GUIA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Al

PARTE A
INTRODUCCION

PRESENTACION DE LA GUIA

01.01 La presente Guia se aplicatanto a Arreglo de Madrid relativo a Registro
Internaciona de Marcas, |lamado en adelante “el Arreglo de Madrid” o “e Arreglo”
(que se concluy6 en 1891 y entr6 en vigor en 1892), como a Protocolo concerniente
a Arreglo de Madrid, llamado en adelante “el Protocolo de Madrid” o “el Protocolo”
(que se adoptd en 1989, entré 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 L as 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
adelante “el Reglamento Comun” 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 d Sistema de Madrid. Incluye explicaciones sobre las
modalidades de adhesidon de un Estado (u organizacion 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 0 del Reglamento Comun. La Parte B trata de los
procedimientos y esta dividida en dos capitulos. El Capitulo | trata de cuestiones de
procedimiento de orden general, como las modaidades de comunicacion con la
Oficina Internacional, e computo de los plazos o € régimen linguistico. En €
Capitulo Il describe & procedimiento para € registro internaciona, asi como otros
procedimientos que pueden referirse a un registro internacional (por gemplo, las
designaciones posteriores o la inscripcion de un cambio de titularidad en € Registro
Internaciona). Por Ultimo, la Parte C contiene € texto completo del Arreglo, del
Protocolo de Madrid, del Reglamento Comun y de las Instrucciones Administrativas.

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

01.05 Las disposiciones indicadas en € margen izquierdo se expresan de la
siguiente manera:
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—  “AArticuloxx" serefiereaun articulo del Arreglo;
- “P Articulo xx” serefiereaun articulo del Protocolo;

—  “Articulo xxX" se refiere tanto a un articulo del Arreglo como a un
articulo del Protocolo;

—  “Reglaxx’ serefiereaunaregladel Reglamento;
- “Instruccion xx” serefiere a unainstrucci on administrativa

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

CARACTERISTICASFUNDAMENTALESDEL SISTEMA DE MADRID

El ArreglodeMadrid y € Protocolo de Madrid

02.01 El Sistema de Madrid relativo a 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 e 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 Unién de Madrid es también miembro de la
Asamblea de laUnion. Entre las tareas mas importantes de la Asamblea figuran la
adopcion del programa y del presupuesto de la Union, y la adopcion y
modificacion del reglamento de gecucién, incluyendo e establecimiento de tasas
relacionadas con el uso del sistema de Madrid.

¢Quiénes pueden usar € sistema?

02.04 Solamente pueden usar e sistema de Madrid relativo a Registro
Internacional de Marcas las personas fisicas o 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, o 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
internacional si ha sido previamente registrada o si se ha solicitado su registro en la
Oficinade origen. Ahorabien, si la solicitud internacional se rige exclusivamente
o parciamente por e Arreglo, la marca solo puede ser objeto de registro
internaciona si ha sido previamente registrada en la Oficina de origen.

02.06 En una solicitud de registro internaciona 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 podran 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 €
vinculo necesario con un miembro de la Union de Madrid (establecimiento,
domicilio o nacionalidad) no puede usar € sistema de Madrid relativo al Registro
Internacional. Asimismo, e sistema de Madrid tampoco puede usarse para
proteger una marca fuera de la Unién de Madrid.

Breve descripcion del sistema

02.07 Las solicitudes de registro internacional deben ser presentadas a la
Oficina Internacional por medio de la Oficina de origen. S 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 del registro internacional o de la designacion posterior, la
proteccion de la marca en cada una de las Partes Contratantes designadas tendra el
mismo valor que s dicha marca hubiera sido registrada directamente en las
Oficinas de esas Partes Contratantes. Cada Parte Contratante designada tiene
derecho a denegar la proteccion dentro del plazo indicado en € Arreglo o en €
Protocolo. Si no se notifica dicha denegacion a la 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 generamente 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 prorroga si la
denegacion se basa en una oposicion).
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02.09 Durante un periodo de cinco afios, 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 deje 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 cancelacion voluntaria o por falta de renovacion, €
registro internacional deja de surtir efectos. Asimismo, cuando € 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 establ ecidas.

