién de cada
parte. En la seccion 4.1 se detalla la situacién actual en lo que se refiere a las definiciones y medios de
representacion para los diferentes tipos de marcas, mientras que en la seccion 4.2 se recoge informacién
sobre los formatos de archivos electronicos aceptables para las marcas no tradicionales. La seccién 5
presenta un resumen del estado actual de la transposicion en los Estados miembros en lo que se refiere
al reconocimiento de los distintos tipos de marcas, definiciones utilizadas y formatos de archivo aceptados.

4 Enfoque

4.1 Definiciones y medios de representacion para los diferentes tipos de marcas

En el cuadro que figura a continuacion se resumen las definiciones y medios de representacion para cada
uno de los diferentes tipos de marcas, utilizando como punto de referencia las definiciones y medios de
representacion contemplados en el articulo 3 del Reglamento de ejecucion. Los dltimos cuatro tipos de
marcas del cuadro son marcas no tradicionales (sonoras, de movimiento, multimedia, holograma).

Cuadro 1: Definiciones y medios de representacién para las marcas contempladas en el articulo 3 del
Reglamento de ejecucion

Tipo de marca Definicion Tipo de representacion

Marca denominativa Marca constituida exclusivamente | La marca debe representarse mediante la
por palabras o letras, nimeros u, | presentacion de una reproduccion del signo en
otros caracteres tipograficos | escritura 'y disposicion  estandar, sin
estandar o una combinacion de | caracteristicas graficas o color.

ambos.
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Marca figurativa

Marca en la que se usan caracteres,
estilizacion o disposicion especiales
0 con una caracteristica grafica o un
color , incluidas las marcas que
estén compuestas exclusivamente
por elementos figurativos o por una
combinacion de elementos
denominativos y figurativos.

La marca debe representarse mediante la
presentacion de una reproduccion del signo
cuyo registro se solicita, en la que aparezcan
todos sus elementos y, en su caso, sus
colores.

Marca tridimensional

Marca consistente en una forma
tridimensional en si misma, incluidos
los recipientes, el embalaje, el
producto mismo o su apariencia, 0
en una forma que, ademas,
contenga otros elementos.

La marca debe representarse mediante la
presentacion bien de una reproduccion gréafica
de dicha forma, incluidas las imagenes
generadas por ordenador, o bien de una
reproduccion fotogréfica. La reproduccion
grafica o fotografica puede contener distintas
vistas.

Marca de posicion

Marca que consiste en la manera
especifica en que el signo se coloca
o figura en el producto.

La marca debe representarse mediante la
presentacion de una reproduccion que
identifique adecuadamente la posicion del
signo y su tamafio o proporcion en relacién
con los productos de que se trate. Los
elementos que no formen parte del objeto del
registro deberan ser excluidos visualmente,
preferentemente por lineas discontinuas o
punteadas. La representacion puede ir
acompafiada de una descripcion en la que se
detalle la forma en que el signo se coloca
sobre los productos.

Marca de patrén

Marca constituida exclusivamente
por un conjunto de elementos que se
repiten periddicamente.

La marca debe representarse mediante la
presentacion de una reproduccion que
muestre el patrén de repeticion. La
representacion puede ir acompafiada de una
descripcion en la que se detalle la forma en
gue sus elementos se repiten periddicamente.

Marca de color

Marca compuesta exclusivamente
por: i) un solo color sin contornos, o
i) una combinacion de colores sin
contornos.

La marca debe representarse mediante la
presentacion de i) una reproduccion del color
y una indicacion de dicho color haciendo
referencia a un cédigo de color generalmente
reconocido, o i) una reproduccidon que
muestre la disposicion sistematica de la
combinacion de los colores de manera
uniforme y predeterminada, y una indicacion
de dichos colores haciendo referencia a un
codigo de color generalmente reconocido.
También se puede afiadir una descripcion que
detalle la disposicion sistematica de los
colores.

Marca sonora

Marca constituida exclusivamente
por un sonido o combinacion de
sonidos.

La marca debe representarse mediante la
presentacion de un archivo de audio que
contenga una reproduccion del sonido o de
una representacion exacta del sonido en
notacioén musical.

Marca de movimiento

Marca compuesta de un movimiento

La marca debe representarse mediante la
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0 un cambio en la posicion de los
elementos de la marca, o que los
incluya.

presentacion de un archivo de video o de una
serie de imagenes secuenciales fijas que
muestren el movimiento o cambio de posicion.
Si se utilizan imagenes fijas, estas pueden
numerarse o ir acompafiadas de una
descripcion que explique la secuencia.

Marca multimedia

Marca  constituida por  una
combinacién de imagen y sonido, o
que incluya dicha combinacion.

La marca debe representarse mediante la
presentacion de un archivo audiovisual que
contenga la combinacion de la imagen y el
sonido.

