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PROLOGO

La Guia esta degtinada principalmente a los solicitantes y titulares de registros
internacionales de marcas, asi como a los funcionarios de las administraciones competentes de
los Estados miembros de la Unidon de Madrid. En ella se describen las distintas etapas del
procedimiento de registro internacional y se explican las disposiciones esenciaes del Arreglo de
Madrid, & Protocolo de Madrid y & Reglamento Comun.

La Guia se actualiza de manera periddica, y se insta a sus usuarios a trasmitir a la
Oficina Internacional sus comentarios y propuestas de mejoras.
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Transformacion como consecuenciadel cambio del tratado aplicable.................. B.11.89.01

CAMBIO en & nombre o en ladireccion del mandatario...........cccceveeererieenennnnes B.11.49.01-51.01

CAMBIO en d nombreo en ladireccion de titular............cc.c......... B.11.47.01-48.13, 50.01-51.01

CAMBIO enlatitularidad...........ccocoeeirreiinneieseess e B.11.60.01-69.05
Cambio del tratado como consecuenciadel cambio en latitularidad.................... B.11.62.01
Cambio en latitularidad durante € periodo de dependencia: véase

“Dependencia’
Cambio parcid en latitularidad ...........coeeeeeeiciciecieee e B.I1.67.01-02
Condiciones que han de cumplirse paraser € nuevo titular ........... B.11.61.01-07, 64.05-07
Declaracién indicando que un cambio en latitularidad no surte efecto.......... B.11.69.01-05
00 0 = o S B.11.64.01-16
Fusion de registros internacional es como consecuencia de un cambio en la

LEL U= =" TR B.11.68.01-04
Inscripcion, Notificacion y PUblicacion............ccoocoveeceeecccececeeceeceee B.I1.66.01-02
PEtiCION AEINSCITPCION ...t B.I1.63.01-05
PetiCIONESIMTEQUIAIES ........coueeeieeeeeee ettt B.11.65.01-02

Cambio parcia en latitularidad: véase*Cambio en latitularidad”

CANCELACION ......oeeiereeseesesseseeessssssessssssessssssessssssssssssesssssssssssssssssssensssssnsens B.11.52.01-58.02
Presentaci 6n de una peticion como consecuenciadel cambio del tratado

APIICADIE ...t B.11.55.01-03

Cesacion delos efectos ddl registro/solicitud de base: véase “ Dependencia’
Cesion: véase“Cambio en latitularidad”
Clasificacion (de productosy servicios): véase “Productosy servicios’

CLAUSULA DE SALVAGUARDIA.......ciiitiie e A.02.16-25
COMUNICACIONES con laOficinalnternacional ............ccccceveveeveeieeieeieeieeeenenn B.1.01.01-07.07
CONTINUACION de los efectos en algunos de | os Estados sucesores.................. B.11.102.01-05
CORRECCIONES en € Registro Internacional ............cccceveveeveeveeseeseeseeieeieeeenes B.11.70.01-71.02
DECLARACIONES Y NOTIFICACIONES de |l as Partes Contratantes.............ccocv.... A.04.01-30
Continuacion de [os efectos en un EStado SUCESON ........coveveeeeeeereeeseeneeesieesesesenens A.04.29
Declaracion delaintencion de utilizar [amarCa.........coeceeeeveeveeeseceseneseseeeen, A.04.24-25
Declaracién indicando que lainscripcidn de licencias no surte efectos.............. A.04.26-27
EfECLO LETIIONTAL ..ot A.04.05-06
Limitacion relativaamarcas EXISENEES.........cccoeeveereceeeseee e A.04.07-08
Notificacion de las decisiones derivadas de una denegacién provisiona de
[010) <o o] [0SR A.04.12-15

Oficina COMUN A VANTOS ESLAUOS. .......eeeeeeeeeeeee et eeeeeee e eee e e eeeeeeeseeeseeesenaeeessans A.04.02-04
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Presentacion de designaci ONeS POSIENTONES.........cveririeiririeneseeieesesieeseeeee s A.04.22-23
Prorroga del plazo paranotificar denegaciones...........cccoveeeveevececceenene A.02.24, 04.09-11
Publicacion de notificacionesy declaraCiones ...........cocvveerereieneneenise e A.04.30
RECAUTAr Y QIFAr TASES.....cceeeeeeieieieee ettt enes A.04.28
TASAS INAIVIAUAIES ...ttt A.02.24, 04.16-21
DECLARACION de concesion delaproteCccion... ... .o..oeeeceeceeeeeeeeeseessesseneens. B.11.26.01-27.02
Declaracion de concesion de la proteccion cuando no se haya comunicado
una notificacion de denegacion provisiond ...........ccccceeeeeeceeesceceseenne B.I1.26.01-06
Declaracion de concesion de la proteccion tras una denegacion provisiond .. B.11.27.01-02
DENEGACION de 1@ PIrOtECCION.........eoeeeeeeeeeeeeeeeeseseesseseessess s sssessesnenns B.11.17.01-31.01
Confirmacion de la denegacion provisional total ... B.11.28.01
(©£0]911 1 11 [0 JH SRS B.[1.19.02-05
D<o 1S o] 11 (= 1 ) B.11.29.01-02
Declaraciones de concesion de la proteccién (tras una denegacién provisional)
....................................................................................... B.11.27.01-02
Disposicion definitivareativaalasituacion delamarca..................... B.11.25.01-31.01
1Yo Y0 ST B.11.17.01-07
INSCripCioN Y PUBIICACION ..o B.11.20.01-02
IrreQUIANAAOES........c.ceeiece s B.I1.21.01-09
(@070 [o: o o FO S B.11.18.04, 18.07-08, 18.10, 19.05, 20.02
Pl aZ0S. .. oo e e ————— B.11.18.01-12
ProcedimMientO.......cc.oirieieere s B.[1.19.01-22.03
Procedimiento posterior alanotificacion de denegacion provisiond ............. B.11.22.01-03
Situacion provisional delamarCa...........c.oovuviiie e B.11.24.01-05
DENUNCIA: Cambio dd tratado como consecuenciade Una...........cceeveereerereereenenenn. A.02.26.31
DEPENDENCIA ...ttt s nsenan B.11.83.01-89.01
Cesacion de los efectos de lasolicitud o del registro de base...........ccceeeeeee. B.11.84.01-03
Cambio en latitularidad durante € periodo de dependencia...........ccccceevevevenennee. B.11.86.01
Dependenciay “atague Cantral” ..o B.11.83.01-06
DERECHO adutilizar e sistemade Madrid............ccco......... A.02.04-06; B.11.07.17-21,33.01-04,
............................................................................................ 61.01-07, 64.05-07
DESIGNACIONES........cootieeirenieesisieeses st B.11.07.63-74, 64.10-11
DESIGNACION POSTERIOR .....oovuieiereeeeeseesessessssssssssssessssssssssssssssssssseans B.11.32.01-46.01
Denegacion de ProtECCION.........c.ccveueererieieeeee et seene e B.11.42.01
Designacion posterior de laUnion EUrOpeaL..........covevrereeereriecrisieeseeeenen, B.11.43.01-46.01
EFOCIO ..ttt B.11.38.01-42.01
= o - TR B.11.38.01-07
Derecho arealizar una designacion POSLENiOr .........cceeeeeeeveeecreseeecereennns B.11.33.01-34.02
10 = o R B.I11.37.01-37.22
o [0 7= TS B.11.36.01-02
Inscripcion, notificacion y publiCaCiON..........cccoveirneerneee e B.11.40.01-03
IrreQUIAITAAOES. ... B.11.39.01-06
Periodo de ProtECCION........cviveieerieieerie e B.11.41.01-02
PreESEntaCion.........coceeeirieeise ettt a s B.11.35.01-03

Direccion (cambio de): véase “ Cambios’

DIVISION delasolicitud de base, del registro resultante de esa solicitud o del registro de
0SS B.11.87.01-06

Duracién dd registro internacional: véase “ Renovacion”
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EFECTOS dd registro internNaCional ...........cccceeeeeeienieneeeseeeeeeeeese e B.11.11.01-13.02
Equivocacion: véase “Correcciones’

Errores. véase“Correcciones’

Estados sucesores (continuacion de |os efectos): véase “ Continuacion”

Expiracion del registro internacional: véase “Renovacion”

Extractos dd Registro Internacional: véase “Informacion”

Fusion de registros internacional es como consecuencia de un cambio en latitularidad: véase
“Cambio en latitularidad”

Gaceta: véase “ Informacion”

IDIOMAS......oieerre e B.1.07.01-07; B.11.06.01-02, 20.03-04, 36.01-02
INFORMACION sobre registros internaGionales..............c.eeceeeeeeeeesereeeessssseesseesons. A.5.01-11.01
Base de dat0S € €CIIrONICA .........cccoveveiririeirire s A.9.01-04
EStadistiCas @NUBIES .........c.ooueeeereeceec e neen A.11.01
Extractos del RegiStro INternaCional ............cccvcveieeeieeieeeeieeeeeeeeee e A.10.01-03
(€720 £ PSSR A.7.01-05
ROMARIN ...ttt e et ae sttt e e naenan A.8.01-04
INVALIDACION en una Parte Contratante designada...............ov.eveeeeereereeeeeeeseneen. B.11.91.01-04

Irregularidades: véase “ Solicitud”, “Cambio en latitularidad”, “Denegaciones’, “ Designaciones
posteriores’

AL A TS B.11.93.01-99.04
LIMITACION ....oveeeeveeeeeeeseesseessesstesses s sssssessssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssnses B.11.52.01-59.03
Declaracion de que unalimitacion no surte efectos........coveevveveeevereeeene B.11.59.01-59.03

Mandatarios. véase “ Representacion”

MODIFICACIONES en € registro internaCional ............c.coeeeevverensenenesenennenns B.11.47.01-72.03
NO REIVINDICACION de la proteccion de cualquier elemento dela

00T o= TSP UPRTURPTRPRTUPRUURTUPRUURTORRRPRN = N | B O F gt 1¢ i o7'4
Nombre (cambio en d): véase “Cambios’

Oficinade origen: véase“Solicitud”
Oposicion (denegacion basada en una): véase “ Denegacion”

Pago de tasas ala OficinaInternacional: véase “Tasas’
PAISES MENOS ADELANTADOS, (reduccion de lastasas)... ......... A.04.31-32; B.1.08.15-16

................................................................................................... B.I11.07.90-91
PLAZOS (COMPULO DE10S) ...t B.1.05.01-06.03
Presentacion de una solicitud internacional: véase “ Solicitud”

PRIORIDAD ..ottt ettt et e s e st e s s aesaeessaasseeeseaseeesensaeessaennees B.11.07.31-36, 38.07
PRODUCTOSY servicios (alCance) ........cccoeeeeeeeeseeeeeseeeceeeenens B.11.07.58-62, 37.10, 64.10-11

¢Quién puede presentar una solicitud de registro? Véase “Derecho a utilizar € sistemade
Madrid” y “Solicitud”
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REGISTRO de base 0 Solicitud debhase.........coeeeeereeerereeereeseseeese e B.11.07.27-30
REGISTRO (interNaCional)..........ceeurueeirieeiinieenesisesesiseseses e sesessssesesseses B.11.11.01-16.03
(@0]1 1> 111 [0 S B.11.14.01
DUraCion de laValidez...........cueieiiineirreere e B.11.13.01-02
Efecto del registro internaCional ... B.I1.11.01-02
=0 = SRS B.11.12.01-02
[T 1 = RSSO B.11.16.01-03
PUBIICACION ...t B.11.15.01-04
REGISITO A 1AMEICA........cocieeeerese e B.[1.14.01-16.03

Reivindicacion de prioridad: véase “ Prioridad”

RENOVACION del registro interNagional .............c..eceeeveeeeemeeneeenssseeenssssseesssssnnes B.11.73.01-82.03
Inscripcidn de larenovacion, notificacion, certificado y publicacion............. B.11.80.01-07
OMIiSiON de renovar UN rEGISIIO. .......cvrveueeririeerieieesesie s eseenas B.I1.82.01-03
Procedimiento de renOVACION..........cccoveirreeneeeesese e B.11.76.01-81.01
Renovacion ComMpPlEMENTAriaL. ..o B.11.81.01

RENUNCIA ..ottt ettt b ettt nnenn B.11.52.01-58.02
Presentaci on de una peticioén como consecuenciadel cambio

del tratado apliCabIe..........coveeeeeceeeee s B.11.55.01-03
REPRESENTACION ante laOficina INternaciondl... ............oc.oeeeeereereeneneenseneennens B.1.09.01-12.08
....................................................................... B.11.07.22-26, 37.04-05, 64.08-09

Requisitos (de lasolicitud): vease“Solicitud”
RESTRICCION de derecho del titular a disponer del registro internaciond ........... B.11.92.01-04
ROMARIN: véase “Informacion”

Situacion de lamarca en una Parte Contratante designada ... ....................B.11.23.01-31.01

SOLICITUD (INterNaCIONal) ......coveveeererieiresisesesieesesisesesssesesssesessssesessssesessssesenes B.11.01.01-10.02
Derecho apresentar SOliCITUTES.........ccovvveereereeeneese e A.02.04-06, B.I1.07.17-21
FOIMUIBITO ..o B.11.07.01-96
o [T 1 = SRS B.11.06.01-02
IrregUIAITAAOES. ... B.11.09.01-27
Yo SRR B.11.07.37-57
OfiCINAAE OFGEN ... B.11.02.01-08
Peticion prematurade la solicitud internaciondl............coceeeeereeeneneeeseeseneenes B.11.08.01-07
Pluralidad de SOlICITANLES........cooieiirieeeeee s B.11.04.01-02
Presentacion de una solicitud internaciond...........cccoceveeeereeesesesenese e B.I1.05.01-03
Registro de base 0 solicitud de base. .........cceeeeeeeieeccecece e B.11.01.01-02
Registro, Notificacion y PUDIICBCION ..........cooviineieceeee e B.11.10.01-02
REQUISITOS SUSLANLIVOS .......ccveeieeiieiieeeeeeeee st B.11.01.01-04.02
Tratado querige lasolicitud iNternaCional .............coccevreernieenneieseseerereens B.I1.03.01-03

SUSTITUCION del registro Nacional/regioNal ..............cceeeeeeeseeeeeeeeeseeseesssssnenees B.11.100.01-07

TASAS (pago alaOficinalnternaciond).............ccceeee. ......B.1.08.01-16, 12.08; B.I1.07.83-96

............................................................................. 37.20-22, 64.16, 77.01-79.04
Tasas de renovacion como consecuencia del cambio del tratado aplicable.......... B.11.78.01
Reduccion de las tasas paralos Paises

Menos Adelantados .........ccccoveeerneeneneeenn A.04.31-32; B.1.08.15-16; B.I1.07.90-91

Tasasindividuaes. véase“Tasas’
Teefacsimil (fax): véase “Comunicaciones’
Titularidad (cambio en |a): véase “Cambio en latitularidad”
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Titularidad comun: véase “Pluralidad de solicitantes’ bajo “ Solicitud” y * Condiciones que han
de cumplirse paraser € nuevo titular” bgjo “Cambio en latitularidad’

Transferenciade un registro internaciona: véase “ Cambio en latitularidad”

TRANSFORMACION

Como consecuenciadel cambio del tratado aplicable............ccoveeiiciinccies B.11.89.01
En unasolicitud nacional/regiondl ............ccceoeeeeeieninieceeeeeeee e B.11.88.01-07
De una solicitud de registro de marca comunitaria..........ccceeeeeeereereeieeiennens B.11.43.01-46.01
TRATADO QlICADIE.......ceeeeeeecees ettt ne s A.02.16-25

Vencimiento del registro internacional: véase “Renovacion”
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INDICE DE DISPOSICIONES

DEL ARREGLO Y DEL PROTOCOLO DE MADRID, DEL REGLAMENTO COMUN

Art 1.2)
Art 1.3)
Art2.1)
Art 2.1)i)
Art 2.2)ii)
Art 2.2)
Art 3.1)
Art 3.3)
Art 3.4)
Art 3bis
Art 3bis
Art 3ter
Art 3ter.2)
Art4.1)
Art4.1)
Art 4.1)b)
Art 4.2)
Art 4bis.1)
Art 4bis.2)
Art 5.1)
Art 5.2)
Art 5.2)a)
Art 5.2)b)
Art 5.2)c)
Art 5.2)d)
Art 5.3)
Art 5.6)
Art Ster.1)
Art 5ter.3)
Art 6.1)
Art 6.1)
Art 6.2)
Art 6.3)
Art 6.4)
Art7.1)
Art7.1)
Art 7.2)
Art 7.3)
Art 7.4)
Art 7.4)
Art 7.5)
Art 8.1)
Art 8.2)
Art 8.7)
Art 8.7)a)
Art 8.7)b)
Art 9bis.1)
Art 9quater
Art 9quinquies
Art 9sexies
Art 9sexies.1)
Art 9 sexies.1)b)
Art 9sexies.2)
Art 14.1)a)
Art 14.1)b)

Y DE LASINSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS

B.I1.05.01, 07.27
B.11.02.02
B.11.07.27
B.11.02.03
B.11.02.03
B.11.02.03, 05.01
B.11.07.28
B.11.07.43, 07.47
B.1.06.03; B.I11.12.01
A.04.05

A.04.06; B.11.11.01
B.11.11.01
B.11.32.01

B.11.09.04, 11.02, 17.06

B.11.11.02
B.11.09.04, 17.06
B.11.07.31
B.11.100.01
B.11.100.05
B.11.17.01
B.11.18.02
B.11.18.02
A.04.09; B.11.18.03
A.04.09; B.11.18.04
A.04.11
B.11.22.01
B.11.91.01
A.10.01

A.10.02
B.11.13.02, 73.02
B.11.13.01, 73.01
B.11.83.06
B.11.84.01, 86.01
B.I1.85.08
B.I1.13.02, 73.02
B.11.13.01, 73.01
B.I1.76.02
B.[.11.04; B.11.76.01
B.[.11.04; B.11.76.01
B.11.77.03
B.11.77.03
B.11.05.01, 77.09
B.11.07.85
B.11.07.86, 78.01
A.04.16, 04.20
A.04.17
B.I1.61.07
A.04.02
B.11.88.01
B.I1.18.05, 77.01
A.02.17,04.10
B.I1.77.02
A.02.25

A.03.01

A.03.03

(A  Art14.2)
(P) Art14.2)
(A) Art14.2)a)
(A Art14.2)f)
Art 14.3)
Art 14.4)b)
(P) Art14.5)
(P) Art16.5)
(A)  Art17.5)

Regla 1.iii)
Regla 1.viii)
Regla 1.ix)
Regla 1.X)
Regla 1.xvii)
Regla 1.xviii)
Regla 1.xixbis)
Regla 1.xxi)
Regla 1.xxv)
Regla 1.xxvi)
Regla 1.xxvii)
Regla 1bis

Regla 1bis.1)i)
Regla 1bis.1)ii)
Regla 3.1)a)
Regla 3.1)c)
Regla 3.1)d)
Regla 3.2)a)

Regla 3.2)b)
Regla 3.3)
Regla 3.3)a)
Regla 3.3)b)
Regla 3.4)a)
Regla 3.4)b)
Regla 3.5)
Regla 3.6)a)
Regla 3.6.b)
Regla 3.6.c)
Regla 3.6.d)
Regla 3.6.€)
Regla 4.1)
Regla 4.2)
Regla 4.3)
Regla 4.4)
Regla 4.5)
Regla 5.1)
Regla5.2)
Regla 5.3)
Regla 5.4)
Regla 6.1)

A.03.01; B.11.34.01
A.03.02
A.03.02
A.04.07
A.03.05
A.03.05
A.04.08; B.11.34.01
A.03.05
A.03.05

A.03.04

B.I1.02.02, 03.01
B.I1.02.03, 03.01
B.I11.03.01
A.02.29,B.11.18.11
A.02.29; B.11.18.11
B.11.91.04
B.11.60.03
B.11.02.02-03
B.11.02.02-03
B.1.04.01

A.02.26; B.11.18.11,

55.01, 77.03, 78.01, 89.01

A.02.27
A.02.27
B.1.09.01
B.1.10.05
B.1.10.05
B.1.10.02; B.I1.37.05,
44.03
B.1.10.03
B.1.11.04
B.1.10.06
B.1.10.07
B.I.11.01
B.1.11.02
B.1.11.03

B.1.12.01-02; B.11.64.09

B.1.12.04
B.1.12.05
B.1.12.05
B.1.12.07
B.1.05.02
B.1.05.02
B.1.05.02
B.1.05.03
B.1.05.02
B.1.06.01
B.1.06.01
B.1.06.02
B.1.06.03
B.1.07.01; B.11.06.01
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Regla 6.2) B.11.20.03, 36.01, 54.06, Regla 11.6)a) B.11.09.26
63.04, 85.04 Regla 11.6)b) B.11.09.26
Regla 6.2)i) B.1.07.02, 85.04 Regla 11.6)c) B.11.09.27
Regla 6.2)ii) B.1.07.02 Regla 11.7) B.11.05.02, 06.02
Regla 6.2)iii) B.1.07.03 Regla 12.1)a) B.11.09.04
Regla 6.2)iv) B.1.07.04; B.11.07.14 Regla 12.1)b) B.11.09.05
Regla 6.3) B.11.16.01, 20.03, 40.03, Regla 12.2) B.11.09.07
66.02, 80.06 Regla 12.3) B.11.09.08
Regla 6.4) B.11.20.03 Regla 12.4) B.11.09.09
Regla 6.4)a) B.11.07.62, 16.02, 36.02 Regla 12.5) B.11.09.09
Regla 6.4)b) B.11.07.49, 16.03 Regla 12.6) B.11.09.09
Regla 7.1) A.04.22 Regla 12.7)a) B.11.09.10
Regla 7.2) A.04.24; B.1.07.02 Regla 12.7)b) B.11.09.10
Regla 7.3)a) A.04.25 Regla 12.7)c) B.11.09.09
Regla 7.3)b) A.04.25 Regla 12.8) B.11.09.12
Regla 8 B.11.04.01, 07.78 Regla 12.9) B.11.09.13
Regla 9.2)a) B.11.07.01 Regla 13.1) B.11.09.14
Regla 9.2)b) B.11.07.75, 07.77, 07.80 Regla 13.2)a) B.11.09.15
Regla 9.4)a)iii) B.11.07.22 Regla 13.2)b) B.11.09.16
Regla 9.4)a)iv) B.11.07.32 Regla 14.1) B.11.10.01
Regla 9.4)a)v) B.11.07.37 Regla 14.2) B.11.14.01
Regla 9.4)a)vi) B.11.07.44 Regla 14.2)i) B.11.07.35-36
Regla 9.4)a)vii) B.11.07.43, 07.47 Regla 15.1) B.11.12.03
Regla 9.4)a)viibis) B.11.07.46 Regla 15.2) B.11.12.06
Regla 9.4)a)viii) B.11.07.51 Regla 16.1)b) B.11.18.07
Regla 9.4)a)ix) B.11.07.51 Regla 16.2) B.11.18.07, 20.02
Regla 9.4)a)x) B.11.07.51 Regla 17.1) B.11.19.01
Regla 9.4)a)xi) B.11.07.53 Regla 17.2) B.11.19.02
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PARTE A
INTRODUCCION

PRESENTACION DE LA GUIA

01.01 Lapresente Guia se aplicatanto a Arreglo de Madrid relativo a Registro
Internaciona de Marcas, Ilamado en adelante “el Arreglo de Madrid” o “d Arreglo”
(que se concluyo en 1891 y entro en vigor en 1892), como al Protocolo concerniente
a Arreglo de Madrid, [lamado en adelante “ el Protocolo de Madrid” o “el Protocolo”
(que se adoptd en 1989, entro en vigor € 1 de diciembre de 1995, y comenzd a
aplicarse € 1deabril de1996). Ambos tratados se adoptaron en conferencias
diplomaticas celebradas en Madrid (Espafia) y son conocidos conjuntamente como
“el Sistemade Madrid”.

01.02 Las modalidades de aplicacion de estos tratados se rigen por dos textos, a
saber: e Reglamento Comun del Arreglo de Madrid y del Protocolo (llamado en
addlante “él Reglamento Comin” o “eé Reglamento”) y las Instrucciones
Administrativas para la Aplicacion dd Arreglo de Madrid y del Protocolo (llamadas
en adelante “las Instrucciones Administrativas’).

01.03 La Guia esta dividida en tres partes. La Parte A contiene una breve
introduccion general ad Sistema de Madrid. Incluye explicaciones sobre las
modalidades de adhesion de un Estado (u organizaciéon intergubernamental que
administre su propio sistema de registro de marcas) a la Unién de Madrid, asi como
los textos de las distintas declaraciones y notificaciones posibles en virtud del
Arreglo, dd Protocolo o del Reglamento Comun. La Parte B trata de los
procedimientos y esté dividida en dos capitulos. El Capitulo | trata de cuestiones de
procedimiento de orden general, como las modaidades de comunicacion con la
Oficina Internacional, e cémputo de los plazos o € régimen lingligtico. En €
Capitulo Il describe € procedimiento para € registro internacional, asi como otros
procedimientos que pueden referirse a un registro internacional (por gemplo, las
designaciones posteriores o la inscripcién de un cambio de titularidad en € Registro
Internacional). Por dltimo, la Parte C contiene e texto completo del Arreglo, del
Protocolo de Madrid, del Reglamento Comun y de las Instrucciones Administrativas.

01.04 En la medida de lo posble, se indican en € margen izquierdo las
disposiciones del Arreglo, dd Protocolo, del Reglamento y de las Instrucciones
Administrativas relacionadas con un parrafo concreto de la Guia.

01.05 Las disposiciones indicadas en e margen izquierdo se expresan de la
siguiente manera
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—  “AArticulo xx” serefiereaun articulo del Arreglo;
- “P Articulo xX" serefiere aun articulo del Protocolo;

—  “Articulo xX’ se refiere tanto a un articulo del Arreglo como a un
articulo del Protocolo;

—  “Reglaxx’ serefiere aunaregladd Reglamento;
- “Instruccion xx’ se refiere a unainstrucci n administrativa.

01.06 Al igua que en € Arreglo, en d Protocolo y en € Reglamento, en la
presente Guia e término “marca’ debe entenderse tanto por marca de producto como
por marcade servicio.

CARACTERISTICASFUNDAMENTALESDEL SISTEMA DE MADRID

El ArreglodeMadrid y el Protocolo de Madrid

02.01 El Sistema de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas es
administrado por la Oficina Internacional de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), en Ginebra (Suiza).

02.02 Las Partes Contratantes del Arreglo y las Partes Contratantes del
Protocolo constituyen en su conjunto la Unién de Madrid, que es una Union
particular en el sentido del Articulo 19 del Convenio de Paris para la Proteccion de
la Propiedad Industrial. (Para mayores detalles sobre los miembros de la Unién y
el sentido de la expresion “Parte Contratante”, véanse los péarrafos A.03.01
a04.06).

02.03 Todo miembro de la Union de Madrid es también miembro de la
Asamblea delaUnion. Entre las tareas mas importantes de la Asamblea figuran la
adopcion del programa y del presupuesto de la Unién, y la adopcidon y
modificacion del reglamento de gecucion, incluyendo € establecimiento de tasas
relacionadas con el uso del sistema de Madrid.

¢cQuiénes pueden usar € sistema?

02.04 Solamente pueden usar e sistema de Madrid relativo a Registro
Internacional de Marcas las personas fisicas o0 juridicas que posean un
establecimiento industrial o comercial efectivo en un pais miembro del Arreglo de
Madrid o del Protocolo de Madrid, o que estén domiciliadas 0 sean nacionales de
uno de esos paises. Asimismo, las personas que posean un establecimiento con
tales caracteristicas o estén domiciliadas en € territorio de una organizacion
intergubernamental miembro del Protocolo, 0 que sean nacionales de un Estado
miembro de tal organizacion también pueden usar € sistema de Madrid.
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02.05 Por “Oficina de origen” se entiende la Oficina de la Parte Contratante
respecto de la cua una persona fisica o juridica cumple con uno o varios de los
requisitos antes mencionados. Una marca puede ser objeto de registro
internaciona s hasido previamente registrada o si se ha solicitado su registro en la
Oficina de origen. Ahorabien, si la solicitud internacional se rige exclusivamente
o parcialmente por € Arreglo, la marca s6lo puede ser objeto de registro
internacional si ha sido previamente registrada en la Oficina de origen.

02.06 En una solicitud de registro internacional se debe designar una o varias
Partes Contratantes en la que la marca ha de ser protegida. En ningln caso se
podra designar a la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen.
Posteriormente se podrén designar otras Partes Contratantes. Una Parte
Contratante podra ser designada siempre y cuando dicha Parte Contratante y la
Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen sean miembros del mismo
tratado (del Arreglo o del Protocolo). Una persona o entidad que no tenga el
vinculo necesario con un miembro de la Union de Madrid (establecimiento,
domicilio o nacionalidad) no puede usar € sistema de Madrid relativo a Registro
Internacional. Asimismo, €l sistema de Madrid tampoco puede usarse para
proteger una marca fuera de laUnion de Madrid.

Breve descripcion del sistema

02.07 Las solicitudes de registro internacional deben ser presentadas a la
Oficina Internaciona por medio de la Oficina de origen. Si la solicitud
internacional cumple con los requisitos exigibles, la marca es inscrita en €
Registro Internacional y es publicada en la Gaceta de la OMPI de Marcas
Internacionales.

02.08 La Oficina Internacional notifica a cada Parte Contratante en la que se
ha solicitado proteccion, ya sea en la solicitud internacional o posteriormente. A
partir de la fecha dd registro internacional o de la designacion posterior, la
proteccion de la marca en cada una de las Partes Contratantes designadas tendra el
mismo vaor que s dicha marca hubiera sido registrada directamente en las
Oficinas de esas Partes Contratantes. Cada Parte Contratante designada tiene
derecho a denegar la protecciéon dentro del plazo indicado en e Arreglo o en €
Protocolo. Si no se notifica dicha denegacion ala Oficina Internacional dentro del
plazo previsto, la proteccion de la marca en cada Parte Contratante designada
tendra el mismo valor que si hubiera sido registrada en la Oficina de dicha Parte
Contratante. Una Parte Contratante dispone generalmente de un afio para notificar
una denegacion. Sin embargo, en virtud del Protocolo, una Parte Contratante
puede declarar que este plazo sera de 18 meses (con posibilidad de prérroga si la
denegacion se basa en una oposicion).
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02.09 Durante un periodo de cinco afos, contados a partir de la fecha del
registro internacional, este registro queda en situacion de dependencia respecto de
la solicitud presentada o del registro de marca efectuado en la Oficina de origen.
En lamedida en que €l registro de base degje de estar vigente durante ese periodo de
cinco afos, ya sea por decision de cancelacion por parte de la Oficina de origen o
de un tribunal, o bien por cancelaciéon voluntaria o por falta de renovacion, €
registro internacional deja de surtir efectos. Asimismo, cuando e registro
internacional se base en una solicitud presentada en la Oficina de origen, ese
registro se cancelard en la medida en que dicha solicitud haya sido objeto de
denegacion o de retiro, durante e mencionado periodo de cinco afios, o s €
registro resultante de esa solicitud dejara de surtir efecto en e mismo periodo. Al
término de ese periodo de cinco afios, @ registro internacional se vuelve
independiente del registro de base o de la solicitud de base.

02.10 Un registro internacional puede mantenerse vigente indefinidamente
mediante el pago, cada 10 afios, de |as tasas establecidas.

Ventajasdel sistema

02.11 El registro internaciona presenta varias ventgjas para €l titular del
registro de marca. Tras haber registrado la marca o presentado una solicitud de
registro en la Oficina de origen, e propietario de la marca solamente tendra que
presentar una unica solicitud en un solo idioma (espafiol, francés o inglés), y pagar
tasas ante una sola administracion, en vez de presentar solicitudes en varios
idiomas en las Oficinas de marcas de las distintas Partes Contratantes, y de pagar
unatasa distinta para cada una de €llas.

02.12 Otra ventgja importante para los titulares de registros de marcas es que
toda modificacion posterior a registro internacional, como por gemplo e cambio
de nombre o de domicilio del titular del registro, € cambio (parcia o total) de
titularidad, o la limitacion de la lista de productos y servicios respecto de todas o
de algunas Partes Contratantes designadas, puede inscribirse y surtir efecto
mediante & cumplimiento de una sola formalidad ante la Oficina Internacional, y
el pago de una solatasa.

02.13 En resumen, las principales ventajas para los propietarios de marcas
residen en la simplicidad del sistema de registro internacional y en € ahorro que
supone obtener y mantener la proteccion de sus marcas en € extranjero mediante
este sistema

02.14 El registro internacional presenta también ventajas para las Oficinas de
marcas. Por g emplo, dichas Oficinas no necesitan verificar e cumplimiento de los
requisitos formales, clasificar los productos o servicios, ni publicar las marcas.
Ademas, la Oficina Internaciona transfiere a las Partes Contratantes en las que €
solicitante desea proteger su marca, una parte de las tasas percibidas. Asimismo, si
el Registro Internacional de Marcas registra un superavit a cierre de sus cuentas
bienales, |os beneficios se reparten entre las Partes Contratantes.
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Comparacion entreel Arregloy el Protocolo

02.15 El Protocolo de Madrid fue adoptado en 1989 con e propdsito de
introducir en € sistema de registro internacional de marcas nuevas disposiciones
destinadas a subsanar varias dificultades que impedian |a adhesion de ciertos paises
al Arreglo de Madrid. En comparacion con € Arreglo de Madrid, € Protocolo
aporta principalmente | as siguientes innovaciones.

— @ solicitante puede basar su solicitud de registro internacional en
una solicitud presentada en una Oficina de origen; en cambio, € Arreglo requiere
gue la solicitud internacional se base en un registro efectuado en la Oficina de
origen;

— toda Parte Contratante en la que € solicitante reivindique
proteccion puede optar por un periodo de 18 meses (en vez de un afno), eincluso un
plazo més largo en caso de oposicion, para declarar que no se puede conceder
proteccion alamarcaen su territorio;

— la Oficina de cada Parte Contratante puede percibir tasas mas
elevadas que las fijadas conforme a Arreglo de Madrid,;

- un registro internaciona que es objeto de cancelacion, a peticion
de la Oficina de origen, por gemplo por denegacion de la solicitud de base o
invalidacion del registro de base durante los cinco afios siguientes a registro
internacional, puede transformarse en solicitudes nacionales (0 regionales) en cada
unade las Partes Contratantes en que €l registro internacional surtié efecto; de este
modo, cada una de esas solicitudes se beneficiara de la fecha de dicho registro
internaciona y, de ser e caso, de su fecha de prioridad (posibilidad que no existe
en e Arreglo de Madrid).

Tratado aplicable

02.16 El Arreglo de Madrid y & Protocolo de Madrid son dos tratados
independientes pero pardelos para los cuades la calidad de Parte Contratante se
adquiere por separado, (un Estado puede ser parte en uno de estos tratados, o en
ambos). En consecuencia, hasta que todos los paises que son parte en € Arreglo de
Madrid no se hayan adherido a Protocolo, los miembros de la Unién de Madrid se
dividiran en tres grupos, a saber: |os Estados que son solamente parte en €l Arreglo;
los Estados y organizaciones que son solamente parte en € Protocolo; y los Estados
gue son parte tanto en € Arreglo como en € Protocolo. En este contexto, resultara
necesario determinar cud es € tratado aplicable en las relaciones entre los Estados
gue son parte tanto en e Arreglo como en € Protocolo.

a)  Antesdd 1 de septiembre de 2008: prevaenciadel Arreglo en virtud de
lacldusula de salvaguardia



P Article 9sexies.1)

A.6 GUIA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

02.17 Antes del 1 de septiembre de 2008, en € parrafo 1) del Articulo 9sexies
del Protocolo, conocido como “clausula de salvaguardia’, se establecia que a los
efectos de un determinado registro o solicitud internacional, si la Oficina de origen
o la Oficina de la Parte Contratante del titular era la Oficina de un Estado parte
tanto en & Arreglo como en e Protocolo, la designacion de la Parte Contratante
obligada por ambos tratados se regia por € Arreglo y no por € Protocolo.

02.18 Considérese € caso de una solicitud internaciond en la que la Oficina de
origen, o la Oficina de la Parte Contratante ddl titular en € caso de un registro
internacional, es la Oficina de una Parte Contratante obligada por ambos tratados. la
designacion (en  momento de la solicitud o ulteriormente) de una Parte Contratante
obligada Unicamente por € Protocolo se hubiera regido por € Protocolo, la
designacion de una Parte Contratante obligada tnicamente por € Arreglo se hubiera
regido por € Arreglo y, como consecuencia de la aplicacién de la clausula de
savaguardia, la designacion de una Parte Contratante obligada por ambos tratados se
hubiera regido por € Arreglo. (Considerado globamente, un registro internaciona
de estas caracteristicas se hubieraregido tanto por € Arreglo como por € Protocolo).

02.19 En laversion origina del parrafo 2) del Articulo 9sexies, en vigor antes
de 1 de septiembre de 2008, se estipulaba que la Asamblea de la Union de Madrid
podia, por mayoria de tres cuartos, derogar o restringir € acance de la clausula de
salvaguardiatras € vencimiento del plazo de diez afios a partir de la entrada en vigor
del Protocolo, pero no antes del vencimiento del plazo de cinco afios a partir de la
fecha en la que la mayoria de los Estados miembros de Arreglo sean parte en
Protocolo. Habiéndose satisfecho esas condiciones, la Asamblea de la Unidn de
Madrid aprob6 en noviembre de 2007 una modificacion del Articulo 9sexies
consigtente en la derogacion de la clausula de salvaguardia, acompafiada no obstante
de una disposicién adicional mediante la que se dgja de lado la aplicacion de
determinadas declaraciones en las relaciones mutuas entre las Partes Contratantes
obligadas tanto por d Arreglo como por & Protocolo (véanse los parrafos A.02.21
a02.25).

02.20 La modificacion del Articulo 9sexies entré en vigor € 1 de septiembre
de 2008.

b) Desded 1 de septiembre de 2008: prevalenciadel Protocolo

02.21 Desde € 1 de septiembre de 2008, € parrafo 1)a) del Articulo 9sexies
del Protocolo contiene una nueva disposicion que determina las relaciones mutuas
de las Partes Contratantes que hayan firmado ambos tratados. En esta nueva
disposicion se estipula que, con respecto a una determinada solicitud o registro
internacional, cuando la Oficina de origen o la Oficina de la Parte Contratante del
titular sea la Oficina de un Estado que es parte tanto en el Arreglo como en €
Protocol o, |a designacion de una Parte Contratante obligada por ambos tratados se
regira por e Protocolo y no por € Arreglo, que es lo contrario de la situacion
descritaen el parrafo A.02.17.

02.22 Considérese el caso de una solicitud internacional en la que la Oficina
de origen, o la Oficina de la Parte Contratante del titular en el caso de un registro
internacional, es la Oficina de una Parte Contratante obligada por ambos tratados,
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la designacion (en  momento de la solicitud o ulteriormente) de una Parte
Contratante obligada Unicamente por € Protocolo se seguira rigiendo,
naturalmente, por el Protocolo, la designacion de una Parte Contratante obligada
sblo por e Arreglo se seguird rigiendo asimismo por € Arreglo, pero en cambio,
en virtud del nuevo parrafo 1)a) del Articulo 9sexies, la designacion de una Parte
Contratante obligada por ambos tratados se regira por € Protocolo y no por €
Arreglo.

02.23 El parafo 1)a) del Articulo 9sexies modificado se acompafia de un
parrafo 1)b) que dega sin efecto una declaracién formulada en virtud del
parrafo 2)b) del Articulo 5, €l parrafo 2)c) del Articulo 5 (que prevén un periodo de
denegacion més largo) y e parrafo 7 del Articulo 8 (que prevé la aplicacion de
tasas individuales de designacion) del Protocolo, en las relaciones mutuas entre
Estados obligados por ambos tratados.

02.24 Esto significa que en € caso de una solicitud internacional en la que la
Oficina de origen, o la Oficina de la Parte Contratante del titular en el caso de un
registro internacional, es la Oficina de una Parte Contratante obligada por ambos
tratados, la designacion (en e momento de la solicitud o ulteriormente) de una
Parte Contratante obligada por ambos tratados, se regira efectivamente por €l
Protocolo y no por € Arreglo, pero seguira sometida a régimen ordinario del
parrafo 2)a) del Articulo5 y los parrafos 1 del Articulo 7 y 2 del Articulo 8 del
Protocolo, que establecen un plazo de un afio para la notificacion de una
denegacion provisional y € pago de tasas suplementarias y de complementos de
tasa, aunque la Parte Contratante designada haya declarado un plazo maés largo
para notificar una denegacion provisional o haya declarado que desea cobrar tasas
individuales.

02.25 En & parrafo 2) del Articulo 9sexies se estipula que la Asamblea de la
Unién de Madrid examinara la aplicacion del parrafo 1)b) del Articulo 9sexies
después de un periodo de tres afios contados a partir del 1 de septiembre de 2008.
Tras este examen, la Asamblea podra revocarlo o limitar su aplicacién, por mayoria
detres cuartos.

Cambio del tratado aplicable a la designacion inscrita de una Parte
Contratante obligada tanto por el Arreglo como por €l Protocolo

02.26 En algunos casos es posible que cambie el tratado aplicable a la
designacion ya inscrita de una Parte Contratante obligada tanto por el Arreglo
como por € Protocolo. Por lo general, esto sera consecuencia de un caso concreto
de cambio en la titularidad (véase el parrafo B.11.62.01) o, de manera mas
excepcional, de la denuncia del Arreglo de Madrid por una Parte Contratante
(como en € caso de Uzbekistan, por g emplo, que denuncio € Arreglo de Madrid
con efecto a partir del 1 de enero de2008). También, y esto es més importante,
desde €l 1 de septiembre de 2008, fecha de entrada en vigor de la derogacién de la
clausula de salvaguardia (véanse los parrafos A.02.16 a 02.25), todas las
designaciones que antes se regian por el Arreglo, en virtud precisamente
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de la clausula de salvaguardia (designaciones de Partes Contratantes obligadas
tanto por e Arreglo como por e Protocolo y registradas en nombre de titulares
igualmente reconocidos en virtud de ambos tratados) se regiran por €l Protocolo.

02.27 La primera condicion para que tenga lugar el cambio del tratado
aplicable con respecto a una determinada designacion inscrita es que el tratado
aplicable originalmente deje de aplicarse en las relaciones entre la Parte
Contratante del titular y la Parte Contratante designada. En segundo lugar, es
necesario que en la fecha en que degje de aplicarse € tratado aplicable hasta
entonces, ambas Partes Contratantes estén obligadas por €l otro tratado. Sin
embargo, no es necesario gque esas dos Partes Contratantes estén ya obligadas por €
otro tratado en la fecha de entrada en vigor de la designacién en cuestion.

02.28 Siempre y cuando se satisfaga la segunda condicién, € cambio del
tratado aplicable tiene lugar en e momento en que deja de aplicarse e tratado
aplicable originamente, y la identidad del tratado que rige la designacion, como
consecuencia del cambio del tratado aplicable, quedara reflejada en los datos
accesiblesalas Oficinasy aterceros.

02.29 En lo concerniente a plazo de denegacién, cabe observar que €
cambio del tratado aplicable a una designacion no influye en el periodo en cuestion,
aunque ese plazo no haya vencido todavia. Esto se deriva del hecho de que la
aplicacion del parrafo 1) y del parrafo 2) de la Regla 18 del Reglamento Comun
(que trata de las notificaciones irregulares de denegacién provisional) esta sujeta a
las expresiones “Parte Contratante designada en virtud del Arreglo” y “Parte
Contratante designada en virtud del Protocolo”. En virtud de la Regla 1.xvii)
y Xviii), estos términos se definen a su vez como peticiones de extension de la
proteccion. Por lo tanto, € plazo de denegacion gueda determinado mediante
referencia a la situacion pertinente en e momento de la presentacion y no resulta
afectado por ningn cambio posterior del tratado aplicable. Sin embargo, téngase
presente que en ese caso las designaciones pendientes se seguiran tramitando de
conformidad con € tratado en virtud del cua se hayan efectuado, antes de
transformarse en designaciones gque se rigen por € otro tratado.

02.30 Cabe recordar que, de conformidad con la Regla 25.1)c), la peticion de
inscripcién de una renuncia 0 de una cancelacion que afecte a una Parte
Contratante cuya designacion esté regida por € Arreglo debera ser presentada a la
Oficina Internacional por medio de la Oficina de la Parte Contratante del titular
(véanse los parrafos B.11.54.02 y 54.03). Sin embargo, cabe observar que en €
texto de la Regla 25.1)c) se especifica ademas que este criterio sera considerado a
partir de la fecha de recepcidn de la peticion por la Oficina Internacional. Por lo
tanto, €l cambio del tratado aplicable no tendra ninguna consecuencia en las
peticiones de cancelacion o de renuncia que hayan sido presentadas y estén siendo
tramitadas por la Oficina Internacional.

02.31 Por lo tanto, la Unica consecuencia posible para los titulares como
consecuencia del cambio del tratado aplicable sera la cuantia de las tasas de
renovacion (por supuesto, en funcion de s se ha realizado una declaracién sobre
tasas individuales) y la posibilidad de transformacion, que se contempla
anicamente en el Protocolo.
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COMO ADHERIRSE AL ARREGLO O AL PROTOCOLO

03.01 Todo Estado que sea miembro del Convenio de Paris para la Proteccion
de la Propiedad Industrial puede adherirse d Arreglo o a Protocolo, o a ambos
tratados.

03.02 Todo Estado que haya ratificado € Protocolo (que estuvo abierto afirma
hasta findes de 1989) puede adherirse a éste mediante depdsito de un instrumento de
ratificacion, de aceptacion o de aprobacion (en adelante llamado “instrumento de
ratificacion”), o adherirse a Arreglo o a Protocolo depositando un instrumento de
adhesion.

03.03 Mediante depdsito de un instrumento de adhesion, una organizacion
intergubernamental puede adherirse a Protocolo (pero no a Arreglo), Sempre que
cumplacon los siguientes requisitos:

— que a menos uno de sus Estados miembros sea parte en €
Convenio de Paris; y

—  que la organizacién tenga una Oficina regional para € registro de
marcas con efecto en su territorio (Sempre que dicha organizacion no sea objeto de
una notificacion en virtud del Articulo 9quater del Protocolo (véanse los
parrafos A.04.02 a04.04).

03.04 Se entiende por “Parte Contratante” todo pais que sea parte en € Arreglo
o0 todo Estado u organizacion intergubernamental que sea parte en € Protocolo.

03.05 Los instrumentos de ratificacion o de adhesion deben ser depositados
ante €l Director Genera de la OMPI (en adelante llamado “ ¢ Director Generd”). El
Director Generd notificara a todas las Partes Contratantes € depdsito de los
instrumentos de ratificacion del tratado en el que son parte (el Arreglo o € Protocolo),
0 de adhesién al mismo, asi como cuaquier declaracion incluida en dichos
instrumentos. Respecto de cualquier Parte Contratante, tanto € Arreglo como €
Protocolo entraran en vigor tres meses después de la fecha en que su ratificacion o
adhesion haya sido notificada por € Director General, a menos que, en e caso del
Arreglo, se indique una fecha posterior en € instrumento de adhesion.

DECLARACIONES Y NOTIFICACIONES EFECTUADAS POR LAS
PARTES CONTRATANTES

04.01 Tanto € Arreglo como € Protocolo y € Reglamento ofrecen la
posibilidad de que las Partes Contratantes hagan declaraciones y notificaciones en o
gue serefiere d funcionamiento del sistemade registro internacional.
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Oficina comun devarios Estados Contratantes

04.02 Un conjunto de Estados que sean parte en €l Arreglo o en € Protocolo, y
gue hayan acordado uniformar sus legidaciones en materia de marcas, pueden
notificar a Director Genera que las Oficinas nacionales para € registro de marcas de
cada uno de dlos seran remplazadas por una Oficina comun, y que latotaidad de sus
territorios debera ser considerada como un solo Estado en lo que se refiere d Arreglo
o a Protocolo. En € caso del Arreglo, dicha notificacion surtira efecto seis meses
después de que € Director General la haya comunicado a las demas Partes
Contratantes, mientras que en € caso del Protocolo surtira efecto tres meses después
de dicha comunicacion del Director Generdl.

04.03 Una vez comunicada esa notificacion, la Oficina en cuestion ya no sera
considerada como la Oficina de una organizacion intergubernamenta (véase €
parrafo A.03.03), pues son los Estados respectivos, y no la Oficina comin o la
organizacion en virtud de la cua estuviese congtituida, 10s que son parte en d tratado
(el Arreglo o € Protocol0).

04.04 Hasta la fecha se ha hecho una sola notificacion de esta naturaleza; la
Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, que registra marcas con efectos en
Bélgica, Luxemburgo y Paises Bajos, ha pasado a ser una Oficina comun conforme al
Arregloy a Protocolo.

Efectoterritorial

04.05 Cualquier pais puede, en e momento de su adhesion a Arreglo o
ulteriormente, notificar a Director Genera que la proteccién resultante de un registro
internacional se extendera a ese pais solamente cuando € titular del registro lo solicite
expresamente. De hecho, todos |os paises que en laactuaidad son parte en € Arreglo
han efectuado tal notificacion. Por lo tanto, un registro internaciona solo surtira
efectos en los paises expresamente designados, ya sea en la solicitud internacional o
bien posteriormente.

04.06 En e Protocolo no existe ta disposicion de natificacion.  Por
consiguiente, la proteccion de un registro internacional en virtud del Protocolo se
extendera solamente a la Parte Contratante expresamente designada.

! Hasta el 1 de septiembre de 2006, la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (OBPI) se
conocia con las denominaciones Oficina de Marcas del Benelux y Oficinade Dibujosy
Modelos del Benelux. La OBPI es un 6rgano de la Organizacion de Propiedad | ntel ectual
del Benelux.
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Limitacion relativa a mar cas existentes
Conformeal Arreglo

04.07 Cuando un pais se adhiere a Arreglo, puede también declarar que la
aplicacion del mismo se limitard a los registros internacional es efectuados a partir de
la fecha en que la adhesion surta efectos. Sin embargo, esta limitacion no se aplica
cuando la marca que es objeto de un registro internaciond ya era objeto, en d
momento de la adhesion, de un registro naciona idéntico en € pais en cuestion. Por
consiguiente, S un pais hace ta declaracion, éste no podra ser objeto de una
designacion posterior respecto de un registro internacional efectuado antes de lafecha
de adhesion a Arreglo, amenos que se haya efectuado, antes de esafecha, un registro
idéntico de la marca en cuestion en ese pais. S tal no fuese € caso, la proteccién de
la marca por medio del Arreglo de Madrid sblo podria obtenerse presentando una
nueva solicitud de registro internaciona designando a ese pais.

Conforme al Protocolo

04.08 Cuaquier Estado u organizacion intergubernamenta puede declarar, en
el momento de ratificar € Protocolo o de adherirse a éste, que no se podra extender a
dicho Estado u organizacion la proteccion de ningun registro internaciona efectuado
en virtud del Protocolo antes de la entrada en vigor del Protocolo respecto de ese
Estado u organizacién. Esa declaracion no puede hacerse después de laratificacion o
delaadhesion.

Prorroga del plazo para notificar denegaciones

04.09 Toda Parte Contratante del Protocolo puede declarar que, para los
registros internacionaes en los que se ladesigne en virtud del Protocolo, € plazo para
gue su Oficina notifique una denegacion sera de 18 meses en lugar de un afio. Enesa
declaracion también se puede precisar que, en determinadas circunstancias, la
denegacién de proteccidn resultante de una oposicion puede ser notificada después
del plazo de 18 meses.

04.10 Ahora bien, se recuerda que € parrafo 1)b) del Articulo 9sexies degja sin
efecto toda declaracion que se hiciera en virtud delos parrafos 2)b) y ¢) del Articulo 5
entre Estados obligados tanto por e Arreglo como por e Protocolo (véanse los
parrafos A.02.21 a02.25).

04.11 Es posible hacer una declaracion en virtud de los parrafos 2)b) y ¢) del
Articulo 5 en d instrumento de ratificacion o de adhesién. También puede efectuarse
con posterioridad, en cuyo caso surtira efectos tres meses después de que la haya
recibido € Director General.
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Notificacion de las decisiones derivadas de una denegacion
provisional de proteccién

04.12 La Oficina de toda Parte Contratante puede declarar que, de conformidad
con su legidacion, toda denegacion provisiona notificada a la Oficina Internacional
queda sujeta a revison por parte de dicha Oficina, independientemente de que €
titular haya o no solicitado larevisién, y cuaquier decision que se tome respecto de la
revision podra ser objeto de una nuevarevision o de un recurso ante la Oficina.

04.13 S se aplicatal declaracion y ala Oficina no le fuera posible comunicar
directamente dicha decision a titular, la declaracién (contemplada en la
Regla 18ter.2) y 3)) en la que se indique que se retira la denegacion provisiona y se
otorga la proteccion de lamarca en la Parte Contratante de que se trate, con respecto a
todos los productos y servicios para los que se haya solicitado la proteccion, o para
determinados productos de entre estos Ultimos o0 en la que se confirme la denegacién
provisiona respecto de todos los productos y servicios en la Parte Contratante de que
se trate, sera enviada por la Oficina a la Oficina Internacionad, aungue ain no hayan
concluido todos | os procedimientos ante la Oficina en relacion con la proteccion de la
marca. Toda nueva decision gque pueda incidir en la proteccion de la marca debera
ponerse en conocimiento de la Oficina Internaciona conforme alaRegla 18ter .4).

04.14 Esta declaracion esta destinada a las Oficinas que, por razones legales o
précticas, no se encuentran en condiciones de comunicar directamente a titular (0 a
su mandatario) una decison derivada de una revison de oficio de la denegacion
provisiona. El envio deladecisiéon ala Oficina Internacional, paraluego remitirlaa
titular (0 a su mandatario), brindaalostitulares la posibilidad de solicitar ala Oficina
unanuevarevison.

04.15 La Oficina de una Parte Contratante puede declarar que, de conformidad
con su legidacion, una denegacion provisiona de oficio que haya sido notificadaala
Oficina Internacional no estara sujeta a revison ante dicha Oficina.  Cuando se
aplique esa declaracion, las denegaciones provisionales de oficio que emitala Oficina
deberan incluir la declaracion prevista en la Regla 18ter.2)ii) 0 3) (que generamente
se notifica una vez concluidos todos los procedimientos ante la Oficinad) en la que se
indican todos los productos y servicios, o bien se indican los productos y servicios
respecto de los cuales lamarca queda protegida en la Parte Contratante de que se trate
0 se confirma la denegacion provisiona total de la proteccion de la marca en dicha
Parte Contratante.

Tasasindividuales

04.16 Toda Parte Contratante puede declarar que desea recibir una “tasa
individual” por cada registro internacional en e que se la haya designado en virtud
del Protocolo (ya sea en la solicitud internacional o posteriormente), y respecto de
la renovacion de tal registro internacional. La Parte Contratante determina la
cuantia de latasa, que debe figurar en la declaracién, pudiendo ésta ser modificada
en declaraciones posteriores. La tasa individual no puede exceder la tasa que
percibiria la Oficina de la Parte Contratante por €l registro de la misma marca por
un periodo de diez afios, o por la renovacion de dicho registro por un periodo de
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diez afos, una vez deducido €l ahorro resultante del procedimiento internacional.
Se entiende que las Partes Contratantes pueden realizar este ahorro debido a que,
por ejemplo, el procedimiento internacional dispensa a las Oficinas del examen de
forma, de la clasificaciéon de los productos y servicios, y de la publicacion de la
marca registrada internaciona mente.

04.17 La declaracion relativa a las tasas individuaes puede efectuarse en €
instrumento de ratificacion o de adhesion. Tal declaracion también puede efectuarse
ulteriormente, en cuyo caso, la declaracion surtira efecto tres meses después de que
Director General lareciba, 0 en cuaquier fecha posterior indicada en la declaracion.
En ta caso, se pagard una tasa individua solamente respecto de un registro
internaciona o de una designacion posterior cuya fecha fuese igua o posterior a la
fechaen la que surta efecto la declaracion.

04.18 Una Parte Contratante que haga, o haya hecho, una declaracion relativa a
las tasas individuaes también podra notificar a Director General que la tasa
individual se compone de dos partes, la primera pagadera en é momento de la
presentacion de la solicitud internacional o de la designacion posterior de esa Parte
Contratante, y la segunda pagadera en una fecha posterior determinada de
conformidad con la legidacién de esa Parte Contratante (en la préctica se trata de la
fechaen que la Oficina considera, luego del examen de fondo, que lamarcaretine las
condiciones necesarias para ser protegida). Este pago en dos cuotas tiene por objeto
reflgar e procedimiento de pago que se aplica en esa Parte Contratante, a saber, €
hecho de que, en € plano nacional, puede requerirse del solicitante € pago de una
tasa de solicitud en e momento de la presentacion y, solamente s es aceptada la
solicitud, unatasade registro.

04.19 Ninguna disposicion especifica la fecha de entrada en vigor de td
notificacion. Por esta razdn, s se realiza en d mismo momento que la declaracion
relativad pago de unatasa individual, entrara en vigor en d mismo momento que la
declaracion. Si la notificacion se realiza después de la declaracion relativa a la tasa
individual, entrara en vigor en una fecha acordada entre la Oficina Internaciona y la
Oficina interesada (teniendo en cuenta particularmente e tiempo necesario para
publicar 1a declaracién).

04.20 En & caso de que una Parte Contratante no haya declarado que desea
recibir unatasaindividual, recibira una parte de los ingresos procedentes de las tasas
suplementarias y de los complementos de tasas (véanse los parrafos B.11.07.84
a07.89). S, por € contrario, una Parte Contratante declara que desea recibir tasas
individuales, se compromete arenunciar adicha parte de los ingresos.

04.21 Puede percibirse una tasa individual solamente respecto de una
designacion efectuada en virtud del Protocolo y, como se ha dicho, a condicion de
gue no se dge de lado su aplicacion en virtud del parrafo 1)b) del Articulo 9sexies
(véanse los parrafos A.02.23 y 02.24). Cuando se redlice una designacion en virtud
dd Arreglo (es decir, cuando tanto € pais de origen como € pais designado sean
parte en & Arreglo, aunque ademas ambos sean parte en € Protocolo), no se pagarala
tasa individua sino & complemento de tasas (y, cuando corresponda, la tasa
suplementaria).
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Presentacion de designaciones posteriores

04.22 En virtud delaRegla 7.1), cuyavigenciatermino € 4 de octubre de 2001,
cualquiera de las Partes Contratantes podia notificar al Director General que requeria
que las designaciones posteriores conforme al Protocolo se presentaran a la Oficina
Internaciona por medio de su Oficina, cuando su Oficina fuera la Oficina de origen
de un registro internacional y € domicilio ddl titular estuviera dentro de su territorio.
Esta disposicion ha sido suprimida por la Asamblea de la Union de Madrid, con
efecto a partir del 4 de octubre de 2001, de manera que no pueden redlizarse més
notificaciones conforme aella. No obstante, |as notificaciones realizadas antes de esa
fecha seguiran en vigor hasta que sean retiradas. La Asamblea ha recomendado alas
Partes Contratantes interesadas que tomen las medidas necesarias para retirar en
breve dichas naotificaciones. Tal retiro podra redizarse en cuaquier momento y
surtird efecto en la fecha en que e Director Genera reciba € aviso de retiro o0 en
cualquier fecha posterior que seindique en € aviso.

04.23 S no hay una notificacion de esta naturaleza en vigor, € titular puede
presentar las designaciones posteriores conforme a Protocolo directamente a la
Oficina Internacional. Sin embargo, las designaciones posteriores conforme al
Arreglo siempre deben presentarse por medio de una Oficina, se haya o no redizado
la notificacion antes mencionada

Declaracion delaintencion de utilizar la marca

04.24 Cuando una Parte Contratante exija, como Parte Contratante designada
con arreglo a Protocolo, una declaracion de intencion de utilizar la marca, notificara
esta exigencia a Director General. S |la Parte Contratante exige que € propio
solicitante firme la declaracion (es decir que no basta con la firma de un mandatario),
0 que la declaracion se redlice en un formulario oficial aparte, anexo a la solicitud
internacional, en la notificacion se hara constar esa exigenciay se expondra en detale
e texto exacto de la declaracion exigida. S la Parte Contratante exige que la
declaracion esté redactada en uno de los tres idiomas oficiales (aun cuando la
solicitud internacional no esté redactada en ese idioma), en la notificacion seindicara
explicitamente e idiomaexigido.

04.25 Ta notificacion puede hacerse en € instrumento de ratificacion o de
adhesion. También puede realizarse posteriormente, en cuyo caso surtira efecto tres
meses después de que € Director General la reciba, o en la fecha posterior que se
hubiese indicado en la notificacion. La notificacion puede retirarse en cualquier
momento; € retiro surtird efecto cuando se reciba €l aviso de retiro o en una fecha
posterior indicadaen e mismo.
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Declaracion de que la inscripcion de licencias en e Registro
I nternacional no surtir& efectos

04.26 La Oficina de una Parte Contratante cuya legisacion no prevea la
inscripcion de licencias de marcas puede notificar a Director General que la
inscripcion de licencias en € Registro Internacional no surte efectos en esa Parte
Contratante. Dicha notificacion puede ser realizada en cualquier momento. No
obstante, en ninguna disposicion se contemplasu retiro.

04.27 La Oficina de una Parte Contratante cuya legidacion prevea la
inscripcion de licencias de marcas puede notificar a Director General que la
inscripcion de licencias en € Registro Internacional no surte efectos en esa Parte
Contratante. Dicha notificacion solamente podra reaizarse antes de la fecha de
entrada en vigor de la Regla 20bis (a saber, € 1 de abril de 2002), o antes de lafecha
en que la Parte Contratante pase a estar obligada por € Arreglo o € Protocolo. La
notificacion puede ser retirada en cual quier momento.

Recaudacion y giro detasas

04.28 El solicitante o titular puede abonar las tasas por los registros
internacionales directamente a la Oficina Internacional. Sin embargo, la Oficina de
una Parte Contratante puede aceptar que un solicitante o titular pague las tasas por
intermedio de ella. Cuando una Oficina acepte recaudar y girar las tasas ala Oficina
Internacional, debera notificar este hecho a Director Genera. Todas las tasas que se
paguen ala Oficina Internaciona deben pagarse en moneda suiza, con independencia
de lamoneda en la que la Oficina haya recaudado dichas tasas.

Continuacion de los efectos en un Estado sucesor

04.29 Todo Estado (el “Estado sucesor”) cuyo territorio haya formado parte,
antes de la independencia de dicho Estado, dd territorio de una Parte Contratante (la
“Parte Contratante predecesora’), puede depositar ante € Director Generd una
declaracion de continuacion que tenga por efecto la aplicacién por el Estado sucesor
del Arreglo, del Protocolo o tanto del Arreglo como del Protocolo. Sise deposita
ta declaracion, d titular de un registro internacional vigente en la Parte Contratante
predecesora antes de la fecha notificada por € Estado sucesor puede pedir que la
proteccion del registro internaciona continlie en d Estado sucesor (véanse también
los parrafos B.11.102.01 a 102.05).

Publicacion de notificacionesy declaraciones

04.30 Toda notificacion o declaracion dd tipo referido anteriormente aparecera
en la Gaceta que la Oficina Internaciona publica periodicamente.
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REPUCCION DE LAS TASAS PAGADERAS POR SOLICITANTES DE
PAISESMENOSADELANTADOS (PMA)

04.31 Los solicitantes que tengan un establecimiento industrial o comercial
efectivo y real o & domicilio en un PMA, o que sean nacionales de un PMA (de
conformidad con la lista establecida por las Naciones Unidas) y que utilicen la
oficina de marcas de dicho PMA como oficina de origen al solicitar €l registro
internacional de la marca, deberén abonar Unicamente el 10% del monto de la tasa
basica. Esta reduccion ha sido incorporada en la tabla de tasas y en el calculador
de tasas del sitio Web del Sistema de Madrid
(Www.wipo.int/madrid/es/fees/cal culator.jsp).

04.32 La lista de PMA, que establece y actualiza regularmente las
Naciones Unidas, puede consultarse en los sitios Web de las Naciones Unidas
(www.un.org) y de la OMPI (www.wipo.int/ldcs/en/country).

INFORMACION ADICIONAL SOBRE EL SISTEMA DE MADRID

05.01 El sitio Web de la OMPI (www.ompi.int) ofrece mucha informacion
sobre el sistema de registro internacional de marcas. Tal informacion se encuentra
bajo el rubro Marcas/Sstema de Madrid que, ademés de informaciones generales,
comprende:

- el texto completo del Arreglo, del Protocolo, del Reglamento
Comun y de las Instrucciones Administrativas;

— ¢ texto completo de esta Guig;

— unalista de las Partes Contratantes del Arreglo y del Protocolo
junto con una indicacién de la fecha en la que quedaron vinculadas por los
respectivos tratados, y todas las declaraciones hechas conforme a Arreglo o a
Protocolo o con respecto al alcance territoria de su adhesion o de la ratificacion de
los tratados;

— informacion relativa alas legislaciones y précticas vigentes en las
Partes Contratantes;

- los formularios oficiadles y facultativos preparados por la Oficina
Internacional;

—  lastasasenvigor, incluidas | as tasas individuales;

— una caculadora de tasas en linea y una hoja de céculo
descargable de las tasas que deben pagarse (incluidas las tasas individuales) en €
marco de una solicitud internacional, de una designacion posterior o de la
renovacion de un registro internacional;
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— unainterfaz de pago electronico (“E-Payment”) para el pago de
tasas pagaderas en relacién con solicitudes de registro y registros internacionales,
gue hayan sido notificadas mediante cartas de irregularidad u otra comunicacién de
la OMPI en la que se indique & importe de las tasas pagaderas en el plazo
aplicable. Esos pagos pueden ser efectuados mediante tarjeta de crédito o
mediante transferencia a una cuenta corriente abiertaen la OMPI;

- unainterfaz electrénica (“E-Renewa”) para la renovacion de los
registros internacionales. El pago de las tasas relativas a la renovacion puede
efectuarse mediante tarjeta de crédito o mediante transferencia a una cuenta
corriente abiertaen laOMPI;

— avisos informativos emitidos por la Oficina Internacional (por
gjemplo, avisos relativos a nuevas adhesiones 0 a cambios en el Reglamento);

- estadisticas anual es sobre 10s registros internacional es;
- informacion relativa a reuniones y seminarios;

- los archivos de actualizacion cotidiana de la base de datos
ROMARIN (siglas en inglés de “Memoria solo para Lectura de Informacion
Activadel Registro de Madrid);

- |a Gaceta de la OMPI de Marcas Internacional es;

— enlaseccion Servicios en linea se encuentran la base de datos
Madrid Express, con datos sobre todos |os registros vigentes y 1os que han dejado
de estarlo en los dltimos seis meses, asi como datos sobre solicitudes
internacionales y designaciones posteriores que han sido recibidas por la Oficina
Internacional pero que alin no se han inscrito en el Registro Internacional, y la base
de datos ROMARIN, con més informaciones sobre |os registros internacionales
vigentes (véanse los parrafos A.08.01 y 09.04).

INFORMACION PUBLICA RELATIVA A LOS REGISTROS
INTERNACIONALES

06.01 Las personas que deseen obtener informacion sobre € contenido del
Registro Internacional, sobre un determinado registro internacional, o informacién
genera sobre e funcionamiento del sistema de registro internacional de marcas,
pueden consultar las siguientes fuentes de informacion:

La Gaceta

07.01 La Oficinalnternacional publica todas |as semanas |a Gaceta de la OMPI
de Marcas Internacionales (en adelante “la Gaceta’) en la pagina dd sitio Web de la
OMPI dedicada al Sistema de Madrid, a saber,
www.wipo.int/madridgazette/es/index.html. La Gaceta contiene los datos pertinentes
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relativos a los registros internacionales, las renovaciones, las designaciones
posteriores, las modificaciones y a otras inscripciones que afecten a los registros
internacionales. Los datos bibliograficos se identifican con los cddigos INID de la
OMPI (INID eslasiglade “I1dentificacion Numérica Internacional mente acordada en
materia de Datos bibliograficos’), es decir, los codigos de la NormaST.60
(“Recomendacion relativa a los datos bibliograficos sobre marcas’) y de la Norma
ST.3 (*Cdbdigos normalizados de dos letras, recomendados para la representacion de
Estados, otras entidades y organizaciones intergubernamentales’). Los diferentes
codigos utilizados en la Gaceta, asi como los datos bibliograficos a los que se
refieren, aparecen en todas | as ediciones de la Gaceta.

07.02 La Gaceta contiene, ademas, informacién de interés general como las
declaraciones y notificaciones relativas a requisitos particulares realizadas por las
Partes Contratantes en virtud del Arreglo, del Protocolo o del Reglamento, las
cuantias de las tasas individuaes con arreglo a Articulo 8.7) del Protocolo, o
informacion relativa alos dias en que la Oficina Internacional esta cerrada a publico.
Esta ultima informacion, junto con un resumen de las declaraciones y notificaciones
realizadas por las Partes Contratantes, se publica en las ediciones N.® 6, 12, 18 y 24
delaGaceta

07.03 La Gaceta ha dejado de publicarse en papel desde & primer nimero del
afno 2009, ya que se ha sustituido por una version eectrénica disponible en la
pagina del sitio Web de la OMPI dedicada al Sistema de Madrid en la siguiente
direccion:  www.wipo.int/madridgazette/es/index.html. La Gaceta también esta
disponible en DVD-ROM Yy en Internet, en formato PDF, en lamisma direccion de la
pagina Web. La edicion en DVD-ROM se publica cada cuatro semanas y es
acumulativa, es decir que e primer disco compacto del afio contiene todos los
datos publicados en las primeras cuatro ediciones en papel, €l segundo contiene
todos los datos publicados en las ocho primeras ediciones, y asi sucesivamente.
Existe la posibilidad de solicitar una suscripcion anual ala Gaceta (en DV D-ROM)
en la Oficina Internacional. Los pedidos deben dirigirse a la Seccion de
Comerciaizacion y Distribucion de la OMPI o a la Libreria Electronica de la
OMPI.

07.04 La Oficina Internacional publica cada afio un indice en € que figuran los
registros internacionales, con los nombres de los titulares, respecto de los que se haya
realizado alguna inscripcion en la Gaceta durante €l afo. Este indice esta disponible
enlaversén en DVD-ROM del ultimo nimero de la Gaceta

07.05 Las Oficinas de las Partes Contratantes tienen derecho a recibir
gratuitamente un determinado nimero de g emplares de la Gaceta (en DVD-ROM)
gue dependera de nimero de designaciones de cada Parte Contratante durante € afio
precedente. Ademas, las Oficinas pueden comprar, amitad del precio de suscripcion,
una cantidad de gemplares equivadente a la que tienen derecho a recibir
gratuitamente.
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ROMARIN

08.01 La Oficina Internacional publica la stuacion de todos los registros
internacionales en vigor en discos DVD-ROM vy en linea (con la marca ROMARIN).
La publicacion eectronica comprende un DVD con los datos bibliogréficos de todos
los registros internacionaes en vigor y las imagenes de las marcas registradas que
contienen o consisten en caracteres especiaes o elementos figurativos. Este disco
compacto se publica cada cuatro semanas. La informacion que ain no se haya
publicado en disco compacto podra obtenerse a través de los archivos de
actualizacion cotidiana de ROMARIN, disponibles en Internet. A partir del 1 de
enero de 2007, la version en linea de ROMARIN, actualizada diariamente, se puede
descargar gratuitamente de la siguiente direccion: www.wipo.int/madrid/es'romarin.

08.02 ROMARIN congtituye una herramienta eficaz de blsgueda para los
abogados y agentes de marcas. Sin embargo, aunque se hace todo lo posible por
asegurar que la informacion contenida en ROMARIN reflge fiddmente los datos
inscritos en € Registro Internaciond, la Gaceta contintdia siendo la unica publicacion
con vaor oficial, y las Unicas declaraciones de la Oficina Internacional con valor
oficial relativas a contenido del Registro Internacional son los extractos certificados
ddl Registro, que la Oficina Internacional emite a pedido de |las personas interesadas
(véanse los parrafos parrafos A.10.01 a 10.03).

08.03 La Oficina Internacional trata siempre de ampliar la informacion
disponible paralos usuarios en € sissema ROMARIN. Asi, se haincluido en la base
de datos, cuando procede, una declaracion relativa a la designacion de cada Parte
Contratante en un registro internaciona para sefidar que la Oficina Internacional no
ha registrado ninguna notificacion de denegacion provisona, aunque ya haya
expirado € plazo de notificacion de denegaciones provisionaes.

08.04 Asimismo, a partir del 1 de enero de 2009, la Oficina Internaciona ha
puesto a disposicion de los usuarios copias digitaizadas de las notificaciones de
denegacion provisiond, de las declaraciones de confirmacion de la denegacion
provisonal total, de las declaraciones de concesion de la proteccion tras una
denegacion provisional (denominadas respectivamente, antes del 1 de septiembre
de 2009, “confirmacion de la denegacion provisiond” y “retirada de la denegacion
provisond”), de las declaraciones en las que se indica que se hafinalizado el examen
de oficio pero que la proteccion de la marca todavia puede ser objeto de oposicion o
de observaciones por terceros, y de las notificaciones de invalidacion recibidas por la
Oficina Internacional desde € 1 de enero de2005 y que hayan sido objeto de
inscripcion en @ Registro Internacional. Dichas copias digitalizadas se encuentran a
disposicion de los usuarios de la base de datos ROMARIN, en formato PDF y en la
secciony con € codigo INID correspondientes. Las mencionadas copias figuran tal y
como han sido recibidas por la Oficina Internaciona y, en particular, exclusvamente
en el idiomaen que se hayan redactado.
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Base de datos electrénica (Madrid Express)

09.01 La Oficina Internacional mantiene una base de datos e ectronica con los
datos que estdn d mismo tiempo inscritos en € Registro Internaciona y publicados
en laGaceta

09.02 En caso de que una solicitud internaciona 0 una designacién posterior no
seinscriba en € Registro Internaciona dentro de los tres dias |aborables siguientes a
su recepcion por la Oficina Internacional, los datos contenidos en la misma se
incorporaran en la base de datos electrdénica, aun cuando esa solicitud internaciona o
designacion posterior tuviese aguna irregularidad. Los datos que se incorporen de
ese modo en la base de datos estaran acompafiados de una advertencia en la que se
indicard que la Oficina Internacional ain no ha determinado s la solicitud
internacional o ladesignacion posterior cumple con los requisitos exigibles.

09.03 La base de datos eectronica, situada en € Centro Internacional de
Célculo de las Naciones Unidas en Ginebra, esta a disposicion de las Oficinas de las
Partes Contratantes, que pueden gestionar con la Oficina Internacional € acceso alas
consultas en linea. La consulta de la base de datos es gratuita, pero los costos de
acceso (los costos de telecomunicacion y € costo de tiempo de utilizacion de la
computadora) corren acargo del usuario.

09.04 Bgo € rubro Servicios en linea/Madrid Express € publico en genera
puede acceder por Internet, con la posbilidad de hacer blsguedas, a los datos
relativos a la situacion de los registros internacionales en vigor, asi como a las
solicitudes internacionales y designaciones posteriores que ain no han sido
publicadas en la Gaceta (véase € parrafo A.05.01). Para buscar € historia més
detallado de un registro internaciona vigente, conslltese la base de datos
ROMARIN, que también esta a disposicion de publico en la direccidn
www.wi po.int/madrid/es/romarin (véanse los parrafos A.08.01 a 08.04).

Extractos del Registro Internacional

10.01 La Oficina Internacional expedira a todas las personas que lo soliciten,
previo pago de una tasa fijada en la Tabla de tasas, copias certificadas de las
referencias inscritas en @ Registro Internacional relativas a una marca determinada.
Existen dos tipos de extractos.

- un extracto certificado detallado, que comprende una fotocopia del
registro internaciona tal como ha sido publicado en la Gaceta, con detalles de las
modificaciones posteriores, denegaciones, invaidaciones, correcciones Yy
renovaciones inscritas en e Registro Internacional en e momento de la preparacion
del extracto;

- un extracto certificado smple, que comprende copias certificadas
de todas las referencias que se han publicado en la Gaceta relativas a registro
internacional y todas las notificaciones de denegacion que hayarecibido la Oficina
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Internaciona en @ momento de la preparacion dd extracto. En toda solicitud de
extracto se debe precisar € nimero y lafecha dd registro internaciona cuyo extracto
se solicita, asi como € tipo de extracto deseado.

10.02 Esos extractos del Registro Internacional pueden ser presentados en
procesos judiciales que se lleven a cabo en una Parte Contratante. Una Parte
Contratante no puede exigir lalegaizacion del extracto.

10.03 La Oficina Internacional también podra otorgar, previo pago de unatasa,
certificados o informacion por escrito sobre cualquier inscripcién existente en €
Registro Internacional relativa a una marca determinada.

Estadisticas anuales

11.01 La OficinaInternacional publica paracadaafio civil, como suplemento de
la Gaceta, un informe estadistico en € gue se resumen las actividades redlizadas en
virtud del Arreglo y del Protocolo durante dicho afio, particularmente € nimero de
registros internacionales inscritos, clasificados segin la Oficina de origen, la cantidad
de designaciones de cada Parte Contratante y la cantidad de denegaciones que
notifica cada Parte Contratante. Con fines comparativos, se presentan también las
cifras correspondientes de afios anteriores. Las estadisticas anuales, asi como las de
afos anteriores (a partir de 1997), también se publican en Internet (véase €
parrafo A.05.01).
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PARTEB

PROCEDIMIENTOS
CAPITULO I: GENERALIDADES

INTRODUCCION

Este capitulo trata sobre las cuestiones de procedimiento que presentan interés
para los solicitantes y los titulares, asi como para las Oficinas. Se refiere a las
comunicaciones con la Oficina Internacional (en particular, las modaidades de
comunicacion, e computo de los plazos y los idiomas de comunicacién), € pago de
las tasas y |a representacion ante la Oficina Internacional .

COMUNICACIONESCON LA OFICINA INTERNACIONAL
01.01 Tres tipos de comunicaciones son en principio posibles:
—  entrelaOficinalnternaciona y la Oficina de una Parte Contratante;

—  entre la Oficina Internacional y € solicitante o d titular, 0 su
mandatario;

—  entred solicitante o d titular (0 su mandatario) y una Oficina.

01.02 Las comunicaciones en las que no interviene la Oficina Internaciona (a
saber, las comunicaciones entre una Oficina y € solicitante o € titular, 0 un
mandatario) estdn fuera del ambito del Arreglo, asi como del Protocolo y de
Reglamento. Se trata de cuestiones que se rigen por la legidacion y la practica de
cada Parte Contratante.

01.03 Las comunicaciones entre la Oficina Internaciona y una Oficina o €
solicitante o € titular, en lo que respecta a su forma y modalidad, asi como a ciertas
cuestiones como € idiomay la fecha efectiva de la comunicacion, se rigen por €
Reglamento y las Instrucciones Administrativas. En determinados casos, las
disposiciones de Reglamento, en particular, ofrecen a solicitante o a titular la
posibilidad de elegir entre comunicarse directamente con la Oficina Internaciona o
por medio de una Oficina. Sin embargo, no siempre se tiene esta eleccion.  Por
gemplo, las solicitudes internacionales deben presentarse de forma obligatoria por
medio de la Oficinade origen.
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01.04 Salvo que se indique lo contrario, toda referencia en la presente Guia a
las comunicaciones que se envien al solicitante o d titular, o alas remitidas por éstos,
se entenderd en € sentido de que s un mandatario esta inscrito en € Registro
Internacional para representar a solicitante o a titular, la comunicacién se enviara a
mandatario, y éste podra vdidamente enviar una comunicacion (véanse los
parrafos B.1.11.03 a 11.05).

M odalidades de comunicacion

02.01 Las comunicaciones entre € solicitante o € titular y la Oficina
Internacional deben efectuarse por escrito, y se pueden efectuar por medios
electronicos en e momento, la manera y & formato que determine la Oficina
Internacional. Las comunicaciones entre una Oficina y la Oficina Internacional
pueden ser efectuadas por escrito o, cuando una Oficina lo desee, por medios
electronicos en la manera acordada entre la Oficina Internacional y la Oficina en
cuestion.

Comunicaciones por escrito

02.02 Las comunicaciones dirigidas a la Oficina Internacional pueden ser
entregadas en mano, enviadas por correo (servicio postal u otro servicio de
distribucion), por fax o por un medio € ectrénico.

02.03 Toda comunicacion por escrito dirigida a la Oficina Internaciona debe
estar mecanografiada o en letra de imprenta.  NO se aceptan las comunicaciones
ecritas a mano. Toda comunicacion debe estar firmada. La firma puede ser
manuscrita, impresa o estampada, 0 puede ser sustituida por un sello. No es necesario
indicar en letras € nombre de la persona cuyo sello se utiliza.

02.04 S se envian varios documentos en un sobre a la Oficina Internaciondl,
deberd adjuntarse una lista detdlada de los documentos incluidos. La Oficina
Internaciona informara a remitente sobre toda diferencia entre € contenido de la
listay los documentos efectivamente recibidos.

Fax

02.05 Toda comunicacion puede ser transmitida a la Oficina Internacional por
fax. Cuando la comunicacion deba presentarse en un formulario oficial, se utilizara
dicho formulario parala comunicacion por fax.

02.06 Cuando se transmita una comunicacion por fax ala Oficina Internacional,
no debe remitirse e documento original, pues podria considerarse como una nueva
comunicacion. Laexcepcion aestareglaeslasiguiente: cuando la Oficina de origen
transmita por fax una solicitud internaciona a la Oficina Internacional, también
deberd remitir € original de la pagina de la solicitud internacional que contiene la
reproduccion o las reproducciones de lamarca
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02.07 Siempre que pueda identificarse a remitente y éste pueda recibir una
comunicacion por fax, la Oficina Internacional acusara recibo por fax, a la mayor
brevedad, de la comunicacion recibida por fax, y le informara de cualquier problema
relacionado con la transmision (por gemplo, s & mensge estd incompleto o es

ilegible).

02.08 Cuando, debido a la diferencia horaria entre Ginebra 'y € lugar desde €
que se tranamitio € fax, lafecha deinicio de latransmision sea diferente de la fecha
de recepcién de la comunicacién por la Oficina Internacional, se considerard como la
fecha de recepcion por la Oficina Internaciona a fecha que sea anterior entre esas
dos fechas.

