Procedimiento administrativo para la presentacion
de solicitudes de marcas tridimensionales




¢, Como proteger una marca tridimensional?

1. Solicitar la clasificacion de productos y servicios (opcional)
2.Realizar una busqueda de interferencia (opcional)

.Cumplimentar debidamente el formulario oficial de la Oficina

4.Pagar las tarifas establecidas



1. Solicitud de clasificacion de productos y servicios (opcional)

Las marcas se registran para distinguir productos y servicios
Existen 45 Clases Internacionales para el Registro de las marcas
regulado por el Arreglo de Niza

/ N\

Clases para productos 11 Clases para servicios

Clase 25: Vestuario, calzado y Clase 35: Servicios de publicidad vy

sombrereria. direccion de negocios.

Clase 33 para bebidas alcohdlicas Clase 43 servicios de hospedaje

excepto cervezas temporal y servicios para proveer
alimentos y bebidas.




Al v/

Solicitante: G.H. MUMM & Cie,

1 i

: 3
Société Vinicole de Champagne,
Successeur
Clase 33: Bebidas alcohdlicas,
(excepto cervezas).

Titular: MONDELEZ EUROPE GMBH

Clase 30: Chocolate, productos
derivados del chocolate, cacao y
confiteria.




2. Busgqueda de interferencia en la Oficina (opcional)

Objetivo? Evitar incurrir en las causales de irregistrabilidad relativas del
articulo 17

IMPORTANTE para conocer si existe otro signo similar o idéntico
regitrado en el pais por un tercero desde una fecha anterior, para
prodyctos y servicios similares o idénticos, ya que su uso pudiera
caysar un riesgo de confusion o asociacion

Las marca son indicadoras del origen empresarial




CASO PRACTICO

2001-0896 1183591

A

VS

Solicitud internacional 1183591

No se conceden derechos exclusivos al presente signo como marca tridimensional por_existir_un_registro
anterior con similar forma de envase y presentacién del producto, asi como reivindicacion de colores; a
saber J&B vy disefo, con reivindicacion de colores: rojo, verde, amarillo, con nimero de registro 2001-0896, a
nombre de DIAGEO BRANDS B.V. con domicilio en Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014 BG, Paises Bajos.
Analizando todos los elementos en su conjunto no posee capacidad registral debido a que el consumidor de
este tipo de productos no podréa identificar el origen de las bebidas por todo lo antes expuesto, ocasionando
riesgo de confusién o asociacion en los mismos, de acuerdo a lo establecido en el articulo 17.1 inciso b) del
Decreto Ley 203.




3. Cumplimentar debidamente el formulario oficial de la Oficina

Requisitos formales
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3. Cumplimentar debidamente el formulario oficial de la Oficina

Demicitio (Incluir de:qo posraf Cjudad prownc;a o estado y el pais)

Calle 200 No. 1708, L/ 17 y 19, Awbey. Plava. La Habana, Cuba: Codigo Postal 11300

En caso de personas extranjeras indicar si posee domicilio o establecimiento real y efectivo en Cuba. En caso afirmativo. cowsognar los
datos deimisme. OSI ONO

Nacionalidad: VRN i ' Organismo al que perenece la persona juridica nacional:

Cubana MINAL

Teléfono (s) 7-273 01 02 = Fax 7- 273 66 00

E-mail. cubaron@cubaron.co.cu Firma si es persona natural:
i _g— —

| xO INDIVIDUAL D COLECTIVA

Seccxon lil. Datos de Ia Marca

(forma de presentacion) [] Otros

[J Denominativa = Flgurauva O Mixta

Denommacmn (Ccns:gnar en lelra mayuscula sos!emda ja lon {siempre que ex:sfen (érminos extranjeros)
denominacion gue desea proleger exclusivamente). en caso de marcas
mx . e
< WSLA DEL TESORO RON DE CUBA Yy dnseﬁD Transliteracion: (s6/o para lérminos de un alfabeto diferente
al latino)

T

Elementos de Ia marca sobre los que no se reidelca un Derecho Exclusivo:

O Reivindicacion de colores Colores:




3. Cumplimentar debidamente el formulario oficial de la Oficina

I

-

No se declararon elementos denominativos

Domicilio {Incluir codigo postal, ciudad, provincia o estado y el pais):

Indicar si posee domicilio o establecimiento real y efectivo en Cuba (En caso afirmativo, consignar los datos del mismo):

Osi ONO
Nacionalidad: Organismo al que pertenece la persona juridica
Teléfono: | Fax: ‘Firma (si es persona natural)

O Autonzo a utilizar el E-mail para avisos de comunicaciones a notificar. E-mail:

Seccion lll. Datos de la Marca

[0 Denominativa 0 Figurativa O Mixt‘ X Tridimensional ) 0 Otros

Denominacion: (Denominacion integra incluyendo e!ementosMW
se reivindican. En letra mayuscula sostenida, en caso de ser Mixta
agregar “y disefige - asis

Transliteracion:

Elementos de la marca sobre los que no se reivindica un Derecho Exclusivo:

O Reivindicacion de colores Colores:

Reguerimiento oficial: Es necesario que se pronuncie sobre elementos denominativos que se pueden apreciar
en las etiquetas, contra etiqueta y sello de garantia que no se pueden apreciar.




