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NOTAS

Notas sobre € Articulo |
(Expresiones abreviadas)

1.01  Puntoi). Deconformidad en el Articulo 25.1) del Tratado, €l término “Oficina’
incluye tanto ala Oficina nacional de todo Estado que sea Parte Contratante en el Tratado,
como alaOficinanacional de una organizacion intergubernamental que sea Parte Contratante.
Por ggemplo, si laComunidad Europea se convirtiese en Parte Contratante, €l Tratado se
aplicariaala Oficina de Armonizacion del Mercado Interior de la Comunidad Europea.

1.02  Puntoiv). El término “comunicacion” se empleaen el Tratado y en €l Reglamento
paradesignar Unicamente a todo asunto que se somete o transmite ala Oficina, tal como se
define en el Tratado (véase laNota 1.07). Por consiguiente, no se considerara
“comunicacion”, segun la definicion contenida en este punto, una notificacion u otra
correspondencia enviada por la Oficina a solicitante, titular u otra personainteresada.

1.03  Puntov). Ni € Tratado ni € Reglamento se pronuncian sobre la cuestion de saber o
gue congtituye una persona juridica. Esta cuestion es competencia de lalegislacién aplicable
de la Parte Contratante donde se solicitala proteccién de unamarca. Lacuestion de que s se
considera como persona, alos efectos de cualquier procedimiento previsto en el Tratadoy en
€l Reglamento, una entidad distinta de |a de una persona natural o juridica, por g emplo, una
empresa o sociedad que no sea una persona juridica, sigue siendo competenciade la
legislacion aplicable de la Parte Contratante de la que se trate.

1.04  Puntovi). Cuando lalegidacién aplicable de una Parte Contratante establezca que
varias personas pueden ser cotitulares de un registro, se considerara que € término “titular”
abarcaasimismo alos “titulares’.

1.05  Puntovii). El término “domicilio legal” podra utilizarse, de conformidad con la
legislacion aplicable, de manera queincluyareferencias a unadireccion parala
correspondencia o aun domicilio legal. Es competencia de lalegidacién aplicable delaParte
Contratante de que se trate determinar lo que constituye una direccion para la correspondencia
o undomicilio legal. Asmismo, es competencia de lalegislacion aplicable de la Parte
Contratante de que se trate determinar s la Oficina hade exigir, y en qué circunstancias, una
direccion parala correspondencia o un domicilio lega, 0 ambos, y en qué comunicaciones
deberan indicarse esa direccién y ese domicilio.

1.06  Puntoviii). El término “registro de marcas’ designa Unicamente larecopilacion de
datos relativos a marcas registradas, por |o que no comprende la recopilacion de datos
relativos a solicitudes pendientes.

1.07  Puntoix). Laexpreson “procedimiento antelaOficina’ abarca cuaquier
procedimiento por e que un solicitante, titular u otra persona interesada se comunica con la
Oficina, sea parainiciar tales procedimientos o durante el transcurso de dichos
procedimientos. Abarcatodos |os procedimientos efectuados ante la Oficinay no se limita,
por lo tanto, alos procedimientos alos que se a ude explicitamente. Cabe citar, como
gemplos, la presentacion de una solicitud, la presentacion de una peticion de inscripcién de
un acuerdo de licencia, €l pago de unatasa, la presentacién de unarespuesta a una
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notificacion emitida por la Oficina, 0 e suministro de unatraduccion de la solicitud. También
abarcalos procedimientos por los que la Oficina establece contacto con € solicitante, € titular
u otra personainteresada durante el procedimiento relativo alasolicitud o a registro como,
por g emplo, & envio de una notificacién indicando que la solicitud no cumple ciertos
requisitos, o la entrega de un resguardo por un documento o unatasa. No abarcalos
procedimientos que, por motivos juridicos, no estan directamente rel acionados con esos
procedimientos en relacion con la solicitud del registro, por g emplo, lacomprade un
giemplar de una solicitud publicada o € pago de unafactura por servicios de informacion al
publico proporcionados por la Oficina.

Notas sobre el Articulo 2
(Marcas alas que se aplica €l Tratado)

201  Parrafo1l)a). El presente Tratado se aplica Unicamente alas marcas que consisten en
signosvisibles. Laexpresion “signosvisibles’ abarca palabras, disefios, |etras, nimeros o
combinaciones de los anteriores elementos, asi como un color o una combinacion de colores.
En o que concierne alos signos tridimensionales, solo las Partes Contratantes cuya
legislacion aplicable acepte el registro de marcas tridimensional es estaran obligadas a aplicar
el presente Tratado a dichos signos, incluida la posibilidad de registrarlo como marcas.

202  Parrafo 1)b). El presente Tratado no se aplicaalas marcas no tradicionales, por
giemplo, los hologramas, las marcas sonorasy olfativas. Esto obedece a que no pueden
representarse facilmente de formagrafica. No obstante, si una Parte Contratante acepta e
registro de dichas marcas, en lamedida de |o posible deberia aplicar las disposiciones del
Tratado alas mismas.

203  Parrafo 2)a). Las marcasde servicio son marcas utilizadas paraidentificar servicios,
por oposicion alos productos. Las marcas de servicio funcionan del mismo modo que las
marcas. El presente Tratado obligaalas Partes Contratantes aregistrar asimismo las marcas
de servicio.

204  Parrafo 2)b). Las Partes Contratantes no estaran obligadas aaplicar €l Tratado alas
marcas colectivas, marcas de certificacién y marcas de garantia. Esto obedece aque e
registro de dichas marcas requiere con frecuencia que se cumplan condiciones especiales que
varian segun los paises, o que dificulta particularmente la armonizacion. Ademés € nlimero
de marcas col ectivas, marcas de certificacion y marcas de garantia es muy pequefio en
relacion con e ndmero total de marcas.

Notas sobre €l Articulo 3
(Solicitud)

3.01 Parrafo1l)a). Lapresente disposicion contiene unalistade indicaciones o elementos
gue pueden exigirse en relacion con una solicitud. En ella se establece unalista maxima de
los requisitos de forma que pueden prever las Partes Contratantes a fin de obtener un registro.
Como se desprende de lafase introductoria del parrafo 4), lalista es exhaustiva, excepto
cuando € solicitante invoque la aplicacion del Articulo 6quinguies del Convenio de Paris. En
este caso, una Parte Contratante podra exigir, antes de pronunciarse sobre € registro de una
marca, que se presenten pruebas a los efectos de que lamarca ha sido registradaen €l paisde
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origen, tal como se establece en el punto iv) del parrafo 4). No obstante, las Partes
Contratantes podran exigir Unicamente algunas de las indicaciones y elementos enumerados
en el presente Articulo.

3.02  Puntoi). UnaOficinapuede considerar irregular una solicitud que no contenga una
solicitud expresa de registro. Cabe observar que incluso una solicitud implicita de registro es
suficiente en virtud del Articulo 5.1)a)i) alos fines de asignar una fecha de presentacion.

3.03 Puntoii). Lasdisposicionesrelativasalaindicacion del nombrey ladireccién del
solicitante figuran en el Reglamento (véaselaRegla2.1)a) y 2)).

3.04  Puntoiii). Laindicacion del Estado de que es nacional € solicitante, del Estado en
el que d solicitante tiene su residenciay del Estado en que el solicitante tiene un
establecimiento industrial o comercial puede ser pertinente para la aplicacion de convenios
internacionales (véanse, por g emplo, los Articulos 2 y 3 del Convenio de Paris). Delafrase
introductoriadel parrafo 1)a) se desprende que una Parte Contratante podrano exigir dichas
indicaciones, o exigir Unicamente algunas de estas indicaciones.

3.05 Puntoiv). Cuando en un Estado pueda congtituirse una personajuridica en virtud de
lalegislacién particular de una unidad territorial que exista dentro de ese Estado, debera
proporcionarse el nombre de esa unidad territorial. Las Partes Contratantes podran exigir la
indicacién del nombre del Estado y, cuando proceda, e nombre de la unidad territoria dentro
de ese Estado (por g emplo, los Estados Unidos de Américay California).

3.06 Puntov). Lasdisposicionesréativasalaindicacion del nombrey ladireccion del
representante figuran en el Reglamento (véase laRegla2). El representante puede ser una
persona natural, una persona juridica o una asociacion.

3.07  Puntovi). Lasdisposicionesrelativas alaindicacion de un domicilio lega figuran
en el Reglamento (véase laRegla 7.2)).

3.08  Puntovii). Este punto no afecta alas disposiciones aplicables de una Parte
Contratante en relacién con los casos en los que se reivindique laprioridad con posterioridad
ala presentacion de la solicitud, posibilidad permitida en virtud de la Gltima frase del
Articulo 4D.1) del Convenio de Paris. Ademas, este punto no afectala posibilidad de
solicitar, con posterioridad ala presentacion de la solicitud, que se presenten pruebas en
virtud del Articulo 4)D.3) y 5) del Convenio de Paris. Por Ultimo, de conformidad con €
Articulo 16 dd presente Tratado, cabe observar que las Partes Contratantes deben aplicar las
disposiciones del Convenio de Parisréelativas alareivindicacion de prioridad no solo alas
marcas de fébrica o de comercio sino también alas marcas de servicio.

3.09  Puntoviii). Este punto se aplicara cuando pueda invocarse |a proteccién temporaria
mencionadaen el Articulo 11 del Convenio de Paris. No obstante, suinclusiénen e

Articulo 3.1)a) no significa que las Partes Contratantes no puedan permitir que se invoque
esta proteccion temporaria en una etapa ulterior. Tampoco afecta alaposibilidad de exigir, en
virtud del Articulo 11.3) del Convenio de Paris, que se presenten documentos justificativos
como pruebade laidentidad del objeto u objetos expuestos y de la fecha de su introduccion en
laexposicién internacional. Asimismo, de conformidad con el Articulo 16 del presente
Tratado, las Partes Contratantes deberan aplicar las disposiciones del Articulo 11 del
Convenio de Parisasimismo alos servicios. Por Gltimo, la presente disposicion permite alos
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solicitantes sacar partido de la proteccion temporaria derivada de la presentacion de productos
0 servicios en una exposicién nacional si lalegidacion de la Parte Contratante prevé dicha
posibilidad.

310 Puntoix). Lasconsecuencias de estadeclaracion figuran en e Reglamento (véasela
Regla3.1)).

311 PuntoXx). El hecho de que € solicitante reivindique e color incide en el nimero de
reproducciones de la marca que deberan presentarse (véase la Regla 3.2)).

3.12  Puntoxi). LasPartesContratantes podran exigir que € solicitante indique que la
marca es una marca tridimensional, aun cuando sea posible deducirlo de lareproduccion de la
marca.

3.13  Puntoxii). Lasdisposicionesrelativasa nimeroy a tipo de reproducciones figuran
en el Reglamento (véanse las Reglas 3.2) y 3)). LaRegla 3.3) define en qué consiste la
“reproduccion” en € caso de unamarcatridimensional. Lapresente disposicion no impide a
las Partes Contratantes rechazar una reproduccion cuya calidad esinsuficiente alosfinesde la
publicacion, entre otras cosas.

3.14  Puntoxiii). Lasdisposicionesrdativasalatranditeracion figuran en e Reglamento
(véase laRegla 3.4)).

3.15  Puntoxiv). Las Partes Contratantes podran exigir latraduccién de la marca, por
gemplo, afin de evaluar € caréacter distintivo de lamarca o un posible conflicto con el orden
publico. Lasdisposicionesrelativas alatraduccion figuran en € Reglamento (véase la
Regla3.5)).

3.16  Puntoxv). Cuando se exijan los nombres de los productos y/o servicios agrupados
de acuerdo con las clases de la Clasificacion de Niza, no se exigirala utilizacion de los
términos precisos de la lista alfabética establecida en relacion con dicha Clasificacion. Los
productos y/o servicios deben enumerarse en € idioma, o en uno de losidiomas, admitidos
por la Oficinaen que se presentala solicitud. Por lo que respecta alos términos utilizados por
un solicitante para designar |os productos y/o servicios en la solicitud, |as Partes Contratantes
pueden exigir, durante el examen de dicha solicitud, que cualquier término general o

demasi ado vago sea reemplazado por un término o términos especificosy claros.

3.17  Puntoxvi). Lafrase“ta como lo estipule lalegislacion de la Parte Contratante”
indica que dicha declaracion debera formularse en los términosy €l idioma prescritos por la
legislacion de la Parte Contratante. Por gjemplo, en los Estados Unidos de América, la
declaracién de laintencién de utilizar las marcas de buena fe forma parte de una declaracion
mas general.

3.18 Enlapresentedisposiciony entodo el Tratado y el Reglamento, se consideraquela
expresion “legislacion” abarca todas las normas vincul antes establecidas por el Poder
Legidativo o Ejecutivo de las Partes Contratantes, incluidas las normas establecidas por las
Oficinas, y las decisionesjudiciales.

3.19 Parrafo 1)b). S e solicitante utiliza efectivamente su marca en relacion con todos
los productos y/o servicios enumerados en la solicitud, podra basar su solicitud en el uso
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efectivo. Podra asimismo basar su solicitud tanto en laintencién de usar la marca como en €
uso efectivo de lamisma cuando utilice efectivamente la marca en relacion con algunos de los
productos y/o servicios enumerados en la solicitud y tenga previsto utilizar lamarca en
relacién con los demaés productos y/o servicios enumerados en la solicitud. Estadisposicion
existe, por gemplo, en las legislaciones de Canada y de los Estados Unidos de América.

320 Parrafo 1)c). Ademas delatasaque debe pagarse por unasolicitud, podran existir
otras tasas relacionadas con la publicacién de lasolicitud y € registro. No obstante, también
es posible (y compatible con € Tratado) combinar dichastasasy exigir €l pago de unatasa
combinada (que puede, no obstante, denominarse “tasade solicitud”) en e momento en que
se presentala solicitud.

321  Parrafo2. Cabeobservar que las Partes Contratantes pueden basar € importedela
tasa que debe pagarse por una solicitud en el nimero de clases ala que pertenecen los
productos y/o servicios incluidos en la solicitud. Por consiguiente, paralas Partes
Contratantes que aplican actual mente un sistema de solicitudes de clase Unica, latransicion d
sistema de solicitudes multiclase que establece € Tratado no entrafiara disminucién alguna de
ingresos en concepto de tasas.