Marca holograma

Marca compuesta por elementos
con caracteristicas hologréficas.

La marca debe representarse mediante la
presentacion de un archivo de video o una
reproduccion grafica o fotografica que
contenga las vistas necesarias para identificar
de forma suficiente el efecto holografico en su
totalidad.

Otras marcas

Marca no incluida en ninguno de los
tipos mencionados anteriormente.

La marca debe representarse de cualquier
forma adecuada utilizando para ello tecnologia
generalmente disponible, siempre que sea
posible reproducirla en el registro de una
manera clara, precisa, completa en si misma,
facilmente accesible, inteligible, duradera y
objetva de modo que permita a las
autoridades competentes y al puablico en
general determinar con claridad y exactitud el
objeto preciso de la proteccion otorgada a su
titular. La  representacion  puede ir
acompafiada de una descripcion.

4.2

Formatos de archivos electrénicos que pueden aceptarse para marcas no tradicionales

Las OPI de los Estados miembros tienen previsto aceptar los formatos de archivos electrénicos que figuran
en el Cuadro 2 para la presentacion de solicitudes. En el cuadro se indican los formatos de archivo que se
prevé aceptar para cada tipo de marca no tradicional.

Este enfoque, que puede denominarse de «formato Unico», tiene por objetivo reducir los costes de
construccion y mantenimiento y mejorar la interoperabilidad entre los sistemas al efectuar blsquedas, p.gj.,
en TMView.

Cuadro 2: Archivos de formatos electronicos que se prevé aceptar para marcas no tradicionales — enfoque
de formato Unico

Tipo de marca Formato de archivo electrénico
Marca sonora JPEG
MP3
- JPEG
Marca de movimiento MP2
Marca multimedia MP4
JPEG
Marca holograma MPa
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La aceptacion del enfoque de formato Unico no impide la aceptacion de otros formatos para el registro de
estos tipos de marcas. Estos formatos electronicos adicionales figuran en el Cuadro 6 del presente
documento.

5 Estado de latransposicion

En los cuadros 3 a 6 que figuran a continuacion se presenta un resumen de los planes actuales de las
Oficinas en relacion con el reconocimiento de los diferentes tipos de marcas, sus definiciones y los
formatos de archivos electronicos aceptados.

Cuadro 3: Tipos de marcas gque se aceptaran

En este cuadro figuran los tipos de marcas que reconoceran las OPI de los Estados miembros. En la
columna «Tipos adicionales» aparecen los tipos adicionales especificos de marcas reconocidos
expresamente por las OPI de los Estados miembros. En la columna «Otras» se recogen las marcas no
incluidas en ninguno de los restantes tipos enumerados, en el sentido del articulo 3, apartado 4, del
Reglamento de ejecucion, a condicién de que cumplan los requisitos obligatorios.

Adopcién del reconocimiento de los diferentes tipos de marcas

La OPI del Estado miembro reconocera los siguientes tipos de
marcas:

Fecha de

Oficina o
aplicacion

posicién
patréon
sonora
movimiento
multimedia
holograma
Tipos
adicionales

denominati
color

figurativa
tridimensio

AT

X
A
e

BG

BX

CY

cz

DE X®)

DK

EE

ES

EUIPO

FI X®

FR

GR

HR

HU X ()

IE

LV

LT

MT

PL X

PT XW

RO

NN ENENENIENENENEN AN AN ENENENENENENENENENENENENEN RN VA
N ENENENENENENEN AN AN ENENEN RN AN EVENENENENEVENEN RN VA
N ENENENEENENENEN AN AN ENENEN RN AN EVENENENENEVENEN RN VAT
SNENENENIENENENEN AN AN AN RN RN RN RN AN AN RN AN AN AN ENEN RN R VPP
ol s ] ] 11 ] ] ] < 1 4 Marea de
SN AN NN N RN RN R A AN RN RN RN NN AN RN AN AN AN NN RN RV
N ENENENIENENENEN AN AN ENENENENEN AN AN ENENENENENEN RN VA
SNENENENIENENENEN AN AN AN RN RN AN NN AN RN AN AN AN ENEN RN RV s
NN ENENENIENENENEN AN AN ENENENENENENENENENENENENEN RN VA
ANENENENIENENENENENENENENENENENENENENPYRNENENENENE VAT
NN ENEN NN ENEN AN AN AN RN RN RN AN NN N PR RN AN Py RN RN e o

SE
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S| v v v v v v v v

SK v v v v v v v v v v v

UK v v v @ @) v v @ @ @ N/D | v
~ | La OPI del Estado miembro reconocera este tipo de

marca
Este tipo de marca no se contempla expresamente
&} | en la legislacion vigente de la OPI del Estado
miembro, pero podra presentarse como «Otras»
N/D | Sin respuesta

(M = Cualquier otro tipo de marca que surja en el futuro como consecuencia de la evolucién tecnolégica, a
condicion de que cumpla los requisitos obligatorios.