CASO PRACTICO

No se declararon elementos denominativos intrinsecamente ligados a la forma del objeto

Solicitante: KAHLUA AG

Clase 33: Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas).

Dictamen: En la marca tridimensional en examen el solicitante desea

gue no se tenga en cuenta el escudo contentivo de un grano de café

estilizado vy la frase EST: VERACRUZ 1936 troqueladas en la botella,

pero consideramos que dichos elementos troquelados estan
indisolublemente unidos a la forma tridimensional gue se reivindica.
Incluso, entendemosS que son precisamente esos elementos
troguelados conjuntamente con las dos curvas abultadas en la parte del
cuello y en la parte inferior los que distinguen |la botella solicitada de
otras botellas usadas de manera habitual para envasar bebidas
alcoholicas. Teniendo en cuenta las razones antes expuestas, no se
reivindica la marca por incluir la frase troquelada “EST. VERACRUZ
1936”, que incluye la indicacion geografica VERACRUZ, ciudad
mexicana, y que puede inducir al publico a error sobre la procedencia
geografica de los productos solicitados, ya que no se aclara que los
mismos tienen ese origen geografico. Se aplica el Articulo 16.1.f) del
Decreto-Ley 203.




Representacion de la marca tridimmensional

Se podra aportar mediante una representacion grafica o mediante una fotografia del
propio producto o embalaje.

Decreto Ley 203 de 1999
Articulo 4. - 1. Para obtener el registro ... debe presentarse ante la Oficina ... la
correspondiente solicitud, integrada por los siguientes documentos:

b) ... veinte reproducciones de la marca si fuere ... tridimensional (se aceptan 10)

Reglamento del Decreto Ley 203

Articulo 4. — 3. Si la marca es tridimensional, el solicitante debe presentar 20
reproducciones graficas o fotograficas bidimensionales de ésta. Dichas reproducciones
pueden consistir en una o varias vistas de la marca. El solicitante puede acompanar, si lo
considera util, una descripcion de la marca y uno o varios ejemplos tridimensionales.




Representacion de la marca tridimensional

2014-0189

Solicitante: GRUPO BIMBO, S.A.B DE C.V.

Clase 30: cafe, te, cacao, azucar, arroz; tapioca, sagu,
sucedaneos del café; harinas y preparaciones a base
de cereales, pan, productos de pasteleria y confiteria;
helados, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de
hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos);
especias; hielo.

Requerimiento Oficial: En virtud de lo establecido
en el articulo 17.2 del Reglamento del Decreto-
Ley 203, se expide el presente oficio a fin de que
se acompanen nuevas vistas y una descripcion
detallada de la marca que se pretende proteger,
en tanto las reproducciones aportadas no
permiten determinar en qué consiste el signo.
Resolucion de abandono por no respuesta




Representacion de la marca tridimensional

2016-0349 CONCEDIDA

Solicitante: GRUPO BIMBO, S.A.B DE C.V.

Clase 30: cafe, té, cacao, azucar, arroz; tapioca, sagu,
sucedaneos del cafe; harinas y preparaciones a base de cereales,
pan, productos de pasteleria y confiteria; helados, miel, jarabe de
melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre,
salsas (condimentos); especias; hielo.

Dictamen: Si bien la marca ha sido reconocida en el mercado por los productos a
base de harinas, preparaciones de cereales y productos de pasteleria y confiteria
principalmente, no es acertado asumir la idea o limitar el espectro de productos a los
comunmente comercializados por la marca. Todos los productos solicitados para
diferenciar la marca bien pudieran ser productos finales, los cuales comercializados
con la forma singular que la marca presenta, afladen capacidad distintiva suficiente
para que el consumidor promedio identifique el origen empresarial de la marca. Dado
el caso de las especias a modo de ejemplo, se comercializan tradicionalmente en
forma de polvo o en simples cuadrados, lo cual la marca revoluciona con su aspecto
singular a través de una forma tridimensional, agregandole valor y distintividad al
producto. Por todas las razones expuestas, no existe motivo para considerar que
algunos productos que la marca solicita diferenciar pudieran ser engafiosos 0
imposibles de ser usados en el comercio, con lo cual se propone conceder la marca
en su totalidad para todos los productos solicitados.