322  Parrafo 3). En agunos paises (por g emplo, Canaday los Estados Unidos de
América) existe un requisito que obliga alos solicitantes a presentar pruebas del uso efectivo
delamarca con anterioridad al registro de lamisma cuando la solicitud no se presentd sobre
labase del uso efectivo.

323  El Reglamento establece en la Regla 3.6) un plazo minimo para presentar pruebas del
uso efectivo de lamarca en virtud del péarrafo 3), plazo que puede ampliarse en virtud de la
legislacion de una Parte Contratante.

324  Parrafo4). En € presente parrafo se establece €l carécter exhaustivo de lalista de
requisitos en virtud de los parrafos 1) y 3) y del Articulo 8, no sdlo en el momento de la
presentacion de la solicitud sino también durante toda la fase de solicitud que finaliza con €
registro, con sujecion alaposibilidad de exigir en virtud del parrafo 5) que se presenten
pruebas. No obstante, debe entenderse que € parrafo 4) no impide alas Partes Contratantes
exigir durante el examen de la solicitud, cuando sea necesario, indicaciones adicional es del
solicitante sobre laregistrabilidad de la marca, por g emplo, una declaracion del
consentimiento de una persona cuyo nombre aparece en lamarca o esidéntico ala misma,
documentos que prueben la conformidad con € Articulo 6ter del Convenio de Pariso
documentos relativos ala capacidad de cierta persona (como un menor 0 una persona bgo
tutela) para presentar una solicitud.

325  Puntosi) aiv). Los giemplosincluidos en los puntosi) aiv) serefierena
informacion o documentos que no pueden exigirse durante la tramitacién de una solicitud. La
lista no es exhaustiva. Los puntos enumerados sirven meramente parailustrar los efectos del
Tratado en relacion con algunas formalidades particul armente innecesarias e indeseabl es.

326  Envirtud del punto i) se prohibe el requisito de presentar un certificado o un extracto
de un registro de comercio debido a que la Oficina debe presumir labuenafe del solicitantey
su condicién juridicaen virtud de lalegislacion del pais en que tenga su residenciael
solicitante. Laposihilidad de que persongjes ficticios o entidadesirregularesinicien los
trémites destinados aregistrar marcas es muy escasay no parece justificar que se exijaatodos
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los solicitantes suministrar certificados de un registro de comercio. Asimismo, €
Articulo 2.2) del Convenio de Paris excluye laobligacién de presentar un certificado de
establecimiento en el paisen el que se desea obtener d registro.

3.27  Envirtud del puntoii) no se podraexigir que € solicitante indique o presente
pruebas de que gjerce una actividad industrial o comercial, ya que las marcas pueden
pertenecer a entidades que no desempefien actividad industrial o comercia alguna, por
gjemplo, sociedades de inversiones.

3.28  Envirtud del puntoiii) no se podraexigir que el solicitante indique o presente
pruebas de que gjerce una actividad que corresponde alos productosy servicios enumerados
en lasolicitud, habida cuenta de que, con frecuencia, las solicitudes de marcas se presentan
antes de que se introduzcan en el mercado los productos o servicios correspondientes.
Numerosas | egislaciones prevén un plazo paraque € titular de la marca comience a utilizar su
marca en relacién con |os productos o servicios especificados. Dicho plazo puede variar entre
tres afios a partir de la fecha de presentacion de la solicitud y cinco afios a partir del registro.
El hecho de no utilizar lamarca paralos productos y/o servicios enumerados en la solicitud o
en el registro unavez transcurridos e plazo puede entrafiar sanciones en virtud de las
legislaciones aplicables, incluidala denegacion o la cancelacion del registro.

329  El puntoiv) reflgjalareglade laindependenciade las marcas en virtud del

Articulo 6 del Convenio de Paris. Por consiguiente, prohibe que la proteccion de una marca
dependa de su registro en otro pais parte en e Convenio de Paris, incluido €l pais de origen.
Por consiguiente, no podré exigirse que se presenten pruebas a los efectos de que lamarca ha
sido registrada en otra Parte Contratante o en un Estado parte en el Convenio de Paris que no
sea Parte Contratante del TLT. No obstante, e Articulo 6quinquies del Convenio de Paris
establece el derecho especia de obtener €l registro de una marca sobre la base de un registro
anterior en €l paisde origen. Por consiguiente, las Partes Contratantes podran exigir la
presentacion de un certificado de registro en el pais de origen en €l que el solicitante invocael
beneficio contemplado en dicha disposicién.

330 Parrafo5). LasOficinas podran exigir que se presenten pruebas cuando puedan
dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicacion o elemento contenido en la
solicitud. Esto se aplicaincluso alas indicaciones que no se exigen en virtud de lalegislacion
delaParte Contratante de que setrate. En €l caso de unaindicacién que se exijaen virtud de
dichalegidacion, ladisposicion del parrafo 5) constituye una excepcidn ala prohibicién que
figuraen el parrafo 4). Asi sucede cuando, por gemplo, €l solicitante invoca el Articulo 3 del
Convenio de Paris pero existen dudas acerca de la veracidad de las indicaciones del solicitante
en relacion con su domicilio, etcétera.

331  Eltérmino “examen delasolicitud” incluye cualquier procedimiento de oposicién
(que puede producirse antes o después del registro de unamarca). Estadisposicion no se
refiere ala correccion de errores sino alos casos en que la Oficina considera que una
indicacién o un e emento no esveraz.

3.32  LaOficinade unaParte Contratante que es parte en el Convenio de Paris puede
invocar asimismo este parrafo cuando tiene que cumplir una obligacién en virtud del
Convenio de Paris (por g emplo, cuando tiene dudas razonabl es en relacidn con € derecho del
solicitante a presentar una solicitud para una marca que consiste en un signo, o essimilar aun
signo, protegido en virtud del Articulo 6ter del Convenio de Paris).
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Notas sobre el Articulo 4
(Representacion; domicilio legal)

4,01  Articulo 4. El presente Articulo no se aplica alos representantes que son empleados
o funcionarios de una entidad juridica (ya se trate del solicitante o del titular), por g emplo,
asesores internos de una corporacion.  Se aplica especificamente a agentes y abogados de
marcas en € gjercicio de su profesion. Este Articul o se refiere tnicamente al nombramiento
de un representante y ala posible limitacion de |os efectos del nombramiento, pero no asu
terminacion. A este respecto, asi como respecto de cualquier otra cuestion relativaala
representacion que no esté cubierta por el Tratado, las Partes Contratantes aplicaran su propia
legislacion. Por gjemplo, las Partes Contratantes podran prever que € nombramiento de un
nuevo representante dé por terminados |os nombramientos de todos |os representantes
anteriores. O bien, podran permitir la subrepresentacion y, de ser asi, exigir que cuando €
poder de un representante se amplie a nombramiento de uno o0 mas subrepresentantes, el
poder del representante | e autorice expresamente a nombrar dichos subrepresentantes.

4,02  Pérrafo 1)a). En virtud de esta disposicidn, las Partes Contratantes podran exigir
gue el representante nombrado tenga derecho a actuar ante sus Oficinasy que dicha persona
indique un domicilio en un territorio determinado. No obstante, las Partes Contratantes
podran aplicar un requisito menos estricto y exigir, por g emplo, sdlo una de estas
condiciones, ningunade ellas, 0 establecer otros requisitos.

403  El parrafo 1)b) define @ efecto juridico de los actos realizados por un representante
nombrado en &l contexto de procedimientos realizados ante la Oficina, en virtud del Tratado.
Esta disposicién podriainvalidar cualquier disposicion de las legislaciones de las Partes
Contratantes que pueda prever un efecto diferente paralos actos realizados por representantes.

404  El parrafo 2)a) reconoce alas Partes Contratantes lafacultad de exigir que los
solicitantes estén obligatoriamente representados ante la Oficina alos efectos de cualquier
procedimiento realizado en virtud del Tratado. No obstante, establece asimismo tres casos en
los que podra permitirse a una persona presentarse directamente ante la Oficina, es decir, sin
haber nombrado necesariamente a un representante. El punto i) serefiere ala presentacion de
una solicitud alosfines del registro de unamarca. Habida cuenta de que esta accion
determinala asignacién por la Oficina de una fecha de presentacion y que € plazo de
presentacion puede ser sumamente corto, debe permitirse a titular de una marca presentar una
solicitud aun cuando no hayatenido tiempo de seleccionar y nombrar a un representante local.
El punto ii) serefiere al pago de unatasa. Setrata de un sencillo procedimiento que, por lo
general, puede realizarse mediante una simple transferencia bancaria u otros econémicos
procedimientos. Exigir un representante alos fines simplemente de pagar unatasa no solo
entrafia costos que pueden ser superiores ala propiatasa, sino que puede conducir auna
pérdida de derechos debido al vencimiento del plazo parael pago delatasa. El puntoiii) se
refiere al acto de solicitar ala Oficina o de recibir de lamisma un recibo respecto dela
presentacion de una solicitud o del pago de unatasa. Exigir un representante para estos fines
seria contrario a objetivo de eximir a esos dos procedimientos de la representacion
obligatoria.

4,05  Pérrafo 2)b). Lalegidacion de algunos paises no exige e nombramiento de un
representante ante sus Oficinas aunque e solicitante o €l nuevo titular no tenga su residencia
ni un establecimiento industrial 0 comercid rea y efectivo en € territorio de esos paises. No
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obstante, lalegislacion de algunos de estos paises exige, alos fines de facilitar la
correspondencia con la persona concernida, que se indique un domicilio legal en su territorio.

4,06  Pérrafo 3)a). De este parrafo se desprende que las Partes Contratantes pueden
rechazar el nombramiento de un representante realizado oralmente 0 por comunicacién escrita
distinta de un poder, por g emplo, una declaracion en la propia solicitud, en la peticion de
renovacion, o en la peticién de registro de un cambio, una correccion (ya que puede exigirse
gue la comunicacion se haga por separado) de unalicencia, o cualquier otro procedimiento.
Lareferencia, en estadisposicion, a*“cualquier otra personainteresada’ abarca, por jemplo, a
un oponente.

407  Pérrafo 3)b). Estadisposicion obligaalas Partes Contratantes a aceptar un Uinico
poder en relacion con varias solicitudes, varios registros o varias solicitudes y registros de la
misma persona. Las Partes Contratantes deberan asimismo aceptar |0 que se denomina en
ocasiones “poder general”, es decir, un poder que se aplica atodas las solicitudes y/o registros
presentes y futuros de la mismapersona. En relacion con este Ultimo tipo de poder a que se
refieren las palabras “con sujecion a cualquier excepcion indicada por la persona designante”,
|as Partes Contratantes deberan permitir ala persona que realiza el nombramiento indicar las
posibles excepciones en e propio poder (por g emplo, nombramiento Unicamente parafuturas
solicitudesy registros) o hacer excepciones en una etapa ulterior.

4,08  Pérrafo 3)c). Un solicitante o un titular puede nombrar a un representante en
relacion con ciertas cuestiones (por g emplo, la presentacion de solicitudesy larenovacion de
registros) y nombrar a otro representante en relacién con otras cuestiones (por g emplo, la
tramitacion de objecionesy oposiciones). Dd mismo modo, cuando €l solicitante o € titular
no necesite nombrar aun representante (por g emplo, paralas solicitudesy registros

naciona es), puede redlizar ciertas operaciones (por g emplo, la presentacion de solicitudes)
por si mismo y nombrar a un representante Unicamente para las cuestiones restantes. La
posibilidad de que las Partes Contratantes exijan que todo poder en virtud del cua el
representante tenga derecho aretirar una solicitud o arenunciar aun registro contenga una
indicacion expresa atal efecto sejustifica habida cuenta de las consecuencias particularmente
importantes de dichos actos.

4,09  Pérrafo 3)d). Enrelacion con e plazo de presentacion del poder, véase la Regla 4.

410  Péarrafo5). En este parrafo se establece € carécter exhaustivo delalistade
requisitos en virtud de los parrafos 3) y 4) y del Articulo 8 en relacién con la representacion,
tal como se contemplaen el Tratado, areservade exigir en virtud del parrafo 6) que se
presenten pruebas en caso de duda razonable.

411  Pérrafo 7). Cuando no se hayan cumplido los requisitos exigidos por la Parte
Contratante, la Oficinalo notificard a solicitante, titular u otra personainteresada.
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Notas sobre el Articulo 5
(Fecha de presentacién)

5,01  Articulo5. Enel presente Articulo se establece lalista exhaustiva de requisitos
necesarios para asignar una fecha de presentacion de lasolicitud. Del parrafo 4) se desprende
que, alosfines de asignar una fecha de presentacion, las Partes Contratantes no podran exigir
més indicaciones y elementos que los que figuran en el parrafo 1)a) (con sujecion alo
dispuesto en el parrafo 2)).

5,02  Parrafo 1)a). Laspalabras*“con sujecion alo dispuesto en € apartado b) y en el
parrafo 2)”, significan que las Partes Contratantes podran exigir menos indicacionesy
elementos que los que figuran en los puntosi) avi), y podrén exigir ademas de dichas
indicacionesy elementos, €l pago de unatasa.

5,03 Puntoi). “Implicita’ significa que las Partes Contratantes deberan asignar una fecha
de presentacién incluso cuando la peticion no es expresa pero puede deducirse de las
circunstancias.

5,04  Puntoii). Dichasindicaciones pueden, por g emplo, consistir en el cddigo de
identificacién del solicitante (en lugar de su nombre) en las Oficinas que permitan la
utilizacion de dichos codigos, por emplo, en caso de presentacion eectronica.

5.05 Puntoiii). Dichasindicaciones pueden, por gemplo, no consistir en ladireccién
completa o ladireccion de correo electréonico.

5,06 Puntoiv). Si bienen ciertas circunstancias puede exigirse més de unareproduccion
delamarca, no podra denegarse la fecha de presentacion si s6lo se presenta una reproduccion
0 s entre las reproducci ones presentadas, Unicamente una reproduccion es “ suficientemente
clara’.

5,07 Puntov). Lalistadelosproductosy servicios debe aceptarseincluso s en el
momento de presentar la solicitud, no se habia presentado de conformidad con el Articulo 3.1)
axv).

