GUIA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS B.l.1

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, € computo de los plazos y |os idiomas de comunicacion), € 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 € titular, o 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, o un
mandatario) estdn fuera del ambito del Arreglo, asi como del Protocolo y del
Reglamento. Se trata de cuestiones que se rigen por la legidacion y la préctica de
cada Parte Contratante.

01.03 Las comunicaciones entre la Oficina Internaciona y una Oficina o €
solicitante o d titular, en lo que respecta a su forma y modaidad, asi como a ciertas
cuestiones como € idioma y la fecha efectiva de la comunicacion, se rigen por €
Reglamento y las Instrucciones Administrativas. En determinados casos, las
disposiciones del Reglamento, en particular, ofrecen a solicitante o a titular la
posibilidad de elegir entre comunicarse directamente con la Oficina Internacional o
por medio de una Oficina.  Sin embargo, no sempre se tiene esta eleccion.  Por
gemplo, las solicitudes internacionales deben presentarse de forma obligatoria por
medio de la Oficina de origen.
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01.04 Savo 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 e sentido de que s un mandatario esta inscrito en € Registro
Internaciona pararepresentar a solicitante o d titular, la comunicacion se enviara a
mandatario, y éste podra vdidamente enviar una comunicacién (véanse los
parrafos B.1.11.03 a 11.05).

M odalidades de comunicacion

02.01 Las comunicaciones entre el solicitante o € titular y la Oficina
Internacional deben efectuarse por escrito, y se pueden efectuar por medios
electrénicos en e momento, la manera y e 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 el ectrénico.

02.03 Toda comunicacion por escrito dirigida a la Oficina Internacional debe
estar mecanografiada o en letra de imprenta. No se aceptan las comunicaciones
escritas 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 e nombre de la persona cuyo sello se utiliza.

02.04 S se envian varios documentos en un sobre a la Oficina Internacional,
deberd adjuntarse una lista detallada 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 oficia, se utilizara
dicho formulario parala comunicacion por fax.

02.06 Cuando se transmita una comunicacion por fax ala Oficina Internacional,
no debe remitirse € documento original, pues podria considerarse como una nueva
comunicacion. Laexcepcion aestareglaeslasiguiente: cuando la Oficinade origen
transmita por fax una solicitud internacional a la Oficina Internacional, también
debera remitir € origina de la pagina de la solicitud internacional que contiene la
reproduccion o |as 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 o0 es

ilegible).

02.08 Cuando, debido a la diferencia horaria entre Ginebra 'y € lugar desde €
gue se transmitio € fax, lafecha deinicio de la transmision sea diferente de la fecha
de recepcion de la comunicacion por la Oficina Internacional, se considerara como la
fecha de recepcion por la Oficina Internaciona la fecha que sea anterior entre esas
dosfechas.

Comunicaciones e ectr 6nicas

03.01 Toda comunicacion entre laOficinay 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 e modo de identificacion
del remitente, deberan ser objeto de acuerdo entre cada Oficina y la Oficina
Internacional.

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

03.03 Las comunicaciones entre la Oficina Internacional, los solicitantes y
titulares podran efectuarse assmismo por medios electronicos en e 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 eectronica, 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 eectronicay Ginebra, la fecha de inicio de la transmision sea
diferente de la fecha de recepcion de la comunicacion por la Oficina Internacional, se
considerara como fecha de recepcidn por la Oficina Internaciona |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 smple y econémicay, mas recientemente, se han creado servicios
en linea a disposicién de los usuarios que deseen presentar una solicitud de
continuacion de | os efectos de conformidad con laRegla 39 del Reglamento Coman.

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 denegacion provisiona, las copias de declaraciones de concesion de
proteccion y las copias de notificaciones de confirmacion de denegacion provisiona
total. Por ese motivo, seinvitaalostitulares y a sus representantes a comunicar ala
Oficina Internaciona la direccion de correo eectronico que deseen que se utilice
como unicadireccion alaque han de enviarse esas comuni caci ones.

