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Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
Modificaciones al Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, a la Tabla de Tasas y a las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, en vigor a partir del 1 de febrero de 2023
En su quincuagésima quinta sesión (24.ª ordinaria), la Asamblea de la Unión de Madrid aprobó modificaciones a las Reglas 9, 15, 17 y 32 del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (Reglamento) y al punto 2.1 de la Tabla de Tasas, que entrarán en vigor el 1 de febrero de 2023.  Esas modificaciones requerirán la actualización del formulario de solicitud internacional (servicio electrónico de presentación de solicitudes del Sistema de Madrid, asistente de presentación de solicitudes del Sistema de Madrid y formulario MM2). 
Además, el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha modificado las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (Instrucciones Administrativas), en consulta con las Oficinas de las Partes Contratantes.  Las modificaciones a las Instrucciones Administrativas se refieren a cambios en la Instrucción 11, la supresión de las Instrucciones 6.b), 14 y 15.b) y la introducción de la nueva Instrucción 11bis.  Las Instrucciones Administrativas modificadas entrarán en vigor el 1 de febrero de 2023. 
El texto modificado del Reglamento, la Tabla de Tasas y las Instrucciones Administrativas, así como el formulario MM2 actualizado, están disponibles en el anexo del presente Aviso. 
Solo una representación de la marca
Las modificaciones a las Reglas 9.4)a)v) y vii) del Reglamento eliminarán la necesidad de proporcionar una segunda representación de la marca. 
En la actualidad, se requiere una segunda representación de la marca cuando la representación de la marca en la solicitud o el registro de base (marca de base) es en blanco y negro, y el solicitante reivindica el color como característica distintiva de la marca en la solicitud internacional.  En tal caso, deberá aportarse, en la solicitud internacional, la representación de la marca en blanco y negro, correspondiente a la representación en la marca de base, y una segunda representación en color.  
A partir del 1 de febrero de 2023, deberá aportarse solo una representación de la marca en la solicitud internacional, que deberá ser en color cuando el solicitante reivindique el color como rasgo distintivo de la marca.  
Como modificación consecuente, se suprimirá la Regla 32.1)c) del Reglamento que exige la publicación de ambas representaciones aportadas en la situación descrita en el párrafo 5.
Las modificaciones descritas no afectarán a las solicitudes internacionales presentadas antes del 1 de febrero de 2023 ni a los registros internacionales consiguientes.  La Oficina Internacional de la OMPI seguirá tramitando esas solicitudes internacionales y, en su caso, registrará ambas representaciones de la marca.  Asimismo, los registros internacionales con fecha anterior al 1 de febrero de 2023 que tengan dos representaciones de la marca, una en blanco y negro y otra en color, no se verán afectados. 
Reivindicación del color como elemento distintivo de la marca
En virtud de la Regla 9.4)a)vii) del Reglamento, es posible reivindicar el color como característica distintiva de la marca cuando esa reivindicación aparezca también en la marca de base;  en caso contrario, solo podrá hacerse esa reivindicación si la representación en la marca de base es en el color o colores que se reivindican en la solicitud internacional.  
Una modificación de la Regla 9.4)a)vii) del Reglamento también permitirá a los solicitantes reivindicar el color como característica distintiva de la marca cuando la marca de base esté protegida en color o destinada a ser protegida en color, incluso si la reivindicación correspondiente no figura en la marca de base y la representación de la marca de base no es en color. 
En una modificación consecuente de la Regla 9.5)d)v) se aclara que una reivindicación como la descrita en el párrafo 10, supra, también debe ser certificada por la Oficina de origen. 
Nuevas formas de representar las marcas
En virtud de una modificación de la Regla 9.4)a)v) del Reglamento, se sustituirá la palabra “reproducción” por la palabra “representación”.  Habrá modificaciones consecuentes similares en las Reglas 15.1)iii), 17.2)v) y 32.1)b) del Reglamento, así como en el punto 2.1 de la Tabla de Tasas. 
Mediante una modificación adicional de la Regla 9.4)a)v) del Reglamento, se sustituirá el requisito actual de que la reproducción de la marca quepa en el recuadro previsto en la solicitud internacional por un nuevo requisito consistente en aportar la representación de la marca en la solicitud internacional o junto con ella, de conformidad con las Instrucciones Administrativas. 
En la nueva Instrucción Administrativa 11bis se prescribirá que deberá facilitarse una representación visual de la marca en la solicitud internacional, o junto con ella, que no supere los 20 centímetros ni de largo ni de ancho.  Esta nueva instrucción también ofrecerá la alternativa de proporcionar una representación de la marca en un único archivo digital, en lugar de proporcionar una representación visual de la marca en la solicitud internacional o junto con ella. 
El archivo digital único al que se refiere el párrafo 14 puede consistir en una representación visual en formato JPEG, PNG o TIFF;  una grabación sonora en formato WAV o MP3 que no supere los 5 MB de tamaño;  o una grabación animada o multimedia en formato MP4 que no supere los 20 MB de tamaño.  Dicho archivo digital único debe cumplir la norma pertinente de la OMPI relativa a la información y documentación sobre marcas[footnoteRef:2].  [2:  	Las normas pertinentes de la OMPI son:
ST.67, Recomendaciones para la gestión electrónica de los elementos figurativos de las marcas;
ST.68, Recomendaciones para la gestión electrónica de las marcas sonoras;
ST.69, Recomendación para la gestión electrónica de marcas animadas y multimedia. ] 