508  Pérrafo2). Unicamente se permite un requisito adicional alos fines de asignar una
fecha de presentacién, a saber, que se paguen lastasas requeridas. Este requisito sigue
existiendo en algunos paises. Este parrafo permite la continuacion de dicho requisito en los
paises en los que ya existe. No obstante, las Partes Contratantes no podran introducir este
requisito unavez que se hayan adherido al Tratado.

5,09 Parrafo 3). Lasdisposicionesrdativasaeste parrafo figuran enlaRegla5.1).

Notas sobre €l Articulo 6
(Registro Gnico para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases)

6.01  Estadisposicién impide que las solicitudes Unicas puedan ulteriormente dividirse de
oficio en dos 0 més registros. No obstante, una solicitud dara por resultado un registro
Unicamente s se cumplen todas las condiciones para su concesién. Si lasolicitud sedivide en
varias solicitudes en virtud del Articulo 7, existiran tantos registros como solicitudes.
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Notas sobre el Articulo 7
(Divison dela solicitud v el registro)

7.01  Parrafo 1)a). Unadivisién delasolicitud inicial puede referirse a solo uno delos
productos o serviciosincluidos en lasolicitud inicia (que puede ser una solicitud Unica o una
solicitud multiple) o auna o varias clases de productos y/o servicios incluidos en la solicitud
inicial. Las palabras“decisién delaOficina sobre el registro” o “decisén relativaal
registro”, que aparecen respectivamente en los puntosi) y iii), serefieren aladecisién de
registrar o de no registrar. Por lo general, € solicitante desea dividir la solicitud cuando una
objecion de la Oficina o una oposicion presentada contra € registro de lamarca afecta
Unicamente a algunos de los productos y servicios enumerados. En esta situacion, ladivision
en dos solicitudes fraccionarias permite a una de las solicitudes fraccionarias pasar
inmediatamente al registro, mientras que |os procedimientos de objecidn u oposicion
continuaran unicamente en relacion con laotra solicitud fraccionaria. El Articulo 7 no obliga
alas Partes Contratantes a permitir ladivision de las solicitudes una vez que la Oficina haya
tomado una decision (positivao negativa) en relacion con € registro delamarca. Esto
obedece a que si la Oficinatoma una decision positiva, toda peticion de divisién obstaculizara
€l registro delamarcay su publicaciony s |a Oficinatoma una decisién negativa, la division
podra ser solicitada durante los procedimientos de apel acién contra la decision pero no serd
asl s no seinterpone un recurso de apelacion. Por supuesto, las Partes Contratantes podran
permitir asimismo que se divida una solicitud en situaciones no exigidas por el Tratado.

7.02  Parrafo 1)b). Laspaabras“requisitos paraladivision” significan, en particular, los
elementos o las indicaciones que deberan presentarse en la peticion de division.

7.03  Parrafo 2). Por logeneral, serecurre alaposbilidad de dividir un registro cuando
Unicamente puede presentarse una oposicion tras el registro de la marca (“ oposicién posterior
al registro”). Si laoposicion afecta Unicamente a algunos de |os productos y/o servicios
cubiertos por € registro, € titular deberiatener laoportunidad de dividir su registro. Estole
resultard Gtil S pretende negociar, por € emplo, acuerdos de transferencia parcial o delicencia
en relacion con los productos y/o servicios que no se ven afectados por dicho procedimiento.
Cabe observar que las disposiciones del presente parrafo permiten alas Partes Contratantes
excluir ladivision con posterioridad al registro si lalegislacion de la Parte Contratante de que
se trate permite laoposicion alas solicitudes (es decir, la oposicién con anterioridad al
registro).

Notas sobre el Articulo 8
(Comunicaciones)

8.01  Encuanto a término “comunicacion”, se hace referenciaal Articulo 1.iv).

8.02  Parrafol). El término “medios de transmision” serefiere alos medios fisicos o

el ectroni cos utilizados para transmitir la comunicacion ala Oficina. Por g emplo, una
solicitud en papel enviadaala Oficina por correo es una comunicacién en papel transmitida
por medios fisicos, mientras que un disquete enviado por correo ala Oficinaes una
comunicacion en forma electrénica transmitida por medios fisicos. Unatransmisién por fax,
cuyo resultado final es una copia en papel, es una comunicacién en papel transmitida por
medios e ectrénicos, mientras que unatransmision por fax aunatermina de computadora es
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una transmision en forma el ectrénica transmitida por medios electronicos. Unatransmision
€l ectrénica de computadora a computadora es una comunicacion en forma el ectrénica
transmitida por medios electrénicos. Laexpresion “presentacion de comunicaciones’ se
refiere alatransmision de una comunicacion ala Oficina. Aunque permitan la presentacion
de comunicaciones en forma electronica o por medios el ectronicos, no se exige alas Partes
Contratantes que acepten la presentaci én de comunicaciones en ninguna de las formas
electronicas ni por ninguno de los medios € ectronicos de transmision.

8.03  Parrafo 2)a). En este parrafo se establece de forma general que las Partes
Contratantes podran exigir que cualquier comunicacion se realice en un idioma admitido por
laoficina. Esta disposicion abordade formageneral 1os requisitos en materiade idiomas
relativos a todas |as comuni caciones presentadas ante las Oficinas en virtud de este Tratado.
Por consiguiente, se han suprimido del TLT las disposiciones en materia de idiomas que
figuraban en los articulos 3.3) (Solicitud), 4.4) (Poder), 10.1)c) (Cambios en los nombres o en
las direcciones), 11.2) (Cambio en latitularidad), 12.1)c) (Correccién deun error), y 13.3)
(Renovacion del registro). Laexpresion “un idiomaadmitido por la Oficina’ serefiereaun
idioma de expresion verbal y no, por g emplo, aun lenguaje de computadora. Lo que se
entiende por idioma admitido por la Oficina es una cuestion que debe zanjarse con arreglo ala
legislacion aplicable de cada Parte Contratante. El parrafo 2)a) no contiene disposicién
alguna que impida las Partes Contratantes considerar que una comuni caci 6n acompafiada de
una traduccion ha sido transmitida en un idiomaadmitido por la Oficina

8.04 Lasegundafrasedel articulo 8.2)a) permite alos paises plurilinglies que admiten la
presentacion en distintos idiomas exigir a solicitante, titular u otra persona interesada que
cumpla cualquier requisito en materia de idiomas aplicable con respecto de sus Oficinas,
siempre y cuando no se exija que la comunicacion se efectlie en mas de un idioma. Permite
asimismo alas Partes Contratantes exigir que algunas indicaciones o elementos de la
comunicacion, como lalista de productos y servicios, se presenten en un idioma admitido por
la Oficina, gue no debe necesariamente ser el idioma oficiad delaOficina, y que otras
indicaciones o elementos de la comunicacion se presenten en el idiomaoficia delaoficina.
No obstante, no se exigira que ningin elemento o indicacién deba presentarse en dos idiomas.

8.05  Parrafo 2)b). Con este parrafo se pretende smplificar y hacer menos onerosos los
procedimientos efectuados ante la Oficina. En particular, las Partes Contratantes no podran
exigir que unatraduccién esté certificada por un notario publico.

8.06  Parrafo 2)c). Cuando laOficinaacepta una comunicacién en un idioma extranjero,
podraexigir que le sea presentada una traduccion realizada por un traductor oficial o un
representante. En €l articulo 5.1)b) se establece expresamente que, alos fines delafechade
presentacion, lasindicacionesy elementos que figuran en € articulo 5.1)a) pueden
presentarse en un idiomadistinto del idioma admitido por la Oficina en virtud del parrafo 2.a)
del presente articulo. La Oficinapodraexigir que latraduccion de la comunicacion le sea
presentada en un plazo razonabl e determinado por la Parte Contratante. No obstante, de
conformidad con € péarrafo 2)b) no se exigira que la traduccion sea certificada, escrituradao
legalizada.

8.07  Parrafo 3). Este parrafo contiene unadisposicién genera relativaala presentacion
de comuni caciones para todos | os procedi mientos efectuados ante una Oficina en relacion con
unamarca. Por consiguiente, todas las disposiciones que figuraban anteriormente en los
articulos 3.2) (“Solicitud”), 4.3)e) (Poder), 10.1) (Cambios en los nombres o en las
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direcciones), 11.1) (Cambio en la titularidad), 12.1) (Correccion de un error), y 13.2)
(Renovacion del registro) del TLT han sido reemplazados por €l actual parrafo 3).

8.08  Envirtud del parrafo 3), las Partes Contratantes tienen la obligacion de aceptar una
comunicacion cuando la presentacion y la disposicion de las indicaciones y los el ementos de
la comunicacién — transmitidos a la Oficina en papel o en forma el ectronica o por medios

€l ectroni cos — correspondan ala presentacion y aladisposicion de indicacionesy elementos
del formulario internacional tipo estipulado en el Reglamento en relacién con dicha
comunicacion. En el formulario internacional tipo se estipulan 10s requisitos maximos que las
Partes Contratantes pueden exigir en virtud del Tratado y el Reglamento. Esos formularios
congtituyen una salvaguardia para los solicitantes y titulares pues no se les puede exigir que
suministren indicaciones 0 elementos adiciona es a los que se estipulan en el formulario tipo.
Ademas, la utilizacion de formul arios internacional es tipo simplifica los procedimientos para
los solicitantes, lostitularesy las Oficinas. Ahorabien, el hecho de que las Partes
Contratantes estén obligadas a aceptar |as comunicaciones que correspondan a formulario
internacional tipo no implica que la Oficina no tenga la facultad de cambiar los requisitos en
materia de idioma de dicho formulario. Por otra parte, las Oficinas podran preparar sus
propios “formularios internacionales individualizados’ cuyo uso serd optativo paralos
solicitantes, a condicion de que dichos formularios no contengan referencias a elementos
obligatorios que vendrian a afiadirse a los € ementos mencionados en | os correspondientes
formulariosinternacional estipo y que serian contrarios al Tratado o al Reglamento. Asi se
convino en la Conferencia Diplomética parala Adopcion del Tratado sobre € Derecho de
Marcas (Declaracion Concertada N.° 5). Ahorabien, la preparacion de dichos “formularios
internacionales individualizados’ por una Oficina no le exime de |a obligacion de aceptar una
comunicacion s la presentacién y ladisposicion de sus indicaciones y elementos
corresponden alos del formulario internacional tipo, aungue dicha comunicacion no se
presente en el formulario internacional individualizado preparado por dicha Oficina.

8.09  Encuanto alapresentacion de comunicaciones, en € parrafo 3) no se establecen
diferencias entre la transmisién de una comunicacién en papel y latransmision de una
comunicacion en forma electrénica o por medios electronicos. Se concede més importanciaal
contenido de la comunicacién que a su formato con miras a cumplir los requisitos técnicos de
transmision de comunicaciones en forma electrénica.

8.10  Parrafo4). El término “firma’ indica cualquier medio de identificacion. Queda
implicito quela“firma” de una comunicacion debe ser la de la persona que estd autorizada a
firmarla. En consecuencia, la Oficina podrarechazar la firma de una persona que no esté
autorizadaen ese sentido. En laRegla 6.3) a 6) se mencionan expresamente ciertos tipos de
firma que las Partes Contratantes deben aceptar o podran exigir, a saber, unafirma
manuscrita, impresa o estampada, un sello, una etiqueta de codigo de barras, o una firma
presentada en forma electrénica o por medios el ectrénicos de transmision.

8.11  Parrafo4)a). Lasnormasrelativasalafirma delas comunicaciones presentadas en
papel, en forma electrénica o por medios electrénicos de transmision se estipulan enla
Regla6.3) a6).

8.12  Parrafo 4)b). Estadisposicién obligaalas Partes Contratantes a aceptar lafirma de
la persona de que setrate, sin necesidad de otra autenticacién, como lacertificacién o la
autenticacion notarial de lafirma, reduciendo asi la carga paralos solicitantes y lostitulares.
L as Unicas excepciones que pueden contemplarse en lalegislacién nacional conciernen alas
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firmas en comunicaciones relativas ala cesion de un registro, como €l caso de lafirmaen
forma electronica que no resulte en larepresentacion grafica de lafirma (véase la Regla 6.6)).

8.13  Parrafo 4)c). En caso de dudarazonable sobre la autenticidad de la firma, la Oficina
puede exigir a quien presentala comunicacion, ya sea el solicitante, €l titular u otra persona
interesada, que aporte una prueba de autenticidad. Esa prueba podra consistir en una
certificacién, u otro tipo de prueba permitida por lalegidacion de la Parte Contratante.

8.14  Parrafo5). Lasindicaciones que las Partes Contratantes podran exigir en toda
comunicacion se establecen en laRegla 7.

8.15  Parrafo6). Lo que seentiende por direccién parala correspondenciao domicilio
legal se determinard sobre labase de lalegisacion de la Parte Contratante de que se trate.
Con arreglo a dichalegislacién se establecerd también cuando, y en qué circunstancias, la
Oficina exigira una direccién parala correspondencia o un domicilio legal, o ambos, y en qué
comunicaciones deberan indicarse esa direccién o direcciones.

8.16  Parrafo 7). Cuando, por giemplo, se haya preparado un documento por computadora
y se haya transmitido directamente por fax, podria considerarse que una copiaimpresa de ese
documento constituye € original.

8.17  Parrafo 8). SeexigealaOficinaque notifique, cuando proceda, a quien presentala
comunicacion, ya sea el solicitante, € titular u otra persona interesada, que la comunicacion
no cumple los requisitos aplicables. Esta disposicion guarda conformidad con €l Articulo 14,
en el que se establece que el solicitante tendra la oportunidad de cumplir con los requisitos
faltantes o formular observaciones.

Notas sobre el Articulo 9
(Clasificacién de productos y/o servicios)

9.01 Parrafol). Estadisposicién obligaalas Oficinas de las Partes Contratantes a
designar por su nombre los productos y servicios especificados en el registro de unamarcay
en cualquier publicacion de una solicitud o de un registro relativos aunamarca. También
exige que se indiguen €l niimero o nimeros de clase pertinentes, seglin las clases de la
Clasificacién de Niza, y que los productos y servicios que pertenezcan alamismaclase se
agrupen bajo € nimero de clase correspondiente. La Clasificacion de Niza fue establecida en
virtud del Arreglo de Nizade 1957. Su octava edicion (en vigor desde 2002) consta

de 34 clases de productos y 11 clases de servicios, cada uno de los cuaes lleva un nimero
(del 1 a 45).