Ventajasdel sistema

02.11 El registro internacional presenta varias ventgas para €l titular del
registro de marca. Tras haber registrado |la marca o presentado una solicitud de
registro en la Oficina de origen, € propietario de la marca solamente tendra que
presentar una unica solicitud en un solo idioma (espariol, francés o inglés), y pagar
tasas ante una sola administraciéon, 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, e cambio (parcial o total) de
titularidad, o la limitacion de la lista de productos y servicios respecto de todas o
de agunas Partes Contratantes designadas, puede inscribirse y surtir efecto
mediante el cumplimiento de una sola formalidad ante la Oficina Internacional, y
el pago de una solatasa.

02.13 En resumen, las principales ventgas para |os propietarios de marcas
residen en la smplicidad del sistema de registro internacional y en e 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 gemplo, dichas Oficinas no necesitan verificar el 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, s
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 e Protocolo

02.15 El Protocolo de Madrid fue adoptado en 1989 con € propdsito de
introducir en € sistema de registro internacional de marcas nuevas disposiciones
destinadas a subsanar varias dificultades que impedian |a adhesién de ciertos paises
al Arreglo de Madrid. En comparacion con € Arreglo de Madrid, €l 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 e solicitante reivindique
proteccion puede optar por un periodo de 18 meses (en vez de un afo), 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 méas
elevadas que las fijadas conforme a Arreglo de Madrid;

— unregistro internacional que es objeto de cancelacion, a peticion
de la Oficina de origen, por gemplo por denegacién de la solicitud de base o
invalidacion del registro de base durante los cinco afios siguientes a registro
internacional, puede transformarse en solicitudes nacionales (o regionales) en cada
unade las Partes Contratantes en que €l registro internacional surtio efecto; de este
modo, cada una de esas solicitudes se beneficiard de la fecha de dicho registro
internacional y, de ser € caso, de su fecha de prioridad (posibilidad que no existe
en el 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 € Arreglo;
los Estados y organizaciones que son solamente parte en e Protocolo; y los Estados
gue son parte tanto en € Arreglo como en € Protocolo. En este contexto, resultara
necesario determinar cud es e tratado aplicable en las relaciones entre los Estados
gue son parte tanto en & Arreglo como en € Protocolo.

a) Antesde 1 de septiembre de 2008: prevaenciadd Arreglo en virtud de
lacldusula de salvaguardia
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02.17 Antes del 1 de septiembre de 2008, en €l 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 el Arreglo como en € 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 internacional en la que la Oficina de
origen, o la Oficina de la Parte Contratante del titular en e caso de un registro
internacional, es la Oficina de una Parte Contratante obligada por ambos tratados. la
designacion (en d 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 Unicamente por € Arreglo se hubiera
regido por € Arreglo y, como consecuencia de la aplicacion de la clausula de
salvaguardia, la designacion de una Parte Contratante obligada por ambos tratados se
hubiera regido por & Arreglo. (Considerado globalmente, un registro internaciona
de estas caracteristicas se hubiera regido tanto por € Arreglo como por € Protocol o).

02.19 En laversion origina del parrafo 2) del Articulo 9sexies, en vigor antes
del 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 cldusula de
salvaguardiatras € vencimiento del plazo de diez afos 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 del Arreglo sean parte en €
Protocolo. Habiéndose satisfecho esas condiciones, la Asamblea de la Unién de
Madrid gprobd en noviembre de 2007 una modificacion del Articulo 9sexies
consistente en la derogacion de la clausula de salvaguardia, acompafiada no obstante
de una disposiciéon adicional mediante la que se dea de lado la aplicacion de
determinadas declaraciones en las relaciones mutuas entre las Partes Contratantes
obligadas tanto por & 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 deseptiembre de 2008: prevalenciade Protocolo

02.21 Desde @ 1 de septiembre de 2008, € parrafo 1)a) del Articulo 9sexies
del Protocolo contiene una nueva disposicion gque 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 € Arreglo como en €
Protocolo, |a designacion de una Parte Contratante obligada por ambos tratados se
regira por €l Protocolo y no por € Arreglo, que es lo contrario de la situacion
descritaen e parrafo A.02.17.