Comunicaciones e ectr 6nicas

03.01 Toda comunicacion entre la Oficinay la Oficina Internaciond, incluidala
presentacion de la solicitud internacional, puede ser transmitida por medios
electronicos. Las modaidades de este tipo de comunicacion, en particular la
presentacion del contenido de los formularios oficides y € modo de identificacion
del remitente, deberan ser objeto de acuerdo entre cada Oficina y la Oficina
Internacional.

03.02 La Oficina Internaciona ya ha establecido comunicaciones electrénicas
con agunas Oficinas y una cantidad importante de solicitudes internacionales se
transmite actualmente por medios electronicos a la Oficina Internacional. Esas
comunicaciones electrénicas son utilizadas por algunas Oficinas para la transmision
de denegaciones, de declaraciones de concesion de proteccion o de modificaciones.
Ademas, cada vez es mayor & nimero de Oficinas alas que la Oficina Internacional
envia notificaciones el ectronicas.

03.03 Las comunicaciones entre la Oficina Internaciond, los solicitantes y
titulares podran efectuarse asimismo por medios eectronicos en  momento, la
maneray e formato que determine la Oficina Internacional. Los detalles acercadela
modalidad de esas comunicaciones seran publicados en la Gaceta.

03.04 Siempre que pueda identificarse a remitente y éste pueda recibir una
comunicacion electronica, la Oficina Internacional acusard recibo por via
electronica, a la mayor brevedad, de la comunicacion eectronica recibida, y le
informara de cualquier problema relacionado con la transmision (por gemplo, s €
mensgj e estaincompleto o esilegible).

03.05 Cuando, debido a la diferencia horaria entre € lugar desde € que se
efectud la transmision electrénicay Ginebra, la fecha de inicio de la transmision sea
diferente de la fecha de recepcion de la comunicacion por la Oficina Internaciona, se
considerara como fecha de recepcién por la Oficina Internacional |a fecha que sea
anterior entre esas dos fechas.
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03.06 En 2006, la OMPI introdujo un nuevo servicio de renovacion en linea de
los registros internacionales que permite a los usuarios renovar sus registros de
marcas de manera Ssmple y econémicay, mas recientemente, se han creado servicios
en linea a digposicion de los usuarios que deseen presentar una solicitud de
continuacion de los efectos de conformidad con laRegla 39 del Reglamento Comun.

03.07 Por otra parte, la Oficina Internaciona ofrece alos usuarios la posibilidad
de recibir por medios eectronicos agunas de las comunicaciones, como las
notificaciones de denegacién provisiona, las copias de declaraciones de concesion de
proteccion y las copias de natificaciones de confirmacion de denegacion provisiona
total. Por ese motivo, seinvitaalos titulares y a sus representantes a comunicar ala
Oficina Internaciona la direccion de correo electronico que deseen que se utilice
como Unicadireccién alaque han de enviarse esas comunicaci ones.

03.08 Los usuarios pueden vaerse de este servicio enviando un mensge de
correo eectréonico a e-marks@wipo.int en € que se indique la direccién de correo
electrénico que deseen que utilice la Oficina Internaciona con td fin, asi como la
lista de todos los registros internacionales en cuestion.  Se puede obtener més
informacion a este respecto en la Nota informativa N.° 15/2007, en € sitio Web de
Sistema de Madrid (www.wipo.int). La Oficina Internacional comenzara aenviar por
correo dectronico las comunicaciones en cuestion dentro del mes siguiente a la
recepcion de la direccion de correo eectronico. Las notificaciones en cuestion se
transmiten en forma de anexos en formato PDF. La Oficina Internacional tiene la
intencién de introducir a su debido tiempo una mayor variedad de comunicaciones
€l ectrénicas procedentes de |os usuarios.

03.09 Por o que respecta a las comunicaciones e ectronicas mencionadas en €
apartado i) del parrafo a) de la Instruccion 11, la firma podra ser sustituida por un
medio de identificacion acordado entre la Oficina Internacional y la Oficina en
cuestion. Por lo que respecta a las comunicaciones electronicas a las que se hace
referencia en € apartado ii) del parafo @) de la Instruccion 11, la firma podra ser
sustituida por un medio de identificacion que serd determinado por la Oficina
Internacional.

Formularios oficiales

04.01 Cuando € Arreglo, € Protocolo o € Reglamento exijan la utilizacion de
un formulario oficial, se tratara de los formularios establecidos por la Oficina
Internacional. Esos formularios estan disponibles en la Oficina Internacional, en las
Oficinas de las Partes Contratantes y en € sitio Web delaOMPI.

04.02 En lugar de utilizar los formularios producidos por la Oficina
Internacional, las Oficinas, |os solicitantes o los titulares pueden elaborar sus propios
formularios. La Oficina Internacional aceptara ese tipo de formularios sempre y
cuando e contenido y € formato correspondan a contenido y formato de los
formularios oficiaes. No obstante, en € caso de que se recurraaeste tipo de
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formulario para presentar una comunicacion por medio de una Oficina (por gjemplo,
una solicitud internacional), dicha Oficina estara facultada para determinar s
formulario usado es aceptable (véase @ parrafo B.1.04.07).

04.03 Cuando una Oficina, & solicitante o € titular eaboren su propio
formulario, no es preciso que la presentacion y e espaciado de los rubros sean
idénticos a los que se utilizan en los formularios establecidos por la Oficina
Internacional. En efecto, una de las ventgjas de la eaboracion de formularios propios
es la posibilidad de asignar & espacio necesario a los distintos rubros; por gemplo,
en e caso de una solicitud internaciona presentada en nombre de varios solicitantes,
0 cuando la lista de productos y servicios es muy larga, utilizar formularios propios
puede evitar recurrir a hojas adicionales. No obstante, es preciso cumplir con las
Siguientes prescripciones:

— @ formulario debe caber en unahoja A4, impreso en unasolacara;

— ¢ formulario debe contener los mismos rubros que e formulario
establecido por la Oficina Internacional, presentados en & mismo orden, respetando
el nUmeroy d titulo;

— d en € formulario oficia se prevé una casilla de verificacion,
deberareproducirse € texto que acompafiadicha casilla;

—  encaso dequeno se utilice un rubro o no sea aplicable, dicho rubro
no debera ser omitido sino incluido con la mencion apropiada, del tipo “no aplicable’
0 “nada’ o “no utilizado”; por gemplo, s unasolicitud internacional no contiene una
reivindicacion de prioridad, € rubro correspondiente debera figurar obligatoriamente
en e formulario, entrelosrubros 5y 7, con lainformacion apropiada, por gjemplo:

“6. Prioridad: No aplicable’;

— en d caso de una solicitud internacional, la reproduccion de la
marca debe tener una dimension que pueda insertarse en € recuadro que figuraen €
formulario oficia (8 cm x 8 cm); cuando haya dos reproducciones (una en blanco y
negro y otra a color (véase e parafo B.11.07.43), ambas deben presentarse en la
misma pagina.

04.04 El formulario debe ser rellenado de forma legible, por medio de una
méaquina de escribir u otro tipo de mégquina. No se aceptan los formularios rellenados
amano.

Hojas adicionales

04.05 Cuando sea insuficiente € espacio previsto en una parte determinada de
un formulario (por g emplo, en @ caso de una solicitud internaciona, s hay més de
un solicitante, 0 més de una solicitud de base o de un registro de base, 0 més de una
reivindicacion de prioridad), tendrén que utilizarse una o varias hojas adicionaes (a
menos que se utilice un formulario propio que evite recurrir a hojas adicionaes). En
la hoja adicional es preciso incluir la mencion “Continuacion del rubro ..
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(precisando & numero del rubro), y presentar la informacion de la manera en que se
hubiera hecho en € propio formulario. El nimero de hojas adicionales utilizadas se
indicaraen € recuadro previsto ata efecto d inicio del formulario.

I ndicacién de las fechas

04.06 Toda indicacion de fecha en un formulario oficial debe comprender la
mencion, en nimeros arébigos, del dia en dos digitos, seguida del nimero del mesen
dos digitosy, por ultimo, € nimero del afio en cuatro digitos, separando € dia, € mes
y € aflo mediante barras (/). Por gemplo, la fecha 9 de marzo de 2008, se escribira
de lasiguiente manera“09/03/2008" .

Formularios facultativos

04.07 Ademés de los formularios oficiales, existen varios formularios
facultativos disponibles, por g emplo, paralarenovacién de un registro internacional.
La Oficina Internaciona pone esos formularios a disposicion de los usuarios por
razones précticas, pero no es obligatorio utilizarlos.

Computo delos plazos

05.01 El Arreglo, é Protocolo y € Reglamento establecen los plazos en los que
deben efectuarse determinadas comunicaciones. Por regla generd, la Oficina
Internacional debe recibir la comunicacién a més tardar en lafecha en la que vence €
plazo. El plazo en d que la Oficina de una Parte Contratante designada podra
notificar la denegacion de proteccion constituye una excepcion a estaregla; en ese
caso, la fecha determinante es aguella en que la Oficina envia la notificacion a la
Oficina Internaciondl.

05.02 Toda comunicacion de la Oficina Internacional que mencione un plazo,
indicara su fecha de vencimiento, calculada de conformidad con las siguientes reglas.
—  todo plazo expresado en afios vencera, en € afio siguiente a que

se tome en consideracion, en e mes 'y € dia correspondientes al mes y al dia del
acontecimiento que ha originado el plazo, con la salvedad de que, cuando un plazo
empiece e 29 de febrero, y termine en un afo que no sea bisiesto, € plazo vencera
el 28 de febrero. Por ggemplo, un plazo de diez afios desde € 20 de febrero de 2008,
vencera € 20 de febrero de2018; un plazo de diez afos desde € 29 de febrero
de 2008, vencera el 28 de febrero de 2018.

—  todo plazo expresado en meses vencera, en e mes siguiente al
gue se tome en consideracion, € dia con e mismo nimero que e dia de
acontecimiento que ha originado € plazo, con la savedad de que, cuando € mes
siguiente a que se tome en consideracion, no tenga dia con e mismo numero, €l
plazo vencera € ultimo dia de ese mes. Por gemplo, un plazo de dos meses que
empieza € 31 de enero vencera e 31 de marzo, mientras que un plazo de tres meses
gue empieza en lamismafecha vencerd el 30 de abril.
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—  todo plazo expresado en dias se contara a partir del dia siguiente
a aguél en e que tuvo lugar el acontecimiento que ha originado € plazo. Por
gemplo, un plazo de diez dias que debe contarse a partir del acontecimiento que ha
tenido lugar € dia 12 de un mesvencera el dia22 del mismo mes.

05.03 Si, de conformidad con el parrafo 05.02, € plazo en que la Oficina
Internacional debe recibir una comunicacién vence un dia en que la Oficina
Internacional no esté abierta a publico, € plazo vencera e primer dia en que la
Oficina Internacional esté de nuevo abierta a publico. Por gemplo, si e plazo en
gue la Oficina Internacional debe recibir una comunicacion venciera un sabado o
domingo, se cumplira con la fecha de vencimiento si la comunicacion se recibe €
siguiente lunes (suponiendo que dicho lunes no sea un dia festivo). Otro gemplo:
un plazo de tres meses que empiece e 1 de octubre no vencera e 1 de enero (que
es un dia festivo parala Oficina Internacional), sino € siguiente dia laborable. En
la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales se publica una lista de los dias del
ano civil en curso y del siguiente en que esta previsto gque la Oficina Internacional
esté cerrada al publico.

05.04 Si, de conformidad con € parrafo 05.02, d plazo en € que una Oficina
debe remitir una comunicacion (por € emplo, un aviso de denegacion de proteccion) a
la Oficina Internaciona venciera un dia en que la Oficina en cuestion no esté abierta
a publico, € plazo vencera e siguiente dia en que abra la Oficina. Sin embargo,
cabe observar que esta regla se aplica unicamente cuando € plazo en cuestiéon se
refiere a las comunicaciones remitidas por una Oficina. Para € plazo relativo a las
comunicaciones recibidas por la Oficina Internacional, se aplicara € parrafo 05.03;
en tal caso, la recepcion de la comunicacion por la Oficina Internacional fuera del
plazo no podra excusarse por € hecho de que se haretrasado su envio debido aque la
Oficinaremitente estaba cerrada

Irregularidades en los servicios postalesy de distribucién

06.01 En & caso de que € solicitante o d titular o una Oficina incumpla €
plazo fijado para @ envio de una comunicacion ala Oficina Internacional por haberse
retrasado o extraviado esa comunicacién a causa de una irregularidad en € servicio
posta o de distribucion, tal incumplimiento podra excusarse, Ssempre que € remitente
haya actuado diligentemente y despachado |a comunicacion con suficiente antelacion.
Por regla genera, € incumplimiento del plazo fijado se excusara s la parte
interesada presenta pruebas que demuestren, de forma satisfactoria para la Oficina
Internacional, que:

i) lacomunicacion se envio ala Oficina Internacional por servicio
postal o de distribucién a menos cinco dias antes del vencimiento dd plazo, o,
cuando €l servicio postal o de distribucion se haya visto interrumpido en alguno de
los diez dias precedentes a vencimiento del plazo por causa de guerra, revolucion,
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agitacion social, huelga, desastre natural u otra razon similar, que la comunicacion
se envié mediante servicio postal o de distribucién con una demora no superior a
cinco dias a partir de la reanudacion del servicio postal o de distribucion;

i) que & servicio postal o de distribucion registré € envio de la
comunicacion, o € servicio de distribucion registré los datos del envio, en €
momento de laexpedicion; y

iii) en e caso de una comunicacion remitida por servicio posta
desde una localidad en la que no todas las clases de envios postales suelen llegar a
la Oficina Internacional en los dos dias siguientes a su expedicion, lacomunicacion
se envid en una clase de correo que normamente llega a la Oficina Internacional
en los dos dias siguientes a la expedicion, 0 por correo aéreo.

06.02 El incumplimiento de un plazo se excusara solo en € caso de que la
Oficina Internacional recibalas pruebas mencionadas en e parrafo 06.01, asi como
la comunicacion o el duplicado de la misma, a més tardar seis meses después del
vencimiento del plazo.

06.03 Cuando la Oficina Internacional reciba de una Oficina una solicitud
internacional o una designacion posterior, mas de dos meses después de la fecha de
presentacion ante esa Oficina, € registro internacional o la designacion llevara la
fecha en que la haya recibido efectivamente la Oficina Internacional. Cuando la
Oficina interesada indique que € retraso en la recepcion obedece a una
irregularidad en € servicio postal o de distribucion, la solicitud o designacion se
considerara recibida dentro del plazo fijado (y, por consiguiente, podra conservar
la fecha de presentacion ante esa Oficina (véanse los parrafos B.11.12.01 a 12.02 y
38.02), siempre que se cumplan las condiciones previstas en los parrafos 06.01 y 02.

|diomas
Principios generales
Régimen trilingie

07.01 Toda solicitud internacional se redactara en espafiol, francés o inglés,
segun prescriba la Oficina de origen, en e entendimiento de que esa Oficina de
origen esta facultada para restringir la eleccion del solicitante aun solo idioma, o0 a
dosidiomas, o que puede permitir alos solicitantes elegir entre los tres idiomas.

07.02 Toda comunicacion relativa a una solicitud internacional 0 a un registro
internacional, dirigida ala Oficina Internacional (por una Oficina o por € solicitante
o d titular) se redactara en espafiol, francés o inglés, a eeccion de la parte que envia
la comunicacion, independientemente del idioma en que se presentd la solicitud
internacional. No obstante, existen dos excepciones aestaregla

—  cuando en una netificacion de denegacion provisiond se haga
referencia como motivo de la denegacion a una solicitud de registro de una marca
conflictiva o d registro de esa marca, la lista de todos los productos y servicios
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pertinentes que abarca la marca podra redactarse en € idioma de la solicitud o del
registro mencionado. Se aplicara la misma excepcion cuando en la notificacion de
denegacion provisiona basada en una oposicion se haga referencia, como motivo de
la denegacién, a una marca objeto de una solicitud o de un registro;

— cuando una Parte Contratante haya notificado a la Oficina
Internacional que exige una declaracion deintencion de utilizar lamarca, podra exigir
gue la declaracion se redlice en uno de los tres idiomas oficiales, a saber, espafiol,
francés o inglés, independientemente del idioma en & que la Oficina Internacional
haya recibido lasolicitud internacional (véase d parrafo A.04.24).

07.03 Toda notificacion relativa a una solicitud o registro, dirigida por la
Oficina Internacional a una Oficina, se redactara por regla general en el idioma en
el que se presentd la solicitud internacional. Sin embargo, las Oficinas pueden
notificar a la Oficina Internacional e idioma (espariol, francés o inglés) en & que
desean recibir todas las notificaciones relativas a las solicitudes o registros
internacionales, con independencia del idioma en e que se haya presentado la
solicitud internacional. Esta disposicion faculta a las Oficinas a rechazar
notificaciones en uno de los idiomas (0 en dos de €ellos) y a indicar a la Oficina
Internacional el idioma que debera utilizarse. Cuando la notificacién dirigida por
la Oficina Internacional se refiera alainscripcion de un registro internacional en el
Registro Internacional, se indicard en esa notificacion e idioma en que la Oficina
Internacional harecibido la correspondiente solicitud internacional .

07.04 Toda notificacion relativa a una solicitud o registro, dirigida por la
Oficina Internacional al solicitante o a titular, se redactara por regla genera en €
idioma en que se presento la solicitud internacional. Sin embargo, € solicitante o
el ftitular pueden sefidar a la Oficina Internacional, marcando la casilla
correspondiente en & formulario de solicitud internacional, € idioma (espafiol,
francés o inglés) en e que desean recibir esas notificaciones, con independencia
del idiomaen & que se haya presentado la solicitud internacional .

Régimen aplicable a determinados registros internacionales resultantes
de solicitudes internacionales presentadas antes del 1 de abril de 2004 o
a las solicitudes internacionales regidas exclusivamente por € Arregloy
presentadas entre e 1 de abril de2004 y el 31 de agosto de 2008
inclusive.

07.05 Conforme a la Regla40.4), continuard aplicandose la Regla 6, tal como
estaba vigente antes dd 1 de abril de 2004, a las solicitudes internacionales
presentadas antes de esa fecha y a las solicitudes internacionales regidas
exclusivamente por € Arreglo presentadas entre esafechay € 31 de agosto de 2008,
inclusive, asi como a las comunicaciones relaivas a las mismas y a toda
comunicacion, inscripcion en e Registro Internacional o publicacion en la Gaceta
relativa a registro internaciona resultante.  No obstante, cuando € registro
internacional haya sido objeto de una designacion posterior en virtud del Protocol o,

entre el 1 de abril de 2004 y e 31 de agosto de 2008, 0 sea objeto de una designacion
posterior a partir ded 1 de septiembre de 2008 o después de esa fecha, y la
designacion posterior se inscriba en €l Registro Internacional, toda comunicacion
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relacionada con el registro en cuestion podra realizarse en espaiol, francés e
inglés, sin perjuicio de las excepciones previstas en la Reglal7.2)v) y 17.3) y la
Regla7.2).

07.06 Dicho de otro modo, antes del 1 de septiembre de 2008, |as solicitudes
internacionales regidas exclusvamente por € Arreglo se tenian que presentar en
francés. Ademas, toda comunicacion relativa a esas solicitudes internacionales o a
los registros internacionaes resultantes de las mismas, dirigida por un solicitante, un
titular o una Oficina ala Oficina Internacional, tenia que realizarse en frances, y toda
comunicacion rdativa ala solicitud o al registro dirigida por la Oficina Internacional
a solicitante, d titular o la Oficina también tenia que estar en francés. Como se
sefidaen d parrafo B.1.07.05, a partir del 1 de septiembre de 2008, la Regla aplicable
(conforme ala Regla 6, segiin se aplicaba hasta el 1 de abril de 2004) exigira que toda
comunicacion relaiva a un registro internacional resultante de tales solicitudes deba
redactarse igualmente en francés. No obstante, cuando una Parte Contratante haya
sido objeto de una designacion posterior en virtud del Protocolo, a partir del 1 de abril
de 2004, o, en virtud del Arreglo o del Protocolo, a partir del 1 de septiembre
de2008, y se inscriba la designacion pogterior, se aplicaran en su lugar los
parrafos B.1.07.01 a07.04 (es decir, se aplicara € régimen trilinglie). En e caso de
gue una designacion posterior en virtud del Protocolo se haya presentado antes del

1 de abril de2004, toda comunicacion relativa a registro internaciona se podra
realizar en francés o eninglés.

07.07 Ademés, toda solicitud internaciona que se rija exclusivamente por €
Protocolo o tanto por e Arreglo como por € Protocolo, presentada antes del 1 de
abril de2004, tenia que enviarse en francés o en inglés. Asimismo, toda
comunicacion relativa a una solicitud internacional o a un registro internacional
resultante de ella se tendra que realizar en francés o en inglés. No obstante, cuando
una Parte Contratante haya sido designada posteriormente en virtud del Protocolo €

1 de abril de2004 o mas tarde, o cuando haya sido designada posteriormente en
virtud del Arreglo o del Protocolo € 1 de septiembre de2008 o més tarde, y se
inscriba la designacién posterior, se aplicardn en su lugar los parrafos B.1.07.01
a07.04 (esdecir, € régimen trilingle).

PAGO DE LASTASASA LA OFICINA INTERNACIONAL

08.01 Las cuantias de las tasas adeudadas en relacion con una solicitud o
registro internaciona se especifican en la Tabla de tasas que figura como Anexo ded
Reglamento o (en d caso de tasas individuales) son fijadas por la Parte Contratante
interesada. En la Gaceta se publicainformacién reativaalastasasindividuales.

08.02 El solicitante 0 € titular puede abonar las tasas directamente a la
Oficina Internacional. En caso de que la Oficina de origen o la Oficina de la Parte
Contratante del titular acepte recaudar y girar esastasas, € solicitante o € titular, si
asi |o desea, también podra abonar |as tasas ala Oficina Internacional por medio de
esa Oficina. Sin embargo, no se puede exigir a solicitante o d titular que abone las
tasas por medio de una Oficina.
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08.03 Toda Oficina que acepte recaudar y girar las tasas a la Oficina
Internacional debera notificarlo a Director General. La notificacion sera publicada
en la Gaceta.

Moneda de pago

08.04 Todos los pagos a la Oficina Internacional se efectuardn en moneda
suiza. Toda Oficina que acepte recaudar y girar las tasas puede recaudar |0s pagos
del solicitante o del titular en otra moneda, pero debe girarlos a la Oficina
Internaciona en moneda suiza.

Modalidad de pago
08.05 L as tasas pueden pagarse ala Oficina Internacional:

i) mediante débito de una cuenta corriente a favor de la Oficina
Internaciondl;

i) mediante abono en la cuenta postal suiza o0 en cualquiera de las
cuentas bancarias especificadas de la Oficina Internaciond;

iii)  mediante tarjeta de crédito, cuando, respecto de una comunicacion
electrénica prevista en la Instruccion 11 de las Instrucciones Administrativas, la
Oficina Internacional haya puesto a disposicion una interfaz electronica para €l pago
enlinea.

08.06 En la seccion “ Servicios en linea” de la paginadd sitio Web dela OMPI
dedicado a Sistema de Madrid se pone a disposicion unainterfaz electrénica para e
pago de las tasas (“E-Payment”) pagaderas en relacion con solicitudes y registros
internacionales, tal como hayan sido notificados en las cartas de irregularidad o en
toda comunicacién de la OMPI en la que seindique € importe de |as tasas pagaderas
en e plazo aplicable. Cabe utilizar € servicio “E-Payment” en los siguientes casos
particul ares:

a en caso de notificacion de irregularidad por parte de la Oficina
Internaciona y en la medida en que haya que proceder ad pago de tasas, del importe
que sea, en relacion con una solicitud internacional, una designacion ulterior, una
solicitud de inscripcién de cambio o de unalicencia, una solicitud de modificacion de
lainscripcion de unalicencia o larenovacion de un registro internacional;

b)  enlo que respecta alas notificaciones sobre € pago de la segunda
parte de la tasa individua realizadas por la Oficina Internacional en relacion con la
designacion de una Parte Contratante:

c) s la Oficina Internacional realiza una invitacion para solicitar la
continuacion de los efectos de los registros internacionales en determinados Estados
sucesores.



Regla 34.5)

Regla 34.6)

B.I.12 GUIA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

El pago eectronico puede efectuarse mediante tarjeta de crédito o mediante una
transferencia a una cuenta corriente a favor de la OMPI. Se enviard
automati camente un acuse de recibo.

08.07 Si un solicitante, titular o mandatario (o una Oficina) tiene trato frecuente
con la Oficina Internacional (por gemplo, ademas dd registro internacional de
marcas, presenta solicitudes conforme al Tratado de Cooperacion en materia de
Patentes (PCT) o solicitudes conforme a Arreglo de La Haya), le resultara Gtil tener
una cuenta corriente en la Oficina Internacional. Este procedimiento simplifica en
gran medida € pago de las tasas y, como se explica a continuacion, disminuye €
riesgo de irregularidades por pagos tardios o incorrectos. Este méodo de pago
naturalmente depende de que & saldo de la cuenta sea suficiente; por consiguiente, la
Oficina Internacional informara a titular de la cuenta cada vez que € saldo
disminuya a punto de que se corra € riesgo de no cubrir € pago de la siguiente tasa
por insuficiencia de fondos.

08.08 Cada vez que se efectlie un pago a la Oficina Internacional, debera
indicarse € objeto del pago, junto con informacion que identifique la solicitud o €
registro de que setrate. Estainformacion debera comprender:

—  antes dd registro internacional, la marca a la que atafie € pago,
asi como € nombre del solicitante y, en la medida de lo posible, é nimero de la
solicitud o del registro de base;

—  después de registro internacional, € nombre del titular y €
nimero dd registro internacional.

08.09 Si e pago no se efectlia con cargo a una cuenta corriente abierta en la
Oficina Internacional, sera preciso sefidar la cuantia que se va a abonar. Si por €
contrario, € pago se rediza con cargo a una cuenta de ese tipo, bastara con dar
instrucciones a la Oficina Internaciona (marcando la casilla apropiada en la hoja de
clculo adjunta al formulario oficia) para que ésta efectle € cargo del importe
correspondiente a la transaccion en cuestion. En efecto, una de las ventgjas de esta
modaidad de pago es que permite evitar € riesgo de irregularidad por error en €
cdculo de las tasas por parte del solicitante o del titular. En caso de que se dé
instrucciones a la Oficina Internaciona para que efectie € cargo de la cuantia
correspondiente y, pese a dlo, se indique una cuantia, la Oficina Internacional
considerara esta Ultima como meramente indicativa, efectuara € cargo de la cuantia
que corresponda, y notificara ese hecho a la parte (solicitante, titular, mandatario u
Oficind) que haya dado las instrucciones.

Fecha de pago

08.10 Cuando la Oficina Internacional recibe instrucciones de efectuar cargos
contra una cuenta abierta ante ella, y siempre que la cuantia requerida esté disponible
en la cuenta, se consderaralatasa como abonada:

— en € caso de una solicitud internaciona o designacion posterior,
el diaen quelaOficinalnternacional recibe la solicitud o designacién;
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—  end caso de una peticion de inscripcion de un cambio, € diaen
gue la Oficina Internacional recibe la peticion;

—  end caso de renovacion del registro internacional, € dia en que
la Oficina Internacional recibe lainstruccion de renovar € registro.

Cuando d pago se efectla utilizando otra modaidad, o cuando la cuantia disponible
en la cuenta corriente es insuficiente, las tasas se considerarén abonadas en la fecha
en que laOficinaInternacional recibala cuantia requerida.

M odificacion dela cuantia de lastasas

08.11 Cuando la cuantia de las tasas que deban abonarse por la presentacion
de una solicitud internaciona se modifique en el periodo que media entre la fecha
en que la Oficina de origen reciba o dé por recibida (véanse los
parrafos B.11.07.83 a07.96) la peticion de presentar la solicitud internacional a la
Oficina Internacional, por una parte, y la fecha en que la Oficina Internacional
reciba la solicitud internacional, por otra, se aplicara la tasa vigente en la primera
de esas dos fechas.

08.12 Cuando se presente una designacion posterior por medio de una
Oficina y la cuantia de las tasas que deban abonarse en relacion con esa
designacion sea modificada en e periodo que media entre la fecha en que la
Oficina reciba la peticion de presentar dicha designacion, por una parte, y lafecha
en que la Oficina Internacional reciba la designacion, por otra, se aplicara la tasa
vigente en la primera de esas dos fechas.

08.13 Cuando la cuantia de las tasas que deban abonarse en relacion con la
renovacion de un registro internaciona se modifique en el periodo que media entre
la fecha de pago y la fecha en que deba efectuarse la renovacion, la cuantia
aplicable se determinara de la siguiente manera:

—  cuando € pago se efectlie con menos de tres meses de anterioridad
alafechade renovacion, se aplicaralatasavigente en lafecha de pago;

—  cuando latasa se abone con mas de tres meses de anterioridad ala
fecha de renovacion, € pago se considerara efectuado tres meses antes de la fecha
exigida, y se aplicaralatasavigente tres meses antes de lafecha exigida

Cuando la tasa de renovacion se abone después de la fecha de vencimiento, se
aplicaralatasa vigente en lafecha de vencimiento.

08.14 En cuaquier otro caso, la cuantia aplicable seré la que estuviese en vigor
en lafecha en que la Oficina Internaciona reciba e pago.
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Reduccién de las tasas para solicitantes de Paises Menos
Adelantados (PMA)

08.15 Los solicitantes que tengan un establecimiento industrial o comercia
efectivo y real 0 e domicilio en un PMA, 0 que sean nacionales de un PMA (de
conformidad con la lista establecida por las Naciones Unidas) y que utilicen la
oficina de marcas de dicho PMA como oficina de origen a solicitar € registro
internacional de la marca, deberan abonar unicamente € 10% del importe de la
tasa de base. Esta reduccién ha sido incorporada en la tabla de tasas y en €
calculador de tasas del sitio Web de la OMPI dedicado a Sistema de Madrid
(Www.wi po.int/madrid/es/fees/cal culator.jsp).

08.16 Lalista de PMA, que establece y actualiza regularmente las Naciones
Unidas, puede consultarse en los sitios Web de las Naciones Unidas (www.un.org)
y dela OMPI (www.wipo.int/ldcs/en/country).

REPRESENTACION ANTE LA OFICINA INTERNACIONAL

09.01 El solicitante o € titular puede nombrar un mandatario que actlie en su
nombre ante la Oficina Internaciona. Este mandatario puede ser distinto del que lo
represente ante la Oficina de origen.

09.02 Toda mencion de la representacion en € Reglamento, las Instrucciones
Administrativas o la presente Guia se refiere Unicamente a la representacion ante la
Oficina Internacional. Las cuestiones relativas a la necesidad de un mandatario ante
la Oficina de origen o ante la Oficina de una Parte Contratante designada (por
gemplo, en € caso de denegacion de proteccion emitida por esa Oficina), que pueda
actuar como mandatario en esos casos, asi como la moddidad de nombramiento,
estén fuera de ambito del Arreglo, del Protocolo y del Reglamento y se rigen por la
legidacion y la practica de la respectiva Parte Contratante.

Nombramiento del mandatario

10.01 En € sstema de Madrid no hay exigencia aguna en cuanto a las
calificaciones profesionales, nacionalidad, resdencia o domicilio de quien debe ser
nombrado mandatario ante la Oficina Internacional.

M étodo de nombramiento

En la solicitud internacional, en una designacion posterior o en una
peticion de inscripcion de cambio

10.02 El nombramiento de un mandatario se puede redizar en una solicitud
internacional, sencillamente indicando su nombre y direccion en la parte
correspondiente del formulario oficid.  Asimismo, € nombramiento de un
mandatario se puede efectuar indicando su nombre y direccion en € formulario
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oficia de presentacion de una designacion posterior o de peticion de inscripcion de
una modificacion, sempre que € formulario esté firmado por d titular o se presente
por medio de una Oficina. La utilizacion de este método para el nombramiento de un
mandatario dispensa de toda otra formalidad; en particular, no debera remitirse un
poder ala Oficinalnternacional.

En una comunicacion independiente

10.03 También puede efectuarse € nombramiento de un mandatario en
cualquier momento mediante una comunicacion independiente. Esta comunicacion
podra presentarla ala Oficina Internacional:

- e solicitante, € titular o d mandatario, en cuyo caso llevara la
firmade solicitante o dd titular;

— laOficinade laParte Contratante del titular, en cuyo caso llevarala
firma del solicitante o del titular o de la Oficina por cuyo conducto se haya
presentado.

La comunicacion puede consistir en una simple carta. Basta con que se identifique
claramente a la persona que efectlia é nombramiento, al mandatario designado y la
solicitud internaciona o € registro internaciona en cuestion. Sin embargo, por
razones précticas, la Oficina Internacional ha puesto a disposicion de los solicitantesy
titulares un formulario facultativo (MM 12) parael nombramiento de mandatarios.

10.04 El nombramiento del mandatario puede relacionarse con una 0 més
solicitudes internacionales especificadas, 0 con uno 0 més registros internacionaes
especificados, sempre y cuando todos estén identificados de forma clara e individual.
La Oficina Internaciona no aceptard una comunicacién de nombramiento de
mandatario que se refiera de forma general a todos los registros y solicitudes
internacionales del mismo solicitante o titular.

Un solo mandatario

10.05 La Oficina Internacional reconocera a un solo mandatario en relacion
con una solicitud internacional o un registro internacional. Si en e nombramiento
figuran varios mandatarios, solo e designado en primer lugar se considerara como
el mandatario. No obstante, cuando se haya designado como mandatario a un
gabinete 0 estudio de abogados o de agentes de patentes o de marcas, éste se
considerara como un solo mandatario.

Nombramiento irregular

10.06 La Oficina Internacional estimara que € nombramiento de un
mandatario es irregular cuando no se redlice de conformidad con lo estipulado
anteriormente. La Oficina Internacional notificara ese hecho a solicitante o a
titular, al supuesto mandatario y, si €l remitente es una Oficina, a ésta.



Regla 3.3)b)

Regla 3.4)a)

Regla 3.4)b)

Regla 3.5)

Regla 3.3)

A Articulo 7.4)
P Articulo 7.3)

Regla 30.3)

B.I. 16 GUIA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

10.07 Cuando la Oficina Internacional estime que un nombramiento esirregular
o nulo, enviara todas las comuni caciones pertinentes a solicitante o a propio titular.

Inscripcion y notificacion del nombramiento del mandatario

11.01 Si la Oficina Internacional estima que e nombramiento de un
mandatario se gusta a los requisitos exigibles, inscribird en € Registro
Internacional e hecho de que € solicitante o € titular tiene un mandatario, asi
como e nombre y la direccion de éste. La fecha en que e nombramiento surta
efecto serd la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la comunicacién
(solicitud internacional, designacion posterior, peticion de inscripcion de un
cambio o comunicacion independiente) en la gue se nombra a mandatario.

11.02 La Oficina Internacional notificara tanto a solicitante o titular como al
mandatario la inscripcion del nombramiento en el Registro Internacional. Cuando
el nombramiento se haya realizado en una comunicacion independiente presentada
por medio de una Oficina, lainscripcion también se notificara a dicha Oficina.

Efecto del nombramiento

11.03 Savo que e Reglamento disponga expresamente otra cosa, un
mandatario debidamente inscrito podra firmar toda comunicacion o llevar a cabo
toda otra formalidad en representacién de solicitante o del titular. Toda
comunicacion que el mandatario dirija a la Oficina Internaciona tendra el mismo
efecto que s hubiera sido remitida a dicha Oficina por e propio solicitante o €l
titular. En forma andloga, s hubiere un mandatario inscrito, la Oficina
Internaciona remitira a dicho mandatario toda invitacion, notificacion u otra
comunicacion que, en ausencia de mandatario, se habria remitido al solicitante o a
titular. Bago este principio, toda comunicacion dirigida al mandatario tendra e
mismo efecto que si hubierasido enviada al solicitante o a titular.

11.04 Cuando se haya nombrado un mandatario, la Oficina Internacional, por
regla general, no enviara las comunicaciones directamente a solicitante o a titular.
Estareglatiene agunas excepciones:

—  cuando la Oficina Internacional estime que € nombramiento de un
mandatario es irregular, lo notificara tanto a solicitante o a titular como a supuesto
mandatario;

—  saeis meses antes del vencimiento del plazo de proteccion, la
Oficina Internacional enviard un aviso no oficia tanto a titular como a su
mandatario;

—  d lacuantia de las tasas percibidas es inferior a la cuantia de las
tasas exigidas paralarenovacion, la Oficina Internacional o notificara tanto d titular
como a su mandatario;
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—  cuando & mandatario solicite la cancelacion de su nombramiento,
la Oficina Internacional, hasta e momento en que la cancelacion surta efecto, enviara
las comunicaciones tanto a solicitante como al titular y a mandatario (véanse los
parrafos B.1.12.05y 12.06).

11.05 Salvo esas excepciones, toda mencién en esta Guia a una comunicacion
dirigida d solicitante o a titular, o remitida por uno de éstos, se entendera en €
sentido de gue la comunicacion puede dirigirse a mandatario debidamente inscrito o
ser remitidapor éste.

Cancelaciéon del nombramiento

12.01 La inscripcion del nombramiento de un mandatario se cancelara a
recibirse una solicitud de cancelacion firmada por € solicitante, € titular o el
propio mandatario. La cancelacion puede solicitarse mediante una simple carta.
La cancelacion de la inscripcion puede pedirse para todas las solicitudes
internacionales o registros internacionales del mismo solicitante o titular respecto
de las cuales se ha nombrado debidamente a mandatario, o bien para determinada
solicitud internacional o determinado registro internacional de dicho solicitante o
titular.

12.02 La Oficina Internacional cancelara de oficio la inscripcion de un
mandatario cuando se nombre otro. Como ya se ha sefidado (véase €
parrafo B.1.10.05), solo se reconocera a un mandatario. Por consiguiente, se
presume que e nombramiento de un nuevo mandatario reemplaza a cualquier
mandatario previamente nombrado.

12.03 La Oficina Internacional también cancelara de oficio lainscripcion de un
mandatario en caso de que se haya inscrito un cambio de titularidad, a menos que €
nuevo titular del registro internaciona vuelva a nombrar expresamente a ese
mandatario.

12.04 Por regla general, la cancelacién surtira efecto a partir de la fecha en que
la Oficina Internaciona reciba la comunicacion correspondiente.  Sin embargo,
cuando & mandatario solicite la cancelacion, se aplicaran los parrafos siguientes.

Cancelacion a solicitud del mandatario

12.05 En & caso de que la Oficina Internacional reciba de un mandatario una
solicitud de cancelaciéon de inscripcién de su nombramiento, notificara de
inmediato ese hecho a solicitante o a titular, y acompafiara la notificacion con
copias de todas las comunicaciones que haya enviado a mandatario o recibido de
éste durante |os seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la notificacion.
Lafechaen que surte efectos la cancel acion serala primera de las siguientes:
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— lafecha en que la Oficina Internacional reciba una comunicacion
de nombramiento de un nuevo mandatario, o

- la fecha en que venza & plazo de dos meses contados a partir de
la recepcion por la Oficina Internacional de la solicitud de cancelacion de
inscripcioén presentada por € mandatario.

12.06 Hasta la fecha en que surta efecto la cancelacion, todas las
comunicaciones que la Oficina Internacional por regla general dirigiria solo al
mandatario, se dirigiran al mandatario y al solicitante o a titular. De esta manera,
los intereses del solicitante o del titular quedaran protegidos en e caso de que €
mandatario solicite la cancelacion de la inscripcion de su nhombramiento sin
notificar ese hecho a su cliente, o en contra de |os deseos de éste ultimo.

Notificacion de la cancelacion

12.07 Una vez que la cancelacion surte efectos, la Oficina Internaciona
notificarala cancelacion, asi como lafecha en que ha surtido efectos, al mandatario
cuya inscripcion ha sido cancelada, y también a solicitante o al titular y, cuando €
nombramiento del mandatario se haya presentado por medio de una Oficina, a ésta.
La Oficina Internaciona enviara todas las comunicaciones posteriores a nuevo
mandatario o, s no hubiere un mandatario inscrito, a solicitante o d titular.

Exencion detasasdeinscripcion
12.08 Lainscripcion del nombramiento de un mandatario, de toda modificacion

relativa al mandatario o de la cancelacion de la inscripcion de nombramiento de un
mandatario estara exenta de tasas.
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PARTEB

CAPITULOII: EL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL

INTRODUCCION

En este Capitulo se describen los procedimientos previstos en € Arreglo,
el Protocolo, @ Reglamento Comun y las Instrucciones Administrativas.

Asimismo, se ofrecen explicaciones sobre |os formularios cuyo uso pueda
resultar obligatorio en aplicacién de aguellas disposiciones o que la Oficina
Internaciona puede suministrar parafacilitar € uso del sistema, y sobre la maneraen
gue deben completarse.

En la medida de lo posible, e Capitulo se organiza conforme d ciclo del
registro internacional, comenzando con la solicitud internaciond y continuando con
los tramites de inscripcion del registro. A continuacion, se trata de las distintas
eventualidades que pueden surgir después de la inscripcién dd registro internacional,
como la denegacion de la proteccion, la designacion posterior, las peticiones de
limitacion de lalista de productos y servicios u otros.

LA SOLICITUD INTERNACIONAL
Requisitos sustantivos
Registro debase o solicitud de base

01.01 El sistema de Madrid se basa en la existencia previa de un registro de
base 0 una solicitud de registro de base, a nivel naciona o regiona. Conforme a
Arreglo, & solicitante de un registro internacional de una marca debera haber
obtenido previamente € registro de lamarcaen € pais de origen (registro de base). El
Protocolo permite basar la solicitud internacional tanto en un registro inscrito en la
Oficina de origen (registro de base) como en una solicitud de registro presentada ante
esa Oficina (solicitud de base). La solicitud internacional Unicamente podra
comprender los productos y servicios incluidos en la solicitud de base o en € registro
de base.

01.02 En la mayoria de los casos, la solicitud internacional se basara en un
anico registro o solicitud que abarca los productos y servicios enumerados en la
solicitud internacional. No obstante, es posible basar la solicitud internaciona en
varios registros (en virtud del Arreglo) o en varias solicitudes o registros (en virtud
del Protocolo) que abarcan conjuntamente los productos y servicios comprendidos en
la solicitud internacional. Todas las solicitudes de base o registros de base deberan
figurar a nombre de la persona que presenta la solicitud internacional y deberan
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haberse efectuado ante la misma Oficina. En aras de simplicidad, o que sigue hace
referencia Unicamente ala solicitud de base 0 a registro de base, quedando entendido
gue es posible que existan varias solicitudes o registros de base.

LaOficinadeorigen

02.01 Antes de presentar una solicitud internacional, € futuro solicitante debera
definir qué Oficina u Oficinas pueden ser la Oficina de origen para la solicitud
internacional en cuestion. Esto dependerade s lasolicitud internaciond serige por €
Arreglo, por € Protocolo o por ambos, o cual dependera a su vez de qué Partes
Contratantes han de designarse (véanse los parrafos B.11.03.01 a 03.03).

02.02 En la medida en que la solicitud internaciona serija por € Arreglo, se
entendera que la Oficina de origen es la Oficina encargada del registro de marcas en
el pais de origen del solicitante 0 en nombre de dicho pais. El pais de origen del
solicitante se define (Articulo 1.3) del Arreglo) como:

a) cuadquier pais parte en €l Arreglo en € que e solicitante tenga un
establecimiento industrial o comercid efectivoy red; o

b) s no tuviera un establecimiento en dicho pais, € pais parte en €
Arreglo en € quetenga su domicilio; o

C) S no tuviera un establecimiento ni un domicilio en dicho pais,
pais parte en € Arreglo del que € solicitante sea nacional.

El solicitante deberd atenerse a este orden de criterios “en cascada’; por lo tanto, no
podra elegir libremente su Oficina de origen. Por gemplo, e solicitante no podra
basar su solicitud internacional en un registro efectuado en d pais de su domicilio g,
de hecho, tiene un establecimiento industrial 0 comercial en otro pais que sea parte
en el Arreglo.

02.03 En cambio, cuando la solicitud internaciona se rija exclusivamente por €
Protocolo, no se aplicara ese orden en cascada. Se define la “Oficina de origen”
(Articulo 2.2) dd Protocolo) de modo que d solicitante pueda elegir libremente su
Oficina de origen sobre la base del establecimiento, domicilio o nacionalidad,
guedando entendido que Unicamente podrda haber una Oficina de origen. Por
consiguiente, en & caso de la Oficina de un pais, podra presentar una solicitud
internaciona cualquier persona que sea hacional de ese pais 0 esté domiciliado, o
tenga un establecimiento industrial o comercia efectivo y real, en dicho pais. En €
caso de la Oficina de una organizacion contratante, podra presentar una solicitud
internacional cualquier persona que sea nacional de un Estado miembro de esa
organizacion o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial
efectivo y redl, en € territorio de dicha organizacion.

02.04 Corresponde a la legidacion de las Partes Contratantes determinar, en lo
gue le concierne a cada una, d sentido de los términos “naciond”, “domicilio” y
“establecimiento comercial o industria”. Por lo tanto, en la presente Guia
unicamente se ofrece cierta orientacion a respecto.
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02.05 Conforme a Arreglo y a Protocolo, se pretende que & término
“nacional” tenga @ mismo significado que en € Articulo 2 del Convenio de Paris.
Asi pues, se considera que puede incluir tanto las personas naturales como las
juridicas. Corresponde a la legidacion de cada pais en particular determinar si una
persona natural es nacional de ese pais, y los criterios (por gemplo, € lugar de
congtitucion de una sociedad o de su sede) para decidir S se considera que una
persona juridica es naciona de ese pais. De la misma manera, corresponde a la
legidacion de cada Parte Contratante determinar cuales son los criterios para
considerar que una persona natural o juridica estd domiciliada en dicha Parte
Contratante. En la préctica, no surgira muy frecuentemente la cuestion de la
nacionalidad o & domicilio de las personasjuridicas, puesto que normamente basaran
su derecho a presentar solicitudes internacionales en la existencia de un
establecimiento en € pais de origen.

02.06 La expresion “establecimiento industrial o comercia efectivo y red” se
ha tomado del Articulo 3 dd Convenio de Paris, a cud se afiadié en la primera
conferencia de revison del Convenio, que tuvo lugar en Bruselas de 1897 a1900. Se
consider6 que la disposicion original, que hacia referencia simplemente a “un
establecimiento”, era demasiado ampliay tenia que limitarse. El objetivo era utilizar
e término francés “sérieux” (“rea” en espafiol), para excluir los establecimientos
fraudulentos o ficticios. El término “efectivo” dgja claro que, aunque debe tratarse de
un establecimiento en € que tiene lugar alguna actividad industrial o comercia (que
lo distinga de un simple almacén), no tiene que ser su centro de actividad principa
(en la Conferencia de Brusdlas no se adopto la propuesta de uno de los Estados parte
en & Arreglo de Madrid, en € sentido de limitar € requisito dd establecimiento al
centro de actividad principal).

02.07 Por lo tanto, queda entendido que una empresa podra tener varios
establecimientos industriales o comerciaes efectivos y reaes en distintos Estados que
sean parte en € Arreglo o en € Protocolo. En tal caso, podra considerarse como
Oficina de origen cuaquiera de las Oficinas de los Estados respectivos, tanto en
virtud del Arreglo como en virtud del Protocolo.

02.08 Cuando € Estado contratante del que sea naciona un solicitante o en €
gue esté domiciliado o tenga un establecimiento, sea asimismo un Estado miembro de
una organizacion contratante, existira la posibilidad de basar 1a solicitud internacional
en unasolicitud o registro nacional o regiond.

¢Quétipo de solicitud internacional ?

03.01 Exisen tres tipos de solicitudes internacionales.  Una solicitud
internacional podra a) regirse exclusvamente por € Arreglo, b) regirse
exclusvamente por € Protocolo oc) regirse tanto por € Arreglo como por €
Protocolo, en funcion del tratado o tratados (Arreglo o Protocolo) que sean aplicables
a la Oficina de origen, por una parte, y a las Partes Contratantes designadas en la
solicitud, por otra (véanse también los parrafos A.02.16 a02.25). A continuacion
figuran los principios establecidos a respecto:



Regla 1.viii)

Regla 1.ix)

Regla 1.viii), iX)
yX)

B.Il.4 GUIA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

a) cuando la Oficina de origen sea la Oficina de un pais que esté
obligado Unicamente por € Arreglo, solo podran designarse los paises que sean
parte asimismo en e Arreglo; la solicitud internacional se regira exclusivamente
por € Arreglo;

b) cuando la Oficina de origen sea la Oficina de un pais que esté
obligado Unicamente por € Protocolo, 0 sea la Oficina de una Organizacion
Contratante que esté obligada por & Protocolo, solo podran designarse los paises u
organizaciones que sean asmismo parte en €l Protocolo; lasolicitud internacional se
regira exclusivamente por e Protocolo;

c) cuando la Oficina de origen sea la Oficina de un pais que esté
obligado tanto por & Arreglo como por € Protocolo, podra ser designado cuaquier
pais que sea pate en € Arreglo o en € Protocolo (o en ambos), o cualquier
organizacion que sea parte en € Protocolo; en este caso:

—  cuando se hayan designado Unicamente paises y todos los
paises designados sean parte en € Arreglo, pero no en e Protocolo, la solicitud
internaciona seregira exclusivamente por € Arreglo;

—  cuando todas las Partes Contratantes designadas sean parte
en e Protocolo, independientemente de que también sean parte en € Arreglo, la
solicitud seregiré exclusivamente por € Protocolo;

—  cuando en la solicitud internacional se designe a menos un
pais que sea parte en @ Arreglo, pero no en € Protocolo, y a menos una Parte
Contratante que sea parte en € Protocolo, sea 0 no parte en € Arreglo, lasolicitud se
regira tanto por €l Arreglo como por & Protocolo.

03.02 Esimportante que e solicitante sepaen cud de estas categorias seincluye
su solicitud, puesto que esto determinard cuestiones tales como & formulario que ha
de utilizarse y las tasas que han de abonarse. Ademas, la solicitud internacional
deberd basarse en un registro (y no en una solicitud) presentado ante la Oficina de
origen cuando la solicitud internacional se rija exclusivamente por € Arreglo o tanto
por e Arreglo como por € Protocolo.

03.03 A modo de resumen:
a) lasolicitud internaciona seregira exclusivamente por € Arreglo si:

- la Oficina de origen es la Oficina de un Estado obligado
unicamente por & Arreglo, o

— laOficinade origen es la Oficina de un Estado obligado tanto
por € Arreglo como por d Protocolo cuando se hayan designado Unicamente paisesy
todos | os paises designados estén obligados por € Arreglo pero no por € Protocolo.



Regla 8

GUIA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS B.II.5

La solicitud internacional debera basarse en un registro efectuado en la Oficina de
origen.

b) lasolicitud internaciond se regira exclusivamente por € Protocolo

— la Oficina de origen es la Oficina de una Parte Contratante
obligada Unicamente por & Protocolo, o

- la Oficina de origen es la Oficina de una Parte Contratante
obligada tanto por € Arreglo como por € Protocolo, y todas las Partes Contratantes
designadas son parte en € Protocolo independientemente de que también sean parte
end Arreglo.

Lasolicitud internacional podra basarse en una solicitud o en un registro efectuado en
la Oficinade origen.

¢) Lasolicitud internacional se regira tanto por € Arreglo como por
el Protocolo s la Oficina de origen es la Oficina de una Parte Contratante obligada
tanto por e Arreglo como por € Protocolo, y € solicitante ha designado a menos un
Estado obligado por € Arreglo pero no por € Protocolo y a menos un Estado
obligado por € Protocolo (independientemente de que dicho Estado también esté
obligado por € Arreglo) o una organizacion intergubernamental obligada por €
Protocolo.

La solicitud internacional debera basarse en un registro efectuado en la Oficina de
origen.

Pluralidad de solicitantes

04.01 Dos 0 més personas (sean naturales o juridicas) podran presentar
conjuntamente una solicitud internacional, Sempre que sean titulares conjuntamente
delasolicitud de base 0 del registro de base, y

- cuando la solicitud internaciona se rija exclusvamente por €
Arreglo, o tanto por e Arreglo como por € Protocolo, €l pais de origen (tal y como se
define en € parrafo B.11.02.02) sea el mismo para cada uno de los solicitantes,

- cuando la solicitud internaciona se rija exclusvamente por €
Protocolo, cada uno de los solicitantes posea los vinculos necesarios (mediante €
establecimiento, & domicilio o lanacionaidad) con la Parte Contratante cuya Oficina
seala Oficinade origen.

04.02 No es necesario que los vinculos (nacionalidad, domicilio o
establecimiento) sean de la misma naturdeza para cada solicitante, pero todos
deberén estar facultados para presentar solicitudes internacionaes ante la Oficina de
lamisma Parte Contratante.



A Articulo 1.2)
P Articulo 2.2)
Articulo 8.1)

Regla1l.7)

Regla 6.1)

Regla1l.7)

Regla 9.2)a)

B.Il.6 GUIA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Presentacion dela solicitud inter nacional

05.01 La solicitud internaciona debe ser presentada por conducto de la Oficina
de origen. Por lo tanto, la Oficina entrara en contacto por primera vez con una
solicitud internaciona cuando un solicitante le pida que presente una de esas
solicitudes a la Oficina Internaciond. Es probable que la Oficina que reciba una
peticion de presentacion de solicitud internaciond, regida tanto por e Arreglo como
por e Protocolo, no seala Oficina de origen adecuada seguin € Arreglo, pero si lo sea
en virtud de la norma més amplia de Protocolo. En dicho caso, esa Oficina debera
informar al solicitante que la solicitud no podra ser enviadatal y como esta, pero que
podria tramitarse como solicitud regida exclusvamente por € Protocolo s se
suprimen todas las designaciones de los Estados que son parte en € Arreglo, pero no
en & Protocolo.

05.02 No se considerard como tal la solicitud internaciona que, en lugar de ser
presentada por medio de una Oficina, sea presentada directamente a la Oficina
Internacional por e solicitante. La solicitud serd devuelta a remitente sin ser
examinada de ninguna manerayy las tasas pagadas seran devueltas ala personaque las
haya abonado.

05.03 En esos casos, la Oficina Internaciona no esta obligada a acusar recibo
de las solicitudes internacionales sdvo s han sido enviadas por fax o por
comunicacion el ectronica (véanse los parrafos B.1.02.07 y 03.04).

Idiomadela solicitud internacional

06.01 Las solicitudes internacional es podran presentarse en espafiol, en francés
0 eninglés, con arreglo alo previsto por la Oficinade origen. Es decir, la Oficinade
origen estard facultada para limitar la elecciéon dd solicitante a un Unico idioma o a
dos, o permitir a solicitante o titular elegir entre cuaquierade lostresidiomas.

06.02 Las solicitudes internacionales que no cumplan estos requisitos relativos
al idioma no serédn consideradas como tales por la Oficina internaciona, que las
devolveraala Oficina que las haya presentado, sin examinarlas de ninguna manera, y
las tasas abonadas serén devueltas ala persona que haya efectuado € pago.

El formulario de solicitud

07.01 Las solicitudes internacionales deben ser presentadas a la Oficina
Internaciona en € formulario oficid.

07.02 En funcién de la practica de la Oficina de que se trate, e solicitante
podra o debera completar el formulario oficia de solicitud internacional, mientras
gue en otros casos sera la Oficina de origen la que se encargue de hacerlo teniendo
en cuenta la informacion suministrada por el solicitante. Las Oficinas de algunas
Partes Contratantes facilitan formularios de peticion de presentacion de solicitudes
internacionales que son distintos del formulario oficia de solicitud internacional y
gue los solicitantes pueden estar facultados u obligados a utilizar, con arreglo alo
previsto por lalegislacion de la Parte Contratante en cuestion. Cuando & espariol,
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el francés o @ inglés no sean el idioma o idiomas cuya utilizacion esté permitida
por la Oficina de origen, esta Ultima podra exigir a solicitante que suministre la
informacion necesaria (en particular, la lista de productos y servicios) en el idioma
de la solicitud internacional (espafiol, francés o inglés) o podréa traducir ella misma
lainformacion aeseidioma.

07.03 Exigten tres formularios oficides (MM 1, MM2 y MM 3, respectivamente)
para presentar la solicitud internaciond, en funcion de s ésta se rige exclusvamente
por e Arreglo, exclusvamente por € Protocolo, o tanto por € Arreglo como por €
Protocolo. Los formularios oficiales pueden ser consultados en la seccion Servicios/
Mar cas (Sstema de Madrid) del sitio Web dela OMPI.

07.04 La Oficina de origen debe velar por que se utilice e formulario
adecuado. Cuando la Oficina sea la Oficina de una Parte Contratante obligada
Unicamente por e Arreglo o unicamente por €l Protocolo, solo se utilizara uno de
estos formularios para las solicitudes presentadas por esa Oficina. No obstante,
cuando la Oficina esté obligada tanto por e Arreglo como por e Protocolo, €
formulario correcto estara determinado por las Partes Contratantes que hayan sido
designadas (véase la seccion anterior titulada “¢Qué tipo de solicitud
internacional ?” (parrafos B.I1.03.01 a03.03).

07.05 Es recomendable estudiar las observaciones generales relativas a los
formularios oficiales (véanse los parrafosB.1.04.01 a 04.04). En particular, €
formulario deberd completarse de forma legible, por medio de una méquina de
escribir o de cuaquier otra maguina; la Oficina Internaciona no aceptara los
formularios rellenados a mano. Cuando |os solicitantes utilicen su propio formulario
en lugar de utilizar los de la Oficina Internacional, deberdn cumplirse las directrices
expuestas en € parrafo B.1.04.03.

Punto 1. Parte Contratante cuya Oficina esla Oficina de origen

07.06 Debera sefidarse e nombre dd Estado u  organizacion
intergubernamental cuya Oficina sea la Oficina de origen, por gemplo, “Japén”,
“Union Europed’, etcétera. En e caso de una Oficina comun reconocidaen virtud del
Articulo 9quater del Arreglo o del Protocolo, deberd sefidarse e nombre del Estado
gue se considera constituido por las Partes Contratantes en cuestion, por gemplo,
“Benelux”.

07.07 Cuando exista més de un solicitante, deberé indicarse @ nombre de una
unica Parte Contratante cuya Oficinaes la Oficinade origen.

Punto 2: Salicitante
Nombre

07.08 Cuando d solicitante sea una persona natural, € nombre que habra de
indicarse es e apdllido y e nombre o nombres de esa personatal y como los utiliza
habitualmente y en & orden en e que los utiliza habituamente. Cuando € solicitante
sea una persona juridica, debera indicarse su denominacion oficial completa. Cuando
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el nombre del solicitante esté compuesto por caracteres no latinos, dicho nombre
deberd indicarse mediante una transcripcién en caracteres latinos que debera basarse
en e sistema fonético del idioma de la solicitud internaciona; cuando € solicitante
sea una persona juridica, la transcripcion podra sustituirse por una traduccién de
nombre a idiomade lasolicitud internaciona.

Direccion

07.09 La direccion del solicitante debera indicarse de tal manera que satisfaga
las exigencias habituales en materia de distribucion de correo.  Ademéas, podran
indicarse los nimeros de teléfono y de fax, asi como la direccion de correo
€l ectronico.

Direccion para la correspondencia

07.10 Cuando hayan sido indicados en € punto 4 € nombre y la direccion del
mandatario, todas las comunicaciones que esté obligada a efectuar la Oficina
Internacional a solicitante o d titular seran enviadas a esa direccion. Cuando no se
indique ninguna direccion de mandatario, dichas comunicaciones seran enviadas a la
direccion del solicitante indicada en € punto2b). Cuando hayan de enviarse
comunicaciones a una direccion distinta de la indicada en € punto 2.b), podra
indicarse en este espacio una direccion para la correspondencia, a €eccion de
solicitante; en caso contrario, debera dgarse en blanco e campo correspondiente ala
“direccion paralacorrespondencia’.

NUmeros de teléfono y de fax:  direccion de correo electrénico

07.11 Los numeros de teléfono y de fax o la direccion de correo electronico
indicada deberdn ser los de la persona con la que deba ponerse en contacto la
Oficina Internacional cuando necesite comunicarse con € solicitante.

Solicitud presentada en nombre de mas de un solicitante

07.12 Cuando exista més de un solicitante, debera indicarse e nombre y la
direccion de cada solicitante, utilizando en caso necesario una hoja complementaria.

07.13 Cuando dos 0 més solicitantes que posean distintas direcciones presenten
conjuntamente la solicitud internaciona y no se haya indicado € nombre y direccion
del mandatario ni una direccién para la correspondencia, las comunicaciones seran
enviadas a la direccién del solicitante que aparezca en primer lugar en la solicitud
internaciond.
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Idioma preferido para la correspondencia

07.14 En & caso de la solicitud internacional, € solicitante podra (marcando la
casllla adecuada) indicar s desea recibir las comunicaciones de la Oficina
Internacional en espaiiol, en francés o en inglés. No sera necesario indicar nada en
caso de que € solicitante desee recibir las comunicaciones en € idiomaen € que ha
sido presentada la solicitud internacional. Cabe observar que esto se aplicara
Unicamente a las comunicaciones procedentes de la Oficina Internacional; las
comunicaciones de las Oficinas que son simplemente transmitidas por la Oficina
Internacional, como las notificaciones de denegacion, seran enviadas en € idiomaen
el que han sido recibidas de la Oficina.

Otrasindicaciones

07.15 Cuando € solicitante sea una persona natural, podra indicar € Estado
del que es nacional. Cuando € solicitante sea una persona juridica, podra indicar
su naturaleza juridica, junto con e nombre del Estado (y, cuando proceda, la
unidad territorial dentro de ese Estado) en € cua se ha constituido. En €
formulario que ha de ser utilizado para una solicitud internaciona que se rija
exclusivamente por el Arreglo no esta previsto ofrecer esas indicaciones.

07.16 Dichas indicaciones no son exigidas por € Arreglo, € Protocolo o €
Reglamento, pero podran incluirse en la solicitud internaciond a fin de evitar
objeciones de las Partes Contratantes designadas que si las exijan.

Punto 3. Derecho a presentar una solicitud

07.17 Cuando la solicitud internacional se rija (total o parcialmente) por €
Arreglo (y, por lo tanto, se presente en & formulario MM1 o0 MM3), d solicitante
deberd marcar Unicamente una de las casillasi), ii) y iii) dd punto 3.8), por orden de
prioridad. Esdecir:

— cuando e olicitante tenga un establecimiento comercid o
industrial efectivo y real en € pais por medio de cuya Oficina se presenta la solicitud
internacional, deberd marcar la casillai);

—  d € solicitante no tiene un establecimiento en un pais parte en €
Arreglo, pero esta domiciliado en € pais por medio de cuya Oficina se presenta la
solicitud internacional, debera marcar la casillaii);

— ¢ d solicitante no tiene un establecimiento ni estd domiciliado en
un pais parte en € Arreglo pero es naciond del pais por medio de cuya Oficina se
presentala solicitud internacional, deberd marcar lacasillaiii).

07.18 Cuando la solicitud internacional se rija exclusivamente por € Protocolo
(y se presente en @ formulario MM2), se deberd facilitar una de las indicaciones
siguientes en relacion con los vinculos que posee e solicitante con la Parte
Contratante por medio de cuya Oficina se presenta la solicitud, utilizando la casilla o
€l espacio adecuado del punto 3.a):
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—  (cuando la Parte Contratante sea un Estado) que € solicitante es
naciona de ese Estado;

- (cuando la Parte Contratante sea una organizacién) e nombre del
Estado miembro de esa organizacion del que seanacional € solicitante;

—  qued solicitante esta domiciliado en esa Parte Contratante;

—  que d solicitante tiene un establecimiento comercia o industrial
efectivo y red en esa Parte Contratante.

Unicamente es necesario indicar uno de esos vincul os, aunque podrén indicarse varios
S asi lo desead solicitante.

07.19 La Oficina por medio de la cua se presenta la solicitud internacional
podra solicitar pruebas cuando tenga motivos razonables para dudar de la veracidad
de las indicaciones sefidladas. En general, cabe suponer que la direccion indicada
en € punto 2.b) es la direccion del establecimiento o € domicilio del solicitante.
Aunque esta direccion se hale en € territorio de la Parte Contratante por medio de
cuya Oficina se presente la solicitud internacional, todavia seré necesario marcar a
menos una casilla del punto 3.a); en caso contrario, no sera posible determinar qué
derecho tiene e solicitante a presentar la solicitud.

07.20 En generd, bastard indicar la informacion descrita en los
parrafos B.11.07.17 y 07.18 (sefidando € Estado o marcando una casilla). No
obstante, cuando al marcar la casilla o casillas adecuadas del punto 3.d), € solicitante
indique que tiene un establecimiento o domicilio en € teritorio de la Parte
Contratante por medio de cuya Oficina se presenta la solicitud internacional, pero su
direccion (indicada en e punto 2.b)) no se encuentra en ese territorio, @ solicitante
deberdindicar ademas en € punto 3.b), ladireccidn de su establecimiento o domicilio
en eseterritorio.

07.21 Como se indica en & péarafo B.11.04.01, cuando dos 0 mas solicitantes
presenten conjuntamente la solicitud internacional, los requisitos aplicables a derecho
a presentar la solicitud internacional deberan satisfacerse respecto de cada uno de los
solicitantes. Por lo tanto, cuando proceda, debera indicarse lainformacion relativa a
derecho de cada solicitante a presentar la solicitud; estainformacion deberaindicarse
en una hoja complementariaano ser que & solicitante utilice su propio formulario.

Punto 4: Nombramiento de mandatario

07.22 S d solicitante desea estar representado ante la Oficina Internacional,
deberd indicar € nombre y la direccién del mandatario en esta parte del formulario.
La informacidn que se facilite debe ser suficiente como para permitir € envio de
correspondencia al mandatario, incluyendo preferentemente los nimeros de tel éfono
y de fax y una direccion de correo dectronico. (Véanse también los
parrafos B.1.09.01 a 11.02).
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07.23 Cuando e nombre del mandatario esté escrito en caracteres no latinos, se
proporcionard su transcripcion en caracteres latinos basandose en € sistema fonético
del idioma de la solicitud internacional. Cuando € mandatario sea una persona
juridica, podra sustituirse dichatranscripcién por una traduccién del nombre a idioma
delasolicitud internacional .

07.24 Para efectuar e nombramiento del mandatario bastara indicar su nombre
y direccién en la solicitud internacional. No debe enviarse ala Oficina Internaciona
ningun poder u otro tipo de documento.

07.25 En & Sistema de Madrid no hay exigencia aguna en cuanto a las
calificaciones profesionales, nacionaidad, resdencia o domicilio de quien debe ser
nombrado mandatario ante la Oficina Internacional. Mientras no se cumplan los
requisitos relativos a nombramiento del mandatario, la Oficina Internacional
enviara todas las comunicaciones a solicitante.

07.26 El mandatario nombrado en la solicitud internaciona Unicamente estara
facultado para actuar ante la Oficina Internacional. ES posible que posteriormente sea
necesario nombrar ademés uno 0 mas mandatarios adicionales para que actien ante
las Oficinas de |as Partes Contratantes designadas, por g emplo, en caso de que unade
esas Oficinas decida denegar la proteccion. En tal caso € nombramiento del
mandatario se regira por los requisitos de la Parte Contratante de que se trate.

Punto 5: Solicitud de base o registro de base

07.27 Lasolicitud internaciona que serija (tota o parciddmente) por € Arreglo
deberd basarse en € registro de una marca (0 en varios registros de la misma marca)
efectuado por la Oficina de origen. La solicitud internaciond que se rija
exclusivamente por € Protocolo podra basarse tanto en € registro efectuado por la
Oficina de origen como en la solicitud de registro presentada en esa Oficing;
igualmente, podra basarse en varias solicitudes o registros (o en una combinacién de
ambos).

07.28 El registro de base efectuado por la Oficina de origen debera indicarse
mediante € nimero de registro y la fecha de registro. Esta fecha debera consistir en
la fecha que, en virtud de la legidacion que rige la Oficina en cuestion, se considera
como fecha de registro, que no sera necesariamente la fecha en que la Oficina haya
inscrito la marca en su registro. Por geemplo, s en virtud de la legidacion aplicable
en esa Oficing, se inscribe una marca en € registro con efecto a partir de lafecha de
presentacion, esa sera la fecha que deberd indicarse.  Cuando la solicitud
internaciona se base en un registro efectuado en la Oficina de origen, no debera
indicarse e numero de la solicitud que ha dado lugar a dicho registro, pues se
correria€ riesgo detomar tal solicitud como si fuese una solicitud de base.

07.29 La solicitud de base presentada ante la Oficina de origen deberaindicarse
mediante & numero de solicitud y la fecha de presentacion. Se puede indicar la
solicitud de base Unicamente cuando la solicitud internacional esté regida
exclusivamente por € Protocolo.
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07.30 Cuando haya més de un registro de base 0 mas de una solicitud de base, y
no gquepan todos los nimeros y fechas en & espacio facilitado (salvo que € solicitante
utilice su propio formulario), deberan indicarse en & punto5 los de fecha mas
antigua, y los restantes deberan indicarse en una hoja complementaria.  Se puede
indicar la solicitud de base Unicamente cuando la solicitud internacional esté regida
exclusvamente por € Protocolo.

Punto 6: Reivindicacion de prioridad

07.31 Podra reivindicarse la prioridad de una solicitud anterior en virtud del
Articulo4 del Convenio de Paris. La solicitud anterior serAd normalmente la
solicitud de base o la solicitud que ha dado lugar a registro de base. No obstante,
también podra ser:

- otra solicitud efectuada en un pais parte en el Convenio de Paris
0 en un Miembro de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) aun cuando
este Ultimo no sea parte en el Convenio de Paris'; o

- una solicitud que, en virtud de un tratado bilateral o multilateral
concertado entre paises de la Union de Paris, sea equivalente a una solicitud
presentada regularmente a nivel nacional .2

07.32 Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud anterior, es necesario
indicar e nombre de la Oficina naciona o regional ante la cual se ha efectuado dicha
solicitud, asi como lafechay (s se conoce) € nimero de la misma. No es necesario
adjuntar una copia de la solicitud anterior.

07.33 Cuando se reivindique la prioridad de mas de una solicitud anterior, y no
guepan en & espacio previsto todas las indicaciones pertinentes, (a no ser que d
solicitante utilice su propio formulario) en @ punto 6 se sefidaran las indicaciones
correspondientes a la prioridad de fecha més antigua, y las restantes se indicardn en
una hoja complementaria.

Esto se desprende del hecho de que los Miembros de la OMC estan obligados por €l
Articulo 2.1) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con e Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) a cumplir el
Articulo4 del Convenio de Paris. Sin embargo, los Miembros de la Uni6n de
Madrid que no sean Miembros de la OMC no estén obligados a reconocer 1os
efectos de una reivindicacion de prioridad basada en una solicitud presentada en un
miembro de la OMC que no sea parte en el Convenio de Paris. No obstante, la
Oficina de origen no debera negarse a transmitir dicha reivindicacién. En caso
contrario, se pondrian trabas a un Estado designado que sea Miembro de la OMC a
la hora de cumplir su obligacion de reconocer la reivindicacion de prioridad.

Esto se desprende del Articulo 4A.2) del Convenio de Paris. Partiendo de esta base,
la Oficina Internaciona registra las reivindicaciones de prioridad de las solicitudes
de marcas comunitarias presentadas en la Oficina de Armonizacion del Mercado
Interior.
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07.34 Cuando la solicitud anterior no guarde relacion con todos los productos o
servicios consignados en € punto 10 dd formulario de solicitud internacional,
deberén indicarse en € punto 6 los productos o servicios relacionados con la solicitud
anterior. Cuando se indiquen varias solicitudes anteriores con fechas distintas,
deberén indicarse los productos y servicios relacionados con cada una de ellas.

07.35 La Oficina Internacional desestimara una fecha de prioridad reivindicada
cuando hayan transcurrido més de seis meses entre la fecha de presentacion de la
solicitud anterior y lafecha ddl registro internacional, e informara en consecuencia a
solicitante y a la Oficina de origen. Por lo tanto, esa fecha de prioridad no se
inscribira en e Registro Internacional. Sin embargo, de conformidad con €
Articulo 4C.3) del Convenio de Paris, cuando € Ultimo dia del plazo de seis meses a
partir de la fecha de reivindicacion de prioridad fuese un dia en que la Oficina de
origen no recibe peticiones de presentacion de solicitudes internacionales, y €
registro internaciona lleve la fecha de recepcion de tal peticion en la Oficina de
origen, € plazo de seis meses sera prorrogado hasta € préximo dia laborable en la
Oficina de origen. Igualmente, cuando € registro internaciond lleve la fecha de
recepcion de la solicitud internacional por la Oficina Internaciona, o una fecha
posterior, y € Ultimo dia del plazo de seis meses fuese un dia en que la Oficina
Internacional no abre a publico, & plazo de seis meses serd prorrogado hasta
proximo dia laborable en la Oficina Internacional. (Para la fecha del registro
internacional, véanse los parrafos B.11.12.01 a 12.06).

07.36 Como se explica en los parrafos B.11.12.03 a12.06, es posible que,
debido a irregularidades o retrasos, e registro internacional tenga una fecha
posterior a la fecha en que la Oficina de origen haya recibido la solicitud
internacional. Si como consecuencia de ello resultara que la fecha del registro
internacional es posterior en mas de seis meses a la fecha de prioridad
reivindicada, se perdera el derecho a la prioridad y la Oficina Internacional no
inscribira ningun dato de prioridad.

Punto 7: Lamarca

07.37 En e recuadroa) de punto7 de formulario deberd figurar la
reproduccion de lamarca. Dicha reproduccion deberd consistir en una representacion
gréfica (incluida la fotogréfica) y bidimensional de la marca. Esta reproduccion
deberd ser idéntica a la marca que figure en la solicitud de base 0 en d registro de
base. En particular, cuando lamarcafigure en blanco y negro en € registro de base o
en la solicitud de base, asi debera aparecer la reproduccion en ese recuadro.
Igualmente, cuando la marca de base figure en color, la reproduccion también debera
figurar en color en ese recuadro.

07.38 L os recuadros que figuran en este punto del formulario de solicitud miden
8 cm x 8 cm, que es & tamafio estandar parala publicacion de las marcas en la Gaceta
de la OMPI de Marcas Internacionales. Cuando € solicitante utilice su propio
formulario, la marca debera en todo caso reproducirse en un tamafio que se gjuste a
recuadro, es decir, no debera superar los8cmx 8cm. Ademas, cuando de
conformidad con € péarrafo B.11.07.43 se presenten dos reproducciones de la marca,
ambas reproducciones deberan figurar en lamisma pagina.
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07.39 La reproduccion o reproducciones de la marca deberdn ser lo
suficientemente claras a los fines de la inscripcion, publicaciéon y notificacion. En
caso contrario, la Oficinalnternacional considerarairregular la solicitud.

07.40 La reproduccion o reproducciones de la marca podran  ser
mecanografiadas, impresas, pegadas o reproducidas de otras maneras, a eleccion del
solicitante y a reserva de o que pueda prever la Oficina de origen. Como laimagen
utilizada para la publicacion se produce digitalizando € formulario de solicitud, la
marca sera publicada en la Gaceta exactamente tal y como aparece en  formulario.
Por gemplo, s en e formulario figura ssmplemente mecanografiada, esa eslamanera
en que apareceraen la Gaceta.

07.41 Cuando la solicitud sea comunicada por fax, también se deberaenviar a
la Oficina Internacional el origina de la paginadel formulario oficial que contenga
la reproduccion de la marca. Unicamente debera enviarse esta pagina; no debe
enviarse toda la solicitud puesto que podria considerarse erréneamente que se
trata de una nueva solicitud. Deberan incluirse en la pagina las indicaciones
suficientes (el nimero de la solicitud de base o del registro de base o €l nimero de
referencia de la Oficina contenido en la solicitud internacional) para permitir la
identificacion de la solicitud internaciona; asimismo, la Oficina deberd firmar la
pagina. Al confirmar e recibo de la comunicacion por fax, la Oficina
Internacional recordara a la Oficina remitente que es necesario enviar €l original de
la pagina que contenga la marca. La Oficina Internacional no examinara la
solicitud hasta que haya recibido € origina o hasta que haya transcurrido un plazo
de un mes desde que ha recibido €l fax, en funcion de lo que ocurra primero. Esto
se debe a que la Oficina Internaciona podra identificar determinadas
irregularidades unicamente cuando haya recibido una reproduccion clara de la
marca. Por lo tanto, la Oficina de origen debera velar por que se envie € original
sin tardanza (preferiblemente el mismo dia en que se envie €l fax), afin de evitar
este tipo de consecuencias perjudiciaes para €l solicitante.

Tipos especiales de marcas

07.42 Cuando la marca sea de un tipo especid (por gemplo, una marca
tridimensona o una marca sonora), la reproduccion del recuadroa) debera
corresponder exactamente a la representacion gréfica de la marca que aparece en la
solicitud de base o0 en € registro de base. S la representacion que figura en la
solicitud de base 0 en € registro de base consiste por gemplo en una perspectiva de
unamarcatridimensional o en unarepresentacion en notacion musica convenciona o
en una descripcion en palabras de una marca sonora, eso eslo que deberafigurar en e
recuadro a) ddl punto 7. Las descripciones complementarias de esta representacion
gréfica de la marca deberan figurar en € punto 9 (véase € parrafo B.11.07.53). No
deberdn incluirse las representaciones no graficas de dichas marcas (como las
muestras de marcas tridimensionaes o | as grabaci ones de marcas sonoras).
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El registro internacional ha de ser en color

07.43 Cuando d solicitante reivindique € color como elemento distintivo de la
marca pero lareproduccién de lamarca en d registro de base o en lasolicitud de base
se halle en blanco y negro (por g emplo, debido a que la Oficinade origen no prevé la
inscripcion o la publicacion en color), debera incluirse en e recuadrob) una
reproduccion de la marca en color, ademés de la reproduccién en blanco y negro que
ha de incluirse en € recuadroa). En caso contrario deberd dgarse vacio €
recuadro b).

Caracteres estandar

07.44 Cuando d solicitante desee gque la marca se considere como marca en
caracteres estandar, debera marcarse € recuadro ¢). Lamarca en caracteres estandar
es € equivalente en algunos paises a lo que se conoce como marca “verbal”, a
diferencia de la marca “figurativa’. Esta declaracion no obliga juridicamente a la
Oficina o alos tribunaes de una Parte Contratante designada, que tiene libertad para
determinar qué efecto (s lo hubiere) surte dicha declaracion en su territorio.  En
concreto, es posible que se considere que la marca no figura en caracteres estandar s
contiene elementos, como |os acentos, que no son habituales en e idioma o idiomas
utilizados en esa Parte Contratante.

07.45 No debera marcarse este recuadro cuando la marca contenga caracteres
especiales 0 elementosfigurativos. Aungue la Oficina Internacional no pondraen tela
de juicio una declaracion relativa a los caracteres estandar, € solicitante debera ser
consciente de que s la Oficina de una Parte Contratante designada considera que la
marca no figura en caracteres estandar, podra denegar € registro aegando que abarca
dos marcas (una en caracteres estandar y otra en caracteres especiades) o0 que
simplemente no esta claro para qué se solicitala proteccion.

07.46 Cuando la marca que sea objeto dd registro de base o de la solicitud de
base consista en un color o en una combinacion de colores como tales, debera
indicarse esa circunstancia marcando € recuadro adecuado. Esto se hardsin perjuicio
de que una Parte Contratante designada pueda denegar la proteccion por motivo de
gue ese tipo de marcas no esta reconocido en su legidacion.

Punto 8;: Relvindicacion dd color

07.47 Cuando se haya reivindicado € color como elemento distintivo de la
marca en la solicitud de base o en € registro de base, esa reivindicacion debera
quedar reflgjada en la solicitud internacional, marcando € recuadro respectivo y
designando en palabras € color o la combinacién de colores. Asimismo, podra
reivindicarse & color en una solicitud internaciond a pesar del hecho de que no exista
una reivindicacion correspondiente en la solicitud de base o en d registro de base.
Cuando no existadichareivindicacion en la solicitud de base 0 en € registro de base,
la marca de base debera figurar en el color o en la combinacion de colores
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reivindicados en lasolicitud internacional. Por Ultimo, cuando se reivindique € color,
el solicitante podra ademés indicar en palabras las partes principaes de la marca que
son de ese color respecto de cada color reivindicado (véase asmismo €
parrafo B.11.07.78).

Punto 9: Indicacionesvarias
a)  Transcripcion

07.48 Cuando € contenido de la marca consista, total o0 parcialmente, en
caracteres no latinos o en nimeros no ardbigos ni romanos, debera presentarse una
transcripcion de ese contenido a caracteres latinos 0 a numeros ardbigos. La
transcripcion a caracteres latinos se basara en € sistema fonético del idioma de la
solicitud internacional.

b)  Traduccion

07.49 Cuando la marca consista, total o parciamente, en una o varias palabras
traducibles, debera indicarse la traduccion. La traduccion podra ser en espariol, en
francés o en inglés, independientemente del idioma de la solicitud. La presentacion
de la traduccion se dga a eleccidn del solicitante, y tiene como fin anticiparse a las
peticiones de traduccion de la Oficina de una Parte Contratante designada. La
Oficina Internaciona no verificara la exactitud de la traduccion de la marca, no
cuestionara el hecho de que no se haya presentado una traduccion, ni suministrara una
traduccién propia.

c) Indicacién de quela marca no puede traducirse

07.50 Cuando d solicitante considere que la palabra o palabras que aparecen en
lamarca no pueden traducirse (es decir, se trata de pal abras inventadas), podraindicar
esta circunstancia marcando € recuadro correspondiente. Esto tiene por fin
anticiparse a la peticion que puedan redlizar las Oficinas de las Partes Contratantes
designadas requiriendo una traduccién o la confirmacién de que no es posible hacer
una traduccion.

d) Tipo o categoria especial de marca

07.51 Cuando la marca sea una marca tridimensional, una marca sonora 0 una
marca colectiva, de certificacion o de garantia, debera indicarse esta circunstancia
marcando € recuadro adecuado. Esta informacién debera indicarse Unicamente s
figuraen € registro de base 0 en la solicitud de base.

07.52 En € caso de las marcas colectivas, de certificacion o de garantia, no se
exige como parte de la solicitud internaciona que se incluya la reglamentacion que
rige @ uso de lamarca, por lo que no deberd enviarse ala Oficina Internacional. No
obstante, una Parte Contratante designada podra requerir que se presente esa
reglamentacion. A fin de evitar que esa Parte Contratante deniegue € registro,
conviene que € solicitante envie los documentos exigidos directamente a la Oficina
de esa Parte Contratante en cuanto reciba d certificado de registro internacional.



