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AVISO N.° 30/2022

Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

Modificacion del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo
de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (texto en vigor
el 1 de noviembre de 2022)

1. En su quincuagésimo sexto periodo de sesiones (32.° ordinario), la Asamblea de la Unién
de Madrid aprobd la modificacion de las Reglas 3, 5 y 30 del Reglamento del Protocolo
concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante,

“el Reglamento” y “el Protocolo”), que entrara en vigor el 1 de noviembre de 2022.

2.  Eltexto modificado del Reglamento figura en el Anexo del presente aviso informativo.

Nombramiento de un mandatario ante la Oficina Internacional

3. La modificacion de la Regla 3.2)b) del Reglamento exigira que los solicitantes y los
titulares de registros internacionales utilicen el formulario oficial pertinente para nombrar un
mandatario ante la Oficina Internacional de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI). Los solicitantes y los titulares ya no podran nombrar a un mandatario ante la Oficina
Internacional de la OMPI en una carta firmada. Deberan utilizar para ello el servicio en linea
eMadrid o el formulario MM12".

4, El incumplimiento del mencionado requisito tendra como consecuencia un nombramiento
irregular. En tal caso, de conformidad con la Regla 3.3) del Reglamento, la Oficina
Internacional de la OMPI informara de este hecho al solicitante o al titular y al supuesto
mandatario y enviara todas las comunicaciones pertinentes unicamente al solicitante o al titular
hasta que se efectue el nombramiento utilizando el formulario prescrito.

5. Los solicitantes pueden seguir nombrando a un mandatario en la solicitud internacional
(servicios en linea de eMadrid o formulario MM2"). Asimismo, los nuevos titulares pueden
seguir nombrando a un mandatario en la solicitud de inscripcién de cambio de titularidad
(servicio en linea eMadrid o formulario MM5’).

Excusa en el cumplimiento de los plazos

6. La modificacion de la Regla 5.5) del Reglamento eliminara las referencias innecesarias a
otros parrafos de la misma Regla que han sido suprimidos. Se trata de meras modificaciones
de redaccion sin consecuencias practicas.

Todos los formularios oficiales estan disponibles en la siguiente direccion:
https://www.wipo.int/madrid/es/forms/.
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Renovacién de registro internacional

7. La modificacion de la Regla 30.1)b) del Reglamento permitira a los titulares renovar
sus registros internacionales hasta seis meses antes de la fecha de expiracion, en lugar
de tres meses.

8. Ademas, la Oficina Internacional de la OMPI inscribira la renovacion del registro
internacional, emitira el correspondiente certificado y enviara una notificacion a las Partes
Contratantes designadas tan pronto como confirme que el titular ha pagado las tasas
requeridas, en lugar de esperar hasta la fecha de expiracién para realizar la inscripcion.

9. Las modificaciones y los cambios en las practicas descritos anteriormente no afectaran al
nuevo periodo de validez del registro internacional. El nuevo periodo de validez del registro
internacional seguira siendo de 10 afios contados a partir de la expiracion del periodo anterior,
tal como se prescribe en el Articulo 7.1) del Protocolo.

10. Las medidas senaladas responden a las frecuentes peticiones de titulares y
representantes de las asociaciones de usuarios de poder renovar los registros internacionales
lo antes posible y recibir el certificado de renovacion poco después de realizar la renovacion,
por ejemplo, cuando necesitan demostrar que sus registros internacionales siguen en vigor.

11. Tal como se establece en el Articulo 7.3) del Protocolo, los titulares seguiran recibiendo
un aviso oficioso seis meses antes de la expiracion de sus registros internacionales, en el que
se les recordara este hecho y se les pedira que se aseguren de que la informacién contenida
en el Registro Internacional esta actualizada y de que sus registros internacionales reflejan sus
intereses actuales antes de renovar dichos registros.

12. Los titulares deben solicitar la inscripcion de cambios en sus registros internacionales
mucho antes de pagar las tasas de renovacién si dichos cambios han de tenerse en cuenta en
el calculo de las tasas de renovacion o reflejarse en el certificado de renovacion.

13. Por ejemplo, los cambios en el nombre o en la direccidn del titular deben inscribirse antes
de que se inscriba la renovacion del registro internacional, para que la informacion actualizada
aparezca en el certificado de renovacion. Asimismo, las cancelaciones, renuncias o
limitaciones también deben inscribirse antes de la inscripcion de la renovacion del registro
internacional, para que estos cambios se tengan en cuenta al calcular el importe de las tasas
de renovacion.

14. Los cambios inscritos después de la inscripcidn de la renovacién del registro internacional
no pueden tenerse en cuenta con caracter retroactivo. Por ejemplo, una cancelacion o una
invalidacion inscrita después de la inscripcion de la renovacién del registro internacional no
dara lugar a un nuevo célculo retroactivo de las tasas de renovacién.

15. Los titulares que soliciten la inscripcion de una designacion posterior entre la fecha de
inscripcion de la renovacion y la fecha de expiracion del periodo de validez actual deberan
solicitar una renovacién complementaria y pagar las tasas de renovacion correspondientes a
las nuevas Partes Contratantes designadas posteriormente. De conformidad con la

Regla 24.3)c)ii) del Reglamento, los titulares seguiran teniendo la opcion de solicitar que la
designacion posterior surta efecto al comienzo del nuevo periodo de validez del registro
internacional para evitar el pago de las tasas de renovacién correspondientes a las nuevas
Partes Contratantes designadas posteriormente.

31 de octubre de 2022



ANEXO

Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas

texto en vigor el [1 de noviembre de 2022]4-de-roviembre-de-2024

[...]

Capitulo 1
Disposiciones generales

[..]

Regla 3
Representacion ante la Oficina Internacional

[...]

2)  [Nombramiento de mandatario]

[...]

b) El nombramiento de un mandatario se puede efectuar asimismo en una
comunicacién independiente, siempre que se haga en el formulario oficial
correspondiente, v gue—puede referirse a una o mas solicitudes internacionales
especificadas 0 a uno o mas registros internacionales especificados, del mismo
solicitante o titular. Ese formulario Esa-comunicacién-sera presentadoa a la Oficina
Internacional

i) por el solicitante, el titular o el mandatario designado, o
i)  por la Oficina de la Parte Contratante del titular.

La—cemunicacionEl formulario llevara la firma del solicitante o del titular, o de la
Oficina per-cuyo-conducto-se-hay-presentadoque presente la solicitud.

[..]

Regla 5
Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos

[...]

5)  [Solicitud internacional y designacién posterior] Cuando la Oficina Internacional reciba una
solicitud internacional o una designacién posterior una vez transcurrido el plazo de dos
meses mencionado en el Articulo 3.4) del Protocolo y en la Regla 24.6)b), y la Oficina
interesada indique que el retraso en la recepcion se ha debido a las circunstancias
mencionadas en les-¢l parrafos 1), 2)0-3)-seran de aplicacién los parrafos 1);-2}e-3} y el

parrete-4).
[...]
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Capitulo 6
Renovaciones

Regla 30
Detalles relativos a la renovacion

1) [Tasas]
[...]
b) Todo pago realizado a efectos de renovacion que se reciba en la Oficina Internacional
con una antelacion de mas de itres-seis meses respecto a la fecha en que deba

realizarse la renovacion del registro internacional, se considerara como recibido tres
seis meses antes de esa fecha.

[.]

[Fin del Anexo]
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