9.02 Parrafo 2). Estadisposicién permite alas Partes Contratantes no tomar en cuentala
clase o clases bajo | as que se agrupan |os productos o servicios especificados como criterio
paradeterminar lasimilitud o ladisimilitud entre dichos productos o servicios. Esta
disposicion reconoce que los productos o servicios clasificados en distintas clases pueden,
bajo ciertas circunstancias, considerarse similares o rel acionados mientras que, bajo otras
circunstancias, productos o servicios agrupados en la misma clase pueden considerarse
diferentes 0 no relacionados. La cuestion de la similitud entre los productos o servicios puede
ser pertinente para determinar €l acance de la proteccion en caso de conflicto entre dos
marcas.
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Notas sobre €l Articulo 10
(Cambios en los nombres o en las direcciones)

10.01 Parrafo1)a). Delaredaccion de este parrafo se desprende que las Partes
Contratantes podran negarse a aceptar lainscripcion del cambio de nombre o direccion del
titular de unamarcasi la peticién de inscripcion se hace por comunicacion oral. También
guedaclaro que €l presente Articulo se aplicaalos cambios de nombre y direccidn, asi como
alos cambios tanto de nombre como de direccion.

10.02 Parrafo 1)b). Losnombresy direcciones mencionados en e parrafo 1)b) deben ser
losinscritos en el registro de marcas de la Oficina de que setrate. En caso contrario, la
Oficina puede exigir que se presenten pruebas en virtud del parrafo 5) o que se inscriba otro
cambio con antelacion.

10.03 Parrafos1)c) yd). El monto delatasapodravariar en funcién del nimero de
registros o de solicitudes concernidas.

10.04 Parrafo 2). Por lo que respectaa una peticién relativaa una o varias solicitudes, las
Partes Contratantes no estan obligadas ainscribir €l cambio en su registro de marcas sino en
una base de datos sobre solicitudes pendientes; en dicho caso, el cambio seincluiriaen el
registro de marcas cuando se registre la marca.

10.05 Parrafo4). Este parrafo establece el caracter exhaustivo de lalista de requisitos
establecidos en virtud delos parrafos 1) a3) y del articulo 8.2 y 3) en relacion con una
peticién de cambio en el nombre o ladireccién. El parrafo prohibe, por g emplo, e requisito
de presentar una copia certificada de lainscripcion del cambio en un registro de empresas, 0
una copia certificada de la decision de cambiar € nombre o la direccion.

Notas sobre el Articulo 11
(Cambio en la titularidad)

11.01 Articulo 11. Este Articulo se ocupa Unicamente de los procedimientos que deberan
realizarse ante la Oficinay no ante otras autoridades de |as Partes Contratantes, por ejemplo,
las autoridades fiscales 0 un registro piblico de empresas.

11.02 Parrafo 1)a). El término “nuevo propietario” se utilizaen lugar de “nuevo titular”
debido a que, cuando pide que seinscriba e cambio detitularidad, la persona que ha
adquirido los derechos alin no es un titular ya que aln no estainscritacomo tal en € registro
de marcas.

11.03 Parrafos 1)b) a €). En estos parrafos se distinguen tres casos, a saber, €l cambio de
titularidad resultado de un contrato, el cambio de titularidad resultado de unafusion, y el
cambio de titularidad resultado de la aplicacion delaley o de unadecisién judicial (herencia,
quiebra, €tc.).

11.04 El Parrafo 1)b) serefiere al cambio de titularidad resultado de un contrato. Las
Partes Contratantes podran exigir que la peticion indique ese hecho y vaya acompariada de un
documento en el que figure el cambio detitularidad. En los puntosi) aiv) se enumeran 4
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documentos distintos, y compete ala parte solicitante optar por uno de ellos para sustanciar su
peticién. Cuando la parte solicitante opta por presentar un certificado de transferencia o un
documento de transferencia (puntosiii) y iv)), ninguna Parte Contratante podra exigir que
deba legalizarse de alguna forma este certificado o documento. Por otra parte, cuando la parte
solicitante opta por presentar una copiadel contrato o un extracto del contrato (puntosi) y ii)),
las Partes Contratantes podran exigir que la copia o €l extracto estén certificados. El
Reglamento prevé un certificado de transferenciatipo y un documento de transferencia tipo.
Este Ultimo puede ser utilizado como contrato tipo (en versién breve).

11.05 El Parrafo 1)c) serefiere al cambio de titularidad como resultado de unafusion. La
parte solicitante deberd, si la Parte Contratante asi 10 exige, indicar en su peticién el hecho de
que el cambio de titularidad es resultado de una fusién y acompafiar su peticion de una copia
del documento que acredite lafusion. Este documento debe haber sido emitido por las
autoridades competentes. Puede tratarse, por € emplo, de un extracto de un registro de
comercio. Las Partes Contratantes podran exigir Unicamente que se presente una copiadel
documento de fusion; no podran exigir € origina del documento. Ahorabien, podran exigir
que la copia esté certificada.

11.06 Parrafo 1)d). Cuando un cotitular transfiera su parte de un registro, en virtud de la
legislacion aplicable podra necesitar el consentimiento de los demés cotitulares. El Tratado
permite alas Partes Contratantes exigir la presentaci én de un documento en el que se otorgue
dicho consentimiento.

11.07 Parrafo 1)e). Este parrafo se refiere atodo cambio detitularidad que no sea el
resultado de un contrato ni de unafusién. En este caso, las Partes Contratantes podran exigir
gue seindique en la peticién la causalegal del cambio de titularidad (aplicacion delaley,
decision judicial, etc.) y que la peticion vaya acompafiada de una copiade cualquier
documento que acredite e cambio. Si bien las Partes Contratantes podran no exigir que se
presente €l origina de dicho documento, podran exigir que la copia proceda de la autoridad
gue emitio e documento o que el documento esté certificado.

11.08 Parrafos1)g) y h). Lasexplicacionesrelativasa Articulo 10.1)c)d) se aplican
asimismo a estos parrafos (véase la Nota 10.03).

11.09 Parrafo 1)i). Estadisposicién abordalas consecuencias de solicitar lainscripcion de
un cambio de titularidad cuando el cambio concierne Unicamente a algunos de los productos
y/o servicios amparados por €l registro. En ese caso, la Oficinadeberadividir el registro: €
registro original seguird existiendo, sin hacer referencia alos productos y/o servicios en
relacion con los cuales haya cambiado latitularidad, y se creara un registro separado a
nombre del nuevo titular paralos productos y/o servicios en relacion con los cuaesla
titularidad haya cambiado. Competerd alas Partes Contratantes decidir cdmo debera
identificarse el nuevo registro. Puede hacerse, por g emplo, asignandole el mismo nimero
gue el nimero del registro original junto con unaletra maylUscula. Ello guardaria
conformidad con la practica observada en virtud del Arreglo de Madrid relativo a Registro
Internacional de Marcasy € Protocolo concerniente aese Arreglo. El parrafo 1)i) se aplica
Unicamente cuando |as Partes Contratantes permiten el cambio parcia detitularidad. Habida
cuenta de que el presente Tratado no abarca las condiciones sustantivas relativas al cambio de
titularidad o de registro, las Partes Contratantes pueden denegar un cambio parcial de
titularidad y, por consiguiente, la peticion de inscribir dicho cambio parcial de titularidad.

Las Partes Contratantes que admiten en principio un cambio parcia detitularidad de una
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marca pueden rechazar dicho cambio en ciertos casos especificos basandose en motivos de
orden publico, por gemplo, s ladivision de los productos o servicios entre € propietario
origina y el nuevo propietario puede inducir a confusion o engafio.

11.10 Parrafo 2). Lasexplicacionesrelativasal Articulo 10.2) se aplican asmismo a este
parrafo. (Véase laNota 10.04).

11.11 Parrafo 3). Este parrafo establece el carécter exhaugtivo de lalistade requisitos en
virtud de los parrafos 1) a 3) y del Articulo 8.2) y 3) en relacion con la peticion de inscribir un
cambio de titularidad con sujecién ala posibilidad de exigir la presentacion de pruebas en
virtud del parrafo 4). Los ejemplos proporcionados en los puntosi) aiv) no son exhaustivos.
Otro gjemplo de requisito prohibido seria que laadmisibilidad de la peticion dependiese de la
publicacion del cambio de titularidad en uno o varios periddicos. Habida cuenta de que €l
tratado no reglamenta | os requisitos sustantivos relativos ala validez de un cambio de
titularidad, las Partes Contratantes podran exigir que se cumplan condiciones adicional es, por
giemplo, en situacionesrelativas ala herencia, laquiebra o latutela.

11.12 Puntosi) aiii). Lasexplicacionesréativasalos puntosi), ii) yiii) del Articulo 3.4)
se aplican asimismo a estos puntos (véanse las Notas 3.26 a 3.28).

11.13 Puntoiv). Estadisposicién no pretende esclarecer si latransferenciaesvéida
independientemente de unatransferencia o cesion simultanea del negocio o € activo
intangible de que se trate. Especifica Unicamente que no se permiten ciertos requisitos de
formaen relacion con la peticion de inscripcion de latransferencia. La cuestion delacesion
del activo de comercio junto con latransferencia de las marcas es una cuestion que se
determinara sobre la base de lalegislacion nacional aplicable. En cuanto alatransferenciade
laempresade que setrate, € Articulo 21 del Acuerdo sobrelos ADPIC establece que €
titular de una marca registrada tendra derecho a cederla sin que sea necesario transferir la
empresa a que pertenezcalamarca.

Notas sobre el Articulo 12
(Correccion deun error)

12.01 Losparrafosl) a4) del presente Articulo serefieren aerroresimputables al
solicitante, al titular, 0 a su representante.

12.02 Parrafos 1)b), c) yd). Lasexplicacionesrelativasal Articulo 10.1)b), ¢) y d) se
aplican asimismo a estos parrafos. (Véanse las Notas 10.02 y 10.03.)

12.03 Parrafo 3). Este parrafo establece e carécter exhaugtivo de lalistade requisitos en
virtud delos parrafos 1) y 2) y del Articulo 8.2) y 3) en relacién con la peticién de correccion
deun error.

12.04 Parrafo4). S las Oficinastienen razones para suponer que lo que se presenta como
correccién de un error es de hecho un cambio de nombre, direccion o titularidad, o cualquier
otra operacién, pueden exigir que se presenten pruebas a fin de aclarar la cuestion.

12.05 Parrafo5). En caso de erroresimputables a una Oficina, ésta podra adoptar un
procedimiento, como una correccion de oficio o, cuando € error sea observado por €l
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solicitante, €l titular, 0 su representante, una correccion tras una peticion formulada por los
anteriores por correo.

12.06 Parrafo 6). LasPartes Contratantes no estén obligadas a aceptar la peticion de
COrregir un error cuya correccion no esté contemplada en su legidacion. Por gemplo, si la
legislacion de una Parte Contratante no admite que una marca pueda ser cambiada o alterada
una vez presentada una solicitud de registro, la Oficina de dicha Parte Contratante no estara
obligada en virtud del Articulo 12 a aceptar una peticion para cambiar o alterar la marca sobre
labase de que la marca contiene un error ortografico o de otro tipo.

Notas sobre el Articulo 13
(Duracién y renovacion del registro)

13.01 Articulo 13. Estadisposicion establece unalista maxima de requisitos en relacion
con las peticiones de renovacion de registros.

13.02 Parrafo1)a). Este parrafo contiene unalista exhaustivade lasindicacionesy
elementos que pueden exigirse en relacidn con unarenovacion. El caracter exhaustivo de esta
lista se desprende del parrafo 4). Estalista es unalista méaxima, por lo que las Partes
Contratantes tienen la facultad de exigir menosindicaciones o elementos. Por gemplo, las
Partes Contratantes podran aceptar renovaciones efectuadas mediante el simple pago dela
tasa de renovacion, sin que se presente una peticién formal.

13.03 Puntoi). Loscomentariosrelativosal Articulo 3.1)a)i) relativos alas peticiones de
registro se aplican asimismo a este punto (véase la Nota 3.02).

13.04 Puntoiv). Enestadisposicion seindican dos fechas debido a que, de conformidad
con lalegidacion de algunos paises, laduracion inicia del registro se cuentaapartir dela
fecha de presentacién de la solicitud que dio lugar a registro, mientras que segiin la
legislacion de otros paises, la duracion se cuenta a partir de lafecha deregistro. Algunas
Partes Contratantes no exigiran la presentacion de fecha alguna si consideran que la
indicacién del nimero de registro en virtud del punto iii) es suficiente paraidentificar el
registro objeto de la peticidn de renovacién. Por otra parte, las Partes Contratantes que exijan
la presentacion de una fecha tendrén que optar por alguna de las dos fechas (fecha de
presentacion de la solicitud o fecha de registro) y no podran exigir que se presenten ambas.

13.05 Puntovii). LasPartes Contratantes podran impedir que se limite lalista de productos
y/o servicios cuando se solicite larenovacién. En dichas Partes Contratantes, la limitacion de
lalista de productos y/o servicios debera solicitarse por separado, antes o despuésdela
renovacion.

13.06 Parrafo 1)b). Estadisposicion no prohibe alas Partes Contratantes exigir unatasa
adicional o unatasa de renovacion mas e evada cuando dichas Partes Contratantes permitan,
envirtud del parrafo 1)a)vii), que se limite lalista de productos y/o servicios en lapropia
peticion de renovacion y se solicite dichalimitacion. En la segundafrase de esta disposicion
gueda claro que, para cada periodo de diez afios, Unicamente se permite alas Partes
Contratantes exigir € pago de un conjunto de tasas.
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13.07 Parrafo1)c). EnlaRegla9 se establece el periodo minimo parasolicitar la
renovacion y pagar latasa de renovacion.

13.08 Parrafo 2). En este parrafo se establece el carécter exhaustivo de lalistade
requisitos en virtud del parrafo 1) y del Articulo 8.2) y 3) con sujecion ala posibilidad de
exigir, en virtud del parrafo 3), la presentacion de pruebas en caso de dudarazonable.