03.08 Los usuarios pueden valerse de este servicio enviando un mensge de
correo eectronico a emarks@wipo.int en € que se indique la direccion de correo
electrénico que deseen que utilice la Oficina Internaciona con ta fin, asi como la
lista de todos los registros internacionales en cuestion. Se puede obtener mas
informacion a este respecto en la Nota informativa N.° 15/2007, en € sitio Web del
Sistema de Madrid (www.wipo.int). La Oficina Internacional comenzara a enviar por
correo electronico 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 Internaciona 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) dd parrafo a) de la Instruccion 11, la firma podra ser sustituida por un
medio de identificacion acordado entre la Oficina Internaciona y la Oficina en
cuestion.  Por lo que respecta a las comunicaciones eectrénicas a las que se hace
referencia en € apartado ii) del parrafoad) de la Instruccion 11, la firma podra ser
sudtituida por un medio de identificacion que serd determinado por la Oficina
Internacional.

Formularios oficiales

04.01 Cuando d Arreglo, € Protocolo o € Reglamento exijan la utilizacion de
un formulario oficia, se tratara de los formularios establecidos por la Oficina
Internaciona. Esos formularios estén disponibles en la Oficina Internacional, en las
Oficinas de las Partes Contratantes y en e sitio Web dela OMPI.

04.02 En lugar de utilizar los formularios producidos por la Oficina
Internacional, las Oficinas, los solicitantes o |os titulares pueden elaborar sus propios
formularios. La Oficina Internaciona aceptard ese tipo de formularios siempre y
cuando € contenido y e formato correspondan a contenido y formato de los
formularios oficiales. No obstante, en € caso de que serecurraaestetipo de
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formulario para presentar una comunicacién por medio de una Oficina (por g emplo,
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 e titular elaboren su propio
formulario, no es preciso que la presentacion y € espaciado de los rubros sean
idénticos a los que se utilizan en los formularios establecidos por la Oficina
Internaciona. En efecto, unade las ventgjas de la elaboracion de formularios propios
es la posbilidad de asignar € espacio necesario alos distintos rubros; por gemplo,
en & caso de una solicitud internacional 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:

- el formulario debe caber en unahoja A4, impreso en unasolacarg;

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

— s en € formulario oficid se prevé una casilla de verificacion,
deberareproducirse € texto que acompanadicha casilla;

—  encaso deque no 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’ o0 “no utilizado”; por gemplo, s una solicitud 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 dimensién que pueda insertarse en € recuadro que figuraen €
formulario oficia (8 cmx 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 méquina. No se aceptan los formularios rellenados
amano.

Hojas adicionales

04.05 Cuando sea insuficiente € espacio previsto en una parte determinada de
un formulario (por gemplo, 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), tendran que utilizarse una o varias hojas adicionaes (a
menos que se utilice un formulario propio que evite recurrir a hojas adiciondes). En
la hoja adicional es preciso incluir la mencion “Continuacion del rubro ...
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(precisando € numero del rubro), y presentar lainformacion 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 ndicacion delas fechas

04.06 Toda indicacion de fecha en un formulario oficial debe comprender la
mencion, en nimeros ardbigos, del dia en dos digitos, seguida del nimero del mes en
dosdigitosy, por ultimo, € nimero del afio en cuatro digitos, separando € dia, € mes
y @ afio mediante barras (/). Por g emplo, la fecha 9 de marzo de 2008, se escribira
de lasiguiente manera* 09/03/2008" .

Formularios facultativos

04.07 Ademas de los formularios oficides, existen varios formularios
facultativos disponibles, por g emplo, paralarenovacion de un registro internacional.
La Oficina Internaciona pone esos formularios a disposicion de los usuarios por
razones préacticas, pero no es obligatorio utilizarlos.