02.22 Considérese el caso de una solicitud internaciona 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 designaciéon (en e momento de la solicitud o ulteriormente) de una Parte
Contratante obligada Unicamente por € Protocolo se seguira rigiendo,
naturalmente, por € Protocolo, la designacion de una Parte Contratante obligada
solo por & Arreglo se seguira rigiendo asimismo por € Arreglo, pero en cambio,
en virtud del nuevo parrafo 1)a) del Articulo 9sexies, la designaciéon de una Parte
Contratante obligada por ambos tratados se regira por € Protocolo y no por €
Arreglo.

02.23 El parafo1)a) del Articulo 9sexies modificado se acompafia de un
parrafo 1)b) que dea sin efecto una declaracion 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 el caso de una solicitud internacional en la que la
Oficina de origen, o la Oficina de la Parte Contratante del titular en e caso de un
registro internacional, es la Oficina de una Parte Contratante obligada por ambos
tratados, la designaciéon (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 parrafos1 del Articulo7 y 2 del Articulo 8 del
Protocolo, que establecen un plazo de un afio para la notificacién de una
denegacion provisional y el pago de tasas suplementarias y de complementos de
tasa, aunque la Parte Contratante designada haya declarado un plazo més largo
para notificar una denegacion provisiona o haya declarado que desea cobrar tasas
individuales.

02.25 En d 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 aplicacion, por mayoria
detres cuartos.

Cambio del tratado aplicable ala designacion inscrita de una Parte
Contratante obligada tanto por € Arreglo como por e 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 € 1 de septiembre de 2008, fecha de entrada en vigor de la derogacion 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 condicién para que tenga lugar el cambio dd tratado
aplicable con respecto a una determinada designacion inscrita es que € 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 dege de aplicarse e tratado aplicable hasta
entonces, ambas Partes Contratantes estén obligadas por € otro tratado. Sin
embargo, no es necesario que esas dos Partes Contratantes estén ya obligadas por €l
otro tratado en la fecha de entrada en vigor de la designacion en cuestion.

02.28 Siempre y cuando se satisfaga la segunda condicién, e 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 reflgjada en los datos
accesiblesalas Oficinasy aterceros.

02.29 En lo concerniente a plazo de denegacion, cabe observar que €
cambio del tratado aplicable a una designacion no influye en e periodo en cuestion,
aunque ese plazo no haya vencido todavia. Esto se deriva del hecho de que la
aplicacion del parrafo 1) y del péarrafo 2) de la Regla 18 del Reglamento Comun
(que trata de las notificaciones irregulares de denegacion 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 Regla1.xvii)
y Xviii), estos términos se definen a su vez como peticiones de extension de la
proteccion. Por lo tanto, € plazo de denegacion queda determinado mediante
referencia a la situacion pertinente en e momento de la presentacion y no resulta
afectado por ningun 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 que se rigen por € otro tratado.

02.30 Cabe recordar que, de conformidad con la Regla 25.1)c), la peticion de
inscripcion de una renuncia 0 de una cancelacion que afecte a una Parte
Contratante cuya designacion esté regida por € Arreglo debera ser presentada ala
Oficina Internacional por medio de la Oficina de la Parte Contratante del titular
(véanse los péarrafos 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 recepcién de la peticion por la Oficina Internacional. Por lo
tanto, e cambio del tratado aplicable no tendra ninguna consecuencia en las
peticiones de cancelacidn 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 dd tratado aplicable sera la cuantia de las tasas de
renovacion (por supuesto, en funcion de s se ha realizado una declaracion sobre
tasas individuales) y la posbilidad de transformacion, que se contempla
tnicamente en e Protocol o.
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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 Industria puede adherirse a Arreglo o a Protocolo, o a ambos
tratados.

03.02 Todo Estado que haya ratificado € Protocolo (que estuvo abierto a firma
hasta findes de 1989) puede adherirse a éste mediante depdsito de un instrumento de
ratificacion, de aceptacion o de aprobaciéon (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), siempre que
cumplacon los siguientes requiSitos.

- gue a menos uno de sus Estados miembros sea parte en €
Convenio de Paris; y

—  que la organizacion tenga una Oficina regional para € registro de
marcas con efecto en su territorio (sSempre 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 el Protocolo.