13.09 Losegemplos proporcionados en el parrafo 2) no son exhaustivos. Sirven para
ilustrar los efectos del Tratado en relacion con ciertos requisitos de forma consideradas

parti cularmente innecesarios e indeseables en e momento de larenovacion. Otros g emplos
serian, por g emplo, lapresentacion del original o de una copiadel certificado del registro de
lamarca que es objeto de la peticion de renovacion.

13.10 Puntoi). Se prohibe por considerarse superfluala obligacién de presentar
reproducciones u otraidentificacion (por g emplo, lasimple indicacion de unamarca
publicada en caracteres estdndar) de la marca objeto de la peticion de renovacion. Lamarca
que debe renovarse esla misma que la que se registré inicialmente (de no ser asi, debera
presentarse una nueva solicitud) y las publicaciones de unarenovacién no precisan contener la
marca (solo deben referirse d nimero deregistro inicial sin tener que publicar nuevamente la
reproduccion de lamarca). Numerosos paises observan la préctica de no volver a publicar la
marca, |0 que tiene consecuencias ventaj osas tanto paralos titulares de registros (tasa de
renovacidn menos onerosa, en particular cuando deberia volver a publicarse la reproduccion
delamarcaen color) y paralas Oficinas (s mplificacion de lalabor administrativay
reduccion del espacio necesario para publicar las renovaciones en €l boletin oficial. Ninguna
disposicion del Tratado prohibe alas Partes Contratantes volver a publicar, en relacion con la
publicacion de larenovacién, la reproduccion de lamarcatal como se encuentra registrada en
el archivo delaOficina. Lo que se prohibe esexigir a titular que presente unareproduccién
delamarcaalos fines de larenovacion.

13.11 Puntoii). Estadisposicion estd en concordanciacon € Articulo 3.4)iv). Reflgjala
norma de laindependencia de las marcas, tal como se derivadel articulo 6 del Convenio de
Paris. Por consiguiente, larenovacion del registro de unamarca en una Parte Contratante no
debe vincularse o supeditarse a registro o alarenovacion de dicha marca en las demas Partes
Contratantes (véase la Nota 3.29).

13.12 Puntoiii). Quedaentendido que ninguna disposicién del presente Tratado impide a
las Partes Contratantes aplicar los requisitos de su legislacion en relacidn con la utilizacién de
la marca que es objeto de un registro, siempre que e cumplimiento de dichos requisitos no
esté vinculado a procedimiento destinado arenovar dicho registro.

13.13 Parrafo 4). El procedimiento relativo alarenovacion de un registro no puede incluir
un examen sustantivo. Larenovacion de un registro implica simplemente una ampliacién del
plazo de un registro yaexistente. Los hechos que determinan € registro de la marca,
verificados durante € examen inicial del signo, siguen siendo védlidos alosfines dela
renovacion. Esto garantizara que los procedimientos de renovacion sean lo més sencillosy
econémicos posibles. Nadaimpediraalas Partes Contratantes suprimir una marca del
registro s se establecen motivos preexistentes o nuevos motivos de cancelacién o
invalidacion. No obstante, este procedimiento no debe vincularse o combinarse con el
procedimiento de renovacion.



SCT/11/4
Anexo, pagina 22

13.14 Parrafo5). Con estadisposicion se pretende armonizar la duracion del periodo
inicial deregistro y de cada periodo de renovacion. En cuanto ala duracion del periodo
inicial deregistro, los 10 afios propuestos corresponden a laduracién estipulada por la
mayoriade las | egislaciones nacionales.

13.15 Enningunadelasdisposiciones del Tratado ni del Reglamento se determinalafecha
apartir delacual deben contarse los periodosiniciales de registro o de renovacion (fechade
solicitud, de publicacion, de decision de la Oficina, o deregistro, etc.). Esta cuestion se
determinara sobre la base de lalegidacion de cada Parte Contratante.

Notas sobre el Articulo 13bis
(Medidas en caso de incumplimiento de plazos)

13his.01 Este Articulo obliga a las Partes Contratantes a prever medidas respecto de los
plazos fijados por la Oficina. Dichas medidas podran consistir en una prorroga del plazo, en
la continuacion de la tramitacién o en un restablecimiento de los derechos.

13bis.02 Parrafo 1). Seexige alas Partes Contratantes prever al menos un tipo de
medidas en caso de que el solicitante o titular no haya cumplido un plazo fijado por la
Oficina, independientemente de que el plazo haya sido fijado por la Oficinao por la
legislacion nacional. Esta obligacion se aplica Unicamente alos plazosinferiores a seis
meses, ya que revierte en interés de terceras partes y de la Oficina que los tramites ante la
Oficina concluyan en un plazo razonable. S €l plazo superalos seis meses, las Partes
Contratantes no estarén obligadas a prever medidas pero estarén facultadas para ello.

13his.03 Las Partes Contratantes podran prever todos los tipos de medidas contempladas
en los apartados a), b) y ¢). Una medida en virtud de los apartados 1)a) y b) se supedita
Unicamente a la presentacion de una peticion de conformidad con los requisitos del parrafo 1)
y delaRegla 10, y a pago de cualquier tasa exigida en virtud del parrafo 3). Por
consiguiente, no podraexigirse a solicitante o a titular que indique los motivos en que se
basala peticion. Asimismo, en contraposicién al restablecimiento de los derechos
contemplados en € parrafo 1)c), no se permite alas Partes Contratantes supeditar las medidas
contempladas en e apartado 1)a) o b) a un pronunciamiento de la Oficina sobre la diligencia
debida o lafaltadeintencion. Las medidas que una Parte Contratante debe prever en virtud
del parrafo 1) no se aplican alos plazos de |os procedimientos realizados ante |a Oficina, por
gjemplo, procedimientos ante un tribunal o unajunta de apelacion.

13his.04 De conformidad con el apartado a), la peticion de prorroga de plazo debe
cursarse antes de la expiracion de dicho plazo (tal como establece la Regla 10.1)i)). En virtud
del apartado b), la peticion de continuacion de la tramitacion puede cursarse tras la expiracion
del plazo con arreglo al plazo estipulado en laRegla 10.4). No se contemplalaposibilidad de
presentar una peticion de prérroga de plazo una vez expirado el mismo, pues una prérroga de
plazo solicitada tras la expiracién del mismo surte el mismo efecto que una peticion para
continuar latramitacion.

13bis.05 EnlaReglal0.1) y 4) seestipulan losrequisitos relativos ala peticion de
prérroga de un plazo en virtud del apartado a), €l periodo de prérrogay € plazo para presentar
unapeticién. En cuanto ala peticion de continuacion de tramitacién en virtud del apartado b),
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enlaReglal0.2) y 4) se estipulan losrequisitos y €l plazo para presentar una peticion a
respecto.

13bis.06 El efecto de la continuacion de latramitacion es que la Oficina contintia con el
procedimiento en cuestion como si se hubiera cumplido con €l plazo. Asimismo, de ser
necesario, la Oficina debe restablecer 1os derechos del solicitante o titular con respecto ala
solicitud o a registro en cuestion.

13bis.07 Parrafo.1)c). A diferenciade laprérrogade un plazo o de lacontinuacion de
latramitacion de una solicitud, €l restablecimiento de |os derechos esta supeditado aun
pronunciamiento por la Oficinaen e sentido de que d incumplimiento ocurrié apesar dela
diligencia debida exigida por las circunstancias o, a € eccion de la Parte Contratante, que no
fueintencional, tal como se establece en la Regla 10.3.

13bis.08 Parrafo 2). Lasexcepciones previstas ala obligacion de prever medidas se
establecen enlaRegla 10.5).

13bis.09 Parrafo 4). En esta disposicién se prohibe que | as Partes Contratantes
impongan requisitos adicionales alos previstos en los parrafos 1) y 3). En particular, no
podraexigirse a solicitante o al titular de que se trate que declare los motivos en los que se
basa la peticion ni que presente pruebas ala Oficina en relacién con |o dispuesto en los
parrafos 1)a) y b). Ahorabien, se permite que las Oficinas pidan pruebas que fundamenten
los motivos de conformidad con la Regla 10.3)iii). Losrequisitosalos que se hace referencia
en este parrafo con las palabras “los mencionados en €l presente Tratado o en el Reglamento”
son, en particular, los que se prevén en los Articulos4 y 8 y las Reglas6 y 8.

13bis.10 Parrafo 5). Este parrafo sblo daala parte peticionaria el derecho aformular
observaciones en caso de rechazo previsto de una peticion en virtud del parrafo 1), por
giemplo, para aseverar que efectivamente se ha pagado unatasa exigida en virtud del

parrafo 3). Este parrafo no prevé un plazo adicional para cumplir cualquier requisito en virtud
del Articulo 13bis o dela Regla 10 que no se haya cumplido al presentar la peticion.

Tampoco estipula qué tipo de observaciones debe darse d solicitante o a titular la
oportunidad de formular. Con la palabra“rechazo” se contemplan también sanciones de
efecto equivalente a rechazo de lapeticion en virtud ddl péarrafo 1), como € hecho de quela
peticion sea tratado como abandonada o retirada.

13bis.11 Derechosdeterceros. El Tratado y el Reglamento no regulan los derechos, de
haberlos, adquiridos por terceros por cualquier acto comenzado, o respecto del que se hayan
comenzado preparativos eficaces y serios, de buenafe, durante el periodo transcurrido entre la
pérdida de los derechos consiguiente € incumplimiento del plazo de que setrate y lafechade
restablecimiento de dichos derechos. Esta cuestion debe zanjarse con arreglo alalegislacion
de laParte Contratante de que se trate.

Notas sobre €l Articulo 14
(Posibilidad de formular observaciones en caso de rechazo previsto)

14.01 Este Articulo concierne a rechazo de solicitudesy de peticiones destinadas a
inscribir un cambio de nombre o de direccidn, inscribir un cambio de titularidad, corregir un
error y renovar una solicitud. Lanocién de “rechazo” incluye los casos en los que las



SCT/11/4
Anexo, pagina24

solicitudes o peticiones se consideran retiradas, abandonadas 0 no han sido presentadas. Cabe
observar que, cuando una solicitud no cumpla uno de los requisitos relativos alafecha de
presentacion que establece e Articulo 5y la Oficina hayainvitado, en virtud de laRegla5, d
solicitante a que cumpla dichos requisitos, las Oficinas de las Partes Contratantes pueden
tratar lasolicitud como s no hubiese sido presentada, sin tener que invitar nuevamente al
solicitante a formular observaciones en caso de que no haya respondido alaprimera
invitacion.

14.02 Debe ofrecerse a solicitante o € titular la posibilidad de formular observaciones en
todos los casos, incluso si e rechazo se basa en el incumplimiento del pago, € pago
insuficiente de las tasas, o la presentacion tardia de la peticion de renovacion.

14.03A losfines de este Articulo, € término “Oficind” no incluye a unajunta de apelacién,
aungue forme parte de la Oficina o tenga relacion con lamisma. Por consiguiente, €l
Articulo 14 prohibe obstaculizar €l derecho a presentar observaciones ala Oficina
smplemente porque quepa la posibilidad de presentar un recurso ante dichajuntade
apelacion.

Notas sobre el Articulo 15
(Obligacién de cumplir con e Convenio de Paris)

15.01 Ningunadisposicion del Tratado permite alas Partes Contratantes incumplir las
obligaciones contraidas mutuamente en virtud del Convenio de Paris.

15.02 Dd mismo modo, ninguna disposicion del Tratado deroga los derechos que los
solicitantes y titulares gozan en virtud del Convenio de Paris.

Notas sobre el Articulo 16
(Marcas de servicio)

16.01 De conformidad con el Articulo 6sexies del Convenio de Paris, los Paises Parte en
dicho Convenio se comprometen a proteger las marcas de servicio, pero no estén obligados a
registrar dichas marcas. El Articulo 16 del TLT significaque, a adherirse a presente
Tratado, las Partes Contratantes tienen la obligacion de registrar las marcas de servicio y
aplicar alas mismastodas las disposiciones del Convenio de Paris aplicables alas marcas
registradas (a saber, alas marcas de productos). Entre estas disposiciones se encuentran las
sguientes.

—  Articulo 2, relativo al trato nacional alos nacionales de los paises de laUnion de
Paris;

— Articulo 3, mediante €l cual se asimilan determinadas categorias de personas alos
nacionales de los paises de la Unién de Paris;

—  Articulo 4A aD, relativo al derecho de prioridad;

—  Articulo 5Cy D, relativo alas cuestiones de falta de utilizacion de una marca,
utilizacion de la marca en forma diferente ala registrada, empleo por
copropietarios y marcado;

—  Articulo 5his, rlativo a plazo de graciaparael pago delastasasde
manteni miento de los derechos;
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—  Articulo 6, relativo alas condiciones de registro y laindependenciade la
proteccion de la misma marca en diferentes paises;

—  Articulo 6bis, relativo alas marcas notoriamente conocidas,

—  Articulo 6ter, relativo alas prohibiciones en cuanto alos emblemas de Estado, los
signos oficiales de control y os emblemas de organizaciones
intergubernamentales,

—  Articulo 6quater, relativo ala cuestion de latransferencia de las marcas;

— Articulo 6quinquies, relativo ala proteccién de las marcas registradas en un pais
delaUnion de Paris en los demés paises de laUnion;

—  Articulo 6septies, relativo aregistros efectuados por € agente o € representante
dd titular sin su autorizacion;

—  Articulo 7, relativo ala naturaleza del producto al que hade aplicarse la marca;

— Articulo 9, relativo al embargo alaimportacion etc., de los productos que lleven
ilicitamente una marca;

—  Articulo 10ter, relativo alos recursos legaesy € derecho a proceder
judicialmente;

—  Articulo 11, relativo ala proteccion temporaria en ciertas exposiciones
internacionales;

—  Articulo 12, relativo alos servicios nacional es especial es para la propiedad
industrial.

16.02 El Articulo 7bisdel Convenio de Paris no seincluye en estalista debido aque, en
virtud del Articulo 2.2)b), € TLT no se aplicaalas marcas colectivas para productos o
Servicios.