En virtud de la Regla 9.5)d) del Reglamento, la Oficina de origen debe seguir certificando que la marca, tal como se representa en la solicitud internacional, o junto con ella, es la misma que la marca de base. 
Las modificaciones del Reglamento y las modificaciones de las Instrucciones Administrativas mencionadas en los párrafos 12 a 14 ofrecerán la posibilidad de obtener registros internacionales para las marcas representadas por una grabación sonora, animada o multimedia.  No obstante, las Partes Contratantes designadas seguirán aplicando las disposiciones legales nacionales o regionales pertinentes para determinar si la marca, tal como está representada en el registro internacional, puede ser objeto de protección.  Por ejemplo, es posible que las Partes Contratantes que sigan exigiendo una representación gráfica de la marca no concedan protección a las marcas representadas por una grabación sonora en formato MP3. 
Los usuarios del Sistema de Madrid pueden encontrar información sobre los tipos de marcas que pueden ser objeto de protección en las Partes Contratantes del Protocolo de Madrid, así como información sobre otros requisitos y formatos aceptables para la representación de las marcas, en la herramienta en línea sobre los perfiles de los miembros del Sistema de Madrid, disponible en:  https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles. 
Representación de la marca en una notificación de denegación provisional
Cuando una denegación provisional se base en una marca anterior, una modificación de la Regla 17.2)v) del Reglamento dará a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas la opción de proporcionar una representación de la marca anterior en la notificación o indicar cómo puede accederse a la representación en cuestión. 
Este sería el caso, por ejemplo, cuando la representación de la marca anterior sea una grabación sonora en formato MP3 o una grabación animada o multimedia en formato MP4.  Aunque no será posible que la Oficina incluya una representación de la marca en la notificación, sí se le exigirá que facilite información sobre cómo puede accederse a la representación de la marca anterior, como, por ejemplo, un enlace a una base de datos en línea o a una publicación de acceso público. 
Intercambio electrónico de comunicaciones con la Oficina Internacional de la OMPI[footnoteRef:3] [3:  	Consulte el aviso n.° 19/2022, disponible en:  https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/es/2022/madrid_2022_19.pdf. ] 

Las modificaciones a la Instrucción Administrativa 11 establecerán que todas las comunicaciones con la Oficina Internacional de la OMPI se realicen por medios electrónicos.  Por consiguiente, se suprimirán la Instrucción 6.b), relativa a varios documentos enviados en un mismo sobre, la Instrucción 14, relativa a la fecha de envío de las notificaciones de denegación provisional por medio del servicio postal, y la Instrucción 15.b), relativa a los documentos que acompañan a una notificación de denegación provisional. 
Las Oficinas de todas las Partes Contratantes ya realizan todas las comunicaciones con la Oficina Internacional de la OMPI por medios electrónicos. También es el caso de la mayoría de los solicitantes y titulares.  Los solicitantes y titulares deben enviar sus comunicaciones y presentar sus peticiones a la Oficina Internacional de la OMPI a través de la plataforma en línea Contact Madrid o mediante el servicio en línea e-Madrid. 
Casi todos los titulares y sus mandatarios ya tienen registrada una dirección de correo electrónico que les permite recibir comunicaciones electrónicas de la Oficina Internacional de la OMPI.  Los titulares y mandatarios que aún no hayan indicado una dirección de correo electrónico deberán hacerlo en el plazo más breve posible.  Además, a medida que la Oficina Internacional de la OMPI prosigue sus esfuerzos para ofrecer una plataforma segura de servicios en línea, a los titulares y mandatarios que aún no hayan indicado una dirección de correo electrónico les resultará cada vez más difícil gestionar sus registros internacionales. 
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Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
texto en vigor el 1 de febrero de 2023
[…]
Capítulo 2
Solicitudes internacionales
[…]
Regla 9
Condiciones relativas a la solicitud internacional
[…]
4)	[Contenido de la solicitud internacional]
a)	En la solicitud internacional figurará o se indicará
[…]
v)	una representación de la marca, facilitada de conformidad con las Instrucciones Administrativas, que será en color cuando se reivindique el color en virtud del punto vii),una reproducción de la marca que se ajuste al recuadro previsto en el formulario oficial; esa reproducción será clara y, dependiendo de que en la solicitud de base o en el registro de base se haya plasmado en blanco y negro o en color, será una reproducción en blanco y negro o en color,
[…]
vii)	cuando se reivindique el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o el registro de base, o cuando el solicitante desee reivindicar el color como elemento distintivo de la marca y la marca contenida en la solicitud de base o en el registro de base esté en color o la protección se solicite en color o así se conceda, una mención de que se reivindica el color y la indicación, expresada en palabras, del color o combinación de colores reivindicados, y, cuando la reproducción aportada en virtud del apartado v) esté en blanco y negro, una reproducción de la marca en color
[…]
ANEXO
Anexo, página 23