03.05 Los instrumentos de ratificacion o de adhesion deben ser depositados
ante e Director General dela OMPI (en adelante Ilamado “el Director Generd”). El
Director Genera notificara a todas las Partes Contratantes € depdsito de los
instrumentos de ratificacion del tratado en e que son parte (6 Arreglo o € Protocolo),
0 de adhesién a mismo, asi como cuaquier declaracion incluida en dichos
instrumentos. Respecto de cuaquier Parte Contratante, tanto e 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 € caso del
Arreglo, se indique unafecha posterior en € instrumento de adhesion.

DECLARACIONES Y NOTIFICACIONES EFECTUADAS POR LAS
PARTES CONTRATANTES

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

04.02 Un conjunto de Estados que sean parte en € Arreglo o en € Protocolo, y
gue hayan acordado uniformar sus legidaciones en materia de marcas, pueden
notificar a Director General que las Oficinas nacionales para € registro de marcas de
cada uno de €llos seran remplazadas por una Oficina comun, y que latotaidad de sus
territorios debera ser considerada como un solo Estado en lo que serefiere 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 comunicacién del Director General.

04.03 Una vez comunicada esa naotificacion, 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 constituida, los que son parte en € tratado
(el Arreglo o & Protocolo).

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

Efecto territorial

04.05 Cudquier pais puede, en d momento de su adhesién al Arreglo o
ulteriormente, notificar a Director General que la proteccion resultante de un registro
internaciona se extenderd a ese pais solamente cuando € titular ddl registro lo solicite
expresamente. De hecho, todos |os paises que en la actualidad son parte en & Arreglo
han efectuado tal notificacion. Por lo tanto, un registro internaciona slo surtira
efectos en los paises expresamente designados, ya sea en la solicitud internaciona o
bien posteriormente.

04.06 En & Protocolo no existe ta disposicion de notificacion.  Por
consiguiente, la proteccion de un registro internacional en virtud del Protocolo se
extendera solamente ala 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 d Arreglo, puede también declarar que la
aplicacion del mismo se limitara a los registros internacional es efectuados a partir de
la fecha en que la adhesion surta efectos. Sin embargo, esta limitacién no se aplica
cuando la marca que es objeto de un registro internaciona ya era objeto, en €
momento de laadhesion, de un registro naciona idéntico en € pais en cuestion. Por
consiguiente, S un pais hace tal 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 td no fuese € caso, la proteccion de
la marca por medio del Arreglo de Madrid sblo podria obtenerse presentando una
nueva solicitud de registro internacional designando a ese pais.

Conformeal Protocolo

04.08 Cuaquier Estado u organizacion intergubernamental 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 internacional efectuado
en virtud dd Protocolo antes de la entrada en vigor del Protocolo respecto de ese
Estado u organizacion. 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
registrosinternacionales 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. En esa
declaracion también se puede precisar que, en determinadas circunstancias, la
denegacion de proteccion 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 dgja sin
efecto toda declaracion que se hicieraen virtud de los parrafos 2)b) y ¢) del Articulo 5
entre Estados obligados tanto por € Arreglo como por € 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 adhesion. También puede efectuarse
con pogterioridad, en cuyo caso surtira efectos tres meses después de que la haya
recibido & Director General.
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Notificacion de las decisones derivadas de una denegacion
provisional de proteccion

04.12 La Oficina de toda Parte Contratante puede declarar que, de conformidad
con su legidacion, toda denegacion provisona notificada a la Oficina Internacional
gueda sujeta a revision por parte de dicha Oficina, independientemente de que €
titular haya o no solicitado larevision, y cualquier 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 aplicata declaracion y ala Oficina no le fuera posible comunicar
directamente dicha decison d titular, la declaracion (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 la marca 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 denegacion
provisiona respecto de todos |os productos y servicios en la Parte Contratante de que
se trate, sera enviada por la Oficina a la Oficina Internaciona, aungue alin no hayan
concluido todos los procedimientos ante la Oficina en relacion con la proteccion de la
marca. Toda nueva decision que pueda incidir en la proteccion de la marca debera
ponerse en conocimiento de la Oficina Internaciona conforme ala Regla 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 (o a
su mandatario) una decision derivada de una revisén de oficio de la denegacion
provisond. El envio deladecisién ala Oficina Internacional, paraluego remitirlad
titular (0 a su mandatario), brinda alostitulares la posibilidad de solicitar ala Oficina
unanuevarevison.