Notas sobre el Articulo 17
(Peticién deinscripcion de una licencia)

17.01  Eneste Articulo se establece una lista exhaustiva de indicaciones y elementos quejas | - - { Supprimé : un

Partes Contratantes pueden exigir con respecto a una peticién deinscripcion de unalicencia
Queda entendido que as Partes Contratantes podran, ademasde exigir quelaparte
peticionaria suministre estas indicaciones y elementos, someter la peticion aun examen desde
el punto devistade laformay, s las Oficinas consideran que alguna de las indicaciones o
€lementos no redine las condiciones estipuladas en € examen, tomaran contacto con laparte

peticionaria con miras a una aclaracion o modificacion.

17.02 Parrafo 1). En estadisposicion se establecen |os elementos que una Oficina podra
exigir que se presenten en una peticion de inscripcién de unalicencia parael uso de una
marca. Setratade unalistaexhaugtiva. Las Oficinas podran exigir solamente algunos de sus
elementos pero no podran exigir requisitos diferentes o adicionales.

17.03. Puntosi) avi). Por lo que respecta alaformade indicar nombresy direcciones, se
aplicardlaRegla 2 (Forma de indicar los nombresy las direcciones) del TLT.

17.04 Puntosii), iii), v) y vi). El Articulo 4.2) del TLT se aplicaria a estos puntos yaquela
inscripcién de unalicenciaes un “procedimiento ante la Oficina’. Por consiguiente, en virtud
de ese Articulo, se podraexigir la representacion o un domicilio legal.

A ‘[Supprimé : Estado miembro

| - [ Supprimé : un Estado miembro
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17.5. LosPuntosv) y vi) tienen en cuenta e hecho de que el Articulo 17.2)b) permite a
licenciatario presentar una peticion de inscripcién independientemente del titular y que, sobre

labase del Articulo 4.2) del TLT, las Partes Contratantes podrén exigir que todapersonaque | - - { supprimé : los

no tenga unaresidencia o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en su - { Supprimé : Estados miembros
territorio esté representada por un representante o indique un domicilio legal. Por

consiguiente, ] as Partes Contratantes también podran exigir que la peticion contenga | - - { supprimeé : los Estados miembros

informacion relativaal representante o a domicilio legal del licenciatario.

17.06 El punto vii) permite a)as Partes Contratantes determinar, cuando sea necesario, s se ] _— { supprimeé : un

ofrece reciprocidad a sus nacionales en el pais del que fueranaciona el licenciatario. Puesto ~~ { supprimé : Estado miembro

que el Articulo 3 del Convenio de Paris parala Proteccion de la Propiedad Industrial establece
que los nacionales de los paises no miembros de la Unién de Paris tienen derecho a trato
nacional si estan domiciliados o tienen establ ecimientos industriales o comercialesreaesy
efectivos en alguno de los paises de la Unién, este punto permite que se soliciten dichas

indicaciones.
17.07  El punto viii) permite a]as Partes Contratantes exigir que, cuando e titular, el =~ I - { supprimé : un
licenciatario o ambas partes sean personas juridicas, se especifique la naturaleza juridica de - { supprimé : Estado miembro

dichapersona. Estadisposicién es un reflgjo del Articulo 3.1)a)iv) del TLT que permite un
requisito similar en relacion con las solicitudes de marcas.

v oo ___________ I -~ | Supprimé : 17.08 . Parrafo 1), puntos

iX) yX). . Estos puntos parecen
1708 Puntoxi).  Lasdefinicionesde*licenciaexclusiva’, “licenciano exclusiva’y | explicarse por s mismos
“licencia tnica’ figuran en & Articulo 1.xiv)axvi). Cabe sefidar que, con arreglo alo ~~ { supprime : 9
indicado por las palabras “ cuando proceda’, si lalegidacion deuna Parte Contratanteno |~ { supprimé : un
prevé una o varias de dichas indicaciones, no tendria que suministrarse lainformacion o { Supprimé : Estado miembro

U

correspondiente a punto objeto de examen.

17.09,  El Punto xii) permite a)as Partes Contratantes exigir unaindicacion dequela | - - supprimé : 10

licencia sdlo serefiere a unaparte dd territorio en laque surte efecto e registro, junto con { supprimé : un
unaindicacion explicita de esa parte de dicho territorio. { Supprimé : Estado miembro
17.10, Punto xiii). Las Partes Contratantes podrén exigir que lapeticion indiqueladuracion | - - { supprimé : 11
delalicencia concedida o que ésta ha sido concedida por un periodo detiempo ilimitado. Si ~ ~ { supprimé : Los
lalicencia se concede por un periodo de tiempo limitado, pero renovado o prorrogado h { Supprimé : Estados miembros

o ) W

autométicamente, lalicencia se consideraria concedida por un periodo de tiempo limitado.
Corresponderiaalas Partes informar ala Oficina sobre cualquier renovacion o prérroga
ulterior delalicencia.

17.11, El punto xiv) permite a/as Partes Contratantes exigir unafirmaque puede ser bienla | - { supprimé : 2
firmadel titular o de su representante, bien conforme a ciertas condiciones establecidasenel -~ { supprimé : un
parrafo 2)b) lafirmadel licenciatario o de su representante. Las disposiciones del Articulo 8 h { Supprimé : Estado miembro

(Comunicaciones) y las reglas pertinentes se aplicaran asimismo alas firmas rel acionadas con
peticiones paralainscripcion de contratos de licencias, sin perjuicio de lo dispuesto en las
disposiciones especificas del Capitulo |1 (Licencias de Marcas).

17.12, Parrafo2). Lapeticion deinscripcion de unalicenciadifiere en sunaturdlezadela | - { supprimé:3

peticién de inscripcion de un cambio en latitularidad del registro de una marca, contemplada
en € Articulo 11.1)d). Por gemplo, en algunos paises se exige que todos los cotitulares
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firmen el acuerdo de licencia, mientras que en otros se autorizala concesion de una marca
registrada en licencia solamente a uno de los cotitulares. Por consiguiente, adiferenciadelo
Contratantes determinar si todos los cotitulares deben dar su consentimiento parala
inscripcion delalicencia. En particular, corresponde alalegislacion aplicable determinar s
lafirmade uno o varios cotitulares satisface de por si €l requisito de firmade la peticién por
“el titular”, o si es necesario que todos lafirmen. De cualquier modo, si uno de los cotitulares
seniegaafirmar y, en virtud delalegidacién aplicable, no puede aceptarse la peticion, €
licenciatario podria pedir que se proceda alainscripcion en virtud del parrafo 2).

17.13  Parrafo 2)a). En arasde unamaximasimplificacion delosrequisitosformales ‘ -

relativos alainscripcion delicencias, Jas Partes Contratantes s6lo podran exigir quela
peticién esté firmada por € titular del registro o su representante s el propio titular presentala
peticién. Su firma bastara para garantizar que ha consentido efectivamente a registro. Cabe
sefidlar la obligacién de aplicar € Articulo 8.4), que prohibe la atestacién, certificacion por
notario, autenticacién, legislacion o cuaquier otra certificacion de unafirmao sello.

17.15 Parrafo2) b). Estadisposicion permitea licenciatario presentar la peticion de
inscripcién independientemente del titular, por gemplo, s d titular desea evitar € pago delas
tasas de inscripcion o, s después de haber concertado el contrato de licencia, se niegaa
inscribirlapor cuaquier razén. Los documentos enumerados en este parrafo pueden sustituir
alafirmadel titular en lapeticion. La parte peticionaria puede presentar cualquierade ellos.
Lalistaseinspiraen lalistaquefiguraend Articulo 11.1)b) en relacion con los requisitos
formales de inscripcién de cambios en latitularidad resultantes de un contrato, teniendo en
cuenta la diferencia cualitativa entre una cesion completa de latitularidad y unasimple
concesion de licencia respecto de ciertos derechos. Puesto que en € apartado b) sdlo se
describen las situaciones en las que una Oficina debe aceptar una peticién firmada por €l
licenciatario o su representante, una Oficina puede aceptar dicha peticion aun cuando €l
extracto mencionado en € punto i) no esté certificado, 0 s |a peticidn no va acompafiada de
ningun documento. Sin embargo, en relacion con €l punto ii), la declaracién de licencia debe
ir firmadatanto por d titular como por € licenciatario o sus respectivos representantes. En el
Reglamento figura un formulario de declaracion de licencia.

17.16 Parrafo 3). Estadisposicion se aejaen ciertamedidade |as disposiciones del
Tratado relativas ala presentacién de una peticion (como el Articulo 11.1)a)), puesto que no
especificalos medios de transmision, tales como el pape o e fax, sino que mas bien se centra
Contratantes deben aceptar una peticidn de inscripcion de una licencia cuando esa peticién i)
contiene todas las indicaciones o € ementos especificados en el Formulario de peticion
previsto en el Anexoy ii) presentay dispone estas indicaciones o elementos de la misma
manera que en dicho Formulario.

Y _ L _______d

1717  Péarrafo.
inscripcién de unalicencia, cabria sefidlar que ninguna disposicion impide auna Oficina
cobrar distintas tasas dependiendo de la cantidad de inscripciones a que se haga referencia en
la peticion.

El Parrafo 5) esta en armonia con e enfoque adoptado por e TLT en sus 4}

/

- [ Supprimé : los

- [ Supprimé : Estados miembros

[ Supprimé : 4

[ Supprimé : |os Estados miembros

{ Supprimé : un Estado miembro

o Supprimé : 17.17 . Parrafo 4). El
/| apartado &) permite alos Estados

miembros exigir que la peticion se
presene en el idioma o en uno de los
idiomas admitidos por la Oficina. En
cuanto a los documentos enumerados en
el parrafo 2)b)i) oii), sin embargo, los
Estados miembros puede simplemente
exigir que éstos vayan acompafiados de
unatraduccion. Los documentos
propiamente dichos pueden no estar en
uno de los idiomas admitidos por la
Oficina. Los Estados miembros pueden
exigir una traduccién certificada, pero no
estén obligados aello.

N ‘[ Supprimé : 8

{ Supprimé :

5
. { Supprimé : 9
6

i/—/ [ Supprimé :

_ - [ Supprimé : e

o A )
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referenciaa mas de un registro. Esta es una medida de simplificacién importante en los casos
en que se concede una licencia respecto de varias marcas (por gemplo, una serie de marcas).
No obstante, esto est sujeto alas siguientes condiciones. €l titular y el licenciatario deben ser
los mismos para todos |os registros amparados por |la licencia objeto de la peticion de
inscripciony, cuando proceda, con arreglo alo estipulado en el Articulo 17.1) debeindicarse
el ambito de lalicencia con respecto atodos los registros amparados por lalicencia objeto de
lapeticion deinscripcion. Si no se cumplen estas condiciones, por gemplo, s €l titular y €
licenciatario no son los mismos respecto de todos |os registros contenidos en la peticién, la

Oficina podré exigir que se presenten peticiones separadas. Puesto queen el parrafo 5) solo | - { supprimé : 6

se describen las situaciones en las que las Oficinas estén obligadas a aceptar una peticion
Unica para varios registros, las Oficinas pueden aceptar una peticién Unica aun cuando no se

) J

satisfagan las condiciones esteblecidesen  parrefoy. | - - { supprimé : 6

17.19  Pérrafo6). A losfinesdelainscripcion deunalicenciaante su OficinaunaParte | - - { supprimé : 20
Contratante puede no exigir que €l solicitante dé informacién adicional alaque puede |~ { supprimé : 7

exigirse en virtud del parrafo 1), o suministre cualquier documento adicional, por g emplo, h { Supprimeé : un Estado miembro
documentos que demuestren la existencia de clausulas de control de calidad (en cuanto al

control de calidad, véanse las notas 20.02 y 20.03).

17.20, A titulo de gemplo, enlospuntosi) y ii) se mencionan ciertoselementosde | - - supprimé : 21

informacion cuyo suministro a una oficina suele ser considerado por las partes en un contrato
de licencia como particularmente oneroso o que puede revelar informacion comercial

confidencial (puntosii) yiii)). No obstante, cabriasefidar que e pérrafo 6) no impide que ‘ _— { supprimé : 7

|- [ Supprimé : |os Estados miembros

Ingtituto Nacional de Estadistica) exijan alas partes en un contrato de licencia que
suministren informacién de conformidad con lalegislacion aplicable.

17.21, Parrafo7). El Articulo 17y & Formulario depeticion tipo contenidoenel |-~ {supprimé : 2
Reglamento son aplicables alas peticiones de inscripcidn de licencias en relacion con B { supprimeé : 2
solicitudes si lalegislacion nacional o regional de)as Partes Contratantes prevén dicha l ~ - { Supprimé : un Estado miembro
inscripcion. Cabe sefidar que, en este contexto, seriaaplicablelaRegla8 (Formade -~ { supprimé : 9

o

identificacién de una solicitud sin su nimero de solicitud).

Notas sobre el Articulo 18
(Peticion de modificacion o cancelacion de una inscripcién)

18.01 Unavez efectuada lainscripcién de unalicencia, dichainscripcion puede ser objeto
de una peticion de modificacion o cancelacién en determinado momento. Por estarazon, en
el Articulo 18 se dispone que € Articulo 17 y €l Formulario de peticion tipo contenido en €l
Reglamento son aplicables, mutatis mutandis, alas peticiones relativas ala modificacién o a
lacancelacién de lainscripcién de unalicencia

Notas sobre el Articulo 19
(Efectos de la no inscripcion de una licencia)

19.01 Parrafo 1). El propdsito de este parrafo es separar la cuestion delavalidez del
registro de una marcay la proteccién de esa marca de la cuestion de si se hainscrito una
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obligatoriade licencias, el no cumplimiento de ese requisito podrano tener como
consecuencia lainvalidacion del registro de la marca que es objeto de lalicencia, y no afectar
en modo alguno la proteccién concedida aesa marca. Cabe sefidar que este parrafo guarda

relacion con lainscripcion de una licencia ante la Oficina u otra administracion deuna Parte |~ - - Supprimé : un Estado miembro
Contratante como, por giemplo, laadministracion fiscal o € Ingtituto Nacional de Estadistica.

19.02 Parrafo 2)a). Estadisposicion no pretende armonizar lacuestion de si debe

permitirse aun licenciatario unirse alas actuaciones entabladas por €l licenciante, o s €

licenciatario debe 0 no tener derecho a percibir dafios y perjuicios como resultado de una

infraccion alamarcabajo licencia. Esta cuestionincumbe alalegidacion aplicable. No

obstante, cuando un licenciatario tiene el derecho, en virtud de lalegisacion de una Parte | { Supprimé : un Estado miembro
Contratante, a unirse alas actuaciones por infraccion entabladas por €l titular y a obtener

dafios y perjuicios como resultado de unainfraccion alamarcabagjo licencia, € licenciatario

deberia poder g ercer esos derechos con independenciade si ha sido o no inscritalalicencia.