5)	[Contenido adicional de la solicitud internacional]
[...]
d)	La solicitud internacional deberá contener una declaración de la Oficina de origen en la que se certifique
[…]
v)	que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o en el registro de base, o la protección de la marca, en la solicitud de base o en el registro de base, se solicita en color o así se concede, se incluye la misma una reivindicación en la solicitud internacional o que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud internacional sin haber sido reivindicada en la solicitud de base o en el registro de base, la marca en la solicitud de base o en el registro de base está de hecho en el color o en la combinación de colores reivindicados, y
[…]
[…]
[…]
Capítulo 3
Registros internacionales
[…]
Regla 15
Fecha del registro internacional
1)	[Irregularidades que afectan la fecha del registro internacional] Cuando en la solicitud internacional recibida por la Oficina Internacional no figuren todos los elementos siguientes:
[…]
iii)	una representación reproducción de la marca,
[…]
[…]


Capítulo 4
Hechos ocurridos en las Partes Contratantes que afectan los registros internacionales
[…]
Regla 17
Denegación provisional
[…]
2)	[Contenido de la notificación] En una notificación de denegación provisional figurarán o se indicarán
[…]
v)	cuando los motivos en que se base la denegación provisional se refieran a una marca que ha sido objeto de una solicitud o un registro y con la cual la marca que es objeto de registro internacional parece estar en conflicto, la fecha y el número del depósito, la fecha de prioridad (si la hubiere), la fecha y el número del registro (si se conocen), el nombre y la dirección del titular y una representaciónreproducción de la primera marca, o indicaciones de cómo acceder a dicha representación, junto con la lista de todos los productos y servicios pertinentes que figuren en la solicitud o en el registro de la primera marca, en el entendimiento de que dicha lista puede estar redactada en el idioma de la solicitud o del registro mencionados,
[…]
[…]
Capítulo 7
Gaceta y base de datos
Regla 32
Gaceta
1)	[Información relativa a los registros internacionales]
[…]
b)	La representación reproducción de la marca se publicará tal como se haya facilitado figura en la solicitud internacional. Cuando el solicitante haya realizado la declaración mencionada en la Regla 9.4)a)vi), en la publicación se indicará ese hecho.
c)	[Suprimido]Cuando, en virtud de la Regla 9.4)b)v) o vii), se facilite una reproducción en color de la marca, en la Gaceta figurarán tanto la reproducción de la marca en blanco y negro como la reproducción en color.
[…]


Tabla de tasas
texto en vigor el 1 de febrero de 2023
	
	

	Tabla de tasas
	Francos suizos

	1.	[Suprimido]
	

	2.	Solicitud internacional
	

	Se abonarán las siguientes tasas, correspondientes a un período de 10 años:
	

	2.1.	Tasa básica (Artículo 8.2)i) del Protocolo)* [footnoteRef:4]* [4: *	Para las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes cuyo país de origen sea un País Menos Adelantado de conformidad con la lista establecida por las Naciones Unidas, la tasa básica se reduce al 10% del importe prescrito (en cifras redondeadas a la unidad más cercana). En dicho caso, la tasa básica ascenderá a 65 francos suizos (cuando no figure ninguna representación de la marca en color) o a 90 francos suizos (cuando figure alguna representación de la marca en color).] 