04.15 La Oficina de una Parte Contratante puede declarar que, de conformidad
con su legidlacion, una denegacion provisiona de oficio que haya sido notificada ala
Oficina Internacional no estard sujeta a revisén ante dicha Oficina.  Cuando se
aplique esa declaracion, las denegaciones provisionaes de oficio que emitala Oficina
deberan incluir la declaracion prevista en la Regla 18ter.2)ii) o 3) (que generalmente
se notifica una vez concluidos todos los procedimientos ante la Oficina) 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 denegacién 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 el que se la haya designado en virtud
del Protocolo (ya sea en la solicitud internacional o posteriormente), y respecto de
la renovacién de tal registro internacional. La Parte Contratante determina la
cuantia de latasa, que debe figurar en la declaracion, pudiendo ésta ser modificada
en declaraciones posteriores. La tasa individual no puede exceder la tasa que
percibiria la Oficina de la Parte Contratante por el 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 el ahorro resultante del procedimiento internacional.
Se entiende que las Partes Contratantes pueden realizar este ahorro debido a que,
por ggemplo, e procedimiento internacional dispensa alas Oficinas del examen de
forma, de la clasificacion de los productos y servicios, y de la publicacion de la
marca registrada internaciona mente.

04.17 La declaracién 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 tad caso, se pagard una tasa individua solamente respecto de un registro
internacional o de una designacion posterior cuya fecha fuese igual 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 individudes también podra notificar a Director General que la tasa
individual se compone de dos partes, la primera pagadera en e 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 legidacion de esa Parte Contratante (en la préctica se trata de la
fecha en que la Oficina considera, luego del examen de fondo, que lamarca reline 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 e plano nacional, puede requerirse del solicitante € pago de una
tasa de solicitud en  momento de la presentacién y, solamente s es aceptada la
solicitud, unatasa de registro.

04.19 Ninguna disposicion especifica la fecha de entrada en vigor de ta
notificacion. Por esta razdn, s se realiza en d mismo momento que la declaracion
relativaa pago de unatasaindividual, entrara en vigor en  mismo momento que la
declaracion. Si la notificacion se redliza después de la declaracion relativa a la tasa
individual, entrara en vigor en una fecha acordada entre la Oficina Internaciond vy la
Oficina interesada (teniendo en cuenta particularmente € tiempo necesario para
publicar la declaracion).

04.20 En € caso de que una Parte Contratante no haya declarado que desea
recibir una tasa individual, 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 a renunciar adicha parte de losingresos.

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 realice una designacién en virtud
del Arreglo (es decir, cuando tanto € pais de origen como € pais designado sean
parte en d Arreglo, aungue ademas ambos sean parte en € Protocolo), no se pagarala
tasa individua sno @ complemento de tasas (y, cuando corresponda, la tasa
suplementaria).



Regla7.1)

Regla 7.2)

Regla 7.3)a)

Regla 7.3)b)

A. 14 GUIA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Presentacion de designaciones posteriores

04.22 En virtud delaRegla 7.1), cuyavigenciatermin € 4 de octubre de 2001,
cualquiera de las Partes Contratantes podia notificar al Director General que requeria
gue las designaciones posteriores conforme a Protocolo se presentaran a la Oficina
Internaciona por medio de su Oficina, cuando su Oficina fuera la Oficina de origen
de un registro internaciona y € domicilio dd titular estuviera dentro de su teritorio.
Esta disposicion ha sido suprimida por la Asamblea de la Unidon de Madrid, con
efecto a partir del 4 de octubre de 2001, de manera que no pueden redizarse més
notificaciones conforme aella. No obstante, |as notificaciones realizadas antes de esa
fecha seguirén en vigor hasta que sean retiradas. La Asamblea ha recomendado a las
Partes Contratantes interesadas que tomen las medidas necesarias para retirar en
breve dichas notificaciones. Ta retiro podré redizarse en cuaquier momento y
surtira efecto en la fecha en que e Director Genera reciba € aviso de retiro o en
cuaquier fechaposterior que seindique en @ aviso.