Computo delos plazos

05.01 El Arreglo, € Protocolo y € Reglamento establecen los plazos en los que
deben efectuarse determinadas comunicaciones. Por regla genera, la Oficina
Internaciona 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 proteccidn constituye una excepcion a estaregla; en ese
caso, la fecha determinante es aguella en que la Oficina envia la notificacion a la
Oficina Internacional.

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 el ano siguiente a que

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

—  todo plazo expresado en meses vencera, en e mes siguiente a
gue se tome en consideracion, € dia con e mismo nimero que € dia de
acontecimiento que ha originado e plazo, con la salvedad de que, cuando e mes
siguiente al que se tome en consideracion, no tenga dia con € mismo ndmero, €
plazo vencera € ultimo dia de ese mes. Por gemplo, un plazo de dos meses que
empieza € 31 de enero vencerd @ 31 de marzo, mientras que un plazo de tres meses
gue empieza en lamismafecha vencerael 30 de abril.
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—  todo plazo expresado en dias se contara a partir del dia siguiente
a aquél en e que tuvo lugar e acontecimiento que ha originado e plazo. Por
gemplo, un plazo de diez dias que debe contarse a partir del acontecimiento que ha
tenido lugar € dia 12 de un mesvencerad dia 22 del mismo mes.

05.03 Si, de conformidad con e parrafo 05.02, & plazo en que la Oficina
Internacional debe recibir una comunicacion 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 giemplo, si € 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 gue dicho lunes no sea un dia festivo). Otro g emplo:
un plazo de tres meses que empiece e 1 de octubre no vencera e 1 de enero (que
es un dia festivo para la Oficina Internacional), sino e siguiente dia laborable. En
la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales se publica unalista de |os dias del
afo civil en curso y dd siguiente en que esta previsto que la Oficina Internacional
esté cerrada al publico.

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

Irregularidades en los servicios postalesy de distribucion

06.01 En € caso de que € solicitante o d titular o una Oficina incumpla €
plazo fijado para e envio de una comunicacion ala Oficina Internacional por haberse
retrasado o extraviado esa comunicacion a causa de una irregularidad en € servicio
posta o de distribucion, tal incumplimiento podra excusarse, sempre 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) lacomunicacién se envio ala Oficina Internacional por servicio
postal o de distribucién a menos cinco dias antes del vencimiento del 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 razén similar, que la comunicacion
se envié mediante servicio postal o de distribucion con una demora no superior a
cinco dias a partir de la reanudacion del servicio postal o de distribucion;

ii) que e 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 @ caso de una comunicaciéon 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, la comunicacion
se envid en una clase de correo que normalmente llega a la Oficina Internacional
en los dos dias siguientes a la expedicion, o por correo aéreo.

06.02 El incumplimiento de un plazo se excusara solo en € caso de que la
Oficina Internacional recibalas pruebas mencionadas en € parrafo 06.01, asi como
la comunicacién o € 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, més 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 |os parrafos 06.01 y 02.

Idiomas
Principios generales
Régimen trilingle

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 a un solo idioma, o a
dos idiomas, 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
o0 € titular) se redactara en espaiiol, francés o inglés, a eeccion de la parte que envia
la comunicacién, independientemente del idioma en que se presentd la solicitud
internacional. No obstante, existen dos excepciones a estaregla:

—  cuando en una notificacion de denegacion provisiona se haga
referencia como motivo de la denegacion a una solicitud de registro de una marca
conflictiva o a 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
denegacioén provisiona basada en una oposicion se haga referencia, como motivo de
la denegacion, aunamarca objeto de una solicitud o de un registro;

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

07.03 Toda notificacion relativa a una solicitud o registro, dirigida por la
Oficina Internaciona a una Oficina, se redactara por regla general en € idioma en
el que se presentd la solicitud internacional. Sin embargo, las Oficinas pueden
notificar a la Oficina Internacional € idioma (espafiol, francés o inglés) en e 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 €los) y a indicar a la Oficina
Internacional el idioma que debera utilizarse. Cuando la notificacion dirigida por
la Oficina Internacional se refieraalainscripcién de un registro internacional en el
Registro Internacional, se indicara en esa notificacion el idioma en que la Oficina
Internacional harecibido la correspondiente solicitud internacional.