19.03 Lacuestion del derecho de un licenciatario aunirse alas actuaciones por infraccion
entabladas por € titular y a obtener dafiosy perjuicios esdistintade la cuestion de s se
permite a un licenciatario entablar en nombre propio actuaciones por infraccion relaivas ala

marcabgjo licencia. El Tratado no aborda este Gltimo caso. Por consiguiente, Jas Partes = [ Supprimé : |os Estados miembros
Contratantes podran exigir lainscripcion de lalicencia como condicidn para que
licenciatario entable una accidn judicial en nombre propio en relacién con la marca objeto de

lalicencia. En virtud del parrafo 2)a), Jas Partes Contratantes pueden disponer que el | - - { supprimeé : los Estados miembros

licenciatario no inscrito tiene derecho a obtener dafios y perjuicios solamente cuando se ha
unido alas actuaciones por infraccion entabladas por € titular. No obstante, esta es una

norma maximay es obvio que)as Partes Contratantes pueden también adoptar un enfoque | - - { supprimé : los Estados miembros

mas tolerante, como €l existente cuando lalegislacion nacional o regional aplicable no prevé
en absoluto lainscripcion de unalicencia.

19.04 Lacuestiéndes € licenciatario no inscrito deberia o no tener derecho aunirse alas
actuaciones por infraccién entabladas por € titular y a obtener dafios y perjuicios fue objeto
de unaintensa discusion durante la primera sesién del Comité de Expertos sobre Licencias de
Marcas (véase e documento TML/CE/I/3, parrafos 70 a 74), y durante latercera sesion del
Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujosy Modelos Industriales e
Indicaciones Geogréficas (SCT) (véase documento SCT/3/10, parrafos 122 a 124). Las
delegaciones que se opusieron aladisposicion alegaron que, en virtud de lalegislacion de sus
paises, una licencia tnicamente tenia efecto respecto deterceros si estabainscrita. Las
delegacionesy representantes de organizaciones observadoras que expresaron su apoyo ala
disposicion recalcaron que s € derecho del licenciatario a obtener dafiosy perjuicios en
actuaciones por infraccion entabladas por d titular dependiese del registro de lalicencia, elo
solo beneficiaria alosinfractores de marcas puesto que éstos no serian responsables en lo més
minimo cuando la Unica persona que sufre el dafio causado por € uso no autorizado dela
marcasea el licenciatario. Desde el punto de vista de los infractores de marcas, tendria que
ser indiferente que la marca protegida se haya utilizado en virtud de unalicenciainscrita. Lo
gue importa en estos casos es que la marca esté protegiday €llo puede verificarse consultando
€l registro de marcas.

19.05 Cabe sefidar que s una Parte Contratante consideraque unalicenciaeslegalmente | - - { Supprimé : un Estado miembro

eficaz frente aterceros Unicamente s ha sido inscrita, dichadisposicién no seinterpretara
necesariamente en el sentido de que un licenciatario no inscrito no tenga derecho a percibir
compensacion por dafios y perjuicios a causa de lainfraccion de unamarcabajo licencia. No
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obstante, esta disposicién tendria efecto en los casos en que €l registro se transfiri ese después
delaconclusién de lalicencia debido a que un licenciatario no inscrito no podriarecurrir ala
licenciarespecto del cesionario. Esto no esta prohibido por el parrafo 2) que sélo aborda una
situacion concreta, a saber, €l derecho del licenciatario no inscrito a unirse alas actuaciones
por infraccion entabladas por €l titular y a percibir compensacion por dafios y perjuicios por
medio de esas actuaciones.

19.06 Parrafo 2)b). El apartado b) tiene en cuentalasleyes pertinentes que prohiben
expresamente a un licenciatario no inscrito sumarse alas actuaciones por infraccion
entabladas por € titular y obtener dafiosy perjuicios. Por consiguiente, si bien ladisposicién
del apartado a) se haretenido como principio general, el apartado b) aclara que dichas leyes
no resultan afectadas. Lasleyes que pueden interpretarse en el sentido de que permiten aun
licenciatario no inscrito sumarse a las actuaciones por infraccién y obtener dafios y perjuicios
corresponderian al apartado @) y, por consiguiente, tendrian que interpretarse de esaforma.

Notas sobre €l Articulo 20
(Uso de una marca en nombre del titular)

20.01 Lacuestiondes el uso por unapersonadistintadel titular puede considerarse como
un uso por € titular puede resultar pertinente al menos en tres contextos diferentes. i) para
determinar s unamarca ha adquirido carécter distintivo; ii) paradeterminar s una marca ha
[legado a ser notoriamente conocida; iii) paradeterminar si unamarca hasido
suficientemente utilizada para mantener su registro. El Articulo 20 sdlo considera situaciones
en las que &l uso por una persona distinta del titular podriaredundar en beneficio del titular.
No serefiere ala cuestion de en qué circunstancias puede considerarse a titular responsable
dedicho uso.

20.02 Cabe sefidar que es una norma generalmente aceptada en el Derecho de marcas que
las marcas registradas que no se usan durante un cierto tiempo deben ser invalidadas. Por
gemplo, € Articulo 19.1

del Acuerdo sobre los ADPIC permite alos miembros de la OMC invalidar marcas
registradas que no han sido usadas durante més de tres afios. Por lo general, € titular de una
marca, 0 la persona que cuente con la autorizacion del titular, debe utilizar lamarcaafin de
mantener su registro. Sin embargo, algunas leyes nacionales o regionales disponen que €l uso
por personas distintas del titular podré considerarse como uso de lamarca por € titular
Unicamente s se cumplen ciertas condiciones, tales como la concertacién de un contrato
formal de licencia con clausulas de control de calidad, o lainscripcion de dicho contrato. A
este respecto, cabe sefialar que €l Articulo 19.2 del Acuerdo sobre los ADPIC permite
expresamente la existencia del requisito de que € titular controle el uso de lamarca por un
licenciatario afin de considerar tal uso valido alos fines de mantener el registro de lamarca.

20.03 El efecto del Articulo 20 es que, cuando la cuestion del uso se hace pertinente, todo
uso de lamarca por una persona distinta del titular debe considerarse como uso de lamarca

por d titular, sempre que dicho uso se efectle con el consentimiento del titular. Jas Partes | { Supprimé : Un Esiado miembro

Contratantes no podran exigir ninguna otra condicion, como €l control por € titular del uso de
lamarca. Por consiguiente, si lamarca es usada por terceros con el consentimiento del titular
cuando éste no use lamarca, no se podrainvaidar lamarca alegando su faltade uso. En esta
medida, el Articulo 20 vamas dlaque d Articulo 19.2 del Acuerdo sobrelos ADPIC.
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20.04 Sinembargo, € Articulo 20 aborda Unicamente |a cuestion especificade las
circunstancias en las que €l uso por personas naturales o personas juridicas distintas del titular
puede considerarse como un uso por € titular. No se ocupade lavaidez de los acuerdos de
licencias en general. Por consiguiente, la capacidad de |as Partes Contratantes de exigir | - - - Supprimé : losEstados miembros |

clausulas de control de calidad para que seavalido € acuerdo de licencia no resulta afectada.

20.05 El Articulo 20 se aplicaindependientemente de que exista 0 no unalicenciay, si esta
existe, de que haya sido o no inscrita. De ahi que sea suficiente que €l titular dé su
consentimiento para el uso de su marca afin de beneficiarse de tal uso cuando la cuestion del
uso se haga pertinente, es decir, en e contexto de una marca que adquiera un carécter
digtintivo o que Ilegue a ser notoriamente conocida, o alosfines de mantener €l registro de
unamarca. Fundamental mente, todo uso de la marca por terceros con € consentimiento del
titular debera considerarse como uso por € titular.

Notas sobre el Articulo 21
(Indicacién delalicencia)

21.01 El Articulo 21 guardarelacién con las indicaciones especificas relativas alas
licencias de marcas que pueden exigirse en virtud de lalegislacion sobre marcas, la
legislacion general sobre etiquetado o publicidad, paraque figuren en los productos o en sus
embalgjes, 0 en relacion con la prestacion de servicios o en la publicidad de tales productos y
servicios. No se pretende que este Articulo regul e cuestiones general es de informacion sobre
productos (o servicios) exigidas por lasleyes de etiquetado, de publicidad o de proteccion a
consumidor. Por consiguiente, quedan fueradel alcance de este Articulo las leyesy los
reglamentos nacional es que exijan que deban figurar en su embalgje ciertas indicaciones
relativas, por gemplo, alaseguridad del producto, su composicion, su utilizacién correcta,
etc.

21.02 Enel Articulo 21 seindica que compete alalegisacion deas Partes Contratantes | - - { Supprimé : un Estado miembro )
prescribir que | os productos que se comercializan en virtud de una marca bgjo licencia, o su
embalgje, [leven o no unaindicacion del hecho de que se usala marcaen virtud del contrato
delicencia, o s tal indicacion debe efectuarse en relacion con la prestacion de servicios o en
lapublicidad de tales productos o servicios. No obstante, cuando lalegislacion aplicable exija
dichaindicacion, el incumplimiento de dicha obligacion no deberia suponer lainvalidacion

del registro delamarca. Laexistencia del registro no deberia depender del cumplimiento de
los requisitosrelativos al etiquetado o alapublicidad, con independencia de que figuren en
leyes sobre marcas o0 en otro tipo de leyes, como las leyes de etiquetado o de publicidad. En
particular (y este es el efecto de lareferencia que se hace a Articulo 20 a final del

Articulo 21), no se permite aas Partes Contratantes cancelar €l registro de unamarcapor €l | - - Supprimé : losEstados miembros |
simple hecho de que el uso de esa marcalo efectlie un licenciatario que no haindicado la

licencia en los productos, en su embalgje, 0 en relacion con la prestacion de servicios o en la

publicidad de productos o servicios paralos que se usd la marca, aunque existiese un requisito

de una marca bajo licencia constituye una sancion demasiado severapor el incumplimiento de
un requisito relativo al etiquetado o lapublicidad y, por €llo, no deberia permitirse. Ademés,
el incumplimiento de disposicionesrelativas al etiquetado o ala publicidad no deberia
disminuir las posibilidades de g ercer los derechos atribuidos aunamarcabgjo licencia. Ello
significa que unaindicacion fatante o errénea de lalicencia no puede constituir un argumento
en favor de la parte demandada en actuaciones por infraccién, aun cuando dichaindicacion
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seaobligatoria en virtud de lalegidacion aplicable. El resultado del Articulo 21 es que
ninguna sancién por e incumplimiento de un requisito de etiquetado o de publicidad, aun
cuando ese requisito guarde relacién con laindicacion de una licencia, podra afectar alos
derechos de una marca.
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NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE EL PROYECTO DE REGLAMENTO

Notas sobre la Regla 2
(Forma deindicar los nombres y las direcciones)

R2.01 Parrafo 1)a). Las paabras*“las Partes Contratantes podran exigir”, que aparecen en
lafrase introductoriade este parrafo, indican que las Partes Contratantes podran exigir menos
indicaciones o elementos que los que figuran en esta Regla.

R2.02 Sedeterminard sobre labase de lalegislacion de las Partes Contratantes si el apellido
0 nombre principal debe preceder o seguir al nombre propio.

R2.03 Parrafo 1)b). A findefacilitar lostramites administrativos ante la Oficing, la
empresa o asociacién indicard su nombre Gnicamente del modo en que laempresao la
asociacion lo utilicen habitualmente.

R2.04 Parrafo 2)b). Estadisposicion no pretende reglamentar la cuestion de quién tiene
derecho aser e solicitante. Por consiguiente, en lo que concierne alos solicitantes se aplica
Unicamente cuando lalegisacién de una Parte Contratante permita la presentacion de
solicitudes por parte de varios solicitantes.

R2.05 Parrafo 2)c). Laindicacion de un nimero de teléfono, un nimero de fax o una
direccion de comercio electrénico no es obligatoria. No obstante, se recomienda suministrar
dichas indicaciones afin de que la oficina de las Partes Contratantes puedan entrar en
contacto con € solicitante por los medios de comunicacion mas eficaces.

Notas sobre la Regla 3
(Detallesrelativos a la solicitud)

R3.01 Parrafo1). Unamarcaque consistaen una palabra, unaletra, un nimero, o

cualquier combinacién de | os el ementos anteriores, que no estén representados de forma
especia seregistraray publicara en los caracteres estandar utilizados por la Oficina. Ninguna
Oficinatendralaobligacion de registrar o publicar una marca en los caracteres utilizados en la
solicitud s dichos caracteres no corresponden a los caracteres que la Oficina considera
estandar.

R3.02 Parrafo 2). El nimero de reproducciones que podran exigirse incluye la
reproduccion contenida en la solicitud. Asi pues, si en virtud del apartado a)ii) Gnicamente
puede exigirse unareproduccién y la solicitud contiene la reproduccion de la marca, no
podran exigirse reproducciones adicionales; s en virtud del apartado a)i) pueden exigirse
cinco reproduccionesy lasolicitud contiene la reproduccion de la marca, podran exigirse
cuatro reproducciones adicional es.

R3.03 Ene€l apartado a) se aborda el caso en que e solicitante no incluye en su solicitud
una declaracion en el sentido de que deseareivindicar € color. En caso de que € solicitante
no desee que la marca se registre y publique en los caracteres esténdar utilizados por la
Oficinade la Parte Contratante de que se trate podran exigirse hasta cinco reproducciones de
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lamarca (en blanco y negro) (punto i)); de otro modo, Unicamente podra exigirse una
reproduccion en blanco y negro (punto ii)).

R3.04 Ene€ apartado b) se contempla el caso en que € solicitante incluye en su solicitud
una declaracion en €l sentido de que deseareivindicar € color como caracteristica distintiva
delamarca. En este caso podran exigirse un maximo de 10 reproducciones (cinco en color y
cinco en blanco y negro).