04.23 Si no hay una notificacién de esta naturaleza en vigor, € titular puede
presentar las designaciones posteriores conforme a Protocolo directamente a la
Oficina Internacional. Sin embargo, las designaciones pogteriores conforme a
Arreglo siempre deben presentarse por medio de una Oficina, se haya o no realizado
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 Generd. Si 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 € 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, 0 en la fecha posterior que se
hubiese indicado en la notificacion. La notificacion puede retirarse en cualquier
momento; € retiro surtird efecto cuando se reciba € aviso de retiro o en una fecha
posterior indicada en & mismo.
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Declaracion de que la inscripcion de licencias en €l Registro
I nternacional no surtir& efectos

04.26 La Oficina de una Parte Contratante cuya legidacion no prevea la
inscripcion de licencias de marcas puede notificar a Director General que la
inscripcién de licencias en € Registro Internacional no surte efectos en esa Parte
Contratante. Dicha notificacion puede ser redlizada en cualquier momento. No
obstante, en ninguna disposicién 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
inscripcién de licencias en € Registro Internacional no surte efectos en esa Parte
Contratante. Dicha notificacion solamente podra redlizarse 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 General. 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 delos efectos en un Estado sucesor

04.29 Todo Estado (¢l “Estado sucesor”) cuyo territorio haya formado parte,
antes de la independencia de dicho Estado, dd territorio de una Parte Contratante (la
“Parte Contratante predecesord’), puede depositar ante € Director Genera una
declaracion de continuacion que tenga por efecto la aplicacion por e Estado sucesor
del Arreglo, del Protocolo o tanto del Arreglo como del Protocolo. S se deposita
tal declaracion, d titular de un registro internaciona vigente en la Parte Contratante
predecesora antes de la fecha notificada por e Estado sucesor puede pedir que la
proteccion del registro internaciona continGe en & 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 rea o € 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 al solicitar el registro
internacional de la marca, deberan 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 laOMPI (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:

— ¢ texto completo del Arreglo, del Protocolo, del Reglamento
Comun y de las Instrucciones Administrativas;

— ¢ texto completo de esta Guig;

- una lista de las Partes Contratantes del Arreglo y del Protocolo
junto con una indicacion 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 acance territoria de su adhesion o de la ratificacion de
los tratados,

- informacion relativa alas legislaciones y practicas vigentes en las
Partes Contratantes,

— losformularios oficiaes y facultativos preparados por la Oficina
Internacional;

—  lastasasen vigor, incluidas las 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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- una interfaz de pago €electronico (“E-Payment”) para €l pago de
tasas pagaderas en relacion 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 e 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 laOMPI;

— unainterfaz electronica (“ E-Renewal”) 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 o a cambios en el Reglamento);

—  estadisticas anuales sobre | os registros internacional es;
— informacion relativa areuniones y seminarios,

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

- |a Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales;

- en la seccion Servicios en linea se encuentran la base de datos
Madrid Express, con datos sobre todos |os registros vigentes y los que han dgjado
de estarlo en los Ultimos 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 los 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
general sobre € funcionamiento del sistema de registro internaciona de marcas,
pueden consultar |as siguientes fuentes de informacion:

La Gaceta

07.01 La Oficina Internacional publicatodas las semanas |la 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/esindex.html. La Gaceta contiene los datos pertinentes
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relativos a los registros internacionaes, las renovaciones, las designaciones
posteriores, las modificaciones y a otras inscripciones que afecten a los registros
internacionales. Los datos bibliograficos se identifican con los cédigos INID de la
OMPI (INID eslasglade “ldentificacion Numeérica Internacional mente acordada en
materia de Datos bibliogréficos’), es decir, los codigos de la NormaST.60
(“Recomendacion relativa a los datos bibliograficos sobre marcas’) y de la Norma
ST.3 (“Cddigos normaizados de dos letras, recomendados para la representacion de
Estados, otras entidades y organizaciones intergubernamentaes’). Los diferentes
codigos utilizados en la Gaceta, asi como los datos bibliograficos a los que se
refieren, aparecen en todas las ediciones de la Gaceta.