07.04 Toda notificaciéon relativa a una solicitud o registro, dirigida por la
Oficina Internacional al solicitante o a titular, se redactara por regla general en €
idioma en que se presentd la solicitud internacional. Sin embargo, € solicitante o
el titular pueden sefidar a la Oficina Internacional, marcando la casilla
correspondiente en e formulario de solicitud internacional, € idioma (espafiol,
francés o inglés) en e que desean recibir esas notificaciones, con independencia
del idiomaen e 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 € 1 de abril de2004 y el 31 de agosto de 2008
inclusive.

07.05 Conforme a la Regla40.4), continuara aplicandose la Regla6, tal como
estaba vigente antes dd 1 de abril de 2004, a las solicitudes internacionaes
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 relativas a las mismas y a toda
comunicacion, inscripcion en € Registro Internaciona o publicacion en la Gaceta
relativa a registro internacional resultante. No obstante, cuando € registro
internacional haya sido objeto de una designacién posterior en virtud del Protocolo,

entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de agosto de 2008, 0 sea objeto de una designacion
posterior a partir dd 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 €l registro en cuestién podra realizarse en espafiol, 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, las 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 francés, y toda
comunicacion relativa ala solicitud o al registro dirigida por la Oficina Internacional
al solicitante, d titular o la Oficina también tenia que estar en francés. Como se
sefidaen € parrafo B.1.07.05, apartir del 1 de septiembre de 2008, |a Regla aplicable
(conforme ala Regla 6, segiin se aplicaba hastad 1 de abril de 2004) exigira que toda
comunicacion relativa 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 dd Arreglo o del Protocolo, a partir del 1 de septiembre
de2008, y se inscriba la designacion pogterior, se aplicaran en su lugar los
parafos B.1.07.01 a07.04 (es decir, se aplicard e régimen trilinglie). En el caso de
gue una designacion posterior en virtud del Protocolo se haya presentado antes del

1 de abril de 2004, toda comunicacién relativa a registro internaciona se podra
realizar en francés o en inglés.

07.07 Ademés, toda solicitud internaciona que se rija exclusivamente por €
Protocolo o tanto por € Arreglo como por e Protocolo, presentada antes del 1 de
abril de2004, tenia que enviarse en francés o en inglés. Asimismo, toda
comunicacion relativa a una solicitud internacional 0 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, 0 cuando haya sido designada posteriormente en
virtud del Arreglo o del Protocolo € 1 de septiembre de 2008 0 maés tarde, y se
inscriba la designacion posterior, se aplicardn en su lugar los parrafos B.1.07.01
a07.04 (es decir, € régimen trilingle).

PAGO DE LASTASASA LA OFICINA INTERNACIONAL

08.01 Las cuantias de las tasas adeudadas en relacion con una solicitud o
registro internacional se especifican en la Tabla de tasas que figura como Anexo del
Reglamento o (en & caso de tasas individuaes) son fijadas por la Parte Contratante
interesada. En la Gaceta se publicainformacion relativaalas tasas individuales.

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 esas tasas, € solicitante o € titular, s
asi |o desea, también podr 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 deberanotificarlo a Director General. La notificacion sera publicada
en la Gaceta.

Moneda de pago

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

Modalidad de pago
08.05 Lastasas pueden pagarse ala Oficina Internaciond:

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

i) mediante abono en la cuenta postal suiza 0 en cuaquiera de las
cuentas bancarias especificadas de la Oficina Internacional;

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

08.06 En la seccion “Servicios en linea” de la pdginadd sitio Web de la OMPI
dedicado a Sistema de Madrid se pone a disposicion unainterfaz electrénica para €
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 se indique € importe de |as tasas pagaderas
en e plazo aplicable. Cabe utilizar € servicio “E-Payment” en los siguientes casos
particulares:

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

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

c) s la Oficina Internacional redliza una invitacion para solicitar la
continuacion de los efectos de los registros internacionales en determinados Estados
sucesores.
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El pago eectrénico puede efectuarse mediante tarjeta de crédito o mediante una
transferencia a una cuenta corriente a favor de la OMPI. Se enviara
automéati camente un acuse de recibo.