Regla 9.4)a)xi)

Regla 9.4)b)v)

GUIA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS B.II.17

€)  Descripcion delamarca

07.53 Cuando en la solicitud de base o en € registro de base figure la
descripcion de la marca, podra incluirse la misma descripcion en € espacio
correspondiente s asi |0 desea € solicitante 0 5 asi |0 exige la Oficinade origen. En
dicha descripcién podra indicarse asimismo que la marca es de un tipo que no figura
entre los tipos o categorias mencionados en e formulario (véase € parrafo B.11.07.51),
por g emplo un holograma, siempre que esto haya sido indicado en lasolicitud de base
o en € registro de base. Cuando la descripcion delasolicitud de base o ddl registro de
base se hale en un idioma distinto del idioma de la solicitud internacional, la
descripcion que figure en este punto debera estar escrita en € idioma de la solicitud
internacional.

07.54 Debe hacerse hincapié en que la descripcidon puede incluirse en la
solicitud internaciona Unicamente s ha sido incluida en € registro de base 0 en la
solicitud de base. Ademas, deberd ser unadescripcion dela marca y no, por gemplo,
unadeclaracion relativad uso delamarca o a su reputacion.

f)  Elementosverbalesdelamarca

07.55 La Oficinalnternaciona toma (a partir de la reproduccion contenida en e
punto 7) los que parezcan ser los eementos verbaes fundamentales de la marca.
Estos elementos se incluyen en la base de datos ROMARIN y se utilizan en
notificaciones y en la correspondencia a fin de confirmar la identidad del registro
internacional resultante. No obstante, cuando la marca figura en caracteres especiales
0 en forma manuscrita, existe € riesgo de que la Oficina Internaciona interprete
erroneamente las palabras o letras. Ademés, cuando la marca contenga un gran
nimero de elementos verbaes (por gemplo, cuando la marca consista en una
etiqueta), es posible que no resulte evidente qué elementos deberan recogerse. Por lo
tanto, conviene que @ solicitante indique los que a su juicio son los elementos
verbaes esencides de la marca. Sin embargo, ta indicacion solo tendra vaor
informativo, y no surtird efectos legales. No deberan indicarse esos € ementos cuando
se hayamarcado € recuadro del punto 7 correspondiente alos caracteres estandar.

g) Mencidon segun la cual @ solicitante desea no revindicar la
proteccion de cualquier elemento de la marca

07.56 Cuando d solicitante desee no relvindicar la proteccion de agun
elemento de la marca, debera marcar € recuadro correspondiente y mencionar €
elemento 0 dementos respecto de los que no se reivindica la proteccién. Esto tiene
por fin evitar que las Partes Contratantes designadas puedan exigir posteriormente
gue seinscriba dicha mencién en @ Registro Internacional. No obstante, s seincluye
esamencion en la solicitud internacional, debera aplicarse a registro internaciona en
su totalidad; la mencion no podré efectuarse Unicamente respecto de agunas de las
Partes Contratantes designadas.

07.57 Carece de importancia e hecho de que no figure una mencion de ese tipo
en € registro de base 0 en la solicitud de base. En cambio, s se efectlia esa mencion
en e registro de base 0 en la solicitud de base, no por ello sera obligatorio incluirlaen
la solicitud internaciond. Una vez que la Oficina Internacional haya registrado la
marca, €l solicitante no podraindicar que no deseareivindicar la proteccion.
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Punto 10: Productos y servicios para los que se solicita € registro
internacional

07.58 Deberd indicarse e nombre de los productos y servicios para los que se
solicita € registro internaciona de la marca, que deberan agruparse seguin las clases
correspondientes de la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios, cada
grupo precedido del niUmero de la clase y presentado en e orden en que aparecen las
clases en esa Clasificacion. Los productos y servicios deberan indicarse en términos
precisos, de preferencia con las palabras utilizadas en la lista afabética de esa
Clasificacion. En caso necesario, cabe utilizar una hoja complementaria marcando €
recuadro correspondiente.

07.59 Esta lista de productos y servicios podra ser més reducida que la lista del
registro de base o de la solicitud de base. Sin embargo, no podra ser mas amplia que
dicha lista ni podra contener productos o servicios distintos. Esto no significa que
deban utilizarse exactamente los mismos términos, sn embargo, los términos
utilizados en la solicitud internacional deberan ser equivaentes a los utilizados en €
registro de base 0 en la solicitud de base, 0 estar comprendidos en estos Ultimos.

07.60 La Oficina de origen deberda comprobar que todos los productos y
servicios indicados estan comprendidos en los que figuran en la solicitud de base o
en €l registro de base, de manera que pueda efectuar |a declaracion mencionada en
el parrafo B.11.07.78. Asimismo, la Oficina deberd comprobar que los productos y
servicios estan clasificados y agrupados correctamente a fin de evitar que la
Oficina Internacional tenga que notificarle cualquier irregularidad a este respecto
(véanse los péarrafos B.11.09.03 a 09.13).

07.61 La solicitud internaciona podrd contener limitaciones de la lista de
productos y servicios respecto de una 0 mas de las Partes Contratantes designadas.
Dichas limitaciones deberdn indicarse en € punto 10.b). La limitacién podra ser
distinta respecto de distintas Partes Contratantes. La limitacion indicada respecto de
una Parte Contratante designada, para la que haya de abonarse una tasa individual,
sera tenida en cuenta a calcular la cuantia de esatasa. En cambio, la limitacion no
incidira en e nimero de tasas suplementarias que deban abonarse. Aun cuando una
limitacion afecte a todas las Partes Contratantes designadas, |os productos y servicios
indicados en € punto 10.a) seran incluidos en € registro internaciond y podran ser
objeto de una designacién posterior.

07.62 Podra adjuntarse a la solicitud internacional una traduccion a espafiol,
francés o inglés, seglin proceda, de la lista de productos y servicios. Aungue la
Oficina Internacional no esta obligada a considerar correcta dicha traduccion (véase
el parrafo B.11.16.02), ayudara a verificar que la traduccion reflgja las intenciones del
solicitante, especialmente cuando la lista que figura en € registro de base o0 en la
solicitud de base se halle en unidioma distinto del espafiol, € francés o d inglés.



Regla 9.4)a)xv)

Regla 9.5)g)ii)

GUIA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS B.Il.19

Punto 11: Partes Contratantes designadas

07.63 Los Estados u organizaciones en los que @ solicitante desee que se
protgja la marca deberan indicarse marcando |os recuadros adecuados del punto 11.
Cuando € solicitante utilice su propio formulario, debera indicar los nombres de las
Partes Contratantes que designa.

07.64 Podraindicarse € nombre de una Parte Contratante para la gque no figure
un recuadro en € formulario oficia, debido a que ha ratificado € Arreglo o €
Protocolo, o se ha adherido a €llos, después de haber sido impreso d formulario,
siemprey cuando haya entrado en vigor laratificacion o adhesion.

07.65 Cuando un Estado u organizacion designado haya ratificado e tratado
pertinente, 0 se haya adherido a é, pero todavia no haya entrado en vigor la
ratificacion o adhesion, la Oficina de origen podra cancelar la designacion e informar
de élo a solicitante o preguntarle s desea que se cancele la designacion o s prefiere
que sedgeaun lado lapeticion y se considere que hasido recibidaen lafechaen que
entre en vigor laratificacion o adhesion en cuestion.

07.66 Unicamente podrén designarse Estados u organizaciones que sean parte
en e mismo tratado (Arreglo o Protocolo) que la Parte Contratante cuya Oficina sea
la Oficina de origen. Cuando un Estado o una organizacién que € solicitante haya
designado

—  sea parte Unicamente en e Protocolo, mientras que la Parte
Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen sea parte Unicamente en € Arreglo,

—  seaun Estado parte tnicamente en € Arreglo, mientras que la Parte
Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen sea parte Unicamente en e Protocolo,
0

- no sea parte en e Arreglo ni en  Protocolo,

la Oficina Internaciona no tomara en consideracion las designaciones e informara de
ello a solicitante.

Indicacion de un segundo idioma (cuando sea designada la Union
Europea)

07.67 Cuando la Union Europea sea designada en una solicitud internaciond, €l
solicitante deberaindicar, ademés del idioma de la solicitud en si, un segundo idioma
de trabgjo ante la Oficina de esa Organizacion contratante. Este segundo idioma
deberd sdleccionarse de entre los (cinco) idiomas oficides de la OAMI, a saber,
aleman, espaiiol, francés, inglés o italiano. Con respecto ala designacion de la Union
Europea en una designacion posterior, cabe remitirse al parrafo B.11.37.09.
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07.68 Este segundo idioma servira exclusivamente de idioma en € que un
tercero podra entablar procedimientos de oposicion y de cancelacion ante la
OAMI.

07.69 Cuando haya sido designada la Unién Europea y no se indique €l
segundo idioma o esté indicado incorrectamente, la Oficina Internacional podra no
obstante tramitar € registro internaciona y notificarlo ala OAMI. Sin embargo,
en dicho caso la OAMI notificara una denegacion provisional basada en este
motivo, y esta irregularidad tendra que ser subsanada directamente por € titular
antelaOAMI.

Reivindicacién de antigliedad (cuando sea designada la Unién Europea)

07.70 En virtud del sistema de lamarca comunitaria, € titular de una marca que
ya haya sido registrada en un Estado miembro de la Union Europea, o para ese
Estado, y que solicite d registro ante la OAMI de una marca idéntica correspondiente
a productos 0 servicios abarcados por la marca anterior, podra reivindicar la
antiglledad de la marca anterior respecto del Estado miembro en cuestion. Esta
reivindicacion de antigliedad tendra como efecto que, s d titular de la marca
comunitaria abandona la marca anterior o dgja que ésta caduque, se considerara que
ese titular continta teniendo los mismos derechos que tendria s la marca anterior
hubiera seguido estando registrada.

07.71 Los solicitantes que deseen relvindicar la antigliedad de una designacion
de la Union Europea, hecha en virtud del Protocolo de Madrid, estaran obligados a
indicar los elementos siguientes en un formulario oficia aparte (MM17), que habra
de adjuntarse a formulario de solicitud internacional :

—  cada Estado miembro en € que esta registrada la marca anterior , 0
parael cual hasido registrada,

- lafechaapartir delacual surtio efectos € registro correspondiente,
— e nuimero del registro correspondiente, y

- los productos y servicios para los que ha sido registrada la marca
anterior.

07.72 En cuanto a tratamiento de las reivindicaciones de antigliedad por la
Oficina Internacional y a las situaciones que puedan surgir en relacion con dichas
reivindicaciones (como € retiro, la denegacion o la cancelacion), véanse los
parrafos B.11.101.01 a 101.04.

Declaracién de la intencidn de usar una marca

07.73 Cuando una Parte Contratante designada conforme a Protocolo haya
notificado a Director Genera dela OMPI en virtud de laRegla 7.2) que exige que se
presente una declaraciéon de intencion de utilizar la marca en un formulario aparte,
debera adjuntarse esa declaracion a la solicitud internacional. Asimismo, deberan
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cumplirse los requisitos adicionales de esa Parte Contratante en relacion con €l
idiomao lafirmadeladeclaracién. En particular, una Parte Contratante puede exigir
que ladeclaracion esté firmada por € propio solicitante.

07.74 En e caso de una Parte Contratante que exija una declaracion de
intencién de utilizar la marca en virtud de la Regla 7.2), pero sin exigir que figure
en un formulario aparte, no sera necesaria ninguna medida especia puesto que en
la declaracién que figura en e formulario de solicitud internacional consta que al
designar a dicha Parte Contratante, € solicitante declara que tiene la intencién de
gue lamarca sea utilizada por é, 0 con su consentimiento, en esa Parte Contratante
paralos productos y servicios que figuran en la solicitud.

Punto 12: Firma dd solicitante o de su mandatario

07.75 La Oficina de origen podra exigir o permitir a solicitante o a su
mandatario que firme la solicitud internacional. La Oficina Internacional no pondra
objeciones en caso de que se omitalafirmaen € punto 12.

07.76 Lafirmaded solicitante o del mandatario podra ser sustituida por un sdllo.
En dicho caso, no sera necesario indicar en letras e nombre de la persona natural
cuyo sdllo haya sido utilizado. Por |o que respecta alas comuni caciones el ectronicas,
la firma podra ser sustituida por un medio de identificacion que determinara la
Oficina Internaciondl.

Punto 13: Certificacion y firma por la Oficina de origen

07.77 La Oficina de origen debera firmar la solicitud internaciona y certificar la
fecha en que haya recibido la peticion de presentacion de la solicitud (o la fecha en
gue se considera que ha recibido la solicitud (véanse los parrafos B.11.08.02 y 08.04).
Esta fecha es importante porque en principio pasara a ser la fecha de registro
internacional (véase € parrafo B.11.12.01). Asimismo, la Oficina de origen deberd
certificar determinados hechos relativos a la relacion existente entre la solicitud
internacional y € registro de base o la solicitud de base.

07.78 En ladeclaracion del punto 13 del formulario de solicitud, la Oficina de
origen debera certificar:

a) que @ solicitante del registro internacional es el mismo que €
titular del registro de base 0 que € solicitante mencionado en la solicitud de base
mencionada en € punto 5; cuando varios solicitantes presenten conjuntamente la
solicitud internacional, todos ellos deberan ser titulares conjuntamente del registro
de base o solicitantes de la solicitud de base;

b) que la marca indicada en € punto 7 es idéntica a la marca del
registro de base o de la solicitud mencionada en e punto 5; cuando la Oficina de
origen permita modificar la marca (ya sea durante la fase de presentacion de la
solicitud o después del registro), podra hacerse la declaracion siempre que lamarca
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gue es objeto de la solicitud internacional sea idéntica a la marca del registro de
base 0 de la solicitud de base en el momento en que la Oficina certifica la solicitud
internacional;

C¢) que, cuando alguna de las indicaciones siguientes figure en la
solicitud internacional :

- una indicacion de que se trata de una marca tridimensional,
una marca sonora 0 una marca colectiva, de certificacion o de garantia;

— unadescripcion en palabras de la marca;

— unaindicacion de que la marca consiste en colores 0 en una
combinacién de colores, como tal

las mismas indicaciones figuran igualmente en € registro de base 0 en la solicitud de
base (quedando entendido que las descripciones que figuran en la solicitud
internaciona deben efectuarse en e idioma de dicha solicitud);

d) que g serevindicae color como elemento distintivo de la marca
en la solicitud de base 0 en € registro de base, se incluye la misma reivindicacion en
lasolicitud internaciona o que, sl sereivindicae color como elemento distintivo de la
marcaen lasolicitud internacional sin haber sido reivindicado en la solicitud de base o
en € registro de base, la marca que figura en la solicitud de base o0 en € registro de
base esta efectivamente en e color o en lacombinacion de colores reivindicados;

€) quelos productosy servicios indicados en la solicitud internacional
estan comprendidos en la lista de productos y servicios que figura en € registro de
base 0 en la solicitud de base en e momento en que la Oficina certifica la solicitud
internacional; es decir, cada uno de los productos y servicios mencionados en la
solicitud internacional deberafigurar en lalistadel registro de base o dela solicitud de
base 0 deberd estar comprendido dentro de un término mas amplio incluido en esa
lista; por supuesto, la lista de productos y servicios que figure en la solicitud
internaciona podra ser més limitada que la que figura en la solicitud de base 0 en €
registro de base.

07.79 Cuando la solicitud internacional se base en dos o mas solicitudes de
base o registros de base, esta declaracién podra efectuarse Unicamente s las
declaraciones previstas en los puntosa), b),c) yd) del parrafo B.11.07.78 son
verdaderas en todos y cada uno de los casos. En cuanto ala declaracion previstaen
el punto e), la Oficina de origen podréa efectuar esta declaracion siempre y cuando
los productos y servicios mencionados en la solicitud o solicitudes de base o en €
registro o registros de base, considerados conjuntamente, incluyan los que figuran
en lalistadelasolicitud internacional.
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07.80 Lasolicitud internacional debera estar firmada por la Oficina de origen.
La firma podra ser manuscrita, impresa o estampada, 0 podra ser sustituida por un
sello. Cuando la solicitud se transmita a la Oficina Internacional por medios
electronicos, la firma sera sustituida por un medio de identificacion acordado con
la Oficina Internacional.

07.81 La declaracion que debe firmar la Oficina de origen, mencionada en €
parrafo B.11.07.78, aparece impresa en € formulario oficial. Se presume que, d
firmar € formulario, la Oficina de origen afirma la veracidad de la declaracion.
Cuando, por gemplo, una solicitud internacional contenga una descripcion o
indicacion que esté incluida en la declaracion pero que no se halle presente en €
registro de base o0 en la solicitud de base, 0 en la solicitud internaciona figuren
productos y servicios que no estén incluidos en € registro de base 0 en la solicitud de
base, la Oficina no podra firmar la declaracion. En este caso, la Oficina debera pedir
al solicitante que corrija las discrepancias (por g emplo, suprimiendo la descripcién o
indicacion o limitando la lista de productos y servicios de manera que se gjuste a la
lista contenida en € registro de base 0 en la solicitud de base). Hasta que no se haya
realizado esto, no debera enviarse lasolicitud ala Oficina Internacional .

07.82 La Oficina de origen debera verificar el contenido del formulario en la
medida en que sea necesario para evitar irregularidades de las que pueda ser
responsable (véanse los parrafos B.11.09.18 y 09.19). No obstante, no se debera
retrasar € envio de la solicitud a la Oficina Internacional debido a ese tipo de
examen, puesto que esto podriainfluir en la fecha del registro internacional (véase
el parrafo B.11.12.02).

Hoja de célculo detasas

Los parrafos siguientes deberan leerse conjuntamente con las
observaciones generales que figuran en los parrafos B.1.08.01 a 08.14 reativos al
pago de lastasasala Oficina Internacional.

07.83 En la hoja de clculo de tasas contenida en € formulario oficial debera
indicarse:

- la autorizacion para cargar € importe a una cuenta corriente abierta
en laOficinalnternaciona y laidentidad del autor de lasinstrucciones; o

— la cuantia de las tasas que se paguen, la forma de pago y la
identidad del autor del pago.

Pago detasas

07.84 Las tasas pagaderas en relacion con la presentacion de una solicitud
internacional consigtiran en latasa de base, uno 0 mas complementos de tasas o tasas
individuales en funcion de las Partes Contratantes designadas, y posiblemente una o
mas tasas suplementarias, en funcion del nimero de clases de productos y servicios
abarcados.
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07.85 En d Articulo 8.2) del Arreglo y en d Articulo 8.2) dd Protocolo se
prevé que | as tasas pagaderas en relacion con la solicitud internaciona consistiran en:

— latasadebase;
—  uncomplemento de tasa por cada Parte Contratante designada;

—  Uunatasa suplementaria por cada clase de productos y servicios a
partir detres.

07.86 En & Articulo 8.7) del Protocolo se prevé que las Partes Contratantes
podran declarar que, en lugar de una parte del ingreso procedente de las tasas
suplementarias y de los complementos de tasas, desean recibir una tasa individual.
No obstante, e Articulo 9sexies. 1).b) dga sin efecto la declaracion prevista en el
Articulo 8.7) en las relaciones entre las Partes Contratantes tanto en € Arreglo como
en € Protocolo. Dicho de otro modo, cuando la Parte Contratante designada que
haya hecho la declaracion sea parte tanto en € Arreglo como en € Protocolo y la
Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen sea también parte en ambos
tratados, en virtud dd Articulo 9sexies. 1).b) (véase € parrafo A.04.21) se entiende
que habran de pagarse |as tasas suplementarias y |os complementos de tasas, en lugar
delatasaindividual.

07.87 Una Parte Contratante que exija € pago de una tasa individua podra
exigir asmismo que la tasa esté compuesta de dos partes, la primera parte pagadera
en e momento de la presentacién de la solicitud internacional y la segunda en una
fecha posterior que se determinara de conformidad con la legidacion de esa Parte
Contratante. En la practica, la segunda parte deberd abonarse cuando la Oficina en
cuestion considere que la marca redne las condiciones necesarias para que e le
conceda la proteccion. Dicho de otro modo, € pago de la segunda parte de la tasa
individual serd similar a pago de la tasa de registro en € caso de una solicitud
nacional. En lafase de presentacion de la solicitud internacional, este requisito tiene
como unico efecto practico e que la cantidad adeudada correspondera a la primera
parte de latasaindividual. La OficinaInternaciona notificard d titular cuando ha de
pagar la segunda parte de latasa.

07.88 En resumen, |as tasas pagaderas por una solicitud internaciona son:
—  latasadebase;

— unatasaindividua por la designacion de cada Parte Contratante
designada que haya formulado |a declaracion pertinente (véase € parrafo B.11.07.86)
y que haya sido designada en virtud del Protocolo, excepto en los casos en que la
Parte Contratante designada sea un Estado obligado (asimismo) por € Arreglo y la
Oficina de origen seala Oficina de un Estado obligado (asimismo) por & Arreglo (en
lo que respecta a dicha designacion, se deberd pagar un complemento de tasa);
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- una tasa individua por la designacion de cada Parte Contratante
designada que haya formulado la declaracion pertinente (véase € parrafo B.11.07.86)
y que haya sido designada en virtud del Protocolo, excepto en los casos en que la
Parte Contratante designada sea un Estado obligado (asimismo) por € Arreglo y la
Oficinade origen seala Oficina de un Estado obligado (asimismo) por € Arreglo (en
lo que respecta a dicha designacion, se debera pagar un complemento de tasa);

— un complemento de tasa por cada Parte Contratante designada
respecto de la cual no deban pagarse tasas individuades,

- una tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios a
partir de latercera; no obstante, cuando todas |as Partes Contratantes designadas sean
partes respecto de las cuales se deba pagar una tasa individua, no sera necesario
abonar tasas suplementarias.

07.89 En la Tabla de tasas se expone la cuantia de la tasa de base, de
complemento de tasa 'y de las tasas suplementarias. Cabe observar que la cuantia de
latasa de base depende de s |a marca se reproduce en color; cuando la reproduccion
de la marca o una de las reproducciones (véase d parrafo B.11.07.43) sea en color,
habra de pagarse unatasa méas elevada. En € sitio Web de la OMPI figura la cuantia
de las tasas individuales vigentes en la seccion dedicada a Marcas (Sstema de
Madrid/Tasas/Calculador de tasas). Asimismo, en esa seccion se ha puesto a
disposiciéon una calculadora de tasas que tiene en cuenta todas las permutaciones
posibles de designaciones de Partes Contratantes y clases de productos y servicios
(incluidas | as limitaci ones respecto de determinadas Partes Contratantes).

Reduccion de las tasas pagaderas por solicitantes de Paises Menos
Adelantados (PMA)

07.90 Los solicitantes que tengan un establecimiento industrial 0 comercial
efectivo y real o e domicilio en un PMA, 0 gque sean nacionaes de un PMA (de
conformidad con la lista establecida por las Naciones Unidas) y que utilicen la
oficina de marcas de dicho PMA como Oficina de origen a solicitar €l registro
internacional de la marca, deberdn abonar Unicamente el 10% del importe de latasa
basica. Esta reduccion ha sido incorporada en la tabla de tasas y en e calculador
de tasas del sitio Web del Sistema de Madrid
(Www.wipo.int/madrid/es/fees/cal culator.jsp).

07.91 La lista de PMA, que establece y actualiza regularmente las Naciones
Unidas, puede consultarse en los sitios Web de las Naciones Unidas (www.un.orQ)
y delaOMPI (www.wipo.int/ldcs/en/country).

Pago mediante carga del importe a una cuenta corriente abierta en la
Oficina Internacional

07.92 Cuando € pago haya de efectuarse cargando € importe necesario a una
cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional, debera sefialarse € recuadro que
figuraen laparte a) de lahojade calculo de tasas, ademés, deberaindicarse € titular
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de lacuenta, € nimero de cuentay laidentidad de quien da las instrucciones de pago.
Cuando se utilice esta forma de pago, no sera necesario indicar € importe que ha de
cargarse ala cuenta; de hecho, una de las ventgjas de utilizar esta forma de pago es
gue se evita d riesgo de irregularidades en caso de que las tasas caculadas por €
solicitante 0 el mandatario sean incorrectas. No obstante, es posible dar instrucciones
a la Oficina Internacional para que cargue un importe determinado a una cuenta
abierta en ella En ese caso, € importe total objeto de pago debera indicarse en la
parteb) de la hoja de cdlculo de tasas, y en la misma parte de dicha hoja debera
sefiaarse que € pago se efectlia cargando € importe a una cuenta corriente abierta en
laOMPI.

Otra forma de pago distinta de la carga del importe a una cuenta
corriente abierta en la Oficina Internacional

07.93 El importe tota a pagar debera indicarse en la casilla adecuada de la
parte b) de la hoja de calculo de tasas. Ademas, en los espacios facilitados en esa
parte de la hoja de célculo de tasas deberdn indicarse la cuantiay, preferiblemente, €
numero de las tasas pagaderas, afin de facilitar ala Oficina Internacional la deteccién
de errores en caso de que lacifratotal seaincorrecta

07.94 En d espacio adecuado de la parte ¢) de la hoja de cdlculo de tasas debera
indicarse la identidad de la parte (solicitante, mandatario u Oficina de origen) que
efectlia & pago. Es importante indicar quién efectia d pago, puesto que la Oficina
Internaciona deberd comunicar a esa parte que el pago es insuficiente o que habra un
reembolso total 0 parcid S se considera que se ha abandonado la solicitud, s la
solicitud no se consideracomo tal 0 S hasido retirada.

07.95 Cuando no se paguen las tasas por medio de la Oficina de origen, esa
Oficina hara notar a solicitante € hecho de que no se podra efectuar € registro
internaciona hasta que la Oficina Internaciona haya recibido las tasas necesarias. La
Oficina no estara obligada a verificar que se ha readlizado € pago, aunque podra
hacerlo s 1o estima conveniente, por g emplo, pidiendo que se le presente un recibo
emitido por la Oficinalnternaciona antes de transmitir la solicitud internacional .

07.96 Deberd indicarse la forma de pago de las tasas (véase €
parrafo B.1.08.05) marcando € recuadro correspondiente en la parte c) de la hoja de
célculo detasas.

Peticion prematura de presentacion de solicitud internacional

08.01 Conforme al Arreglo, la solicitud internacional Unicamente podra basarse
en una marcaregistrada inscritaen € registro de la Oficinade origen. S una Oficina
recibe una peticion de presentacion de solicitud internaciona que se rija (total o
parcialmente) por € Arreglo, antes de que haya registrado la marca en la que se basa
la solicitud, considerara que la peticion es prematura. La peticion se tramitara de la
manera siguiente:
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08.02 Cuando la solicitud internacional se rija exclusivamente por € Arreglo,
no podra ser tramitada respecto de ninguno de los paises designados hasta que la
marca de base haya sido registrada. Por |o tanto, la Oficina de origen degjara de lado
la solicitud internaciona hasta que haya registrado la marca de base. Se considerara
gue la peticion ha sido recibida en la fecha en que la marca de base se inscriba
efectivamente en € registro de la Oficina de origen. Se trata de una practica
frecuente en & contexto del Arreglo. Quienes presentan solicitudes en Estados cuyas
Oficinas registran las solicitudes de proteccion en su territorio con relativa rapidez o
cuya legidacion prevé un procedimiento acelerado paralos casos en que € solicitante
tiene intencion de presentar una solicitud internacional sobre la base del registro
nacional, a veces estiman conveniente enviar a la Oficina de origen, e mismo dia,
una solicitud de registro de base y una peticion de presentacion de solicitud
internaciona a la Oficina Internacional una vez que ha sido registrada la marca de
base.

08.03 Cuando la solicitud internacional se rijatanto por € Arreglo como por €
Protocolo, la peticion no sera prematura en cuanto a las designaciones que se
efectden en virtud del Protocolo. Por lo tanto, la Oficina de origen estara obligada a
suprimir las designaciones que se rijan por € Arreglo y permitir la tramitacion de la
solicitud internacional como solicitud regida exclusivamente por € Protocolo, a no
ser que € solicitante haya pedido explicitamente que la solicitud sea tratada como
solicitud regida tanto por e Arreglo como por € Protocolo. En este dltimo caso, la
solicitud internaciona Unicamente podra tramitarse una vez que haya sido registrada
la marca de base; por lo tanto, sera tramitada en la manera descrita en € parrafo
anterior.

08.04 Si han sido suprimidas las designaciones efectuadas en virtud del
Arreglo, la fecha del registro internaciona para las Partes Contratantes que hayan
sido designadas en virtud del Protocolo serd la fecha en gue la Oficina de origen
haya recibido la peticion de presentacion de la solicitud internaciona (siempre y
cuando la Oficina Internacional reciba la solicitud internacional en un plazo de dos
meses contados a partir de esa fecha, y a reserva de las irregularidades que puedan
influir en la fecha del registro internacional). Los paises cuyas designaciones
hayan sido suprimidas (en virtud del Arreglo) podran ser objeto de designaciones
posteriores en virtud de la Regla 24, una vez que la marca de base haya sido
registrada; se aplicaran las disposiciones de la Regla24.6) relativas a la fecha
efectiva de designacion posterior. Por otra parte, si el solicitante ha pedido
explicitamente que la solicitud sea considerada como solicitud en virtud del
Arreglo y del Protocolo, de manera tal que la Oficina de origen deje de lado la
solicitud hasta que haya sido registrada la marca de base, |a fecha efectiva de todas
las designaciones serd la fecha en que la marca de base sea registrada por la
Oficina de origen (siempre y cuando la Oficina Internaciona reciba la solicitud
internacional en un plazo de dos meses a partir de esa fecha, y a reserva de las
irregularidades que puedan influir en lafecha del registro internacional).

08.05 Quien desee presentar una solicitud internaciona en la que agunas
designaciones se rijan por € Arreglo y otras por € Protocolo, pero cuya marca de
base no haya sido registrada por la Oficina de origen, debera sopesar las ventgjas e
inconvenientes de estos dos procedimientos antes de remitir la peticion de presentar
una solicitud internaciona ante la Oficina de origen.
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08.06 Los parafosB.11.08.01 a 08.05 se aplicaran en los casos en que la
solicitud internacional se base en una solicitud, aungque se base iguamente en un
registro. Lasolicitud no podra tramitarse como solicitud internaciona regida (total o
parciamente) por € Arreglo hasta que la solicitud (o solicitudes) haya dado lugar a
un registro. Por @ contrario, € solicitante podra decidir suprimir la referencia a la
solicitud y alos productos y servicios alos que se aplica.

08.07 Estos problemas no surgen cuando la solicitud internaciona se rige
exclusivamente por € Protocolo.

Irregularidades en la solicitud internacional

09.01 Cuando la Oficina Internaciona considere que existen irregularidades en
la solicitud internaciona que le ha sido enviada, comunicara este hecho ala Oficina
de origen y a solicitante. La responsabilidad de subsanar |as irregularidades recaera
en laOficina o en € solicitante en funcion de la naturaleza de lairregularidad.

09.02 Existen tres clases de irregularidades, y para subsanarlas se aplican reglas
digtintas. Setratadelas siguientes:

—  irregularidades respecto de la clasificacion de los productos y
Servicios,

- irregularidades respecto de la indicacién de los productos y
Servicios,

—  otrasirregularidades.

I rregularidades respecto de la clasificacion de los productosy servicios

09.03 La responsabilidad definitiva de la clasificacion y agrupamiento de los
productos y servicios que figuran en la solicitud internacional recae en la Oficina
Internacional, aunque esta Ultima debera tratar de resolver las discrepancias que se
produzcan con la Oficina de origen. De esta manera, facilitando la informacion
adecuada al solicitante, le ofrecerala posibilidad deintervenir ante esa Oficina.

09.04 Si la Oficina Internacional considera que los productos y servicios no
estan agrupados en la clase o clases adecuadas, s esos productos y servicios no van
precedidos del nimero de la clase o clases correspondientes, 0 S ese niMero no s
correcto, la Oficina Internacional formulara su propia propuesta, que notificara a la
Oficinade origen y de lacua enviard una copiaa solicitante. Cuando un producto o
servicio en particular pueda clasificarse en méas de una clase pero Unicamente haya
sido indicado en una de las clases aplicables, la Oficina Internaciona no considerara
gue se trata de una irregularidad, Sino que dara por supuesto que Unicamente se hace
referencia ad producto o servicio que entra dentro de esa clase. No obstante, dicha
interpretacion no obliga a las Partes Contratantes en cuanto a la apreciacion del
alcance de la proteccion de lamarca.
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09.05 En la notificacion de la propuesta se hara constar asimismo la cuantia, S
la hubiere, de las tasas adeudadas como consecuencia de la clasificacion y €
agrupamiento propuestos. Si la Oficina Internacional considera que los productos y
servicios indicados en la solicitud internaciona pertenecen a més clases de la
Clasificacion Internacional que los indicados en la solicitud, es posible que tengan
gue pagarse otras tasas suplementarias o0 individuades para abarcar las clases
adiciondes. Ademés, debera abonarse una tasa (especificada en d punto4 de la
Tabla de tasas) a fin de retribuir la labor realizada por la Oficina Internaciona d
agrupar los productos y servicios en clases y volver a clasificar los términos que
habian sido clasificados incorrectamente. No obstante, no tendra que abonarse latasa
cuando la cuantia total adeudada en virtud de este concepto sea inferior a la
especificada en la Tabla de tasas (actua mente 150 francos suizos).

09.06 La Oficina Internacional y la Oficina de origen son responsables
integramente del procedimiento que sigue a esa notificacion. La informacion
facilitada a solicitante le permitirdintervenir ante la Oficina de origen. No obstante,
la Oficina Internaciona no podra aceptar propuestas o0 sugerencias directamente del
solicitante.

09.07 La Oficina de origen podra comunicar su opinion sobre la clasificacion y
el agrupamiento propuestos a la Oficina Internacional dentro de un plazo de tres
meses contados a partir de lafecha de notificacion de la propuesta. Esa opinion podra
surgir del solicitante, o estar influida por este Ultimo, que podra haber intervenido
ante la Oficina de origen o podra haber sido invitado a ofrecer su opinién tras haber
recibido lainformacion de la Oficina Internacional. No obstante, la Oficina de origen
no estara obligada a emitir opiniones sobre la propuesta.

09.08 Si en € plazo de dos meses a partir de la fecha de notificacion de la
propuesta, la Oficina de origen no ha comunicado su opinion sobre la propuesta, la
Oficina Internaciona enviardala Oficinade origeny a solicitante una comunicacion
enlaquereiteraralapropuesta. El envio de esta comunicacion no afectara el plazo de
tres meses mencionado en € péarrafo anterior.

09.09 Si la Oficina de origen emite una opinion sobre la propuesta de la Oficina
Internacional, esta Ultima podra retirar, modificar o confirmar su propuesta tras
considerar esa opinion. La Oficina Internaciona o notificard en consecuencia a la
Oficina de origen y, a mismo tiempo, informara a solicitante. Cuando la Oficina
Internacional decida modificar su propuesta, en la comunicacion destinada atal efecto
indicara iguamente los cambios existentes en la cuantia de las tasas pagaderas.
Cuando la Oficina Internaciona retire su propuesta, no se adeudara la cuantia
adiciond reclamada previamente y, en caso de que ya haya sido abonada, se le
reembolsara ala parte que la haya pagado.

09.10 L as tasas adicionales que tengan que abonarse como consecuencia de la
nueva clasificacion propuesta deberan abonarse:

— o laOficina de origen no ha comunicado opinion alguna sobre la
propuesta de la Oficina Internaciona, en un plazo de cuatro meses a partir de lafecha
de notificacion de esa propuesta; o
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— g laOficinade origen ha comunicado una opinion, en un plazo de
tres meses a partir de la fecha en que la Oficina Internacional haya notificado la
decision de modificar o confirmar su propuesta.

Si edtas tasas no se abonan en € periodo estipulado, se considerara abandonada la
solicitud internacional. En dicho caso, la Oficina Internacional lo notificara a la
Oficina de origen e informara en consecuencia d solicitante. S e solicitante decide
retirar una 0 mas clases de la solicitud internaciona en lugar de abonar otras tasas
individuales o suplementarias, |a Oficina de origen debera comunicar dichadecision a
la Oficina Internacional.

09.11 De esto se desprende que d solicitante no podra permanecer siempre
inactivo. Cuando deba abonarse una cuantia adicional de tasasy €l solicitante reciba
el recordatorio de la Oficina Internaciona dos meses después de la primera
notificacion (de la cual ha sido informado), € solicitante debera intervenir ante la
Oficina de origen afin de verificar s la Oficina tiene intencion de comunicar alguna
opinion sobre la propuesta Asimismo, debera asegurarse de que la Oficina
Internacional recibe € pago de la cuantia adicional o instrucciones para retirar una o
mas clases (0 una combinacién de elas) antes de que expire € plazo previsto. Aun
cuando la Oficina de origen acepte la responsabilidad de recaudar y girar lastasasala
Oficina Internacional, en determinadas circunstancias sera preferible abonar la cuantia
de |lastasas directamente ala Oficina Internaciond.

09.12 Si como consecuencia de no haber abonado las tasas adicionaes, se
considera abandonada la solicitud internacional, la Oficina Internacional reembolsara
las tasas ya pagadas a la parte que las haya abonado (que podra ser € solicitante, su
mandatario o la Oficina de origen), tras deducir la cuantia correspondiente ala mitad
de latasa de base que ha de abonarse por un registro en blanco y negro.

09.13 Cuando la Oficina Internaciona haya efectuado una propuesta de
clasificacion y agrupamiento de los productos y servicios, registrara la marca con la
clasificacion y € agrupamiento que considere correctos, independientemente de que
la Oficina de origen haya comunicado a guna opinion sobre la propuesta.

I rregularidades respecto de la indicacion de los productos y servicios

09.14 Si la Oficina Internacional considera que alguna expresion utilizada en la
lista de productos y servicios es demasiado vaga a efectos de su clasificacion,
incomprensible o linguisticamente incorrecta, 1o notificard en consecuencia a la
Oficina de origen e informara al mismo tiempo al solicitante. En esa notificacion,
podra recomendar que se emplee una expresion sudtitutiva o que se suprima la
expresion.

09.15 La Oficina de origen podra hacer una propuesta para que se subsane la
irregularidad dentro de los tres meses siguientes ala notificaciéon. El solicitante podra
comunicar sus opiniones a la Oficina o la Oficina podra solicitar las opiniones del
solicitante. Si la propuesta de la Oficina es aceptable, o s la Oficina acepta las
propuestas que haya podido efectuar la Oficina Internaciona, esta tltima cambiara e
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término en consecuencia. Si la propuesta hecha por la Oficina fuese aceptable pero
irregular en cuanto a la clasificacién de los productos o servicios, se aplicara €
procedimiento detallado anteriormente (véanse los parrafos B.11.09.03 a 09.13).

09.16 Cuando no se presente ninguna propuesta aceptable a la Oficina
Internaciona en e plazo previsto, existen dos posibilidades. S Ia Oficina de origen
ha indicado la clase en la que considera que debe clasificarse la expresion, la Oficina
Internacional hard constar dicha expresion en d registro internacional tal y como
figuraen lasolicitud internacional, pero haciendo constar unaindicacion en d sentido
de que, ajuicio delaOficina Internacional, esa expresion es demasiado vaga a efectos
de su clasificacion, incomprensible o linglisticamente incorrecta, segin € caso. Sin
embargo, S no se hubiese indicado ninguna clase, la Oficina Internacional suprimira
la expresion y lo notificara en consecuencia a la Oficina de origen e informara al
mismo tiempo a solicitante.

Otrasirregularidades

09.17 Determinadas irregularidades Unicamente podran ser subsanadas por la
Oficinade origen y no por € solicitante, mientras que en otros casos € Reglamento
prevé que tanto la Oficinacomo € solicitante podran subsanar lairregularidad.

Irregularidades que ha de subsanar la Oficina de origen

09.18 Exigen varias irregularidades que la Oficina de origen tendria que
subsanar en los tres meses siguientes a la notificacion; en caso contrario, se
considerara abandonada la solicitud internacional y se notificara en consecuenciaala
Oficinade origen. Asmismo, seinformaraa solicitante de dicha notificacion.

09.19 La Oficina de origen sera responsable de subsanar las irregul aridades
siguientes, puesto que esa Oficina no deberia haber enviado a la Oficina
Internacional una solicitud internacional con tales irregularidades:

a) lasolicitud no se ha presentado en el formulario oficial adecuado
0 no ha sido mecanografiada o impresa de otro modo, 0 no ha sido firmada por la
Oficinade origen;

b) en e caso de una solicitud enviada a la Oficina Internacional por
fax, no se ha recibido el original de la pagina que contiene la marca (véase €
parrafo B.1.02.06);

c) irregularidades relativas a derecho del solicitante a presentar la
solicitud internacional; por gemplo, en vista de la informacion que figura en la
solicitud, parece que e solicitante no cumple las condiciones previstas en €
Articulo 1.3) del Arreglo o, segun proceda, en € Articulo 2.1) del Protocolo en
relacion con la Oficinade origen através de lacua se haya presentado la solicitud
(véanse los parrafos B.11.02.02 y 02.03); éste seria @ caso, por gemplo, s €
solicitante ha indicado (en € punto 3.8)) que tiene un establecimiento o domicilio
en € territorio de la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen,
mientras que su direccion (indicada en e punto 2.b)) no se halla en ese territorio,
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pero no se ha indicado ninguna direccion en e punto3.b) (véase e
parrafo B.11.07.20), o la direccion indicada tampoco se encuentra en ese territorio;
o la direccion del solicitante se encuentra en € territorio de esa Parte Contratante
pero no se haindicado si € derecho del solicitante a presentar la solicitud se basa
en un establecimiento o en un domicilio;

d) fata uno o méas de los siguientes elementos en la solicitud
recibida por la Oficina Internacional:

- indicaciones que permitan establecer la identidad del
solicitante y sean suficientes para ponerse en contacto con é o con su mandatario;

— indicaciones relativas a los vinculos del solicitante con la
Oficinade origen (véanse los parrafos B.11.07.17 a07.21);

- lafechay el nUmero del registro de base o de la solicitud de
base;

— unareproduccion de lamarca;

— lalistade los productos y servicios para los que se solicita
lamarca;

- laindicacion de las Partes Contratantes designadas;

— la declaracion de la Oficina de origen (véase €
parrafo B.11.07.78).

Por lo tanto, si la Oficina Internacional considera que la solicitud internacional es
irregular en cualquiera de los aspectos mencionados, 10 notificara en consecuencia
alaOficinade origen, y al mismo tiempo informaraal solicitante.

09.20 Incumbe directamente a la Oficina de origen subsanar algunas de estas
irregularidades. En otros casos, es posible que sea necesario consultar con €
solicitante, por €emplo, s la Oficina Internacional considera que existen
irregularidades relativas d derecho del solicitante a presentar la solicitud internaciona
(véanselos parrafos B.11.07.19 y 07.20).

Irregularidades que ha de subsanar la Oficina de origen o € solicitante

09.21 Esta regla sdlo guarda relacion con las tasas y contempla Unicamente €
caso en e que las tasas correspondientes a la solicitud internacional hayan sido
abonadas por medio de la Oficina de origen. En dicho caso, cuando la Oficina
Internacional considere que la cuantia de |as tasas recibidas es inferior alaexigida, 1o
notificard ala Oficina de origen y a solicitante, especificando la cuantia que falta por
pagar. Normamente, la Oficinade origen degjara que € solicitante escoja como ha de
efectuar € pago necesario (ya sea directamente a la Oficina Internaciona o por
conducto de la Oficind). Por otra parte, la Oficina podra pagar |a cuantia adeudada y
encargarse ellamismade cobrarlaal solicitante. Si no se pagala cuantia adeudada en
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un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la notificacion, se considerara
abandonada la solicitud internacional y la Oficina Internacional lo notificara en
consecuenciaalaOficinay a solicitante.

Irregularidades que debe subsanar € solicitante

09.22 Si la Oficina Internaciona considera que existen irregularidades digtintas
de las enumeradas en la lista de irregularidades que ha de subsanar la Oficina de
origen, o la Oficina de origen o € solicitante, sera este Ultimo quien deba subsanar
dichas irregularidades. En dicho caso, la Oficina Internaciona lo notificara al
solicitante y a mismo tiempo informara a la Oficina de origen. Esas irregularidades
pueden guardar relacién, por g emplo, con las circunstancias siguientes:

— la informacion indicada en relacion con € solicitante o €
mandatario no cumple todos los requisitos pero es suficiente para que la Oficina
Internaciona identifique al solicitante y se ponga en contacto con € mandatario; por
gemplo, ladireccion esincompleta, o falta cuaquier transcripcion que sea necesaria;

- las indicaciones relativas a la reivindicacion de prioridad no son
suficientes; por gemplo, no seindica lafecha de presentacion de la solicitud anterior
0 en larelvindicacion de prioridad se hace referencia a productos o servicios que no
figuran en la solicitud internaciond;

—  lareproduccion de lamarcano es suficientemente clara;

— lasolicitud internacional contiene una reivindicacion de color, pero
en e punto 7 del formulario no figura ninguna reproduccion de lamarcaen color;

- lamarca consiste, total o parciadmente, en caracteres no latinos o en
numeros no arabigos, y en lasolicitud internacional no figura ninguna transcripcion;

— la solicitud internacional contiene, respecto de una 0 més de las
Partes Contratantes designadas, una limitacion de la lista de los productos y servicios,
y esa limitacion hace referencia a productos y servicios que no figuran en la lista
principa de productosy servicios,

- es insuficiente la cuantia de las tasas abonadas directamente a la
Oficina Internaciona por e solicitante 0 su mandatario;

—  sehan dado instrucciones de pago de | as tasas mediante €l cargo del
importe a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional, pero en la cuenta
no se dispone de la cantidad necesaria para efectuar € pago;

—  no se hapagado ningunatasa

09.23 El solicitante podra subsanar cualquiera de esas irregularidades dentro de
los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internaciona haya enviado la
notificacion de lairregularidad. Cuando lairregularidad se refiera a un defecto en las
indicaciones relativas alareivindicacion de prioridad y no sea corregida en ese plazo,
no se inscribira la reivindicacion de prioridad en € Registro Internacional. En los
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demés casos, cuando la solicitud internacional no cumpla los requisitos del
Reglamento, se considerard abandonada si no se subsana la irregularidad dentro del
plazo permitido; la Oficina Internacional informarden consecuenciaa solicitantey a
la Oficinade origen.

09.24 Cuando se produzca € abandono de la solicitud internacional por no
haberse subsanado la irregularidad, la Oficina Internaciona reembolsara las tasas
pagadas, previa deduccién de una cantidad correspondiente a la mitad de la tasa de
base por un registro en blanco y negro.

09.25 Cuando en la solicitud internacional se pretenda designar una Parte
Contratante que no pueda ser designada (por gemplo, debido a que es parte
unicamente en e Protocolo y la Oficina de origen es la Oficina de un pais parte
tnicamente en € Arreglo o cuando € solicitante haya intentado designar la Parte
Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen), la Oficina Internaciona
desestimara la designacion e informaréd en consecuencia ala Oficina de origen.

Irregularidades relativas a la declaracion de intencion de utilizar la
marca

09.26 Cuando una Parte Contratante que haya sido designada conforme d
Protocolo sea una parte que exija una declaracion de la intencion de utilizar la
marca en un formulario aparte adjunto a la solicitud internacional y la Oficina
Internacional estime que se ha omitido la declaracion o que ésta no cumple los
requisitos exigibles, la Oficina Internacional 1o notificara sin demora a solicitante
y ala Oficina de origen. La Oficina Internacional considerara que la declaracion
ha sido debidamente presentada siempre que reciba la declaracién omitida o
corregida en un plazo de dos meses contados a partir de lafecha de recepcién de la
solicitud internacional por la Oficina de origen. En tal caso la fecha del registro
internacional no resultara afectada por lairregularidad.

09.27 Sin embargo, Si no se recibe dentro de ese plazo la declaracion omitida
o corregida, se considerara que en la solicitud internacional no figura la
designacion de la Parte Contratante en cuestion. En ese caso, la Oficina
Internacional notificara en consecuencia a solicitante y a la Oficina de origen y
reembolsara las tasas abonadas en relacion con la designacion de esa Parte
Contratante. Asimismo, la Oficina Internacional indicara que la designacion en
cuestion podra efectuarse como designacion posterior, Siempre que vaya
acompafada de la declaracion exigida.

Inscripcion, notificacion y publicacion

10.01 Si laOficinalInternaciona estima que lasolicitud internaciona se gjustaa
los requisitos exigibles, inscribird la marca en € Registro Internacional. Asimismo,
notificara el registro internacional a las Oficinas de las Partes Contratantes
designadas, informara a la Oficina de origen y enviara un certificado al titular. No
obstante, cuando la Oficina de origen asi 10 desee y haya informado en consecuencia
a la Oficina Internacional, se enviara € certificado a titular por conducto de la



Regla 32.1)a)i)

Articulos 3bisy 3ter

Articulo 4.1)

Articulo 3.4)

Regla 15.1)

GUIA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS B.Il.35

Oficinade origen. El certificado de registro internacional no se considerara como una
notificacion y siempre estara en e idioma de la solicitud internacional, aun cuando €
solicitante haya expresado el deseo mencionado en e parrafo B.11.07.14.

10.02 El registro internacional sera publicado en la Gaceta.

EL REGISTRO INTERNACIONAL

Efectosdd registro internacional

11.01 Los efectos ddl registro internaciona se amplian alas Partes Contratantes
expresamente designadas por € solicitante en lasolicitud internaciond.

11.02 A partir de la fecha del registro internacional, la proteccién de la marca
en cada una de las Partes Contratantes designadas sera la misma que s la marca
hubiera sdo registrada directamente en la Oficina de esa Parte Contratante. Si no se
notifica ninguna denegacion a la Oficina Internacional dentro del plazo previsto, o s
no se considera como ta una denegacion asi notificada o S es retirada
posteriormente, la proteccién de la marca en la Parte Contratante interesada serg, con
efectos a partir de lafechadd registro internacional, lamismaque s lamarca hubiera
sido registrada en la Oficina de esa Parte Contratante.

Fecha ddl registro internacional

12.01 El registro internaciona resultante de la solicitud internaciond llevarg,
por norma, la fecha en que la Oficina de origen haya recibido la solicitud
internaciona (o, en € caso de una solicitud internacional prematura, la fecha en que
se considere que ha sido recibida; véanse los parrafos B.11.08.01 a 08.04).

12.02 Sin embargo, cuando la Oficina Internacional no haya recibido la
solicitud internaciona dentro de un plazo de dos meses contados a partir de la fecha
en que la haya recibido (0 se considere que la ha recibido) la Oficina de origen, €
registro internacionad llevara en su lugar la fecha en que la Oficina Internacional haya
recibido la solicitud. Cuando se establezca que la tardanza en la recepcion ha sido
consecuencia de una irregularidad del servicio postal o de distribucion (véanse los
parrafos B.1.06.01 a 06.03), € registro internacional podra igualmente llevar la fecha
en que la solicitud internacional ha sido recibida o se considere que ha sido recibida
por la Oficinade origen.

Irregularidades. casos especiales de asignacion dela fecha
12.03 Lafecha ddl registro internacional podra verse afectada si se omite en la
solicitud internacional alguno de los elementos importantes que figuran a

continuacion:

- indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante y
ponerse en contacto con & o con su mandatario;
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—  lasPartes Contratantes que estén designadas,
— unareproduccién delamarca;

— laindicacion de los productos y servicios respecto de los cuales se
solicitad registro delamarca

Si la fecha en que d Ultimo elemento omitido llega a la Oficina Internaciona cae
dentro del plazo de dos meses mencionado en e Articulo3.4), € registro
internaciona llevara la fecha en que la Oficina de origen haya recibido (0 se
considere que ha recibido) originalmente la solicitud defectuosa. Cuando aguno de
estos elementos no llegue a la Oficina Internacional hasta después de que haya
expirado este plazo de dos meses, € registro internacional llevara la fecha en que
dicho eemento hayallegado ala Oficina Internaciona.

12.04 La Oficina de origen tendra la responsabilidad de subsanar cualquiera
de las irregularidades mencionadas. Sin embargo, se habra informado de la
irregularidad al solicitante, y conviene gque éste se ponga en contacto con la Oficina
afin de asegurarse que se subsane el defecto ala mayor brevedad posible. En caso
de que no se subsane dentro de los tres meses a partir de la fecha en que haya sido
notificada la irregularidad a la Oficina de origen, se considerara abandonada la
solicitud.

12.05 La aplicacion combinada de estas reglas puede ilustrarse en € gemplo
siguiente:

Lasolicitud internaciona se presentaen la Oficinade origen € 1 de abril, y la Oficina
Internacional larecibe d 1 de mayo. La Oficinalnternaciona se percata de que no se
ha designado ninguna Parte Contratante en la solicitud internacional; e 5 demayo, la
Oficina Internaciona notifica la irregularidad a la Oficina de origen y la invita a
subsanarla antes ddl 5 de agosto;

— g la Oficina subsana la irregularidad € 1 dejunio o antes de esa
fecha, lafecha dd registro internacional serd el 1 de abril;

— s la Oficina subsana la irregularidad después del 1 dejunio pero
antes del 5 de agosto 0 en esafecha, lafecha del registro internacional seralafechaen
gue la Oficina Internaciona haya recibido lainformacion omitida;

— s laOficinano subsanalairregularidad a més tardar € 5 de agosto,
se considerara abandonada la solicitud internacional .

12.06 La fecha del registro internacional no se vera afectada por otras
irregularidades distintas de las mencionadas en € parrafo B.11.12.03 (por gemplo, €
pago tardio de las tasas o las irregularidades relativas a la clasificacion de los
productos y servicios).
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Duracion delavalidez

13.01 En virtud del Protocolo, € registro de la marca se efectlia por diez afios a
partir de lafecha del registro internacional, con posibilidad de renovacién por nuevos
periodos de diez afios.

13.02 El Arreglo dispone que € registro y la renovacion se efectuaran por
periodos de 20 afios. Sin embargo, en virtud del Reglamento, |as tasas pagaderas en
el caso de una solicitud internacional regida exclusvamente por € Arreglo se
abonaran en dos plazos correspondientes a 10 afios cada uno. En lo relativo a pago
de segundo plazo, se aplicaran los procedimientos y requisitos relativos a la
renovacion de un registro. Por lo tanto, a todos los efectos practicos, puede
considerarse que un registro internacional ha de renovarse cada 10 afios. (véanse los
parrafos B.11.73.01 y siguientes).

Registro delamarcaen e Registro I nternacional
Contenido del registro internacional
14.01 En € registro internacional de una marcafiguraran:

—  todos los datos contenidos en la solicitud internacional (excepto los
datos relativos a una reivindicacion de prioridad no valida — es decir cuando desde la
fecha de la presentacion anterior hasta la fecha del registro internacional, hayan
transcurrido més de seis meses);

- lafechay & nimero del registro internaciond;

—  cuando lamarca se pueda clasificar de acuerdo con la Clasificacion
Internaciona de los Elementos Figurativos (Clasificacion de Viena), los simbolos
pertinentes de dicha Clasificacion determinados por la Oficina Internacional; sin
embargo, cuando en la solicitud internacional figure una declaracion en € sentido de
gue & solicitante desea que la marca se considere como marca en caracteres estéandar,
no se aplicaran los simbolos de la Clasificacion de Vieng

— unaindicacion por cada Parte Contratante designada, en que se
precise s ladesignacion se ha hecho conforme a Arreglo o d Protocol o;

- indicaciones correspondientes a una reivindicacion de antigiedad
(véanse los parrafos B.11.07.70 a07.72), relativa al Estado o los Estados miembros
en los que ha sido registrada o para los que ha sido registrada una marca anterior
cuya antigliedad se reivindique, asi como la fecha en que surtio efecto € registro
de esa marca anterior y €l nUmero del registro pertinente.
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Publicacién ddl registrointernacional
15.01 El registro internacional sera publicado en la Gaceta.

15.02 La reproduccion de la marca serd escaneada del formulario de solicitud
internacional, de modo que sera publicada exactamente como aparece en dicha
solicitud. Asi, por giemplo, s en @ formulario la marca ha sido mecanografiada, de
esa forma figurara publicada en la Gaceta. Cuando € solicitante haya efectuado una
declaracion en e sentido de que desea que la marca se considere como marca en
caracteres esténdar, en la publicacion seindicara ese hecho.

15.03 Cuando se haya facilitado una reproduccion en color de la marca, en €
cuerpo principa de la version en papel de la Gaceta figuraré una reproduccion de la
marca en blanco y negro, y la reproduccion en color se publicard en otra seccion, a
final de la Gaceta. Cuando en la solicitud internacional se haya suministrado tanto
una reproduccion en blanco y negro como una reproduccion en color, la primera se
publicara en e cuerpo principa y estara acompafiada por la indicacion “véase la
reproduccion en color al final de este nimero”. Cuando en la solicitud internaciona
se haya presentado solo una reproduccion de la marca en color, la Oficina
Internacional preparard una reproduccién en blanco y negro que publicara en €
cuerpo principal de la Gaceta, acompafiada por la indicacion “véase € origina en
color a find de este nUmero”.

15.04 Aungue no se inscriba una solicitud internaciona en € Registro
Internacional dentro de los tres dias laborables siguientes a su recepcion por la
Oficina Internaciondl, los datos si se ingresaran inmediatamente en la base de datos.
Entre esos datos figurara cuaquier irregularidad que presente la solicitud
internacional (para mayor informacion sobre esta base de datos, véanse los
parrafos A.09.01 a09.04).

Idiomade registroy delapublicacion

16.01 El registro internaciona se inscribird y publicard en espariol, francés e
inglés.
16.02 La Oficina Internaciona redlizara las traducciones necesarias para la

inscripcion y la publicacion. El solicitante podra adjuntar a la solicitud internaciona
una traduccion de cuaquier texto que figure en lasolicitud. Sin embargo, la Oficina
Internacional no estd obligada a aceptar esa traduccidén; S considera que la
traduccion propuesta no es correcta, la modificarg, tras invitar al solicitante a
formular, en & plazo de un mes, observaciones sobre las correcciones propuestas. S
no se recibe ninguna observacion en € plazo previsto, la Oficina Internaciona
corregira la traduccion propuesta. Este procedimiento no influira en la fecha del
registro internacional.

16.03 La Oficina Internaciona no traducirala marca, ni verificaralatraduccion
de lamarca presentada por € solicitante.
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DENEGACION DE LA PROTECCION
M otivos de la denegacion

17.01 Cada una de las Partes Contratantes designadas tiene derecho a denegar
la proteccion del registro internacional en su territorio. Dicha denegacion puede
fundarse en cualquier motivo que se sustente en alguna de las disposiciones del
Convenio de Paris o que no se encuentre prohibido por alguna disposiciéon del
mismo; ademas, tal denegacion estara habitualmente sujeta a los recursos de
revision o apelacion que resulten pertinentes en aplicacion de lalegidacion y de la
préactica en la Parte Contratante de que se trate.

17.02 Una denegacion de la proteccion, por consiguiente, puede fundarse en
los motivos que se sustentan en aplicacién del Articulo 6quinquies.b) del Convenio
de Paris. En sentido estricto, el Articulo 6quinquies del Convenio de Paris se
aplica Unicamente cuando la marca en cuestion esté registrada en su pais de origen,
lo cual sucede necesariamente cuando € registro internacional se basa en un
registro (y siempre sera asi cuando la designacion de la Parte Contratante de que se
trate esté regida por € Arreglo). Por lo tanto, en principio, cuando un registro
internacional se base en una solicitud presentada en €l pais de origen, la Oficina
estara facultada a denegar la proteccién fundandose en motivos distintos de los que
figuran en & Articulo 6quinquies. No obstante, existen buenas razones para no
optar por esa posibilidad. En primer lugar, por lo general, un régimen dual de esa
indole resultaria poco practico, tanto para la Oficina como para € titular. En
segundo lugar, una de las razones por las que € Articulo 6quinquies se aplica
Unicamente cuando la marca esta efectivamente registrada en el pais de origen, es
evitar que se beneficien con esa disposicién marcas que no cumplirian los
requisitos para ser protegidas en ese pais. Sin embargo, si oportunamente la
Oficina de origen considera que la marca no satisface los requisitos para gozar de
proteccion (aunque sea sOlo respecto de un numero limitado de productos y
servicios), solicitara que se efectle la cancelacion del registro internacional (véanse
mas adelante los parrafos B.11.84.01 a85.04); ello quedara reflgado en el acance
de la proteccién que se pretenda obtener en la Parte Contratante designada.
Ademas, aunque lamarca aln no haya sido registrada por la Oficina de origen, sera
obligatorio limitar las objeciones a los motivos mencionados en €
Articulo 6quinquies si la marca ha sido registrada en otro pais que es parte en €l
Convenio de Paris, aungue ese pais no sea parte en e Arreglo ni en €l Protocolo.

17.03 Una Parte Contratante no podra denegar la proteccién de un registro
internacional, ni squiera parcialmente, por € hecho de que la legidacion en vigor
permite € registro sdlo en un nimero limitado de clases o para un nimero limitado de
productos o servicios. Aungue dicha legidacion exija que una solicitud presentada
directamente ante esa Oficina deba efectuarse Unicamente en una clase, la Oficina
deberd aceptar que un registro internaciona puede ser protegido en esa Parte
Contratante cuando se refiera a varias clases (incluso, a las 45 clases de productos y
Servicios).

17.04. En lanotificacion de la designacion cabe incluir unadeclaracion en laque
conste que € titular desea que la marca se considere como marca en caracteres
estdndar. La cuestion de los caracteres estandar plantea dificultades, debido a que
algunas indicaciones adicionales (como los acentos) pueden considerarse caracteres
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estdndar en un idioma pero no en otros. Por tanto, incumbe enteramente a cada Parte
Contratante designada decidir qué efecto tiene dicha declaracion. Por gemplo, una
Oficina (y los tribunales) podra optar por hacer caso omiso de dicha declaracion ala
hora de determinar cuestiones como e adcance de la proteccion o los casos de
conflicto entre marcas. En dicho caso, la Oficina de la Parte Contratante en cuestion
tendria la potestad de atribuir, para sus propios fines, un simbolo de clasificacion de la
Clasificacion de Viena ala marca que ha sido objeto de un registro internacional (en
los casos en que se haya formulado |a declaracién relativa alos caracteres esténdar, la
OficinaInternacional no habra aplicado la Clasificacion de Viena).

17.05 Antes de notificar la designacion a la Parte Contratante, la Oficina
Internacional  habra declarado que se han cumplido todos los requisitos de forma
pertinentes del Arreglo o del Protocolo y del Reglamento. Por lo tanto, esto deberia
bastar para que las Oficinas no planteen objeciones por motivos de forma o de
presentacion. Cuando una Parte Contratante exija que se presente en un formulario
aparte una declaracion de intencion de utilizar la marca, firmada por € solicitante, la
Oficina Internacional habra establecido que dicha declaracion ha sido presentada
antes de notificar a la Parte Contratante € registro internaciond o la designacion
posterior. Cuando la Parte Contratante exija que se presente una declaracion de
intencién de utilizar la marca, pero no exija que la declaracién haya de presentarse en
un formulario aparte, tal como se indica en € apartado correspondiente d formulario
de solicitud internaciona o a formulario de designacién posterior, se considerara que,
al designar dicha Parte Contratante, €l solicitante o titular haformulado la declaracion
exigida. Ademas, se contemplala posibilidad de que en una solicitud internaciona o
designacion posterior figuren otras indicaciones que podrian ser exigidas por
determinadas Partes Contratantes.

17.06 Tampoco es procedente que una Oficina formule objeciones a la
clasificacion de productos y servicios del registro internacional. Aun cuando una
Oficinano esté de acuerdo con la clasificacion (que naturalmente habra sido aprobada
por la Oficina Internacional) no tendria efecto una objecidn de ese tipo, ya que no se
modificala clasificacion del Registro Internacional. Naturalmente, una Oficina puede
aplicar su propiainterpretacion de la clasificacion para, por emplo, llevar acabo una
blsqueda de marcas anteriores que planteen conflicto; de hecho, se estipula
expresamente que la indicacion de las clases no obliga a las Partes Contratantes en
cuanto ala determinacion del acance dela proteccion delamarca

17.07 Una Oficina podra presentar objeciones si considera que un término es
demasiado amplio o demasiado vago. Dichas objeciones podran plasmarse en una
denegacion parcia, que tendrd como consecuencia la sustitucion del término
amplio 0 vago por uno mas adecuado o preciso en la entradainscrita en el Registro
Internacional, segun corresponda a esa Parte Contratante; en la practica, esto
supone una limitacion de la proteccion en esa Parte Contratante.

Plazosrelativos a la denegacion

18.01 La denegacion debe ser notificada a la Oficina Internacional dentro de un
plazo determinado y cualquier denegacion que se envie después del vencimiento de
ese plazo no serd considerada como ta por la Oficina Internaciona (véase €
parrafo B.11.21.02). No es necesario que se tome una decision definitiva sobre la
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denegacion dentro del plazo correspondiente; es suficiente que todos los motivos de
denegacién se notifiquen dentro de ese plazo. En otras palabras, 10 que debe enviarse
dentro del plazo correspondiente es una denegacion provisional. Una Oficina podra
notificar motivos adicionaes con respecto a un determinado registro internacional en
notificaciones posteriores de denegacion, sempre que esas notificaciones posteriores
sean enviadas a la Oficina Internacional dentro del plazo correspondiente.  Sin
embargo, la Oficina no podra invocar, como fundamento para la confirmacion de
denegacién provisiond total o de una declaracion de concesion de proteccién en la
gue seindiquen los productos y servicios respecto de los que se concede la proteccion
de la marca, un motivo que no haya sido mencionado en una notificacion de
denegacion provisiona efectuada dentro del plazo previsto.

18.02 El plazo norma para la notificacion de una denegacion provisiona es de
un ano contado a partir de la fecha en que la Oficina Internaciona ha notificado €
registro internaciond o la designacion posterior a la Oficina de la Parte Contratante
designada, salvo que la legidacion de esa Parte Contratante prevea un plazo més
corto.

18.03 Sin embargo, una Parte Contratante en € Protocolo puede declarar que,
paralos registros internacionales en |os que ha sido designada en virtud del Protocolo,
el plazo de un aio serd reemplazado por uno del8 meses (véese €
parrafo B.11.18.05).

18.04 En esa declaracion, la Parte Contratante también puede especificar que
una denegacion de proteccion resultante de una oposicion podra ser notificada a la
Oficina Internacional después del vencimiento del plazo de 18 meses. Con respecto a
un determinado registro internacional en € que la Parte Contratante haya sido
designada en virtud dd Protocolo, la Oficina de una Parte Contratante que haya
efectuado esta declaracion podra notificar, tras @ vencimiento del plazo de 18 meses,
una denegaci 6n de proteccion resultante de unaoposicion, pero sdlo s

—  antes de la expiraciéon del plazo de 18 meses, ha informado a la
Oficina Internaciona de la posibilidad de que se formulen oposiciones con respecto a
ese registro internaciona después ddl vencimiento del plazo de 18 meses, y

— lanatificacién de denegaci6n resultante de una oposicion se efectlia
dentro del plazo de un mes a partir de la expiracion del plazo de oposicion y, en
cualquier caso, dentro de un plazo maximo de siete meses a partir de lafechaen que
comience atranscurrir € plazo de oposicion.

18.05 Sin perjuicio del principio genera de que € Protocolo se aplica entre
Estados obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo (véanse los
parrafos A.02.16 a02.25), € parrafo 1).b) del Articulo 9sexies deja sin efecto la
declaracion prevista en € Articulo 5.2)b) y c) en las relaciones entre los Estados
obligados por ambos instrumentos. En la préctica, esto significa que en e caso de
una solicitud internaciona en que la Oficina de origen es la Oficina de una Parte
Contratante obligada por ambos instrumentos, la designacion de una Parte
Contratante obligada por ambos instrumentos, aun cuando se rija por € Protocolo y
no por & Arreglo, estara supeditada, no obstante, a régimen estandar descrito en d
Articulo 5.2)a), esto es, € plazo de un afio para la notificacion de una denegacion
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provisona, sin perjuicio de que la Parte Contratante designada en cuestion haya
formulado una declaracion por la que amplia € plazo para la notificacion de una
denegacion provisional.

18.06 En e caso de una notificacion de denegacion provisional enviada
mediante servicio postal, la fecha de envio para determinar s ha sido enviada
dentro del plazo adecuado estara determinada por €l matasellos. Si éste esilegible
0 estd ausente, la Oficina Internacional tratara la notificacion como si hubiera sido
enviada 20 dias antes de la fecha de su recepcion por la Oficina Internacional; sin
embargo, s esta fecha resultara anterior a la fecha de la denegacién o alafecha de
envio mencionada en la notificacion, ésta sera tratada como si hubiera sido enviada
en esta Ultima fecha. En e caso de una notificacion de denegacion enviada
mediante un servicio de distribucion, lafecha de envio se determinara sobre la base
de los datos inscritos en dicho servicio.

18.07 Cuando, en relacion con determinado registro internacional, una Oficina
informe a la Oficina Internaciona de la posibilidad de que se presenten oposiciones
tras € vencimiento ddl plazo de 18 meses, en la comunicacion deberan indicarse las
fechas de comienzo y de fin del plazo de oposicion, S se conocen. S aln no se
conocen, deberan ser comunicadas ala Oficina Internaciona unavez conocidas. S €
plazo de oposicion es prorrogable, 1a Oficina podra comunicar tnicamente lafechade
comienzo de dicho plazo. La Oficina Internaciona inscribira esta informacién en €
Registro Internacional, latransmitirad titular del registro internaciond y la publicara
en laGaceta

18.08 Cuando se haya informado de la posibilidad de formular oposiciones con
posterioridad, como se describe en € parrafo anterior, una Oficina podra notificar una
denegacién resultante de una oposicion después del vencimiento del plazo de 18
meses. El siguiente gemplo puedeilustrar e funcionamiento de estas disposiciones:

—  En un registro internacional se designa una determinada Parte
Contratante en relacion con los productos (X + Y + Z).

— Al hacer d examen, la Oficina considera que deberia denegarse la
proteccion ala marca para algunos de los productos enumerados (X + Y), pero que
puede protegerse la marca para los demés productos (Z); nueve meses después de
la fecha en que se le ha enviado la notificacion de designacion, emite una
notificacion denegando provisionalmente la proteccion para esos productos
(X +Y). En esta notificacion se declara que el titular cuenta con un plazo de
seismeses para informar a la Oficina s desea solicitar que se reconsidere la
denegacion; asimismo, la Oficina comunica a solicitante que, una vez que la
situacion se haya resuelto en lo relativo a las objeciones planteadas por €ela, existe
la posibilidad de que un tercero presente una oposicion, aun tras € vencimiento del
plazo de 18 meses a partir de la notificacién de la designacion; la Oficina también
indicara que, s € titular no responde dentro de dicho plazo de seis meses, se
considerara que la marca quedara protegida en esa Parte Contratante para los
productos (Z), pero no gozara de proteccion para los demas productos (X + Y), que
publicarda un aviso a tal efecto y que a partir de esa publicacion comenzara a
transcurrir € plazo de cuatro meses para formular oposiciones a la proteccion de
los productos (2).
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- El titular puede responder en el plazo de seis meses, solicitando
gue se reconsidere la denegacion provisional en relacién con los productos (X +Y);
como consecuencia de la reconsideracion se emite una decision denegando la
proteccion de los productos (X), pero permitiendo que se protgjan los productos
(Y); la Oficina publica un aviso declarando que la marca se protegera para los
productos (Y + Z), y que cualquier oposicion a ese respecto podra presentarse
dentro de los cuatro meses contados a partir de la fecha de publicacion del aviso;
en la comunicacién en la que se informa al titular acerca de la decisién, también se
indica que se publica dicho aviso, junto con su fecha y la duracion del periodo de
oposicion.

- Otra posibilidad es que € titular no responda en el plazo previsto
por la Oficina a la notificacion en la que se deniega la proteccion para los
productos (X + Y); una vez vencido ese plazo, la Oficina publicara un aviso
declarando que se protegera la marca en relacion con los productos (Z) y que
cualquier oposiciéon a ese respecto podra presentarse dentro de los cuatro meses
contados a partir de lafecha de publicacion del aviso; a mismo tiempo, se informa
al titular acerca de la publicacién del aviso, junto con su fecha y la duracion del
periodo de oposicion.

Este gemplo solo tiene caracter indicativo. Muchas variantes son posibles vy,
naturalmente, 10s detalles cambiaran seguin la legislacion de cada Parte Contratante.

18.09 En resumen, una vez vencido € plazo de un afio, d titular sabra s su
marca esta protegida en una Parte Contratante determinada o S existe la posibilidad
de que la proteccién sea denegada y, en ese caso, los motivos de la denegacion, en las
siguientes Situaciones.

—  entodaslas designaciones que serijan por & Arreglo;

—  entodas las designaciones que se rijan por € Protocolo, cuando la
Parte Contratante designada no haya formulado una declaracién por la que amplia €
plazo de denegacion a 18 meses, y

—  en aguellas designaciones que se rijan por & Protocolo, cuando la
Parte Contratante designada haya formulado una declaracion por la que amplia €l
plazo de denegacion a 18 meses, pero la Parte Contratante mediante la cual €l
titular podia efectuar la designacion y la Parte Contratante designada sean ambas
parte en e Arreglo (en virtud del parrafo 1.b) del Articulo 9sexies del Protocol o)
(véanse también los parrafos A.02.16 a 02.25).

18.10 En lo que atafie a toda designacion, regida por € Protocolo, de una Parte
Contratante que haya formulado la declaracion por la que se amplia é plazo a18
meses y con respecto alacua no se aplicalaexcepcion previstaen € parrafo 1.b) del
Articulo 9sexies, d titular sabrg, a cabo de 18 meses, s su marca esta protegida en
dicha Parte Contratante designada, o s existe la posibilidad de que la proteccion sea
denegada y, en tal caso, los motivos de la denegacion. Cuando dicha Parte
Contratante designada también haya formulado |a declaracién por la que permite que
se notifiquen, tras @ plazo de 18 meses, las denegaciones provisiona es resultantes de
una oposicion, d titular sabra, a cabo de 18 meses, s existe la posibilidad de que se
formulen oposiciones ulteriormente.
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18.11 En agunos casos es posible que cambie € tratado aplicable a la
designacion ya inscrita de una Parte Contratante obligada tanto por € Arreglo como
por € Protocolo (véanse los parrafos A.02.26 a02.31). No obstante, eso no
repercutira en el plazo de denegacion, aun cuando no haya vencido dicho plazo. Ello
sedebe aquelaaplicacion delos parrafos 1y 2 delaRegla 18 del Reglamento Comun
(sobre natificaciones irregulares de denegacion provisond) estd sujeta a las
expresones “Parte Contratante designada en virtud de Arreglo” y *“Parte
Contratante designada en virtud del Protocolo”. A su vez, en virtud de la
Regla 1.xvii) y xviii), estos términos se definen como peticiones de ampliacion de la
proteccion. Por lo tanto, € plazo de denegacion queda determinado mediante
referencia a la stuacion pertinente en e momento de la presentacién y no se ve
afectado por los cambios posteriores con respecto a tratado aplicable.

18.12 Cuando haya vencido e plazo para la notificacion de una denegacion
provisional sin que la Oficina Internacional haya inscrito una notificacion de
denegacion provisional respecto de la designacion de una Parte Contratante
designada, se dejara constancia a ese respecto en la base de datos ROMARIN.

Procedimiento de denegacion de la proteccion
Notificacion de denegacién de la proteccion

19.01 La Oficina de que se trate enviard a la Oficina Internaciond la
notificacion de denegacion en la que la Oficina podra exponer |as razones por las que
considera que no puede conceder la proteccion en la Parte Contratante en cuestion
(“denegacion provisiona de oficio”), declarar que no puede conceder proteccion en la
Parte Contratante en cuestion porgque se ha formulado una oposicion (“denegacion
provisiona basada en una oposicién”) o ambas cosas a lavez. Una notificacion de
denegacién solo debe referirse aun registro internacional.

Contenido de la notificacion
19.02 En una notificacion de denegacion provisional figuraran o se indicaran:
- laOficina que redlizalanotificacion;

— & nimero dd registro internacional, de preferencia acompariado de
otras indicaciones que permitan confirmar laidentidad del registro internacional, tales
como los elementos verbales de la marca o @ nimero de la solicitud de base o del
registro de base;

—  todos los motivos en los que se basa la denegacion provisional,
junto con una referencia a las correspondientes disposiciones fundamentaes de la
legidacion;

- cuando esos motivos se refieran a una solicitud de registro o a
registro de una marca con la cual la marca que es objeto de registro internacional
parece estar en conflicto, todos los datos relativos ala marca, entre ellos la fechay
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el nimero del depdsito o del registro, la fecha de prioridad (si la hubiere), una
reproduccion de la marca (que podré ser mecanografiada, si 1a marca no contiene
elementos figurativos), e nombrey ladireccion del titular y unalista de todos los
productos y servicios que abarca la marca o los productos y servicios pertinentes,
dicha lista puede estar redactada en € idioma de la solicitud o del registro
mencionados,

- la mencién de que las razones en que se basa la denegacion
provisional afectan a todos los productos y servicios, o bien una indicacion de los
productos y servicios que se vean afectados por la denegacion o 1os que no se vean
afectados por €llg;

— e plazo, razonable en funcion de las circunstancias, para
presentar peticiones de revision de la denegacién provisional o de recurso contra
ella o para formular una respuesta a la oposicion, y la autoridad a la que deberan
presentarse tales peticiones de revision o de recurso; también debera indicarse,
cuando proceda, que dicha peticion de revision o de recurso ha de presentarse por
conducto de un intermediario o de un mandatario que tenga su direccion en €
territorio de la Parte Contratante cuya Oficina ha pronunciado |a denegacion.

19.03 El requisito de indicar todos los motivos en que se basa la denegacion
provisond, junto con una referencia a las disposiciones fundamentades de la
legislacion, es particularmente importante para € titular. En la préctica, la Oficina
suele comunicar las denegaciones en un formulario especia en € cua estan impresas
todas las disposiciones pertinentes de la legidacion en vigor para esa Oficina que
podrian congtituir un motivo de denegacion (disposiciones traducidas, en su caso, a
idioma utilizado por la Oficina para enviar comunicaciones a la Oficina
Internacional). Los motivos aplicables a un caso determinado se mencionan en la
notificacion, con referencia a la disposicion o disposiciones correspondientes de la
legidacion que figuran en € formulario.

19.04 S en la notificacion de denegacion provisional se indica que debera
designarse un mandatario local, los requisitos de designacién estaran regidos por la
legidacion y la préctica de la Parte Contratante de que se trate. Podrian llegar a ser
diferentes de los requisitos de designacion de un mandatario ante la Oficina
Internacional.

Contenido adicional de la natificacion cuando la denegacion provisional
se base en una oposicion

19.05 Cuando la denegacion provisiona de proteccidn se base en unaoposicion
0 en una oposicion y en otros motivos, en la notificacion debera indicarse ese hecho.
Ademés de las indicaciones mencionadas en € parrafo B.11.19.02, la notificacion
contendra € nombre y la direccion del oponente y, s la oposicién se basa en una
marca que ha sido objeto de una solicitud o de un registro, unalistade los productosy
servicios en los que se basalaoposicion. Ademas, la Oficina podra comunicar lalista
completa de productos y servicios de esa solicitud o ese registro anteriores. Esas
listas podran redactarse en € idioma de la solicitud o del registro anteriores (aungque
eseidiomano sead espafiol, d francésni d inglés).
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Inscripcion y publicacion de la denegacion provisional: transmision al
titular

20.01 La denegacion provisiona seinscribiraen € Registro Internacional, junto
con una indicacion de la fecha en que haya sido enviada la notificacion (o se
considere que ha sido enviada — véase € parafoB.I11.21.05). La denegacion
provisiona también sera publicada en la Gaceta, indicando s estotal (es decir, 9 se
refiere a todos los productos y servicios que abarca la designacion de la Parte
Contratante de que se trate) o parcia (es decir, S se refiere Unicamente a agunos de
es0s productos y servicios). En este Ultimo caso, se publicaran las clases a las que
afecta (0 no afecta) la denegacion provisona, pero no los propios productos y
servicios, gue no se publicaran hasta tanto hayan finalizado |os procedimientos ante la
Oficina. No se publicaran los motivos de la denegacion.

20.02 La Oficina Internacional transmitird una copiade lanotificacion d titular,
a que también transmitird toda informacién enviada por la Oficina de una Parte
Contratante designada en cuanto a la eventua presentacion de una oposicion tras €
vencimiento del plazo de 18 meses, asi como la informacion relativa a las fechas en
que empiezay termina el plazo de oposicion. Asimismo, a partir del 1 de enero de
2009, la Oficina Internacional ha puesto a disposicion de los usuarios copias
digitalizadas de las notificaciones de denegacion provisional en la base de datos
ROMARIN.

| dioma de la notificacion de denegacion provisional

20.03 La denegacion provisonal es notificada a la Oficina Internaciona en
espariol, en francés o en inglés (a eeccidén de la Oficina que la efectie). La
denegacion seinscribiray publicaraen lostresidiomas. La Oficina Internacional se
encargara de preparar la traduccion necesaria de los datos que han de inscribirse y
publicarse. El titular recibira de la Oficina Internacional una copia de la notificacion
de denegacion en d idioma en que haya sido enviada por la Oficina de la Parte
Contratante designada. Sin embargo, la comunicacion de la Oficina Internacional en
la que se reenvia la copia de la notificacion de denegacion estara redactada en el
idioma de presentacion de la solicitud internacional (o en € idioma escogido por €
titular para recibir comunicaciones de la Oficina Internaciona - véase € parrafo
B.1.07.04).

20.04 En lo que atafie a las denegaciones, cabe sefialar que respecto de los
registros internacionales efectuados mediante las solicitudes presentadas antes del
1 de abril de 2004, y hasta la inscripcion de la primera designacion posterior:

— g serigen exclusvamente por € Arreglo, € francés seguira siendo
el Unico idioma de comunicacion, inscripcion y publicacion.

— s serigen entera 0 parciamente por € Protocolo, € francésy €
inglés seguiran siendo los idiomas de comunicacion, inscripcion 'y publicacion.

En lo que atafie a los registros internacionales resultantes de las solicitudes
presentadas entre e 1 de abril de2004 y € 31 de agosto de2008, y hasta la
inscripcion de la primera designacion posterior:
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—  d serigen exclusivamente por e Arreglo, en ese caso, como en €
anterior, € francés seguira siendo e Unico idioma de comunicacién, inscripcion y
publicacion. En los registros resultantes de las solicitudes presentadas durante dicho
periodo y que se rijan entera o parciamente por € Protocolo, se aplicara e régimen
trilinglle como consecuencia de la introduccion del espafiol a partir del 1 de abril
de 2004.