07.02 La Gaceta contiene, ademas, informacion 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) de Protocolo, o
informacion relativa alos dias en que la Oficina Internacional esta cerrada a publico.
Esta dltima informacion, junto con un resumen de las declaraciones y notificaciones
realizadas por |as Partes Contratantes, se publica en las ediciones N.*6, 12, 18 y 24
dela Gaceta

07.03 La Gaceta ha dgjado de publicarse en papel desde € primer nimero del
ano 2009, ya que se ha sustituido por una version electronica disponible en la
pagina del sitio Web de la OMPI dedicada a Sistema de Madrid en la siguiente
direccion:  www.wipo.int/madridgazette/es/index.html. La Gaceta tambien 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 & primer disco compacto del afio contiene todos los
datos publicados en las primeras cuatro ediciones en papel, el 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 Seccién de
Comercializacion 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 titul ares, respecto de los que se haya
realizado alguna inscripcidn en la Gaceta durante €l afio. Este indice esta disponible
en laversén en DVD-ROM déel 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 del nimero de designaciones de cada Parte Contratante durante e afio
precedente. Ademas, las Oficinas pueden comprar, amitad del precio de suscripcion,
una cantidad de gemplares equivalente a la que tienen derecho a recibir
gratuitamente.
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ROMARIN

08.01 La Oficina Internacional publica la situacion de todos los registros
internacionales en vigor en discos DVD-ROM Yy en linea (con lamarca ROMARIN).
La publicacion dectronica comprende un DV D con los datos bibliogréficos de todos
los registros internacionaes en vigor y las imagenes de las marcas registradas que
contienen 0 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 |o posible por
asegurar que la informacion contenida en ROMARIN reflge fiedmente los datos
inscritos en € Registro Internaciond, la Gaceta contintia 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
del 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 Internaciona trata siempre de ampliar la informacién
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 internacional para sefidar que la Oficina Internaciona no
ha registrado ninguna notificacién 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 provisond, de las declaraciones de confirmacion de la denegacion
provisona total, de las declaraciones de concesién de la proteccion tras una
denegacion provisona (denominadas respectivamente, antes del 1 de septiembre
de 2009, “confirmacién de la denegacion provisiond” y “retirada de la denegacion
provisond”), de las declaraciones en las que se indica que se hafinalizado €l examen
de oficio pero que la proteccién de la marca todavia puede ser objeto de oposicién 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
seccion'y con € codigo INID correspondientes. Las mencionadas copias figuran tal y
como han sido recibidas por la Oficina Internacional y, en particular, exclusivamente
en e idiomaen que se hayan redactado.
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Base de datos electronica (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 internacional 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 electrénica, aun cuando esa solicitud internaciona o
designacion posterior tuviese alguna 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 aln no ha determinado s la solicitud
internacional o ladesignacion posterior cumple con los requisitos exigibles.

09.03 La base de datos electronica, situada en € Centro Internaciona de
Célculo de las Naciones Unidas en Ginebra, esta a disposicién de las Oficinas de las
Partes Contratantes, que pueden gestionar con la Oficina Internaciona € 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 a cargo del usuario.

09.04 Bajo € 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 ded publico en la direccién
www.wipo.int/madrid/es/romarin (véanse los parrafos A.08.01 a 08.04).

Extractos del Registro I nternacional

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 internacional tal como ha sido publicado en la Gaceta, con detalles de las
modificaciones  posteriores, denegaciones, invalidaciones, correcciones Yy
renovaciones inscritas en @ Registro Internacional en e momento de la preparacion
ddl extracto;

—  un extracto certificado simple, 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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Internacional en e momento de la preparacion del extracto. En todasolicitud 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 judicides 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 inscripcion existente en €
Registro Internaciona relativa a una marca determinada.

Estadisticas anuales

11.01 La Oficina Internaciona publica para cada afio civil, como suplemento de
la Gaceta, un informe estadistico en € que 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
anos anteriores (a partir de 1997), también se publican en Internet (véase €
parrafo A.05.01).