08.07 Si un solicitante, titular 0 mandatario (o una Oficina) tiene trato frecuente
con la Oficina Internacional (por gemplo, ademas dd registro internacional de
marcas, presenta solicitudes conforme a Tratado de Cooperacién 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 ssimplifica en
gran medida € pago de las tasas y, como se explica a continuacion, disminuye €
riesgo de irregularidades por pagos tardios o incorrectos. Este mé&odo de pago
naturalmente depende de que € saldo de la cuenta sea suficiente; por consiguiente, la
Oficina Internaciona informard 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 efectle 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 e pago,
asi como € nombre del solicitante y, en la medida de lo posible, e nimero de la
solicitud o del registro de base;

—  después dd registro internaciona, € nombre dd titular y €
numero dd registro internacional.

08.09 S 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
cdculo adjunta al formulario oficial) para que ésta efectle € cargo del importe
correspondiente a la transaccion en cuestion.  En efecto, una de las ventgjas de esta
modalidad de pago es que permite evitar € riesgo de irregularidad por error en €
cdculo de las tasas por parte del solicitante o de titular. En caso de que se dé
instrucciones a la Oficina Internacional para que efectle € 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
gue corresponda, y notificard ese hecho a la parte (solicitante, titular, mandatario u
Oficina) 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 consideraralatasa como abonada:

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

— en € 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 consideraran abonadas en |la fecha
en que laOficina Internacional recibala cuantia requerida.

M odificacion de la cuantia de lastasas

08.11 Cuando la cuantia de las tasas que deban abonarse por |a 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 el periodo que media entre la fecha en que la
Oficina reciba la peticion de presentar dicha designacion, por una parte, y lafecha
en gue 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 relacién 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 aplicaralatasa vigente 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 cualquier otro caso, la cuantia aplicable serd la que estuviese en vigor
en lafecha en que la Oficina Internacional reciba el pago.
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Reduccion de las tasas para solicitantes de Paises Menos
Adelantados (PMA)

08.15 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, deberadn abonar Unicamente € 10% del importe de la
tasa de base. Esta reduccion 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.wipo.int/madrid/es/fees/cal culator.jsp).

08.16 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 delaOMPI (www.wipo.int/ldcs/en/country).

REPRESENTACION ANTE LA OFICINA INTERNACIONAL

09.01 El solicitante o € titular puede nombrar un mandatario que actle en su
nombre ante la Oficina Internacionad. 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
Adminigtrativas 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 denegacidn de proteccidn emitida por esa Oficina), que pueda
actuar como mandatario en esos casos, asi como la modalidad de nombramiento,
estén fuera dd ambito del Arreglo, del Protocolo y del Reglamento y se rigen por la
legislacion y la practica de la respectiva Parte Contratante.

Nombramiento del mandatario

10.01 En & sistema de Madrid no hay exigencia alguna en cuanto a las
calificaciones profesionales, nacionalidad, residencia o domicilio de quien debe ser
nombrado mandatario ante la Oficina Internacional.

M étodo de nombramiento

En la solicitud internacional, en una designacién 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 oficial.  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 parael nombramiento de un
mandatario dispensa de toda otra formalidad; en particular, no debera remitirse un
poder ala Oficinalnternaciona.

En una comunicacion independiente

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

— d solicitante, € titular 0 & mandatario, en cuyo caso llevara la
firmadd solicitante o dd titular;

- la Oficina de la Parte Contratante dd titular, en cuyo caso llevarala
firma del solicitante o de titular o de la Oficina por cuyo conducto se haya
presentado.