Notificacionesirregulares de denegacion provisional

21.01 Existen dos tipos de denegaciones irregulares. las que pueden subsanarse
y las que causan que la notificacion de denegacion no sea considerada como tal por la
Oficina Internacional.

21.02 Una notificacion de denegacion provisional no sera considerada como tal
por la Oficina Internacional :

— & no contiene ninglin nimero de registro internaciona (a menos
que otras indicaciones que figuren en la notificacion permitan a la Oficina
Internacional identificar € registro internaciona de que setrate);

— s noindicamotivo aguno de denegacion; o

—  § se envia demasiado tarde a la Oficina Internaciond; es decir,
después del vencimiento del plazo de un afio o de 18 meses mencionado en los
parrafos B.11.18.02 a18.03 (y 18.05) o, en € caso de una denegacion basada en una
oposicion emitida por la Oficina de una Parte Contratante que haya formulado la
declaracion mencionada en los parrafos B.11.18.04 y 18.05, s ha sido enviada después
del vencimiento del plazo de 18 meses sin que la Oficina haya informado en un plazo
de18 meses a la Oficina Internacional que existia la posbilidad de presentar
oposiciones después del vencimiento de aguel plazo. A este respecto, véase
asimismo € parrafo B.11.18.11, relativo a cambio dd tratado aplicable.

21.03 En todos esos casos, la Oficina Internaciona transmitird de todos modos
una copia de la notificacion a titular y le comunicara (asi como a la Oficina que la
envid) que no considera la notificacién de denegacion como tal, e indicaralas razones
paradllo.

21.04 Si la notificacion es irregular en otros aspectos (por gemplo, s fata la
indicacion de los productos y servicios que se ven afectados, 0 no se ven afectados,
por la denegacidn, o s en la notificacion no figura la reproduccion de una marca
anterior en conflicto, o g fatan otros detalles pertinentes relativos a la marca anterior,
por gemplo, @ nombrey la direccion de su titular), la Oficina Internacional (excepto
en las circunstancias mencionadas en € parrafo siguiente) inscribird de todos modos
la denegacion provisiona en @ Registro Internacional. Posteriormente invitard a la
Oficina arectificar su notificacion dentro del plazo de dos meses. Al mismo tiempo,
enviara a titular copias de la notificacion irregular de denegacion y de la invitacion
enviadaalaOficina
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21.05 Sin embargo, cuando en la notificacion no figuren las indicaciones
necesarias relativas a plazo para presentar una peticion de revision o de recurso, 0
para formular una respuesta a la oposicion ni e nombre de la autoridad a la que
debe dirigirse, la denegacion provisional no se inscribira en e Registro
Internacional. Si la Oficinaenvia una notificacion rectificada dentro del plazo de dos
meses mencionado en la invitacion, a los efectos del Articulo 5.2) del Arreglo y del
Protocolo, la Oficina Internacional considerard que esa notificacion rectificada ha
sido enviada en la fecha en que se le habia enviado la notificacion defectuosa. Es
decir, que s lanotificacion defectuosa habia sido enviada dentro del plazo previsto en
el Articulo 5.2) del Arreglo o del Protocolo, se considerara que una notificacién
rectificada enviada dentro del plazo de dos meses mencionado en lainvitacion ha
cumplido con los requisitos impuestos por esa disposicion. Sin embargo, si dentro
de ese plazo de dos meses la Oficina no corrige la notificacion defectuosa, ésta no
serd considerada como una notificacién de denegacion provisional. La Oficina
Internacional informara en consecuencia al titular y a la Oficina, e indicara las
razones correspondientes.

21.06 Cuando una Oficina rectifique la notificacion de denegacién en la que
se indica un plazo para presentar la peticion de revision o recurso, también deberd,
cuando corresponda, indicar un nuevo plazo (por gemplo, a partir de la fecha en
que se envio a la Oficina Internacional la notificacion rectificada), de preferencia
con unaindicacién de la fecha de vencimiento de dicho plazo.

21.07 La Oficina Internaciona enviara a titular una copia de toda notificacion
rectificada

21.08 Es wtil para d titular del registro internacional que la Oficina
Internaciona le transmita copias de cuadquier notificacion irregular de denegacion
provisona y, en & caso de irregularidades que puedan ser subsanadas, de la
invitacién enviada ala Oficina para que las subsane. En la mayoria de estos casos, la
Oficina subsanaralairregularidad, pero € titular dispondra de un lapso méslargo para
analizar los motivos de denegacion y eventualmente comenzar negociaciones con |os
titulares de derechos anteriores que hayan sido citados de oficio o que puedan haber
presentado una oposicion al registro internacional.

21.09 Aun en @ caso de que una notificacion de denegacién provisiond no sea
considerada como ta por la Oficina Internaciona y, por consiguiente, no sea inscrita
en € Registro Internacional, € titular deberia saber que dlo no significa
necesariamente que no hay problemas con respecto a la proteccion de lamarcaen la
Parte Contratante de que se trate. Es posible que un tercero entable una accién de
invalidacion contra la designacion, fundandose en los mismos motivos que los
aducidos por la Oficina en la notificacion de denegacion defectuosa. Seguin cudl sea
lairregularidad de la notificacion de denegacion provisiond, € titular podratomar en
consideracion la posibilidad de pedir a la Oficina en cuestion toda la informacion
acerca de los motivos de denegacion de la proteccion.



Articulo 5.3)

Regla 18his.1)a)

GUIA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS B.Il. 49

Procedimiento posterior alanotificacion de denegacion provisional

22.01 Cuando d titular de un registro internaciona reciba, por intermedio de la
Oficina Internacional, una notificacion de denegacion (junto con una notificacion
irregular de denegacion en virtud de la Regla 18.1)c), véanse los parrafos B.11.21.04
a21.05), tendrd los mismos derechos y dispondra de los mismos recursos (por
gemplo, pedir la revision o interponer una apelacion con respecto a la denegacion)
gue s la marca hubiera sido registrada directamente en la Oficina que emitio la
notificacion de denegacion. Por lo tanto, con respecto a la Parte Contratante de que
se trate, € registro internacional sera objeto de los mismos procedimientos que se
aplicarian a una solicitud de registro presentada en la Oficina de esa Parte
Contratante.

22.02 Al presentar una peticion de revision o un recurso contra una decision de
denegacion o a responder a una oposicion, aungue no 1o exija la legidacion de la
Parte Contratante de que se trate, d titular podra considerar Util vaerse de los
servicios de un mandatario local que esté familiarizado con & derecho y la préctica
(sin olvidar € idioma) de la Oficina que pronuncio la denegacion.  El nombramiento
de un mandatario queda completamente a margen del acance del Arreglo, €
Protocolo y & Reglamento y estara regido por € derecho y la préctica de la Parte
Contratante de que se trate.

22.03 No compete a la Oficina Internaciona expresar una opinion en cuanto a
la justificacion de una denegacion de proteccion, ni intervenir en modo alguno en la
solucién de las cuestiones de fondo que plantee dicha denegaci on.

SITUACION DE LA MARCA EN UNA PARTE CONTRATANTE
DESIGNADA

23.01 Las Reglas 18bis y 18ter del Reglamento Comun, en vigor desde €
1 de septiembre de 2009, versan sobre la situacion, en una Parte Contratante
designada, de una marca que ha sido objeto de un registro internaciona y sobre la
comunicacion por parte de una Oficina a la Oficina Internacional sobre dicha
situacion.

Situacion provisional delamarca

24.01 En virtud de la Regla18bis.1)a), en vigor desde € 1 de septiembre
de 2009, la Oficina que no haya comunicado una notificacion de denegacion
provisional dentro del plazo de denegacion aplicable podra enviar a la Oficina
Internacional una declaracion en la que conste que se ha completado e examen de
oficio y que la Oficina no ha encontrado motivos de denegacion, pero que la
proteccion de la marca todavia puede ser objeto de oposicion o de observaciones
por terceros. La Oficina indicara la fecha limite para la presentacion de tales
Oposiciones u observaciones.
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24.02 Asimismo, puede ser de interés para € titular del registro internacional
en cuestion y paraterceros disponer de informaciones relativas a la situacion de la
marca cuando la Oficina en cuestion haya notificado una denegacion provisional y
posteriormente haya concluido favorablemente el examen de oficio. Por lo tanto,
cuando e examen de oficio haya concluido favorablemente para € titular del
registro internacional, la Oficina que haya comunicado una notificacion de
denegacion provisional podra enviar a la Oficina Internacional, en virtud de la
Regla 18bis.1)b), una declaracion en la gue conste que se ha completado el examen
de oficio, pero que la proteccion de la marca todavia puede ser objeto de oposicién
o de observaciones por terceros. lguamente en este caso, en su declaracion, la
Oficina indicara la fecha limite para la presentacion de tales oposiciones u
observaciones.

24.03 El envio por una Oficina de una declaracion en virtud de la
Regla18bis.1)a) o b) a la Oficina Internacional tiene caracter facultativo. Por lo
tanto, no se exige a la Oficina que haya completado € examen que envie a la
Oficina Internacional una declaracion en ese sentido.

24.04 La Oficina Internacional inscribira en e Registro Internaciona las
declaraciones recibidas en virtud de la Regla 18bis.1)a) o b), informara a titular
del registro internacional en cuestion y, cuando la declaracion se haya comunicado
0 pueda ser reproducida en un documento especifico, transmitira una copia de ese
documento al titular. A los efectos de esa regla, la Oficina Internacional aceptara
de las Oficinas listas de niUmeros de registros internacionales, que transformara en
comunicaciones para transmitirlas a cada uno de los titulares de los registros
internacional es en cuestion.

24.05 S la Oficina de una Parte Contratante designada en un registro
internaciona ha enviado ala Oficina Internacional una declaracion en virtud de la
Regla 18bis.1)a) o b), esa Oficina deberaigualmente, a su debido tiempo:

— 0 bien comunicar a la Oficina Internaciona una natificacion de
denegacion provisiona de la proteccion conforme a laReglal7.l), § se ha
presentado una oposicion u observaciones dentro del plazo de denegacién aplicable;

- 0 bien enviar a la Oficina Internaciona una declaracion de
concesion de la proteccion conforme a la Regla 18ter.1) 6 2), S no se ha presentado
oposicién u observaciones dentro del plazo de denegacién aplicable.

Disposicion definitivarelativa ala situacion dela mar ca

25.01 En los parrafos 1), 2) y 3) de la Regla 18ter, que entr6 en vigor e 1 de
septiembre de 2009, se exige ala Oficina de una Parte Contratante designada en un
registro internaciona que envie una declaracion ala Oficina Internaciona afin de
informarle acerca de la situacion definitiva de una marca en la Parte Contratante en
cuestion, unavez completados ante la Oficina todos |os procedimientos en cuanto a
la proteccion de lamarca.
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25.02 A continuacion se describen los tres tipos existentes de disposicion
definitivarelativa ala situacion de lamarca.

Declaracion de concesion de la proteccion cuando no se haya comunicado
una notificacion de denegacion provisional

26.01 Como se ha explicado anteriormente, cuando, antes de la expiracion
del plazo de denegacion aplicable en virtud del Articulo 5.2) del Arreglo o del
Articulo 5.2)a), b) o c) dd Protocolo, se hayan completado todos los
procedimientos ante la Oficina de una Parte Contratante designada en un registro
internacional y no haya motivos para que la Oficina deniegue la proteccién, dicha
Oficinaenviara ala Oficina Internacional, lo antes posible y antes del vencimiento
del mencionado plazo, una declaracion en la que conste que se concede la
proteccion a la marca que es objeto del registro internacional en la Parte
Contratante de que se trate (en relacion a plazo aplicable durante €l cual una
declaracion de concesion de la proteccion pueda ser enviada, véase los parrafos
B.11.18.01 a 18.12). Generamente, la situacion previamente descrita puede darse,
por gemplo, cuando la Oficina aplique un sistema de examen sin posibilidad de
formular oposicion u observaciones o cuando € plazo para presentar dichas
oposiciones u observaciones transcurra paralelamente al examen.

26.02 De este modo, en la medida en que no haya motivos para que la
Oficina de una Parte Contratante designada deniegue la proteccion y se hayan
completado todos los procedimientos ante esa Oficina, se informara a los titulares
de registros internacionales y a terceros, |0 antes posible antes del vencimiento del
plazo de denegacion, acerca del resultado del procedimiento en esa Parte
Contratante designada. De hecho, esta Regla 18ter.1) da lugar a que se mitiguen
los inconvenientes asociados a denominado principio de “aceptacion tacita’. Sin
embargo, este principio sigue estando vigente.

26.03 La Regla 18ter.1), que entr6 en vigor € 1 de septiembre de 2009,
obliga a enviar una declaracion de concesion de la proteccion. Sin embargo, para
facilitar lalabor de |as Oficinas que pueden necesitar tiempo para poner en practica
la mencionada regla, la disposicion transitoria contenida en la Regla 40.5)
establ ece que ninguna Oficina esta obligada a enviar declaraciones de concesién de
proteccion en virtud de la Regla 18ter.1) antes del 1 de enero de 2011.

26.04 La declaracion de concesion de la proteccion puede referirse a varios
registros internacionales y adoptar la forma de una lista, comunicada
electronicamente o en papel, que permita identificar esos registros. Sin embargo,
aunque se dé este caso, la Oficina Internacional transformara ese tipo de lista en
comunicaciones para transmitirlas a cada uno de los titulares de los registros
internacionales en cuestion.

26.05 Cuando se aplique la Regla 34.3), la concesion de la proteccion estara
supeditada al pago de la segunda parte de latasa.
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26.06 Ninguna consecuenciajuridicaresulta del hecho de que una
declaracion de concesién de proteccién no haya sido enviada por una Oficina. El
principio es que si no hay ninguna notificacion de denegacion provisional que haya
sido enviada dentro del plazo de denegacién aplicable en virtud de los

Articulos 5.2) del Arregloy del Protocolo, la marca queda automéaticamente
protegida en la Parte Contratante en cuestion para todos |os productos y servicios
mencionados.

Declaraciéon de concesion de la proteccidn tras una denegacion provisional

27.01 Salvo cuando confirme una denegacion provisional total (véase €
parrafo B.11.28.01 que figura a continuacion), la Oficina de una Parte Contratante
designada en un registro internacional que haya comunicado una notificacion de
denegacion provisional enviara a la Oficina Internacional, en cuanto se hayan
completado todos los procedimientos ante dicha Oficina relacionados con la
proteccion de lamarca,

— 0 bien una declaracion en la que conste que se ha retirado la
denegacion provisiona y que se ha concedido la proteccion de lamarca, en la Parte
Contratante en cuestion, respecto de todos los productos y servicios paralos que se
ha solicitado proteccion;

- 0 bien una declaracion en la que se indiquen los productos y
servicios respecto de los que se concede la proteccion de la marca en la Parte
Contratante en cuestion.

27.02 Cuando se aplique la Regla 34.3), la concesion de la proteccion estara
supeditada al pago de la segunda parte de latasa.

Confirmacion dela denegacion provisional total

28.01 La Oficina de una Parte Contratante designada en un registro
internacional que haya comunicado una notificacion de denegacion provisional
total enviard a la Oficina Internacional, una vez completados todos los
procedimientos ante dicha Oficina relacionados con la proteccion de la marca y
unavez que esa Oficina haya decidido confirmar la denegacion de la proteccion de
la marca en la Parte Contratante en cuestion respecto de todos los productos y
servicios, una declaracion atal efecto.

Decision ulterior

29.01 Una declaracion en virtud de la Regla 18ter.2) o 3) debera ser enviada
ala Oficina Internacional tan pronto como se hayan agotado todas las posibilidades
de reconsideracion o apelacion ante la Oficina o cuando el plazo para interponer
los recursos de reconsideracién o apelacion ante dicha Oficina haya caducado. En
consecuencia, la Oficina no debera esperar hasta determinar s un recurso es
interpuesto ante alguin tribunal u otra autoridad gjena a la Oficina. Esto Ultimo en
razon de que la Oficina no esta necesariamente en capacidad de conocer si dicho
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recurso ha sido interpuesto 0 no; en consecuencia, la Oficina tampoco estara en
capacidad de determinar con certeza si una decisiéon emitida por dicha Oficina ha
devenido en definitiva. Del mismo modo, la Oficina no tendra necesariamente
conocimiento del resultado de dicho recurso. Aun cuando la declaracion en virtud
de la Regla 18ter.2) o 3) pueda no reflgar e resultado final de la proteccion de la
marca en la Parte Contratante en cuestion, € hecho de que, en muchos casos, dicha
declaracion sea inscrita y publicada en una fase anterior (una vez completado el
procedimiento ante la Oficind) presenta ventgas tanto a los titulares como a
terceros.

29.02 Cuando después del envio de una declaracion conforme a lo estipulado
en la Regla18ter.2) o 3), la Oficina tenga conocimiento de una decision ulterior
gue afecte a la proteccion de la marca (por eiemplo, una decision resultante de un
recurso presentado ante una autoridad exterior a esa Oficing), debera enviar a la
Oficina Internaciona una nueva declaracion en la que se indiquen los productos y
servicios respecto de los gque se protege la marca, en la medida en que la Oficina
tenga conocimiento de esa decision.

Inscripcién, comunicacion al titular y transmision de copias

30.01 La Oficina Internacional inscribird en € Registro Internacional las
declaraciones recibidas en virtud de la Regla18ter y comunicara ese hecho a
titular y, cuando la declaracién se haya comunicado o pueda ser reproducida en un
documento especifico, transmitira una copia de ese documento a titular. Las
declaraciones recibidas en virtud de la Regla 18ter se publicaran igualmente en la
Gaceta. Ademas, a partir del 1 de enero de 2009, la Oficina Internacional publica
en ROMARIN copias digitalizadas de esas declaraciones, a las que tienen acceso
directamente los usuarios de la base de datos (véase el parrafo A.08.04).

Nuevas reglas y modificaciones del Reglamento Comudn que entraron en
vigor € 1 de septiembre de 2009

31.01 Para obtener més informacion acerca de las nuevas reglas y
modificaciones dd Reglamento Comun, que entraron en vigor € 1 de septiembre de
2009, se puede acceder a la nota informativa No. 27/2008 disponible en la pagina
http://www.wipo.int/madrid/es/notices del sitio Web dela OMPI.

DESIGNACION POSTERIOR

32.01 S los efectos de un registro internaciona no se extienden a una Parte
Contratante (por gemplo, porque la proteccion en esa Parte Contratante no fue
solicitada en € momento del registro internacional 0 porque la marca ya no esta
protegida en esa Parte Contratante como consecuencia de una decision definitiva
resultante de una denegacién, una invalidacion o una renuncia), la extensién de la
proteccion a esa Parte Contratante podra efectuarse mediante la presentacion de una
designacion. Conviene que d titular recurra a este medio, por g emplo, cuando hayan
desaparecido |os motivos de dicha denegacion, invaidacion o renuncia.
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32.02 Otra razon para efectuar una designacion posterior puede ser que, a
tiempo de presentar la solicitud internacional, la Parte Contratante en cuestion no era
parte ni en € Arreglo ni en e Protocolo o no estaba obligada por € mismo
instrumento (Arreglo o Protocolo) que la Parte Contratante ddl titular. Por “Parte
Contratante del titular” se entiende la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de
origen (es decir, la Oficina por conducto de la cua se presentd la solicitud
internacional) o bien, cuando se haya producido una modificacion en latitularidad del
registro internacional, la Parte Contratante con respecto a la cua € nuevo titular
cumple las condiciones para ser considerado como tal.

32.03 Una designacion posterior podra efectuarse sdlo respecto de una parte de
los productos y serviciosinscritos en e Registro Internacional. Por |o tanto, una Parte
Contratante podra ser objeto de varias designaciones posteriores, cada una de ellas
relativa a una parte distinta de la lista de productos y servicios inscrita en € Registro
Internacional.

32.04 Cuando, tras una limitacion de la lista de productos y servicios, una
denegacién parcial dela proteccion o unainvalidacion parcid, la proteccion resultante
del registro internacional abarque, en una Parte Contratante determinada, sblo parte de
los productos y servicios ya inscritos en € Registro Internacional, una designacion
posterior podra efectuarse respecto de todos o algunos de los productos y servicios
restantes.

Derecho arealizar una designacion posterior

33.01 Una Parte Contratante puede ser objeto de una designacion posterior
cuando, en e momento de redlizarse esa designacion, € titular satisface las
condiciones (de nacionalidad, domicilio o establecimiento) necesarias para ser
titular de un registro internacional.

33.02 La designacion de una determinada Parte Contratante se redlizara ya sea
en virtud del Arreglo, ya sea en virtud ddl Protocolo. Es importante saber cudl es
tratado rector, pues elo determinard cuestiones taes como las tasas que habrén de

pagarse.

33.03 Lasituacion eslasiguiente:

—  cuando la Parte Contratante ddl titular sea Unicamente parte en €
Arreglo, podra designarse un pais que también sea parte en € Arreglo; ladesignacion
seredizaconformeal Arreglo;

- cuando la Parte Contratante dedl titular sea parte Unicamente en €
Protocolo, sblo podra designarse una Parte Contratante en € Protocolo; la
designacion se realiza conforme al Protocol o;

—  cuando la Parte Contratante dd titular sea parte tanto en € Arreglo
como en € Protocolo, la designacion de toda Parte Contratante que sea parte en €
Protocolo (aun cuando esa Parte Contratante también sea parte en € Arreglo) se
realizard conforme al Protocolo, mientras que la designacion de todo pais que sea
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parte en & Arreglo se realizara anicamente conforme al Arreglo. Al aplicar estos
principios, debera determinarse en la fecha de la designacion posterior si un pais es
parte en & Arreglo o en @ Protocolo 0 s una organizacion es parte en € Protocolo.

33.04 Otra cuestion se plantea cuando se designa un pais en virtud del Arreglo
respecto de un registro internacional resultante de una solicitud internaciona regida
exclusivamente por € Protocolo. Conforme a Arreglo, una solicitud internacional
debe basarse en un registro efectuado en e pais de origen. S la solicitud
internacional se basa en una solicitud presentada ante la Oficina de origen, solo podra
realizarse una designacion posterior conforme al Arreglo después de que la solicitud
de base haya dado lugar a un registro.

Imposibilidad derealizar designaciones posterioresen ciertos casos

34.01 En principio, puede redizarse una designacion posterior con respecto a
las Partes Contratantes obligadas por € mismo tratado que obliga a la Parte
Contratante del titular. Sin embargo, existe una excepcion a este principio; a
adherirse a Arreglo o ad Protocolo, un Estado o (en € caso del Protocolo) una
organizacion intergubernamental podran declarar que la proteccion resultante de un
registro internacional efectuado en virtud de ese tratado antes de la fecha en la que
haya entrado en vigor con respecto a ese Estado u organizacion no puede extenderse a
dicho Estado u organizacion.

34.02 Sin embargo, es posible la designacion posterior de un pais que haya
formulado una declaracion en virtud del Articulo 14.2) dd Arreglo, sempre que €
titular del registro internacional también seatitular de un registro nacional anterior de
lamismamarcaen ese pais. Esdecir, que ladesignacion posterior de un pais en estas
condiciones debera estar acompafiada por € numero y la fecha de dicho registro
nacional anterior; de no ser asi, la Oficina Internacional no podra inscribir la
designacion pogterior de ese pais. Cuando no exista dicho registro naciond anterior,
la Unica manera de proteger una marca en € pais en cuestion mediante € registro
internacional consiste en presentar una nueva solicitud internacional en la que se
designe ese pais.

Presentacion de la designacion posterior

35.01 A reserva de las excepciones mencionadas més adelante, € titular puede
presentar la designacion posterior ya sea directamente a la Oficina Internacional, ya
sea por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular. Sin embargo:

— la designacion pogterior deberd ser presentada a la Oficina
Internaciona por la Oficina de la Parte Contratante del titular cuando aguna de las
Partes Contratantes alas que se refiere sea un pais designado en virtud del Arreglo;
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— la designacién pogterior deberd ser presentada a la Oficina
Internaciona por la Oficina de origen cuando se aplique la Regla 7.1), segun estaba
en vigor antes del 4 de octubre de 2001; es decir, cuando la Parte Contratante cuya
Oficina es la Oficina de origen haya declarado que, s la direccion dd titular se
encuentra en su territorio, las designaciones posteriores deberan ser presentadas ala
OficinaInternacional por la Oficina de origen.

35.02 Una designacion poderior podra ser transmitida a la Oficina
Internacional por correo, por fax (sin necesdad de confirmacién) o por medios
electronicos (véanse los parrafos B.1.03.01 a03.05 y 03.09).

35.03 Si una designacion posterior debia haber sido presentada por medio de
una Oficina (véase € parrafo B.11.35.01), pero se presenta directamente a la Oficina
Internacional, no serd considerada como ta. Cuaquier tasa ya pagada sera
reembolsada al autor del pago.

Idioma dela designacion posterior

36.01 La parte que envia la comunicacion podra escoger S desea comunicar la
designacion posterior a la Oficina Internaciona en espariol, en francés o en inglés,
con independencia del idioma de presentacion de la solicitud internacional de la que
resulta e registro internacional. Es decir, cuando sea d titular quien presente
directamente la designacion pogterior, podra escoger cua de esos idiomas utilizar;
sin embargo, s la designacion posterior se presenta por conducto de una Oficina, esa
Oficina podra permitir que € titular escojad idioma, o podralimitar las posibilidades
auno o dos de esos idiomas.

36.02 El titular puede adjuntar a su peticion una traduccién alos demés idiomas
de cualquier texto que figure en la peticion, tanto s la designacion posterior es
presentada a la Oficina Internacional directamente por € titular como s la presenta
una Oficina. Si la Oficina Internaciona considera que la traduccion propuesta no es
correcta la modificarg, previa invitacion a titular a que formule, en € plazo de un
mes, observaciones sobre la correccion propuesta. S no se formula ninguna
observacion dentro del plazo establecido, la Oficina Internacional corregira la
traduccion propuesta.

Formulario oficial

37.01 La designacion pogterior se presentara en @ formulario oficial (MM4)
preparado por la Oficina Internacional o en un formulario que tenga & mismo
contenido y formato (véanse los parrafos B.1.04.02 y 04.03). Se podra utilizar un solo
formulario paradesignar avarias Partes Contratantes.
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Punto 1. Numero del registro internacional

37.02 El titular debera indicar e nimero del registro internacional respecto del
cual realiza la designacion posterior. Tal designacion sdlo puede referirse a un Unico
registro internacional.

Punto 2: Titular del registro internacional
Nombrey direccion

37.03 El titular deberdindicar su nombre y direccidn, que deben ser idénticos a
los que constan en & Registro Internacional. Si d titular ha cambiado de nombre o de
direccion y ese cambio aln no ha sido inscrito en € Registro Internacional, debera
pedir lainscripcion del cambio antes de redlizar 1a designacion posterior. La Oficina
Internacional considerara irregular la designacion posterior s € nombre y la
direccion indicados en la peticion no son iguales a los que constan en € Registro
Internacional.

Punto 3: Nombramiento de mandatario

37.04 Si d titular desea seguir siendo representado por un mandatario que ya ha
sido nombrado, por gemplo, cuando se presento la solicitud internacional, no debera
nombrar un mandatario en €l espacio previsto atal efecto en € punto 3, que se dgara
en blanco.

37.05 Si d titular desea nombrar un mandatario por primera vez, o cambiar de
mandatario, ese nombramiento podra redizarse indicando & nombre y la direccion
del mandatario en este punto dd formulario oficial. NoO es necesario presentar una
comunicacion aparte relativaa nombramiento.

Punto 4. Partes Contratantes designadas posteriormente

37.06 En & formulario oficia figura un recuadro que deberd marcarse para cada
Parte Contratante respecto de la cual se solicita una extension de la proteccion con
posterioridad d registro internacional. S d titular presenta su propio formulario,
podra enumerar ali las Partes Contratantes que desea designar.

37.07 El formulario oficia se actualiza periodicamentey laversion més reciente
esta disponible en la pagina de Marcas Internacionales del sitio Web de la OMPI.
Sin embargo, s € titular desea designar una Parte Contratante que no figure en €
formulario (porque se ha adherido a Arreglo o a Protocolo después de laimpresion
del formulario), debera inscribir e nombre de esa Parte Contratante en € espacio
previsto atal efecto en @ punto4. El titular debera controlar que la adhesiéon de esa
Parte Contratante ya sea efectiva. De no ser asi, la designacion sera desestimada por
la Oficina Internaciona, que reembolsara cuaquier complemento de tasa o tasa
individual pagada con respecto a dicha Parte Contratante.
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Declaracion deintencion de utilizar la marca

37.08 Las observaciones que figuran en los parafosB.11.07.73 y 07.74 se
aplican mutatis mutandis ala designacion posterior.

Indicacion de un segundo idioma y reivindicacion de antigliedad (cuando
se designe posteriormente la Unidn Europea)

37.09 Las observaciones que figuran en los parafosB.11.07.67 a 07.69
(relativas a la indicacion de un segundo idioma ante la OAMI) y en los
parrafos B.11.07.70 a07.72 (relativas a las reivindicaciones de antigiiedad) se aplican
mutatis mutandis a la designacion posterior. Sin embargo, cabe observar que en €
caso de una designacion posterior de la Union Europea, € segundo idioma no podra
ser @ idioma de la solicitud internacional de la que haya resultado € registro
internacional, independientemente del idioma de la designacién posterior. Por lo
tanto, por gemplo, s la solicitud internacional ha sido presentada en francés y la
designacion posterior en cuestion se presenta en inglés, no podra elegirse € francés
como & segundo idiomaalos fines de la designacion posterior de la Union Europea.

Punto 5: Productosy serviciosa los que serefierela designacion posterior

37.10 Cuando la designacion posterior se refiera a todos los productos y
servicios comprendidos en € registro internacional 'y atodas las Partes Contratantes
designadas, deberd indicarse esa circunstancia marcando € recuadro a). Cuando la
designacion pogterior se refiera Unicamente a agunos de los productos o servicios
comprendidos en € registro internacional pero respecto de todas las Partes
Contratantes designadas, debera indicarse esa circunstancia marcando € recuadro b),
y los productos o servicios comprendidos en la designacién posterior deberdn
indicarse en una hoja complementaria. Cuando la designacion posterior se refiera
Unicamente a algunos de los productos o servicios comprendidos en € registro
internacional con respecto a algunas de las Partes Contratantes designadas, y a todos
los productos o servicios comprendidos en € registro internaciona con respecto alas
demas Partes Contratantes designadas, esto debera indicarse esa circunstancia
marcando € recuadro ¢) y los detalles relativos alos productos y servicios en cuestion
y alas Partes Contratantes designadas se indicaran en una hoja complementaria.

Punto 6: Indicacionesvarias

37.11 Este punto se refiere a agunas indicaciones que pueden exigir
determinadas Partes Contratantes designadas conforme a Protocolo, y que convendra
que d titular indique para evitar una denegacién por esas Partes Contratantes.
Cuando esas indicaciones ya se hayan suministrado en la solicitud internacional, no
€S necesario repetirlas aqui, puesto que automaticamente se incluirdn en la
notificacion de la designacion posterior alas Oficinas de que se trate.
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a) Indicaciones adicionalesrelativas al titular

37.12 Si setrata de una personanatural, € titular podraindicar € Estado del que
es nacional. Las personas juridicas podran indicar su naturaleza juridica, junto con €
nombre del Estado en € que se congtituyeron y, de ser e caso, launidad territoria de
ese Estado.

b) Indicacion de la parte o partes de la marca que son en color

37.13 S en la solicitud internaciona se reivindicd @ color como elemento
distintivo de lamarca, € titular podraindicar en e punto 6.b), respecto de cada color,
|as partes principaes de lamarca que son de ese color.

c)yd) Traduccion

37.14 Cuando la marca consista en una palabra o pal abras que pueden
traducirse, € titular podra anotar en el espacio correspondiente una traduccion de
esas palabras al espariol, a francés o a inglés.

Punto 7: Fecha en que surte efecto la designacion posterior

37.15 El titular puede solicitar que la designacion posterior surta efecto después
de lainscripcién de una modificacién o cancelacion dd registro internacional de que
setrate, 0 después de larenovacion del mismo.

Punto 8: Firmadd titular o de su mandatario

37.16 Cuando d titular presente directamente su designacion posterior a la
Oficinalnternacional, @ (o su mandatario) deberafirmarla

37.17 Cuando una Oficina presente la designacion posterior a la Oficina
Internacional, ésta no exigira que figure la firma del titular 0 su mandatario; por lo
tanto, & punto 8 podra dejarse en blanco. Sin embargo, la Oficina podra exigir o
permitir lafirmadel titular (o de su mandatario).

Puntos9y 10: Fecha de recepcion de la peticion por la Oficina y firma
dela Oficina

37.18 Una designacion posterior presentada a la Oficina Internaciona por una
Oficina deberd estar firmada por esta Ultima, que también debera indicar la fecha en
gue recibid la peticion de presentar la designacion posterior. Si d titular presenta la
designacion posterior directamente a la Oficina Internacional, los puntos9 y 10
deberan dgjarse en blanco.

37.19 Cuando € registro internaciona esté basado en una solicitud de base y
alguna de las Partes Contratantes mencionadas se designe en virtud del Arreglo, la
Oficina de origen debera formular la declaracion prevista en @ punto 9.b), en d que
se certifica que dicha solicitud ha dado por resultado un registro y seindicalafechay
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el nimero de ese registro, a menos que la Oficina Internaciona ya haya recibido
dicha declaracion. Cuando la designacion posterior se presente por conducto de una
Oficina que no sea la Oficina de origen, € titular debera obtener una declaracion
equivalente dela Oficinade origen y enviarlaala Oficina Internacional.

Hoja de célculo detasas

Véanse las observaciones relativas a la manera de cumplimentar la hoja
de célculo de tasas en d formulario de solicitud internacional (parrafos B.11.07.83
a07.96), y las observaciones generales relativas al pago de las tasas a la Oficina
Internacional (parrafosB.1.08.01 a 08.12).

37.20 Las tasas pagaderas en relacion con una designacion posterior consisten
en:

- |latasade base;

— unatasaindividua por la designacion de cada Parte Contratante
designada que haya formulado |a declaracion pertinente (véase € parrafo B.11.07.86)
y que haya sido designada en virtud del Protocolo, excepto en los casos en que la
Parte Contratante designada sea un Estado obligado (asimismo) por € Arreglo y la
Oficina de origen seala Oficina de un Estado obligado (asimismo) por & Arreglo (en
lo que respecta a dicha designacion, se deberd pagar un complemento de tasa);

- un complemento de tasa por cada Parte Contratante designada
respecto de la cual no deba pagarse unatasaindividual.

Para calcular las tasas pagaderas por una designacion pogterior puede utilizarse la
calculadora de tasas de la seccion sobre Marcas / Sstema de Madrid del sitio Web de
laOMPI.

37.21 Esas tasas corresponden alo que resta de los 10 afios por los cuales ya se
han pagado |as tasas del registro internacional de que se trate. En otras paabras, la
cuantia de | as tasas es lamisma con independencia del nimero de afios durante € cua
ladesignacion posterior surtird efecto hastalarenovacion del registro internacional.

37.22 El pago puede efectuarse por cuaquiera de los medios indicados en la
parte b) de lahojade clculo detasas. Al igua que paralasolicitud internacional, es
probable que la forma més comoda de efectuar € pago sea mediante una cuenta
corriente abierta en la Oficina Internacional y simplemente autorizar a la Oficina
Internaciona (rellenando la parte @) de la hoja de calculo de tasas) a que cargue €
importe correspondiente. Si el pago se efectla por este medio, no harafataindicar €
importe que ha de cargarse. Cuando las tasas se paguen por otro medio que no sea
una cuenta corriente en la Oficina Internacional, o cuando la parte que efectia e pago
desee especificar & importe que ha de cargarse contra la cuenta en la Oficina
Internacional, en la parte b) de la hoja de célculo de tasas deberan indicarse la forma
de pago, € importe correspondiente a pago o a cargo y € autor del pago o de las
instrucciones.
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Efecto dela designacion posterior
Fecha de la designacion posterior

38.01 Una designacion pogterior presentada por € titular directamente a la
Oficina Internacional llevaralafecha de su recepcion por la Oficina Internacional.

38.02 Una designacion posterior presentada a la Oficina Internacional por una
Oficina llevara, s cumple con los requisitos correspondientes, la fecha en que esa
Oficina la haya recibido, sempre que la Oficina Internaciona haya recibido dicha
designacion en € plazo de dos meses a partir de esafecha. Si 1a OficinaInternacional
no harecibido dentro de ese plazo la designacion posterior, ésta llevaralafechade su
recepcion por la Oficina Internacional .

38.03 La fecha de una designacion posterior podra verse afectada s contiene
irregularidades (véase @ parrafo B.11.39.02).

38.04 Por lo genera, la posibilidad de que se le asigne una fecha anterior
constituye una ventgja para e titular. Sin embargo, en determinadas
circunstancias, esta nueva posibilidad puede resultar una complicacion y hasta una
desventgja. Por gemplo, una designacion posterior presentada por conducto de
una Oficina poco antes de que deba renovarse €l registro internacional, pero que
Ilegue a la Oficina Internacional después de esa fecha, llevara a pesar de ello una
fecha anterior ala de renovacion. Por lo tanto, expirara en la fecha de renovacion
y, para mantenerla en vigor sera necesario volver a pagar e complemento de tasa o
(de ser e caso) latasa individual exigida respecto de la Parte Contratante que se
acaba de designar.

38.05 A diferencia de lo que ocurre con una designacion posterior, se
considera que la inscripcién de una modificacién conforme a la Regla25 surte
efecto cuando efectivamente queda inscrita en € Registro Internacional, con
independencia de que la peticion de inscribir la modificacion se presente por
conducto de una Oficina o directamente a la Oficina Internaciona. Asi, cuando
una designacién posterior y una peticion de inscribir una modificacién se presenten
al mismo tiempo por conducto de una Oficina, por lo general la designacion
posterior llevara una fecha que es anterior a la fecha en que surte efecto la
modificacion. Por gemplo, a veces ocurre que un titular desea renunciar a la
proteccion en una determinada Parte Contratante (debido a la posibilidad de
denegacion por esa Parte Contratante) e inmediatamente volver a extender la
proteccion a esa Parte Contratante mediante una designacion posterior. Si la
renuncia y la designacion posterior se presentan simultdneamente por conducto de
una Oficina, como consecuencia de la Regla24.6)b) la renuncia respecto de la
Parte Contratante en cuestion surtird efecto después de la nueva extension
territorial a esa Parte Contratante.

38.06 Para evitar problemas como los que se acaban de describir, s una
designacion posterior contiene una peticion en el sentido de que la designacion
surta efecto inmediatamente después de algun otro tramite (como la renovacion o
la inscripcion de una modificacion o cancelacion), la designacion posterior llevara
lafecha de lainscripcion de ese otro tramite.
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38.07 Cuando la fecha de una designacion posterior, determinada segin se
describe en |los parrafos anteriores, caiga dentro de los seis meses contados a partir de
una fecha de prioridad inscrita respecto del registro internacional, la prioridad que
corresponde a este Ultimo también tendra efecto en las Partes Contratantes
comprendidas en la designacion posterior (véase d parrafo B.11.40.02).

Designacion posterior irregular

39.01 Cuando la OficinaInternaciona considere que existe unairregularidad en
la designacion posterior, notificara ese hecho d titular. Cuando la designacion
posterior haya sido presentada por una Oficina, también lo notificardala Oficina

39.02 Cuando una designacion posterior esté viciada por una irregularidad
relativaa nimero del registro internacional de que setrate, laindicacion de las Partes
Contratantes designadas, la indicacién de la lista de productos o servicios o cuaquier
declaracion de intencion de utilizacion que deba adjuntarse ala designacion posterior,
la fecha de la designacion posterior sera la fecha en que se subsane la irregularidad.
Sin embargo, cuando la designacion posterior haya sido presentada a la Oficina
Internaciona por una Oficina, la fecha de la designacion posterior no se vera afectada
por ninguna de esas irregularidades s se han subsanado en € plazo de dos meses
contados a partir de la fecha en que la Oficina recibio la designacién posterior; en
este caso, la designacion posterior seguira llevando la fecha en que la peticion fue
recibida por la Oficina

39.03 Ningunaotrairregularidad afectaré lafecha de la designacion posterior.

39.04 S la irregularidad no se subsana dentro de los tres meses contados a
partir de la fecha de la notificacion por la Oficina Internacional, la designacion
posterior se considerara abandonada. En particular, cuando se trate de la ausencia de
la declaracion de intencion de utilizar 1a marca o de un defecto de la misma, y esa
irregularidad no se subsane dentro del plazo de tres meses, cabe observar que se
considerara abandonada toda la designacion posterior, es decir, con respecto a todas
las Partes Contratantes que han sido designadas posteriormente.  La Oficina
Internacional reembolsara a autor del pago (titular, mandatario u Oficina) las tasas
pagadas, pero retendralamitad de latasa de base.

39.05 En € Reglamento no se especifica quién debe subsanar la irregularidad.
Si d titular presentd la designacion posterior directamente a la Oficina Internacional,
no cabe duda de que serd @ quien deba subsanar la irregularidad. Si la designacion
posterior fue presentada por una Oficina, esa Oficina podra subsanar la irregularidad.
De hecho, segun la naturaleza de la irregularidad, podra ser dificil o aun imposible
que d titular la subsane por s mismo (por gemplo, s la Oficina no ha firmado la
designacion posterior 0 no ha indicado la fecha en que recibié la peticion de
presentarld). Por lo tanto, cuando la Oficina Internacional notifique aun titular que la
designacion posterior presentada por conducto de una Oficina contiene una
irregularidad, conviene que € titular se ponga en contacto con la Oficina para
asegurar que esairregularidad se subsane atiempo.
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39.06 Una excepcion d principio genera relativo a las irregularidades se da
cuando la Oficina Internacional considera que € titular no esta habilitado para
redlizar la designacion posterior de agunas o0 todas las Partes Contratantes
mencionadas (véanse los parrafos B.11.33.01 a33.04). Cuando esta inhabilitacion
afecte Unicamente a algunas de las Partes Contratantes mencionadas, se considerara
gue en ladesignacion posterior no figurala designacion de esas Partes Contratantes, y
se reembolsarén las tasas individuaes o los complementos de tasa pagados con
respecto a ellas. Cuando esa incapacidad se refiera a todas las Partes Contratantes
mencionadas, se consderara que la designacion posterior ha sido abandonada
Ademés de todas las tasas individudes y complementos de tasa, la Oficina
Internacional también reembolsarélamitad de la tasa de base.

Inscripcion, notificacion y publicacion

40.01 Cuando la Oficina Internacional estime que la designacion posterior
cumple los requisitos exigibles, lainscribira en € Registro Internaciona y notificara
en consecuencia a la Oficina de la Parte Contratante que haya sido designada. Al
mismo tiempo, informard al titular y, s la designacion posterior fue presentada por
una Oficina, aésta.

40.02 La designacion posterior se publicara en la Gaceta. Cuando no hayan
transcurrido seis meses entre la fecha de la designacion posterior, tal como se ha
determinado de conformidad con la Regla24.6) (véanse los parrafosB.11.38.01
a38.07) y lafechade prioridad del registro internacional, lainformacion rdativaala
declaracion de prioridad seincluird en la publicacion de la designacion posterior.

40.03 La designacion posterior se inscribira y publicara en espafiol, frances e
inglés. En lo que atafie alos registros internacionales que, en virtud de las anteriores
versiones de la Regla6, se publicaron Unicamente en francés, o se publicaron
Unicamente en francés y en inglés, se publicardn en espafiol y en inglésy se volveran
apublicar en francés, 0 se publicaran en espafiol y se volveran a publicar en francésy
en inglés, respectivamente (véanse los parrafosB.1.07.05 a07.07). Esa misma
designacion pogterior seinscribira en € Registro Internaciona en espafiol, en francés
y eninglés.

Periodo de proteccion

41.01 El periodo de proteccion resultante de la designacion posterior vence en
lamismafechaque € registro internaciona. Por gemplo, si un registro internaciona
ya ha estado inscrito durante ocho afios (o la Ultima cuota de las tasas se ha pagado
hace ocho afios), las tasas pagaderas por una designacion posterior abarcaran
unicamente un periodo de dosafios. Ello significa que la fecha de renovacion del
registro internaciond (o lafecha de pago de latasa de renovacion) seralamisma para
todas las designaciones que figuran en € registro internaciona, con independencia de
la fecha en que se hayan inscrito las designaciones (véase también €
parrafo B.11.38.04).
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41.02 Cuando un registro internacional haya sido efectuado antes de la entrada
en vigor del Reglamento Comun (1 de abril de 1996) y las tasas correspondientes se
hayan pagado por 20 afios, S se redliza una designacion posterior durante los
primeros 10 afios de este periodo, las tasas pagadas con respecto a la designacion
posterior abarcardn solo lo que resta de ese periodo de 10 afios, al find del cua serd
necesario pagar las tasas individuales o los complementos de tasa respecto del
segundo periodo de 10 afios (véanse también los parrafos B.11.75.01 y 75.02).

Denegacion dela proteccion

42.01 Los procedimientos previstos en caso de denegacion de la proteccion de
una designacion que figura en una solicitud internacional se aplican asimismo a la
denegacion de la proteccion por una Parte Contratante designada en una designacion
posterior. Por lo tanto, se aplicaran las Reglas16 a 18ter, mutatis mutandis,
quedando entendido que e plazo para que una Parte Contratante notifique una
denegacién de proteccion comienza a contarse a partir de la fecha en que la Oficina
Internacional ha notificado la designacion posterior a la Oficina de esa Parte
Contratante. Cabe remitirse alas observaciones formuladas en los parrafos B.11.17.01
a31.01.

Un caso particular de designacion posterior: la designacion
posterior resultante de la transformacion de la designacion de una
Organizacion contratante (Ila Unién Europea)

43.01 En virtud del sistema de la marca comunitaria, cuando una solicitud de
registro de marca comunitaria es retirada o denegada, o cuando € registro de una
marca comunitaria deja de surtir efectos, el propietario de esa marca puede pedir
gue se transforme esa solicitud en una solicitud nacional de marca ante la Oficina
de uno o més Estados miembros de la Unién Europea.

43.02 El efecto de latransformacion es que ala solicitud naciona de registro de
marca resultante de una transformacion se le asigna la misma fecha de presentacion
que alasolicitud de marca comunitaria 0 asu registro (y de ser €l caso seleasignala
misma fecha de prioridad o de antigliedad reivindicada), siempre que la peticion de
transformacion sea presentada dentro del plazo previsto en lalegidacion comunitaria.

43.03 Teniendo en cuenta esta caracteristica del sistema de la marca
comunitaria, € Reglamento Comun dispone que cuando en un registro
internacional se designe una Organizacion contratante (en la practica, la Union
Europea), y en la medida en que dicha designacion haya sido retirada, denegada o
haya dejado de surtir efecto, también puede pedirse la transformacion mediante
una designacion posterior de sus Estados miembros, en virtud del Sstema de
Madrid. Este mecanismo, que ofrece al titular de un registro internaciona la
opcion de transformar la designacion de la Union Europea bien en una solicitud
nacional presentada directamente en la Oficina de un Estado miembro, bien en una
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designacion posterior de ese Estado miembro conforme a Sistema de Madrid,
suele denominarse disposicion de “vuelta a sistema de registro internaciona” (en
inglés “opting back™).

43.04 Como principio general, las designaciones posteriores resultantes de una
transformacion deben cumplir con los requisitos establecidos para las designaciones
posteriores “ordinarias’ (véanse los parrafos B.11.32.01 a 42.01), a reserva de lo
dispuesto a continuacion.

Formulario oficial y contenido

44.01 La designacion posterior resultante de una transformacion se presentara
en e formulario oficial MM16 preparado por la Oficina Internacional, que es
distinto del que se utiliza parala designacion posterior “ordinaria’ (MM4).

44.02 En la peticion de inscripcion de una designacion posterior resultante de
unatransformacion debera figurar o indicarse |o siguiente:

- el nimero dd registro internacional de que se trate;
— @ nombrey ladireccion del titular;

— la Organizacién contratante cuya designacion ha de
transformarse;

- e Estado o Estados miembros de esa Organizacion contratante
gue son objeto de designacién posterior;

- cuando la designacion posterior de un Estado contratante,
resultante de la transformacion, corresponda a todos los productos y servicios
sefidlados respecto de la designacién de la Organizacion contratante, ese hecho, o
cuando la designacion de ese Estado contratante sea Unicamente para parte de los
productos y servicios sefidlados en la designacion de esa Organizacion contratante,
€s0s productos y servicios;

- la cuantia de |as tasas que han de pagarse y laformade pago, o la
autorizacion para cargar € importe de las tasas en una cuenta abierta en la Oficina
Internacional, asi como laidentidad del autor del pago.

44.03 Cuando € titular desee nombrar un mandatario por primera vez, o
cambiar de mandatario, e nombramiento podra realizarse indicando su nombre y
direccion en @ punto correspondiente del formulario oficid.
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Presentacion de una designacion posterior resultante de una
transformacion

45.01 Una designacion posterior resultante de una transformacion siempre
debera presentarse a la Oficina Internacional por conducto de la Oficina de la
Organizacion contratante (en la préctica, la OAMI). En particular, €llo supone
que, antes de transmitir a la Oficina Internacional la designacion posterior
resultante de una transformacion, dicha Oficina debera determinar si esa peticion
cumple con las condiciones necesarias previstas en su propia legislacion (por
gemplo, s se cumplieron los requisitos relativos alos plazos).

Fecha dela designacion posterior resultante de unatransformacion
46.01 La designacion posterior resultante de una transformacion llevara la

fecha en que la designacién de la Organizacion contratante haya sido inscritaen €
Registro Internacional .

MODIFICACIONESEN EL REGISTRO INTERNACIONAL

Cambioen e nombreo en ladireccion del titular o de su mandatario
Cambioen e nombreoen ladireccion de titular

47.01 La peticion parainscribir un cambio en e nombre o en la direccion del
titular deberd presentarse ala Oficina Internaciona en € formulario oficia (MM9) de
laOficina Internacional (o en un formulario con € mismo contenido y formato).

47.02 La peticion puede ser presentada a la Oficina Internaciona directamente
por € titular o por conducto de la Oficinade la Parte Contratante del titular.

Formulario oficial (MM9)

48.01 El formulario parapedir que se cambie & nombrey ladireccion dd titular
no deberd ser utilizado cuando € cambio de nombre sea consecuencia de un cambio
en la titularidad. En ese caso, debera utilizarse € formulario MM5 (véanse los
parrafos B.11.60.01 a 67.02).

Punto 1. Numero del registro internacional
48.02 Una Unica peticion puede referirse a varios registros internacionales

inscritos a nombre del mismo titular. Paraidentificar los registros internacionales a
los que se refiere la peticion, bastaindicar |os nimeros de los registros de que se trate.



Regla 36.ii)

Regla 25.1)d)

GUIA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS B.Il. 67

48.03 S no se conoce @ numero de un determinado registro internacional
(porque alin no se ha efectuado o ha sido natificado al titular), no debera darse ningn
otro numero. El titular deberd esperar hasta que se le notifique € nimero del registro
internacional en cuestion y presentar luego la peticion.

Punto 2: Nombredd titular

48.04 Debera indicarse € nombre de titular segin consta en € Registro
Internacional.

Punto 3;: Cambiosen d nombreo en ladireccion dd titular

48.05 Hay espacios paraindicar (punto 3) € nuevo nombre, la nueva direccion,
el nuevo nimero de teléfono y de fax y la nueva direccion de correo eectrénico.
Unicamente debera indicarse lainformacion que ha cambiado. Es decir, cuando sdlo
haya cambiado € nombre bastara indicar € nuevo nombre, dgjando los demés
espacios en blanco; de manera similar, s sdlo ha cambiado la direccion, no sera
necesario repetir e nombre.

48.06 Cuando sdlo haya cambiado € numero de teéfono o de fax, sera
suficiente indicar € nuevo nimero. Cabe observar que s éste fuese € Unico cambio
gue hubiera que inscribir, no se pagaratasa alguna por esta peticion.

Punto 4: Direccion parala correspondencia
48.07 Se proporciona un espacio para indicar la direccion para la
correspondencia, si procede, y si es distinta de ladireccion ddl titular indicadaen
punto 3. Si no se completa este apartado, la Oficina Internacional no tendra en
cuenta la direccion para la correspondencia que haya podido inscribirse
automaticamente en el Registro Internacional.

Punto 5: Nombramiento de mandatario

48.08 La peticion de inscripcion de un cambio en € nombre o en la direccion
del titular puede aprovecharse para nombrar a un mandatario.

48.09 Cuando no haya cambios respecto del mandatario ya nombrado, este
punto del formulario debera dejarse en blanco.
Punto 6: Firmade titular o de su mandatario

48.10 Cuando se presente la peticion directamente a la Oficina Internacional,
deberd estar firmadapor d titular (o su mandatario).
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48.11 Cuando la peticion se presente ala Oficina Internaciona por conducto de
una Oficina, esa Oficina puede exigir o permitir a titular o a su mandatario que firme
el formulario. La Oficina Internaciona no pondra objeciones a la ausencia de firma
en este punto.

Punto 7: Firmadela Oficina

48.12 Una peticion presentada ala Oficina Internacional por una Oficina debera
estar firmada por esa Oficina. (Si € titular presenta una peticién directamente a la
Oficina Internaciona y en su propio formulario, puede omitir e punto 6.)

Hoja de célculo detasas

Véanse las observaciones generales sobre € pago de tasas a la Oficina
Internacional (parrafosB.1.08.01 a 08.14).

48.13 La peticion de inscripcion de un cambio en el nombre o en la direccion
del titular (asi como de todo cambio relativo aladireccién para la correspondencia)
estara sujeta a pago de latasaindicada en la Tabla de tasas, que abarcara todos |os
registros internacional es mencionados en la peticién. El pago puede efectuarse por
cualquiera de los distintos medios indicados en la parte b) de la hoja de calculo de
tasas. Es probable que laforma mas comoda de efectuar €l pago sea mediante una
cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional y simplemente autorizar a la
Oficina Internacional (rellenando la parte @) de la hoja de célculo de tasas) a que
cargue e importe correspondiente. Si e pago se efectlia por este medio, no hara
fata indicar e importe que se ha de cargar. Cuando las tasas se paguen por otro
medio que no sea una cuenta corriente en la Oficina Internacional, o cuando la
parte que efectla el pago desee especificar € importe que ha de cargarse a la
cuenta en la Oficina Internacional, en la parte b) deberan indicarse la forma de
pago, €l importe correspondiente a pago o a cargo y €l autor del pago o de esas
instrucciones.

Cambio en @ nombreo en ladirecciéon del mandatario

49.01 No es necesario un formulario oficia para pedir la inscripcién de un
cambio en & nombre o en la direccion del mandatario; basta una smple carta. Sin
embargo, existe para este fin, un formulario facultativo (MM10), semgante d
formulario (MM9) que se usa para pedir lainscripcion de un cambio en & nombre o
en la direccion dd titular. Las diferencias principales conssten en que no es
necesario indicar e nombre dd titular y que, naturamente, e cambio que hay que
indicar serefiere d nombre o direccion del mandatario. La inscripcion de un cambio
en e nombre o en ladireccion del mandatario es gratuita.

49.02 El formulario MM 10 ha de utilizarse solo para pedir la inscripcion de un
cambio en & nombre o en ladireccion del mandatario cuyo nombramiento ya se haya
inscrito. No puede utilizarse para pedir la inscripcion del nombramiento de un nuevo
mandatario.
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49.03 Una Unica peticion puede referirse a varios registros internacionales
siempre que gparezcan identificados. La Oficina Internacional no puede aceptar un
pedido de inscripcion de cambio en e nombre o en la direccion de un mandatario que
se refiera, sin identificarlos, a todos los registros internacionaes gestionados por €
mismo mandatario.

Peticionesirregulares

50.01 Si la peticion de inscripcién de un cambio en € nombre o en ladireccién
de titular o del mandatario no cumple los requisitos exigibles, la Oficina
Internacional notificara esa circunstancia d titular y, si l1a peticion ha sido presentada
por conducto de una Oficina, aésta. Lairregularidad podra subsanarse dentro de los
tres meses siguientes a la fecha de la notificacion. De no ser adi, la peticion se
considerara abandonada; las tasas pagadas serén reembolsadas a autor del pago,
previa deduccion de una cuantia correspondiente alamitad de latasa.

50.02 Cuando se haya presentado la peticion por conducto de una Oficina, €
titular debera determinar s esa Oficina preve subsanar la irregularidad o s debera
hacerlo @ mismo.

Inscripcion, notificacion y publicacion

51.01 La Oficina Internaciona inscribiraen el Registro Internaciona e cambio
en & nombre o en la direccién y notificara e hecho a las Oficinas de las Partes
Contratantes designadas. Al mismo tiempo, informara d titular y, S la peticion ha
sido presentada por una Oficina, a ésta. El cambio se inscribird en lafechaen quela
Oficina Internacional haya recibido una peticion conforme con los requisitos
exigibles, sin embargo, cuando asi se solicite, se podrainscribir € cambio después de
la inscripcion de otro cambio 0 cancelacion o designacion posterior respecto del
registro internaciona de que se trate o después de larenovacion del mismo. Ademas,
por lo que respecta alos cambios en € nombre 0 en ladireccion del titular, la Oficina
Internacional publicarélos datos pertinentes en la Gaceta.

Limitacion, renunciay cancelacion

52.01 El titular podra pedir que se inscriba una de las siguientes restricciones a
la proteccion de su registro internaciond:

- una limitacién de la lista de productos y servicios con respecto a
todas o algunas de | as Partes Contratantes designadas (*limitacion”);

—  una renuncia a la proteccion respecto de agunas de las Partes
Contratantes designadas, pero no todas, para todos los productos y servicios
(“renuncid’);
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—  lacancelacion del registro internacional respecto de todas las Partes
Contratantes designadas, para todos los productos y servicios o algunos de ellos
(“cancelacion™).

Efectosy consecuenciasdela limitacion, renuncia o cancelacion

53.01 Lainscripcion de unalimitacion no conllevala supresion de los productos
y servicios en cuestion del registro internacional. El Unico efecto es que € registro
internaciona deja de estar protegido respecto de los productos y servicios en cuestion
en las Partes Contratantes abarcadas por la limitacion. Aunque se haya inscrito una
limitacion en lalista de productos y servicios respecto de todas | as Partes Contratantes
designadas, los productos y servicios que hayan sido objeto de esa limitacion podran
ser objeto de una designacion posterior. Por |o tanto, se tendran en cuenta a calcular
las tasas suplementarias pagaderas en  momento de la renovacion. Asimismo, las
Partes Contratantes respecto de las cuales se haya renunciado a la proteccion podran
ser designadas nuevamente.

53.02 En cambio, s se cancela un registro internacional, los productos y
servicios quedan permanentemente suprimidos del Registro Internacional. S se
inscribe una cancelacion para todos los productos y servicios, nada queda en €
Registro. En el caso de una cancelacion parcid, |os productos y servicios paralos que
se hainscrito la cancelacion se eliminan del Registro. De ello se desprende que, en €
caso de una cancelacion total, no podran realizarse designaciones posteriores para €
registro internaciona, puesto que ya no existe. Si € antiguo titular desea proteger
nuevamente su marca debera presentar una nueva solicitud internacional. De manera
analoga, en € caso de una cancelacion parcia, € titular del registro internacional no
puede pedir ninguna designacion posterior con respecto a los productos y servicios
respecto de los cuales € registro internacional ha sido cancelado. Si desea proteger
nuevamente su marca para esos productos y servicios deberd presentar una nueva
solicitud internacional.

53.03 S d titular voluntariamente pide una limitacién o una renuncia a la
proteccion de su registro internacional, o solicita su cancelacion, no podra vaerse de
la posibilidad prevista en € Articulo 9quinquies del Protocolo, es decir, solicitar la
transformacion dd registro internacional en solicitudes nacionadles o0 regionales,
manteniendo a mismo tiempo lafecha del registro internacional. Solo podra pedirse
una transformacion después de la cancelacién ddl registro internaciona pedida por la
Oficina de origen de conformidad con € Articulo 6.4) del Protocolo (véanse los
parrafos B.11.88.01 a 88.07).

Peticion deinscripcion

54.01 La peticion de inscripcion de una limitacion, renuncia o cancelacion se
presentard a la Oficina Internacional en e formulario oficial correspondiente
(MM6, MM7 o MM8) preparado por la Oficina Internacional, o en un formulario que
tenga el mismo contenido y formato.
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54.02 Cuando una renuncia afecte a una Parte Contratante cuya designacion, en
la fecha de recepcién de la peticion por la Oficina Internacional, esté regida por €
Arreglo, la peticion se presentara a la Oficina Internacional por conducto de la
Oficinadela Parte Contratante del titular.

54.03 Cuando una cancel acion afecte a una Parte Contratante cuya designacion,
en lafecha de recepcion de la peticion por la Oficina Internacional, esté regida por €
Arreglo, la peticion de inscripcion se presentara a la Oficina Internaciona por
conducto de la Oficinade la Parte Contratante dd titular.

54.04 En los demés casos, la peticion podra ser presentada a la Oficina
Internaciona directamente por € titular o por conducto de la Oficina de la Parte
Contratante ddl titular.

54.05 Cuando la peticion deba ser presentada por conducto de una Oficina
(véanse los parrafosB.11.54.02 y 54.03), pero sea presentada directamente a la
Oficina Internacional, no serd considerada como tal y la Oficina Internacional
informara en consecuenciaa remitente.

54.06 En general, la peticion puede redactarse en espafiol, en francés o en
inglés. No obstante, en lo que atafie a los registros internacionales efectuados
mediante las solicitudes presentadas antes ddl 1 de abril de2004, y hasta la
inscripcion de unadesignacion posterior:

— g serigen exclusvamente por € Arreglo, € francés seguira siendo
el Unico idioma de comunicacion, inscripcion y publicacion.

— s serigen entera 0 parciamente por € Protocolo, € francésy €
inglés seguiran siendo los idiomas de comunicacion, inscripcion y publicacion.

En lo que atafie a los registros internacionales resultantes de las solicitudes
presentadas entre € 1 de abril de2004 y € 31 de agosto de2008, y hasta la
inscripcion de una designacion posterior:

—  d serigen exclusvamente por € Arreglo, en ese caso, como en €
anterior, € francés seguira siendo e Unico idioma de comunicacidn, inscripcion y
publicacion. (En los registros resultantes de las solicitudes presentadas durante dicho
periodo y que se rijan entera o parciamente por € Protocolo, se aplicara e régimen
trilinglie como consecuencia de la incorporacion del espafiol a partir del 1 de abril
de 2004).
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Presentacion de una peticion deinscripcion de una renuncia o de una
cancelacion como consecuencia del cambio del tratado aplicable

55.01 En agunos casos es posible que cambie e tratado aplicable a la
designacion inscrita de una Parte Contratante obligada tanto por € Arreglo como por
el Protocolo (véanse los parrafos A.02.26 a 02.31).

55.02 Cuando una renuncia 0 una cancelacion afecte a una Parte Contratante
cuya designacion esté regida por @ Arreglo, la peticion de inscripcion debera ser
presentada a la Oficina Internaciona por medio de la Oficina de la Parte Contratante
del titular.

55.03 Sin embargo, la cuestion de determinar s una designacion dada se rige
por e Arreglo se resuelve en funcion de la fecha de recepcion de la peticion por la
Oficina Internacional, de conformidad con € texto de la Regla25.1)c). Por lo tanto,
el cambio del tratado aplicable no influira en las peticiones de inscripcion de una
renuncia 0 de una cancelacion que ya hayan sido presentadas a la Oficina
Internacional.

Formulario oficial

56.01 Exisen formularios distintos, (MM6, MM7 y MMS8, respectivamente)
para pedir la inscripcion de una limitacidn, una renuncia o una cancelacion. Como
tienen caracteristicas similares, se describen conjuntamente, sefialando las diferencias
que puedan presentar.

NUmero del registro internacional

56.02 Debera indicarse € nimero o numeros de registro o registros
internacionales de que se trate. Una Unica peticion podra referirse a varios registros
internacionales, sempre y cuando € alcance de la limitacion, renuncia o cancelacion
sea e mismo para cada uno de ellos; es decir, que las Partes Contratantes indicadas
sean las mismas para cada registro internacional (como es forzosamente el caso para
la cancelacion) y e cambio se refiera ya sea alos mismos productos y servicios para
cada registro, ya sea (como es forzosamente € caso para la renuncia) a todos los
productos y servicios enumerados en cadaregistro.

56.03 S no se conoce & nimero de un determinado registro internacional
(porque dicho registro aiin no ha sido efectuado o no ha sido notificado a titular), no
deberd indicarse ningln otro nimero. El titular deberd esperar hasta que se le
notifique e nimero del registro internacional en cuestion y presentar luego la
peticion.

Titular

56.04 El nombre dd titular debera ser  mismo que @ que constaen & Registro
Internacional.
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Nombramiento de mandatario

56.05 En la peticion de inscripcion de una limitacion, renuncia o cancelacion,
puede aprovecharse paranombrar un mandatario.

56.06 Cuando no haya cambios respecto del mandatario ya nombrado, este
punto del formulario debera dejarse en blanco.

Partes Contratantes

56.07 Si una limitacion de la lista de productos y servicios ha de aplicarse a
todas las Partes Contratantes designadas, serd suficiente marcar € recuadro
correspondiente del punto 4 del formulario MM6. De no ser asi, deberdn enumerarse
las Partes Contratantes respecto de las cuaes ha de inscribirse la limitacidn; cuando
la peticion se refiera a varios registros internacionales, esa lista se aplicara a todos
ellos.

56.08 En & caso de una renuncia, las Partes Contratantes afectadas deberan
figurar en unalistaen € punto 4 del formulario MM7; cuando la peticion serefieraa
varios registrosinternacionaes, lamismalistase aplicara atodos €llos.

Productosy servicios

56.09 En & caso de una limitacion, € acance de la limitacion de la lista de
productos y servicios se determinara en € punto 5 del formulario MM6. Cuando los
términos utilizados para describir un determinado producto o servicio deban ser
reemplazados por términos distintos (més precisos), debera indicarse claramente qué
términos seran reemplazados y cudes los reemplazaran. Cualquiera que sea €
meétodo utilizado para indicar la limitacion, los productos y servicios deberan
agruparse por clases, indicando € nimero de la clase respectiva, y en la secuencia de
los nimeros de la Clasificacion Internacional de Productosy Servicios.

56.10 En & caso de una cancelacion respecto de todos los productos y servicios
enumerados en d registro internacional, deberd marcarse la casilla pertinente del
punto 4 del formulario MM8. En € caso de una cancelacion parcid, en € punto 4
deberdindicarse € acance de la cancelacion, seglin se describe en € parrafo anterior.

Firma dd titular o de su mandatario

56.11 Cuando se presente la peticion directamente a la Oficina Internacional
deberd estar firmadapor d titular (o su mandatario).

56.12 Cuando se presente la peticion ala Oficina Internacional por conducto de
una Oficina, ésta puede exigir o permitir a titular o a su mandatario que firmen €
formulario. La Oficina Internaciona no pondra objeciones a la ausencia de firma en
este punto.
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Firmadela Oficina

56.13 Una peticion presentada ala Oficina Internacional por una Oficina debera
estar firmada por ésta. (S € titular presenta una peticion directamente a la Oficina
Internacional utilizando su propio formulario, podra omitir este punto).

Hoja de célculo detasas (Unicamente para las limitaciones)

Véanse las observaciones generales relativas al pago de las tasas a la
Oficina Internacional (parrafos B.1.08.01 a 08.14).

56.14 La peticion de inscripcion de una limitacion esta sujeta a pago de latasa
indicada en la tabla de tasas. Cuando la peticion se refiera a varios registros
internacionales, debera pagarse una tasa por cada uno de ellos. El pago podra
efectuarse por cualquiera de los distintos medios indicados en la parte b) de la hoja
de calculo de tasas. Es probable que la forma méas comoda de efectuar € pago sea
mediante una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional y simplemente
autorizar a la Oficina Internacional (rellenando la parte @) de la hoja de calculo de
tasas) a que cargue € importe correspondiente. Si €l pago se efectla por este
medio, no hara fata indicar e importe que ha de cargarse. Cuando las tasas se
paguen por otro medio que no sea una cuenta corriente en la Oficina Internacional,
0 cuando la parte que efectia €l pago desee especificar e importe que ha de
cargarse contra la cuenta en la Oficina Internacional, en la parteb) deberan
indicarse la forma de pago, €l importe correspondiente al pago o a cargo y €l autor
del pago o de lasinstrucciones.

56.15 La peticion de inscripcion de unarenuncia o una cancelacion esta exenta
del pago detasas. En consecuencia, los formularios para esas peticiones no contienen
una hojade calculo de tasas.

Peticionesirregulares

57.01 Si una peticion de inscripcion de una limitacion, renuncia o cancelacion
no cumple con los requisitos exigibles, la Oficina Internacional notificard esa
circunstancia d titular y, s la peticion ha sido presentada por una Oficina, aésta. La
irregularidad podra subsanarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la
notificacion. De no ser asi, la peticion se considerara abandonada;  se reembolsaran
al autor de pago las tasas ya abonadas, previa deduccion de una cantidad
correspondiente alamitad de latasa

57.02 Cuando la peticion haya sido presentada por conducto de una Oficina, €
titular debera determinar s esa Oficina prevé subsanar la irregularidad, o s debera
hacerlo & mismo.
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Inscripcion, notificacion y publicacion

58.01 La Oficina Internaciond inscribira la limitacion, renuncia o cancelacion
en d Registro Internaciona y notificara en consecuencia a las Oficinas de las Partes
Contratantes designadas concernidas (que seran todas ellas, en € caso de una
cancelacion). Al mismo tiempo, informara d titular y, si la peticion fue presentada
por una Oficing, a ésta. La inscripcion se efectuard en la fecha de recepcion por la
Oficina Internacional de una peticién que cumpla con los requisitos exigibles; sin
embargo, cuando € titular asi o solicite, podraredlizarse después de lainscripcion de
otro cambio u otra cancelacién o designacion posterior respecto del mismo registro
internacional o tras su renovacion. Ademés, la Oficina Internacional publicara los
datos pertinentes en la Gaceta.

58.02 Cuando la peticién de inscribir una cancelacion, conforme a la
Regla 25, se presente antes del vencimiento del plazo de cinco afios mencionado en
el Articulo6.3) del Arreglo y € Articulo6.3) del Protocolo (véase €
parrafo B.11.83.01), la Oficina Internaciona informara de la cancelacion a la
Oficina de origen, aunque la peticion hubiese sido presentada por conducto de una
Oficina que no sea la Oficina de origen o directamente por € titular. En lo que
respecta a idioma de registro, notificacion y publicacion, véase e
parrafo B.11.54.06.

Declaracion de que unalimitacién no surte efectos

59.01 La Oficina de la Parte Contratante designada a la que la Oficina
Internacional haya notificado una limitacion de la lista de productos y servicios que
afectan a esa Parte Contratante podra declarar que la limitacion no surte efectos en su
territorio (en particular, porque considera que la modificacion pedida no es
efectivamente una limitacion, sino una extension de la lista). Cualquier declaracion
de esa indole debera enviarse a la Oficina Internacional antes del vencimiento del
plazo de 18 meses contados a partir de la fecha en que dicha notificacion fue enviada
alaOficinaen cuestion. En su declaracion, la Oficina deberé& indicar |as razones por
las que la limitacion no surte efecto y, cuando la declaracion no atafie a todos los
productos y servicios alos que se refiere lalimitacion, tanto los productos y servicios
a los que afecta la declaracion como aguellos a los que no les afecta, asi como, las
disposiciones esenciaes pertinentes de lalegidacion y s dicha declaracion puede ser
objeto derevision o de recurso. LaOficina Internacional notificard en consecuenciaa
la parte (titular u Oficind) que haya presentado la peticion de inscripcion de la
limitacion.

59.02 Cuando en ladeclaracion se indique que ésta puede ser objeto de revision
0 de recurso, sera d titular quien se informara ante la Oficina respectiva sobre €
plazo para pedir tal revisién o recurso y ante qué autoridad debe formularse. La
Oficina debera notificar cualquier decisién definitiva relativa a la declaracion a la
Oficina Internacional, que notificard en consecuencia ala parte (titular u Oficina) que
haya presentado |a peticidn de inscripcion de lalimitacion.
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59.03 Se inscribira en @ Registro Internacional toda declaracion de que una
limitacion no surte efectos, o toda decision definitiva respecto de esa declaracion. La
informacion pertinente se publicara en la Gaceta

Cambio en latitularidad

60.01 La titularidad de una marca puede cambiar por distintas razones y de
digintas maneras. Un cambio de titularidad puede resultar de un contrato, por
gemplo, un contrato de cesidon. Otras razones podran ser un dictamen judicia o €
imperio de laley, como en € caso de una sucesiéon o una quiebra. Lafusion de dos
empresas dalugar a un cambio automatico en latitularidad.

60.02 El cambio en la titularidad de un registro internacional puede referirse a
todos los productos y servicios enumerados en € registro internacional o solo a
agunosdedlos. De manerasimilar, e cambio de titularidad puede afectar atodas las
Partes Contratantes designadas 0 sdlo aagunas de dlas.

60.03 En & Reglamento no se hace distincion entre las distintas causas de
cambio de titularidad ni sus distintos tipos. Como en € Articulo 9 del Protocolo, en
aquél se emplea la terminologia uniforme “cambio en la titularidad” para todos los
casos. Hasta que € cambio se haya inscrito en € Registro Internacional, € antiguo
titular de ese registro seguira denominandose “d titular” puesto que se entiende por
ese término la persona, natural o juridica, a cuyo nombre se hainscrito € registro. A
la persona que adquiere € registro se le denomina“nuevo titular”. Unavez inscrito €
cambio en la titularidad, “el nuevo titular” pasara a ser € titular de registro
internacional.

60.04 Esta terminologia es distinta de la que se utiliza en & Arreglo. En €
Articulo 9bis del Arreglo se emplea “transmision” para indicar un cambio en la
titularidad respecto de todos los productos y servicios y para todos los paises
enumerados en € registro internacional, mientras que en € Articulo Ster del Arreglo
se utiliza la expresion “cesiéon” para indicar un cambio en la titularidad respecto de
una parte de los productosy servicios o para algunos de |os paises contratantes.

Condicionesque han de cumplirse para ser € nuevo titular

61.01 El cambio en latitularidad podrainscribirse sdlo s € nuevo titular es una
persona que cumple las condiciones exigidas para presentar solicitudes
internacionales. Ademas, esas condiciones deberdn ser examinadas en relacion con
cada una de las Partes Contratantes respecto de las cuaes solicita ser inscrito como
nuevo titular del registro internacional de que setrate.

61.02 En la peticidn de inscripcidn del cambio en latitularidad, € nuevo titular
deberaindicar la Parte o Partes Contratantes respecto de las cuaes cumple, conforme
alos Articulos 1.2) y 2 del Arreglo o del Articulo 2.1) del Protocolo, las condiciones
necesarias para ser titular de un registro internacional. En otras palabras, € nuevo
titular deberaindicar la Parte o Partes Contratantes del Arreglo o del Protocolo en que
tenga un establecimiento industriad o comercial efectivo y real o un domicilio, o €
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pais parte en & Arreglo o Protocolo (0 miembro de una organizacion parte en €
Protocolo) del que é es nacional. El nuevo titular podrainvocar vinculos con varias
Partes Contratantes, algunas de las cuales pueden ser parte en € Arregloy otrasen d
Protocolo.

61.03 Los principios que determinan S una persona puede ser inscrita como
titular de un registro internaciona respecto de una Parte Contratante designada son
los siguientes:

- cuando la Parte Contratante designada esté obligada por € Arreglo
pero no por e Protocolo, podra inscribirsele como titular respecto de dicha Parte
Contratante siempre que la Parte Contratante (0 una de las Partes Contratantes)
indicada como se mencionaen e parrafo anterior sea parte asmismo en € Arreglo;

— cuando la Parte Contratante designada esté obligada por €
Protocolo, pero no por € Arreglo, podra inscribirsele como titular respecto de dicha
Parte Contratante siempre que la Parte Contratante (0 una de las Partes Contratantes)
indicada como se menciona en € parrafo B.11.61.02 sea parte asmismo en d
Protocolo;

- cuando & nuevo titular puedaindicar una Parte Contratante que sea
parte tanto en e Arreglo como en € Protocolo, o indicar un pais parte en €l Arregloy
una Parte Contratante del Protocolo, podra ser inscrito como titular de cualquier
registro internacional, respecto de las Partes Contratantes que hayan sido designadas.

61.04 Los siguientes gemplos ilustran 1o expuesto en los parrafos B.11.61.02
y 61.03:

El nuevo titular es naciona de un Estado obligado sélo por € Protocolo y no tiene
domicilio ni establecimiento en ningun otro pais;

— d e registro internaciona abarca Unicamente a Estados
Contratantes obligados exclusvamente por € Arreglo, € cambio de titularidad no
podra ser inscrito en € Registro Internacional;

—  d € registro internaciona abarca a Estados Contratantes obligados
exclusivamente por € Arreglo pero también a Partes Contratantes obligadas por €
Protocolo (estén o no obligadas asimismo por & Arreglo), € cambio de titularidad
podra ser inscrito con respecto a todas las Partes Contratantes obligadas por €
Protocol o;

— € registro internaciona abarca Unicamente a Partes Contratantes
obligadas por € Protocolo (estén o no obligadas asimismo por € Arreglo), € cambio
de titularidad podr4 ser inscrito con respecto a todas las Partes Contratantes
designadas.

Si, por otraparte, € nuevo titular tiene asmismo un establecimiento efectivo y real en
una Parte Contratante obligada por € Arreglo, podra inscribirse € cambio de
titularidad con respecto atodas | as Partes Contratantes designadas.
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61.05 Si existen varios nuevos titulares, cada uno de ellos debera cumplir los
requisitos expuestos en € parrafo B.11.61.03. En consecuencia, no se inscribira un
cambio de titularidad respecto de una Parte Contratante designada s alguno de los
nuevos titulares no cumple las condiciones exigidas para ser titular del registro
internacional respecto de dicha Parte Contratante. No obstante, no sera necesario que
la Parte o Partes Contratantes respecto de las que se cumplen las condiciones sean las
mismas para cada nuevo titular.

61.06 Cuando, por las razones que se exponen en los parrafos anteriores, un
cambio de titularidad no pueda inscribirse en & Registro Internaciona respecto de
una o mas Partes Contratantes, se inscribird la ceson como cambio parcia de
titularidad, tal como se expone en € parrafo B.11.65.01. Por consiguiente, se creara
un registro internaciona separado respecto de las Partes Contratantes designadas para
las que @ nuevo titular tiene derecho a ser inscrito como titular. Paralas demas Partes
Contratantes, € registro internaciona seguira estando a nombre del titular existente.
S ulteriormente € nuevo titular adquiere € derecho a ser inscrito como titular
respecto de esas Partes Contratantes, podra exigir la fusén de los registros
internacionales, tal como se expone en los parrafos B.11.68.01 a68.04. Competera a
lalegidacion de las Partes Contratantes en cuestion determinar los efectos que tendra
para las partes un cambio de titularidad que no pueda ser inscrito en € Registro
Internacional.

61.07 De conformidad con la Ultima frase del Articulo 9bis.1) del Arreglo de
Madrid, s la transmision a una persona establecida en un pais contratante distinto
del pais de origen se efectla antes de la expiracion del plazo de dependencia de
cinco anos, la Oficina Internacional solicitard €l consentimiento de la
Administracion del pais del nuevo titular y publicard, de ser posible, lafechay €
numero de registro de lamarca en el pais del nuevo titular. Este procedimiento se
justifica porgue anteriormente dicha transmision entrafiaba un cambio del pais de
origen. A fin de asegurarse que lamarca fuese objeto de un registro nacional en €
nuevo pais de origen, en e gue pudiera basarse un ataque central, se exigia la
autorizacion de la Oficina del nuevo pais de origen para que pudiera inscribirse la
transmision. Sin embargo, a partir del Acta de Niza de 1957, €l pais de origen se
mantiene no obstante un cambio en la titularidad, razon por la que dega de
justificarse e procedimiento estipulado en la Ultima frase del Articulo 9bis.1) del
Arreglo de Madrid. Por consiguiente, la Asamblea de la Union de Madrid decidio
en 1995 que la Oficina Internaciona dejase de aplicar esta disposicion.

Cambio dd tratado aplicable como consecuencia de la inscripcion de un
cambio en latitularidad

62.01 Es posible que una designacion regida por € Arreglo pase a estar
regida por € Protocolo, 0 viceversa, como consecuencia de un cambio en la
titularidad del registro internacional. (A ese respecto, véanse asimismo los
parrafos A.02.26 a02.31). Por gemplo, s un pais que es parte tanto en el Arreglo
como en €l Protocolo es designado en una solicitud internacional presentada ante la
Oficina de un pais que sea parte Unicamente en e Arreglo, la designacion estara
regida por € Arreglo. Si posteriormente, como consecuencia de un cambio en la
titularidad del registro internacional, €l nuevo titular deriva su derecho a ser titular
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de un registro internacional por su vinculo con una Parte Contratante obligada tanto
por el Arreglo como por € Protocolo, la designacion quedara en lo sucesivo regida
por e Protocolo (véanse los parrafos A.02.21 a02.25). Dicho cambio no afectara a
los tramites finalizados ni a los procedimientos ya comenzados. Asi, cuestiones
como la presentacion de una peticion de renuncia o de cancelacion se rigen por
cuaquiera de los tratados aplicables en e momento en que la Oficina Internacional
recibe la peticion en cuestion. No obstante, sempre en e mismo gemplo, la
renovacion ulterior del registro internacional respecto de dicha Parte Contratante
estara regida por € Protocolo (de todos modos, en lo tocante a la obligacion del
pago de las tasas individuales, véase € parrafo B.11.77.02).

Peticion deinscripcion deun cambio en latitularidad

63.01 La peticion para inscribir un cambio en la titularidad se presentara a la
Oficina Internacional en & formulario oficial (MM5) establecido por la Oficina
Internaciona o en cualquier formulario que tenga el mismo contenido y formato.

63.02 La peticion podra ser presentada a la Oficina Internacional por € titular
(o sumandatario inscrito), por la Oficina de la Parte Contratante dd titular (inscrito) o
por la Oficina de |a Parte Contratante del nuevo titular, es decir, la Parte Contratante
(0 una de las Partes Contratantes) indicada, tal como se expone en
parafo B.11.61.02. Cabe observar que, a partir del 1 de abril de 2002, ya no hay
mas restricciones para la presentacion de una peticion de inscribir un cambio de
titularidad, aunque el cambio afecte a Partes Contratantes cuya designacion esté
regida por € Arreglo. Sin embargo, ya no sera posible presentar la peticién por
conducto de la Oficina de origen (es decir, la Oficina en la que se presento la
solicitud internacional) cuando ni € titular actual ni el nuevo titular tengan vinculo
con la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen.