(2 = Esléganes y sefiales luminosas que tengan caracter distintivo.
) = Las marcas de trazo también son reconocidas.

Cuadro 4: Definiciones de los distintos tipos de marcas

Adopcién de las definiciones contempladas en el articulo 3 de la propuesta de
Reglamento de ejecucidn

La OPI del Estado miembro adoptara las definiciones

contempladas en el articulo 3 de la propuesta de Reglamento de

ejecucion para los siguientes tipos de marcas (Cuadro 1):

Fecha de

Oficina . !
aplicacion

denominati
figurativa
triglimensio
posicion
patrén
color
sonora
movimiento
multimedia
holograma

N Marca

AT
BG
BX
CY
cz
DE
DK
EE
ES
EUIPO
Fl
FR
GR
HR
HU
IE

AN NI NN N Marca

LV

LT

MT

SN ENENENENENENENENENENENENENENENENENENEN RN VE
SN ENENENENENENENENENENENENENENENENENENEN RN R VFo
NNENENENENENENENENENENENENENENENENENENENEN I VFgRs
NENENENENENENENENENENENENENENENENENENENEN R VAU
NNENENENENENENENENENENENENENENENENENENENEN I VFSgas
NNENENENENENENENENENENENENENENENENENEN ENEN I VFSgas
SN ENENENENENENENENENENENENENENENENENENEN RN R VP
N ENENENENENENENENENENENENENENENENEN ENEN RN I VH

ANV AN NN NN N NN NN NN NN

NEIRYRSNANENENENENAN

PL
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PT v v v v v v v v v v
RO v v v v v v v v v v
SE v v v v v v v v v v
S| v v v v v v v v v v
SK v v v v v v v v v v
UK(*) N/D N/D | N/D N/D | N/D N/D | N/D N/D | N/D N/D

~ | La OPI del Estado miembro reconocera este
tipo de marca
N/D | Sin respuesta

(*) = El Reino Unido considera el tipo de marca como un elemento auxiliar para la administracion y no tiene
la intencién de definir los tipos por si mismos.

Cuadro 5: Formatos de archivos electrénicos aceptados para marcas no tradicionales

Adopcién del enfoque de «formato
Unico» para las marcas no tradicionales
Oficina Fecha de La OPIl del Estado miembro aceptaré los formatos de archivos
aplicacion electronicos indicados en el enfoque de «formato Unico» que
figura en el Cuadro 2 para cada uno de los siguientes tipos
de marcas:
Marca Marca de | Marca Marca
sonora movimiento multimedia holograma
AT(Y v v v v
BG v v v v
BX v v v v
cY v v v v
(V4 v v v v
DE v v v v
DK v v v v
EE v v v v
ES v v v v
EUIPO v v v v
Fl v v v v
FR v v v v
GR v v v v
HR v v v v
HU(*) v v v v
IE v v v v
IT v v v v
LV(*) v v v v
LT v v v v
MT v v v v
PL v v v v
PT v v v v
RO v v v v
SE v v v v
Sl v v v v
SK v v v Vv
UK v v v v
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(*) = Aceptara los formatos propuestos, pero también otros. Estos formatos se recogen en el Cuadro 6.

Cuadro 6: Otros formatos de archivos electrénicos aceptados

Otros formatos de archivos electronicos aceptados para marcas no tradicionales

Tipo de marca Formato Aceptado por (la Oficina)
PNG HU, LV, ES
TIF, TIFF HU, LV, ES
WAV AT, HU, LV, RO
WMA LV

Marca sonora MaA Lv
BMP LV, ES
GIF ES, RO
0GG PT
MPEG RO
MP3 HU
MP4 HU
MPG, MPEG HU, LV
PNG HU, LV, ES
TIF, TIFF HU, LV, ES
WMV LV

- MKV LV

Marca de movimiento MOV LV
M4V LV
AVI LV
BMP LV, ES
0GG PT
GIF ES, RO
MP4 HU
MPG, MPEG HU, LV
MOV LV
JPG LV

Marca multimedia AVI LV
WMV LV
MKV LV
0GG PT
M4V LV
MP4 HU
MPG, MPEG HU
PNG HU, LV, ES

Marca holograma TIF, TIFF HU, LV, ES
BMP LV, ES
0GG PT
GIF ES, RO

10
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La aceptacion de los formatos de archivos electronicos que figuran en los Cuadros 5 y 6 por parte de las
OPI de los Estados miembros no prejuzga la aceptacién de otros formatos en el futuro, por ejemplo, como
consecuencia de los avances tecnoldgicos.

Un resumen completo de los formatos de archivos electronicos que acepta cada Oficina para todas las
marcas puede consultarse aqui.
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https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/Annex_1_es.pdf