La comunicacién puede consistir en una simple carta. Basta con que se identifique
claramente a la persona que efectia e nombramiento, al mandatario designado y la
solicitud internacional o € registro internacional en cuestion.  Sin embargo, por
razones préacticas, la Oficina Internaciona ha puesto a disposicion de los solicitantes y
titulares un formulario facultativo (MM 12) parael nombramiento de mandatarios.

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

Un solo mandatario

10.05 La Oficina Internaciona reconocera a un solo mandatario en relacion
con una solicitud internacional o un registro internacional. Si en e nombramiento
figuran varios mandatarios, solo € designado en primer lugar se considerard como
el mandatario. No obstante, cuando se haya designado como mandatario a un
gabinete o estudio de abogados o0 de agentes de patentes 0 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 realice de conformidad con lo estipulado
anteriormente. La Oficina Internacional notificara ese hecho a solicitante o a
titular, a supuesto mandatario y, si €l remitente es una Oficina, a ésta.
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10.07 Cuando la Oficina Internacional estime que un nombramiento esirregular
o nulo, enviaratodas 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 e Registro
Internacional el hecho de que € solicitante o €l titular tiene un mandatario, asi
como e nombre y la direccion de éste. La fecha en que € nombramiento surta
efecto sera la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la comunicacion
(solicitud internacional, designacién posterior, peticion de inscripcién de un
cambio o comunicacion independiente) en la que se nombra al mandatario.

11.02 La Oficina Internaciona notificara tanto a solicitante o titular como a
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 representacion del solicitante o del titular. Toda
comunicacion que e mandatario dirija a la Oficina Internacional tendra el mismo
efecto que s hubiera sido remitida a dicha Oficina por € propio solicitante o €
titular. En forma andloga, s hubiere un mandatario inscrito, la Oficina
Internacional remitira a dicho mandatario toda invitacion, notificacion u otra
comunicacion que, en ausencia de mandatario, se habria remitido a solicitante o a
titular. Bajo este principio, toda comunicacion dirigida al mandatario tendra el
mismo efecto que si hubiera sido 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 d titular.
Estareglatiene agunas excepciones:

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

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

— s lacuantia de las tasas percibidas es inferior a la cuantia de las
tasas exigidas parala renovacion, la Oficina Internaciona lo notificara tanto al titular
COmMo a su mandatario;
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—  cuando & mandatario solicite la cancelacion de su hombramiento,
la Oficina Internacional, hasta el momento en que la cancelacion surta efecto, enviara
las comunicaciones tanto a solicitante como a 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 d titular, o remitida por uno de éstos, se entendera en €
sentido de que la comunicacion puede dirigirse a mandatario debidamente inscrito o
ser remitida por éste.

Cancelacion del nombramiento

12.01 La inscripcion del nombramiento de un mandatario se cancelara a
recibirse una solicitud de cancelaciéon firmada por € solicitante, € titular o €
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 internaciona de dicho solicitante o
titular.

12.02 La Oficina Internacional cancelara de oficio la inscripcién de un
mandatario cuando se nombre otro. Como ya se ha sefidado (véase €
parrafo B.1.10.05), solo se reconocerd 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 lainscripcién 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 cancelacion surtira efecto a partir de lafecha en que
la Oficina Internacional reciba la comunicacion correspondiente.  Sin embargo,
cuando e mandatario solicite la cancelacion, se aplicaran los parrafos siguientes.

Cancdlacion a solicitud del mandatario

12.05 En e caso de que la Oficina Internacional reciba de un mandatario una
solicitud de cancelacion de inscripcion 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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- la fecha en que la Oficina Internacional reciba una comunicacion
de nombramiento de un nuevo mandatario, o

— lafecha en que venza e plazo de dos meses contados a partir de
la recepcion por la Oficina Internacional de la solicitud de cancelacion de
inscripcion presentada por € mandatario.

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

Notificacion dela cancelacion

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

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

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