63.03 Cuando la peticion se presente ante la Oficina Internacional por conducto
de una Oficina, dicha Oficina podra exigir que se presenten pruebas relativas a
cambio de titularidad. No obstante, la Oficina Internacional no exigira pruebas del
cambio de titularidad ni & envio de documentos justificativos (como copias de la
escritura de cesion u otro contrato).

63.04 En generd, la peticion puede presentarse en espafiol, inglés y frances.
No obstante, en lo que atafie a los registros internacionaes resultantes de las
solicitudes presentadas antes del 1 de abril de2004, y hasta la inscripcion de la
primera designaci én posterior:

— s serigen exclusvamente por € Arreglo, € francés seguira siendo
el Unico idioma de comunicacion, inscripcion y publicacion.

—  d serigen entera o parciamente por e Protocolo, € francésy €
inglés seguirdn siendo los idiomas de comunicacion, inscripcion y publicacion.

En lo que aafie a los registros internacionales resultantes de las solicitudes
presentadas entre € 1 de abril de2004 y e 31 de agosto de2008, y hasta la
inscripcion de la primera designacién posterior:
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- S se rigen exclusvamente por € Arreglo, en ese caso, como en €
anterior, € francés seguira siendo e Unico idioma de comunicacién, inscripcion y
publicacion. (En los registros resultantes de las solicitudes presentadas durante este
periodo y que se rijan entera o parciamente por € Protocolo, se aplicara e régimen
trilinglie como consecuencia de la incorporacion del espafiol a partir del 1 de abril
de 2004 (véanse también los parrafos B.1.07.01 a 07.07).

63.05 En la préctica, la cuestion dd idioma afecta Unicamente a la lista de
productos o servicios, habida cuenta de que € resto del contenido de la peticion no se
ve afectado por € idioma

Formulario oficial
Punto 1: Numero del registro internacional

64.01 Debera indicarse @ nimero o numeros de registro O registros
internacionales de que se trate. Una peticion Unica podra referirse a varios registros
internacionales cedidos por € mismo titular a nuevo titular a condicion de que, para
cada uno de los registros internacionales en cuestion, € cambio se aplique atodas las
Partes Contratantes designadas, 0 alas mismas Partes Contratantes, y que concierna a
todos los productos y servicios, o0 alos mismos productosy servicios.

64.02 Si no se conoce & nimero de un registro internacional determinado (en
caso de que alin no se haya efectuado €l registro internaciona 0 no se haya notificado
al titular), no debera facilitarse otro nUmero; € titular deberd esperar hasta que se le
notifique € numero del registro internacional en cuestion a fin de presentar la

peticion.

Punto 2; Titular

64.03 El nombre de titular debera ser e mismo que € nombre inscrito en €
Registro Internaciondl.

Punto 3: Nuevotitular

64.04 Deberan indicarse € nombre y la direccion del nuevo titular, de
conformidad con las directrices rdativas a nombre y direccion del solicitante de una
solicitud internacional (véanse los parrafos B.11.07.08 a07.13).

Punto 4: Derecho alatitularidad ddl nuevo titular

64.05 Deberan indicarse, en los espacios apropiados, la Parte o Partes
Contratantes de las que seanacional e nuevo titular (o € nombre del Estado miembro
de una Organizacién Contratante de la que sea hacional), en € que esté domiciliado o
en e que tenga un establecimiento industrial 0 comercia efectivo y real. Podran
utilizarse varios espacios o todos €llos, y podra citarse mas de una Parte Contratante
en cualquiera de los espacios. Cuando € nuevo titular esté domiciliado o tenga un
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establecimiento en un Estado Contratante que sea asmismo Estado miembro de una
Organizacién Contratante, se podran indicar ambas Partes Contratantes en los
espaci os apropiados.

64.06 Cuando € nuevo titular pueda mencionar més de una Parte Contratante,
tendra la facultad de decidir cudes mencionara. Sin embargo, tales indicaciones
deben ser suficientes para demostrar que € nuevo titular (o, cuando se trate de varios
nuevos titulares, cada uno de dlos) tiene derecho a ser titular del registro
internacional respecto de las Partes Contratantes designadas afectadas por € cambio
detitularidad (véanse los parrafos B.11.61.03 a 61.06).

64.07 S se ha indicado, en virtud de los apartados a)iii) o iv), que & nuevo
titular estd domiciliado o tiene un establecimiento en una Parte Contratante
determinada pero su direccién, facilitada en € punto 3, no se encuentraen € territorio
de dicha Parte Contratante, sera necesario indicar en virtud del apartado b) la
direccion de dicho domicilio o establecimiento a menos que se haya indicado que €
nuevo titular es naciona de un Estado Contratante o de un Estado miembro de una
Organizacién Contratante.

Punto 5: Nombramiento de mandatario

64.08 En la peticion destinada a inscribir un cambio en la titularidad, & nuevo
titular podré aprovechar la oportunidad para nombrar un mandatario, s |0 desea.

64.09 Para nombrar un mandatario del nuevo titular debera cumplimentarse €
punto5 del formulario. En caso de un cambio tota de titularidad, la Oficina
Internacional cancelara de oficio la inscripcion del mandatario del antiguo titular.
Cuando la personainscrita como mandatario del antiguo titular deba ser inscrita como
mandatario del nuevo titular, deberd ser objeto de un nuevo nombramiento, para lo
cual debera cumplimentarse  punto 5.

Punto 6;: Alcance da cambio en latitularidad

64.10 S e cambio en la titularidad concierne a la totaidad de las Partes
Contratantes designadas mencionadas en € registro internacional y a todos los
productos y servicios mencionados en ta registro, debera marcarse € recuadro
pertinente del punto a).

64.11 En caso de un cambio parcid en la titularidad, deberan designarse en €
punto b) las Partes Contratantes respecto de las cuaes debe inscribirse e cambio de
titularidad, y los productos y servicios respecto de las cuaes debe inscribirse
cambio deberdn ser enumerados y agrupados de conformidad con las clases de la
Clasificacion Internaciona y en € orden de esa Clasificacion.
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Punto 7: Indicacionesvarias

64.12 Cuando € nuevo titular sea una persona natural, su nacionalidad debera
indicarse en @ puntoa) (independientemente de que esta informacion haya sido
suministrada ya en € punto 4.8)). Cuando e nuevo titular sea una persona juridica,
deberdn suminigtrarse indicaciones relativas a su naturaleza juridica y a Estado (y,
cuando proceda, ala entidad territorid de ese Estado) en € que se haya congtituido.
Estas indicaciones son opcionaes y la Oficina Internaciona no pondra objeciones a
hecho de que se omitan (véase & parrafo B.11.07.15).

Punto 8: Firmadd titular o de su mandatario

64.13 Cuando se presente la peticion directamente a la Oficina Internacional,
debera estar firmadapor d titular (o sumandatario inscrito).

64.14 Cuando una Oficina presente la peticion a la Oficina Internacional, dicha
Oficina podra exigir o permitir a titular que firme € formulario. No obstante, la
Oficina Internacional no pondra objeciones en caso de que no haya firma en este
punto.

Punto 9;: Firmadela Oficina

64.15 Una peticion presentada ala Oficina Internacional por una Oficina debera
estar firmada por esa Oficina. (Si € titular presenta una peticién directamente a la
Oficina Internacional utilizando para ello su propio formulario, podra hacer caso
omiso del punto 9).

Hoja de célculo detasas

Véanse las observaciones generales relativas al pago de tasas a la
Oficina Internacional (parrafos B.1.08.01 a 08.14).

64.16 Toda peticién destinada a inscribir un cambio en la titularidad estara
sujeta d pago de la tasa especificada en la Tabla de tasas. Cuando la peticion se
refiera a varios registros internacionales, debera abonarse una tasa en relacion con
cada uno de ellos. El pago podra efectuarse por medio de cualquiera de los medios
gue figuran en la tercera parte de la hoja de cdculo de tasas. Probablemente, €
método mas conveniente de pago consista en abrir una cuenta corriente en la Oficina
Internaciona y dar instrucciones a ésta (cumplimentando e apartado a) de la hoja de
calculo de tasas) para que cargue la cantidad correspondiente a dicha cuenta; cuando
el pago se redlice por este medio, no se especificara la cantidad que debera abonarse.
Cuando las tasas se paguen por un medio distinto a de cargar la cantidad
correspondiente a una cuenta abierta en la Oficina Internaciona o cuando la parte que
efectia e pago desee especificar la cantidad que debera cargarse a una cuenta abierta
en la Oficina Internaciond, deberan indicarse en € apartado b) la modaidad de pago,
la cantidad abonada 0 que debacargarse y e autor del pago o delasinstrucciones.
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Peticionesirregulares

65.01 Si la peticion para inscribir un cambio en la titularidad no cumple los
requisitos exigibles, 1a Oficina Internacional notificara esa circunstanciadl titular y, s
la peticion ha sido presentada por una Oficina, a ésta. La irregularidad podra
subsanarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina
Internaciona la haya notificado. Si no se subsana la irregularidad en ese plazo, la
peticion se considerara abandonada; se reembolsarén las tasas abonadas a autor del
pago de esas tasas, previa deduccion de la cuantia correspondiente a la mitad de las
tasas pertinentes.

65.02 Cuando la peticion haya sido presentada por una Oficina, € titular o €
nuevo titular debera averiguar s la Oficina tiene la intencién de subsanar la
irregularidad directamente, o s € titular 0 nuevo titular debera ocuparse de dlo.

Inscripcion, notificacion y publicacion

66.01 La Oficina Internacional inscribird e cambio en la titularidad en €
Registro Internaciona y notificard en consecuencia a las Oficinas de las Partes
Contratantes designadas respecto de las cuales se haya cedido € registro
internaciona. Informard a mismo tiempo d titular y, s la peticion fue presentada
por una Oficina, aésta. La OficinaInternacional informaratambién a titular anterior
(en caso de un cambio total de titularidad) o a titular de la parte del registro
internacional que haya sido cedida o transferida de agun otro modo (en caso de un
cambio parcia detitularidad).

66.02 La modificacion se inscribirh en la fecha en que la Oficina
Internacional haya recibido una peticion conforme a los requisitos exigibles. No
obstante, podra inscribirse en una fecha ulterior cuando € titular haya solicitado
gue se inscriba después de la inscripcion de otra modificacion o de la cancelacion
de una designacion ulterior respecto del mismo registro internacional, o0 después de
la renovacion del registro internacional. La Oficina Internacional publicara los
datos pertinentes en la Gaceta. En lo tocante a idioma de inscripcion, véase €
parrafo B.11.63.04.

Cambio parcial detitularidad

67.01 Cuando se presente una peticion de inscribir un cambio en la titularidad
de un registro internaciona Unicamente respecto de algunos de los productos y
servicios 0 de algunas de las Partes Contratantes designadas, se inscribira la
modificacion en € Registro Internaciona bajo € nimero dd registro internacional de
gue se trate. Cuando la modificacion se refiera a todas las Partes Contratantes
designadas, los productos y servicios objeto del cambio de titularidad se cancelaran
dd registro internacional. La parte que haya sido cedida se inscribird como un
registro internacional separado, con e mismo nimero del registro del que se haya
cedido una parte, acompafiado de una letra mayUscula. La publicacion en la Gaceta
consigtira en la parte dd registro internacional que haya sido cedida (incluyendo,
entre otras cosas, la reproduccion de la marca, la lista de productos y servicios y las
Partes Contratantes designadas de que se trate).
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67.02 La titularidad de cuaquiera de los registros internacionaes resultantes
podra ser objeto ulteriormente de un cambio total o parcial.

Fusion de registros inter nacionales como consecuencia de un cambio en la
titularidad

68.01 Cuando la misma persona quede inscrita como titular de dos 0 mas
registros internacionales de una misma marca como consecuencia de un cambio
parcial en la titularidad, esa persona podra solicitar a la Oficina Internacional que
inscriba unafusion de esos registros internacional es.

68.02 Dos 0 mas registros internacionales podran fusionarse de ese modo
anicamente cuando resulten de la division de un Unico registro internacional debido a
un cambio parcia de titularidad, ta como se expone en @ parrafo B.11.67.01; no
existen disposiciones rdativas a la fusiéon de registros internacionales que compartan
titularidad y resulten de solicitudes internacional es independientes.

68.03 No existe un formulario (oficial o facultativo) destinado a solicitar la
inscripcion de una fusién de registros internacionales. La peticion debera ser
presentada a la Oficina Internaciond directamente o por conducto de la Oficina de
origen u otra Oficinainteresada.

68.04 El registro internaciona resultante de la fusién llevara € nimero del
registro internaciona del que se haya cedido una parte, acompariado, cuando proceda,
de unaletramaylscula. Sirvan los siguientes gjemplos parailustrar este hecho:

— o todas 0 dgunas de las partes cedidas dd registro internaciona
(inscritas bgo & numero origina acompafiado de una letra) se fusionan con €
registro internaciona origina (aln inscrito bgo su ndmero origind sin ir
acompafiado de una letra), @ registro internaciona resultante llevara e nimero del
registro internaciona original (es decir, no ird acompafiado de unaletra);

— o todas 0 dgunas de las partes cedidas dd registro internaciona
(cada una de €ellas inscrita bgjo € nuimero origina acompafiado de una letra) se
fusionan entre si y cada una de las partes cedidas abarca los mismos productos o
sarvicios, €@ registro internaciona resultante llevara € nuimero del registro
internacional original acompafiado de la letra maylscula utilizada previamente
respecto de la primera de |as partes cedidas;

— ¢ todas o agunas de las partes cedidas del registro internacional
(cada una de dlas inscrita bgjo € nimero origina acompafiado de una letra) se
fusionan entre si, pero las partes cedidas no abarcan los mismos productos o
servicios, € registro internaciona resultante llevard € nimero del registro
internacional original acompanado de la letra maylscula siguiente (por orden
alfabético), que no haya sido utilizada previamente, junto con € nimero del registro
internacional correspondiente.
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Declaracion de que un cambio en la titularidad no surte efecto

69.01 La validez de un cambio en la titularidad de un registro internaciona
respecto de una Parte Contratante determinada estara regida por la legidacion de
dicha Parte Contratante. En particular, cuando € cambio en latitularidad se aplique
Unicamente a algunos de los productos y servicios, la Parte Contratante designada
tendra la facultad de rehusar la validez de esa cesion s los productos o servicios
comprendidos en la parte cedida son similares a agquellos que quedan registrados a
nombre del titular. Esta posibilidad se menciona expresamente en € Articulo Ster.1)
del Arreglo. Esto podria hacerse cuando € nuevo titular fuese una persona natural o
juridica que, en virtud de la legidacion de dicha Parte Contratante, no goce del
derecho a ser propigtaria de una marca. O cuando la legidacién de la Parte
Contratante en cuestion no permita una cesién que, a su juicio, podria inducir a error
al publico.

69.02 La Oficina de una Parte Contratante designada a la que la Oficina
Internacional notifique un cambio en latitularidad que afecte a esa Parte Contratante
podra declarar que e cambio en la titularidad no surtira efectos en dicha Parte
Contratante. Toda declaracion en este sentido deberd enviarse a la Oficina
Internaciona antes de vencidos los 18 meses contados desde la fecha en que la
notificacion del cambio en latitularidad haya sido enviadaala Oficinainteresada. En
su declaracion, la Oficina deberd indicar las razones por las que € cambio en la
titularidad no surte efectos, las correspondientes disposiciones legidativasbasicasy s
esa declaracion puede ser objeto de revision o de recurso (cabe observar que, cuando
la designacion de la Parte Contratante en cuestion esté regida por € Arreglo, los
motivos por los cuales puede declararse que un cambio parcia de titularidad no surte
efectos se limitaran alos especificados en @ Articulo Ster.1) del Arreglo). LaOficina
notificard dicha declaracion ala Oficina Internacional, que notificard en consecuencia
a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la peticion de inscripcion de un
cambio en latitularidad y a nuevo titular.

69.03 Cuando en la declaracion se indique que puede ser objeto de revision o de
recurso, competera a nuevo titular informarse en la Oficina correspondiente acerca
del plazo para solicitar dicha revision o recurso, asi como la autoridad a quien debe
presentarse la peticion. La Oficina debera notificar toda decision definitiva respecto
de la declaracion a la Oficina Internacional, que la notificard en consecuencia a la
parte (titular u Oficind) que haya presentado la peticién de inscripcion de un cambio
en latitularidad y a nuevo titular.

69.04 Se inscribird en € Registro Internaciona toda declaracion en € sentido
de que & cambio en latitularidad no surte efectos, o toda decision definitiva respecto
de dicha declaracién. La parte del registro internaciona que haya sido objeto de la
declaracion o de la decision definitiva sera inscrita como registro internacional
separado del mismo modo en que se inscribe un cambio parcid en la titularidad
(véase @ parafoB.I11.67.01). La Oficina Internaciona publicara la informacion
pertinente en la Gaceta.
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69.05 Por lo que concierne a Registro Internacional, € efecto de una
declaracion efectuada por una Parte Contratante designada en e sentido de que €
cambio en latitularidad no surte efectos en dicha Parte Contratante, dard lugar a que
respecto de dicha Parte Contratante, € registro internacional correspondiente siga a
nombre del anterior titular. El efecto de dicha declaracion en lo que respecta a las
partes en la cesion dependerade lalegisacion naciona aplicable.

Correccionesen € Registro Internacional

70.01 Cuando la Oficina Internacional estime que en & Registro Internacional
existe un error relativo a un registro internaciona, corregira dicho error de oficio.
También corregiradicho error apeticion del titular o de una Oficina

70.02 Antes de dar cumplimiento a una peticion relativa a la correccion de un
error, la Oficina Internaciona debera estar convencida de que existe un error en €
Registro Internacional. La practica que observara a respecto eslasiguiente:

a) cuando exista una discrepancia entre lo inscrito en e Registro
Internacional y los documentos presentados a la Oficina Internacional, es decir,
cuando € error sea imputable a la Oficina Internacional, esta Ultima subsanara el
error de oficio;

b) cuando exista un error obvio en e Registro Internaciona y la
correccion deseada sea igualmente obvia, en €l sentido de que un lector reconoceria
gue existe un error y que no se pretendia expresar mas que lo que se ofrece como
correccion, € error se corregira en cuanto sea conocido por la Oficina
Internacional;

Cc)  cuando exista un error de hecho en un dato inscrito en €l Registro
Internacional, por gemplo, cuando €l nhombre o la direccion dd titular, o lafechao
el nimero del registro de base inscritos sean incorrectos, o cuando la marca objeto
del registro internacional no sea idéntica a la marca de base, por lo general podra
corregirse; cuando el error resulte de una discrepancia entre un documento
presentado a la Oficina Internacional y lo inscrito en € registro de una Parte
Contratante, la peticion de correccion debera ser presenta por la Oficina de esa
Parte Contratante;

d) Enlos demés casos, en particular cuando la peticion concierna a
una modificacion en la lista de Partes Contratantes designadas o en la lista de
productos y servicios, ho podra tratarse como la correccion de un error en el
Registro Internacional a menos que el error sea imputable a la Oficina a través de
la cua se presentd a la Oficina Internacional e documento que contiene € error.
Por consiguiente, para estos casos la Oficina afectada debera presentar una peticion
de correccion. Cuando la lista de Partes Contratantes designadas o la lista de
productos y servicios inscritos en e Registro Internacional corresponda a la lista
presentada a la Oficina en cuestion por e solicitante, € titular o su mandatario, no
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se tratard de un error en € Registro Internacional. De esto se desprende que los
errores imputables a solicitante, a titular o a mandatario a indicar las Partes
Contratantes designadas o0 a elaborar lalista de productos y servicios no podran ser
corregidos a amparo de laRegla 28.

70.03 A partir del 1 de abril de 2002, un error imputable a una Oficinay cuya
correccion afectaria a los derechos resultantes del registro internacional podra ser
corregido unicamente s la Oficina Internacional recibe una peticion de correccion en
el plazo de nueve meses contados desde la fecha de publicacion de la inscripcién
erénea en d Registro Internacional. Este plazo no se aplicard a los errores
imputables a la Oficina Internacional, ya que e documento sobre cuya base se
efectud la inscripcion errénea se encontraba siempre en poder de la Oficina
Internacional. Tampoco se aplicard a errores no sustantivos como los relativos a
nombre o a la direccion del titular o a errores obvios en la lista de productos y
Servicios.

70.04 Cuando la Oficina Internacional haya corregido un error en e Registro
Internacional, 1o notificara a titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes
designadas en que la correccion surta efectos. Ademés, cuando la Oficina que haya
pedido la correccion no seala Oficina de una Parte Contratante designada en laque la
correccion surta efecto, la Oficina Internaciona también informara del hecho a esa
Oficina. La correccién se publicard asmismo en la Gaceta.

Denegacion resultante de una correccion

7101 Toda Oficina que haya recibido una notificacion relativa a una correccion
tendra derecho a declarar, en una notificacion dirigida ala Oficina Internacional, que
no podra conceder o continuar concediendo proteccion a registro internacional
corregido. Esto podra hacerse cuando existan motivos para denegar € registro
internacional corregido que no se aplicaban al registro internacional tal como fue
notificado originamente ala Oficina en cuestion.

71.02 Se aplicaran, mutatis mutandis, € Articulo 5 del Arreglo y del Protocolo,
el Articulo 9sexies del Protocolo y las Reglas 16 a 18 ala notificacion de denegacién
de los efectos de una correccion y, en particular, a los plazos para notificar dicha
denegacion (véanse los parrafos B.11.18.01 a18.02). Dichos plazos se contardn a
partir de lafecha en que se envie la notificacion de la correccion.

Imposibilidad deinscribir otros cambios en €l Registro Internacional

72.01 En € Registro Internaciona no podran inscribirse otros cambios que
afecten a una marca objeto de un registro internaciona (sin embargo, véase la seccién
titulada “Hechos ocurridos en las Partes Contratantes que pueden afectar a los
registros internacionales’ por 1o que concierne alainscripcion de dichos hechos en €
Registro Internacional).
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72.02 En particular, no hay disposicion que permita modificar de modo aguno
una marca inscrita en € Registro Internacional, ya sea durante su renovacion o en
cualquier otro momento. Si € titular desea proteger la marca bajo una forma que
difiera, aunque sdlo sealevemente, de lamarcata como fue inscrita, debera presentar
una nueva solicitud internacional. Esto es asi incluso cuando se haya permitido que
se modifique la marca en la solicitud de base, en € registro resultante de la solicitud
de base 0 en d registro de base, segiin sea e caso (cuando dicho cambio sea posible
de conformidad con la legidacién de la Parte Contratante cuya Oficina seala Oficina
de origen). Esto no significa que, cuando d titular use la marca bajo una forma que
difiera de la que aparece inscrita en € Registro Internacional, deba presentar
necesariamente una nueva solicitud internacional.  Podra ampararse en d
Articulo 5C.2) dd Convenio de Paris, en virtud del cual & empleo de una marca bgjo
una forma que difiera de la marca registrada en cuanto a elementos que no ateren €
carécter distintivo delamarcano ocasionaralainvalidacion del registro, ni disminuira
la proteccion concedida a registro internacional en las Partes Contratantes
designadas.

72.03 No es posible ampliar la lista de productos y servicios del registro
internacional. S € titular desea proteger su marca respecto de otros productos y
servicios deberd presentar una nueva solicitud internacional. Esto es asi incluso s
dichos productos o servicios estaban incluidos en la solicitud de base o en € registro
de base; es decir, s podrian haberse incluido en la solicitud internacional original
pero se omitieron.

RENOVACION DEL REGISTRO INTERNACIONAL

73.01 Conforme a Protocolo, € registro de una marca en la Oficina
Internacional se efectlia por 10 afios. Posteriormente podra renovarse por un nuevo
plazo de 10 afios previo pago de las tasas aplicables.

73.02 Conforme al Arreglo, € registro de una marca se efectta por 20 afios,
con posibilidad de renovacion por un nuevo plazo de 20 afios previo pago de las tasas
aplicables. Sin embargo, & Reglamento preve que las tasas deberan abonarse en dos
cuotas correspondientes a 10 afios cada una. Los requisitos y disposiciones relativos
al pago de la segunda cuota son |os mismos que paralarenovacion. Por consiguiente,
a efectos practicos, resulta mas sencillo considerar |a segunda cuota como unatasa de
renovacion.

Renovacion tras una denegacion o invalidacion

74.01 S se inscribe una denegacion en @ Registro Internaciona respecto de
una Parte Contratante designada para todos | os productos y servicios abarcados por €
registro internacional, d titular podra, no obstante, solicitar la renovacién de su
registro internaciona respecto de dicha Parte Contratante. Ahorabien, € pago de las
tasas de renovacion se acompafiara de una declaracion en € sentido de que la
renovacion debe inscribirse en e Registro Internaciona respecto de esa Parte
Contratante. Larazon por laque se permite larenovacion del registro respecto de una
Parte Contratante que haya pronunciado una denegacion es que, en e momento de la



Regla 19.1)

Regla 30.2)c)

Regla 40.2)c)

Regla 40.3)

GUIA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS B.Il. 89

renovacion, puede haber pendiente un procedimiento judicid o administrativo
respecto de dicha denegacién. Deben preservarse los derechos del titular cuando la
denegacion fuese objeto de un recurso y no se hubiese aun tomado una decisién
definitiva en la fecha prevista para la renovacion. Una Parte Contratante designada
que haya pronunciado una denegacion tendra desde luego la facultad de determinar
los efectos de dicha renovacion en su territorio

74.02 Lasituacion difiere en € caso de lainvalidacion, ya que lainscripcion de
una invalidacion en € Registro Internaciona significa que la invaidacion ya no
puede ser objeto de recurso. Por consiguiente, no podra renovarse € registro
internacional respecto de una Parte Contratante en relacion con la cua se haya
inscrito una invalidacion para la totalidad de los productos y servicios. Tampoco
podra renovarse en relacion con una Parte Contratante respecto de una renuncia a la
proteccion. En d caso de una invalidacion parcid, una limitacion de la lista de
productos y servicios respecto de una Parte Contratante determinada, 0 una anulacion
parcial respecto de todas |as Partes Contratantes designadas, tampoco podra renovarse
el registro internaciona respecto de los productos o servicios afectados por la
invalidacion, limitacion o cancelacion.

Registros inter nacionales efectuados antes de la entrada en vigor del
Reglamento Comun

75.01 En & caso de un registro internacional efectuado antes de la entrada en
vigor del Reglamento Comun (esto es, € 1 de abril de 1996):

—  § se han pagado tasas para un periodo de 20 afios, no serd preciso
pagar tasas adicionales hasta la expiracion de dicho plazo (excepto en € caso de que
se haya presentado una designacion posterior, véase a continuacion); a partir de ese
momento, se deberan pagar las tasas de renovacion (por 10 afios) conforme a
Reglamento Comun;

— s sehan pagado tasas para un primer periodo de 10 afios y no se ha
pagado € saldo para los otros 10 afios del periodo de 20 afios antes de la entrada en
vigor del Reglamento Comun, en virtud del Reglamento Comun se deberan pagar las
tasas de renovacion en d momento en que venza e primer periodo de 10 afios.

75.02 Cuando, tras la entrada en vigor dd Reglamento Comuin, un registro
internacional respecto del cual se hayan abonado las tasas exigidas para un periodo
de20 afios sea objeto de una designaciéon posterior, y la fecha efectiva de la
designacion posterior venza durante los primeros 10 afios de este periodo (esto es,
entre e 1 de abril de 1996 y & 31 de marzo de 2006), |os complementos de tasa o las
tasas individuales abonadas en e momento de la designacion posterior abarcaran
Unicamente € periodo que media hasta € find del primer plazo de10 afios.
Finalizado este periodo, deberdn abonarse complementos de tasa o tasas individuaes
adiciondes respecto de la Parte Contratante a la que afecte esta designacion posterior.
El procedimiento relativo a pago de esta tasa es € mismo que € de la renovacion
normal (véanselos parrafos B.11.76.01 a 76.04).
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Procedimiento derenovacion

76.01 Sei's meses antes de la expiracion de cada plazo de proteccién de 10 afios,
la Oficina Internaciona recordara a titular del registro internacional y a su
mandatario (en caso de haberlo), mediante € envio de un aviso oficioso, la fecha
exacta de expiracion.  Sin embargo, € hecho de que € titular (0 su mandatario) no
reciba dicho aviso oficioso no condtituird una excusa para dgjar de cumplir los plazos
previstos para €l pago de las tasas exigidas. En € aviso oficioso se enumeraran todas
las Partes Contratantes designadas respecto de las cuaes no se haya inscrito una
denegacién o invaidacion tota en € Registro Internaciona, o que no hayan sido
objeto de unarenuncia.

76.02 Habida cuenta de que la renovacion se considera como una smple
prolongacion del periodo de proteccién del registro internacional mediante € pago de
las tasas exigidas, no podra entrafiar modificacion alguna respecto del registro
internaciona en su estado més reciente, es decir en e momento de expirar € plazo
de proteccion vigente. Por consiguiente, no podran efectuarse modificaciones en €
nombre o en ladireccion del titular o en lalista de productos y servicios, en € marco
del procedimiento de renovacion. Toda modificacion que desee inscribir € titular en
el Registro Internacional en € momento de la renovacion del registro debera
comunicarse por separado a la Oficina Internacional de conformidad con los
procedimientos aplicables. Estas modificaciones seincluiran en los datos inscritos en
el momento de la renovacion Unicamente § han sido inscritos en € Registro
Internacional antes de lafecha de expiracion del registro internacional.

76.03 El registro internacional podra renovarse Unicamente respecto de algunas
de las Partes Contratantes designadas. Esto no se considera como una modificacion
que, de conformidad con € Articulo 7.2) del Arregloy € Articulo 7.2) del Protocolo,
no podria incluirse en la renovacion. En ese caso, € pago de las tasas exigidas se
acompafard de una declaracion en la que se enumeraran las Partes Contratantes
respecto de las cuaes no debe inscribirse la renovacion.

76.04 Se ha puesto a disposicion de los usuarios un sistema electronico para la
renovacion de registros internacionaes, a que puede accederse desde la pagina de
Formularios  (Wwww.wipo.int/madrid/esfforms’) y  Servicios en  linea
(Wwww.wipo.int/madrid/es/services) de laseccion del Sistemade Madrid del sitio Web
delaOMPI. No existen formularios oficiales para renovar un registro internacional.
La renovacion podra llevarse a cabo mediante cudquier comunicacion en la que se
suministre la informacidn necesaria (nUmero o nimeros del registro o 10s registros
internacionales correspondientes y objeto ddl pago). Sin embargo, los titulares podran
utilizar e formulario facultativo (MM11), que enviala Oficina Internaciona a titular
y a mandatario con € aviso oficioso de la expiracion. En este formulario se
suministraran indicaciones sobre:

— e nimero del registro internaciona que debarenovarse;

— e nombre dé titular, (Que debera ser  mismo que € inscrito en €
Registro Internacional);
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—  lasPartes Contratantes para las que se pida la renovacion, incluidas
las Partes Contratantes respecto de |as cuaes se haya inscrito una denegacion total en
el Registro Internacional;

- lafirmadd titular o de mandatario, o de la Oficina ante la cua se
presente |a peticion de renovacion;

- la cuantia de las tasas que se abonen y la forma de pago, o las
instrucciones para cargar las tasas exigidas a una cuenta abierta en la Oficina
Internacional.

Tasasderenovacion

77.01 Las tasas exigidas para la renovacion de un registro internaciona se
componen de:

- |atasade base;

- una tasa individual por la designacion de cada Parte Contratante
designada que haya formulado la declaracién pertinente (véase e parrafo B.11.07.86)
y que haya sido designada en virtud del Protocolo, excepto en los casos en que la
Parte Contratante designada sea un Estado obligado (asimismo) por € Arreglo y la
Oficinade origen seala Oficina de un Estado obligado (asimismo) por & Arreglo (en
lo que respecta a dicha designacion, se debera pagar un complemento de tasa);

—  paracadaParte Contratante designada parala que no deba abonarse
unatasaindividual, e complemento detasa;

- para cada clase de productos y servicios a partir de tres, una tasa
suplementaria; no obstante, cuando deba pagarse una tasa individua respecto de
todas las Partes Contratantes designadas, no deberan abonarse tasas suplementarias.

77.02 Sin reserva de lo dispuesto en € Articulo 9sexies. 1).b) del Protocolo,
se deberd pagar una tasa individual de renovacién cuando la Parte Contratante
designada haya optado por recibir tasas individuales y la designacion de la Parte
Contratante esté regida por €l Protocolo. En algunos casos es posible que, como
consecuencia de la inscripcion de un cambio de titularidad, cambie € tratado
aplicable que rige una designacion, lo cual puede incidir en las tasas de renovacion
(véase € péarrafo B.11.62.01). Si cambiara, por gemplo, € tratado que rige una
designacion, y pasara a ser €l Arreglo en lugar del Protocolo, deberia pagarse por
supuesto el complemento de tasa, y no la eventua tasa individual, respecto de la
Parte Contratante designada en cuestion, en el momento de la renovacién de dicho
registro internacional. Podria suceder lo contrario s en lugar de aplicarse €l
Arreglo se aplicara el Protocolo. Cabe sefialar que también es posible que cambie
la situacion con respecto al pago de tasas individuales como consecuencia de la
inscripcion de un cambio de titularidad, aun cuando no haya habido un cambio en
el tratado aplicable.
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77.03 Cabe recordar que e Articulo 9sexies. 1).b) del Protocolo prevé una
excepcion de la obligacion de pagar tasas individuales en las relaciones entre los
Estados que son parte tanto en e Arreglo como en el Protocolo. Asi, si @ Estado
cuya Oficina es la Oficina de origen es parte en ambos tratados, y la solicitud
internacional contiene la designacion de una Parte Contratante que esta también
obligada por ambos tratados, en ese caso, no obstante el hecho de que la Parte
Contratante haya podido elegir €l pago de tasas individuales y de que la
designacion en cuestion se rija por € Protocolo, en virtud de
Articulo 9sexies. 1).b), Unicamente se pagaran las tasas estandar a dicha Parte
Contratante. Si se inscribe a su debido tiempo un cambio de titularidad respecto de
ese registro internacional, y e nuevo titular reclama el derecho de ser inscrito
como titular por medio de un vinculo con una Parte Contratante que esté obligada
unicamente por e Protocolo, en ese caso, aunque no haya cambiado habido un
cambio del tratado que rige la designacion en cuestion, esto es, cuando la
designacion siga rigiendose por e Protocolo, cambiard € régimen de tasas de
renovacion aplicable a dicho registro internacional. Dejard de aplicarse la
excepcion prevista en el Articulo 9sexies. 1).b) que se aplicaba anteriormente, y se
pagaran tasas individuales en el momento de larenovacion.

77.04 Para calcular las tasas pagaderas por la renovacion de un registro
internacional podra utilizarse la calculadora de tasas disponible en la seccion de
Marcas (Sstema de Madrid) dd dstio Web de la OMPI
(Www.wipo.int/madrid/es/fees/cal culator .jsp).

77.05 Las tasas deberan abonarse ala Oficina Internacional, a mas tardar en la
fecha de expiracion del registro. Todo pago recibido por la Oficina Internacional mas
de tres meses antes de la fecha prevista se considerard como recibido tres meses antes
de dicha fecha. El pago podra efectuarse hasta seis meses después de la fecha
prevista para la renovacion, siempre que se abone a mismo tiempo una sobretasa
(que asciende d 50% de la tasa de base de la renovacion).

77.06 Cuando la cuantia de | as tasas pagaderas por concepto de renovacion de
un registro internacional se modifique en el periodo que media entre la fecha en que
se haya pagado la tasa ala Oficina Internaciona y la fecha en que deba efectuarse la
renovacion,

—  d seefectliae pago como maximo tres meses antes de la fecha en
gue deba efectuarse la renovacion, se aplicaralatasa vigente en lafecha del pago,

— 9 sepagalatasa més de tres meses antes de la fecha en que deba
efectuarse larenovacion, se consderara que € pago ha sido recibido tres meses antes
delafecha prevista, y se aplicaralatasavigente tres meses antes de dicha fecha,

—  d latasa de renovacion se paga después de la fecha en que deba
efectuarse larenovacion, se aplicaralatasavigente en esafecha
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77.07 El titular podra abonar las tasas directamente a la Oficina Internacional.
No obstante, cuando la Oficina de la Parte Contratante del titular convenga en
recaudar y girar dichas tasas, |as tasas podran pagarse por conducto de dicha Oficina.
Sin embargo, no se podra exigir d titular que pague las tasas por conducto de una
Oficina

77.08 Cabe observar que se dispone de una interfaz electronica (“ E-Renewal”)
para la renovacion de los registros internacionales en la seccidn del sitio Web de la
OMPI dedicada d Sitema de Madrid, en la siguiente direccion:
https. //webaccesswipo.int/trademarks ren/erenewal_esjsp. El pago de las tasas
relativas a la renovacion puede efectuarse mediante tarjeta de crédito o mediante
transferencia a una cuenta corriente abiertaen la OMPI (véase € parrafo A.05.01).

77.09 Cuando la Oficina de origen acepte recaudar las tasas de renovacion y
girarlas ala Oficina Internacional, dicha Oficina tendra la facultad de fijar a voluntad
y de percibir en beneficio propio unatasa nacional.

Tasasderenovacion como consecuencia del cambio del tratado aplicable

78.01 Es posible que cambie € tratado aplicable a la designacién inscrita de
una Parte Contratante obligada tanto por €l Arreglo como por € Protocolo (véanse los
parafos A.02.26 a02.31). En funcién de s una Parte Contratante dada ha formulado
ladeclaracion sobre tasas individuales en virtud del Articulo 8.7) del Protocolo, podra
haber cambios en la cuantia de las tasas que han de abonarse para la renovacion,
como consecuencia del cambio dd tratado aplicable (véase también €
parrafo A.04.21).

Pago detasasinsuficiente

79.01 Si la cuantia de las tasas percibidas es inferior a la cuantia de las tasas
exigidas paralarenovacion, la Oficina Internacional o notificaratanto a titular como
al mandatario, s 1o hubiere, y especificarala cantidad pendiente de pago. Si lastasas
han sido abonadas por una parte distinta del titular, su mandatario o una Oficina, la
Oficina Internacional |o notificara en consecuencia a esa otra parte.

79.02 Si, a vencer € plazo de sais meses tras la fecha prevista para la
renovacion, la cuantia de | as tasas percibidas es inferior ala cuantia prevista (incluida
la sobretasa por pago atrasado), no se inscribira la renovacion. La Oficina
Internacional reembolsara la cuantia percibida ad autor del pago y notificard en
consecuenciad titular y a su mandatario.

79.03 No obstante, existe una excepcion a la regla expuesta anteriormente. Si
la notificacion mencionada en € parrafo B.11.79.01 fue enviada durante | os tres meses
precedentes a vencimiento del plazo de seis meses, y la cuantia de las tasas
percibidas asciende, a vencer ese plazo, @ menos a 70% del importe debido, la
Oficina Internaciona renovara € registro internacional. No obstante, s la cuantia
exigida no ha sido abonada integramente en € plazo de tres meses a partir de dicha
notificacion, la Oficina Internaciona cancelard la renovacion y reembolsara la
cantidad percibida al autor del pago.
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79.04 S la cuantia abonada es insuficiente, en lugar de abonar € importe
restante, d titular podra solicitar que se omitan agunas de las Partes Contratantes
designadas, reduciéndose asi la cantidad pagadera. No obstante, esta peticion debera
presentarse en € plazo en & que hubiera debido efectuarse € pago.

Inscripcion delarenovacion; notificacion, certificadoy publicacion

80.01 La Oficina Internaciona inscribira la renovacion en € Registro
Internacional con la fecha en que debia efectuarse, aln cuando las tasas
correspondientes se abonen durante e plazo de gracia de seis meses posterior a la
fechaprevista.

80.02 La fecha en que surta efecto la renovacion serd la misma para todas las
designaciones que figuren en € registro internacional, con independencia de la fecha
en que esas designaciones hayan sido inscritas en € Registro Internaciondl.

80.03 Cuando se haya renovado € registro internaciona, la Oficina
Internacional notificard la renovacion a las Oficinas de las respectivas Partes
Contratantes designadas y enviara un certificado d titular.

80.04 Cuando un registro internacional no se renueve respecto de una Parte
Contratante designada, la Oficina Internaciona notificara en consecuencia a la
Oficina de esa Parte Contratante.

80.05 Cuando se haya renovado un registro internacional, se publicaran en la
Gaceta los datos relativos a la renovacion.  La publicacion constituye en realidad una
nueva publicaciéon ded registro internacional en @ estado en que se encuentra tras la
renovacion.

80.06 En generd, € registro y la publicacion se presentaran en espafiol, francés
einglés. No obstante, en lo que atafie alos registros internacionales resultantes de las
solicitudes presentadas antes del 1 de abril de2004, y hasta la inscripcion de la
primera designaci én posterior:

— s serigen exclusvamente por € Arreglo, € francés seguira siendo
el Unico idioma de inscripcion de una renovacion;

—  d serigen entera o parcidmente por e Protocolo, € francésy €
inglés seguirdn siendo los idiomas de renovacion.

En lo que aafie a los registros internacionales resultantes de las solicitudes
presentadas entre € 1 de abril de2004 y e 31 de agosto de2008, y hasta la
inscripcion de la primera designacién posterior:

— s serigen exclusvamente por € Arreglo, en ese caso, como en €
anterior, e francés seguira siendo € Unico idioma de inscripcion de las renovaciones.
(En los registros resultantes de las solicitudes presentadas durante ese periodo y que
se rijan entera 0 parciamente por e Protocolo, se aplicara @ régimen trilinglie como
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consecuencia de laincorporacion del espariol a partir del 1 de abril de 2004, y, por 1o
tanto, la renovacion se efectuard en los tres idiomas (véanse también los
parrafos B.1.07.01 a07.07).

80.07 Las Oficinas alas que se notifique la renovacion (0 no renovacion) de un
registro internacional no necesitan tomar ninguna medida aparte de actuaizar
cualquier registro que mantengan para su propio uso.

Renovacién complementaria

81.01 Cuando se haya renovado un registro internacional Unicamente respecto
de algunas de las Partes Contratantes designadas y el titular decida, con
posterioridad a la fecha en que deba efectuarse la renovacion, renovar € registro
respecto de una Parte Contratante designada no incluida en la renovacion ya
efectuada, podra llevarse a cabo la renovacion mediante la llamada “renovacién
complementaria’, siempre que no haya expirado aln e plazo de gracia de seis
meses (véase e parrafo B.11.77.05). Las tasas que deberan abonarse son latasa de
base, un complemento de tasa o tasa individual respecto de la Parte Contratante
correspondiente y la sobretasa mencionada en €l parrafo B.11.77.05.

Omision derenovar un registro

82.01 S no se renueva un registro internaciona (debido a que € titular no
abond |as tasas de renovacion o debido a que |as tasas abonadas fueron insuficientes),
el registro caducara a partir de la fecha de expiracion del anterior periodo de
proteccion. (Esto es asi incluso en € caso de designaciones posteriores respecto de
las cuales no se hayan abonado |as tasas exigidas para € segundo plazo de 10 afios;
véase d parrafo B.11.75.02).

82.02 Cuando no se renueve un registro internaciond, la Oficina Internacional
notificara & hecho a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y |o publicara
en la Gaceta. La publicacion consistira simplemente en & nimero dd registro
internacional y la fecha en que debia efectuarse la renovacion. La notificacion y la
publicacién no se efectlan hasta que ya no exista posbilidad alguna de que se
renueve e registro internacional, a saber, hasta que haya expirado € periodo de seis
meses posterior a la fecha prevista para la renovacion (durante € cual era posible
renovar € registro previo pago de una sobretasa). Cuando la renovacion haya sido
cancelada por impago dd sddo de las tasas de renovacion (véase los
parrafos B.11.79.02 a 79.04), este hecho se publicara asimismo en la Gaceta.

82.03 Cuando las tasas de renovacion exigidas no se hayan pagado en la fecha
prevista, no se inscribirdn en @ Registro Internacional designaciones ulteriores ni
otras modificaciones durante un periodo de seis meses posterior a la fecha en que
debi6 efectuarse la renovacion. Dentro de ese periodo podria hacerse la renovacion
previo pago de una sobretasa. La designacion ulterior o la modificacion podran ser
inscritas Unicamente tras inscribirse larenovacion en € Registro Internaciondl.
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DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA

Cesacion delos efectos durante €l periodo de dependencia

83.01 Durante un periodo de cinco afios contados a partir de la fecha de
registro internacional, la proteccion resultante del registro internacional dependera de
la marca registrada o cuyo registro haya sido solicitado ante la Oficina de origen
(solicitud de base, registro resultante de esta Ultima o registro de base). La proteccién
resultante del registro internacional no podra ser invocada s antes de la expiracion de
un periodo de cinco afios contados a partir de la fecha del registro internaciona o
como resultado de una accién iniciada durante dicho periodo, € registro de base o €
registro resultante de la solicitud de base, segiin sea @ caso, ha sido cancelado, se ha
renunciado a é, ha sido revocado, invaidado o ha caducado, o s la solicitud de base
ha sido objeto de una decision definitiva de rechazo o hasido retirada.

83.02 Esta dependencia es absoluta y surte efectos independientemente de las
razones por las que es rechazada o retirada la solicitud de base o por las que d
registro de base dga de gozar, en su totaidad o parcialmente, de proteccién juridica
Este procedimiento mediante € cual puede impugnarse un registro internacional para

todos los paises en los que esta protegido, por medio de una Unica accién de
invalidacién o revocacion del registro de base, se conoce generalmente como “atague
central”.

83.03 En virtud del Protocolo, existe € riesgo creciente de que € titular que
opte por basar su registro internacional en una solicitud presentada ante la Oficina de
origen pierda su proteccién como consecuencia del cese de los efectos de la solicitud
de base. Esto no sera necesariamente resultado de un “ataque centra”, en € sentido
de una accién emprendida por terceros. Podra denegarse la proteccién, tota o
parcialmente, a la solicitud de base amparandose en motivos absolutos o debido ala
existencia de un derecho anterior citado de oficio en € procedimiento de examen, o
como resultado de una oposicion por parte del titular de un derecho anterior en ese
territorio. En todos estos casos, y siempre que la decision respecto de la solicitud de
base sea definitiva (es decir, ya no pueda ser objeto de revision o recurso), la Oficina
de origen debera solicitar a la Oficina Internacional que cancee € registro
internacional, ya seatotal o parciamente.

83.04 A fin de atenuar las consecuencias de esa dependencia de cinco afios
caracteristica del sstemade Madrid, € Protocolo estipula que € titular de un registro
internacional cancelado como resultado del cese del efecto de la solicitud de base, del
registro resultante de la misma o del registro de base podra solicitar, en los tres meses
posteriores a la fecha de cancelacion del registro internaciond, que se inscriba la
misma marca ante las Oficinas de todas |as Partes Contratantes cuya designacion esté
regida por € Protocolo donde surte efecto € registro internacional. Las solicitudes
nacionales o regionales resultantes de esta llamada “transformacion” seran tratadas
como s hubieran sido presentadas en lafecha del registro internaciona origina (para
mas detalles, véase los parrafos B.11.88.01 a 88.07).
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83.05 Si bien una solicitud internacional debe ser presentada por € titular del
registro o de la solicitud nacional o regiona en gque se basa, la validez de un registro
internacional no se vera afectada s € registro internacional y € registro o lasolicitud
nacional o regional posteriormente pasan a pertenecer adistintostitulares. (Tampoco
tiene importancia que la solicitud o € registro naciona o regiona sea cedido a una
persona que no cumpla los requisitos necesarios para ser titular de un registro
internacional.) Sin embargo, habida cuenta de que € destino de un registro
internaciona continlia vinculado a de la marca de base, € titular de un registro
internacional corre cierto riesgo s, durante e plazo de dependencia de cinco afios, no
controlalamarcade base (véase € parrafo B.11.86.01).

83.06 Al expirar € plazo de dependenciade cinco afios, d registro internaciona
se vuelve independiente de la marca de base (sin perjuicio de lo indicado en los
parrafos 84.01 a84.03). Cabe observar que no existe dependencia separada para las
designaciones posteriores, € plazo de dependencia Unico es & que comienza a partir
delafechaded registro internacional.

Cesacion dd efecto dela solicitud o del registro de base

84.01 La proteccion resultante del registro internacional no podra ser invocada
s dentro del periodo de cinco afios contado desde la fecha del registro internacional,
la solicitud de base, € registro resultante de la misma o € registro de base dgjara de
gozar de proteccion legal debido aque:

— hasido retirado;
— ha caducado;
- seharenunciado ad; o

—  ha sido objeto de una decision definitiva de rechazo, revocacion,
cancelacion o invalidacion.

Cuando cese € efecto de la solicitud de base, del registro resultante de lamisma o del
registro de base Unicamente respecto de algunos de los productos 0 servicios
enumerados en € registro internacional, se reduce en consecuencia el acance de la
proteccion del registro internacional.

84.02 En virtud del Arreglo, esta disposicién se aplica asmismo cuando la
proteccion legal cesara posteriormente como resultado de una accién que se hubiese
iniciado antes de que expirase € plazo de cinco afios. El Protocolo contiene una
disposicion mas detallada, que toma en cuenta la posibilidad de que exista una
solicitud de base. Lamismaregla se aplicaen caso que:

- un recurso interpuesto durante € plazo de cinco afios contra una
decision en la que se deniegan | os efectos de la solicitud de base,
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—  unaaccion iniciada durante el plazo de cinco afios con € objeto de
obtener € retiro de la solicitud de base o larevocacion, cancdacion o invalidacion del
registro resultante de la solicitud de base o del registro de base, o

—  unaoposicion ala solicitud de base presentada dentro del plazo de
Ccinco afnos,

diese como resultado, tras la expiracion de ese periodo, una decision definitiva de
rechazo, revocacion, cancelacion o invaidacion, u ordenase € retiro de la solicitud de
base, dd registro resultante de lamismao del registro de base, segin sead caso.

84.03 Ademés, las mismas reglas se aplican seglin € Protocolo s se retira la
solicitud de base 0 se renuncia a registro resultante de lamisma, o a registro de base,
trasla expiracion del periodo de cinco afios en caso de que, en e momento del retiro o
de la renuncia, la solicitud o € registro fuese objeto de uno de los procedimientos
indicados en € parrafo anterior, Sempre que éstos hubiesen comenzado antes de que
expirase € periodo de cinco afios. Esta disposicion impide que € titular de un
registro internaciona contrarreste los efectos de un atague central contra su solicitud
de base, € registro resultante de lamismao € registro de base abandonando dicha
solicitud o registro a acabar € periodo de dependencia de cinco afios, pero antes de
gue una Oficina 0 un tribuna haya pronunciado una decision definitiva sobre €
asunto.

Procedimiento de notificacion reativa a la cesacion delos efectos

85.01 Cuando hayan cesado los efectos de la solicitud de base, del registro
resultante de la misma o del registro de base durante € periodo de dependencia de
cinco afios, la Oficina de origen notificara a la Oficina Internacional los siguientes
hechos 'y decisiones:

- la solicitud de base ha sido rechazada de oficio antes del final del
periodo de cinco afios contados a partir de la fecha del registro internacional, o
dicho rechazo se convierte en definitivo (por gemplo, como consecuencia de un
recurso) después de expirar dicho periodo;

— lasolicitud de base es rechazada como resultado de una oposicion
gue se interpuso antes de que expirase dicho periodo de cinco afos,
independientemente de que dicho rechazo se convierta en definitivo antes de
acabar ese periodo;

— la solicitud de base ha sido retirada como consecuencia de una
peticion presentada antes de la expiracion del periodo de cinco afnos;

— lasolicitud de base ha caducado debido a un acontecimiento (por
gemplo, € incumplimiento de un requisito de procedimiento en la Oficina de
origen) antes de que expire €l periodo de cinco afios, incluso en caso de que una
decision relativa ala caducidad de la solicitud se convierta en definitiva después de
transcurrido dicho periodo.
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— @ registro de base (0 € registro resultante de la solicitud de base)
ha sido retirado, cancelado, revocado o declarado invdlido como consecuencia de
una peticion formulada (por € titular o por otra parte) antes de finalizar €l periodo
de cinco afos, incluso s la renuncia, cancelacion, revocacion o invalidacion se
convierte en efectiva o definitiva después de la expiracion de ese periodo;

— @ registro de base (0 € registro resultante de la solicitud de base)
ha caducado (debido, por ggemplo, a impago de las tasas de renovacion) antes del
final del periodo de cinco afios, incluso s la decision relativa a la caducidad se
convierte en definitiva después del final de dicho periodo.

85.02 En dicha notificacion debera indicarse € numero del registro
internacional correspondiente y e nombre del titular. En la notificacion se
indicaran asimismo los hechos y decisiones que afecten a la solicitud de base (o a
registro resultante de la misma) o a registro de base, y la fecha en que surtan
efecto esos hechos y decisiones. Por indicacion de los hechos y decisiones se
entiende una declaracion similar alas siguientes:

— lasolicitud nimero [###] ha sido rechazada por una decisiéon de
la [nombre de la Oficina] con fecha de [fecha]; €l plazo previsto para presentar un
recurso contra esta decision expir6 € [fechd];

— lasolicitud nimero [##] ha sido retirada como consecuencia de
una peticién con fecha de [fechal;

—  © registro nimero [###] ha cesado de surtir efecto € [fecha]; €
plazo en el que podia restablecerse €l registro expir6 € [fecha];

—  por decision del [nombre del tribunal] con fecha de [fechd],
registro numero [###] fue revocado con efecto a partir del [fecha]; € plazo
previsto para presentar un recurso contra esta decision expir6 € [fecha).

No es necesario que la Oficina de origen proporcione a la Oficina Internacional
indicaciones sobre los motivos del rechazo u otra decision.

85.03 Cuando los hechos y decisiones mencionados afecten a registro
internacional sélo respecto de algunos productos y servicios, en la notificacion
deberan indicarse los productos y servicios gue se vean afectados o |os productos y
servicios que no se vean afectados por tales hechos y decisiones. La obligacion de
notificar que tiene la Oficina de origen se refiere a los hechos y decisiones
pertinentes; por consiguiente, cuando una denegacidn, un retiro, una cancelacion
etc. afecte ala solicitud de base, a registro resultante de la misma o a registro de
base Unicamente respecto de productos y servicios no abarcados por € registro
internacional, no debera enviarse notificacion alguna ala Oficina Internacional.

85.04 En genera, la Oficina podra optar por enviar la comunicaciéon en
espariol, francés o inglés. No obstante, en lo que aafie alos registros internacional es
resultantes de las solicitudes presentadas antes del 1 de abril de 2004, y hasta la
inscripcién de la primera designacion posterior:
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— s serigen exclusvamente por € Arreglo, € francés seguira siendo
el Unico idioma de notificacion.

— s serigen entera o parciamente por € Protocolo, € francés o €
inglés seguiran siendo los idiomas de notificacion.

En lo que atafie a los registros internacionales resultantes de las solicitudes
presentadas entre e 1 de abril de2004 y & 31 de agosto de2008, y hasta la
inscripcion de la primera designacion posterior:

—  d serigen exclusivamente por € Arreglo, en ese caso, como en €
anterior, € francés seguird siendo € Unico idioma de notificacion. (En los registros
resultantes de las solicitudes presentadas durante ese periodo y que se rijan entera o
parcialmente por € Protocolo, se aplicara € régimen trilinglie como consecuencia de
la incorporacion del espafiol desde € 1 de abril de2004 (véanse también los
parrafos B.1.07.01 a07.07).

85.05 La notificacién no deberd enviarse hasta que esté claro que no existe
posibilidad alguna de que se revoque la cesacion de los efectos (véase también el
parrafo siguiente). Por gemplo, en € caso de una decison administrativa o
judicial, la notificacion no debera enviarse hasta que se resuelva el recurso o hasta
gue haya expirado € plazo previsto para presentarlo. En particular, en € caso de la
cesacion de los efectos del registro resultante de la solicitud de base o de la
cesacion de los efectos del registro de base por incumplimiento del pago de las
tasas de renovacion, la notificacion no debera enviarse hasta que haya expirado €
plazo de gracia previsto para € caso de pago tardio o para solicitar que se
restablezca el registro.

85.06 La Oficina de origen debera notificar ala Oficina Internaciona o antes
posible cuando tenga conocimiento de que, a fina del periodo de cinco afios
contados a partir de lafechadel registro internacional, sigue pendiente:

—  unaaccion judicia que conciernaal registro de base;

— unrecurso contra unadecision que deniegue la solicitud de base;
— unaaccion parapedir € retiro dela solicitud de base;

— unaoposicion contralasolicitud de base;

una accion de revocacion, cancelacion o invalidacion del registro
de base, o del registro resultante de la solicitud de base en curso, debera notificarse
lo antes posible a la Oficina Internacional. Dicha notificacion debera degjar claro
gue la accién en cuestion alin no ha sido objeto de una decision definitiva.

85.07 Cuando la Oficina de origen haya enviado una notificacion preliminar
en los casos referidos en e parrafo anterior, la Oficina deberd notificar sin demora
ala Oficina Internacional en cuanto la decision quede firme. Cuando no se haya
notificado directamente la decision a la Oficina (por gemplo, cuando haya sido
tomada por un tribunal o una autoridad similar), la Oficina notificara en
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consecuencia a la Oficina Internacional en cuanto tome conocimiento de la
decisiéon. Por giemplo, la Oficina podra ser informada sobre la decision por €
titular o por otra parte en € procedimiento en cuestion.

85.08 Cuando proceda, la Oficina de origen pedira a la Oficina Internacional
gue cancele € registro internaciona en la medida en que corresponda (es decir, para
los productos y servicios respecto de los cuaes haya cesado de tener efecto la
solicitud de base, € registro resultante de lamismao € registro de base).

85.09 Evidentemente, una Oficina solo podra enviar la notificacion ala Oficina
Internacional si tiene conocimiento de la accion en cuestion. Ta sera e caso cuando
seiniciala accion ante la propia Oficina o se trata de un recurso contra una decision
delaOficina. No obstante, la Oficina no tendr& necesariamente conocimiento de una
accion iniciada por terceros ante un tribuna. Sin embargo, cabe esperar que, en €
caso de una decision que afecte negativamente a la solicitud de base, d registro
resultante de la misma o a registro de base y que, por consiguiente, requiera la
cancelacion del registro internacional, la parte que inicid la accion la sefide a la
atencion de la Oficina

85.10 La Oficina Internaciona inscribird en € Registro Internacional cada
notificacion y enviard copia de ella a titular y a las Oficinas de las Partes
Contratantes designadas. Cuando en la notificacion se pida la cancelacion de
registro internaciona, la Oficina Internacional lo cancelarg, en la medida en que sea
aplicable, y notificara en consecuencia d titular y a las Oficinas de las Partes
Contratantes designadas.

85.11 Se publicara e inscribird toda cancelacion dd registro internacional,
indicandose la fecha de cancelacion. Del mismo modo, se publicara en la Gaceta
toda notificacion de que una accion comenzada antes dd final del periodo de
dependencia de cinco afios sigue pendiente al concluir ese periodo.

85.12 No existe un formulario oficia para que las Oficinas de origen pidan la
cancelacion de un registro internaciona. El formulario (MMS8) previsto para que un
titular pida esa cancelacion no debera ser utilizado por las Oficinas.

85.13 Cuando una natificacién no cumpla los requisitos mencionados en los
parafos B.11.85.02 a85.05, la Oficina Internaciona informara a la Oficina que envié
la notificacion que no puede inscribir la cesacion dd efecto hasta que la notificacion
cumplalos requisitos anteriormente mencionados.

Cambio en la titularidad de registro internacional durante € periodo de
dependencia

86.01 El cambio en la titularidad del registro internaciona o de la marca de
base (o de ambos) durante € periodo de dependencia de cinco afios no influye en los
efectos de dicha dependencia. El registro internacional seguird dependiendo de la
proteccion de la marca de base en la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de
origen. Asi, por gemplo, € registro internacional dejara de estar protegido s no es
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renovado € registro de base o @ registro resultante de la solicitud de base, 0 S es
retirada la solicitud de base o es denegada por la Oficina de origen, aun cuando
estuviese a nombre de una persona que no fuese € titular del registro internacional.

Divisién o fusion de la solicitud de base, delos registros resultantes o de los
registrosde base

87.01 Es posible que una solicitud o un registro naciona o regional en que se
basa un registro internacional se divida en varias solicitudes o registros,
distribuyéndose entre los mismos |os productos y servicios enumerados en la solicitud
o € registroinicia, o que varias solicitudes de base o registros de base se fusionen en
una unica solicitud o un Unico registro. Cuando esto se produzca durante € plazo de
dependencia de cinco afios dd registro internaciona, la Oficina de origen debera
notificar en consecuenciaala Oficinalnternacional.

87.02 En esta notificacion deberda indicarse:

— e numero del registro internacional correspondiente o, Si no se
conoce aln, € numero de la solicitud de base (lo que permitira a la Oficina
Internacional identificar el registro internacional correspondiente);

— el nombre del titular o del solicitante;

- el nimero de cada solicitud resultante de la division de la
solicitud de base o0 & ntimero de la solicitud resultante de la fusion.

87.03 Del mismo modo, la Oficina de origen debera notificar a la Oficina
Internacional la division del registro de base o la fusion de los registros de base, 0
del registro o registros resultantes de la solicitud o solicitudes de base, cuando tal
division o fusion ocurra durante el periodo de cinco afios.

87.04 La Oficina Internacional inscribira la notificacion en e Registro
Internacional y notificara la divisén o la fusén a las Oficinas de las Partes
Contratantes designadas y a titular del registro internacional. La Oficina
Internacional publicard asimismo los datos pertinentes en la Gaceta.

87.05 En € Registro Internaciona se inscribird anicamente € hecho de que la
solicitud de base o € registro de base ha sido dividido, o que las solicitudes de base 0
los registros de base se han fusionado. No se mencionaran los productos y servicios
abarcados por cada solicitud o registro resultantes de la divison. La Oficina de
origen podra suministrar toda lainformacion relativa a dichas solicitudes o registros.

87.06 Unadivision o fusion no surte efectos legales en € registro internaciond.
La notificacion por la Oficina de origen y su inscripcion, notificacion y publicacion
por la Oficina Internacional tienen por objeto smplemente ofrecer a las Oficinas de
las Partes Contratantes designadas y a terceros informacion relativa a la situacion de
lamarca de base durante € periodo en que € registro internaciond depende de élla.
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Transformacion

88.01 La transformacion de un registro internacional en una o0 mas solicitudes
nacionales o regionales tiene como efecto que una solicitud presentada en la Oficina
de una Parte Contratante para registrar una marca que es objeto de un registro
internacional en € que se designa dicha Parte Contratante sea tratada por dicha
Oficina como § hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional o,
cuando dicha Parte Contratante haya sido designada posteriormente, en lafechade la
designacion posterior. Cuando en € registro internaciona se reivindique una
prioridad, lasolicitud nacional o regiona se beneficiara de dicha reivindicacion.

88.02 La transformacion podra tener lugar Unicamente cuando € registro
internaciona haya sido cancelado a peticion de la Oficina de origen respecto de todos
0 algunos de los productos o servicios, tal como se expone en los parrafos B.11.85.01
a85.06. Latransformacion no podra llevarse a cabo cuando € registro internacional
se hubiese cancelado a peticion ddl titular.

88.03 La transformacion podrd tener lugar respecto de cualquiera de las Partes
Contratantes en cuyo territorio surta efecto d registro internacional, es decir,
cuaquiera de las Partes Contratantes designadas respecto de las cudes € registro
internacional no haya sido objeto de una denegacion, invalidacion o renunciatotal.

88.04 A fin de acogerse a esta disposicion, la solicitud nacional o regiona
deberd presentarse dentro de los tres meses contados a partir de la fecha de
cancelacion dd registro internacional. Los productos y servicios incluidos en td
solicitud deberdn figurar en € registro internaciona cancdlado (o en la parte
cancelada del registro internacional) respecto de la Parte Contratante correspondiente.

88.05 Aparte de las disposiciones especiales relativas a la fecha, la solicitud
resultante de una transformacion constituye una solicitud nacional o regiona
ordinaria.  La solicitud debera ser presentada en la Oficina correspondiente. Tal
presentacion no esta regida por e Protocolo ni é Reglamento, ni concierne de manera
algunaalaOficinalnternacional.

88.06 Competera a cada Parte Contratante determinar las modalidades para que
surta efecto dicha transformacién en una solicitud naciona o regiona. Las Partes
Contratantes podran exigir que dichasolicitud cumplatodos los requisitos aplicables a
las solicitudes nacionales o regionales presentadas ante su Oficina, incluidos los
requisitos relativos alastasas. Es decir, podra exigir que se pague la cuantia total de
las tasas de solicitud y otras tasas, asimismo, y particularmente cuando la Oficina
concernida haya recibido tasas individuaes respecto de registro internacional
correspondiente, podrd prever una reduccion de las tasas en relacion con dicha
solicitud.

88.07 Habida cuenta de que la transformacion es contemplada Unicamente en €
Protocolo (y no en  Arreglo), sus beneficios podran reivindicarse Unicamente en una
Parte Contratante cuya designacion esté regida por el Protocolo.
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Transfor macion como consecuencia del cambio del tratado aplicable

89.01 Es posible que cambie € tratado aplicable a la designacion inscrita de
una Parte Contratante en € Registro Internacional (véanse los péarrafos A.02.26
a02.31). Como la posibilidad de transformacion esta prevista Unicamente en virtud
del Protocolo, d titular tendra derecho a pedir latransformacion, en las circunstancias
apropiadas, como consecuencia del cambio dd tratado aplicable del Arreglo a
Protocolo, siempre que dicho cambio haya tenido lugar, a més tardar, en la fecha de
inscripcion de lacancelacion del registro internacional.

HECHOS OCURRIDOSEN LASPARTES CONTRATANTES QUE
PUEDEN AFECTAR A LOSREGISTROSINTERNACIONALES

90.01 Los siguientes tratan de hechos que pueden ocurrir en las Partes
Contratantes designadas y que podrian afectar a los registros internacionales, y que
son digtintos de la denegacion de proteccion (cuestion que se examina en los
parafos B.11.17.01 a 31.01).

Invalidaciéon en una Parte Contratante designada

91.01 L as autoridades competentes de una Parte Contratante no podran declarar
invalidos los efectos de un registro internaciona en su territorio sin que se le haya
ofrecido a titular de ese registro la posibilidad de hacer vaer sus derechos en tiempo
atil.  El procedimiento relativo a la invalidacion tendra lugar directamente entre e
titular del registro internacional, la parte que haya interpuesto la accion de
invalidacion y la autoridad competente que corresponda (Oficina o tribuna). En
ocasiones quizés sea necesario que € titular nombre un mandatario local. El
procedimiento estara regido plenamente por la legidacion y la practica de la Parte
Contratante correspondiente.

91.02 Los procedimientos y € derecho sustantivo que rigen dicha
invalidacion seran los mismos que se aplican a las marcas registradas por la
Oficina de dicha Parte Contratante. Por gjemplo, la proteccion de la marca podra
ser revocada s € titular no ha cumplido la legislacion de la Parte Contratante
relativa ala utilizacion de la marca, 0 si se ha permitido que la marca se convierta
en genérica 0 engaiosa, 0 S se ha encontrado (por eemplo, en acciones
interpuestas por terceros, o en reconvenciones por infracciones), que la proteccion
debia haberse denegado cuando se examino original mente la designacion.

91.03 Cuando se invadiden (total o parciamente) los efectos de un registro
internacional en una Parte Contratante y la invalidacion no pueda ser objeto de
recurso, la Oficina de dicha Parte Contratante notificara ala Oficina Internaciona los
hechos pertinentes, a saber:

- la autoridad (por gjemplo, la Oficina 0 un tribunal determinado)
gue haya pronunciado la invalidacion, la fecha en que se haya pronunciado y €
hecho de que lainvalidacion no puede ser objeto de recurso;
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— & ndmero del registro internacional y el nombre del titular;

— s lainvaidacion no se refiere a la totalidad de los productos y
servicios, 1os que se hayan tenido en cuenta o 1os que no se hayan tenido en cuenta
al pronunciarla;

—  lafechaen que se haya pronunciado lainvalidacion y lafechaen
gue surta efecto.

La Oficina Internaciona inscribira la invalidacion en € Registro Internaciond, en la
fecha en que reciba una notificacion en cumplimiento de los requisitos aplicables,
junto con los datos que figuren en la notificacion de invaidacion, e informara en
consecuencia a titular y a la Oficina de origen, s ésta ha informado a la Oficina
Internacional de que desea recibir esa informacion. Asmismo, la Oficina
Internacional publicaralainvalidacion en la Gaceta.

91.04 En & Reglamento, se entiende por “invaidacion” toda decisién de una
autoridad competente (administrativa o judicia) de una Parte Contratante designada
gue revoque o declare nulos los efectos, en € territorio de esa Parte Contratante, de
un registro internacional, respecto de todos o algunos de los productos o servicios
cubiertos por la designacion de dicha Parte Contratante. Por €llo, las Oficinas
deberan natificar no solo lafecha en que se pronuncié lainvalidacion sino asmismo,
cuando sea posible, lafecha efectiva en que surta efecto.

Restriccion de derecho de titular a disponer del registro
internacional

92.01 A partir del 1deabril de2002, & acance de esta disposicion se ha
ampliado considerablemente. El titular de un registro internaciona, o laOficinade la
Parte Contratante del titular, podra informar a la Oficina Internacional que se ha
restringido € derecho dd titular a disponer del registro internacional. Dicha
restriccion podra aplicarse a la totalidad del registro internacional o Unicamente
respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas; en este Ultimo caso,
debera especificarse esta circunstancia en la informacion comunicada a la Oficina
Internacional. Del mismo modo, la Oficina de una Parte Contratante designada podra
notificar a la Oficina Internacional que se ha restringido & derecho de titular a
disponer ddl registro internacional pero, en este caso, la informacion podra referirse
Unicamente a una restriccion en d teritorio de dicha Parte Contratante. Dicha
informacion debera constar de una declaracion resumida donde figuren los
principales hechos relativos a la restriccion —por gemplo, s ha sido consecuencia de
unaorden judicid relativaaladisposicion de los activos dd titular. Esta declaracion
deberd ser breve y presentarse de forma que pueda ser inscrita en € Registro
Internacional. No deberdn enviarse copias de las decisiones judiciales ni de las
ecrituras a la Oficina Internacional. La Oficina Internacional no podra tomar
medidas sobre la base de una informacién de este tipo procedente de una fuente
digtinta del titular o de una Oficina, por gemplo, una informacion procedente de
terceros.
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92.02 Un motivo de restriccion podria ser, por g emplo, que la extension del
registro internacional en dicha Parte Contratante haya ssido dada como garantia o sea
objeto de una garantiared, o existauna orden judicial relativa ala engjenacion de los
activos dd titular. Estadisposicion no se aplicaalas licencias, que son objeto de una
norma especifica (véanse los parrafos B.11.93.01 a 99.04).

92.03 Cuando la Oficina Internaciona haya sido informada de una restriccién
de conformidad con esta disposicion, la parte que haya comunicado la informacion
notificard asimismo a la Oficina Internaciona toda supresion parcial o total de esa
restriccion.

92.04 La Oficina Internacional inscribira en € Registro Internacional la
informacion comunicada en relacion con las restricciones y su supresion, en lafecha
en gue lareciba, siempre que la comunicacion cumpla con los requisitos exigibles, e
informara en consecuencia a titular, ala Oficina de la Parte Contratante ddl titular y
alas Partes Contratantes designadas en cuestion. La Oficina Internacional publicara
asimismo lainformacion en la Gaceta.

Licencias

93.01 Algunas Partes Contratantes preven, en € plano naciona, la inscripcion
de licencias respecto de marcas internacional es, inscripcion que surte e mismo efecto
juridico que la inscripcion de una licencia respecto de una marca nacional. No
obstante, a partir del 1 de abril de 2002, es posible inscribir dichas licencias en €
Registro Internacional, eximiendo asi alos titulares de los registros internacionales de
la obligacién de emprender dicha accion ante la Oficina de cada Parte Contratante
respecto de la que se ha concedido unalicencia

Presentacion de una peticion

94.01 La peticién de inscripcion de una licencia podra ser presentada a la
Oficina Internacional directamente por € titular o por conducto de la Oficina de la
Parte Contratante del titular o de una Parte Contratante respecto de la que se concede
lalicencia. Lapeticion debera estar firmada por € titular o por la Oficinaen laque se
presenta. No deberan enviarse a la Oficina Internacional documentos justificativos,
como copias del contrato de licencia.

94.02 Todo licenciatario que desee inscribir su licencia en e Registro
Internacional podra solicitar a la Oficina de su Parte Contratante que presente la
peticion. Dicha Oficina podra tomar las medidas que considere necesarias para
verificar que la persona en cuestion puede ser inscrita como licenciatario. No
obstante, la Oficina Internacional no podra aceptar una peticion del licenciatario
(que es una persona desconocida para la Oficina Internacional) que no esté firmada
por € titular o por una Oficina.
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94.03 La peticion debera ser presentada mediante e formulario oficia
(MM13) y en elladeberaindicarse

— e nimero del registro internacional en cuestion,
- el nombre ddl titular,

— €& nombre y la direccion del licenciatario, indicados de
conformidad con las directrices relativas a nombre y a la direccién del solicitante
(parrafos B.11.07.08 y 07.09),

- las Partes Contratantes designadas respecto de las que se concede
lalicencia,

—  que la licencia se concede para todos los productos y servicios
abarcados por € registro internaciona, o los productos y servicios para los que se
concede la licencia, agrupados en las clases correspondientes de la Clasficacion
Internaciona de Productosy Servicios.

94.04 La lista anterior estd basada en las indicaciones o elementos
enumerados en € Articulo2 de la Recomendacion Conjunta relativa a las
Licencias de Marcas, aprobada por la Asamblea General de la OMPI y la
Asamblea de la Unién de Paris en septiembre de 2000%, y en la Regla10 del
Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas’. No se han
incluido las indicaciones o elementos que no son pertinentes en e marco de la
inscripcion de licencias en e plano internacional.

94.05 En la peticidn se podra asimismo indicar

—  cuando € licenciatario sea una persona natural, el Estado del que
el licenciatario es nacional,

- cuando € licenciatario sea una persona juridica, la naturaleza
juridica de dicha personay € Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial
dentro de ese Estado, bajo cuya legislacion se haya constituido,

—  quelalicencia se refiere Unicamente a una parte del territorio de
la Parte Contratante designada especificada,

— cuando € licenciatario tenga un mandatario, € nombre y la
direccion dal mandatario facilitados de conformidad con las Instrucciones
Administrativas,

3 Publicacion dela OMPI N.° 835(S).
4 Publicacion dela OMPI N.% 259(S).
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- cuando lalicencia sea unalicenciaexclusivao unalicencia unica,
ese hecho®,

—  cuando sea aplicable, laduracion de lalicencia.

94.06 La lista del pérrafo anterior comprende elementos adicionales que
podran exigir algunas Partes Contratantes designadas respecto de las cuales se
concede lalicencia

94.07 La inscripcién de una licencia estd sujeta al pago de la tasa
especificada en la Tabla de tasas. Cabe presentar una peticion Unica que abarque
varios registros internacionales a nombre del mismo titular cuando los hechos que
deban inscribirse (licenciatario, Partes Contratantes y productos y servicios
concernidos) sean los mismos. Sin embargo, la tasa deberd abonarse por cada uno
de los registros internacional es mencionados en la peticion.

Peticion irregular

95.01 Si la peticion de inscripcion de una licencia no cumple los requisitos
aplicables, la Oficina Internacional notificara ese hecho a titular y, si la peticién
fue presentada por una Oficina, aesa Oficina.

95.02 Si no se subsana lairregularidad en € plazo de tres meses a partir de la
fecha en que la ha notificado la Oficina Internacional, la peticion se considerara
abandonada. La Oficina Internacional notificara en consecuencia y a mismo
tiempo al titular y, si la peticion fue presentada por una Oficina, a esa Oficina, y
reembolsara cualquier tasa a autor del pago, previa deduccion de un importe
correspondiente alamitad de | as tasas pertinentes.

Inscripcién y notificacion

96.01 Cuando la peticiébn cumpla los requisitos aplicables, la Oficina
Internacional inscribird la licencia en € Registro Internacional, en la fecha en que
reciba una peticion a tal efecto que cumpla con los requisitos exigibles, junto con
la informacién contenida en la peticion, notificard en consecuencia a las Oficinas
de las Partes Contratantes designadas respecto de las que conceda la licencia e
informard al mismo tiempo a titular y, si la peticion fue presentada por una
Oficina, aesa Oficina

> Cuando no figure la indicacion de que la licencia es exclusiva o Unica, se podra

considerar que la licencia no es exclusiva (declaracion interpretativa aprobada por
la Asamblea de la Unién de Madrid al aprobar la Regla 20bis).
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Declaracion de que la inscripcion de una licencia determinada no surte
efectos

97.01 La Oficina de una Parte Contratante designada que haya sido informada
por la Oficina Internacional de la inscripcion de una licencia respecto de esa Parte
Contratante podra declarar que tal inscripcion no surte efectos en dicha Parte
Contratante. Esta declaracion podra efectuarse caso por caso, cuando lalegidacion de
la Parte Contratante correspondiente reconozca € efecto de las licencias inscritas en
el Registro Internacional pero haya objeciones respecto de una licencia determinada,
por gemplo, por motivo de que puede inducir aerror a publico.

97.02 En ladeclaracion seindicaran:
i) lasrazones por las que lainscripcion de lalicenciano surte efectos,

i) cuando la declaracién no afecte a todos los productos o servicios
abarcados por la licencia, aguellos que resulten afectados por la declaracion o
aquellos que no resulten afectados por la declaracion,

iii) lasdisposiciones esenciales correspondientes de lalegidacion, y
iv) s dichadeclaracién puede ser objeto de revision o de recurso.

97.03 La declaracion se enviara a la Oficina Internacional antes de que
venzan 18 meses contados a partir de la fecha en que la notificacion de la
inscripcion de la licencia haya sido enviada a la Oficina en cuestion. La Oficina
Internacional inscribira la declaracion en el Registro Internacional, en la fecha en
gue reciba una comunicacion que cumpla con los requisitos exigibles, y notificard
en consecuencia ala parte (titular u Oficina) que presento la peticion de inscripcion
delalicencia Toda decision fina relativa a una declaracion también se notificara
a la Oficina Internacional, quien la inscribira en el Registro Internaciona vy
notificard a la parte (titular u Oficind) que haya presentado la peticion de
inscripcion de lalicencia

Declaracion de que la inscripcidn de licencias en € Registro Internacional
no surte efectos en una Parte Contratante

98.01 La Oficina de una Parte Contratante cuya legislacion no prevea en
absoluto la inscripcion de licencias de marcas podra notificar a Director General
gue la inscripcion de licencias en e Registro Internacional no surte efectos en
dicha Parte Contratante.

98.02 La Oficina de una Parte Contratante cuya legislacion prevea la
inscripcion de licencias de marcas pero no reconozca los efectos de las licencias
inscritas en € Registro Internacional podra notificar a Director General que la
inscripcion de licencias en e Registro Internacional no surte efectos en dicha Parte
Contratante.
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98.03 Se publicara en la Gaceta toda notificacion hecha de conformidad con
lo expuesto en los parrafos anteriores. Por consiguiente, € titular o € licenciatario
tendrén conocimiento de que la inscripcion de una licencia respecto de una Parte
Contratante que ha efectuado dicha notificacion no surtira efectos legaes. No
obstante, la Oficina Internacional llevara a cabo la inscripcion y la notificard a la
Oficina de la Parte Contratante correspondiente. No es preciso que dicha Oficina
presente una declaracion como la mencionada en los parrafos B.11.97.01 a97.03 ya
que, en virtud de la notificacion general prevista en la Regla 20bis.6)a) o b), queda
entendido que lainscripcién no surtird efectos legal es en esa Parte Contratante.

Modificacion o cancelacion delainscripcion deunalicencia

99.01 Después de la inscripcion de una licencia, € titular o € licenciatario
podrén, si asi lo desean, modificar ciertos detalles relativos a la licencia. La
peticion debera efectuarse por medio del formulario oficial (MM14), segun lo
expuesto en los parrafos B.11.94.01 a 94.05.

99.02 Cuando deba inscribirse un nuevo licenciatario respecto de un registro
internacional, esta peticion no se considerard como una modificacion de una
licencia Siho como una peticion para que se inscriba una nueva licencia y debera
presentarse mediante el formulario MM 13.

99.03 Los parrafos B.11.94.01 y 94.02 se aplican asimismo a la peticion de
cancelacion de la inscripcidn de una licencia. La peticion debera efectuarse por
medio del formulario oficial (MM15). Una vez que se haya pedido la cancelacion,
se suprimira la licencia del Registro Internacional. No se abonardn tasas en
relacion con la cancelacion de lainscripcion de unalicencia

99.04 Cuando se hayan inscrito varias licencias respecto de un mismo
registro internacional, toda peticion destinada a modificar o cancelar la inscripcion
de una licencia debera especificar claramente y sin ambigtiedades a qué licencia se
refiere la peticion.

Sustitucion de un registro nacional o regional por un registro
internacional

100.01 En € Articulo 4bis del Arreglo y del Protocolo se establece que cuando
una marca sea objeto de un registro naciona o regional en la Oficina de una Parte
Contratante se considerard que € registro internaciona sustituye a los registros
nacional es anteriores de la misma marca, a condicion de que:

—  tanto € registro naciona o regional como € registro internacional
estén anombre del mismo titular;

- la proteccion dd registro internacional se extienda a dicha Parte
Contratante;
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—  todos los productos y servicios enumerados en € registro nacional
o regional estén enumerados asimismo en € registro internacional respecto de dicha
Parte Contratante;

— la extensdn dd registro internaciona a dicha Parte Contratante
(que podra ser una designacion posterior) surta efecto después de lafecha del registro
nacional o regional.

100.02 Ademas, se dispone expresamente que € registro internacional sustituye
al registro naciona o regional sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud del
registro nacional o regiona anterior (por gemplo, los derechos resultantes de una
reivindicacion de prioridad o de la utilizacién anterior de lamarca).

100.03 Competera d titular verificar que, en un caso determinado, se cumplen
realmente dichas condiciones, en particular, € requisito de que todos los productos y
servicios enumerados en € registro nacional o regiona estén incluidos asimismo en €
registro internacional. Obviamente, la lista de productos y servicios dd registro
internacional no tiene por qué ser idéntica; podra ser mas amplia pero no més
limitada. Ademés, los nombres utilizados en € registro internacional deberan ser
equivalentes, d menos en cuanto a su sgnificado.