	

	2.1.1.	cuando no figure ninguna representación reproducciónde la marca en color
	653

	2.1.2.	cuando figure alguna representación reproducciónde la marca en color
	903

	[…]
	




Instrucciones Administrativas para la aplicación del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
texto en vigor el 1 de febrero de 2023
[…]
Parte 3
Comunicaciones con la Oficina Internacional; firma; representación de la marca
Instrucción 6:
Comunicación por escrito; envío de varios documentos en un único pliego
a) A reserva en lo dispuesto en la Instrucción 11.a), las comunicaciones dirigidas a la Oficina Internacional se efectuarán por escrito mediante una máquina de escribir u otro tipo de máquina y deberán estar firmadas.
b) Si se envían varios documentos en un único pliego, deberán estar acompañados de una lista en la que se identifique cada uno de ellos.[Suprimido]
[…]
Instrucción 11:
Comunicaciones electrónicas; acuse de recibo y fecha de recepción de una transmisión electrónica por la Oficina Internacional
a) i)	Cuando una Oficina lo desee, lasLas comunicaciones entre esa una Oficina y la Oficina Internacional, incluida la presentación de la solicitud internacional, se efectuarán por medios electrónicos en la manera acordada entre la Oficina Internacional y la Oficina en cuestión.
ii) Las comunicaciones entre la Oficina Internacional y los solicitantes y titulares podrán se efectuaránefectuarse por medios electrónicos en el momento, la manera y el formato que determine la Oficina Internacional, y los detalles pertinentes a ese respecto serán publicados en el sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
b) La Oficina Internacional informará inmediatamente y por transmisión electrónica al remitente de una comunicación electrónica de la recepción de esa comunicación y, cuando la transmisión electrónica recibida sea incompleta o por lo demás inutilizable, igualmente de ese hecho, siempre y cuando el remitente pueda ser identificado y contactado.
c) Cuando una comunicación se transmita por medios electrónicos y, debido a la diferencia horaria entre el lugar desde el que se envía la comunicación y Ginebra, la fecha en que se ha iniciado el envío es distinta de la fecha de recepción por la Oficina Internacional de la comunicación completa, la primera de las dos fechas se considerará como la fecha de recepción por la Oficina Internacional.
Instrucción 11bis:
Representación de la marca
a) Una representación visual de la marca no será superior a 20 por 20 centímetros y se facilitará en la solicitud internacional o junto con ella. 
b) De manera alternativa, la representación de la marca se facilitará junto con la solicitud internacional como un único fichero digital, y cuando consista en
i) una representación visual en formato JPEG, PNG o TIFF, de conformidad con las Recomendaciones para la gestión electrónica de los elementos figurativos de las marcas, Norma ST.67 de la OMPI, adoptada el 4 de mayo de 2012; o
ii) una grabación sonora, en formato MP3 o WAV, cuyo tamaño no sea superior a 5 MB de tamaño, de conformidad con las Recomendaciones para la gestión electrónica de las marcas sonoras, Norma ST.68 de la OMPI, adoptada el 24 de marzo de 2016; o
iii) una grabación animada o multimedia, en formato MP4, con códecs AVC/H.264 o MPEG‑2/H.262, cuyo tamaño no sea superior a 20 MB de tamaño, de conformidad con la Recomendación relativa a la gestión electrónica de las marcas animadas y multimedia, Norma ST.69 de la OMPI, adoptada el 4 de diciembre de 2020.
[…]
Parte 5
Notificación de denegaciones provisionales
Instrucción 14:
Fecha de envío de una notificación de denegación provisional[Suprimida]
En el caso de una notificación de denegación provisional enviada mediante un servicio postal, la fecha de envío estará determinada por el matasellos. Si el matasellos es ilegible o está ausente, la Oficina Internacional tratará dicha notificación como si hubiera sido enviada 20 días antes de la fecha de su recepción por la Oficina Internacional. No obstante, si la fecha de envío determinada de esta manera es anterior a la fecha de denegación o a la fecha de envío mencionada en la notificación, la Oficina Internacional tratará dicha notificación como si hubiera sido enviada en esa última fecha. En el caso de una notificación de denegación enviada mediante un servicio de distribución, la fecha de envío estará determinada por la indicación facilitada por dicho servicio sobre la base de los datos específicos inscritos por dicho servicio en relación con la expedición.
Instrucción 15:
Contenido de una notificación de denegación provisional basada en una oposición
a) Una notificación de denegación provisional basada en una oposición deberá limitarse a los elementos especificados en la Regla 17.2) y 3). Al indicar los motivos en que se basa la denegación provisional, de conformidad con la Regla 17.2)iv), además de declarar que la denegación se basa en una oposición, se declarará concisamente cuáles son los motivos de la oposición (por ejemplo, el conflicto con una marca anterior u otro derecho, la ausencia de carácter distintivo). Cuando la oposición se base en un conflicto con una marca anterior distinta de una marca registrada u objeto de una solicitud de registro, ese derecho, y preferiblemente el titular de dicho derecho, deberá identificarse en la manera más concisa posible. La notificación no deberá estar acompañada de memorandos o pruebas justificativas.
b) La Oficina Internacional no inscribirá ningún documento que acompañe a la notificación y que no figure en hojas separadas de formato A4 o que no resulte adecuado para su digitalización, así como ningún elemento de carácter no documental, como muestras o embalajes, y se deshará de ellos.[Suprimido]
[…]
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