Requisitos de las reproducciones

* No se debe presentar una sola imagen frontal del producto o del envase ya que es dificil que
dicha imagen sea suficiente para hacerse una idea clara de los elementos del signo.

« Es necesario aportar varias vistas diferentes (minimo 3), desde todas las perspectivas.

Cuanto mas compleja sea la forma tridimensional mas imperioso sera presentar vistas

multiples.

« Ademas facultativamente cabe anadir a la reproduccion del signo una descripcion escrita del

mismo.

En todo caso la reproduccion aportada debe ser:
Clara, precisa, completa en si misma, facilmente accesible, inteligible y objetiva[1]

Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 12 de diciembre de 2002. Caso
SIECKMANN



Representacion de las marcas tridimensionales

Registro Internacional: 1022180

Marca: Havana Club

Solicitante: HAVANA CLUB HOLDING S.A.

Clase 33: Bebidas Alcohdlicas

Descripcion de la marca: Se reivindica la
proteccion de las palabras "HAVANA CLUB", y
no se reivindica ninguna proteccion para el
esto de los elementos verbales, ni para el sello
de garantia gue gparece en |la parte inferior
de la marca.




Representacion de las marcas tridimensionales
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REPRESENTACION COMPLEJA

{‘ |
L

.i Titular: HILL THOMSON & CO.,
LIMITED
Clase 33: Bebhidas Alcohdlicas

CONCEDIDA




Errores frecuentes en la representacion de las marcas tridinnensionales

1.

Incongruencias entre lo que se declara y se aporta en las
solicitudes de marcas tridimensionales

Que presenten diferentes vistas que no se corresponden con un
mismo objeto

Distintas perspectivas gue muestren diferencias entre si.
Imagenes gue no sean suficientemente claras.

Que se indique que es tridimensional, sin embargo, esto no se
aprecia en las reproducciones.



1. Omision en la declaracion de la marca como tridimensional

En este supuesto la Oficina podria entender la marca como figurativa y bidimensional. Si las reproducciones
se aportan desde varias vistas se impone requerimiento oficial por dicha incongruencia.




1. Se declara la marca como tridimmensional y se aporta una reproduccion
simple

En este supuesto se podria entender la marca como figurativa y bidimensional a pesar que se indique que
ciertamente es tridimensional si solamente se presenta una reproduccion frontal.

=
| |
La marca es tridimensional y consiste en bramantes y ramajes.
S=E 1"'-.,_ El bramante estd enrollado en torno al cuello de una botella de
Jl" IIl,l vino, y del cuerpo de la misma, las lineas discontinuas que
| i configuran la botella de vino no forman parte de la marca y

sirven unicamente para indicar la colocacion de la marca.




2. Que presenten diferentes vistas que no se corresponden con un
mismo objeto




3. Imagenes que no sean suficientemente claras.




Importancia de la descripcion

-Permite delimitar acertadamente los elementos que componen el signo

PaAra su examen.

-Permite llevar a cabo la correcta clasificacion de viena en vistas al examen

sustantivo.

Permite delimitar con certeza el alcance del derecho exclusivo a conferir.



Importancia de la descripcion

La marca consiste en la figura de una botella
de forma redonda, tridimensional, con tapa
transllicida; tanto el cuerpo como la tapa de

la botella son anaranjados




La marca consiste en una configuracion tridimensional

[
|mp0|'1'C|nCICI de |CI compuesta de medio ovoide aproximadamente, con una

/4 parte que falta o abollada en la parte inferior de su arco,
DESC RI PCION con otro medio ovoide aproximadamente de menor tamafo
en la parte superior; las lineas discontinuas indican la

posicién y no forman parte de la marca.
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Importancia de la descripcion

\g)
N
AR

La marca consiste en la representacion
estilizada y tridimensional de una
mosca




Recomendaciones

Senalar la casilla en la seccidon Il del formulario referente a la «marca fridimensionaly
Declarar todos los elementos denominativos que integran el signo si es el caso.
No solicitar formas con etiquetas.

regroduccion aportada debe ser: clara, precisa, completa en si misma, inteligible y
bjetiva.

Que todas las vistas pertenezcan a un mismo objeto. No deben existir contradicciones
entre las distintas vistas.

Siempre que se pueda , acompanar la reproduccion del signo con una descripcion.



rmartin@ocpi.cu