100.04 La referencia a hecho de que un registro internaciona sustituye al
registro nacional o regional no debera entenderse en € sentido de que se suspende
dicho registro o se ve afectado de otro modo. Permanecera en € registro de la Parte
Contratante correspondiente, con todos los derechos que entrafia dicho registro,
siempre que searenovado por su titular.

100.05 La Oficina en cuyo registro nacional o regional se hayainscrito lamarca
debera tomar nota en su registro del registro internacional, cuando asi lo solicite
titular (directamente ante dicha Oficina). Esto no debe interpretarse como un
requisito obligatorio para poder beneficiarse de la sustitucion. El Articulo 4bis.1)
establece claramente que la sustituciéon se efectuard automaticamente, sin que €
titular deba emprender accién alguna 'y sin que deba inscribirse la sustitucion.  Sin
embargo, es aconsgable solicitar que la Oficina tome nota del registro internaciona
en su registro afin de ponerlo en conocimiento de terceros.

100.06 Independientemente de la sustitucion de un registro naciond o regiond,
e titular del registro internaciona tendria que renovar € registro naciona o regiona
dentro dd periodo de cinco afios durante e cud € registro internaciona es
dependiente de la solicitud de base, del registro resultante de la misma o del registro
de base.

100.07 Cuando la Oficina de una Parte Contratante designada haya anotado en su
registro, araiz de una peticion formulada directamente por € titular ante esa Oficina,
gue se ha sustituido un registro nacional o regiona por un registro internacional,
dicha Oficina notificara en consecuencia a la Oficina Internacional. En esa
notificacion se indicard € nimero del registro internaciond, lafechay € nimero de
presentacion, la fechay el nimero del registro y, en su caso, la fecha de prioridad
del registro nacional o regional gue se haya sustituido por €l registro internacional
y, cuando la sustitucién afecte sdlo a algunos de los productos y servicios
enumerados en € registro internacional, esos productos y servicios. Ademés, en la
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notificacion se deberd degar constancia, rellenando un formulario acordado
previamente entre la Oficina Internacional y la Oficina en cuestion, de toda
informacion sobre |os derechos que se hayan adquirido en virtud del registro naciona
o regiona. La Oficina Internaciond inscribirda en € Registro Internaciona, en la
fecha en que reciba una notificacion en cumplimiento de los requisitos aplicables, las
indicaciones notificadas e informara en consecuencia a titular. La Oficina
Internacional publicard asimismo estas indicaciones en la Gaceta.

Datosrelativosa larevindicacion de antigtiedad

101.01 Cuando una reivindicacion de antigliedad haya sido inscrita en € Registro
Internacional en relacion con la designacion de la Unidén Europea (véanse los
parrafos B.11.07.70 a07.72), esa reivindicaciéon serd examinada por la OAMI, quien
podra aceptarla o rechazarla de conformidad con su legislacion aplicable. Cuando la
OAMI rechace la validez de dicha reivindicacion, y siempre que la decisién
correspondiente sea definitiva, debera notificarse ese hecho a la Oficina
Internacional. Por otra parte, cuando la OAMI acepte la reivindicacion de
antigliedad, no serd necesario notificarlo a la Oficina Internacional, habida cuenta de
que la inscripcién de la reivindicacion de antigiiedad en € Registro Internaciona y
su publicacién en la Gaceta no requieren modificacion alguna.

101.02 El Reglamento sobre la marca comunitaria permite que se presente una
reivindicacion de antigliedad con posterioridad a un registro de marca comunitaria.
Cuando se designe a la Union Europea en un registro internacional, toda
reivindicacion de antigliedad “ posterior” debera presentarse directamente ala OAMI.
Ademas, si la OAMI rechaza dicha reivindicacion de antigtiedad tras proceder a su
examen, no debera notificarlo ala Oficina Internacional (ya que no habra nada que
inscribir en el Registro Internacional). Por consiguiente, la OAMI debera notificar la
infformacion pertinente a la Oficina Internacional Unicamente s acepta una
reivindicacion de antigtiedad posterior. En dicha notificacion se indicar&

i) e ndmero del registro internacional en cuestion,

ii) e Estado o Estados miembros en los que haya sido registrada, o
para los que haya sido registrada, la marca anterior, junto con la fecha en que surtié
efecto e registro de esa marca anterior y el nimero del registro pertinente.

101.03 En virtud dd sstema de la marca comunitaria, una reivindicacion de
antigledad que haya sido aceptada por la OAMI podra cesar de surtir efectos
posteriormente (como consecuencia, en particular, de un retiro o de una cancelacion).
Por consiguiente, cuando la reivindicacién de antigliedad correspondiente ya haya sido
inscrita en @ Registro Internacional, la OAMI deberd notificar a la Oficina
Internacional toda decison definitiva ulterior que afecte a dicha reivindicacion,
incluidos € retiro y la cancelacion.

101.04 La Oficina Internacional inscribirda en e Registro Internaciona la
informacion notificada conforme se indica en los parrafos anteriores y la publicaraen
la Gaceta.
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CONTINUACION DE LOSEFECTOSDE LOSREGISTROS
INTERNACIONALESEN DETERMINADOS ESTADOS SUCESORES

102.01 Estos parrafos se ocupan de la proteccién de un registro internacional
cuando un Estado que haya sido designado se vea afectado por cambios que resulten
en gue una parte del territorio de dicho Estado (“la Parte Contratante predecesora’) se
convierta en un Estado independiente (“el Estado sucesor”). En ese caso, € Estado
sucesor podra depositar ante € Director General una declaracion de continuacién en
virtud de lacua € Estado sucesor aplicara € Arreglo, d Protocolo o tanto e Arreglo
como € Protocolo.

102.02 Todo titular de un registro internaciona que estuvieraen vigor en la Parte
Contratante predecesora en una fecha anterior a la fecha notificada por & Estado
sucesor, recibira un aviso de la Oficina Internacional. El titular podra asegurar la
continuidad de la proteccion de su registro internacional en € Estado sucesor
presentando ante la Oficina Internacional, en e plazo de seis meses contados a partir
de lafechaded aviso, unapeticion alos fines de que € registro internacional contintie
sus efectos en € Estado sucesor y abonando, en € mismo plazo de sais meses, una
tasa a la Oficina Internaciona cuya cuantia se especifica en e Reglamento. La
Oficina Internacional girard parte de dichatasaa Estado sucesor.

102.03 Una vez expirado e plazo para solicitar la continuacién de la
proteccion, Unicamente podré obtenerse la proteccion del registro internaciona en
la Parte Contratante en cuestion efectuando una designacién posterior.

102.04 Al recibir la peticidn y las tasas, la Oficina Internacional notificard en
consecuencia a la Oficina del Estado sucesor y efectuard la correspondiente
inscripcion en € Registro Internacional. También publicard los datos pertinentes
en la Gaceta.

102.05 El Estado sucesor podra denegar proteccion a registro internacional
Unicamente si e plazo mencionado en €l Articulo 5.2) del Arreglo o del Protocolo
no ha vencido en lo tocante a la extension territorial a la Parte Contratante
predecesora. No obstante, la Regla 39.4) del Reglamento no impide ala Oficinade
un Estado sucesor notificar, transcurrido el plazo fijado en € Articulo 5.2) del
Arreglo y del Protocolo, toda decision definitiva relativa a una denegacion de
proteccién que la Parte Contratante predecesora hubiese notificado regularmente a
la Oficina Internacional (antes de la sucesion) respecto de un registro internacional
que haya sido objeto de una peticion de continuacion de los efectos en € Estado
sucesor.
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Transmisién de una marca internacional que entrafie un cambio de pais
del titular

Cesion de una marca internacional para una parte solamente de los
productos o servicios registrados o para ciertos paises contratantes.
Referencia al Articulo 6quater del Convenio de Paris (Transferencia de
la marca)

Administracion comuln de varios paises contratantes. Peticion de varios
paises de ser tratados como un solo pais

Asamblea de la Unién particular
Oficina Internacional

Finanzas

Modificacion de los Articulos 10 a 13

Ratificacion y adhesion. Entrada en vigor. Adhesion a Actas anteriores.
Referencia al Articulo 24 del Convenio de Paris (Territorios)

Denuncia
Aplicacion de Actas anteriores
Firma, idiomas, funciones del depositario

Clausulas transitorias
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Articulo primero

[Constitucion de una Union particular. Deposito de marcas en la
Oficina Internacional. Definicién de pais de origen]*

1) Los paises a los que se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unién
particular para el registro internacional de marcas.

2)  Los nacionales de cada uno de los paises contratantes podran obtener en todos los
demés paises parte en el presente Arreglo, la proteccion de sus marcas, aplicables a los
productos o servicios, registradas en el pais de origen, mediante el depoésito de las citadas
marcas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la
“Oficina Internacional”) a la que se hace referencia en el Convenio que establece la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (Ilamada en lo sucesivo la “Organizacion”),
hecho por mediacion de la Administracion del citado pais de origen.

3)  Se considerara como pais de origen aquel pais de la Union particular donde el
depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real; si no tuviera un
establecimiento semejante en un pais de la Unién particular, el pais de la Union particular
donde tenga su domicilio; si no tuviera domicilio en la Unién particular, el pais de su
nacionalidad cuando sea nacional de un pais de la Unién particular.

Articulo 2

[Referencia al Articulo 3 del Convenio de Paris (Asimilacion de determinadas
categorias de personas a los nacionales de los paises de la Union)]

Se asimilan a los nacionales de los paises contratantes los nacionales de los paises no
adheridos al presente Arreglo que, dentro del territorio de la Union particular establecida por
éste, cumplan las condiciones establecidas en el Articulo 3 del Convenio de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial.

Articulo 3
[Contenido de la solicitud de registro internacional]

1) Toda peticion de registro internacional deberad ser presentada en el formulario
prescrito por el Reglamento; la Administracion del pais de origen de la marca certificara que
las indicaciones que figuran en esta solicitud corresponden a las del registro nacional y
mencionara las fechas y los nimeros del deposito y del registro de la marca en el pais de
origen, asi como la fecha de la solicitud de registro internacional.

Se han agregado titulos a los articulos con el fin de facilitar su identificacién. El texto firmado
no lleva titulos.
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2)  El depositante deberd indicar los productos o los servicios para los que se
reivindica la proteccion de la marca, asi como, si fuese posible, la clase o las clases
correspondientes, segun la clasificacion establecida por el Arreglo de Niza relativo a la
Clasificacién Internacional de los Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. Si el
depositante no diese esa indicacion, la Oficina Internacional clasificara los productos o los
servicios en las clases correspondientes de dicha Clasificacion. La clasificacion indicada por
el depositante serd objeto de comprobacion por parte de la Oficina Internacional, de acuerdo
con la Administracion Nacional. En caso de desacuerdo entre la Administracion Nacional y
la Oficina Internacional prevalecera la opinion de esta ultima.

3) Si el depositante reivindicase el color como elemento distintivo de su marca,
estara obligado:

1° adeclararlo y a acompafiar su deposito de una nota que indique el color o la
combinacion de colores reivindicados;

2° aanexar a su solicitud ejemplares en color de dicha marca que se anexaran a
las notificaciones hechas por la Oficina Internacional. EIl nimero de esos ejemplares sera
fijado por el Reglamento.

4) La Oficina Internacional registrara inmediatamente las marcas depositadas
conforme a lo dispuesto en el Articulo 1. El registro llevara la fecha de la solicitud de registro
internacional en el pais de origen siempre que la solicitud haya sido recibida por la Oficina
Internacional en un plazo de dos meses contados desde esa fecha. Si la solicitud no ha sido
recibida en ese plazo, la Oficina Internacional la inscribira con la fecha en que la reciba. La
Oficina Internacional notificara este registro sin dilacion a las Administraciones interesadas.
Las marcas registradas serdn publicadas en una hoja periddica editada por la Oficina
Internacional, en base a las indicaciones contenidas en la solicitud de registro. Por lo que se
refiere a las marcas que comporten un elemento figurativo o un grafismo especial, el
Reglamento determinara si el depositante debera proporcionar un clisé.

5) Para facilitar la publicidad que haya de darse en los paises contratantes a las
marcas registradas, cada Administracion recibird de la Oficina Internacional un nimero de
ejemplares gratuitos y un numero de ejemplares a precio reducido de la expresada
publicacion, proporcionales al numero de unidades, segun las disposiciones del Articulo 16.4)
del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial y en las condiciones
fijadas por el Reglamento. Esta publicidad serad considerada en todos los paises contratantes
como plenamente suficiente y ninguna otra podra ser exigida al depositante.

Articulo 3bis
[“Limitacion territorial”]
1) Cada pais contratante podra, en cualquier momento, notificar por escrito al
Director General de la Organizacion (llamado en lo sucesivo el “Director General”) que la
proteccion resultante del registro internacional sélo se extendera a ese pais cuando el titular de

la marca lo solicite expresamente.

2)  Tal notificacion no surtird efectos hasta seis meses después de la fecha de la
comunicacion que serd hecha por el Director General a los otros paises contratantes.
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Articulo 3ter
[Peticion de “extension territorial’]

1)  La peticion de extension a un pais que haya hecho uso de la facultad otorgada en
virtud del Articulo 3bis de la proteccidn resultante del registro internacional debera ser objeto
de una mencion especial en la solicitud a que se alude en el Articulo 3, parrafo 1).

2) La peticion de extension territorial formulada con posterioridad al registro
internacional deberd ser presentada por mediacion de la Administracion del pais de origen, en
un formulario prescrito por el Reglamento. Sera registrada inmediatamente por la Oficina
Internacional que la notificara sin dilacion a la Administracion o a las Administraciones
interesadas. Serad publicada en la hoja periodica editada por la Oficina Internacional. La
extension territorial producird efectos a partir de la fecha en que haya sido inscrita en el
Registro Internacional; dejara de ser valida cuando caduque el registro internacional de la
marca a la que se refiere.

Articulo 4
[Efectos del registro internacional]

1) A partir del registro asi efectuado en la Oficina Internacional segun las
disposiciones de los Articulos 3 y 3ter, la proteccion de la marca en cada uno de los paises
contratantes interesados sera la misma que si esta marca hubiera sido depositada directamente
en ellos. La clasificacion de los productos o servicios prevista en el Articulo 3 no obliga a los
paises contratantes en cuanto a la apreciacion del alcance de la proteccion de la marca.

2)  Toda marca que haya sido objeto de un registro internacional gozara del derecho
de prioridad establecido por el Articulo 4 del Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial sin que sea necesario cumplir las formalidades previstas en la letra D de
dicho articulo.

Articulo 4bis

[Sustitucion de los registros nacionales anteriores por el
registro internacional]

1) Cuando una marca ya depositada en uno o en varios de los paises contratantes
haya sido posteriormente registrada por la Oficina Internacional a nombre del mismo titular o
de su derechohabiente, se considerard que el registro internacional sustituye los registros
nacionales anteriores, sin perjuicio de los derechos adquiridos a consecuencia de estos
altimos.

2) La Administracion Nacional debera, cuando se le solicite, tomar nota en sus
registros del registro internacional.
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Articulo 5
[Denegacion por parte de las Administraciones Nacionales]

1) En los paises cuya legislacion lo autorice, las Administraciones a las que la
Oficina Internacional notifique el registro de una marca, o la peticion de extension de la
proteccion formulada de conformidad con el Articulo 3ter, tendran la facultad de declarar que
no puede concederse proteccion a dicha marca en sus territorios. No podra hacerse esta
denegacidén mas que en las condiciones establecidas en virtud del Convenio de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial para una marca presentada a registro nacional. Sin
embargo, no podréa rehusarse la proteccidn, ni siquiera parcialmente, por el mero hecho de que
la legislacion nacional no autorice el registro mas que en un nimero limitado de clases o para
un namero limitado de productos o de servicios.

2)  Las Administraciones que quieran hacer uso de esta facultad tendran que notificar
su negativa, indicando todos los motivos, a la Oficina Internacional, en el plazo previsto por
su legislacién nacional y, a mas tardar, antes de finalizar un afio contado a partir del registro
internacional de la marca o de la peticién de extension de la proteccion formulada de
conformidad con el Articulo 3ter.

3) La Oficina Internacional transmitird sin demora a la Administracion del pais de
origen y al titular de la marca o a su mandatario, si éste ha sido sefialado a la Oficina por la
mencionada Administracion, uno de los ejemplares de la declaracion negativa asi notificada.
El interesado tendra los mismos medios de recurso que si la marca hubiera sido depositada
directamente por él en el pais donde la proteccion es denegada.

4)  Los motivos de la denegacion de una marca deberan ser comunicados por la
Oficina Internacional a los interesados que lo soliciten.

5)  Las Administraciones que en el plazo maximo antes indicado de un afio no hayan
comunicado, respecto de un registro de marca o de una peticion de extension de proteccion,
ninguna decision de denegacion provisional o definitiva a la Oficina Internacional perderéan el
beneficio de la facultad prevista en el parrafo 1) del presente articulo en relacion con la marca
en cuestion.

6) Laanulacion de una marca internacional no podréa ser decidida por las autoridades
competentes sin que al titular de la marca se le haya puesto en condiciones de hacer valer sus
derechos en tiempo util. La anulacion sera notificada a la Oficina Internacional.

Articulo 5bis
[Justificantes de la legitimidad de uso de ciertos elementos de la marca]

Los justificantes de la legitimidad de uso de ciertos elementos contenidos en las marcas,
como armas, escudos, retratos, distinciones honorificas, titulos, nombres comerciales o
nombres de personas distintas del depositante, u otras inscripciones analogas que pudieran ser
reclamados por las Administraciones de los paises contratantes, estaran libres de toda
legalizacion, asi como de toda certificacion que no sea la de la Administracion del pais de
origen.



ARREGLO DE MADRID 7

Articulo 5ter

[Copia de las referencias inscritas en el Registro Internacional.
Indagaciones de anterioridad. Extractos del Registro Internacional]

1)  La Oficina Internacional expedird a todas las personas que lo soliciten, mediante
una tasa fijada por el Reglamento, copia de las referencias inscritas en el Registro relativas a
una marca determinada.

2) La Oficina Internacional podré encargarse también, mediante remuneracion, de
realizar indagaciones de anterioridad entre las marcas internacionales.

3)  Los extractos del Registro Internacional solicitados para ser presentados en uno de
los paises contratantes estaran dispensados de toda legalizacion.

Articulo 6

[Duracién de la validez del registro internacional. Independencia del
registro internacional. Cese de la proteccion en el pais de origen]

1)  El registro de una marca en la Oficina Internacional se efectla por veinte afos,
con posibilidad de renovacion en las condiciones fijadas en el Articulo 7.

2) Al expirar un plazo de cinco afios desde la fecha del registro internacional, éste se
hace independiente de la marca nacional previamente registrada en el pais de origen, sin
perjuicio de las disposiciones siguientes.

3) La proteccion resultante del registro internacional, haya sido o no objeto de una
transmision, no podra ser invocada ni parcial ni totalmente durante el transcurso de cinco afios
desde la fecha del registro internacional cuando la marca nacional, previamente registrada en
el pais de origen de conformidad con el Articulo 1, ya no goce total o parcialmente de
proteccion legal en ese pais. Ocurrira lo mismo cuando esa proteccion legal haya cesado
ulteriormente como consecuencia de una accion iniciada antes de la expiracién del plazo de
cinco afios.

4)  En caso de cancelacion voluntaria o de oficio, la Administracion del pais de
origen pedira la cancelacion de la marca a la Oficina Internacional, la cual efectuara dicha
operacion. En caso de actuacion judicial, la Administracion antes citada comunicara a la
Oficina Internacional, de oficio o a peticion del demandante, copia del acta de presentacion de
la demanda, o de cualquier otro documento que justifique esa presentacion, asi como de la
sentencia definitiva; la Oficina tomaré nota de ella en el Registro Internacional.
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Articulo 7
[Renovacion del registro internacional]

1)  El registro podra renovarse siempre por un periodo de veinte afios contados a
partir de la expiracion del periodo precedente, mediante el simple pago de la tasa de base vy,
cuando asi proceda, de las tasas suplementarias y de los complementos de tasa previstos en el
Articulo 8, parrafo 2).

2) La renovacion no podra entrafiar ninguna modificacion respecto del registro
precedente en el estado en que se encontrara Gltimamente.

3) La primera renovacion efectuada de conformidad con las disposiciones del Acta
de Niza de 1957 o de la presente Acta deberd llevar la indicacion de las clases de la
Clasificacion Internacional a las que corresponde el registro.

4)  Seis meses antes de la expiracion del plazo de proteccion, la Oficina Internacional
recordard al titular de la marca y a su mandatario, mediante el envio de un aviso oficioso, la
fecha exacta de esa expiracion.

5)  Se concedera un plazo de gracia de seis meses para la renovacién del registro
internacional, mediante el pago de una sobretasa fijada por el Reglamento.

Articulo 8

[Tasa nacional. Tasa internacional. Reparto de excedentes de los ingresos,
de las tasas suplementarias y de los complementos de tasa]

1)  La Administracion del pais de origen tendra la facultad de fijar a voluntad y de
percibir en su propio beneficio una tasa nacional que reclamara del titular de la marca cuyo
registro internacional o cuya renovacion se solicite.

2)  El registro de una marca en la Oficina Internacional estara sujeto al pago previo
de una tasa internacional que comprendera:

a)  unatasa basica;

b) una tasa suplementaria por toda clase de la Clasificacion Internacional,
sobre la tercera, en la que se clasifiquen los productos o servicios a los que se aplique la
marca,;

c) uncomplemento de tasa para toda peticion de extension de la proteccion de
conformidad con el Articulo 3ter.

3)  Sin embargo, la tasa suplementaria estipulada en el parrafo 2), letra b), podra ser
pagada, sin que sufra menoscabo la fecha del registro, en un plazo que fijara el Reglamento, si
el nimero de las clases de productos o servicios ha sido fijado o modificado por la Oficina
Internacional. Si, al expirar dicho plazo, la tasa suplementaria no ha sido pagada o si la lista
de productos o servicios no ha sido reducida por el depositante en la medida necesaria, se
considerara como abandonada la solicitud de registro internacional.
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4)  El producto anual de los diferentes ingresos del Registro Internacional, con
excepcioén de los previstos en las letras b) y ¢) del parrafo 2), sera repartido en partes iguales,
entre los paises parte en la presente Acta, por la Oficina Internacional, después de deducir los
gastos y cargas necesarios para la ejecucion de dicha Acta. Si, en el momento de la entrada
en vigor de la presente Acta, algin pais no la hubiese ratificado todavia ni se hubiese adherido
a ella, hasta la fecha en que entre en vigor su ratificacion o su adhesion no tendra derecho més
que a un reparto del excedente de ingresos calculado sobre la base del Acta anterior que le sea
aplicable.

5) Las sumas procedentes de las tasas suplementarias aludidas en el parrafo 2),
letra b), seran repartidas al expirar cada afio entre los paises partes en la presente Acta o en el
Acta de Niza de 1957, proporcionalmente al nimero de marcas para las que haya sido
solicitada la proteccion en cada uno de ellos durante el afio transcurrido, quedando ese
numero afectado, por lo que respecta a los paises con examen previo, por un coeficiente que
sera determinado por el Reglamento. Si, en el momento de la entrada en vigor de la presente
Acta, un pais no la hubiese ratificado todavia ni se hubiese adherido a ella, hasta la fecha en
gue entre en vigor su ratificacion o su adhesion no tendra derecho mas que a un reparto de las
sumas calculadas en base al Acta de Niza.

6) Las sumas procedentes de los complementos de tasa aludidos en el parrafo 2),
letra c), seran repartidas, conforme a las reglas del parrafo 5), entre los paises que hayan
hecho uso de la facultad prevista en el Articulo 3bis. Si, en el momento de la entrada en vigor
de la presente Acta, un pais no la hubiese ratificado todavia ni se hubiese adherido a ella,
hasta la fecha en que entre en vigor su ratificacion o su adhesién no tendra derecho mas que a
un reparto de las sumas calculadas en base al Acta de Niza.

Articulo 8bis
[Renuncia para uno o varios paises]

El titular del registro internacional podrd renunciar en cualquier momento a la
proteccion en uno o varios de los paises contratantes por medio de una declaracion enviada a
la Administracion de su pais para que la comunique a la Oficina Internacional, que la
notificara a los paises a los que concierna esta renuncia. Esta renuncia no estard sujeta a
ninguna tasa.

Articulo 9

[Cambios en los registros nacionales que afecten tambien al registro internacional.
Reduccion de la lista de los productos y servicios mencionados en el
Registro Internacional. Adiciones a esa lista. Sustituciones en esa lista]

1) La Administracion del pais del titular notificara igualmente a la Oficina
Internacional las anulaciones, cancelaciones, renuncias, transmisiones y otros cambios
introducidos en la inscripcion de la marca en el registro nacional, si esos cambios afectan
también al registro internacional.

2) La Oficina inscribird esos cambios en el Registro Internacional, los notificara a su
vez a las Administraciones de los paises contratantes y los publicara en su periddico.
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3) Se procederd de la misma manera cuando el titular del registro internacional
solicite la reduccién de la lista de los productos o servicios a los que se aplica ese registro.

4) Estas operaciones podran estar sujetas a una tasa que serd fijada por el
Reglamento.

5)  Sélo podra obtenerse la adicion ulterior de un nuevo producto o servicio a la lista
mediante un nuevo deposito efectuado de conformidad con las disposiciones del Articulo 3.

6) A laadicién se asimila la sustitucion de un producto o un servicio por otro.

Articulo 9bis

[Transmisidn de una marca internacional que entrafie un
cambio de pais del titular]

1) Cuando una marca inscrita en el Registro Internacional sea transmitida a una
persona establecida en un pais contratante distinto del pais del titular del registro
internacional, la transmision sera notificada a la Oficina Internacional por la Administracion
de este ultimo pais. La Oficina Internacional registrard la transmision, la notificard a las
deméas Administraciones y la publicara en su periddico. Si la transmision se ha efectuado
antes de la expiracion del plazo de cinco afios contado desde el registro internacional, la
Oficina Internacional solicitard el consentimiento de la Administracion del pais del nuevo
titular y publicard, si fuese posible, la fecha y el nimero del registro de la marca en el pais del
nuevo titular.

2) No serd registrada ninguna transmision de marca inscrita en el Registro
Internacional hecha a favor de una persona que no esté facultada para depositar una marca
internacional.

3) Cuando una transmision no hubiera podido ser inscrita en el Registro
Internacional, sea porque el pais del nuevo titular no ha dado su consentimiento, sea porque se
haya efectuado a favor de una persona no admitida a solicitar un registro internacional, la
Administracion del pais del antiguo titular tendra derecho a pedir a la Oficina Internacional
que efectue la cancelacién de la marca en su Registro.

Articulo 9ter

[Cesion de una marca internacional para una parte solamente de los productos o
servicios registrados o para ciertos paises contratantes. Referencia al Articulo 6quater
del Convenio de Paris (Transferencia de la marca)]

1)  Si se notifica a la Oficina Internacional la cesion de una marca internacional
solamente para una parte de los productos o servicios registrados, dicha Oficina la inscribira
en su Registro. Cada uno de los paises contratantes tendra la facultad de rehusar el
reconocimiento de la validez de esa cesion si los productos o servicios comprendidos en la
parte cedida de este modo son similares a aquellos para los cuales la marca continGia estando
registrada en beneficio del que hace la cesion.
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2) La Oficina Internacional inscribira también una cesion de la marca internacional
para uno o varios de los paises contratantes solamente.

3) Si, en los casos precedentes, se produjera un cambio de pais del titular, la
Administracion de la que sea nacional el nuevo titular deberd, si la marca internacional ha
sido transmitida antes de la expiracion del plazo de cinco afios contado desde el registro
internacional, otorgar el consentimiento exigido de conformidad con el Articulo 9bis.

4)  Las disposiciones de los parrafos precedentes son aplicables bajo reserva de lo
dispuesto en el Articulo 6quater del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial.

Articulo 9quater

[Administracién comln de varios paises contratantes.
Peticion de varios paises de ser tratados como un solo pais]

1)  Si varios paises de la Union particular acordaran realizar la unificacion de sus
leyes nacionales s en materia de marcas, podrian notificar al Director General:

a)  que una administracion comun reemplazaré a la administracion nacional de
cada uno de ellos, y

b)  que el conjunto de sus territorios respectivos debera ser considerado como
un solo pais para la aplicacion de la totalidad o parte de las disposiciones que preceden al
presente articulo.

2)  Esta notificacién no surtird efecto sino seis meses después de la fecha de la
comunicacion que seré& hecha por el Director General a los demas paises contratantes.
Articulo 10

[Asamblea de la Unidn particular]

1)a) La Union particular tendra una Asamblea compuesta por los paises de la Union
gue hayan ratificado la presente Acta o se hayan adherido a ella.

b) EIl gobierno de cada pais estard representado por un delegado que podra ser
asistido por suplentes, asesores y expertos.

c) Los gastos de cada delegacion correran a cargo del Gobierno que la haya
designado, con excepcidn de los gastos de viaje y de las dietas de un delegado por cada pais
miembro, que correran a cargo de la Unién particular.
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2)a) La Asamblea:

i) tratard de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la
Unidn particular y a la aplicacion del presente Arreglo;

i) dard instrucciones a la Oficina Internacional en relacién con la preparacion
de las conferencias de revision, teniendo debidamente en cuenta las observaciones de los
paises de la Unidn particular que no hayan ratificado la presente Acta ni se hayan adherido a
ella;

iii) modificara el Reglamento y fijara la cuantia de las tasas mencionadas en el
Articulo 8.2) y de las demaés tasas relativas al registro internacional;

iv) examinara y aprobard los informes y las actividades del Director General
relativos a la Unidn particular y le dara todas las instrucciones necesarias en lo referente a los
asuntos de la competencia de la Union particular;

v) fijara el programa, adoptara el presupuesto bienal de la Union particular y
aprobaréa sus balances de cuentas;

vi) adoptaré el reglamento financiero de la Unién particular;

vii) creard los comités de expertos y grupos de trabajo que considere
convenientes para alcanzar los objetivos de la Union particular;

viii) decidird queé paises no miembros de la Union particular y qué
organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales, podran ser
admitidos en sus reuniones en calidad de observadores;

ix) adoptard los acuerdos de modificacion de los Articulos 10 a 13;

X) emprenderé cualquier otra accion apropiada para alcanzar los objetivos de la
Union particular;

xi)  se ocupara de todas las demas tareas que implique el presente Arreglo.
b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la
Organizacion, la Asamblea tomara sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité
de Coordinacion de la Organizacion.

3)a) Cada pais miembro de la Asamblea dispondra de un voto.

b) La mitad de los paises miembros de la Asamblea constituira el quorum.
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c) No obstante las disposiciones del apartado b), si el numero de paises
representados en cualquier sesion es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte
de los paises miembros de la Asamblea, ésta podra tomar decisiones; sin embargo, las
decisiones de la Asamblea, salvo aquéllas relativas a su propio procedimiento, sélo seran
ejecutivas si se cumplen los siguientes requisitos: la Oficina Internacional comunicara dichas
decisiones a los paises miembros que no estaban representados, invitandolos a expresar por
escrito su voto o su abstencion dentro de un periodo de tres meses a contar desde la fecha de
la comunicacion. Si, al expirar dicho plazo, el niUmero de paises que hayan asi expresado su
voto o su abstencidn asciende al numero de paises que faltaban para que se lograse el quérum
en la sesion, dichas decisiones serén ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la
mayoria necesaria.

d) Sin perjuicio de las disposiciones del Articulo 13.2), las decisiones de la
Asamblea se tomaran por mayoria de dos tercios de los votos emitidos.

e) Laabstencion no se considerard como voto.

f)  Un delegado no podra representar mas que a un solo pais y no podra votar mas
que en nombre del mismo.

g) Los paises de la Union particular que no sean miembros de la Asamblea seran
admitidos en sus reuniones a titulo de observadores.

4)a) La Asamblea se reunira una vez cada dos afios en sesion ordinaria, mediante
convocatoria del Director General y, salvo en casos excepcionales, durante el mismo periodo
y en el mismo lugar que la Asamblea General de la Organizacion.

b) La Asamblea se reunird en sesion extraordinaria, mediante convocatoria del
Director General, a peticion de un cuarto de los paises miembros de la Asamblea.

c) El Director General preparara el orden del dia de cada reunion.

5) La Asamblea adoptara su propio reglamento.

Articulo 11
[Oficina Internacional]

1)a) La Oficina Internacional se encargard de las tareas relativas al registro
internacional asi como de las demas tareas administrativas que incumben a la Union
particular.

b) En particular, la Oficina Internacional preparara las reuniones y se encargara de la
Secretaria de la Asamblea y de los comités de expertos y grupos de trabajo que la Asamblea
pueda crear.

c) EIl Director General es el mas alto funcionario de la Unién particular y la
representa.
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2) El Director General y cualquier miembro del personal designado por él,
participaran, sin derecho de voto, en todas las reuniones de la Asamblea y de cualquier comité
de expertos o grupo de trabajo que la Asamblea pueda crear. El Director General o un
miembro del personal designado por él sera, ex officio, secretario de esos drganos.

3)a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea, preparara
las conferencias de revision de las disposiciones del Arreglo que no se refieran a los
Articulos 10 a 13.

b) La Oficina Internacional podrd consultar a las organizaciones
intergubernamentales e internacionales no gubernamentales en relacién con la preparacion de
las conferencias de revision.

c) El Director General y las personas que €l designe participarén, sin derecho de
voto, en las deliberaciones de esas conferencias.

4)  La Oficina Internacional ejecutara todas las demas tareas que le sean atribuidas.

Articulo 12
[Finanzas]

1)a) La Union particular tendra un presupuesto.

b) EIl presupuesto de la Unién particular comprenderd los ingresos y los gastos
propios de la Unidn particular, su contribucion al presupuesto de los gastos comunes de las
Uniones, asi como, en su caso, la suma puesta a disposicion del presupuesto de la Conferencia
de la Organizacion.

c) Se consideraran gastos comunes de las Uniones los gastos que no sean atribuidos
exclusivamente a la Union particular, sino también a una o a varias otras de las Uniones
administradas por la Organizacion. La parte de la Unidn particular en esos gastos comunes
sera proporcional al interés que tenga en esos gastos.

2) Se establecerd el presupuesto de la Union particular teniendo en cuenta las
exigencias de coordinacion con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la
Organizacion.

3)  El presupuesto de la Unidn particular se financiara con los recursos siguientes:

i) las tasas relativas al Registro Internacional y las tasas y sumas debidas por
los demas servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta de la Union particular;

i) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional
referentes a la Union particular y los derechos correspondientes a esas publicaciones;

iii) las donaciones, legados y subvenciones;

iv) los alquileres, intereses y otros ingresos diversos.
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4)a) La cuantia de las tasas mencionadas en el Articulo 8.2) y de las demas tasas
relativas al Registro Internacional sera fijada por la Asamblea, a propuesta del Director
General.

b) Esa cuantia sera fijada de manera que los ingresos de la Unién particular
procedentes de las tasas, que no sean las tasas suplementarias ni los complementos de tasa a
los que se hace referencia en el Articulo 8.2)b) yc) y de las demas fuentes de ingresos,
permitan por lo menos cubrir los gastos de la Oficina Internacional correspondientes a la
Unidn particular.

c) En caso de que al comienzo de un nuevo ejercicio no se haya adoptado el
presupuesto, se continuara aplicando el presupuesto del afio precedente conforme a las
modalidades previstas en el reglamento financiero.

5)  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a) del parrafo 4), la cuantia de las
tasas y sumas debidas por los deméas servicios prestados por la Oficina Internacional por
cuenta de la Union particular, sera fijada por el Director General que informara de ello a la
Asamblea.

6)a) La Union particular poseera un fondo de operaciones constituido por una
aportacion Unica efectuada por cada uno de los paises de la Union particular. Si el fondo
resultara insuficiente, la Asamblea decidira sobre su aumento.

b) La cuantia de la aportacion inicial de cada pais al citado fondo o de su
participacion en el aumento del mismo serd proporcional a la contribucion de dicho pais,
como miembro de la Union de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, al
presupuesto de dicha Union para el afio en el curso del cual se constituyé el fondo o se
decidid el aumento.

c) La proporcion y las modalidades de la aportacion seran determinadas por la
Asamblea, a propuesta del Director General previo dictamen del Comité de Coordinacién de
la Organizacion.

d) Mientras la Asamblea autorice a que se utilice el fondo de reserva de la Union
particular como fondo de operaciones, la Asamblea podra suspender la aplicacion de las
disposiciones de los apartados a), b) y c),

7)a) EIl Acuerdo de Sede concluido con el pais en cuyo territorio la Organizacion tenga
su residencia preverd que ese pais conceda anticipos si el fondo de operaciones fuere
insuficiente. La cuantia de esos anticipos y las condiciones en las que seran concedidos, seran
objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre el pais en cuestion y la Organizacion.

b) El pais al que se hace referencia en el apartado a) y la Organizacién tendran cada
uno el derecho a denunciar el compromiso de conceder anticipos, mediante notificacion por
escrito. La denuncia surtird efectos tres afios después de terminado el afio en el curso del cual
haya sido notificada.

8)  De la verificacion de cuentas se encargaran, segun las modalidades previstas en el
reglamento financiero, uno o varios paises de la Union particular o interventores de cuentas
que, con su consentimiento, seran designados por la Asamblea.
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Articulo 13
[Modificacion de los Articulos 10 a 13]

1)  Las propuestas de modificacion de los Articulos 10, 11, 12 y del presente articulo
podrén ser presentadas por cualquier pais miembro de la Asamblea o por el Director General.
Esas propuestas seran comunicadas por este Gltimo a los paises miembros de la Asamblea, al
menos seis meses antes de ser sometidas a examen de la Asamblea.

2)  Toda modificacion de los articulos a los que se hace referencia en el parrafo 1)
deberd ser adoptada por la Asamblea. La adopcion requerira tres cuartos de los votos
emitidos; sin embargo, toda modificacion del Articulo 10 y del presente parrafo requerird
cuatro quintos de los votos emitidos.

3) Toda modificacion de los articulos a los que se hace referencia en el parrafo 1)
entrard en vigor un mes después de que el Director General haya recibido notificacion escrita
de su aceptacion, efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos
constitucionales, de las tres cuartas partes de los paises que eran miembros de la Asamblea en
el momento en que la modificacion hubiese sido adoptada. Toda modificacion de dichos
articulos asi adoptada obligara a todos los paises que sean miembros de la Asamblea en el
momento en que la modificacion entre en vigor o que se hagan miembros en una fecha
ulterior.

Articulo 14

[Ratificacion y adhesion. Entrada en vigor. Adhesion a Actas anteriores.
Referencia al Articulo 24 del Convenio de Paris (Territorios)]

1)  Cada uno de los paises de la Unidn particular que haya firmado la presente Acta
podra ratificarla y, si no la hubiere firmado, podra adherirse a ella.

2)a) Todo pais externo a la Union particular, parte en el Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, podra adherirse a la presente Acta y pasar, por tanto, a
ser miembro de la Union particular.

b) En el momento en que la Oficina Internacional sea informada de que un pais se ha
adherido a la presente Acta dirigird a la Administracion de este pais, de conformidad con el
Articulo 3, una notificacion colectiva de las marcas que, en ese momento, gocen de proteccion
internacional.

c) Esta notificacion asegurara por si misma a las referidas marcas el beneficio de las
precedentes disposiciones en el territorio del pais que se adhiere y hara correr el plazo de un
afio durante el cual la Administracién interesada podra hacer la declaracion prevista en el
Articulo 5.

d) Sin embargo, al adherirse a la presente Acta, cualquier pais podra declarar que,
salvo en lo referente a las marcas internacionales que ya hayan sido objeto anteriormente, en
dicho pais, de un registro nacional idéntico todavia en vigor, y que seran inmediatamente
reconocidas a peticion de los interesados, la aplicacion de esta Acta estara limitada a las
marcas que sean registradas a partir del dia en que se haga efectiva dicha adhesion.
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e) Esta declaracion dispensara a la Oficina Internacional de hacer la notificacion
colectiva antes mencionada. Se limitard a notificar las marcas para las cuales reciba la
peticion de acogerse a los beneficios de la excepcion prevista en el apartado d), con las
precisiones necesarias, en el plazo de un afio a partir de la adhesion del nuevo pais.

f) La Oficina Internacional no hara notificacion colectiva a los paises que al
adherirse a la presente Acta declaren que haran uso de la facultad prevista en el Articulo 3bis.
Esos paises podran ademas declarar simultaneamente que la aplicacion de esta Acta estara
limitada a las marcas que sean registradas a partir del dia en que su adhesion se haga efectiva;
esta limitacion no afectard sin embargo a las marcas internacionales que ya hayan sido objeto
anteriormente, en esos paises, de un registro nacional idéntico y que podrian dar lugar a
peticiones de extension de la proteccion formuladas y notificadas de conformidad con los
Articulos 3ter y 8, parrafo 2), apartado c).

g) Se considerard que los registros de marcas que hayan sido objeto de una de las
notificaciones previstas por este parrafo sustituyen a los registros efectuados directamente en
el nuevo pais contratante antes de la fecha efectiva de su adhesion.

3) Los instrumentos de ratificacion y de adhesion seran depositados ante el Director
General.

4)a) Respecto de los cinco primeros paises que hayan depositado sus instrumentos de
ratificacion o de adhesion, la presente Acta entrara en vigor tres meses después del depdsito
del quinto de esos instrumentos.

b) Respecto de todos los demaés paises, la presente Acta entrard en vigor tres meses
después de la fecha en la que su ratificacion o su adhesion haya sido notificada por el Director
General, a menos que se haya indicado una fecha posterior en el instrumento de ratificacion o
de adhesién. En ese ultimo caso, la presente Acta entrard en vigor, en lo que respecta a ese
pais, en la fecha asi indicada.

5) Laratificacion o la adhesion supondrén, de pleno derecho, la accesion a todas las
clausulas y la admision a todas las ventajas estipuladas por la presente Acta.

6) Después de la entrada en vigor de la presente Acta, ningun pais podra adherirse al
Acta de Niza del 15 de junio de 1957 si no es ratificando conjuntamente la presente Acta o
adhiriéndose a ella. No se admitira la adhesion a las Actas anteriores al Acta de Niza, ni
siquiera ratificando conjuntamente la presente Acta o adhiriéndose a ella.

7)  Se aplicaran al presente Arreglo las disposiciones del Articulo 24 del Convenio de
Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial.
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Articulo 15
[Denuncia]
1)  El presente Arreglo permanecera en vigor sin limitacion de tiempo.

2) Todo pais podra denunciar la presente Acta mediante notificacion dirigida al
Director General. Esta denuncia implica también la denuncia de todas las Actas anteriores y
no producira efecto mas que respecto al pais que la haya hecho, quedando con vigor y
ejecutivo el Arreglo respecto de los demas paises de la Unidn particular.

3) Ladenuncia surtira efecto un afio después de la fecha en que el Director General
haya recibido la notificacion.

4)  La facultad de denuncia prevista por el presente articulo no podra ser ejercida por
un pais antes de la expiracion de un plazo de cinco afios contados desde la fecha en que se
haya hecho miembro de la Union particular.

5) Las marcas internacionales registradas antes de la fecha en que la denuncia se
haga efectiva y no denegadas dentro del plazo de un afio previsto en el Articulo 5, seguiran
gozando, mientras dure la proteccion internacional, de la misma proteccién que si hubiesen
sido depositadas directamente en ese pais.

Articulo 16
[Aplicacion de Actas anteriores]

1)a) La presente Acta reemplaza, en las relaciones entre los paises de la Union
particular en nombre de los cuales haya sido ratificada o que se hayan adherido a ella, a partir
del dia en que entre en vigor respecto a ellos, al Arreglo de Madrid de 1891, en sus textos
anteriores a la presente Acta.

b) Sin embargo, todo pais de la Unidn particular que haya ratificado la presente Acta
0 que se haya adherido a ella permanecerd sujeto a los textos anteriores que no haya
denunciado anteriormente en virtud del Articulo 12.4) del Acta de Niza del 15de junio
de 1957, en sus relaciones con los paises que no hayan ratificado la presente Acta ni se hayan
adherido a ella.

2)  Los paises externos a la Unidn particular que lleguen a ser partes de la presente
Acta la aplicaran a los registros internacionales efectuados en la Oficina Internacional por
mediacion de la Administracion de todo pais de la Unidn particular que no sea parte en la
presente Acta siempre que esos registros se ajusten, en cuanto a los citados paises, a las
condiciones prescritas por la presente Acta. En cuanto a los registros internacionales
efectuados en la Oficina Internacional por mediacion de las Administraciones nacionales de
dichos paises externos a la Unién particular que se hagan partes en la presente Acta, éstos
admitiran que los paises antes referidos exijan el cumplimiento de las condiciones prescritas
por el Acta mas reciente en la que sean parte.
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Articulo 17
[Firma, idiomas, funciones del depositario]

1)a) La presente Acta sera firmada en un solo ejemplar, en idioma francés, y
depositada en poder del Gobierno de Suecia.

b) EI Director General establecera textos oficiales, después de consultar a los
gobiernos interesados, en los demas idiomas que la Asamblea pueda indicar.

2) La presente Acta queda abierta a la firma, en Estocolmo, hasta el 13 de enero
de 1968.

3) EIl Director General remitird dos copias del texto firmado de la presente Acta,
certificadas por el Gobierno de Suecia, a los gobiernos de todos los paises de la Union
particular y al gobierno de cualquier otro pais que lo solicite.

4)  El Director General registrara la presente Acta en la Secretaria de las Naciones
Unidas.

5) El Director General notificard a los gobiernos de todos los paises de la Unién
particular las firmas, los depésitos de instrumentos de ratificacion o de adhesion y las
declaraciones comprendidas en esos instrumentos, la entrada en vigor de todas las
disposiciones de la presente Acta, las notificaciones de denuncia y las notificaciones hechas
en cumplimiento de los Articulos 3bis, 9quater, 13, 14.7) y 15.2).

Articulo 18
[Clausulas transitorias]

1)  Hasta la entrada en funciones del primer Director General, se considerara que las
referencias en la presente Acta a la Oficina Internacional de la Organizacion o al Director
General se aplican, respectivamente, a la Oficina de la Union establecida por el Convenio de
Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial o a su Director.

2)  Los paises de la Union particular que no hayan ratificado la presente Acta ni se
hayan adherido a ella podréan, si lo desean, ejercer durante cinco afios, contados desde la
entrada en vigor del Convenio que establece la Organizacion, los derechos previstos en los
Acrticulos 10 a 13 de la presente Acta, como si estuvieran obligados por esos articulos. Todo
pais que desee ejercer los mencionados derechos depositard ante el Director General una
notificacion escrita que surtird efecto en la fecha de su recepcion. Esos paises seran
considerados como miembros de la Asamblea hasta la expiracion de dicho plazo.
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Articulo 1
Pertenencia a la Unién de Madrid

Los Estados parte en el presente Protocolo (denominados en adelante “los Estados
contratantes”), aun cuando no sean parte en el Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas revisado en Estocolmo en 1967 y modificado en 1979 (denominado
en adelante “el Arreglo de Madrid (Estocolmo)”), y las organizaciones mencionadas en el
Articulo 14.1)b) que sean parte en el presente Protocolo (denominadas en adelante “las
organizaciones contratantes”), son miembros de la misma Unién de la que son miembros los
paises parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo). Toda referencia en el presente Protocolo a
las “Partes Contratantes” se entenderd como una referencia a los Estados contratantes y a las
organizaciones contratantes.

Articulo 2
Obtencidn de la proteccion mediante el registro internacional

1)  Cuando una solicitud de registro de una marca haya sido presentada en la Oficina
de una Parte Contratante, o cuando una marca haya sido registrada en el registro de la Oficina
de una Parte Contratante, el solicitante de esa solicitud (denominada en adelante “la solicitud
de base”) o el titular de ese registro (denominado en adelante “el registro de base”), sin
perjuicio de lo dispuesto en el presente Protocolo, podra asegurarse la proteccion de su marca
en el territorio de las Partes Contratantes, obteniendo el registro de esa marca en el registro de
la Oficina Internacional de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (denominados
en adelante, respectivamente, “el registro internacional”, “el Registro Internacional”, “la
Oficina Internacional” y “la Organizacion”), a condicién de que,

i) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de un Estado
contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal Oficina, el solicitante de
esa solicitud o el titular de dicho registro sea nacional de ese Estado contratante o esté
domiciliado, o tenga un establecimiento industrial O comercial efectivo Y real, en dicho
Estado contratante;

i) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de una
organizacion contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal Oficina, el
solicitante de esa solicitud o el titular de ese registro sea nacional de un Estado miembro de
esa organizacion contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o
comercial efectivo y real, en el territorio de dicha organizacion contratante.

2) La solicitud de registro internacional (denominada en adelante “la solicitud
internacional™) debera presentarse en la Oficina Internacional por conducto de la Oficina en la
que haya sido presentada la solicitud de base o por la que se haya efectuado el registro de base
(denominada en adelante “la Oficina de origen™), segun sea el caso.

3)  En el presente Protocolo, toda referencia a una “Oficina” o a la “Oficina de una
Parte Contratante”, se entenderd como una referencia a la Oficina que esta encargada del
registro de marcas por cuenta de una Parte Contratante, y toda referencia a “marcas”, se
entendera como una referencia tanto a marcas de productos como a marcas de servicios.
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4)  En el presente Protocolo, se entendera por “territorio de una Parte Contratante”,
cuando la Parte Contratante sea un Estado, el territorio de dicho Estado y, cuando la Parte
Contratante sea una organizacion intergubernamental, el territorio en el cual se aplique el
tratado constitutivo de dicha organizacion intergubernamental.

Articulo 3
Solicitud internacional

1) Toda solicitud internacional efectuada en virtud del presente Protocolo debera
presentarse en el formulario prescrito por el Reglamento. La Oficina de origen certificara que
las indicaciones que figuran en la solicitud internacional corresponden a las que figuran, en el
momento de la certificacion, en la solicitud de base o el registro de base, segin proceda.
Ademas, dicha Oficina indicard,

i) enel caso de una solicitud de base, la fecha y el nimero de esa solicitud,

i) en el caso de un registro de base, la fecha y el niUmero de ese registro, asi
como la fecha y el nimero de la solicitud de la que ha resultado el registro de base.

La Oficina de origen también indicard la fecha de la solicitud internacional.

2)  El solicitante deberd indicar los productos y servicios para los que se reivindica la
proteccion de la marca, asi como, si fuera posible, la clase o clases correspondientes, seguin la
clasificacion establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de
Productos Y Servicios para el Registro de las Marcas. Si el solicitante no facilita esta
indicacion, la Oficina Internacional clasificard los productos y servicios en las clases
correspondientes de dicha clasificacion. La indicacion de las clases dada por el solicitante se
sometera al control de la Oficina Internacional, que lo ejercera en asociacion con la Oficina de
origen. En caso de desacuerdo entre dicha Oficina y la Oficina Internacional, prevalecera la
opinion de esta Gltima.

3) Si el solicitante reivindica el color como elemento distintivo de su marca, estara
obligado a

i) declararlo y acompafar su solicitud internacional de una mencion indicando
el color o la combinacion de colores reivindicada;

i) unir a su solicitud internacional ejemplares en color de dicha marca, que se
unirdn a las notificaciones efectuadas por la Oficina Internacional; el ndmero de esos
ejemplares sera fijado por el Reglamento.
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4) La Oficina Internacional registrara inmediatamente las marcas presentadas de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2. El registro internacional llevard la fecha en la
que haya sido recibida la solicitud internacional por la Oficina de origen, a condicién de que
la solicitud internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional en el Plazo de dos
meses a partir de esa fecha. Si la solicitud internacional no hubiese sido recibida en ese plazo,
el registro internacional llevara la fecha en la que dicha solicitud internacional haya sido
recibida por la Oficina Internacional. La Oficina Internacional notificara sin demora el
registro internacional a las Oficinas interesadas. Las marcas registradas en el Registro
Internacional seran publicadas en una gaceta periodica editada por la Oficina Internacional,
sobre la base de las indicaciones contenidas en la solicitud internacional.

5) Con vistas a la publicidad que haya de darse a las marcas registradas en el
Registro Internacional, cada Oficina recibird de la Oficina Internacional cierto nimero de
ejemplares gratuitos y cierto nimero de ejemplares a precio reducido de dicha gaceta, en las
condiciones fijadas por la Asamblea mencionada en el Articulo 10 (denominada en adelante
“la Asamblea”). Esta publicidad se considerard suficiente a los fines de todas las Partes
Contratantes, y no podra exigirse ninguna otra del titular del registro internacional.

Articulo 3bis
Efecto territorial

La proteccion resultante del registro internacional sélo se extendera a una Parte
Contratante a peticion de la persona que presente la solicitud internacional o que sea titular
del registro internacional. No obstante, tal peticion no podra hacerse respecto de una Parte
Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen.

Articulo 3ter
Solicitud de “extension territorial”

1)  Toda solicitud de extension a una Parte Contratante de la proteccién resultante del
registro internacional debera ser objeto de una mencion especial en la solicitud internacional.

2)  Una solicitud de extension territorial también podra formularse con posterioridad
al registro internacional Tal solicitud debera presentarse en el formulario prescrito por el
Reglamento. Se inscribira inmediatamente por la Oficina Internacional, la que notificara sin
demora esta inscripcion a la Oficina u Oficinas interesadas. Esta inscripcion sera publicada
en la gaceta periodica de la Oficina Internacional. La extension territorial producira sus
efectos a partir de la fecha en la que haya sido inscrita en el Registro Internacional; dejara de
ser valida a la extincion del registro internacional al que se refiera.
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Articulo 4
Efectos del registro internacional

1)a) A partir de la fecha del registro o de la inscripcion efectuados con arreglo a lo
dispuesto en los Articulos 3 y 3ter, la proteccion de la marca en cada una de las Partes
Contratantes interesadas sera la misma que si esa marca hubiera sido depositada directamente
en la Oficina de esa Parte Contratante. Si no se hubiese notificado ninguna denegacién a la
Oficina Internacional de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 5.1) y 2), o si una
denegacion notificada de conformidad con dicho articulo se hubiese retirado posteriormente,
la proteccion de la marca en la Parte Contratante interesada serd, con efectos a partir de dicha
fecha, la misma que si esa marca hubiera sido registrada por la Oficina de esa Parte
Contratante.

b) La indicacién de las clases de productos y servicios prevista en el Articulo 3 no
obligaré a las Partes Contratantes en cuanto a la apreciacion de la amplitud de la proteccion de
la marca.

2)  Todo registro internacional gozara del derecho de prioridad establecido por el
Articulo 4 del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, sin que sea
necesario cumplir las formalidades previstas en la letra D de dicho articulo.

Articulo 4bis

Substitucion de un registro nacional o regional por un
registro internacional

1)  Cuando una marca que es objeto de un registro nacional o regional en la Oficina
de una Parte Contratante es también objeto de un registro internacional, y ambos registros
estan inscritos a nombre de la misma persona, se considerara que el registro internacional
substituye al registro nacional o regional, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de
este ultimo, a condicion de que

i) la proteccion resultante del registro internacional se extienda a dicha Parte
Contratante, segun lo dispuesto en el Articulo 3ter.1) o 2),

i) todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o
regional también estén enumerados en el registro internacional respecto de dicha Parte
Contratante,

iii) la extension mencionada surta efecto después de la fecha del registro
nacional o regional.

2)  Previa peticion, la Oficina mencionada en el parrafo 1) estard obligada a tomar
nota, en su registro, del registro internacional.
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Articulo 5

Denegacion e invalidacion de los efectos del registro internacional
respecto de ciertas Partes Contratantes

1)  Cuando la legislacion aplicable lo autorice, la Oficina de una Parte Contratante a
la que la Oficina Internacional haya notificado una extension a esa Parte Contratante, segun el
Articulo 3ter.1) o 2), de la proteccidn resultante de un registro internacional, tendra la facultad
de declarar en una notificacion de denegacion que la proteccion no puede ser concedida en
dicha Parte Contratante a la marca objeto de esa extension. Tal denegacion s6lo podra
fundarse en los motivos que se aplicarian, en virtud del Convenio de Paris para la proteccién
de la Propiedad Industrial, en el caso de una marca depositada directamente en la Oficina que
notifigue la denegacion. No obstante, la proteccion no podra denegarse, ni siquiera
parcialmente, por el Unico motivo de que la legislacion aplicable sélo autorice el registro en
un namero limitado de clases o para un numero limitado de productos o servicios.

2)a) Toda Oficina que desee ejercer esta facultad debera notificar su denegacion a la
Oficina Internacional, con indicacién de todos los motivos, en el plazo prescrito por la
legislacion aplicable a esa Oficina y lo maés tarde, sin perjuicio de lo dispuesto en los
apartados b) y c), antes del vencimiento de un afio a partir de la fecha en la que la notificacion
de la extension prevista en el parrafo 1) ha sido enviada a dicha Oficina por la Oficina
Internacional.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), toda Parte Contratante podra declarar
que, para los registros internacionales efectuados en virtud del presente Protocolo, el plazo de
un aflo mencionado en el apartado a) sera reemplazado por 18 meses.

c) Tal declaracion podra precisar ademas que, cuando una denegacion de proteccion
pueda resultar de una oposicion a la concesion de la proteccion, esa denegacion podra ser
notificada a la Oficina Internacional por la Oficina de dicha Parte Contratante después del
vencimiento del plazo de 18 meses. Respecto de un registro internacional determinado, tal
Oficina podra notificar una denegacién de proteccion después del vencimiento del plazo de
18 meses, pero solamente si

i) antes de la expiracion del plazo de 18 meses ha informado a la Oficina
Internacional de la posibilidad de que se formulen oposiciones después de la expiracion del
plazo de 18 meses, y

i) la notificacion de la denegacion fundada en una oposicion se efectda dentro
del plazo de un mes a partir de la expiracion del plazo de oposicion y, en cualquier caso,
dentro de un plazo maximo de siete meses a partir de la fecha en que comience a transcurrir el
plazo de oposicion.
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d) Toda declaracion en virtud de los apartados b) o c) podra efectuarse en los
instrumentos mencionados en el Articulo 14.2), y la fecha en la que surtird efecto la
declaracion sera la misma que la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo respecto del
Estado u organizacion intergubernamental que haya efectuado la declaracion. Tal declaracién
también podra efectuarse ulteriormente, en cuyo caso la declaracion surtird efecto tres meses
después de su recepcién por el Director General de la Organizacién (denominado en adelante
“el Director General”), o en cualquier fecha posterior indicada en la declaracion, respecto de
los registros internacionales cuya fecha es la misma o posterior que aquella en la que surta
efecto la declaracion.

e) Al expirar un periodo de diez afios a partir de la entrada en vigor del presente
Protocolo, la Asamblea examinara el funcionamiento del sistema establecido por los
apartados a) a d). Después de dicho examen, las disposiciones de dichos apartados podran
modificarse mediante una decisién unanime de la Asamblea”.

3) La Oficina Internacional transmitiré sin demora al titular del registro internacional
uno de los ejemplares de la notificacion de denegacion. Dicho titular tendrd los mismos
medios de recurso que si la marca hubiese sido depositada directamente por él en la Oficina
que haya notificado su denegacion. Cuando la Oficina Internacional haya recibido una
informacion en virtud del parrafo 2)c)i), transmitira sin demora dicha informacion al titular de
registro internacional.

4) Los motivos de denegacion de una marca se comunicaran por la Oficina
Internacional a los interesados que lo soliciten.

5) Toda Oficina que, respecto de un registro internacional determinado, no haya
notificado a la Oficina Internacional una denegacion provisional o definitiva, de conformidad
con lo dispuesto en los parrafos 1) y 2), perdera, respecto de ese registro internacional, el
beneficio de la facultad prevista en el parrafo 1).

6) Lainvalidacion, por las autoridades competentes de una Parte Contratante, de los
efectos en el territorio de esa Parte Contratante de un registro internacional no podra
pronunciarse sin que al titular de ese registro internacional se le haya ofrecido la posibilidad
de hacer valer sus derechos en tiempo util. La invalidacion se notificard a la Oficina
Internacional.

Declaracion interpretativa adoptada por la Asamblea de la Union de Madrid:

“Se entendera que el Articulo 5.2)e) del Protocolo permite a la Asamblea mantener bajo
examen el funcionamiento del sistema establecido por los apartados a) a d), y que para cualquier
modificacion de esas disposiciones se requerira una decision unanime de la Asamblea.”
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Articulo 5bis

Documentos justificativos de la legitimidad de uso
de ciertos elementos de la marca

Los documentos justificativos de la legitimidad de uso de ciertos elementos contenidos
en las marcas, como armas, escudos, retratos, distinciones honorificas, titulos, nombres
comerciales o0 nombres de personas distintas del depositante, u otras inscripciones analogas,
que pudieran ser reclamados por las oficinas de las Partes Contratantes, estaran libres de toda
legalizacidn, asi como de toda certificacion que no sea la de la Oficina de origen.

Articulo 5ter

Copia de las menciones que figuren en el Registro Internacional; busquedas
de anterioridades; extractos del Registro Internacional

1)  La Oficina Internacional expedird a todas las personas que lo soliciten, mediante
el pago de una tasa fijada por el Reglamento, copia de las referencias inscritas en el Registro
Internacional relativas a una marca determinada.

2) La Oficina Internacional podré encargarse también, mediante remuneracion, de
realizar basquedas de anterioridades entre las marcas que sean objeto de registros
internacionales.

3)  Los extractos del Registro Internacional solicitados para ser presentados en una de
las Partes Contratantes estaran dispensados de toda legalizacion.

Articulo 6

Duracion de la validez del registro internacional;
dependencia e independencia del registro internacional

1)  El registro de una marca en la Oficina Internacional se efectua por diez afios, con
posibilidad de renovacion en las condiciones fijadas en el Articulo 7.

2) Al expirar un plazo de cinco afios desde la fecha del registro internacional, éste se
hace independiente de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro
de base, segun sea el caso, sin perjuicio de las disposiciones siguientes.

3) La proteccion resultante del registro internacional, haya sido o no objeto de una
transmision, ya no podra ser invocada si antes de la expiracion de un periodo de cinco afios,
contados a partir de la fecha del registro internacional, la solicitud de base o el registro
resultante de la misma, o el registro de base, segun sea el caso, haya sido retirada, haya
caducado, se haya renunciado a él, o haya sido objeto de una decision definitiva de rechazo,
revocacion, cancelacion o invalidacion respecto de la totalidad o de parte de los productos y
servicios enumerados en el registro internacional. Lo mismo sera aplicable si
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i) un recurso contra una decision denegando los efectos de la solicitud de base,

i) una accidn tendente a la retirada de la solicitud de base o a la revocacion, a
la cancelacion o a la invalidacion del registro resultante de la solicitud de base o del registro
de base, 0

iii)  una oposicion a la solicitud de base

diese por resultado, tras la expiracion del periodo de cinco afios, una decision final de
rechazo, de revocacion, de cancelacion o de invalidacion, u ordenando la retirada de la
solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro de base, segun sea el
caso, a condicién de que dicho recurso, accién u oposicién haya comenzado antes de la
expiracion de dicho periodo. Lo mismo seria igualmente aplicable si se retirase la solicitud de
base, 0 si se renunciase al registro resultante de la solicitud de base, o al registro de base, tras
la expiracion del periodo de cinco afios, a condicion de que en el momento de la retirada o de
la renuncia, dicha solicitud o registro fuesen objeto de uno de los procedimientos
mencionados en el punto i), ii) o iii) y que dicho procedimiento haya comenzado antes de la
expiracion de dicho periodo.

4)  La Oficina de origen, tal como se prescribe en el Reglamento, notificara a la
Oficina Internacional los hechos y decisiones pertinentes en virtud del parrafo 3), y la Oficina
Internacional, tal como se prescribe en el Reglamento, notificard a las partes interesadas y
efectuara toda publicacion correspondiente. En su caso, la Oficina de origen solicitara a la
Oficina Internacional la cancelacion, en la medida aplicable, del registro internacional, y la
Oficina Internacional procedera en consecuencia.

Articulo 7
Renovacion del registro internacional

1)  Todo registro internacional podra renovarse por un periodo de diez afios contados
a partir de la expiracion del periodo precedente, mediante el simple pago de la tasa de base vy,
sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 8.7), de las tasas suplementarias y de los
complementos de tasa previstos en el Articulo 8.2).

2)  Larenovacion no podré entrafiar ninguna modificacion del registro internacional
en el estado en que se encontrara Gltimamente.

3)  Seis meses antes de la expiracion del plazo de proteccion, la Oficina Internacional
recordard al titular del registro internacional y a su representante, si lo hubiera, mediante el
envio de un aviso oficioso, la fecha exacta de esa expiracion.

4)  Se concedera un plazo de gracia de seis meses para la renovacion del registro
internacional, mediante el pago de una sobretasa fijada por el Reglamento.
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Articulo 8
Tasas de solicitud internacional y de registro internacional

1)  La Oficina de origen tendra la facultad de fijar a voluntad y de percibir en su
propio beneficio una tasa que reclamara del solicitante o del titular del registro internacional
en el momento de la presentacion de la solicitud internacional o de la renovacion del registro
internacional.

2)  El registro de una marca en la Oficina Internacional estara sujeto al pago previo
de una tasa internacional que, sin perjuicio de las disposiciones del parrafo 7)a), comprendera

i) una tasa basica;

i) una tasa suplementaria por toda clase de la Clasificacion Internacional,
sobre la tercera, en la que se clasifiquen los productos o servicios a los que se aplique la
marca;

iii) un complemento de tasa para toda peticion de extension de la proteccién de
conformidad con el Articulo 3ter.

3)  Sin embargo, la tasa suplementaria estipulada en el parrafo 2)ii) podra ser pagada,
sin que sufra menoscabo la fecha del registro internacional, en un plazo fijado por el
Reglamento, si el nimero de las clases de productos o servicios ha sido fijado o modificado
por la Oficina Internacional. Si, al expirar dicho plazo, la tasa suplementaria no ha sido
pagada o la lista de productos o servicios no ha sido reducida por el depositante en la medida
necesaria, se considerard como abandonada la solicitud internacional.

4)  El producto anual de los diferentes ingresos del registro internacional, con
excepcion de los ingresos procedentes de las tasas mencionadas en el parrafo 2)ii) y iii), sera
repartido en partes iguales, entre las Partes Contratantes, por la Oficina Internacional, después
de deducir los gastos y cargas necesarios para la ejecucion del presente Protocolo.

5) Las sumas procedentes de las tasas suplementarias aludidas en el parrafo 2)ii)
seran repartidas al expirar cada afio entre las Partes Contratantes interesadas,
proporcionalmente al nimero de marcas para las que haya sido solicitada la proteccion en
cada una de ellas durante el afio transcurrido, quedando ese numero afectado, por lo que
respecta a las Partes Contratantes que proceden a un examen, por un coeficiente que sera
determinado por el Reglamento.

6) Las sumas procedentes de los complementos de tasa aludidos en el parrafo 2)iii)
seran repartidas conforme a las mismas reglas que las previstas en el parrafo 5).
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7)a) Toda Parte Contratante puede declarar que, respecto de cada registro internacional
en el que sea mencionada en virtud del Articulo 3ter, y respecto de la renovacion de tal
registro internacional, desea recibir, en lugar de una parte del ingreso procedente de las tasas
suplementarias y de los complementos de tasas, una tasa (denominada en adelante “la tasa
individual”) cuyo importe sera indicado en la declaracion, y que puede ser modificado en
declaraciones subsiguientes, pero que no puede exceder del equivalente del importe, una vez
deducido el ahorro resultante del procedimiento internacional, que dicha Oficina de la Parte
Contratante tendria derecho de percibir de un solicitante por un registro de diez afios, o del
titular de un registro por una renovacion por diez afos de dicho registro, de la marca en el
registro de dicha Oficina. En el caso de que deba pagarse la tasa individual,

i) ninguna tasa suplementaria prevista en el parrafo 2)ii) serd debida si
Unicamente son mencionadas en virtud del Articulo 3ter las Partes Contratantes que hayan
hecho una declaracién en virtud del presente apartado, y

i) ningln complemento de tasa previsto en el parrafo 2)iii) serd debido
respecto de toda Parte Contratante que haya hecho una declaracion en virtud del presente
apartado.

b) Toda declaracion en virtud del apartado a) podré efectuarse en los instrumentos
mencionados en el Articulo 14.2), y la fecha en la que surtird efecto la declaracion sera la
misma que la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo respecto del Estado u
organizacion intergubernamental que haya efectuado la declaracion. Tal declaracion también
podré efectuarse ulteriormente, en cuyo caso la declaracion surtira efecto tres meses después
de su recepcion por el Director General, o en cualquier fecha posterior indicada en la
declaracion, respecto de los registros internacionales cuya fecha es la misma o posterior que
aquella en la que surta efecto la declaracion.

Articulo 9
Inscripcion del cambio de titular de un registro internacional

A solicitud de la persona a cuyo nombre aparezca el registro internacional, o a solicitud
de una Oficina interesada hecha de oficio 0 a peticion de una persona interesada, la Oficina
Internacional inscribira en el Registro Internacional todo cambio de titular de dicho registro,
respecto de la totalidad o de algunas de las Partes Contratantes en cuyos territorios surta
efecto dicho registro y respecto de la totalidad o parte de los productos y servicios
enumerados en el registro, siempre y cuando el nuevo titular sea una persona que, en virtud
del Articulo 2.1), esté facultada para presentar solicitudes internacionales.
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Articulo 9bis
Inscripcion de ciertos aspectos relativos a un registro internacional
La Oficina Internacional inscribira en el Registro Internacional

i) todo cambio del nombre o de la direccion del titular del registro
internacional,

i) el nombramiento de un representante del titular del registro internacional y
cualquier otro dato pertinente relativo a dicho representante,

iii) toda limitacion, respecto de la totalidad o de algunas de las Partes
Contratantes, de los productos y servicios enumerados en el registro internacional,

iv) toda renuncia, cancelacion o invalidacion del registro internacional respecto
de la totalidad o de algunas de las Partes Contratantes,

v) cualquier otro dato pertinente, identificado en el Reglamento, relativo a los
derechos sobre una marca objeto de un registro internacional.
Articulo 9ter
Tasas para ciertas inscripciones
Toda inscripcion en virtud del Articulo 9 o del Articulo 9bis podré estar sujeta al pago
de una tasa.
Articulo 9quater
Oficina comun de varios Estados contratantes

1) Si varios Estados contratantes acuerdan realizar la unificacion de sus leyes
nacionales en materia de marcas, podrian notificar al Director General

i) que una Oficina comin reemplazara a la Oficina nacional de cada uno de
ellos, y

i) que el conjunto de sus territorios respectivos debera ser considerado como
un solo Estado para la aplicacion de la totalidad o parte de las disposiciones que preceden al
presente articulo asi como de las disposiciones de los Articulos 9quinquies y 9sexies.

2)  Esta notificacion no surtira efecto sino tres meses después de la fecha de la
comunicacion que sera hecha por el Director General a las demas Partes Contratantes.
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Articulo 9quinquies

Transformacion de un registro internacional en
solicitudes nacionales o regionales

Cuando, en el caso en que un registro internacional sea cancelado a solicitud de la
oficina de origen en virtud del Articulo 6.4) respecto de la totalidad o parte de los productos y
servicios enumerados en dicho registro, la persona que era el titular del registro internacional
presente una solicitud de registro para la misma marca ante la Oficina de cualquier Parte
Contratante en el territorio en el que el registro internacional era valido, dicha solicitud sera
tramitada como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional en virtud del
Articulo 3.4) o en la fecha de inscripcion de la extension territorial en virtud del
Articulo 3ter.2) y, si el registro internacional tenia prioridad, gozara de la misma prioridad,
siempre y cuando

i) dicha solicitud sea presentada en un plazo de tres meses contados a partir de
la fecha en la que el registro internacional fue cancelado,

i) los productos y servicios enumerados en la solicitud estén realmente
cubiertos por la lista de productos y servicios contenida en el registro internacional respecto
de la Parte Contratante interesada, y

iii) dicha solicitud satisfaga todos los requisitos de la legislacién aplicable,
incluyendo los relativos a tasas.

Articulo 9sexies

Relaciones entre los Estados parte tanto en el presente Protocolo
como en el Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo)

1)a) En lo que ataiie a las relaciones entre los Estados parte tanto en el presente
Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo), solo el presente Protocolo sera
aplicable.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), toda declaracion hecha en virtud de los
articulos 5.2)b), 5.2)c) o del articulo 8.7) del presente Protocolo por un Estado parte tanto en
el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo) no surtird efecto en
las relaciones que tenga con otro Estado parte tanto en el presente Protocolo como en el
Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo).

2) La Asamblea, tras la expiracion de un plazo de tres afios a partir del
1 de septiembre de 2008, examinara la aplicacion del parrafo 1)b) y podra, en cualquier
momento, derogar lo dispuesto en ese parrafo o restringir su alcance, por mayoria de tres
cuartos. En la votacion en la Asamblea solo tendran derecho a participar aquellos Estados
que sean parte tanto en el Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo) como en el presente
Protocolo.
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Articulo 10
Asamblea

1)a) Las Partes Contratantes seran miembros de la misma Asamblea que los paises
parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo).

b) Cada Parte Contratante estara representada en esta Asamblea por un delegado que
podra ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

c) Los gastos de cada delegacion correran a cargo de la Parte Contratante que la haya
designado, con excepcion de los gastos de viaje y de las dietas de un delegado por cada Parte
Contratante, que correran a cargo de la Union.

2) La Asamblea, ademas de las funciones que le incumben en virtud del Arreglo de
Madrid (Estocolmo),

i) tratard de todas las cuestiones relativas a la aplicacion del presente
Protocolo;

i) daréa instrucciones a la Oficina Internacional en relacion con la preparacion
de las conferencias de revision del presente Protocolo, teniendo debidamente en cuenta las
observaciones de los paises de la Union que no sean parte en el presente Protocolo;

iii) adoptara y modificard las disposiciones del Reglamento relativas a la
aplicacion del presente Protocolo;

iv) se ocupara de todas las demas funciones que impligque el presente Protocolo.

3)a) Cada Parte Contratante dispondra de un voto en la Asamblea. En los asuntos que
competan Unicamente a los paises parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo), las Partes
Contratantes que no son parte en dicho Arreglo no tendran derecho de voto, mientras que, en
los asuntos que competan Unicamente a las Partes Contratantes, solamente éstas tendran
derecho de voto.

b) La mitad de los miembros de la Asamblea que tengan derecho de voto sobre una
cuestion determinada constituird el quoérum a los fines de la votacion sobre dicha cuestion.

c) No obstante las disposiciones del apartado b), si en cualquier sesion el nimero de
miembros de la Asamblea con derecho de voto sobre una cuestion determinada representados
es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea
con derecho de voto sobre esta cuestion, la Asamblea podra tomar decisiones; sin embargo,
las decisiones de la Asamblea, salvo aquéllas relativas a su propio procedimiento, sélo seran
ejecutivas si se cumplen los siguientes requisitos: la Oficina Internacional comunicara dichas
decisiones a los miembros de la Asamblea con derecho de voto sobre dicha cuestion y que no
estaban representados, invitandoles a expresar por escrito su voto o su abstencion dentro de un
periodo de tres meses a contar desde la fecha de la comunicacion. Si, al expirar dicho plazo,
el nimero de dichos miembros que hayan asi expresado su voto o su abstencién asciende al
numero de miembros que faltaba para que se lograse el quérum en la sesion, dichas decisiones
seran ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la mayoria necesaria.



16 PROTOCOLO DE MADRID

d) Sin perjuicio de las disposiciones de los Articulos 5.2)e), 9sexies.2), 12 y 13.2),
las decisiones de la Asamblea se tomaran por mayoria de dos tercios de los votos emitidos.

e) Laabstencion no se considerard como voto.

f)  Un delegado no podra representar més que a un solo miembro de la Asamblea y
no podra votar mas que en nombre del mismo.

4)  Ademas de sus reuniones en sesiones ordinarias y en sesiones extraordinarias de
conformidad con lo dispuesto en el Arreglo de Madrid (Estocolmo), la Asamblea se reuniré en
sesion extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, a peticién de un cuarto de
los miembros de la Asamblea con derecho de voto sobre las cuestiones propuestas para ser
incluidas en el Orden del dia de la sesion. EI Director General preparara el Orden del dia de
tal sesion extraordinaria.

Articulo 11
Oficina Internacional

1) La Oficina Internacional se encargard de las tareas relativas al registro
internacional segun el presente Protocolo, asi como de las demas tareas administrativas que
conciernan al presente Protocolo.

2)a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea, preparara
las conferencias de revision del presente protocolo.

b) La Oficina Internacional podra consultar a las organizaciones
intergubernamentales e internacionales no gubernamentales en relacién con la preparacion de
dichas conferencias de revision.

c) El Director General y las personas que él designe participaran, sin derecho de
voto, en las deliberaciones de dichas conferencias de revision.

3) LaOficina Internacional ejecutara todas las demas tareas que le sean atribuidas en
relacion con el presente Protocolo.

Articulo 12
Finanzas

En lo que concierne a las Partes Contratantes, las finanzas de la Union estaran regidas
por las mismas disposiciones que las que figuran en el Articulo 12 del Arreglo de Madrid
(Estocolmo), quedando entendido que toda referencia al Articulo 8 de dicho Arreglo se
considerara una referencia al Articulo 8 del presente Protocolo. Ademas, a los fines del
Articulo 12.6)b) de dicho Arreglo, las organizaciones contratantes seran consideradas, a
reserva de una decision unanime en contrario de la Asamblea, pertenecientes a la clase de
contribucion | (uno) segun el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial.
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Articulo 13
Modificacion de ciertos articulos del Protocolo

1)  Las propuestas de modificacion de los Articulos 10, 11 y 12 y del presente
articulo podran ser presentadas por cualquier Parte Contratante o por el Director General.
Esas propuestas seran comunicadas por este ultimo a las Partes Contratantes, al menos seis
meses antes de ser sometidas a examen de la Asamblea.

2)  Toda modificacién de los articulos a los que se hace referencia en el parrafo 1)
deberd ser adoptada por la Asamblea. La adopcion requerira tres cuartos de los votos
emitidos; sin embargo, toda modificacion del Articulo 10 y del presente parrafo requerira
cuatro quintos de los votos emitidos.

3) Toda modificacion de los articulos a los que se hace referencia en el parrafo 1)
entrard en vigor un mes después de que el Director General haya recibido notificacion escrita
de su aceptacion, efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos
constitucionales, de las tres cuartas partes de los Estados y organizaciones
intergubernamentales que, en el momento en que la modificacion hubiese sido adoptada, eran
miembros de la Asamblea y tenian derecho de voto sobre la modificacion. Toda modificacion
de dichos articulos asi adoptada obligara a todos los Estados y organizaciones
intergubernamentales que sean Partes Contratantes en el momento en que la modificacion
entre en vigor o gue lo sean en una fecha ulterior.

Articulo 14
Modalidades para ser parte en el Protocolo; entrada en vigor

1)a) Todo Estado parte en el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial podra ser parte en el presente Protocolo.

b) Ademas, toda organizacion intergubernamental también podrd ser parte en el
presente Protocolo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

i) que al menos uno de los Estados miembros de dicha organizacién sea parte
en el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial,

i) que dicha organizacion tenga una Oficina regional para el registro de marcas
con efecto en el territorio de la organizacion, siempre que dicha Oficina no sea objeto de una
notificacion en virtud del Articulo 9quater.

2) Todo Estado u organizacion mencionado en el parrafo 1) podra firmar este
Protocolo. Cualquiera de estos Estados u organizaciones podra, si ha firmado el presente
Protocolo, depositar un instrumento de ratificacion, aceptacion o aprobacion del presente
Protocolo o, si no hubiere firmado el presente Protocolo, podra depositar un instrumento de
adhesion a este Protocolo.

3) Los instrumentos mencionados en el parrafo 2) se depositaran ante el Director
General.
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4)a) El presente Protocolo entrara en vigor tres meses después del depdsito de cuatro
instrumentos de ratificacion, aceptacion, aprobacion o adhesion, siempre y cuando al menos
uno de dichos instrumentos haya sido depositado por un pais parte del Arreglo de Madrid
(Estocolmo) y cuando al menos otro de dichos instrumentos haya sido depositado por un
Estado que no es parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo) o por cualquiera de las
organizaciones mencionadas en el apartado 1)b).

b) Respecto de cualquier otro Estado u organizacion mencionado en el parrafo 1), el
presente Protocolo entrara en vigor tres meses después de la fecha en la que su ratificacion,
aceptacion, aprobacion o adhesién haya sido notificada por el Director General.

5)  Cualquier Estado u organizacion mencionado en el apartado 1), al depositar su
instrumento de ratificacion, aceptacion, aprobacion o adhesion al presente Protocolo, podra
declarar que la proteccidn resultante de cualquier registro internacional realizado en virtud del
presente Protocolo antes de la fecha de entrada en vigor de dicho Protocolo respecto del
mismo, no puede ser objeto de una extensidn respecto del mismo.

Articulo 15
Denuncia
1)  El presente Protocolo permanecera en vigor sin limitacion de tiempo.

2) Toda Parte Contratante podra denunciar el presente Protocolo mediante
notificacion dirigida al Director General.

3) Ladenuncia surtira efecto un afio después del dia en que el Director General haya
recibido la notificacion.

4)  La facultad de denuncia prevista por el presente articulo no podra ser ejercida por
ninguna Parte Contratante Parte Contratante antes de la expiracion de un plazo de cinco afios
contados a partir de la fecha en que el presente Protocolo haya entrado en vigor respecto de
dicha Parte Contratante.

5)a) Cuando una marca sea objeto de un registro internacional con efectos en el Estado
u organizacion intergubernamental que denuncie el presente Protocolo en la fecha en la que la
denuncia se haga efectiva, el titular de tal registro podra presentar una solicitud de registro de
la misma marca en la Oficina del Estado u organizacion intergubernamental que denuncie el
presente Protocolo, la cual sera tramitada como si hubiera sido presentada en la fecha del
registro internacional en virtud del Articulo 3.4) o en la fecha de inscripcion de la extension
territorial en virtud del Articulo 3ter.2) y, si el registro internacional tenia prioridad, gozara de
la misma prioridad, siempre y cuando

i) dicha solicitud sea presentada dentro de dos afios a partir de la fecha en la
que la denuncia fue efectiva,

i) los productos y servicios enumerados en la solicitud estén realmente
cubiertos por la lista de productos y servicios contenida en el registro internacional respecto
del Estado u organizacion intergubernamental que haya denunciado el presente Protocolo, y
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iii) dicha solicitud satisfaga todos los requisitos de la legislacién aplicable,
incluyendo los relativos a tasas.

b) Las disposiciones del apartado a) también serén aplicables respecto de cualquier
marca que sea objeto de un registro internacional con efectos, en Partes Contratantes distintas
del Estado u organizacion intergubernamental que denuncie el presente Protocolo, en la fecha
en la que la denuncia sea efectiva y cuyo titular, a causa de la denuncia, ya no esté facultado
para presentar solicitudes internacionales en virtud del Articulo 2.1).

Articulo 16
Firma, idiomas, funciones de depositario

1)a) El presente Protocolo se firmara en un solo ejemplar original en espafiol, francés e
inglés y serd depositado ante el Director General, cuando cese de estar abierto a la firma en
Madrid. Los textos en los tres idiomas se consideraran igualmente auténticos.

b) Previa consulta con los gobiernos y organizaciones interesados, el Director
General establecera textos oficiales en aleman, arabe, chino, japonés, portugués y ruso, y en
cualquier otro idioma que la Asamblea pueda indicar.

2) El presente Protocolo quedara abierto a la firma, en Madrid, hasta
el 31 de diciembre de 1989.

3) El Director General transmitird dos copias de los textos firmados del presente
Protocolo, certificadas por el Gobierno de Espafia, a todos los Estados y organizaciones
intergubernamentales susceptibles de ser parte en este Protocolo.

4) El Director General registrara el presente Protocolo en la Secretaria de las
Naciones Unidas.

5) El Director General notificara a todos los Estados y organizaciones
internacionales susceptibles de ser parte 0 que son parte en este Protocolo respecto de las
firmas, los depositos de instrumentos de ratificacion, aceptacion, aprobacion o adhesion, de la
entrada en vigor del presente Protocolo y de toda modificacion de éste, de cualquier
notificacion de denuncia y de cualquier declaracion estipulada en este Protocolo.
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Capitulo 1
Disposiciones generales

Regla 1
Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entendera por

i)  “Arreglo”, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de
Marcas, de 14 de abril de 1891, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado
el 28 de septiembre de 1979;
i)  “Protocolo”, el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989;
iii) “Parte Contratante”, todo pais que sea parte en el Arreglo o todo Estado
u organizacion intergubernamental que sean partes en el Protocolo;
iv) “Estado contratante”, una Parte Contratante que sea Estado;
v) “Organizacion contratante”, una Parte Contratante que sea organizacion
intergubernamental;
vi)  “registro internacional”, el registro de una marca efectuado en virtud del
Arreglo o del Protocolo, o de ambos, segln proceda;
vii)  “solicitud internacional”, la solicitud de registro internacional presentada
en virtud del Arreglo o del Protocolo, o de ambos, segun proceda;
viii)  “solicitud internacional regida exclusivamente por el Arreglo”, una
solicitud internacional cuya Oficina de origen sea la Oficina
- de un Estado obligado por el Arreglo, pero no por el Protocolo, o
- de un Estado obligado tanto por el Arreglo como por el Protocolo,
siempre que so6lo se designe a Estados en la solicitud internacional
y todos los Estados designados estén obligados por el Arreglo pero
no por el Protocolo;
iX) “solicitud internacional regida exclusivamente por el Protocolo”, una
solicitud internacional cuya Oficina de origen sea la Oficina
- de un Estado obligado por el Protocolo, pero no por el Arreglo, o
- de una organizacion contratante, 0
- de un Estado obligado tanto por el Arreglo como por el Protocolo,
siempre que en la solicitud internacional no figure la designacion
de algun Estado obligado por el Arreglo pero no por el Protocolo;
x)  “solicitud internacional regida tanto por el Arreglo como por el
Protocolo”, una solicitud internacional cuya Oficina de origen sea la Oficina de un Estado
obligado tanto por el Arreglo como por el Protocolo, que se base en un registro y dé cabida a
las designaciones de,
— al menos, un Estado obligado por el Arreglo pero no por el
Protocolo, y
- al menos, un Estado obligado por el Protocolo, con independencia
de que dicho Estado esté también obligado por el Arreglo, o al
menos, una organizacion contratante;
xi)  “solicitante”, la persona natural o juridica en cuyo nombre se presenta la
solicitud internacional,
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xii)  “persona juridica”, la corporacion, asociacion u otra agrupacién u
organizacion que, en virtud de la legislacion que le sea aplicable, tenga capacidad para
adquirir derechos, contraer obligaciones y entablar demandas o ser objeto de ellas en los
tribunales;

xiii)  “solicitud de base”, la solicitud de registro de una marca que se haya
presentado en la oficina de una Parte Contratante y que constituye la base de la solicitud
internacional de registro de esa marca;

Xiv)  “registro de base”, el registro de una marca que haya sido efectuado por
la oficina de una Parte Contratante y que constituye la base de la solicitud internacional de
registro de esa marca;

Xv)  *“designacion”, la solicitud de extension de la proteccion (“extension
territorial”) presentada en virtud del Articulo 3ter.1) o 2) del Arreglo o en virtud del
Acrticulo 3ter.1) o 2) del Protocolo, segun proceda; y también, esa extensién, una vez inscrita
en el Registro Internacional;

xvi)  “Parte Contratante designada”, una Parte Contratante para la que se haya
pedido la extension de la proteccion (“extension territorial”) en virtud del Articulo 3ter.1)
0 2) del Arreglo o en virtud del Articulo 3ter.1) o 2) del Protocolo, segun proceda, o respecto
a la cual se haya inscrito esa extension en el Registro Internacional,

xvii) “Parte Contratante designada en virtud del Arreglo”, una Parte
Contratante respecto a la cual se haya solicitado la extension de la proteccion (“extension
territorial”) en virtud del Articulo 3ter.1) o 2) del Arreglo;

xviii)  “Parte Contratante designada en virtud del Protocolo”, una Parte
Contratante respecto a la cual se haya solicitado la extension de la proteccion (“extension
territorial”) en virtud del Articulo 3ter.1) o 2) del Protocolo;

xix)  “notificacién de denegacién provisional”, una declaracion de la Oficina
de una Parte Contratante designada conforme al Articulo 5.1) del Arreglo o el Articulo 5.1)
del Protocolo;

xixbis)  “invalidacion”, una decision de una autoridad competente (administrativa
o judicial) de una Parte Contratante designada que revoque o declare nulos los efectos, en el
territorio de esa Parte Contratante, de un registro internacional, respecto de todos o algunos de
los productos o servicios cubiertos por la designacion de dicha Parte Contratante;

xX) “Gaceta”, el boletin periédico mencionado en la Regla 32;

xxi)  “titular”, la persona natural o juridica cuyo nombre se inscriba en el
Registro Internacional como titular del registro internacional;

xxii)  *“clasificacion internacional de los elementos figurativos”, la clasificacion
establecida por el Arreglo de Viena por el que se establece una clasificacion internacional de
los elementos figurativos de las marcas, de 12 de junio de 1973;

xxiii)  “clasificacion internacional de productos y servicios”, la clasificacion
establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de los productos y
servicios a los fines del registro de las marcas, de 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo
el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977;

xxiv)  “Registro Internacional”, la recopilacion oficial de datos relativos a los
registros internacionales que mantiene la Oficina Internacional, datos cuyo registro es exigido
o permitido por el Acuerdo, el Protocolo o el Reglamento, con independencia del medio en
que esos datos estén almacenados;

xxv)  “Oficina”, la Oficina de una Parte Contratante encargada del registro de
marcas o la Oficina comin mencionada en el Articulo 9quater del Arreglo o en el
Articulo 9quater del Protocolo, o en ambos, segun proceda;
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xxvi)  “Oficina de origen”, la Oficina del pais de origen definido en el
Articulo 1.3) del Arreglo o la Oficina de origen definida en el Articulo 2.2) del Protocolo, o
ambas, segun proceda;
(xxvibis)  “Parte Contratante del titular ”
- la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen o,
- cuando se haya registrado un cambio de titularidad o en caso de
sucesion de un Estado, la Parte Contratante, o una de las Partes
Contratantes, respecto de las que el titular satisfaga las condiciones
estipuladas en los Articulos 1.2) y 2 del Arreglo o en el Articulo 2
del Protocolo para ser titular de un registro internacional;
xxvii)  “formulario oficial”’, el formulario establecido por la Oficina
Internacional o cualquier formulario que tenga el mismo contenido y la misma presentacion;
XXviil)  “tasa prescrita”, la tasa aplicable establecida en la Tabla de tasas;
xxix)  “Director General”, el Director General de la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual,
xxx) “Oficina Internacional”, la Oficina Internacional de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual.
xxxi)  “Instrucciones Administrativas” las Instrucciones Administrativas
mencionadas en la Regla 41.

Regla 1bis
Designaciones regidas por el Arreglo y designaciones regidas por el Protocolo

1)  [Principio general y excepciones] La designacion de una Parte Contratante
quedaré regida por el Arreglo o por el Protocolo en funcion de que la Parte Contratante haya
sido designada en virtud del Arreglo o en virtud del Protocolo. No obstante,

i) en lo que respecta a un registro internacional determinado, si el Arreglo
deja de ser aplicable en las relaciones entre la Parte Contratante del titular y la Parte
Contratante cuya designacion esté regida por el Arreglo, la designacion de esta Gltima pasara
a estar regida por el Protocolo a partir de la fecha en la que el Arreglo deje de ser aplicable,
siempre y cuando en esa fecha, tanto la Parte Contratante del titular como la Parte Contratante
designada sean parte en el Protocolo y

i) en lo que respecta a un registro internacional determinado, si el Protocolo
deja de ser aplicable en las relaciones entre la Parte Contratante del titular y la Parte
Contratante cuya designacion esté regida por el Protocolo, la designacion de esta ultima
pasara a estar regida por el Arreglo a partir de la fecha en la que el Protocolo deje de ser
aplicable, siempre y cuando en esa fecha, tanto la Parte Contratante del titular como la Parte
Contratante designada sean parte en el Arreglo.

2) [Inscripcion] La Oficina Internacional hara constar en el Registro Internacional
una indicacion del tratado que rige cada designacion.
Regla 2

Comunicacion con la Oficina Internacional

Las comunicaciones dirigidas a la Oficina Internacional se efectuaran en la forma
especificada en las Instrucciones Administrativas.
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Regla 3
Representacion ante la Oficina Internacional

1) [Mandatario; numero de mandatarios] a) El solicitante o el titular pueden tener
un mandatario ante la Oficina Internacional.

b)  El solicitante o el titular s6lo podrén tener un mandatario. Cuando en el
nombramiento figuren varios mandatarios, solo el designado en primer lugar sera considerado
mandatario e inscrito como tal.

¢) Cuando se haya designado como mandatario ante la Oficina Internacional a
un gabinete u oficina de abogados o de agentes de patentes o de marcas, se considerard como
un solo mandatario.

2)  [Nombramiento de mandatario] a) ElI nombramiento de mandatario se puede
realizar en la solicitud internacional o en una designacion posterior o una peticién formulada
en virtud de la Regla 25.

b)  El nombramiento de un mandatario se puede efectuar asimismo en una
comunicacion independiente, que puede referirse a una 0 mas solicitudes internacionales
especificadas 0 a uno o mas registros internacionales especificados, del mismo solicitante o
titular. Esa comunicacion sera presentada a la Oficina Internacional

i) por el solicitante, el titular o el mandatario designado, o

i) por la Oficina de la Parte Contratante del titular.
La comunicacion llevara la firma del solicitante o del titular, o de la Oficina por cuyo
conducto se haya presentado.

3)  [Nombramiento irregular] a) Cuando la Oficina Internacional estime que el
nombramiento de un mandatario realizado en virtud del parrafo 2) es irregular, lo notificara
en consecuencia al solicitante o al titular, al supuesto mandatario y, si el remitente o
transmitente es una oficina, a ésta.

b)  Hasta que no se cumplan los requisitos previstos en el parrafo 2), la Oficina
Internacional enviard todas las comunicaciones pertinentes al solicitante o al propio titular.

4)  [Inscripcion y notificacion del nombramiento del mandatario; fecha en que el
nombramiento surte efecto] a) Cuando la Oficina Internacional estime que el nombramiento
de un mandatario se ajusta a los requisitos exigibles, hara constar en el Registro Internacional
el hecho de que el solicitante o el titular tienen un mandatario, asi como el nombre y el
domicilio de éste. En ese caso, la fecha en que el nombramiento surta efecto sera la fecha en
que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional, la designacion posterior,
la peticién o la comunicacion independiente en la que se nombre mandatario.

b) La Oficina Internacional notificard la inscripcion mencionada en el
apartado a) tanto al solicitante o al titular como al mandatario. Cuando el nombramiento se
haya realizado en una comunicacion independiente presentada por conducto de una oficina, la
Oficina Internacional notificara asimismo la inscripcion a esa oficina.

5) [Efecto del nombramiento de mandatario] a) Excepto en los casos en que el
presente reglamento disponga otra cosa, la firma de un mandatario inscrito con arreglo al
parrafo 4)a) sustituird a la firma del solicitante o del titular.
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b)  Excepto en los casos en que el presente Reglamento exija expresamente que
se envie una invitacion, una notificacion u otra comunicacion tanto al solicitante o al titular
como al mandatario, la Oficina Internacional enviard al mandatario inscrito con arreglo al
parrafo 4)a) toda invitacion, notificacién u otra comunicacién que, en ausencia de mandatario,
se habria de enviar al solicitante o al titular; cualquier invitacion, notificacién u otra
comunicacion dirigida asi a dicho mandatario tendrd el mismo efecto que si hubiera sido
enviada al solicitante o al titular.

c) Cualquier comunicacion que el mandatario inscrito con arreglo al
parrafo 4)a) dirija a la Oficina Internacional tendra el mismo efecto que si hubiera sido
enviada a dicha oficina por el solicitante o por el titular.

6) [Cancelacion de la inscripcion; fecha en que la cancelacion surte
efecto] a) Cualquier inscripcién realizada en virtud del parrafo 4)a) se cancelara cuando se
pida la cancelacion en una comunicacion firmada por el solicitante, el titular o el mandatario.
La Oficina Internacional cancelard de oficio la inscripcion cuando se nombre un nuevo
mandatario o, en caso de que se haya inscrito un cambio de titularidad, cuando el nuevo
titular del registro internacional no haya nombrado mandatario.

b) A reserva de lo dispuesto en el apartado c), la cancelacion surtird efecto a
partir de la fecha en que la Oficina Internacional reciba la comunicacion correspondiente.

c) Cuando el mandatario solicite la cancelacion, ésta surtira efecto a partir de
la mas antigua de las fechas siguientes:

i) lafecha en que la Oficina Internacional reciba la comunicacion en que se
nombra un nuevo mandatario;

i) la fecha en que venza el plazo de dos meses contado a partir de la
recepcion de la solicitud en que el mandatario pide que se cancele la inscripcion.

iii) Hasta la fecha en que surta efecto la cancelacion, la Oficina Internacional
dirigira todas las comunicaciones mencionadas en el parrafo 5) tanto al solicitante o al titular
como al mandatario.

d) La Oficina Internacional, al recibir una solicitud de cancelacion formulada
por el mandatario, notificard en consecuencia al solicitante o al titular, y acompafiara la
notificacion con copias de todas las comunicaciones que haya enviado al mandatario o
recibido de éste durante los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la notificacion.

e) La Oficina Internacional, una vez conocida la fecha en que surte efecto la
cancelacion, notificard la cancelacién y su fecha al mandatario cuya inscripcion ha sido
cancelada, al solicitante o al titular y, cuando el nombramiento del mandatario se haya
presentado por conducto de una oficina, a ésta.

Regla 4
Computo de los plazos

1)  [Plazos expresados en afios] Todo plazo expresado en afios vencerd, en el afio
siguiente al que se tome en consideracion, el mes con el mismo nombre y el dia con el mismo
numero que el mes y el dia del acontecimiento que ha originado el plazo, con la salvedad de
que, cuando ese acontecimiento haya tenido lugar el 29 de febrero y en el afio siguiente al que
se tome en consideracion febrero tenga 28 dias, el plazo vencera el 28 de febrero.
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2)  [Plazos expresados en meses] Todo plazo expresado en meses vencera, en el mes
siguiente al que se tome en consideracion, el dia con el mismo ndmero que el dia del
acontecimiento que ha originado el plazo, con la salvedad de que, cuando el mes siguiente al
que se tome en consideracién no tenga dia con el mismo numero, el plazo venceréa el Gltimo
dia de ese mes.

3) [Plazos expresados en dias] ElI computo de cualquier plazo expresado en dias
correrd a partir del dia siguiente a aquél en que el acontecimiento considerado tuvo lugar, y
Vencera en consecuencia.

4)  [Vencimiento en un dia en que la Oficina Internacional o una Oficina no estén
abiertas al puablico] Si un plazo expira un dia en que la Oficina Internacional o la Oficina
interesada no estan abiertas al publico, el plazo vencera, no obstante lo dispuesto en los
parrafos 1) a 3), el primer dia en que la Oficina Internacional o la Oficina interesada estén de
nuevo abiertas al publico.

5) [Indicacién de la fecha de vencimiento] La Oficina Internacional indicara, en
todos los casos en que comunique la existencia de un plazo, la fecha de vencimiento de aqueél,
de conformidad con los parrafos 1) a 3).

Regla 5
Irregularidades en los servicios postales y de distribucion

1)  [Comunicaciones enviadas a través de un servicio postal] EIl incumplimiento por
una parte interesada del plazo fijado para una comunicacion dirigida a la Oficina
Internacional y enviada a través de un servicio postal se excusard si la parte interesada
presenta pruebas en las que se demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional,

i) que la comunicacion se envid por correo al menos cinco dias antes del
vencimiento del plazo, o, cuando el servicio postal se haya visto interrumpido en alguno de
los 10 dias precedentes al de vencimiento del plazo por causa de guerra, revolucion, agitacion
social, huelga, desastre natural u otra razén similar, que la comunicacion se envid por correo
con una demora no superior a cinco dias a partir de la reanudacion del servicio postal,

ii) que el servicio postal registré el envio de la comunicacion o datos sobre
éste en el momento de efectuarlo, y,

iii) en los casos en que los envios por correo de toda clase no llegan
normalmente a la Oficina Internacional en los dos dias siguientes a su expedicién, que la
comunicacion ha sido enviada mediante una clase de correo que normalmente llega a la
Oficina Internacional en los dos dias siguientes a la expedicion, o por correo aereo.

2) [Comunicaciones enviadas a través de un servicio de distribuciéon] El
incumplimiento por una parte interesada del plazo establecido para una comunicacion dirigida
a la Oficina Internacional y enviada a través de un servicio de reparto se excusara si la parte
interesada presenta pruebas en las que demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina
Internacional,
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i) que la comunicacion se envié al menos cinco dias antes de vencer el
plazo, o, cuando el servicio de distribucion se haya visto interrumpido en cualquiera de los
10 dias inmediatamente anteriores al de vencimiento del plazo por causa de guerra,
revolucion, agitacion social, huelga, desastre natural u otra razén similar, que la
comunicacion se envid con una demora no superior a cinco dias a partir de la reanudacion del
servicio de distribucion, y

i) que el servicio de distribucion registro datos relativos al envio de la
comunicacion en el momento de efectuarlo.

3) [Limitacion de la justificacion] El incumplimiento de un plazo se excusaré en
virtud de esta Regla s6lo en caso de que la Oficina Internacional reciba las pruebas
mencionadas en los parrafos 1) 0 2) y la comunicacion o duplicado de la misma seis meses
después del vencimiento del plazo, a méas tardar.

4)  [Solicitud internacional y designacion posterior] Cuando la Oficina
Internacional reciba una solicitud internacional o una designacion posterior una vez
transcurrido el plazo de dos meses mencionado en el Articulo 3.4) del Arreglo, en el
Articulo 3.4) del Protocolo y en la Regla 24.6)b), y la Oficina interesada indique que el
retraso en la recepcion se ha debido a las circunstancias mencionadas en los parrafos 1) o 2),
seran de aplicacion los parrafos 1) o 2) y el parrafo 3).

Regla 6
Idiomas

1)  [Solicitud internacional] a) Toda solicitud internacional se redactara en espafiol,
en francés o en inglés, segun prescriba la Oficina de origen, en el entendimiento de que esa
Oficina puede permitir a los solicitantes elegir entre el espafol, el francés y el ingleés.

2)  [Comunicaciones distintas a la solicitud internacional] Toda comunicacion
relativa a una solicitud internacional o a un registro internacional se redactard, sin perjuicio de
lo dispuesto en la Regla 17.2)v) y 3),

i) en espafiol, en francés o en inglés cuando el solicitante o el titular, o una
Oficina, dirijan esa comunicacion a la Oficina Internacional;

i) en el idioma aplicable segin la Regla 7.2) cuando la comunicacion
consista en la declaracion de la intencién de utilizar la marca que se adjunte a la solicitud
internacional en virtud de la Regla 9.5)f) o a la designacion posterior de conformidad con la
Regla 24.3)b)i);

iii) en el idioma de la solicitud internacional cuando la comunicacion
consista en una notificacion dirigida por la Oficina Internacional a una Oficina, a menos que
esa Oficina haya notificado a la Oficina Internacional que todas esas notificaciones han de
redactarse en espafiol, en francés o en inglés; cuando la notificacion dirigida por la Oficina
Internacional se refiera a la inscripcion de un registro internacional en el Registro
Internacional, se indicard en esa notificacion el idioma en que la Oficina Internacional ha
recibido la correspondiente solicitud internacional,

iv) en el idioma de la solicitud internacional cuando la comunicacion
consista en una notificacion dirigida por la Oficina Internacional al solicitante o al titular, a
menos que dicho solicitante o titular haya expresado el deseo de que todas esas notificaciones
se redacten en espafiol, en francés o en inglés.



10 REGLAMENTO COMUN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

3) [Inscripcion y publicacion] a) La inscripcidn en el Registro Internacional y la
publicacion en la Gaceta del registro internacional y de todo dato que deba ser inscrito y
publicado en virtud del presente Reglamento en relacion con el registro internacional se
realizaran en espafiol, en francés y en inglés. En la inscripcion y en la publicacion del
registro internacional se indicara el idioma en que la Oficina Internacional ha recibido la
solicitud internacional.

b) Cuando se realice la primera designacion posterior en relacion con un
registro internacional que, en aplicacion de versiones anteriores de la presente Regla, ha sido
publicado Unicamente en francés, o en francés y en inglés, la Oficina Internacional, ademas de
publicar esa designacion posterior en la Gaceta, publicar el registro internacional en espafiol
y en inglés y volverd a publicarlo en francés, o publicaré el registro internacional en espariol y
volvera a publicarlo en francés y en inglés, segun sea el caso. Esa designacion posterior se
inscribira en el Registro Internacional en espafiol, en francés y en inglés.

4)  [Traduccién] a) La Oficina Internacional realizara las traducciones que resulten
necesarias a los efectos de las notificaciones a que se refiere el parrafo 2)iii) y iv) y de las
inscripciones y publicaciones previstas en el parrafo 3). EI solicitante o el titular, segn
proceda, puede adjuntar a la solicitud internacional o a la solicitud de inscripcion de una
designacion posterior o de una modificacion, una propuesta de traduccion de cualquier texto
que figure en la solicitud internacional o en la solicitud de inscripcion. Si la Oficina
Internacional estima que la traduccidn propuesta no es correcta, podrd modificarla, previa
invitacion al solicitante o al titular para que formulen observaciones sobre las correcciones
propuestas en el plazo de un mes a partir de la invitacion.

b)  No obstante lo dispuesto en el apartado a), la Oficina Internacional no
traducira la marca. Cuando, de conformidad con las Reglas 9.4)b)iii) o0 24.3)c), el solicitante
o el titular faciliten una traduccion o varias de la marca, la Oficina Internacional no verificara
la correccion de esas traducciones.

Regla 7
Notificacidn de determinados requisitos especiales

1)  [Suprimido]

2)  [Intencion de utilizar la marca] Cuando una Parte Contratante exija, como Parte
Contratante designada con arreglo al Protocolo, una declaracion de la intencion de utilizar la
marca, notificara esa exigencia al Director General. Cuando esa Parte Contratante exija que
la declaracion lleve la firma del propio solicitante y figure en un formulario oficial aparte,
anexo a la solicitud internacional, en la notificacion se hara constar esa exigencia y se
expondra en detalle el texto exacto de la declaracion exigida. Cuando la Parte Contratante
exija ademas que la declaracion esté redactada en espafiol, en francés o en inglés, en la
notificacion se indicara explicitamente el idioma exigido.

3) [Notificacion] a) Toda notificacion mencionada en el parrafo2) se puede
realizar en el momento en que la Parte Contratante haga el depésito de su instrumento de
ratificacion, aceptacion o aprobacién del Protocolo, o de adhesion a éste, y la fecha en que la
notificacion surta efecto sera la misma de entrada en vigor del Protocolo con respecto a la
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Parte Contratante que haya presentado la notificacion. Asimismo, la notificacién puede
presentarse méas tarde, en cuyo caso surtira efecto tres meses después de que el Director
General la reciba, o en una fecha posterior que se indigue en ella, cuando se trate de registros
internacionales cuya fecha sea la misma en que surte efecto la notificacién o una fecha
posterior.

b)  Toda notificacién realizada con arreglo al parrafo 1) tal como estaba en
vigor antes del 4 de octubre de 2001, o con arreglo al parrafo 2), puede retirarse en cualquier
momento. El aviso de retiro se dirigira al Director General. El retiro tendra efecto cuando el
Director General reciba dicho aviso, o en cualquier otra fecha posterior que se indique en
éste.

Capitulo 2
Solicitudes internacionales

Regla 8
Pluralidad de solicitantes

1) [Dos o més solicitantes presentan su solicitud exclusivamente en virtud del
Arreglo, o tanto en virtud del Arreglo como del Protocolo] Dos o mas solicitantes pueden
presentar conjuntamente una solicitud internacional regida exclusivamente por el Arreglo, o
regida tanto por el Arreglo como el Protocolo, si son titulares conjuntamente del registro de
base y si el pais de origen, tal como se define en el Articulo 1.3) del Arreglo, es el mismo para
cada uno de ellos.

2) [Dos o mas solicitantes presentan su solicitud exclusivamente en virtud del
Protocolo] Dos 0 mas solicitantes pueden presentar conjuntamente una solicitud
internacional regida exclusivamente por el Protocolo si han presentado conjuntamente la
solicitud de base o son titulares conjuntamente del registro de base, y si cada uno de ellos esta
calificado, en relacion con la Parte Contratante cuya oficina es la Oficina de origen, para
presentar una solicitud internacional al amparo del Articulo 2.1) del Protocolo.

Regla 9
Condiciones relativas a la solicitud internacional

1)  [Presentacion] La Oficina de origen presentard la solicitud internacional a la
Oficina Internacional.

2) [Formulario y firma] a) La solicitud internacional se presentara en un solo
ejemplar del formulario oficial.

El parrafo 1) de la Regla 7 decia lo siguiente:

“Cuando una Parte Contratante cuya oficina es la Oficina de origen y en cuyo territorio se
encuentra el domicilio del titular exija que dicha oficina presente a la Oficina Internacional las
designaciones realizadas con posterioridad al registro internacional, notificara esa exigencia al
Director General.”



12 REGLAMENTO COMUN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

b)  La solicitud internacional estara firmada por la Oficina de origen y, cuando
dicha Oficina asi lo exija, también por el solicitante. Cuando la Oficina de origen no exija al
solicitante que firme la solicitud internacional, pero le permita hacerlo, el solicitante podra
firmar.

3) [Tasas] Las tasas prescritas aplicables a la solicitud internacional se abonaran
con arreglo a lo dispuesto en las Reglas 10, 34 y 35.

4)  [Contenido de la solicitud internacional] a) En la solicitud internacional figurara
0 se indicara
i) el nombre del solicitante, facilitado de conformidad con las Instrucciones
Administrativas,

i) la direccion del solicitante, facilitada de conformidad con las
Instrucciones Administrativas,

iii) el nombre y la direccion del mandatario, si lo hubiere, facilitados de
conformidad con las Instrucciones Administrativas,

iv) si el solicitante desea, al amparo del Convenio de Paris para la Proteccién
de la Propiedad Industrial, hacer uso de la prioridad que le otorga un depoésito anterior, una
declaracion en la que se reivindique la prioridad de ese deposito anterior, junto con la
indicacion del nombre de la oficina en que se efectu6 el depdsito, asi como de la fecha y, a ser
posible, del nimero de ese depdsito, vy, si el deposito anterior no se aplica a todos los
productos y servicios enumerados en la solicitud internacional, la indicacion de los productos
y servicios a que dicho deposito se refiera,

V) una reproduccion de la marca que se ajuste al recuadro previsto en el
formulario oficial; esa reproduccion sera clara y, dependiendo de que en la solicitud de base
0 en el registro de base se haya plasmado en blanco y negro o en color, ser& una reproduccion
en blanco y negro o en color,

vi) cuando el solicitante desee que la marca se considere como marca en
caracteres estandar, una declaracion a tal efecto,

vii) cuando se reivindique el color como elemento distintivo de la marca en la
solicitud de base o el registro de base, o cuando el solicitante desee reivindicar el color como
elemento distintivo de la marca y la marca contenida en la solicitud de base o en el registro de
base esté en color, una mencion de que se reivindica el color y la indicacion, expresada en
palabras, del color o combinacion de colores reivindicados, y, cuando la reproduccion
aportada en virtud del apartado v) esté en blanco y negro, una reproduccion de la marca en
color,

viibis) cuando la marca que sea objeto de la solicitud de base o del registro de
base consista en un color o una combinacion de colores como tales, una indicacion a tal
efecto,

viii)  cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca
tridimensional, la indicacion “marca tridimensional”,

ix) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca
sonora, la indicacion “marca sonora”,

X) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca
colectiva, una marca de certificacion o una marca de garantia, una indicacion en ese sentido,

xi) cuando en la solicitud de base o en el registro de base figure una
descripcion de la marca expresada en palabras y el solicitante desee incluir la descripcion, o la
Oficina de origen exija la inclusion de la descripcion, la misma descripcion; cuando dicha
descripcion esté redactada en un idioma distinto al de la solicitud internacional, se facilitara
en el idioma de esa solicitud,
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xii) cuando el contenido de la marca consista, total o parcialmente, en
caracteres no latinos o en nimeros no arabigos ni romanos, una transcripcion de ese contenido
a caracteres latinos 0 a nimeros arabigos; la transcripcion a caracteres latinos se basara en el
sistema fonético del idioma de la solicitud internacional,

xiii) los nombres de los productos y servicios para los que se solicita el
registro internacional de la marca, agrupados segun las clases correspondientes de la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios, cada grupo precedido del numero de la
clase y presentado en el orden que las clases adoptan en esa Clasificacion; se indicaran los
productos y servicios en términos precisos, de preferencia con las palabras utilizadas en la
lista alfabética de esa Clasificacién; en la solicitud internacional pueden figurar limitaciones
de la lista de productos y servicios respecto a una o0 mas Partes Contratantes designadas; la
limitacion respecto a cada Parte Contratante puede ser diferente,

xiv) la cuantia de las tasas que se paguen y la forma de pago, o instrucciones
para cargar el importe correspondiente en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, asi
como la identidad del autor del pago o de las instrucciones, y

xv) las Partes Contratantes designadas.

b)  En lasolicitud internacional podran figurar asimismo,
i) cuando el solicitante sea una persona natural, una indicacion del Estado
del que el solicitante es nacional,

i) cuando el solicitante sea una persona juridica, indicaciones relativas a su
naturaleza juridica y al Estado, y en su caso, a la unidad territorial, dentro de ese Estado, al
amparo de cuya legislacion se ha constituido dicha persona juridica;

iii) cuando la marca consista total o parcialmente en una o varias palabras
traducibles, una traduccion de esa o esas palabras al espafiol, al francés y al inglés, 0 a uno o
dos de esos idiomas;

iv) cuando el solicitante reivindique el color como elemento distintivo de la
marca, una indicacion expresada en palabras, respecto a cada color, de las principales partes
de la marca reproducidas en ese color;

v) cuando el solicitante desee no reivindicar la proteccion de cualquier
elemento de la marca, una mencién de ese hecho y del elemento o elementos respecto de los
que no se reivindica la proteccion.

5) [Contenido adicional de una solicitud internacional] a) En una solicitud
internacional que se rija exclusivamente por el Arreglo, o tanto por el Arreglo como por el
Protocolo, figuraran el numero y la fecha del registro de base, y en ella se indicara uno de los
siguientes aspectos:

i) que el solicitante tiene un establecimiento comercial o industrial real y
efectivo en el territorio del Estado contratante cuya Oficina es la Oficina de origen, o

i) cuando el solicitante no tenga dicho establecimiento en ningin Estado
contratante del Arreglo, que tiene un domicilio en el territorio del Estado cuya Oficina es la
Oficina de origen, o

iii) cuando el solicitante no tenga un establecimiento de esa indole o un
domicilio en el territorio de ningun Estado contratante del Arreglo, que es un nacional del
Estado cuya Oficina es la Oficina de origen.

b)  En una solicitud internacional que se rija exclusivamente por el Protocolo
figurara el numero y la fecha de la solicitud de base o del registro de base, y en ella se
indicara uno o varios de los aspectos siguientes:

i) cuando la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen sea un
Estado, que el solicitante es un nacional de dicho Estado;
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i) cuando la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen sea una
organizacion, el nombre del Estado miembro de esa organizacion de la que sea nacional el
solicitante;

iii) que el solicitante tiene un domicilio en el territorio de la Parte
Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen;

iIv) que el solicitante tiene un establecimiento comercial o industrial real y
efectivo en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen.

c) Cuando la direccién del solicitante facilitada de conformidad con el
parrafo 4)a)ii) no esté en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de
origen y se haya indicado en el apartado a)i) oii), o en el apartado b)iii) oiv), que el
solicitante tiene un domicilio o un establecimiento en el territorio de esa Parte Contratante,
ese domicilio o la direccion de ese establecimiento se facilitaran en la solicitud internacional.

d) La solicitud internacional debera contener una declaracién de la Oficina de
origen, en la que se certifique

i) la fecha en que la Oficina de origen haya recibido o, con arreglo a lo
estipulado en la Regla 11.1), se considere que ha recibido, la peticion del solicitante de que se
presente la solicitud internacional a la Oficina Internacional,

i) que el solicitante mencionado en la solicitud internacional es el mismo
solicitante mencionado en la solicitud de base o el titular mencionado en el registro de base,
segun sea el caso,

iii) que toda indicaciébn mencionada en el péarrafo 4)a)viibis) a xi) y que
figure en la solicitud internacional figura asimismo en la solicitud de base o en el registro de
base, segun sea el caso,

iv) que la marca que es objeto de la solicitud internacional es la misma que
figura en la solicitud de base o en el registro de base, segln sea el caso,

V) que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la
solicitud de base o en el registro de base, se incluye la misma reivindicacion en la solicitud
internacional o que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la
solicitud internacional sin haber sido reivindicada en la solicitud de base o en el registro de
base, la marca en la solicitud de base o en el registro de base esta de hecho en el color o en la
combinacion de colores reivindicados, y

vi) que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional estan
incluidos en la lista de productos y servicios que figura en la solicitud de base o en el registro
de base, segun sea el caso.

e) Cuando la solicitud internacional esté basada en dos o més solicitudes de
base o registros de base, se estimara que la declaracion mencionada en el apartado d) se aplica
a la totalidad de esas solicitudes de base o esos registros de base.

f)  Cuando la solicitud internacional contenga la designacién de una Parte
Contratante que haya formulado la notificacion prevista en la Regla 7.2), la solicitud
internacional comprendera asimismo una declaracion de la intencién de utilizar la marca en el
territorio de esa Parte Contratante; se estimard que la declaracion forma parte de la
designacion de la Parte Contratante que la exige y, conforme a lo requerido por esa Parte
Contratante, debera

i) estar firmada por el propio solicitante y redactada en un formulario
oficial independiente anexo a la solicitud internacional, o

1) estar incluida en la solicitud internacional.

g) Cuando una solicitud internacional contenga la designacion de una
Organizacion Contratante, podra también contener las indicaciones siguientes:
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i) cuando el solicitante desee reivindicar, en virtud de la legislacion de esa
Organizacion Contratante, la antigliedad de una o varias marcas anteriores registradas en un
Estado miembro de esa Organizacion, o para ese Estado miembro, una declaracion a tal
efecto, en la que se indique el Estado o Estados miembros en los que haya sido registrada la
marca anterior, 0 para los que haya sido registrada, la fecha en que surti6 efecto el registro
pertinente, el nimero del registro pertinente y los productos y servicios para los que haya sido
registrada la marca anterior. Dichas indicaciones se efectuaran en un formulario oficial que
habra de adjuntarse a la solicitud internacional;

i) cuando, en virtud de la legislacion de esa Organizacion Contratante, se
exija al solicitante que indique un segundo idioma de trabajo ante la oficina de esa
Organizacion Contratante, ademas del idioma de la solicitud internacional, la indicacion de
ese segundo idioma.

Regla 10
Tasas relativas a la solicitud internacional

1)  [Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo] Una
solicitud internacional regida exclusivamente por el Arreglo estara sujeta al pago de la tasa de
base, del complemento de tasa y, cuando proceda, de la tasa suplementaria, especificadas en
el puntol de la Tabla de tasas. EI importe de esas tasas se abonard en dos plazos
correspondientes a diez afios cada uno. Para el pago del segundo plazo, se aplicard la
Regla 30.

2) [Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Protocolo] Una
solicitud internacional regida exclusivamente por el Protocolo estara sujeta al pago de la tasa
de base, del complemento de tasa y/o de la tasa individual, y, cuando proceda, de la tasa
suplementaria, especificadas o0 mencionadas en el punto 2) de la Tabla de tasas. Esas tasas se
abonaran respecto a un periodo de diez afios.

3) [Solicitudes internacionales regidas tanto por el Arreglo como por el
Protocolo] Una solicitud internacional regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo
estara sometida al pago de la tasa de base, del complemento de tasa y, cuando proceda, de las
tasas individual y suplementaria, especificadas o mencionadas en el punto 3 de la Tabla de
tasas. Por lo que se refiere a las Partes Contratantes designadas en virtud del Arreglo, sera de
aplicacion el parrafo 1). En cuanto a las Partes Contratantes designadas en virtud del
Protocolo, sera de aplicacion el parrafo 2).

Regla 11
Irregularidades que no sean las relativas a la clasificacion
de los productos y servicios 0 a su indicacion

1)  [Peticion prematura a la Oficina de origen] a) Cuando la Oficina de origen
reciba la peticion de que presente a la Oficina Internacional una solicitud internacional regida
exclusivamente por el Arreglo antes de que la marca mencionada en esa peticién se haya
inscrito en el registro de esa Oficina de origen, se estimara que, a los efectos de lo dispuesto
en el Articulo 3.4) del Arreglo, la Oficina de origen ha recibido tal peticion en la fecha en que
se inscriba la marca en el registro de dicha Oficina.
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b) A reserva de lo dispuesto en el apartado c), cuando la Oficina de origen
reciba una peticion para que presente a la Oficina Internacional una solicitud internacional
regida tanto por el Acuerdo como por el Protocolo antes de que la marca mencionada en esa
peticion se haya inscrito en el registro de dicha Oficina de origen, la solicitud internacional
serd considerada como una solicitud internacional regida exclusivamente por el Protocolo, y
la Oficina de origen suprimird la designacion de toda Parte Contratante obligada por el
Arreglo pero no por el Protocolo.

c) Cuando la peticibn mencionada en el apartado b) se acompafie de una
peticion expresa de que la solicitud internacional sea considerada como una solicitud
internacional regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo desde el momento en que la
marca esté inscrita en el registro de la Oficina de origen, dicha Oficina no suprimira la
designacion de ninguna Parte Contratante obligada por el Arreglo pero no por el Protocolo, v,
a los efectos de lo dispuesto en el Articulo 3.4) del Arreglo y en el Articulo 3.4) del
Protocolo, se estimard que dicha Oficina ha recibido la peticion de presentar la solicitud
internacional en la fecha de inscripcion de la marca en su registro.

2) [Irregularidades que el solicitante debe subsanar] a) Si la Oficina Internacional
estima que en la solicitud internacional existen irregularidades que no sean las mencionadas
en los parrafos 3), 4) y 6) y en las Reglas 12 y 13, notificara esas irregularidades al solicitante
e informara al mismo tiempo a la Oficina de origen.

b)  El solicitante puede subsanar esas irregularidades dentro de los tres meses
siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional las haya notificado. Si una irregularidad
no se subsana dentro de los tres meses siguientes a la fecha de notificacion de esa
irregularidad por la Oficina Internacional, la solicitud internacional se dara por abandonada, y
la Oficina Internacional notificara en consecuencia y al mismo tiempo al solicitante y a la
Oficina de origen.

3) [lrregularidad que debe subsanar el solicitante o la Oficina de origen] a) No
obstante lo dispuesto en el parrafo 2), cuando la Oficina de origen haya abonado a la Oficina
Internacional las tasas que deben pagarse en virtud de la Regla 10 y la Oficina Internacional
estime que la cuantia de las tasas percibidas es inferior a la requerida, lo notificara al mismo
tiempo a la Oficina de origen y al solicitante. En la notificacion se especificara el importe por
pagar.

b)  La Oficina de origen o el solicitante pueden abonar el importe pendiente de
pago en los tres meses siguientes a la fecha de notificacion por la Oficina Internacional. Si
ese importe no se abona en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que la Oficina
Internacional haya notificado la irregularidad, la solicitud internacional se dara por
abandonada y la Oficina Internacional notificard en consecuencia y al mismo tiempo a la
Oficina de origen y al solicitante.

4)  [lrregularidades que ha de subsanar la Oficina de origen] a) Si la Oficina
Internacional
i) constata que la solicitud internacional no cumple los requisitos
establecidos en la Regla2 o no se ha presentado en el formulario oficial prescrito en la
Regla 9.2)a),
i) constata que la solicitud internacional contiene algunas de las
irregularidades mencionadas en la Regla 15.1),
iii)  considera que la solicitud internacional contiene irregularidades relativas
al derecho del solicitante a presentar una solicitud internacional,
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iv) considera que la solicitud internacional contiene irregularidades relativas
a la declaracion de la Oficina de origen a que se refiere la Regla 9.5)d),

v) [Suprimido]

vi) constata que la solicitud internacional no esta firmada por la Oficina de
origen, o

vii)  constata que la solicitud internacional no contiene la fecha y el nimero
de la solicitud de base o el registro de base, segun sea el caso, lo notificara a la Oficina de
origen y al mismo tiempo informara de ello al solicitante.

b)  La Oficina de origen puede subsanar esas irregularidades dentro de los tres
meses siguientes a la fecha de su notificacion por la Oficina Internacional. Si una
irregularidad no se subsana dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina
Internacional la notifique, la solicitud internacional se dara por abandonada, y la Oficina
Internacional notificard en consecuencia y al mismo tiempo a la Oficina de origen y al
solicitante.

5)  [Reembolso de tasas] Cuando, de conformidad con los parrafos 2)b), 3) 0 4)b), la
solicitud internacional se considere abandonada, la Oficina Internacional reembolsara las
tasas pagadas en relacion con esa solicitud a la parte que las haya hecho efectivas, previa
deduccion de una cantidad correspondiente a la mitad de la tasa de base mencionada en los
puntos 1.1.1, 2.1.1 6 3.1.1 de la Tabla de tasas.

6) [Otra irregularidad relativa a la designacion de una Parte Contratante en virtud
del Protocolo] a) Cuando, de conformidad con el Articulo 3.4) del Protocolo, la Oficina
Internacional reciba una solicitud internacional dentro del plazo de los dos meses siguientes a
la fecha de recepcién de esa solicitud internacional por la Oficina de origen y estime que,
segun la Regla 9.5)f), es necesaria una declaracién de la intencién de utilizar la marca, y que,
sin embargo, esa declaracion se ha omitido o no cumple los requisitos exigibles, lo notificara
con prontitud y al mismo tiempo al solicitante y a la Oficina de origen.

b) La Oficina Internacional estimard que ha recibido la declaracion de la
intencion de utilizar la marca junto con la solicitud internacional, si recibe la declaracion
omitida o la declaracion corregida en el plazo de dos meses mencionado en el apartado a).

c) Si la declaracién omitida o la declaracion corregida se reciben una vez
vencido el plazo de dos meses a que se refiere el apartado b), se considerara que en la
solicitud internacional no figura la designacion de la Parte Contratante respecto a la cual se
exige una declaracion de la intencion de utilizar la marca. La Oficina Internacional notificara
en consecuencia y al mismo tiempo al solicitante y a la Oficina de origen, reembolsara las
tasas de designacion que hayan sido ya abonadas en relacién con esa Parte Contratante e
indicara que la designacion de dicha Parte Contratante se podré efectuar como designacion
posterior en virtud de la Regla 24, siempre que esa designacion vaya acompariada de la
declaracion exigida.

7)  [Solicitud internacional no considerada como tal] La solicitud internacional no
se considerara como tal y se devolvera al remitente cuando sea presentada directamente a la
Oficina Internacional por el solicitante o no cumpla lo estipulado en la Regla 6.1).
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Regla 12
Irregularidades respecto a la clasificacion de los productos
Yy Servicios

1)  [Propuesta de clasificacion] a) Si la Oficina Internacional estima que no se
cumplen los requisitos establecidos en la Regla 9.4)a)xiii), formulara su propia propuesta de
clasificacion y agrupamiento, la notificara a la Oficina de origen e informara al mismo tiempo
al solicitante.

b)  En la notificacion de la propuesta se haréd constar asimismo la cuantia, si la
hubiere, de las tasas adeudadas como consecuencia de la clasificacion y el agrupamiento
propuestos.

2) [Diferencia de opinion respecto a la propuesta] La Oficina de origen puede
comunicar a la Oficina Internacional su opinion sobre la clasificacion y el agrupamiento
propuestos dentro de los tres meses siguientes a la fecha de notificacion de la propuesta.

3) [Recordatorio de la propuesta] Si en el plazo de dos meses a partir de la fecha de
notificacion mencionada en el parrafo 1)a), la Oficina de origen no ha comunicado su opinion
sobre la clasificacion y el agrupamiento propuestos, la Oficina Internacional enviard a la
Oficina de origen y al solicitante una comunicacion en la que reiterara su propuesta. El envio
de esa comunicacion no afectara al plazo de tres meses a que se refiere el parrafo 2).

4)  [Retiro de una propuesta] Si la Oficina Internacional, a la luz de la opinién
comunicada con arreglo al parrafo 2), retira su propuesta, lo notificara en consecuencia a la
Oficina de origen e informara al mismo tiempo al solicitante.

5) [Modificacion de la propuesta] Si la Oficina Internacional, a la luz de la opinién
comunicada con arreglo al parrafo 2), modifica su propuesta, lo notificara a la Oficina de
origen e informaré al mismo tiempo al solicitante acerca de tal modificacion o de todo cambio
resultante en la cuantia a que se alude en el parrafo 1)b).

6) [Confirmacion de la propuesta] Si la Oficina Internacional, no obstante la
opinion mencionada en el parrafo 2), confirma su propuesta, lo notificard en consecuencia a la
Oficina de origen e informara al mismo tiempo al solicitante.

7) [Tasas] a) Sino se ha comunicado opinion alguna a la Oficina Internacional con
arreglo al parrafo 2), la cuantia a que se refiere el parrafo 1)b) se pagara en los cuatro meses
siguientes a la fecha de notificacion mencionada en el parrafo 1)a), a falta de lo cual la
solicitud internacional se dard por abandonada y la Oficina Internacional notificara en
consecuencia a la Oficina de origen e informara al mismo tiempo al solicitante.

b)  Si se ha comunicado una opinion a la Oficina Internacional con arreglo al
parrafo 2), la cuantia a que se refieren el parrafo 1)b) o, en su caso, el parrafo 5) se pagara
dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional haya
comunicado la modificacién o la confirmacién de su propuesta de acuerdo con los parrafos 5)
0 6), segun proceda, a falta de lo cual la solicitud internacional se dara por abandonada y la
Oficina Internacional notificard en consecuencia a la Oficina de origen e informara al mismo
tiempo al solicitante.
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c) Si se ha comunicado una opinion a la Oficina Internacional en virtud del
parrafo 2) y si, a la luz de esa opinién, la Oficina Internacional retira su propuesta de
conformidad con lo dispuesto en el parrafo 4), no se adeudara la cuantia mencionada en el
parrafo 1)b).

8) [Reembolso de tasas] Cuando, de conformidad con el parrafo 7), se considere
abandonada la solicitud internacional, la Oficina Internacional reembolsara al autor del pago
las tasas abonadas en relacion con esa solicitud, previa deduccion de una cantidad
correspondiente a la mitad de la tasa de base mencionada en los puntos 1.1.1, 2.1.1 6 3.1.1 de
la Tabla de tasas.

9) [Clasificacion en el Registro] A reserva de que la solicitud internacional guarde
conformidad con otros requisitos exigibles, la marca se registrard con la clasificacion y el
agrupamiento que la Oficina Internacional estime correctos.

Regla 13
Irregularidades respecto a la indicacion de los
productos y servicios

1)  [Comunicacion de la irregularidad por la Oficina Internacional a la Oficina de
origen] Si la Oficina Internacional considera que alguno de los productos y servicios se
designa en la solicitud internacional con una expresion demasiado vaga a efectos de
clasificacion, incomprensible o linguiisticamente incorrecta, lo notificara en consecuencia a la
Oficina de origen e informara al mismo tiempo al solicitante. En esa notificacion, la Oficina
Internacional puede recomendar una expresion sustitutoria o la supresion de la expresion.

2) [Tiempo otorgado para subsanar la irregularidad] a) La Oficina de origen
puede realizar una propuesta para que se subsane la irregularidad dentro de los tres meses
siguientes a la fecha de notificacion mencionada en el parrafo 1).

b)  Si dentro del plazo indicado en el apartadoa) no se presenta ninguna
propuesta aceptable a la Oficina Internacional para subsanar la irregularidad, la Oficina
Internacional hara constar en el registro internacional la expresion que figura en la solicitud
internacional, siempre que la Oficina de origen haya especificado la clase en que dicha
expresion debe incluirse; en el registro internacional constara una indicacion en el sentido de
que, a juicio de la Oficina Internacional, esa expresion es demasiado vaga a efectos de
clasificacion, incomprensible o linglisticamente incorrecta, segun proceda. Cuando la
Oficina de origen no haya especificado la clase, la Oficina Internacional suprimira de oficio la
expresion mencionada, notificara en consecuencia a la Oficina de origen e informara al
mismo tiempo al solicitante.
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Capitulo 3
Registros internacionales

Regla 14
Registro de la marca en el Registro Internacional

1) [Registro de la marca en el Registro Internacional] Cuando la Oficina
Internacional estime que la solicitud internacional se ajusta a los requisitos exigibles,
registrara la marca en el Registro Internacional, notificara el registro internacional a las
Oficinas de las Partes Contratantes designadas e informara en consecuencia a la Oficina de
origen, y enviara un certificado al titular. Cuando la Oficina de origen asi lo desee y haya
informado a la Oficina Internacional en consecuencia, el certificado se enviard al titular por
conducto de la Oficina de origen.

2)  [Contenido del registro] En el registro internacional figuraran
1) todos los datos contenidos en la solicitud internacional, excepto las
reivindicaciones de prioridad previstas en la Regla 9.4)a)iv) cuando, desde la fecha de la
presentacion anterior hasta la fecha del registro internacional, hayan transcurrido mas de seis
meses,
i) la fecha del registro internacional,
iii) el numero del registro internacional,
iv) cuando la marca se pueda clasificar de acuerdo con la Clasificacién
Internacional de los Elementos Figurativos, y a menos que en la solicitud internacional figure
una declaracion en el sentido de que el solicitante desea que la marca se considere como
marca en caracteres estandar, los simbolos pertinentes de dicha Clasificacion determinados
por la Oficina Internacional,
V) unaindicacion, por cada Parte Contratante designada, en que se precise si
la designacion se ha hecho en virtud del Arreglo o en virtud del Protocolo,
vi) indicaciones adjuntas a la solicitud internacional de conformidad con la
Regla 9.5)9)i) relativas al Estado o Estados miembros en los que ha sido registrada, o para los
gue ha sido registrada, una marca anterior cuya antigiiedad se reivindique, la fecha en que
surtio efecto el registro de esa marca anterior y el nimero del registro pertinente.

Regla 15
Fecha del registro internacional

1)  [lrregularidades que afectan la fecha del registro internacional] Cuando en la
solicitud internacional recibida por la Oficina Internacional no figuren todos los elementos
siguientes:

i) indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante y
ponerse en contacto con €l o con su mandatario, si lo hubiere,
i) las Partes Contratantes que estén designadas,
iii)  una reproduccion de la marca,
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iv) la indicacién de los productos y servicios respecto de los cuales se
solicita el registro de la marca, el registro internacional llevara la fecha en que el Gltimo de los
elementos omitidos haya llegado a la Oficina Internacional, con la salvedad de que, si el
altimo de esos elementos llega a la Oficina Internacional en el plazo de dos meses
mencionado en el Articulo 3.4) del Arreglo y en el Articulo 3.4) del Protocolo, el registro
internacional llevara la fecha en que la Oficina de origen haya recibido o, segun lo dispuesto
en la Regla 11.1), se considere que ha recibido, la solicitud internacional defectuosa.

2) [Fecha del registro internacional en otros casos] En cualquier otro caso, el
registro internacional llevara la fecha determinada de conformidad con lo estipulado en el
Articulo 3.4) del Arreglo y el Articulo 3.4) del Protocolo.

Capitulo 4
Hechos ocurridos en las Partes Contratantes
gue afectan a los registros internacionales

Regla 16
Posibilidad de notificar una denegacién provisional basada en una oposicién en virtud
del Articulo 5.2)c) del Protocolo

1)  [Informacién relativa a posibles oposiciones y plazo de notificacion de la
denegacion provisional basada en una oposicion] a) Conforme a lo dispuesto en el
Articulo 9sexies.1)b) del Protocolo, cuando una Parte Contratante haya formulado una
declaracion con arreglo al Articulo 5.2)b) y ¢), primera frase, del Protocolo, la Oficina de esa
Parte Contratante, cuando sea evidente, en relacion con un registro internacional determinado
que designe a esa Parte Contratante, que el plazo de oposicién vencera demasiado tarde para
que una denegacién provisional basada en una oposicion se notifique a la Oficina
Internacional en el plazo de 18 meses mencionado en el Articulo 5.2)b), comunicara a la
Oficina Internacional el nimero y el nombre del titular del registro internacional.

b)  Cuando en el momento de comunicar la informacién mencionada en el apartado a)
se conozcan las fechas inicial y final del plazo de oposicién, se indicaran esas fechas en la
comunicacion. Si en ese momento las fechas no se conocen aun, se comunicaran a la Oficina
Internacional en cuanto se conozcan®.

¢) Cuando se aplique el apartado a) y la Oficina a que se refiere dicho apartado haya
informado a la Oficina Internacional, antes de que venza el plazo de 18 meses mencionado en
ese apartado, de que el plazo para presentar oposiciones vencerd 30 dias antes del
vencimiento del plazo de 18 meses, y de que es posible presentar oposiciones durante esos
30 dias, una denegacion basada en una oposicion presentada durante esos 30 dias podra
notificarse a la Oficina Internacional dentro del mes siguiente a la fecha en que se haya
formulado la oposicion.

2)  [Inscripcién y transmision de la informacion] La Oficina Internacional inscribira
en el Registro Internacional la informacion que reciba en virtud del péarrafo 1) y transmitira
esa informacion al titular.

La Asamblea de la Union de Madrid adopt6 esta disposicion en el entendimiento de que si el
plazo para presentar la oposicion es prorrogable, la Oficina s6lo podrd comunicar la fecha
inicial del plazo de oposicion.
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Regla 17
Denegacion provisional

1)  [Notificacién de denegacion provisional] a) Una notificacién de denegacion
provisional podra contener una declaracion dando las razones por las que la Oficina que
efectla la notificacion considera que no puede concederse proteccién en la Parte Contratante
en cuestion (“denegacion provisional de oficio”), o una declaracion en el sentido de que no
puede concederse proteccion en la Parte Contratante en cuestion porque se ha formulado una
oposicion (“denegacion provisional basada en una oposicién”), o ambas declaraciones.

b)  Una notificacion de denegacién provisional guardara relacion con un solo
registro internacional, llevara fecha y estara firmada por la Oficina que la realiza.

2) [Contenido de la notificacién] En una notificacion de denegacion provisional
figuraran o se indicaran

i) la Oficina que realiza la notificacion,

i) el namero del registro internacional, de preferencia acompafiado de otras
indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, tales como los
elementos verbales de la marca o el nimero de la solicitud de base o del registro de base,

iii)  [Suprimido]

iv) todos los motivos en que se base la denegacion provisional, junto con
una referencia a las correspondientes disposiciones fundamentales de la legislacion,

v) cuando los motivos en que se base la denegacion provisional se refieran a
una marca que ha sido objeto de una solicitud o un registro y con la cual la marca que es
objeto de registro internacional parece estar en conflicto, la fecha y el nimero del depdsito, la
fecha de prioridad (si la hubiere), la fecha y el nimero del registro (si se conocen), el nombre
y la direccion del titular y una reproduccion de la primera marca, junto con la lista de todos
los productos y servicios pertinentes que figuren en la solicitud o en el registro de la primera
marca, en el entendimiento de que dicha lista puede estar redactada en el idioma de la
solicitud o del registro mencionados,

vi) ya sea que las razones en que se basa la denegacion provisional afectan a
todos los productos y servicios, 0 bien una indicacion de los productos y servicios que se vean
afectados por la denegacién o los que no se vean afectados por ella,

vii) el plazo, razonable en funcién de las circunstancias, para presentar
peticiones de revision de la denegacién provisional de oficio o de la denegacion provisional
basada en una oposicion, o de recurso contra ella y, segin sea el caso, para formular una
respuesta a la oposicién, de preferencia con una indicacién de la fecha en que venza dicho
plazo, y la autoridad a la que deberan presentarse tales peticiones de revision, de recurso o de
respuesta, con la indicacion, cuando proceda, de que la peticidn de revision, de recurso o de
respuesta ha de presentarse por conducto de un mandatario que tenga su direccion en el
territorio de la Parte Contratante cuya oficina ha pronunciado la denegacion.

3) [Requisitos adicionales relativos a una notificacion de denegacion provisional
basada en una oposicion] Cuando la denegacion provisional de proteccion se base en una
oposicién o en una oposicion y otros motivos, la notificacion no sélo debera cumplir los
requisitos previstos en el parrafo 2), sino también reflejar ese hecho y el nombre y la
direccion del oponente; sin embargo, pese a lo dispuesto en el parrafo 2.v), la Oficina que
realice la notificacion debera, si la oposicion se basa en una marca que ha sido objeto de
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solicitud o de registro, comunicar la lista de los productos y servicios en que se basa la
oposicion, y podra asimismo comunicar la lista completa de los productos y servicios de esa
solicitud o de ese registro anteriores, en el entendimiento de que dichas listas podran
redactarse en el idioma de la solicitud o del registro anteriores.

4)  [lInscripcion; transmision de copias de notificaciones] La Oficina Internacional
inscribird la denegacion provisional en el Registro Internacional junto con los datos
contenidos en la notificacion, con una indicacion de la fecha en que la notificacion haya sido
enviada o, de conformidad con lo estipulado en la Regla 18.1)d), se considere haber sido
enviada, a la Oficina Internacional, y transmitira una copia de la misma a la Oficina de origen,
si dicha Oficina ha informado a la Oficina Internacional que desea recibir tales copias, v, al
mismo tiempo, al titular.

5) [Declaraciones relativas a la posibilidad de examen] a) [Suprimido]

b)  [Suprimido]

c)  [Suprimido]

d) La Oficina de una Parte Contratante podra notificar al Director General, en
una declaracion que, de conformidad con la legislacion de dicha Parte Contratante,

i) toda denegacion provisional que haya sido notificada a la Oficina
Internacional estard sujeta a una revision, independientemente de que el titular haya o no
solicitado dicha revision, y

ii) la decisién adoptada con respecto a dicha revision podré ser objeto de
una revision ulterior o de un recurso ante la Oficina.

iii) Cuando esta declaracion sea aplicable y a la Oficina no le sea posible
comunicar dicha decision directamente al titular del registro internacional en cuestién, la
Oficina enviara la declaracién mencionada en la Regla 18ter.2) 6 3) a la Oficina Internacional
inmediatamente después de adoptada dicha decision, pese al hecho de que todos los
procedimientos ante dicha Oficina puedan no haberse terminado. Cualquier otra decision que
afecte la proteccion de la marca sera enviada a la Oficina Internacional de conformidad con lo
estipulado en la Regla 18ter.4).

e) La Oficina de una Parte Contratante podra notificar al Director General en
una declaracion que, de conformidad con la legislacion de dicha Parte Contratante, toda
denegacidn provisional de oficio que haya sido notificada a la Oficina Internacional no estara
sujeta a revision ante dicha Oficina. Cuando esta declaracion sea aplicable, toda notificacion
de oficio de una denegacion provisional efectuada por dicha Oficina se considerara que
incluye una declaracion de conformidad con lo estipulado en la Regla 18ter.2)ii) 0 3).

Regla 18
Notificaciones irregulares de denegacién provisional

1) [Parte Contratante designada en virtud del Arreglo] a) Una notificacion de
denegacion provisional comunicada por la Oficina de una Parte Contratante designada en
virtud del Arreglo no sera considerada como tal por la Oficina Internacional

i) si no contiene ningln numero de registro internacional, a menos que
otras indicaciones que figuren en la notificacion permitan identificar el registro internacional
al que se refiera la denegacion provisional,

i) sienellano se indica algin motivo para la denegacion, o
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iii) si se envia demasiado tarde a la Oficina Internacional, es decir, después
de pasado un afio a partir de la fecha en que se hayan efectuado la inscripcion del registro
internacional o la inscripcion de la designacion posterior al registro internacional, en el
entendimiento de que esa fecha es la misma en gue se ha enviado la notificacion del registro
internacional o de la designacion posterior.

b)  Cuando se aplique el apartado a), la Oficina Internacional transmitira, pese a
todo, una copia de la notificacion al titular, comunicara al mismo tiempo al titular y a la
Oficina que haya enviado la notificacion de denegacion provisional que ésta no es
considerada como tal por la Oficina Internacional e indicara las razones para ello.

c) Silanotificacion

i) no estd firmada en nombre de la Oficina que la comunicé o no cumple
los requisitos establecidos en la Regla 2 o el requisito exigible en virtud de la Regla 6.2),

i)  no contiene, en su caso, indicaciones detalladas sobre la marca con la que
la marca que es objeto del registro internacional parece estar en conflicto (Regla 17.2)v) y 3)),

iii)  no cumple los requisitos establecidos en la Regla 17.2) vi),

iv) no cumple los requisitos establecidos en la Regla 17.2) vii), 0

v) [Suprimido]

vi) no contiene, en su caso, el nombre y la direccién del oponente ni la
indicacion de los productos y servicios en que se basa la oposicion (Regla 17.3)), la Oficina
Internacional, salvo cuando sea aplicable el apartado d), inscribira no obstante la denegacion
provisional en el Registro Internacional. La Oficina Internacional invitara a la Oficina que
haya comunicado la denegacidn provisional a que envie una notificacion rectificada dentro de
los dos meses siguientes a la invitacion y enviara al titular copias de la notificacion irregular y
de la invitacion enviada a la Oficina interesada.

d) Cuando la notificacion no cumpla los requisitos establecidos en la
Regla 17.2) vii), no se inscribira la denegacion provisional en el Registro Internacional. No
obstante, si se envia una notificacion rectificada en el plazo mencionado en el apartado c), se
estimara que, a los efectos de lo estipulado en el Articulo 5 del Arreglo, ha sido enviada a la
Oficina Internacional en la fecha en que se haya enviado la notificacion defectuosa. Si la
notificacion no se corrige en ese plazo, no seréd considerada como notificacion de denegacién
provisional En este caso, la Oficina Internacional comunicara al mismo tiempo al titular y a
la Oficina que envio la notificacion que no considera como tal la notificacion de denegacion
provisional e indicara las razones para ello.

e)  Toda notificacion rectificada, cuando la legislacién aplicable asi lo permita,
indicara un nuevo plazo, razonable segln las circunstancias, para presentar una peticion de
revision de la denegacion provisional de oficio o de la denegacion provisional basada en una
oposicién, o un recurso contra ella y, segn sea el caso, para formular una respuesta a la
oposicion, de preferencia con una indicacion de la fecha en que venza dicho plazo.

f)  La Oficina Internacional enviard al titular una copia de toda notificacion
rectificada.

(2) [Parte Contratante designada en virtud del Protocolo] a) El péarrafo 1) se
aplicara asimismo en el caso de una notificacion de denegacion provisional comunicada por la
Oficina de una Parte Contratante designada en virtud del Protocolo, en el entendimiento de
que el plazo mencionado en el parrafo 1)a)iii) serda el plazo aplicable en virtud del
Articulo 5.2)a), o, conforme a lo dispuesto en el Articulo 9sexies.1)b) del Protocolo, en virtud
del Articulo 5.2)b) o ¢)ii) del Protocolo.
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b)  El parrafo 1)a) se aplicara para determinar si se ha respetado el plazo en que
la Oficina de la Parte Contratante interesada debe proporcionar a la Oficina Internacional la
informacion mencionada en el Articulo 5.2)c)i) del Protocolo. Si tal informacion se facilita
después de que venza ese plazo, se dara por no facilitada, y la Oficina Internacional informara
en consecuencia a la Oficina interesada.

c) La naotificacion de la denegacion provisional no sera considerada como tal
cuando se realice en virtud del Articulo 5.2)c)ii) del Protocolo sin que se hayan cumplido los
requisitos establecidos en el Articulo 5.2)c)i). No obstante, la Oficina Internacional enviara
en ese caso una copia de la notificacion al titular, comunicara al mismo tiempo al titular y a la
Oficina que envio la notificacion que no considera como tal la notificacion de denegacion
provisional e indicara las razones para ello.

Regla 18bis
Situacion provisional de una marca en una Parte Contratante designada

1) [Examen de oficio completado, pero existe la posibilidad de oposicion o de
observaciones por terceros] a) La Oficina que no haya comunicado una notificacion de
denegacidn provisional podra enviar a la Oficina Internacional, dentro del plazo aplicable en
virtud del Articulo 5.2) del Arreglo o el Articulo 5.2)a) o b) del Protocolo, una declaracion en
la que conste que se ha completado el examen de oficio y que la Oficina no ha encontrado
motivos de denegacion, pero que la proteccién de la marca todavia puede ser objeto de
oposicién o de observaciones por terceros, junto con una indicacién de la fecha limite para la
presentacion de tales oposiciones u observaciones®.

b) La Oficina que haya comunicado una notificacion de denegacion
provisional podra enviar a la Oficina Internacional una declaracion en la que conste que se ha
completado el examen de oficio, y que la proteccion de la marca ain puede ser objeto de
oposicion u observaciones por terceros, indicando la fecha limite para presentar dichas
oposiciones u observaciones.

2)  [Inscripcién, comunicacion al titular y transmision de copias] La Oficina
Internacional inscribird las declaraciones recibidas en virtud de la presente Regla en el
Registro Internacional, comunicara ese hecho al titular y, cuando la declaracion se haya
comunicado o pueda ser reproducida en un documento especifico, transmitira una copia de
ese documento al titular.

3 Declaracion interpretativa aprobada por la Asamblea de la Union de Madrid:

“Las referencias en la Regla 18bis a observaciones por terceros son aplicables nicamente
en las Partes Contratantes en cuya legislacion se prevén tales observaciones.”
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Regla 18ter
Disposicion definitiva relativa a la situacion de una marca
en una Parte Contratante designada

1)  [Declaracion de concesion de la proteccién cuando no se haya comunicado una
notificacion de denegacion provisional]* Cuando, antes del vencimiento del plazo aplicable
en virtud del Articulo 5.2) del Arreglo o el Articulo 5.2)a), b) o c) del Protocolo, se hayan
completado todos los procedimientos ante la Oficina y no haya motivos para que esa Oficina
deniegue la proteccion, la Oficina en cuestion deberad enviar a la Oficina Internacional, lo
antes posible antes del vencimiento de ese plazo, una declaracion en la que conste que se
concede la proteccion a la marca que es objeto del registro internacional en la Parte
Contratante de que se trate”.

2) [Declaracion de concesion de la proteccion tras una denegacion
provisional] Salvo cuando envie la declaracién prevista en el parrafo 3), la Oficina que haya
comunicado una notificacion de denegacién provisional deberd enviar a la Oficina
Internacional, una vez completados todos los procedimientos ante dicha Oficina relacionados
con la proteccion de la marca

i) una declaracion en la que conste que se ha retirado la denegacion
provisional y que se ha concedido la proteccion de la marca, en la Parte Contratante en
cuestion, respecto de todos los productos y servicios para los que se ha solicitado proteccion,
0

i) una declaracién en la que se indiquen los productos y servicios respecto
de los que concede la proteccion de la marca en la Parte Contratante en cuestion.

3) [Confirmacién de la denegacion provisional total] La Oficina que haya enviado
a la Oficina Internacional una notificacion de denegacién provisional total debera enviar a la
Oficina Internacional, una vez completados todos los procedimientos ante dicha Oficina
relacionados con la proteccion de la marca y una vez que esa Oficina haya decidido confirmar
la denegacion de la proteccidn de la marca en la Parte Contratante en cuestion respecto de
todos los productos y servicios, una declaracion a tal efecto.

4)  [Decision ulterior] Cuando después del envio de una declaracion conforme a lo
estipulado en el parrafo 2) ¢ 3), una decision ulterior afecte a la proteccion de la marca, la
Oficina, en la medida en que tenga conocimiento de dicha decisién, debera enviar a la Oficina
Internacional una nueva declaracién en la que se indiquen los productos y servicios respecto
de los que se protege la marca en la Parte Contratante en cuestion®.

Al adoptar esta disposicion, la Asamblea de la Unién de Madrid consider6 que una declaracion
de concesion de la proteccion podria referirse a varios registros internacionales y adoptar la
forma de una lista, comunicada electronicamente o en papel, que permita identificar esos
registros.

Al adoptar los parrafos 1) y 2) de esta regla, la Asamblea de la Union de Madrid consider6 que
de ser aplicable la Regla 34.3), la concesion de la proteccion estara sujeta al pago de la segunda
parte de la tasa.

Declaracion interpretativa aprobada por la Asamblea de la Union de Madrid:

“Las referencias en la Regla 18ter.4) a una decision ulterior que afecta a la proteccion de
la marca también abarca el caso en el que la Oficina adopta esa decision ulterior, por ejemplo,
en el caso de restitutio in integrum, aun cuando esa Oficina ya hubiera declarado que se habian
completado los procedimientos ante dicha Oficina.”
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5)  [lInscripcidon, comunicacion al titular y transmision de copias] La Oficina
Internacional inscribird las declaraciones recibidas en virtud de la presente Regla en el
Registro Internacional, comunicara ese hecho al titular y, cuando la declaracion se haya
comunicado o pueda ser reproducida en un documento especifico, transmitira una copia de
ese documento al titular.

Regla 19
Invalidaciones en Partes Contratantes designadas

1) [Contenido de la notificacion de invalidacion] Cuando, en virtud del
Articulo 5.6) del Arreglo o del Articulo5.6) del Protocolo, los efectos de un registro
internacional se invaliden en una Parte Contratante designada y la invalidacién no pueda ser
ya objeto de recurso, la Oficina de la Parte Contratante cuya autoridad competente haya
pronunciado la invalidacion notificard en consecuencia a la Oficina Internacional. En la
notificacion figuraran o se indicaran

i) laautoridad que haya pronunciado la invalidacion,

ii) el hecho de que la invalidacion no pueda ser ya objeto de recurso,

iii) el numero del registro internacional,

iv) el nombre del titular,

v) si lainvalidacion no se refiere a la totalidad de los productos y servicios,
los que se hayan tenido en cuenta al pronunciarla o los que no se hayan visto afectados por
ella, y

vi) la fecha en que la invalidacion se haya pronunciado vy, si es posible, la
fecha en que surta efecto.

2)  [Inscripcion de la invalidacion e informacion al titular y a la Oficina
interesada] a) La Oficina Internacional inscribira la invalidacion en el Registro
Internacional, junto con los datos que figuren en la notificacién de invalidacion, e informara
en consecuencia al titular. La Oficina Internacional informara asimismo a la Oficina que
comunico la invalidacion acerca de la fecha en que la invalidacion haya sido inscrita en el
Registro Internacional si la Oficina ha solicitado recibir dicha informacion.

b) La invalidacion se inscribira en la fecha de recepcién por la Oficina
Internacional de toda notificacién que cumpla con los requisitos exigibles.

Regla 20
Restriccion del derecho del titular
a disponer del registro internacional

1)  [Comunicacion de informacion] a) El titular de un registro internacional o la
Oficina de la Parte Contratante del titular podra informar a la Oficina Internacional que se ha
restringido el derecho del titular a disponer del registro internacional y, si procede, lo indicara
a las Partes Contratantes afectadas.

b)  La Oficina de una Parte Contratante designada podra informar a la Oficina
Internacional de que el derecho del titular a disponer del registro internacional se ha
restringido en el territorio de esa Parte Contratante.

c) La informacién facilitada de conformidad con el apartado a) o b) consistira
en una exposicion resumida de los hechos principales relativos a la restriccion.
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2)  [Supresién parcial o total de la restriccion] Cuando la Oficina Internacional
haya sido informada, en virtud de lo dispuesto en el parrafo 1), de una restriccion del derecho
del titular a disponer del registro, la Oficina de la Parte Contratante que haya comunicado la
informacion notificara asimismo a la Oficina Internacional toda supresion parcial o total de
esa restriccion.

3) [Inscripcion] a) La Oficina Internacional inscribira en el Registro Internacional
la informacién comunicada en virtud de los parrafos 1) y 2) e informara en consecuencia al
titular, a la Oficina de la Parte Contratante del titular y a las Oficinas de las Partes
Contratantes designadas en cuestion.

b)  Lainformacion comunicada en virtud de los parrafos 1) y 2) se inscribira en
la fecha de su recepcién por la Oficina Internacional, siempre y cuando la comunicacion
cumpla con los requisitos exigibles.

Regla 20bis
Licencias

1)  [Peticion de inscripcion de una licencia] a) La peticiéon de inscripcion de una
licencia seré presentada a la Oficina Internacional en el formulario oficial pertinente por el
titular o, si la Oficina admite dicha presentacion, por la Oficina de la Parte Contratante del
titular o la Oficina de una Parte Contratante respecto de la que se conceda la licencia.

b)  En la peticion se indicara
i) el numero del registro internacional en cuestion,

i) el nombre del titular,

iii) el nombre y la direccion del licenciatario, facilitado de conformidad con
las Instrucciones Administrativas,

iv) las Partes Contratantes designadas respecto de las que se concede la
licencia,

v) que la licencia se concede para todos los productos y servicios abarcados
en el registro internacional, o los productos y servicios para los que se concede la licencia,
agrupados en las clases apropiadas de la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios.

c) Enlapeticion se podra asimismo indicar

i) cuando el licenciatario sea una persona natural, el Estado del que el
licenciatario sea nacional,

i) cuando el licenciatario sea una persona juridica, la naturaleza juridica de
dicha persona y el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado,
bajo cuya legislacion se haya constituido dicha persona juridica,

iii) que la licencia se refiere Unicamente a una parte del territorio de la Parte
Contratante designada especificada,

iv) cuando el licenciatario tenga un mandatario, el nombre y la direccion del
mandatario facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas,

, v) cuando la licencia sea una licencia exclusiva o una licencia Unica, ese
hecho’,

Declaracion interpretativa aprobada por la Asamblea de la Union de Madrid:

“Cuando una peticion de inscripcion de una licencia no incluya la indicacion, prevista en
la Regla 20bis 1)c)v), de que la licencia es exclusiva o Unica, se podra considerar que la licencia
es no exclusiva.”
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vi) cuando sea aplicable, la duracion de la licencia.
d)  Lapeticion sera firmada por el titular o por la Oficina que la presente.

2)  [Peticion irregular] a) Si la peticion de inscripcion de una licencia no cumple
los requisitos del parrafo 1) a), b) y d), la Oficina Internacional notificara ese hecho al titular
y, si la peticion fue presentada por una Oficina, a esa Oficina.

b)  Si no se subsana la irregularidad en el plazo de tres meses a partir de la
fecha de notificacion de la irregularidad por la Oficina Internacional, la peticion se
considerara abandonada y la Oficina Internacional notificard en consecuencia y al mismo
tiempo al titular y, si la peticion fue presentada por una Oficina, a esa Oficina, y reembolsara
cualquier tasa pagada, previa deduccion de un importe correspondiente a la mitad de las tasas
pertinentes mencionadas en el punto 7 de la Tabla de Tasas, a la parte que haya pagado dichas
tasas.

3) [Inscripcion y notificacion] a) Cuando la peticion cumpla los requisitos del
parrafo 1 a), b) yd), la Oficina Internacional inscribira la licencia en el Registro
Internacional, junto con la informacidn contenida en la peticion, notificara en consecuencia a
las Oficinas de las Partes Contratantes designadas respecto de las que se conceda la licencia e
informara al mismo tiempo al titular y, si la peticion fue presentada por una Oficina, a esa
Oficina.

b) La licencia se inscribird en la fecha de recepcion por la Oficina
Internacional de una peticion que cumpla con los requisitos exigibles.

4)  [Modificacion o cancelacion de la inscripcion de wuna licencia] Los
parrafos 1) a 3) se aplicaran mutatis mutandis a la peticién de modificacion o cancelacion de
la inscripcion de una licencia.

5) [Declaracién de que la inscripcion de una licencia determinada no surte
efectos] a) La Oficina de una Parte Contratante designada que ha sido informada por la
Oficina Internacional de la inscripcion de una licencia respecto de dicha Parte Contratante
podra declarar que esa inscripcion no surte efectos en dicha Parte Contratante.

b)  En la declaracion mencionada en el apartado a), se indicaran

i) las razones por las que la inscripcion de la licencia no surte efectos,

i) cuando la declaracion no afecte a todos los productos y servicios a los
que se refiera la licencia, aquellos que resulten afectados por la declaracion o aquellos que no
resulten afectados por la declaracion,

iii) las disposiciones esenciales correspondientes de la legislacién, y

iv) sidicha declaracion puede ser objeto de revision o de recurso.

c) La declaracion mencionada en el apartadoa) se enviara a la Oficina
Internacional antes de que venzan 18 meses contados a partir de la fecha en que la
notificacion mencionada en el parrafo 3) haya sido enviada a la Oficina en cuestion.

d) La Oficina Internacional inscribird en el Registro Internacional cualquier
declaracion efectuada de conformidad con el apartado c) y notificara en consecuencia a la
parte (titular u Oficina) que presento la peticion de inscripcion de la licencia. La declaracion
se inscribird en la fecha de recepcion por la Oficina Internacional de una comunicacion que
cumpla con los requisitos exigibles.

e)  Toda decision final relativa a una declaracion efectuada de conformidad con
el apartado c¢) se notificara a la Oficina Internacional que la inscribira en el Registro
Internacional y notificard en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la
peticion de inscripcién de la licencia.
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6) [Declaracion de que la inscripcion de licencias en el Registro Internacional no
surte efectos en una Parte Contratante] a) La Oficina de una Parte Contratante cuya
legislacion no prevea la inscripcion de licencias de marcas podra notificar al Director General
que la inscripcién de licencias en el Registro Internacional no surte efectos en dicha Parte
Contratante.

b)  La Oficina de una Parte Contratante cuya legislacion prevea la inscripcion
de licencias de marcas, antes de la fecha en la que la presente Regla entre en vigor o la fecha
en la que dicha Parte Contratante pase a estar obligada por el Arreglo o el Protocolo, podra
notificar al Director General que la inscripcion de licencias en el Registro Internacional no
surte efecstos en dicha Parte Contratante. Dicha notificacion podra ser retirada en cualquier
momento”.

Regla 21
Sustitucién de un registro nacional o regional
por un registro internacional

1)  [Notificacién] Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 4bis.2)
del Arreglo o en el Articulo 4bis.2) del Protocolo, la Oficina de una Parte Contratante
designada haya tomado nota en su registro, a raiz de una peticion formulada directamente por
el titular en esa Oficina, de que se ha sustituido un registro nacional o regional por un registro
internacional, dicha Oficina notificard en consecuencia a la Oficina Internacional. En esa
notificacion se indicara

i) el nimero del registro internacional correspondiente,
i) cuando la sustitucion afecte s6lo a uno o algunos de los productos y
servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios, y
iii) la fecha y el namero del depdsito, la fecha y el nimero del registro y, en
su caso, la fecha de prioridad del registro nacional o regional que se haya sustituido por el
registro internacional.

Toda informacion relativa a otros derechos adquiridos en virtud de ese registro nacional
o0 regional podra ser incluida también en la notificacion en la forma acordada por la Oficina
Internacional y la Oficina interesada.

2)  [Inscripcién] a) La Oficina Internacional inscribira en el Registro Internacional
las indicaciones notificadas en virtud del parrafo 1) e informara en consecuencia al titular.
b)  Las indicaciones notificadas en virtud del parrafo 1) se inscribiran en la
fecha de recepcion por la Oficina Internacional de una notificacion que cumpla con los
requisitos exigibles.

Declaracion interpretativa aprobada por la Asamblea de la Union de Madrid:

“El apartado a) de la Regla 20bis.6) aborda el caso de una notificacion de una Parte
Contratante cuya legislacion no prevé la inscripcion de licencias de marcas; dicha notificacion
puede efectuarse en cualquier momento; en cambio, el apartado b) aborda el caso de una
notificacién de una Parte Contratante cuya legislacion si prevé la inscripcion de licencias de
marcas pero que, en la actualidad, no puede darle efecto a la inscripcion de una licencia en el
Registro Internacional; esta Gltima notificacion, que puede ser retirada en cualquier momento,
solo puede efectuarse antes de que entre en vigor la presente Regla o antes de que la Parte
Contratante pase a estar obligada por el Arreglo o el Protocolo.”
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Regla 21bis
Otros datos relativos a la reivindicacion de antigiedad

1)  [Denegacion definitiva de una reivindicacion de antigliedad] Cuando una
reivindicacion de antigiiedad haya sido registrada en el Registro Internacional en relacion con
la designacion de una Organizacion Contratante, la Oficina de esa Organizacion notificar a
la Oficina Internacional cualquier decision definitiva en la que se rechace, integramente o0 en
parte, la validez de dicha reivindicacion.

2)  [Reivindicacion de antigiedad posterior al registro Internacional] Cuando el
titular de un registro internacional en el que se designa a una Organizacion Contratante haya
reivindicado directamente ante la Oficina de esa Organizacién, en virtud de la legislacion de
dicha Organizacion Contratante, la antigliedad de una o varias marcas anteriores registradas
en un Estado miembro de esa Organizacién, o para ese Estado miembro, y cuando la Oficina
en cuestion haya aceptado dicha reivindicacion, esa Oficina notificard el hecho a la Oficina
Internacional. En dicha notificacion se indicara:

i) el nimero del registro internacional en cuestion, y

i) el Estado o Estados miembros en los que haya sido registrada, o para los
que haya sido registrada, la marca anterior, junto con la fecha en que surtio efecto el registro
de esa marca anterior y el nimero del registro pertinente.

3) [Otras decisiones que afectan a la reivindicacion de antigiiedad] La Oficina de
una Organizacion Contratante notificara a la Oficina Internacional cualquier decision
definitiva, incluidos el retiro y la cancelacion, que afecte a una reivindicacion de antigiiedad
gue haya sido inscrita en el Registro Internacional.

4)  [Inscripcion en el Registro Internacional] La Oficina Internacional inscribira en
el Registro Internacional la informacién notificada en virtud de los parrafos 1) a 3).

Regla 22
Cesacion de los efectos de la solicitud de base,
del registro resultante de ella o del registro de base

1)  [Notificacién relativa a la cesacion de los efectos de la solicitud de base, del
registro resultante de ella o del registro de base] a) Cuando se apliquen el Articulo 6.3) y 4)
del Arreglo o el Articulo 6.3) y 4) del Protocolo, o ambos, la Oficina de origen notificara en
consecuencia a la Oficina Internacional e indicara

i) el nimero del registro internacional,

i) el nombre del titular,

iii)  los hechos y las decisiones que afecten al registro de base, o, cuando el
registro internacional pertinente esté basado en una solicitud de base que no haya dado por
resultado un registro, los hechos y las decisiones que afecten a la solicitud de base, o, cuando
el registro internacional esté basado en una solicitud de base que haya dado por resultado un
registro, los hechos y las decisiones que afecten a ese registro y la fecha en que surtan
efecto, y

iv) cuando los hechos y decisiones mencionados afecten al registro
internacional s6lo respecto a algunos de los productos y servicios, los productos y servicios
que se vean afectados por tales hechos y decisiones o los que no se vean afectados por ellos.
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b)  Cuando la accion judicial mencionada en el Articulo 6.4) del Arreglo, o un
procedimiento de los mencionados en los puntos i), ii) o iii) del Articulo 6.3) del Protocolo, se
inicien antes de que venza el plazo de cinco afios, pero no den lugar, antes del vencimiento de
ese plazo, a la sentencia definitiva mencionada en el Articulo 6.4) del Arreglo, a la decision
definitiva a que se alude en la segunda frase del Articulo 6.3) del Protocolo o a la retirada o la
renuncia mencionadas en la tercera frase del Articulo 6.3) del Protocolo, la Oficina de origen
notificara en consecuencia a la Oficina Internacional una vez que tenga conocimiento de esos
hechos y lo antes posible después del vencimiento de dicho periodo.

c) Cuando la accion judicial o el procedimiento mencionados en el apartado b)
hayan dado por resultado la sentencia definitiva a que se alude en el Articulo 6.4) del Arreglo,
a la decision definitiva a que se refiere la segunda frase del Articulo 6.3) del Protocolo o a la
retirada o la renuncia citadas en la tercera frase del Articulo 6.3) del Protocolo, la Oficina de
origen, apenas tenga conocimiento de ello, notificara a la Oficina Internacional y facilitara las
indicaciones previstas en el apartado a)i) a iv).

2)  [Inscripcién y transmision de la notificacion;  cancelacion del registro
internacional] a) La Oficina Internacional inscribirda en el Registro Internacional la
notificacion a que se refiere el parrafo 1) y enviara copia de esa notificacion a las Oficinas de
las Partes Contratantes designadas y al titular.

b)  Cuando en una notificacion mencionada en el parrafo 1)a) o c) se pida la
cancelacién del registro internacional y se cumplan los requisitos previstos en ese parrafo, la
Oficina Internacional cancelard, hasta donde sea aplicable, el registro internacional inscrito en
el Registro Internacional.

c) Cuando el registro internacional se haya cancelado en el Registro
Internacional de conformidad con el apartado b), la Oficina Internacional notificara a las
Oficinas de las Partes Contratantes designadas y al titular los aspectos siguientes:

i) lafecha en que el registro internacional se haya cancelado en el Registro
Internacional;
i) cuando la cancelacion se refiera a la totalidad de los productos y
servicios, ese hecho;
iii) cuando la cancelacion se refiera s6lo a algunos de los productos y
servicios, los productos y servicios indicados en virtud del parrafo 1)a)iv).

Regla 23
Division o fusion de las solicitudes de base, de los registros
resultantes de ellas o de los registros de base

1)  [Notificacién de la division de la solicitud de base o fusién de las solicitudes de
base] Cuando, durante el periodo de cinco afios mencionado en el Articulo 6.3) del
Protocolo, la solicitud de base se divida en dos o mas solicitudes, o varias solicitudes de base
se fundan en una sola solicitud, la Oficina de origen notificara en consecuencia a la Oficina
Internacional e indicara

i) el namero del registro internacional o, si el registro internacional no se ha
realizado aun, el numero de la solicitud de base,
i) el nombre del titular o del solicitante,
iii) el nimero de cada solicitud resultante de la division o el niamero de la
solicitud resultante de la fusion.
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2) [Inscripcién y notificacion por la Oficina Internacional] La Oficina
Internacional inscribird en el Registro Internacional la notificacion mencionada en el
parrafo 1) y notificara a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y al mismo tiempo
al titular.

3) [Division o fusién de los registros consiguientes a las solicitudes de base o de los
registros de base] Los parrafos 1) y 2) se aplicaran, mutatis mutandis, a la division de todo
registro o la fusion de registros resultantes de la solicitud o solicitudes de base, cuando dicha
division o fusion tenga lugar durante el periodo de cinco afios mencionado en el Articulo 6.3)
del Protocolo, y a la division del registro de base o la fusion de registros de base, durante el
periodo de cinco afios mencionado en el Articulo 6.3) del Arreglo y en el Articulo 6.3) del
Protocolo.

Capitulo 5
Designaciones posteriores; modificaciones

Regla 24
Designacion posterior al registro internacional

1)  [Habilitacion] a) Una Parte Contratante puede ser objeto de una designacion
realizada con posterioridad al registro internacional (en lo sucesivo denominada “designacion
posterior”) cuando, en el momento de realizarse esa designacion, el titular satisface las
condiciones estipuladas en los Articulos 1.2) y 2 del Arreglo o en el Articulo 2 del Protocolo
para ser titular de un registro internacional.

b) Cuando la Parte Contratante del titular esté obligada por el Arreglo, el
titular podra designar, en virtud del Arreglo, a cualquier Parte Contratante que esté obligada
por el Arreglo, a condicion de que ambas Partes Contratantes no estén obligadas asimismo
por el Protocolo.

c) Cuando la Parte Contratante del titular esté obligada por el Protocolo, el
titular podré designar, en virtud del Protocolo, a cualquier Parte Contratante que esté obligada
por el Protocolo, independientemente de que ambas Partes Contratantes estén obligadas
asimismo por el Arreglo.

2) [Presentacion; formulario y firma] a) Una designacion posterior debera ser
presentada a la Oficina Internacional por el titular o por la Oficina de la Parte Contratante del
titular; sin embargo,

i) cuando se aplique la Regla7.1), tal como estaba en vigor antes del
4 de octubre de 2001, la designacion debera ser presentada por la Oficina de origen;
i) cuando se designen Partes Contratantes en virtud del Arreglo, la
designacion posterior debera ser presentada por la Oficina de la Parte Contratante del titular.
iii)  cuando se aplique el parrafo 7), la designacion posterior que resulte de la
transformacion debera ser presentada por la Oficina de la Organizacion Contratante.
b)  La designacion posterior se presentard en el formulario oficial en ejemplar
Unico. Estara firmada por el titular, cuando sea él quien la presente. Cuando la presente una
Oficina, debera estar firmada por dicha Oficina y, si ésta lo exige, también por el titular.
Cuando la designacién sea presentada por una Oficina y ésta, sin exigir que el titular la firme
también, le permita hacerlo, el titular podréa firmar.
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3) [Contenido] a) Con sujecion a lo estipulado en el parrafo 7)b), en la designacién
posterior figuraran o se indicaran aparte
i) el numero del registro internacional correspondiente,

i) el nombrey la direccion del titular,

iii) la Parte Contratante que se designa,

iv)  cuando la designacion posterior se refiera a la totalidad de los productos
y servicios enumerados en el registro internacional correspondiente, ese hecho, o, cuando la
designacion posterior se refiera solo a una parte de los productos y servicios enumerados en el
registro internacional correspondiente, esos productos y servicios,

v) la cuantia de las tasas que se abonan y la forma de pago, o instrucciones
para cargar esa cuantia en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, y la identidad del
autor del pago o de las instrucciones, y,

vi) cuando la designacion posterior sea presentada por una Oficina, la fecha
en que esa Oficina la haya recibido.

b)  Cuando la designacion posterior se refiera a una Parte Contratante que haya
formulado una notificacion en virtud de la Regla 7.2), en esa designacion posterior figurara
asimismo una declaracion de la intencién de utilizar la marca en el territorio de esa Parte
Contratante; la declaracion, segun lo exigido por esa Parte Contratante, debera

i) estar firmada por el propio titular y presentarse en un formulario oficial
aparte, anexo a la designacion posterior, 0

i) estar incluida en la designacion posterior.

c) Enladesignacion posterior pueden figurar asimismo

i) las indicaciones y la traduccion o las traducciones, segun proceda,
mencionadas en la Regla 9.4)b),

i) una peticion de que la designacion posterior surta efecto después de la
inscripcion de una modificacion o de una cancelacion respecto del registro internacional en
cuestion, o despues de la renovacion del registro internacional,

iii) cuando la designacion posterior guarde relacion con una Organizacion
Contratante, las indicaciones mencionadas en la Regla 9.5)g)i), que figuraran en un
formulario oficial independiente que habra de adjuntarse a la designacion posterior, y en la
Regla 9.5)g)ii).

d) Cuando el registro internacional esté basado en una solicitud de base, la
designacion posterior en virtud del Arreglo debera ir acompafiada de una declaracion, firmada
por la Oficina de origen, que certifique que dicha solicitud ha dado por resultado un registro,
y en la que se indiquen la fecha y el numero de ese registro, a menos que la Oficina
Internacional ya haya recibido tal declaracion.

4) [Tasas] La designacion posterior estara sujeta al pago de las tasas especificadas o
mencionadas en el punto 5 de la Tabla de tasas.

5) [lrregularidades] a) Si la designacién posterior no cumple los requisitos
exigibles, la Oficina Internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 10), notificard
ese hecho al titular y, si la designacion posterior fue presentada por una Oficina, a ésta.

b)  Si la irregularidad no se subsana dentro de los tres meses siguientes a la
fecha de su notificacién por la Oficina Internacional, la designacidn posterior se considerara
abandonada, y la Oficina Internacional notificard en consecuencia y al mismo tiempo al titular
y, si la designacion posterior fue presentada por una Oficina, a ésta, y reembolsara al autor del
pago las tasas abonadas, previa deduccion de una cuantia correspondiente a la mitad de la tasa
de base mencionada en punto 5.1) de la Tabla de tasas.
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¢) No obstante lo dispuesto en los apartados a) y b), cuando no se cumplan los
requisitos establecidos en el parrafo 1)b) o c¢) en relacion con una o mas de las Partes
Contratantes designadas, se estimara que en la designacion posterior no figura la designacion
de esas Partes Contratantes, y se reembolsaran los complementos de tasa o las tasas
individuales ya abonados en relacion con esas Partes Contratantes. Cuando los requisitos
establecidos en el parrafo 1)b) o c) no se cumplan en relacion con ninguna de las Partes
Contratantes designadas, se aplicara el apartado b).

6) [Fecha de la designacion posterior] a) Una designacion posterior presentada por
el titular directamente a la Oficina Internacional llevara la fecha de su recepcion por la
Oficina Internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c)i).

b)  Una designacion posterior presentada a la Oficina Internacional por una
Oficina llevard, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c)i), d) y €), la fecha en que esa
Oficina la haya recibido, siempre que la Oficina Internacional haya recibido dicha
designacion en el plazo de dos meses a partir de esa fecha. Si la Oficina Internacional no ha
recibido dentro de ese plazo la designacion posterior, ésta llevara, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado c)i), d) y e), la fecha de su recepcién por la Oficina Internacional.

c) Cuando la designacion posterior no cumpla los requisitos exigibles y la
irregularidad se subsane dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la notificacion
mencionada en el parrafo 5)a),

i) la designacion posterior llevard, si la irregularidad se refiere a alguno de
los requisitos mencionados en el parrafo 3)a)i), iii) yiv) yb)i), la fecha en que esa
designacion se haya regularizado, a menos que una Oficina haya presentado dicha
designacion a la Oficina Internacional y que la irregularidad se haya subsanado en el plazo de
dos meses mencionado en el apartado b); en este caso, la designacion posterior llevara la
fecha en que dicha Oficina la haya recibido;

ii) la fecha aplicable con arreglo a los apartados a) o b), segn proceda, no
se vera afectada por una irregularidad relativa a requisitos distintos de los mencionados en el
parrafo 3)a)i), iii) y iv) y b)i).

d)  Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a), b) yc), cuando la
designacion posterior contenga una peticion formulada de conformidad con el parrafo 3)c)ii),
ésta podra llevar una fecha ulterior a la resultante de los apartados a), b) o c).

e) Cuando una designacion posterior resulte de una transformacién de
conformidad con el parrafo 7), llevara la fecha en que la designacion de la Organizacion
Contratante haya sido inscrita en el Registro Internacional.

7) [Designacion posterior resultante de una transformacion] a) Cuando la
designacion de una Organizacién Contratante haya sido inscrita en el Registro Internacional y
en la medida en que dicha designacion haya sido retirada, denegada o haya dejado de surtir
efecto en virtud de la legislacion de esa Organizacion, el titular del registro internacional en
cuestion podra solicitar la transformacion de la designacion de dicha Organizacion
Contratante en la designacion de cualquier Estado miembro de esa Organizacion que sea parte
en el Arreglo y/o en el Protocolo.

b)  En la solicitud de transformacion prevista en el apartado a) se indicaran los
elementos mencionados en el parrafo 3)a)i) a iii) y v), junto con:
i) la Organizacién Contratante cuya designacién ha de transformarse, y
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i) cuando la designacién posterior de un Estado Contratante resultante de la
transformacion corresponda a todos los productos y servicios sefialados respecto de la
designacion de la Organizacion Contratante, ese hecho o, cuando la designacion de ese Estado
Contratante sea Unicamente para parte de los productos y servicios sefialados en la
designacion de esa Organizacion Contratante, esos productos y servicios.

8) [Inscripcion y notificacion] Cuando la Oficina Internacional estime que la
designacion posterior cumple los requisitos exigibles, la inscribird en el Registro
Internacional y notificard en consecuencia a la Oficina de la Parte Contratante que haya sido
objeto de la designacion posterior e informara al mismo tiempo al titular y, si la designacion
posterior fue presentada por una Oficina, a ésta.

9) [Denegacién] Se aplicaran las Reglas 16 a 18ter, mutatis mutandis.

10) [Designacion posterior no considerada como tal] Si no se cumplen los requisitos
establecidos en el parrafo 2)a), la designacién posterior no se considerard como tal y la
Oficina Internacional informara en consecuencia al remitente.

Regla 25
Peticion de inscripcion de una modificacion;
peticion de inscripcion de una cancelacién

1)  [Presentacion de la peticion] a) Se presentard una peticion de inscripcién a la
Oficina Internacional en un solo ejemplar del formulario oficial pertinente cuando la peticion
se refiera a alguno de los aspectos siguientes:

1) un cambio de titularidad del registro internacional respecto a todos o
algunos de los productos y servicios y respecto a todas o a algunas de las Partes Contratantes
designadas;

i) una limitacion de la lista de productos y servicios respecto a todas o0 a
algunas de las Partes Contratantes designadas;

i) una renuncia respecto a algunas de las Partes Contratantes designadas en
relacion con la totalidad de los productos y servicios;
iv) un cambio en el nombre o en la direccion del titular;

v) la cancelacion del registro internacional respecto a todas las Partes
Contratantes designadas en relacion con la totalidad o una parte de los productos y servicios.

b)  Con sujecion a lo estipulado en el apartado c), la peticion sera presentada
por el titular o por la Oficina de la Parte Contratante del titular; no obstante, la peticion de
inscripcion de un cambio de titularidad podra ser presentada por conducto de la Oficina de la
Parte Contratante, o de una de las Partes Contratantes, indicada en dicha peticion, de
conformidad con el parrafo 2) a) iv).

c) La peticién de inscripcion de una renuncia o de una cancelacion no podra
ser presentada directamente por el titular cuando la renuncia o la cancelacion afecte a una
Parte Contratante cuya designacion esté regida por el Arreglo en la fecha de recepcion de la
peticion por la Oficina Internacional.

d) La peticion estard firmada por el titular, cuando sea él quien la presente.
Cuando la presente una Oficina, estara firmada por esa Oficina y, si la Oficina lo exige,
también por el titular. Cuando una Oficina presente la peticion y permita al titular firmarla
también, sin exigirselo, el titular podré firmar la peticion.
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2) [Contenido de la peticion] a) En la peticion de inscripcion de una modificacion
0 en la peticion de inscripcion de una cancelacion figuraran o se indicaran, ademas de la
modificacion o la cancelacion solicitadas,

i) el nimero del registro internacional correspondiente,

i) el nombre del titular, a menos que la modificacién se refiera al nombre o
a la direccion del mandatario,

iii) en el caso de un cambio de titularidad del registro internacional, el
nombre y la direccidn, facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas, de la
persona natural o juridica mencionada en la peticion como nuevo titular del registro
internacional (en lo sucesivo denominado “nuevo titular”),

iv) en el caso de un cambio en la titularidad del registro internacional, la
Parte o las Partes Contratantes respecto a las cuales el nuevo titular cumple las condiciones
requeridas en los Articulos 1.2) y 2 del Arreglo o en el Articulo 2.1) del Protocolo para ser
titular de un registro internacional,

v) en el caso de un cambio en la titularidad del registro internacional,
cuando la direccion del nuevo titular, facilitada de conformidad con el punto iii), no se
encuentre en el territorio de la Parte Contratante o de una de las Partes Contratantes indicadas
de conformidad con el punto iv), y a menos que el nuevo titular haya sefialado que es nacional
de un Estado contratante o de un Estado miembro de una organizacion contratante, la
direccion del establecimiento o el domicilio del nuevo titular en el territorio de la Parte
Contratante o de una de las Partes Contratantes respecto a las cuales el nuevo titular cumpla
las condiciones requeridas para ser titular de un registro internacional,

vi) en el caso de un cambio en la titularidad del registro internacional que no
se refiera a la totalidad de los productos y servicios ni a todas las Partes Contratantes
designadas, los productos y servicios y las Partes Contratantes designadas a que se refiera el
cambio de titularidad, y

vii) la cuantia de las tasas que se abonen y la forma de pago, o instrucciones
para que se cargue la cantidad correspondiente en una cuenta abierta en la Oficina
Internacional, y la identidad del autor del pago o de las instrucciones.

b) En la peticion de inscripcion de un cambio de titularidad del registro
internacional puede figurar también,
cuando el nuevo titular sea una persona natural, una indicacion del Estado
de que el nuevo titular es nacional;
cuando el nuevo titular sea una persona juridica, indicaciones relativas a su
naturaleza legal y al Estado, y, cuando proceda, a la entidad territorial de ese Estado en virtud
de cuya legislacion se haya constituido dicha persona juridica.
c) La peticion de inscripcion de una modificacion o de una cancelacion puede
contener también una peticion de que dicha modificacion o cancelacion se inscriba antes o
después de la inscripcion de otra modificacion o cancelacion o de una designacion posterior
respecto del registro internacional en cuestién, o después de la renovacion del registro
internacional.

3) [Peticion no admisible] No se podra inscribir un cambio de titularidad de un
registro internacional respecto a una Parte Contratante designada si esa Parte Contratante
estd obligada por el Arreglo, pero no por el Protocolo, y si la Parte
Contratante indicada en virtud del péarrafo 2)a)iv) no estd obligada por el Arreglo, o si
ninguna de las Partes Contratantes indicadas en virtud de ese parrafo esta obligada por el
Arreglo;
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estd obligada por el Protocolo, pero no por el Arreglo, y si la Parte
Contratante indicada en virtud del péarrafo 2)a)iv) no estd obligada por el Protocolo, o si
ninguna de las Partes Contratantes indicadas en virtud de ese parrafo esta obligada por el
Protocolo.

4)  [Varios nuevos titulares] Cuando en la peticion de inscripcion de un cambio en la
titularidad del registro internacional se mencionen varios nuevos titulares, no se podra
inscribir ese cambio en relacion con una Parte Contratante designada si alguno de los nuevos
titulares no cumple las condiciones exigidas para ser titular del registro internacional respecto
a esa Parte Contratante.

Regla 26
Irregularidades en las peticiones de inscripcion de una
modificacion y de inscripcion de una cancelacion

1)  [Peticion irregular] Si la peticion de inscripcion de una modificacion o la
peticion de inscripcion de una cancelacion, mencionadas en la Regla 25.1)a), no cumplen los
requisitos exigibles, la Oficina Internacional, a reserva de lo dispuesto en el parrafo 3),
notificara esa circunstancia al titular y, si la peticion fue formulada por una Oficina, a ésta.

2) [Plazo para subsanar la irregularidad] La irregularidad se puede subsanar
dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional la haya
notificado. Si la irregularidad no se subsana en ese plazo, la peticién se considerara
abandonada y la Oficina Internacional notificara en consecuencia y al mismo tiempo al titular
y, si la peticiéon de inscripcion de una modificacion o la peticion de inscripcion de una
cancelacion fueron presentadas por una Oficina, a ésta, y reembolsara las tasas abonadas al
autor del pago de esas tasas, previa deduccion de una cuantia correspondiente a la mitad de
las tasas pertinentes a que se refiere el punto 7) de la Tabla de tasas.

3) [Peticiones no consideradas como tales] Si no se cumplen los requisitos
previstos en la Regla 25.1)b) o c), la peticion no sera considerada como tal, y la Oficina
Internacional informara en consecuencia al remitente.

Regla 27
Inscripcion y notificacion de una modificacion o de una cancelacion;
fusion de registros internacionales; declaracion de que un cambio
de titularidad o una limitacion no tiene efecto

1)  [Inscripcion y notificacion de una modificacion o de una cancelacion] a) Si la
peticion mencionada en la Regla25.1)a) retne las condiciones exigidas, la Oficina
Internacional inscribira sin demora la modificacion o la cancelacién en el Registro
Internacional, notificard en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas
en que la modificacion tenga efecto o, en caso de una cancelacion, a las Oficinas de todas las
Partes Contratantes designadas, e informara al mismo tiempo al titular y, si la peticion fue
presentada por una Oficina, a ésta. Cuando la inscripcién se refiera a un cambio de
titularidad, la Oficina Internacional informaré también al titular anterior, en caso de cambio
total de titularidad, y al titular de la parte del registro internacional que haya sido cedida o
transferida de otro modo, en caso de cambio parcial de titularidad. Cuando la peticion de que
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se inscriba una cancelacion haya sido presentada por el titular o por una Oficina distinta de la
Oficina de origen durante el periodo de cinco afios mencionado en el Articulo 6.3) del
Arreglo y en el Articulo 6.3) del Protocolo, la Oficina Internacional informaré asimismo a la
Oficina de origen.

b)  La modificacién o la cancelacion se inscribiran en la fecha en que la Oficina
Internacional haya recibido una peticion conforme con los requisitos exigibles, salvo cuando
se haya presentado una peticion de conformidad con la Regla 25.2)c), en cuyo caso, podran
inscribirse en una fecha ulterior.

2)  [Suprimido]

3) [Inscripcion de la fusion de registros internacionales] Cuando la misma persona
natural o juridica haya sido inscrita como titular de dos o mas registros internacionales
resultantes de un cambio parcial de titularidad, esos registros se fusionaran a peticion de dicha
persona natural o juridica, presentada directamente o por conducto de la Oficina de la Parte
Contratante del titular. La Oficina Internacional notificara en consecuencia a las Oficinas de
las Partes Contratantes designadas afectadas por el cambio e informara al mismo tiempo al
titular y, si la peticion fue presentada por una Oficina, a esa Oficina.

4)  [Declaracion de que un cambio de titularidad no tiene efecto] a) La Oficina de
una Parte Contratante designada a la que la Oficina Internacional notifiqgue un cambio de
titular que afecte a esa Parte Contratante puede declarar que el cambio de titularidad no tiene
efecto en dicha Parte Contratante. Esa declaracion dara lugar a que, respecto a dicha Parte
Contratante, el registro internacional correspondiente seguird a nombre del anterior titular.

b)  En la declaracién mencionada en el apartado a) se indicaran

1) las razones por las que el cambio de titular no tiene efecto,
i) las correspondientes disposiciones legislativas basicas, y
iii) el hecho de que esa declaracion pueda ser objeto de revision o de
recurso.

c) La declaracion mencionada en el apartadoa) se enviard a la Oficina
Internacional antes de vencidos los 18 meses contados desde la fecha en que la notificacion
mencionada en el apartado a) haya sido enviada a la Oficina interesada.

d) La Oficina Internacional inscribird en el Registro Internacional toda
declaracién efectuada de conformidad con el apartado c) y, segun el caso, inscribird como
registro internacional separado esa parte del registro internacional que haya sido objeto de
dicha declaracion, y notificard en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya
presentado la peticidn de inscripcion de un cambio de titularidad y al nuevo titular.

e) Toda decision definitiva respecto a una declaracion efectuada de
conformidad con el apartado c) se notificara a la Oficina Internacional, que la inscribira en el
Registro Internacional y, segun el caso, modificara el Registro Internacional en consecuencia,
y notificard en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la peticion de
inscripcion de un cambio de titularidad y al nuevo titular.

5) [Declaracién de que una limitacion no surte efectos] a) La Oficina de una Parte
Contratante designada a la que la Oficina Internacional haya notificado una limitacién de la
lista de productos y servicios que afectan a esa Parte Contratante podra declarar que la
limitacion no surte efectos en dicha Parte Contratante. El efecto de dicha declaracion sera
que, respecto de dicha Parte Contratante, la limitacion no se aplicard a los productos y
servicios afectados por la declaracion.
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b)  En ladeclaracién mencionada en el apartado a) se indicaran
las razones por las que la limitacion no surte efectos,
cuando la declaracion no afecte a todos los productos y servicios a los que
se refiera la limitacidn, aquellos que se vean afectados por la declaracion o aquellos que no se
vean afectados por la declaracion,
las disposiciones esenciales correspondientes de la legislacion, y
si dicha declaracion puede ser objeto de revision o de recurso.

c) La declaracion mencionada en el apartadoa) se enviara a la Oficina
Internacional antes de vencidos los 18 meses contados desde la fecha en que la notificacion
mencionada en el apartado a) haya sido enviada a la Oficina en cuestion.

d) La Oficina Internacional inscribird en el Registro Internacional toda
declaracion efectuada de conformidad con el apartado c) y notificara en consecuencia a la
parte (titular u Oficina) que haya presentado la peticion de inscribir la limitacion.

e)  Toda decision final relativa a una declaracion efectuada de conformidad con
el apartado c) sera notificada a la Oficina Internacional, que la inscribira en el Registro
Internacional y notificard en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que present6 la
peticion de inscribir la limitacion.

Regla 28
Correcciones en el Registro Internacional

1)  [Correccion] Cuando la Oficina Internacional, actuando de oficio o a peticion del
titular o de una Oficina, estime que en el Registro Internacional existe un error relativo a un
registro internacional modificara en consecuencia el Registro.

2)  [Notificacion] La Oficina Internacional notificard en consecuencia y al mismo
tiempo al titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en que la correccién
tenga efecto. Asimismo, cuando la Oficina que haya pedido la correccion no sea la Oficina de
una Parte Contratante designada, en la que surta efecto dicha correccion, la Oficina
Internacional informara en consecuencia a esa Oficina.

3) [Denegacion resultante de una correccién] Toda Oficina a la que sea aplicable lo
dispuesto en el péarrafo 2) tendra derecho a declarar, en una notificacion de denegacion
provisional dirigida a la Oficina Internacional, que considera que no se puede, 0 ya no se
puede, conceder proteccion al registro internacional corregido. Se aplicaran, mutatis
mutandis, el Articulo 5 del Arreglo o el Articulo 5 del Protocolo y las Reglas 16 a 18ter, en el
entendimiento de que el periodo autorizado para enviar dicha notificacion se computara desde
la fecha de envio de la notificacion de la correccion a la Oficina en cuestion.

4)  [Plazo para efectuar la correccion] No obstante lo dispuesto en el parrafo 1), un
error imputable a una Oficina y cuya correccion afectaria los derechos resultantes del registro
internacional podra ser corregido unicamente si la Oficina Internacional recibe una peticion
de correccion en el plazo de nueve meses contados desde la fecha de publicacion de la
inscripcion en el Registro Internacional que sea objeto de la correccion.
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Capitulo 6
Renovaciones

Regla 29
Aviso oficioso de la expiracién

El hecho de no haber recibido el aviso oficioso mencionado en el Articulo 7.4) del
Arreglo y en el Articulo 7.3) del Protocolo no constituira una excusa para dejar de cumplir los
plazos previstos en la Regla 30.

Regla 30
Detalles relativos a la renovacion

1) [Tasas] a) El registro internacional se renovara previo pago, a mas tardar en la

fecha en que deba renovarse ese registro, de

la tasa de base,

la tasa suplementaria, en su caso, y

el complemento de tasa o la tasa individual, segun proceda, por cada Parte
Contratante designada en relacion con la cual no se haya inscrito ninguna denegacion ni
invalidacion en el Registro Internacional respecto a la totalidad de los productos y servicios
pertinentes, tal como se especifican o se mencionan en el punto 6 de la Tabla de tasas. Sin
embargo, ese pago se podra hacer en el término de seis meses a partir de la fecha en que deba
realizarse la renovacion del registro internacional, a condicion de que la sobretasa
especificada en el punto 6.5 de la Tabla de tasas se abone al mismo tiempo.

b) Todo pago realizado a efectos de renovacion que se reciba en la Oficina
Internacional con una antelacion de mas de tres meses respecto a la fecha en que deba
realizarse la renovacion del registro internacional, se considerard como recibido tres meses
antes de esa fecha.

2) [Datos suplementarios] a) Cuando el titular no desee renovar el registro
internacional respecto a una Parte Contratante designada en relacion con la cual no se haya
inscrito ninguna denegacion en el Registro Internacional para la totalidad de los productos y
servicios pertinentes, el pago de las tasas exigidas se acompafiara de una declaracion en el
sentido de que la renovacion del registro internacional no se debe inscribir en el Registro
Internacional respecto a esa Parte Contratante.

b)  Cuando el titular desee renovar el registro internacional respecto a una Parte
Contratante designada, a pesar de que se haya inscrito una denegacion en el Registro
Internacional en relacion con esa Parte Contratante para la totalidad de los productos y
servicios pertinentes, el pago de las tasas exigidas, con inclusioén del complemento de tasa o
de la tasa individual, segun proceda, para esa Parte Contratante, se acompafiara de una
declaracion en el sentido de que la renovacion del registro internacional debe inscribirse en el
Registro Internacional respecto a esa Parte Contratante.

c)  El registro internacional no podra renovarse en relacion con una Parte
Contratante designada, respecto a la cual se haya inscrito una invalidacion para la totalidad de
los productos y servicios en virtud de la Regla 19.2) o respecto a la cual se haya inscrito una
renuncia en virtud de la Regla 27.1)a). El registro internacional no puede renovarse respecto
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a una Parte Contratante designada para los productos y servicios en relacion con los cuales se
ha inscrito, en virtud de la Regla 19.2), una validacion de los efectos del registro internacional
en esa Parte Contratante o en relacion con los cuales se ha inscrito una limitacion en virtud de
la Regla 27.1)a).

d)  El hecho de que el registro internacional no se renueve respecto a todas las
Partes Contratantes designadas no se considerard como una modificacion a los fines de lo
dispuesto en el Articulo 7.2) del Arreglo o en el Articulo 7.2) del Protocolo.

3) [Tasas insuficientes] a) Si la cuantia de las tasas percibidas es inferior a la
cuantia de las tasas exigidas para la renovacion, la Oficina Internacional lo notificard con
prontitud y al mismo tiempo al titular y al mandatario, si lo hubiere. En la notificacion se
especificara la cantidad pendiente de pago.

b)  Si, al vencer el plazo de seis meses mencionado en el parrafo 1.a), la cuantia
de las tasas percibidas es inferior a la prevista en el parrafo 1), la Oficina Internacional no
inscribira la renovacion, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c), reembolsara la cuantia
percibida al autor del pago y notificard en consecuencia al titular y el mandatario, si lo
hubiere.

c) Si la notificacion mencionada en el apartado a) se envié durante los tres
meses precedentes al vencimiento del plazo de seis meses a que se alude en el parrafo 1)a) y
la cuantia de las tasas percibidas es, al vencer ese plazo, inferior a la prevista en el parrafo 1),
pero asciende al menos al 70% de esa cuantia, la Oficina Internacional se atendra a lo
dispuesto en la Regla 31.1) y 3). Si la cuantia exigida no se ha abonado integramente en el
plazo de tres meses a partir de dicha notificacion, la Oficina Internacional cancelara la
renovacion, notificara en consecuencia al titular, al mandatario, si lo hubiere, y a las oficinas
a las que se hubiera notificado la renovacion, y reembolsara la cantidad percibida al autor del

pago.

4)  [Periodo para el que se abonan las tasas de renovacion] Las tasas exigidas
respecto a cada renovacidn se abonaran para un periodo de diez afios, prescindiendo del hecho
de que en el Registro Internacional figuren, en la lista de las Partes Contratantes designadas,
solo Partes Contratantes cuya designacion esté regida por el Arreglo, sélo Partes Contratantes
cuya designacién esté regida por el Protocolo, o tanto Partes Contratantes cuya designacion
esté regida por el Arreglo como Partes Contratantes cuya designacion esté regida por el
Protocolo. En cuanto a los pagos efectuados en virtud del Arreglo, se considerara que el pago
para diez afios es un pago para un periodo de diez afios.

Regla 31
Inscripcion de la renovacion; notificacion y certificado

1)  [Inscripcion de la renovacion y fecha en que surte efecto] La renovacion se
inscribira en el Registro Internacional con la fecha en que debiera efectuarse, aun cuando las
tasas correspondientes se abonen durante el plazo de gracia mencionado en el Articulo 7.5)
del Arregloy en el Articulo 7.4) del Protocolo.

2) [Fecha de renovacién en el caso de designaciones posteriores] La fecha en que
surta efecto la renovacion sera la misma para todas las designaciones que figuren en el
registro internacional, con independencia de la fecha en que esas designaciones se hayan
inscrito en el Registro Internacional.
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3) [Notificacion y certificado] La Oficina Internacional notificara la renovacion a
las Oficinas de las correspondientes Partes Contratantes designadas y enviara un certificado al
titular.

4)  [Notificacion en caso de no renovacion] a) Cuando un registro internacional no
se renueve, la Oficina Internacional notificard en consecuencia a las Oficinas de todas las
Partes Contratantes designadas en ese registro internacional.

b)  Cuando un registro internacional no se renueve respecto a una Parte
Contratante designada, la Oficina Internacional notificard en consecuencia a la Oficina de esa
Parte Contratante.

Capitulo 7
Gaceta y base de datos

Regla 32
Gaceta

1) [Informacion relativa a los registros internacionales] a) La Oficina
Internacional publicara en la Gaceta los datos pertinentes relativos a
i) los registros internacionales efectuados en virtud de la Regla 14;
i) la informacion comunicada en virtud de la Regla 16.1);
i)  las denegaciones provisionales inscritas en virtud de la Regla 17.4) con
una indicacion sobre si la denegacion se relaciona con todos los productos y servicios o
Unicamente con algunos de ellos, pero sin indicar los productos y servicios en cuestion ni
exponer los motivos de la denegacion, y las declaraciones y la informacion inscritas en virtud
de las Reglas 18bis.2) y 18ter.5);
iv) las renovaciones inscritas en virtud de la Regla 31.1);
v) las designaciones posteriores inscritas en virtud de la Regla 24.8);
vi) la continuacion de los efectos de los registros internacionales en virtud de
la Regla 39;
vii) los cambios de titularidad, las limitaciones, las renuncias y las
modificaciones del nombre o de la direccidn del titular inscritos en virtud de la Regla 27,
viii) las cancelaciones efectuadas en virtud de la Regla 22.2) o inscritas en
virtud de la Regla 27.1) o la Regla 34.3)d);
ixX) las correcciones efectuadas en virtud de la Regla 28;
X) las invalidaciones inscritas en virtud de la Regla 19.2);
xi) las informaciones inscritas en virtud de las Reglas 20, 20bis, 21, 21bis,
22.2)a), 23, 27.3) y 4) y 40.3);
xii)  los registros internacionales que no se hayan renovado.

b)  La reproduccion de la marca se publicara tal como figura en la solicitud
internacional. Cuando el solicitante haya realizado la declaracion mencionada en la
Regla 9.4)a)vi), en la publicacion se indicara ese hecho.

c) Cuando, en virtud de la Regla 9.4)a)v) o vii), se facilite una reproduccion en
color de la marca, en la Gaceta figuraran tanto la reproduccién de la marca en blanco y negro
como la reproduccion en color.
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2) [Informacion relativa a los requisitos particulares y a determinadas
declaraciones de las Partes Contratantes, y otra informacion general] La Oficina
Internacional publicara en la Gaceta

i) toda notificacion realizada en virtud de la Regla 7 o la Regla 20bis.6) y

toda declaracion efectuada en virtud de la Regla 17.5)d o e);

i) toda declaracion formulada con arreglo al Articulo5.2)b) o al
Articulo 5.2)b) y ¢), primera frase, del Protocolo;

iii)  toda declaracion formulada en virtud del Articulo 8.7) del Protocolo;

iv) toda notificacion realizada en virtud de la Regla 34.2)b o0 3)a);

v) la lista de los dias del afio civil en curso y del siguiente en que esté
previsto que la Oficina Internacional no se abra al pablico.

3) [Numero de ejemplares para las Oficinas de las Partes Contratantes] a) La
Oficina Internacional enviara a la Oficina de cada Parte Contratante ejemplares de la Gaceta.
Cada Oficina tendra derecho a recibir gratis dos ejemplares y, cuando el nimero de
designaciones inscritas respecto a la Parte Contratante de que se trate haya sido, durante un
afio civil, superior a 2.000, a un ejemplar suplementario al afio siguiente y a otro ejemplar
adicional por cada millar de designaciones a partir de 2.000. Cada Parte Contratante puede
adquirir todos los afios, por la mitad del precio de la suscripcion, un nimero de ejemplares
igual al que tiene derecho gratuitamente.

b)  Si la Gaceta esta disponible en mas de una forma, cada Oficina puede elegir
la forma en que desea recibir los ejemplares a que tenga derecho.

Regla 33
Base de datos electronica

1)  [Contenido de la base de datos] Los datos que hayan sido inscritos en el Registro
Internacional y asimismo publicados en la Gaceta en virtud de la Regla 32 se incorporaran a
una base de datos electronica.

2) [Datos relativos a las solicitudes internacionales y a las designaciones
posteriores en tramitacion] Si una solicitud internacional o una designacion realizada en
virtud de la Regla 24 no se inscriben en el registro internacional dentro de los tres dias
laborables siguientes a su recepcion por la Oficina Internacional, ésta incorporara a la base de
datos electrénica todos los datos que figuren en la solicitud internacional o en la designacion
tal como se hayan recibido, no obstante las irregularidades que puedan existir en ellas.

3) [Acceso a la base de datos electrénica] La base de datos electronica estard a
disposicion de las Oficinas de las Partes Contratantes y, previo pago de la tasa prescrita, si la
hubiere, del publico, mediante conexion directa y a través de otros medios apropiados que
determine la Oficina Internacional. Los gastos de acceso correran a cargo del usuario. LosS
datos a que se alude en el parrafo 2) se acompafaran de una advertencia en el sentido de que
la Oficina Internacional no ha adoptado aun una decisién sobre la solicitud internacional o
sobre la designacion realizada en virtud de la Regla 24.
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Capitulo 8
Tasas

Regla 34
Cuantia y pago de las tasas

1)  [Cuantia de las tasas] La cuantia de las tasas adeudadas en virtud del Arreglo, el
Protocolo o el presente Reglamento, distintas de las tasas individuales, se especifica en la
Tabla de tasas que figura como Anexo del presente Reglamento y forma parte integrante del
mismao.

2) [Pagos] a) Las tasas indicadas en la Tabla de tasas pueden ser abonadas a la
Oficina Internacional por el solicitante o por el titular, o, cuando la Oficina de la Parte
Contratante del titular acepte la responsabilidad de recaudar y girar esas tasas, y el solicitante
o el titular asi lo deseen, por esa Oficina.

b)  Toda Parte Contratante cuya Oficina acepte la responsabilidad de recaudar y
girar las tasas notificara ese hecho al Director General.

3) [Tasa individual pagadera en dos partes] a) Una Parte Contratante que haga o
haya hecho una declaracion en virtud del Articulo 8.7) del Protocolo podra notificar al
Director General que la tasa individual pagadera respecto de una designacion de esa Parte
Contratante comprende dos partes, la primera parte pagadera en el momento de la
presentacion de la solicitud internacional o de la designacion posterior de esa Parte
Contratante, y la segunda parte pagadera en una fecha posterior que se determina de
conformidad con la legislacion de esa Parte Contratante.

b)  Cuando se aplique el apartado a), las referencias en los puntos 2, 3y 5 de la
Tabla de tasas a una tasa individual se interpretaran como referencias a la primera parte de la
tasa individual.

c) Cuando se aplique el apartado a), la Oficina de la Parte Contratante
designada de que se trate notificara a la Oficina Internacional cuando debe efectuarse el pago
de la segunda parte de la tasa individual. En la notificacion se indicara

el nimero del registro internacional de que se trate,

el nombre del titular,

la fecha limite en la que deba pagarse la segunda parte de la tasa individual,

cuando la cuantia de la segunda parte de la tasa individual dependa del
namero de clases de productos y servicios respecto de los cuales la marca esté protegida en la
Parte Contratante designada de que se trate, el nimero de esas clases.

d) La Oficina Internacional transmitira la notificacion al titular. Cuando la
segunda parte de la tasa individual se pague dentro del periodo aplicable, la Oficina
Internacional inscribird el pago en el Registro Internacional y notificard en consecuencia a la
Oficina de la Parte Contratante interesada. Cuando la segunda parte de la tasa individual no
haya sido pagada dentro del periodo aplicable, la Oficina Internacional notificara a la Oficina
de la Parte Contratante de que se trate, cancelara la inscripcién del registro internacional en el
Registro Internacional respecto de la Parte Contratante de que se trate y notificara al titular en
consecuencia.

4)  [Formas de pago de las tasas a la Oficina Internacional] Las tasas se abonaran a
la Oficina Internacional en la forma especificada en las Instrucciones Administrativas.
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5) [Indicaciones que acompafian al pago] En el momento de efectuar el pago de
una tasa a la Oficina Internacional, se indicara
i) antes del registro internacional, el nombre del solicitante, la marca de que
se trate y el objeto del pago;
i) después del registro internacional, el nombre del titular, el nimero del
registro internacional de que se trate y el objeto del pago.

6) [Fecha del pago] a) A reserva de lo dispuesto en la Regla30.1)b) y en el
apartado b), toda tasa se considerard abonada a la Oficina Internacional el dia en que ésta
perciba la cuantia exigida.

b) Cuando la cuantia exigida esté disponible en una cuenta abierta en la
Oficina Internacional y ésta haya recibido instrucciones del titular de la cuenta para efectuar
cargos en ella, se considerara que la tasa se ha abonado a la Oficina Internacional el dia en
que ésta haya recibido una solicitud internacional, una designacién posterior, la instruccion de
cargar la segunda parte de una tasa individual en la cuenta, una peticion de inscripcion de una
modificacion, o la instruccion de renovar un registro internacional.

7)  [Modificacién de la cuantia de las tasas] a) Cuando la cuantia de las tasas que
se deban pagar por la presentacion de una solicitud internacional se modifique en el periodo
que media entre la fecha en que la Oficina de origen reciba o dé por recibida en virtud de la
Regla 11.1)a) o c) la peticion de presentar la solicitud internacional a la Oficina Internacional,
por una parte, y la fecha en que la Oficina Internacional reciba la solicitud internacional, por
otra, se aplicara la tasa que esté en vigor en la primera de esas fechas.

b) Cuando la Oficina de la Parte Contratante del titular presente una
designacion en virtud de la Regla 24 y la cuantia de las tasas que se deban pagar en relacion
con esa designacion se modifique en el periodo que media entre la fecha en que la Oficina
reciba la peticion del titular para que presente dicha designacion, por una parte, y la fecha en
que la Oficina Internacional reciba la designacion, por otra, se aplicara la tasa que esté en
vigor en la primera de esas fechas.

c) Cuando se aplique el parrafo 3)a), serd aplicable la cuantia de la segunda
parte de la tasa individual que sea valida en la fecha posterior mencionada en ese parrafo.

d) Cuando la cuantia de las tasas que se deban pagar en relacion con la
renovacion de un registro internacional se modifique en el periodo que media entre la fecha
de pago y la fecha en que deba efectuarse la renovacién, se aplicard la tasa que estuviera en
vigor en la fecha del pago o en la fecha que se considere fecha del pago en virtud de la
Regla 30.1)b). Cuando el pago se efectle con posterioridad a la fecha en que deba efectuarse
la renovacidn, se aplicara la tasa que estuviera en vigor en esa fecha.

e) Cuando se modifique la cuantia de una tasa distinta de las mencionadas en
los apartados a), b), ¢) y d), se aplicara la cuantia que estuviera en vigor en la fecha en que la
Oficina Internacional haya recibido el importe de la tasa.

Regla 35
Moneda de pago

1)  [Obligacion de utilizar la moneda suiza] Todos los pagos a la Oficina
Internacional previstos en el presente Reglamento se efectuaran en moneda suiza, con
independencia de que, cuando una Oficina abone las tasas, tal Oficina pueda haber recaudado
esas tasas en otra moneda.
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2) [Establecimiento de la cuantia de las tasas individuales en moneda
suiza] a) Cuando una Parte Contratante formule, con arreglo al Articulo 8.7)a) del Protocolo,
una declaracion en el sentido de que desea recibir una tasa individual, la cuantia de la tasa
individual indicada a la Oficina Internacional se expresara en la moneda utilizada por la
Oficina de esa Parte Contratante.

b)  Cuando en la declaracién mencionada en el apartado a) se indique la tasa en
una moneda que no sea la suiza, el Director General, previa consulta con la Oficina de la
Parte Contratante interesada, establecera la cuantia de la tasa individual en moneda suiza,
tomando como base el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas.

c) Cuando, durante méas de tres meses consecutivos, el tipo de cambio oficial
de las Naciones Unidas entre la moneda suiza y la moneda en que una Parte Contratante haya
indicado la cuantia de una tasa individual sea superior o inferior en un 5%, como minimo, al
altimo tipo de cambio aplicado para establecer la cuantia de la tasa individual en moneda
suiza, la Oficina de esa Parte Contratante podré pedir al Director General que establezca una
nueva cuantia de la tasa individual en moneda suiza, tomando como base el tipo de cambio
oficial de las Naciones Unidas aplicable el dia precedente al dia en que se formule la peticion.
A tal efecto, el Director General adoptara las medidas pertinentes. La nueva cuantia se
aplicara a partir de la fecha que determine el Director General, en el entendimiento de que esa
fecha serd de uno a dos meses posterior a la fecha de publicacion de dicha cuantia en la
Gaceta.

d) Cuando, durante mas de tres meses consecutivos, el tipo de cambio oficial
de las Naciones Unidas entre la moneda suiza y la moneda en que una Parte Contratante haya
indicado la cuantia de una tasa individual sea inferior en un 10%, como minimo, al ultimo
tipo de cambio aplicado para establecer la cuantia de la tasa individual en moneda suiza, el
Director General establecera una nueva cuantia de la tasa individual en moneda suiza,
tomando como base el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas que esté en vigor. La
nueva cuantia se aplicara a partir de la fecha que determine el Director General, en el
entendimiento de que esa fecha sera de uno a dos meses posterior a la fecha de la publicacion
de dicha cuantia en la Gaceta.

Regla 36
Exencion de tasas

La inscripcion de los datos siguientes estara exenta de tasas:
i) el nombramiento de mandatario, toda modificacion relativa al mandatario
y la cancelacién de la inscripciéon de un mandatario,
ii) toda modificacion relativa a los nimeros de teléfono y de telefacsimil del
titular,
iii)  la cancelacion del registro internacional,
Iv) toda renuncia prevista en la Regla 25.1)a)iii),
v) toda limitacion efectuada en la propia solicitud internacional en virtud de
la Regla 9.4)a)xiii) o en una designacion posterior en virtud de la Regla 24.3)a)iv),
vi) toda peticién de una Oficina en virtud del Articulo 6.4), primera frase,
del Arreglo o en virtud del Articulo 6.4), primera frase, del Protocolo,
vii) la existencia de un procedimiento judicial o de una decision definitiva
que afecten a la solicitud de base, al registro resultante de ella o al registro de base,
viii) toda denegacion en virtud de la Regla 17, de la Regla24.9) o de la
Regla 28.3), toda declaracién en virtud de las Reglas 18bis 6 18ter, o toda declaracion en
virtud de la Regla 20bis.5) o la Regla 27.4) 0 5),
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ixX) lainvalidacion del registro internacional,

x) lainformacion comunicada en virtud de la Regla 20,

xi)  toda notificacion en virtud de la Regla 21 o de la Regla 23,
xii)  toda correccion efectuada en el Registro Internacional.

Regla 37
Distribucién de la tasas suplementarias
y de los complementos de tasa

1) El coeficiente mencionado en el Articulo8.5) y 6) del Arreglo y en el
Articulo 8.5) y 6) del Protocolo seré el siguiente:

para las Partes Contratantes que efectlien
un examen limitado a los motivos absolutos de denegacion .............cccceevveveecicinennn, dos

para las Partes Contratantes que, ademas, efectlen un examen de

anterioridad:
@)  POr OPOSICION dE tEICEIOS .....cvvievveciecie ettt tres
D) dE OFICIO i e cuatro

2)  El coeficiente cuatro se aplicara también a las Partes Contratantes que procedan
de oficio a busquedas de anterioridad, con indicacion de las anterioridades mas pertinentes.

Regla 38
Ingreso de la cuantia de las tasas individuales en las
cuentas de las Partes Contratantes interesadas

Toda tasa individual abonada a la Oficina Internacional en relacion con una Parte
Contratante que haya formulado una declaracion en virtud del Articulo 8.7)a) del Protocolo se
ingresara en la cuenta de esa Parte Contratante en la Oficina Internacional durante el mes
siguiente al de la inscripcion del registro internacional, de la designacion posterior o de la
renovacion respecto a las cuales se haya abonado esa tasa o al de la inscripcion del pago de la
segunda parte de la tasa individual.

Capitulo 9
Otras disposiciones

Regla 39
Continuacion de los efectos de los registros internacionales
en determinados Estados sucesores

1)  Cuando un Estado (“el Estado sucesor”) cuyo territorio formara parte, antes de la
independencia de ese Estado, del territorio de una Parte Contratante (“la Parte Contratante
predecesora”) haya depositado en poder del Director General una declaracién de continuacion
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que tenga por efecto la aplicacion del Arreglo, el Protocolo o tanto el Arreglo como el
Protocolo por el Estado sucesor, todo registro internacional que estuviera en vigor en la Parte
Contratante predecesora en la fecha establecida en virtud del parrafo 2) producira sus efectos
en el Estado sucesor si se cumplen las condiciones siguientes

i) la presentacion a la Oficina Internacional, dentro de los seis meses
siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional haya dirigido a tal efecto un aviso al
titular del registro internacional de que se trate, de una peticion en el sentido de que ese
registro internacional siga teniendo efectos en el Estado sucesor, y

i) el pago a la Oficina Internacional, en ese mismo plazo, de una tasa
de 41 francos suizos, que la Oficina Internacional girara a la Oficina del Estado sucesor, y de
una tasa de 23 francos suizos a favor de la Oficina Internacional.

2) La fecha mencionada en el parrafo 1) serd la fecha notificada por el Estado
sucesor a la Oficina Internacional a los fines de la presente Regla, a condicion de que esa
fecha no sea anterior a la fecha de la independencia del Estado sucesor.

3) La Oficina Internacional, al recibir la peticion y las tasas mencionadas en el
parrafo 1), notificara a la Oficina del Estado sucesor y efectuard la correspondiente
inscripcion en el Registro Internacional.

4)  En cuanto a un registro internacional respecto al cual la Oficina del Estado
sucesor haya recibido una notificacion en virtud del parrafo 3), esa Oficina sélo podré
rechazar la proteccion si el plazo aplicable mencionado en el Articulo 5.2) del Arreglo o en el
Articulo 5.2)a), b) o c¢) del Protocolo no ha vencido en lo tocante a la extension territorial a la
Parte Contratante predecesora y si la Oficina Internacional recibe la notificacién de
denegacion dentro de ese plazo.

5) La presente regla no sera aplicable a la Federacion de Rusia, ni a Estado alguno
que haya depositado en poder del Director General una declaracion en la que afirme que
continda asumiendo la personalidad juridica de una Parte Contratante.

Regla 40
Entrada en vigor; disposiciones transitorias

1) [Entrada en vigor] El presente Reglamento entrara en vigor el 1 de abril de 1996
y sustituird, a partir de esa fecha, al Reglamento del Arreglo, vigente hasta el 31 de marzo
de 1996 (en lo sucesivo denominado “Reglamento del Arreglo”).

2) [Disposiciones transitorias generales] a) No obstante lo dispuesto en el
parrafo 1),

1) una solicitud internacional respecto a la cual la Oficina de origen haya
recibido, o estime que ha recibido en virtud de la Regla 11.1)a) o c), antes del 1 de abril
de 1996, la peticion de que se presente a la Oficina Internacional, se considerara conforme
con los requisitos exigibles a los efectos de lo dispuesto en la Regla 14 en la medida en que
cumpla los requisitos establecidos en el Reglamento del Arreglo;

i) la peticion de inscripcion de una modificacion en virtud de la Regla 20
del Reglamento del Arreglo, enviada por la Oficina de origen o por otra Oficina interesada a
la Oficina Internacional antes del 1 de abril de 1996, o cuya fecha de recepcion por la Oficina
de origen o por otra Oficina interesada para su presentacién a la Oficina Internacional, cuando
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esa fecha se pueda determinar, sea anterior al 1 de abril de 1996, se estimard, en la medida en
que cumpla los requisitos establecidos en el Reglamento del Arreglo, conforme con los
requisitos exigibles a los fines de la Regla 24.7) o en debida forma a los fines de la Regla 27;

iii) una solicitud internacional, o una peticion de inscripcion de una
modificacion en virtud de la Regla 20 del Reglamento del Arreglo, que, antes del 1 de abril
de 1996, hayan sido objeto de una medida de la Oficina Internacional en aplicacién de las
Reglas 11, 12, 13 6 21 del Reglamento del Arreglo, seguira siendo objeto de tramitacion por
la Oficina Internacional en virtud de esas Reglas; la fecha del registro internacional o de la
inscripcion en el Registro Internacional resultantes se regird por las Reglas 15 6 22 del
Reglamento del Arreglo;

iv) una notificacion de denegacion o una notificacion de invalidacion
enviadas antes del 1 de abril de 1996 por la Oficina de una Parte Contratante designada se
consideraran, en la medida en que cumplan los requisitos del Reglamento del Arreglo,
conformes con los requisitos exigibles a los efectos de lo dispuesto en la Regla 17.4) y 5) 0 en
la Regla 19.2).

b) A los fines de lo dispuesto en la Regla 34.7), las tasas véalidas en cualquier
fecha anterior al 1 de abril de 1996 seran las tasas prescritas en la Regla 32 del Reglamento
del Arreglo.

c) No obstante lo dispuesto en la Regla 10.1), cuando, de conformidad con lo
previsto en la Regla 34.7)a), las tasas abonadas en relacion con la presentacion de una
solicitud internacional sean las tasas prescritas para un periodo de 20 afios en la Regla 32 del
Reglamento del Arreglo, no se adeudara un segundo plazo.

d) Cuando, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 34.7)b), las tasas
abonadas en relacion con una designacion posterior sean las tasas prescritas en la Regla 32
del Reglamento del Arreglo, no se aplicaréa el parrafo 3).

3) [Disposiciones transitorias aplicables a los registros internacionales respecto a
los cuales se han abonado tasas para un periodo de 20 afios] a) Cuando un registro
internacional respecto al cual se hayan abonado las tasas exigidas para un periodo de 20 afios
sea objeto de una designacion posterior en virtud de la Regla 24 y el periodo de proteccion
vigente de ese registro internacional venza mas de diez afios después de la fecha en que surta
efecto la designacién posterior, determinada de conformidad con la Regla 24.6), se aplicaran
las disposiciones de los apartados b) y c).

b)  Seis meses antes de que venza el primer periodo de diez afios del periodo de
proteccion vigente del registro internacional, la Oficina Internacional enviara al titular y a su
mandatario, si lo hubiere, un aviso en el que se indique la fecha exacta del vencimiento del
primer periodo de diez afios y las Partes Contratantes que hayan sido objeto de las
designaciones posteriores a que se alude en el apartado a). Se aplicara la Regla 29, mutatis
mutandis.

c) El pago de los complementos de tasa y de las tasas individuales
correspondientes a las tasas mencionadas en la Regla 30.1)iii) se exigira para el segundo
periodo de diez afios en relacion con las designaciones posteriores a que se alude en el
apartado a). Se aplicara la Regla 30.1) y 3), mutatis mutandis.

d) La Oficina Internacional hara constar en el Registro Internacional el hecho
de haber percibido el pago correspondiente al segundo periodo de diez afios. La fecha de la
inscripcion serd la del vencimiento del primer periodo de diez afios, aun cuando las tasas
exigidas se hayan abonado dentro del plazo de gracia mencionado en el Articulo 7.5) del
Arregloy en el Articulo 7.4) del Protocolo.
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e) La Oficina Internacional comunicard a las Oficinas de las Partes
Contratantes designadas de que se trate si se ha efectuado o no el pago correspondiente al
segundo periodo de diez afios, e informara al mismo tiempo al titular.

4)  [Disposiciones transitorias relativas a los idiomas] a) Continuara aplicandose la
Regla 6, tal como estaba vigente antes del 1 de abril de 2004, a las solicitudes internacionales
presentadas antes de esa fecha y a las solicitudes internacionales regidas exclusivamente por
el Arreglo presentadas entre esa fecha y el 31 de agosto de 2008, inclusive, asi como a las
comunicaciones relativas a las mismas y a toda comunicacién, inscripcién en el Registro
Internacional o publicacion en la Gaceta relativas al registro internacional resultante, salvo
que

i) el registro internacional haya sido objeto de una designacion posterior en
virtud del Protocolo entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de agosto de 2008; o
ii) el registro internacional sea objeto de una designacién posterior el 1 de
septiembre de 2008 o después de esa fecha; y
iii)  la designacion posterior se inscriba en el Registro Internacional.

b) A los fines del presente parrafo, se considerara que una solicitud
internacional ha sido presentada en la fecha en que ha sido recibida o que, en virtud de la
Regla 11.1)a) o c), se considere que ha sido recibida por la Oficina de origen la peticion de
presentar la solicitud internacional a la Oficina Internacional, y se considerara que un registro
internacional es objeto de una designacion posterior en la fecha en que la designacion
posterior haya sido presentada a la Oficina Internacional, si es presentada directamente por el
titular, o en la fecha en que la peticion de presentacion de la designacion posterior haya sido
presentada en la Oficina de la Parte Contratante del titular, si ha sido presentada a través de
ésta.

5) [Disposicion transitoria relativa a la declaracion de concesion de la
proteccion] Ninguna Oficina estard obligada a enviar declaraciones de concesion de la
proteccion en virtud de la Regla 18ter.1) antes del 1 de enero de 2011.

Regla 41
Instrucciones Administrativas

1)  [Establecimiento de Instrucciones Administrativas; cuestiones regidas por
éstas] a) El Director General establecerd las Instrucciones Administrativas. EIl Director
General podra modificarlas.  Antes de establecer o de modificar las Instrucciones
Administrativas, el Director General consultara a las Oficinas que tengan un interés directo en
las Instrucciones Administrativas propuestas o en su modificacion propuesta.

b)  Las instrucciones Administrativas se referirdn a cuestiones respecto de las
cuales el presente Reglamento haga expresamente referencia a esas Instrucciones y a detalles
relativos a la aplicacion del presente Reglamento.

2) [Control por la Asamblea] La Asamblea podra invitar al Director General a
modificar cualquier disposicion de las Instrucciones Administrativas y el Director General
procedera en consecuencia.

3) [Publicacion y fecha efectiva] a) Las Instrucciones Administrativas y cualquier
modificacion de las mismas deberan publicarse en la Gaceta.
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b) En cada publicacion se especificara la fecha en que las disposiciones
publicadas se haran efectivas. Las fechas podran ser diferentes segun las distintas
disposiciones, siempre que no se declare efectiva ninguna disposicion antes de su publicacion
en la Gaceta.

4)  [Conflicto con el Arreglo, el Protocolo o el presente Reglamento] En caso de
conflicto entre, por una parte, cualquier disposicion de las Instrucciones Administrativas vy,
por otra, cualquier disposicion del Arreglo, el Protocolo o el presente Reglamento,
prevaleceran estos ultimos.
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Parte 1
Definiciones

Instruccion 1: Expresiones abreviadas
a)  Alos fines de las presentes Instrucciones Administrativas, se entendera por:

i)  “Reglamento”, el Reglamento comun del Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo;

i)  “Regla”, una Regla del Reglamento.

b) A los fines de las presentes Instrucciones Administrativas, una expresion que sea
mencionada en la Regla 1 tendra el mismo significado que en el Reglamento.

Parte 2
Formularios

Instruccion 2: Formularios obligatorios
La Oficina Internacional establecera el formulario que corresponda a cualquier
procedimiento respecto del cual el Reglamento Comdn estipula el uso de un formulario.
Instruccion 3: Formularios opcionales
La Oficina Internacional podra establecer formularios opcionales para procedimientos
distintos de los referidos en la instruccion 2, previstos en el Reglamento Coman.
Instruccion 4: Publicacion de los formularios
La lista completa de todos los formularios obligatorios y opcionales disponibles
conforme a las instrucciones 2 y 3 se publicara en cada nimero de la Gaceta.
Instruccion 5: Disponibilidad de los formularios
La Oficina Internacional pondra a disposicion en su sitio Internet, asi como en papel

mediante peticion, todos los formularios obligatorios y opcionales referidos en las
instrucciones 2 y 3.
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Parte 3
Comunicaciones con la Oficina Internacional; firma

Instruccion 6: Comunicacion por escrito; envio de varios documentos en un tnico pliego

a) A reserva en lo dispuesto en la Instruccién 11.a), las comunicaciones dirigidas a
la Oficina Internacional se efectuaran por escrito mediante una maquina de escribir u otro tipo
de maquina y deberén estar firmadas.

b)  Si se envian varios documentos en un Unico pliego, deberan estar acompafiados de
una lista en la que se identifique cada uno de ellos.

Instruccion 7: Firma

La firma serda manuscrita, impresa o estampada; podra ser sustituida por un sello. En lo
que respecta a las comunicaciones electrénicas mencionadas en el apartado i) del parrafo a)
de la Instruccion 11, la firma podra ser sustituida por un medio de identificacion acordado
entre la Oficina Internacional y la Oficina en cuestion. En lo que atafie a las comunicaciones
electronicas a que se hace referencia en el apartado ii) del parrafo a) de la Instruccion 11, la
firma podrd ser sustituida por un medio de identificacion que determinard la Oficina
Internacional.

Instruccion 8: Comunicaciones por telefacsimil

Las comunicaciones podran dirigirse a la Oficina Internacional por telefacsimil, siempre
y cuando se utilice el formulario oficial a los fines de la comunicacién por telefacsimil,
cuando la comunicacion deba presentarse en un formulario oficial.

Instruccion 9: Original de la reproduccién o reproducciones
de la marca

a) Cuando la Oficina de origen presente la solicitud internacional a la Oficina
Internacional por telefacsimil, debera enviar a la Oficina Internacional el original de la pagina
del formulario oficial que contenga la reproduccién o reproducciones de la marca, firmada
por la Oficina de origen, y las indicaciones suficientes para permitir la identificacion de la
solicitud internacional con la que guarda relacion.

b)  Cuando una solicitud internacional se presente a la Oficina Internacional por
telefacsimil, el examen por la Oficina Internacional de la conformidad de la solicitud
internacional con los requisitos aplicables comenzara

1) una vez recibido el original, en caso de que dicho original se reciba dentro de un
plazo de un mes contado a partir de la fecha en que haya sido recibida la comunicacion por
telefacsimil, o

i) una vez expirado el plazo de un mes mencionado en el apartado i), en caso de que
la Oficina Internacional no haya recibido dicho original dentro de ese plazo.
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Instruccion 10: Acuse de recibo y fecha de recepcion de telefacsimiles
por la Oficina Internacional

a) La Oficina Internacional informara inmediatamente y por telefacsimil al remitente
de una comunicacion por telefacsimil de la recepcién de esa comunicacion y, cuando la
comunicacion asi recibida sea incompleta o ilegible, igualmente de ese hecho, siempre y
cuando el remitente pueda ser identificado y contactado por telefacsimil.

b)  Cuando una comunicacion se trasmita por telefacsimil y, debido a la diferencia
horaria entre el lugar desde el que se transmite la comunicacion y Ginebra, la fecha en que se
ha iniciado la transmision es distinta de la fecha de recepcién por la Oficina Internacional de
la comunicacion completa, la primera de las dos fechas se considerara como la fecha de
recepcion por la Oficina Internacional.

Instruccion 11: Comunicaciones electronicas; acuse de recibo y fecha de recepcion
de una transmision electronica por la Oficina Internacional

a) 1) Cuando una Oficina lo desee, las comunicaciones entre esa Oficina y la Oficina
Internacional, incluida la presentacion de la solicitud internacional, se efectuaran por medios
electronicos en la manera acordada entre la Oficina Internacional y la Oficina en cuestion.

i) Las comunicaciones entre la Oficina Internacional y los solicitantes y titulares
podran efectuarse por medios electronicos en el momento, la manera y el formato que
determine la Oficina Internacional, y los detalles pertinentes a ese respecto seran publicados
en la Gaceta.

b)  La Oficina Internacional informara inmediatamente y por transmision electrénica
al remitente de una comunicacion electronica de la recepcion de esa comunicacion y, cuando
la transmisidn electronica recibida sea incompleta o por lo demas inutilizable, igualmente de
ese hecho, siempre y cuando el remitente pueda ser identificado y contactado.

c) Cuando una comunicacion se transmita por medios electronicos y, debido a la
diferencia horaria entre el lugar desde el que se envia la comunicacion y Ginebra, la fecha en
que se ha iniciado el envio es distinta de la fecha de recepcién por la Oficina Internacional de
la comunicacion completa, la primera de las dos fechas se considerara como la fecha de
recepcion por la Oficina Internacional.

Parte 4
Requisitos relativos a los nombres y direcciones

Instruccion 12: Nombres y direcciones

a)  En el caso de una persona natural, el nombre que habra de indicarse es el apellido
y el nombre o nombres de esa persona.

b) En el caso de una persona juridica, el nombre que habra de indicarse es la
denominacién oficial completa de esa persona.



INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS 5

c¢) En el caso de un nombre compuesto por caracteres no latinos, dicho nombre se
indicard mediante una transcripcion en caracteres latinos que debera basarse en el sistema
fonético del idioma de la solicitud internacional. En el caso de una persona juridica cuyo
nombre esté compuesto por caracteres no latinos, podra sustituirse dicha transcripcion por una
traduccion del nombre al idioma de la solicitud internacional.

d) Ladireccion se indicara de tal manera que satisfaga las exigencias habituales para
la rapida distribucion postal y estard& compuesta, al menos, por todas las unidades
administrativas pertinentes, incluyendo el nimero de casa, si lo hubiera; ademas, podran
indicarse los numeros de teléfono y de telefacsimil, una direccion de correo electronico, asi
como una direccion diferente a los fines de la correspondencia.

Instruccion 13: Direccidn para la correspondencia

Cuando haya dos o mas solicitantes, nuevos titulares o licenciatarios con direcciones
diferentes, debera indicarse una direcciéon para la correspondencia. Cuando no se indique
dicha direccion, la direccién de la persona nombrada en primer lugar serd considerada la
direccion para la correspondencia.

Parte 5
Notificacion de denegaciones provisionales

Instruccion 14: Fecha de envio de una notificacién de
denegacion provisional

En el caso de una notificacién de denegacion provisional enviada mediante un servicio
postal, la fecha de envio estard determinada por el matasellos. Si el matasellos es ilegible o
estd ausente, la Oficina Internacional tratard dicha notificacibn como si hubiera sido
enviada 20 dias antes de la fecha de su recepcidn por la Oficina Internacional. No obstante, si
la fecha de envio determinada de esta manera es anterior a la fecha de denegacion o a la fecha
de envio mencionada en la notificacion, la Oficina Internacional tratara dicha notificacion
como si hubiera sido enviada en esa Ultima fecha. En el caso de una notificacion de
denegacién enviada mediante un servicio de distribucion, la fecha de envio estara
determinada por la indicacion facilitada por dicho servicio sobre la base de los datos
especificos inscritos por dicho servicio en relacion con la expedicion.

Instruccion 15: Contenido de una notificacion de denegacion provisional
basada en una oposicién

a)  Una notificacion de denegacion provisional basada en una oposicién debera
limitarse a los elementos especificados en la Regla 17.2) y 3). Al indicar los motivos en que
se basa la denegacion provisional, de conformidad con la Regla 17.2)iv), ademas de declarar
que la denegacion se basa en una oposicion, se declarara concisamente cuales son los motivos
de la oposicion (por ejemplo, el conflicto con una marca anterior u otro derecho, la ausencia
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de carécter distintivo). Cuando la oposicion se base en un conflicto con una marca anterior
distinta de una marca registrada u objeto de una solicitud de registro, ese derecho, y
preferiblemente el titular de dicho derecho, debera identificarse en la manera mas concisa
posible. La notificacion no debera estar acompafiada de memorandos o pruebas justificativas.

b) La Oficina Internacional no inscribird ningin documento que acomparie a la
notificacion y que no figure en hojas separadas de formato A4 o que no resulte adecuado para
su digitalizacion, asi como ningun elemento de caracter no documental, como muestras o
embalajes, y se deshara de ellos.

Parte 6
Numeracion de los registros internacionales

Instruccion 16: Numeracion resultante de un cambio parcial
en la titularidad

a) La cesion u otra transferencia del registro internacional Unicamente respecto de
algunos de los productos y servicios o de algunas de las Partes Contratantes designadas se
inscribira en el Registro Internacional bajo el nimero del registro internacional del que se ha
cedido o transferido de otro modo una parte.

b) Toda parte cedida o transferida de otro modo se cancelard bajo el numero de
dicho registro internacional y se inscribird como un registro internacional diferente. Este
registro internacional diferente llevara el nimero del registro internacional del que se ha
cedido o transferido de otro modo una parte, acompafiado de una letra mayuUscula.

Instruccion 17: Numeracion resultante de una fusién de
registros internacionales

El registro internacional resultante de la fusion de registros internacionales de
conformidad con la Regla 27.3) llevara el nimero del registro internacional del que se ha
cedido o transferido de otro modo una parte, acompafiado en su caso de una letra mayuscula.

Instruccion 18: Numeracidn resultante de una declaracion de que un cambio
en la titularidad no tiene efecto

El registro internacional separado que estd inscrito en el Registro Internacional de
conformidad con la Regla 27.4)e) debera llevar el nimero del registro del que se ha cedido o
transferido de otro modo una parte, acompafiado de una letra mayuscula.
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Parte 7
Pago de las tasas

Instruccion 19: Modalidades de pago
Las tasas se podran abonar a la Oficina Internacional
1) concargo a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional,

i) mediante ingreso en la cuenta postal suiza de la Oficina Internacional o en
cualquier otra cuenta bancaria de la Oficina Internacional destinada a ese fin,

iii) mediante tarjeta de crédito, cuando, respecto de una comunicacion
electronica prevista en la Instruccion 11, la Oficina Internacional haya puesto a disposicion
una interfaz electrénica para el pago en linea.






CONDICIONES RELATIVAS A LA APERTURA, UTILIZACION Y CIERRE
DE UNA CUENTA CORRIENTE EN LA OMPI

1. Disposiciones generales

A peticion de los clientes regulares de la Organizacién, la OMPI ofrece la posibilidad
de abrir una cuenta corriente en francos suizos (CHF) para el pago de los servicios prestados
por la OMPI (por ejemplo, las tasas, los costes de publicacion o los gastos relacionados con
otros servicios solicitados a la OMPI). Sélo podran abrir una cuenta corriente en la OMPI los
clientes que realicen, o tengan previsto realizar, de manera regular un ndmero
significativo de operaciones con la OMPI (mas de cinco transacciones al mes).

2. Requisitos para la apertura de una cuenta corriente

2.1 Para abrir una cuenta corriente, debera presentarse una peticion escrita y
firmada, y efectuar un pago inicial de, al menos, 5.000 francos suizos, 0 de una
cantidad superior segin el nimero de transacciones previstas, en la cuenta
bancaria de la OMPI (véase referencias bancarias en el punto 5.3, mas adelante).
Por favor, indique “para la apertura de una cuenta corriente” en su deposito
bancario.

La peticion debe contener todos los datos de contacto necesarios de la persona u
organizacion en cuyo nombre se abre la cuenta (es decir, identidad, direccion,
numero de teléfono, direccion de correo electronico, persona de contacto, etc.,).
Deberéa enviarse ademas una copia del registro oficial de su empresa en su pais.

No se realizara la apertura de la cuenta corriente hasta que se hayan recibido todos
los documentos y el deposito inicial.

2.2 Lapeticion de apertura de una cuenta debe enviarse a la siguiente direccion:

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Departamento de Finanzas — Seccion de Ingresos

34, chemin des Colombettes

1211 Ginebra 20

Suiza

Teléfono: (+41) 22 338 9111
Fax: (+41) 22 734 4693

también se puede escanear la peticion y enviarla a la misma direccion:
income.accounts@wipo.int

3. Administracion de la cuenta corriente

3.1 La cuenta corriente se administra Unicamente en francos suizos, en la sede de la
OMPI en Ginebra. No se deducirdan tasas de administracién de la cuenta
corriente.
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3.2

3.3

La cuenta corriente abierta en la OMPI no produce intereses.

Previa peticion del titular de la cuenta, la OMPI puede proporcionar acceso a
Internet para consultar la cuenta corriente en linea.

Condiciones de utilizacion de la cuenta corriente

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

La apertura de la cuenta corriente se realizara unicamente cuando se hayan
recibido el depdsito inicial y los documentos oficiales correspondientes. A
continuacion, se comunicara el nimero de cuenta al titular por correo electronico
o por fax, que deberd incluirlo en todas las autorizaciones de pago de las tasas con
cargo a su cuenta corriente.

La cuenta corriente debera estar siempre provista de fondos suficientes para
cubrir todos los pagos relacionados con tasas, servicios, publicaciones, etc.

La Division de Finanzas de la OMPI debitara de la cuenta corriente, por orden
cronoldgico de recepcidn, los cargos por las transacciones que deban realizarse.

El titular de una cuenta corriente que no disponga de acceso a Internet o correo
electronico recibira, cada mes, un extracto detallado por correo ordinario con las
transacciones inscritas el mes precedente. Los titulares que dispongan de
direccién de correo electrénico recibirdn un extracto mensual en formato
electrénico.

El titular de la cuenta corriente deberd comunicar inmediatamente a la OMPI
cualquier error del extracto mensual.

El titular de la cuenta corriente recibira, por correo electronico o por correo
ordinario, un acuse de recibo de cada depdsito efectuado en la cuenta corriente.

Ingresos efectuados en la cuenta corriente

5.1

5.2

5.3

5.4

El ingreso del deposito inicial y los depdsitos posteriores deben efectuarse en
francos suizos. Si se realizan en moneda distinta al franco suizo, Unicamente se
aceptaran si dicha moneda es libremente convertible a francos suizos. Dichos
importes seran convertidos en francos suizos, al tipo de cambio vigente, a efectos
de aprovisionamiento de la cuenta corriente.

En funcion de las actividades que tenga previstas, el titular de la cuenta corriente
deberéa asegurarse del aprovisionamiento suficiente de la cuenta, mediante un
ingreso regular de sumas globales.

En el deposito inicial, indiquese como motivo del pago “para la apertura de una
cuenta corriente”.

En los demas pagos, indiquese como motivo del pago “para la provision de la
cuenta corriente N.° ....”.
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6.

5.5

Los pagos pueden realizarse mediante:

i) cheque de un banco suizo o extranjero a nombre de WIPO/OMPI, y
enviandolo a la siguiente direccion:
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Departamento de Finanzas — Seccion de Ingresos
34, chemin des Colombettes
1211 Ginebra 20
Suiza

i) transferencia bancaria directa a:

Nombre del banco: Credit Suisse — 1211 Ginebra 70 —Suiza
Nombre de la cuenta: WIPO/OMPI

Numero de cuenta (IBAN): CH51 0483 5048 7080 8100 0
Codigo SWIFT: CRESCH ZZ80A

iii)  transferencia a la cuenta postal de la OMPI:
CCP N.° 12-5000-8 o (IBAN): CHO03 0900 0000 1200 5000 8
en SWISS POST/Postfinance
Engehaldenstrasse 37 — 3030 Berna
Cddigo SWIFT: POFICHBE

Operaciones cuyo pago puede debitarse de la cuenta corriente

6.1

6.2

Solo podra debitarse de la cuenta corriente el importe de las tasas, los costes de
publicaciones o los importes adeudados a la OMPI en concepto de otros servicios.

El cargo a la cuenta corriente se realizard en base a una autorizacion por escrito
del titular de la cuenta o cuando éste solicite una transaccion. El titular puede
autorizar a otros miembros de su empresa a utilizar la cuenta corriente. Una
misma cuenta corriente de la OMPI puede ser utilizada desde varios lugares del
pais de la misma empresa. Corresponde al titular de la cuenta corriente supervisar
dichas autorizaciones.

Por ejemplo, la hoja de calculo de tasas, anexa al formulario de peticién de una
solicitud internacional de patente, en que se autorice el débito de la cuenta
corriente, serd considerada como autorizacion por escrito. lgualmente, el
formulario de inscripcion para un taller de la OMPI o de la UPOV sera
considerado autorizacion por escrito para realizar el débito de la cuenta corriente
si se selecciona dicho método de pago en el mencionado formulario de
inscripcion.

Las peticiones relacionadas con las marcas que se presenten por conducto de la
oficina nacional seran tratadas cuando hayan sido enviadas a la OMPI.
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6.3

6.4

6.5

La autorizacion para debitar de la cuenta corriente debera incluir los datos
necesarios para identificar claramente el motivo del pago, asi como el niumero de
la cuenta que sera debitada.

No se realizard ninguna transaccién que deje la cuenta corriente al descubierto.
La autorizacion de cargar el importe de una tasa a una cuenta corriente sera

considerada como pago de la tasa a condicion de que la cuenta corriente disponga
de provision de fondos suficiente.

Cierre de la cuenta corriente

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

La cuenta corriente puede cerrarse en cualquier momento, mediante peticion por
escrito de su titular y, si procede, de los sucesores del titular.

El titular de la cuenta corriente debera cerciorarse de que todas las transacciones
han sido abonadas y completadas antes de pedir el cierre de la cuenta corriente.

El crédito existente en la cuenta sera transferido mediante cheque o transferencia
bancaria al titular o a sus sucesores.

Se enviara un formulario al titular en el que se solicitara la informacion bancaria
necesaria para realizar la transferencia de fondos, asi como las firmas autorizadas.
Los fondos no podran ingresarse nuevamente en una cuenta bancaria con una
identidad diferente a la del titular de la cuenta de la OMPI, salvo en casos
especificos (litigios).

Una vez recibidas las instrucciones, la OMPI iniciara el procedimiento de cierre,
que comprende:
— el blogueo de nuevas instrucciones de débito
- la revision de las transacciones en curso, que seran tramitadas hasta su
fase final y quedaran canceladas.
— el reembolso de las cantidades acreditadas.

La OMPI se reserva el derecho de cerrar, a iniciativa propia, cualquier cuenta que
no cumpla los requisitos expuestos en el presente documento, 0 que no respete las
normas descritas anteriormente. De igual forma, procederé al cierre de las cuentas
gue no registren movimientos durante mas de un afio.

[Sigue el Anexo]
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ANEXO

A LA ATENCION DE LOS ADMINISTRADORES DE CUENTAS
CORRIENTES DE LA OMPI

Los titulares de una cuenta corriente de la OMPI ya pueden consultar los balances y
movimientos de su cuenta a través de Internet.

Los parametros de acceso estan encriptados y es posible revisar e imprimir los extractos y las
transacciones, incluyendo en lo posible la referencia del titular.

Estos parametros sirven también para nuestro servicio de renovacion de marcas (E-Renewal),
disponible en: https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/erenewal_es.jsp

Para autorizar el acceso, la OMPI requiere los siguientes datos:

- namero de la cuenta corriente;
- apellido del administrador, o nombre del departamento que administra la cuenta

corriente;
- nombre del administrador (o apellido del administrador, en caso en que se designe

a un departamento);
- correo electronico del administrador, o del departamento que administra la cuenta.

Recibidos estos datos, se le enviard una identificacion de usuario y una contrasefia, que le
dara acceso inmediato a la cuenta a través de Internet y también a nuestro sistema E-Renewal.

Este servicio es gratuito.

Para cualquier envio de informacién relacionada con la cuenta corriente, sirvase utilizar la
siguiente direccién: income.accounts@wipo.int

[Fin del Anexo y del documento]