R3.05 Ené€l parrafo 2) no se abordan las cuestiones del tamafio y la caidad de las
reproducciones. Por lo que respectaalacalidad, véase la Ultima frase delaNota3.13, en
virtud del Articulo 3.1)a)xii).

R3.06 Parrafo 3)a). Lapalabra“consistird’ degjaclaro que € solicitante no presentaraala
Oficina un espécimen tridimensional de la marca en lugar de reproducciones bidimensionales
delamisma. No obstante, las Partes Contratantes pueden aceptar que el solicitante presente
un espécimen ademés de las reproducciones tridimensionales. Si una Parte Contratante
permite la transmisién de comunicaciones por medios electrénicos, se pondran a disposicion
delos solicitantes otras técnicas para que éstos puedan cumplir los requisitos relativos ala
reproduccion.

R3.07 El parrafo 3)b) permite al solicitante presentar, alos fines de la reproduccion de una
marcatridimensional, unavista tnica o varias vistas diferentes de lamarca. No obstante, esta
disposicion no impone obligacion alguna a las Partes Contratantes en relacion con € nimero
de vistas que deberan publicar. Por consiguiente, las Partes Contratantes pueden prever que
sblo se publique una vista de lamarcatridimensiona y, en dicho caso, pueden exigir que
cuando € solicitante presente varias vistas diferentes indique qué vista debera publicar la
Oficina. Si € solicitante no proporciona dichaindicacién, la Oficina podrainvitarle a hacerlo,
o0 seleccionar de oficio unade las vistas.

R3.08 Parrafo 3)c) yd). Estas disposiciones abordan |os casos en que la Oficinade una
Parte Contratante considera que las reproducciones presentadas no muestran suficientemente
los detalles de una marca tridimensional .

R3.09 Parrafo 3)e). En esta disposicion queda claro que, por lo que concierne a color, en
€l caso de las marcas tridimensionales € nimero de reproducciones de cada vista es €l mismo
gue paralas marcas bidimensionales y que lareferencia alos caracteres estdndar no se aplica
alas marcas tridimensionales.

R3.10 Parrafo 6). Las Partes Contratantes podran supeditar la obtencién de prérrogas del
plazo minimo de seis meses a distintas condiciones, por emplo, €l pago detasaso la
presentacion de documentos o indicaciones que justifiquen las razones por las que no ha
comenzado e uso efectivo delamarca

Notas sobre la Regla 4
(Detallesrelativos a la representacion)

R4.01 El plazo de dos meses paralas personas que residen fueradd territorio de la Parte
Contratante de que se trate toma en consideracion € hecho de que las comuni caciones por
correo suelen precisar mas tiempo entre dos paises que en € interior de un pais. Los plazos
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de un mesy de dos meses se cuentan a partir de lafechaen que, en virtud del Articulo 4.3)d),
se presenta ala Oficina de una Parte Contratante una comunicacién sin €l poder necesario.
Ninguna disposicion del Tratado ni del Reglamento prevé que dicha Oficinatengala
obligacion de enviar una notificacién en la que se exijala presentacion del poder necesario.

Notas sobrela Regla 5
(Detalles relativos a la fecha de presentacion)

R5.01 Parrafo 1). El plazo especia paralos solicitantes que residen fueradel territorio de
la Parte Contratante de que se trate se considera justificado no sélo porque se precisa mas
tiempo para que lleguen las comuni caciones postales del extranjero que del interior de un

pais, sino asimismo porque el representante local debe contar con tiempo suficiente para
comunicarse con € solicitante que reside fuera del territorio de la Parte Contratante. Cuando
el solicitante tiene un representante, lainvitacion que figuraen €l parrafo 1) se enviara adicho
representante en lugar de, o0 ademas de, a solicitante.

R5.02 Ladltimafrasedel parrafo 1) pretende aclarar que la omisién por parte de la Oficina
de enviar lainvitacion requeridano exime al solicitante de su obligacién de cumplir
cualquierade los requisitos aplicables en virtud del Articulo 5 del Tratado. Dicha omision
puede deberse, por gemplo, alaimposibilidad parala Oficina de contactar a solicitante, o a
una huelgageneral. En cualquier caso, la consecuencia serd que no se asignara una fecha de
presentacion ala solicitud.

R5.03 Parrafo 2). Debe entenderse que la expresion “se considerard no presentadala
solicitud” abarca asimismo el caso en que una Parte Contratante considerala solicitud retirada
0 abandonada.

R5.04 Ladltimafrase del parrafo 2) no obligaalas Partes Contratantes a reembolsar las
tasas pagadas en relacion con la presentaci én de una solicitud.

R5.05 Parrafos4)y5). Las Oficinas de las Partes Contratantes deberian, en lamedidade
lo posible, avisar répidamente al remitente en caso de que su fax seailegible o su presentacion
electronicaincompleta. Esto puede hacerse, por g emplo, por medio de un sistema de
reexpedicion automatica por fax 0 un mensgj e electronico avueltade correo.

R5.06 LaUltima parte de dichos parrafos se basa en € principio general expresado en el
Articulo 8.7) paralos casos en que se admite la presentacion de comunicaciones por medios
electronicos. Establece el plazo en que hade presentarse la solicitud original.

Notas sobre la Regla 6
(Detallesrelativos a la firma en virtud del Articulo 8.4))

R6.01 Parrafo1). Este parrafo se aplicaalafirmade cualquier persona natural, incluso
cuando una persona natural firmaen nombre de una personajuridica. El puntoii) seaplica,
en particular, cuando una persona firma en nombre de una persona juridica.

R6.02 Parrafo 4). Este parrafo se aplicaalos casos, por g emplo, en que las
comunicaciones se presentan por fax dando como resultado la presentacién de
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comunicaciones en papel en las que aparece |a representacion gréfica de lafirma manuscrita.
Se gplicaasimismo alas comunicaciones recibidas por fax en unaterminal de computadora en
las que aparece la representacion grafica de la firma manuscrita. De conformidad con e
Articulo 8.7), las Partes Contratantes podran exigir en todos |os casos que se presente el
original del documento transmitido en el que aparece lafirmaoriginal. Ademas, cuando la
Oficina dude razonablemente de la autenticidad de una firma, podraexigir que se presenten
pruebas en virtud del Articulo 8.4)c) (véase laNota 8.13). Puede exigirse unafirmapara
cualquier comunicacion. En lo que concierne alostérminos “formaelectrénica’ y “medios
electrénicos de transmisiéon” se aplicala explicacion en virtud del Articulo 8.1) (véasela
Nota 8.02).

R6.03 Parrafo5). Este parrafo se aplica alas firmas de comunicaciones presentadas en
forma el ectronica que no contemplan las disposiciones del parrafo 4), porque lafirmano
aparece en forma de representacion gréfica. Una“firmaen formaeectrénica’ que puede
exigirse en virtud de esta disposicidn puede ser, por gjemplo, unafirma en forma electrénica o
digital adjunta o asociada | 6gicamente a un registro el ectronico que puede utilizarse para
identificar al firmante del registro electronico e indicar la aprobacion por e firmante de la
informacion contenida en el registro electronico.

R6.04 Parrafo 6). LasPartes Contratantes podran exigir que unafirmaen forma
electrénica se asocie exclusivamente a firmante, permitaidentificar a firmante, haya sido
creada utilizando medios que € firmante pueda mantener bajo su control exclusivo, y esté
unida alainformacion contenida en el registro eectronico de manera que pueda detectarse
cualquier cambio posterior de los datos. También puede ser un medio de autoidentificacion
mediante un nimero de identificacion personal y una contrasefia.

Notas sobre la Regla 7
(Detalles relativos a las indicaciones en virtud delos parrafos 5y 6 del Articulo 8)

R7.01 Parrafo 1)a), puntoiii). Podraexigirse paralarecogidade datos el nimero de
registro u otraindicacion mencionada en este punto. En e caso de las comunicaciones
electronicas, podria ser un nimero de identificacién personal o un certificado digital que
contenga un niimero de registro.

R7.02 Parrafo 1)b), puntoiiii). Caberemitirsealaexplicacion relativaa parrafo 1)a)iii)
(véaselaNotaR7.01).

R7.03 Parrafo 3). En estadisposicion se obliga alas Partes Contratantes, salvo indicacion
en contrario, atratar ladireccion de un solicitante, titular u otra personainteresaday no
representada, como direccion parala correspondenciay domicilio legal en virtud del

Articulo 8.6). Cabe observar que € parrafo 3) no impide alas Partes Contratantes exigir aun
solicitante, titular u otra parte interesada y no representada que indique una direccion en su
territorio si dicho titular desea recibir notificaciones.

R7.04 Parrafo4). En estadisposicién se obliga alas Partes Contratantes atratar la
direccion de un representante como direccién parala correspondenciay domicilio legal en
virtud del Articulo 8.6). Ademas, si esadireccion no estaen d territorio dela Parte
Contratante, éstapodra exigir, en virtud del parrafo 2), que e representante proporcione una
direccion en un territorio aceptado por ella. Cabe observar que €l parrafo 4) no impide alas
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Partes Contratantes exigir a un representante que indique unadireccién en su territorio alos
fines de recibir notificaciones.

R7.05 Parrafo5). El término “rechazo” tiene por objeto asimismo abarcar las sanciones
gue tengan un efecto equivalente d del rechazo de la solicitud, como lade considerar que ésta
ha sido abandonada o retirada.

Notas sobre la Regla 9
(Detallesrelativos a la duracion y la renovacién)

R9.01 LaRegla9 retomalas disposiciones contenidas en el Articulo 5bis del Convenio de
Paris en relacion con la obligacion de conceder un periodo de gracia, que debera ser de seis
meses como minimo, para el pago de lastasas previstas para el mantenimiento de los
derechos de propiedad intelectual, asi como la posibilidad de exigir el pago de una sobretasa
en dicho caso.

R9.02 LaRegla9 es masdetalladaque € Articulo Shis del Convenio de Parisya que
establece un periodo de gracia no sdlo parapagar |las tasas previstas paralarenovacion del
registro de una marca, sino también para presentar |a peticién de renovacion ante la Oficina.
A este respecto, las Partes Contratantes tendran |a obligacion de aceptar una peticion de
renovacion de un registro, aun cuando dicha peticién se presente después de la fechaen que
debia efectuarse larenovacion, a saber, lafechaen que expirael registro. Las Partes
Contratantes podran fijar un plazo paraello (plazo de gracia), pero este plazo no podré ser
inferior asels meses a partir de lafecha en que debia efectuarse larenovacion. Lasituacion
del registro durante € periodo de graciay € modo en que se reconoceran |os derechos de
terceros adquiridos eventual mente durante dicho periodo se determinaran sobre labase de la
legislacion aplicable de las Partes Contratantes.

R9.03 LaRegla9 establece asimismo un plazo minimo durante el cual podra presentarse la
peticién de renovacion antes de la fecha prevista paralarenovacion. Con ello se pretende
garantizar que los titulares de marcas puedan presentar sus peticiones de renovacion con la
antelacion necesaria antes de la expiracion de los registros pertinentes, garantizandose asi la
continuaci 6n ininterrumpi da de sus derechos registrados.

R9.04 Silalegislacion de una Parte Contratante establece que la Oficina debe informar d
titular de lafecha en que deberarenovarse su registro, lalegislacion nacional aplicable podra
prever las consecuencias que entrafiara el hecho de que la Oficina omitainformar a titular.

Notas sobre la Regla 10
(Requisitos relacionados con las medidas en caso de incumplimiento de plazos en virtud del
Articulo 13bis)

R10.01 Parrafos 1) y 2). Lapeticion de prorrogade un plazo deberd cursarse sempre
antes de la expiracién de dicho plazo, a diferencia de la peticién de continuacion de la
tramitacion, que podra cursarse tras la expiracion de dicho plazo.

R10.02 Parrafo 3). A diferencia de una peticién para prorrogar e plazo o para
continuar latramitacion, en la peticion de restablecimiento de derechos deben indicarse las
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razones por las que se haincumplido el plazo. La Oficinapodraexigir pruebas que
justifiquen el incumplimiento del plazo. Lainterpretacion de lostérminos “diligencia debida’
y “fatadeintencién” se determinara sobre labase de lalegidaciony la précticaaplicables en
la Parte Contratante.

R10.03 Parrafo 4). Las Partes Contratantes podran exigir €l cumplimiento de todos los
requisitos dentro del plazo estipulado en € pérrafo 4). Dicho de otro modo, |as Partes
Contratantes podran exigir que se hayan cumplido los requisitos anteriormente mencionados
en el momento de cursar la peticion, o podran autorizar al solicitante, titular o terceraparte a
gue presenten documentos adicionalestras cursar la peticién pero dentro del plazo estipulado.

R10.04  Parrafo5). En estadisposicion se enumeran los procedimientos respecto de los
gue las Partes Contratantes no estan obligadas a disponer la prérroga de un plazo, continuar la
tramitacion o restablecer los derechos en virtud del Articulo 13bis, aunque estén facultadas
paraello.

R10.05 Puntoi). Las Partes Contratantes no estén obligadas a contemplar mas de un
tipo de medidas en virtud del Articulo 13bis, aunque estén facultadas paraello. Asmismo, no
estén obligadas a apraobar la continuacion de la tramitacion en virtud del Articulo 13bis.1)b)
después de que se haya acordado previamente una prérrogadel plazo en virtud del

Articulo 13bis.1)a). Ni en el Articulo 13bis.1) ni enla Regla 10 se contemplan medidas que
puedan acordarse posteriormente, de manera que | as Partes Contratantes estan autorizadas a
acordar prérrogas mas cortas que las previstas en ese Articulo y esa Regla o a aplicar
requisitos adicional es o distintos de los previstos en ese Articulo y esa Regla.

R10.06 Punto ii). Este punto tiene por objetivo impedir que un solicitante o titular
obtengalo que seria, de hecho, una medida doble respecto del procedimiento de que se trate.

R10.07 Punto iii). Aunque en virtud de este punto las Partes Contratantes no estén
obligadas a disponer la prorroga de un plazo o la continuaci én de la tramitaci én respecto de
un plazo fijado para €l pago de tasas de renovacion, si estan obligadas a prever un plazo de
graciapara el pago de dichas tasas en virtud del Articulo 5bis.1) del Convenio de Parisy del
Articulo 13.1)c) y laRegla 9 del Tratado.

R10.08 Punto v). Enlo que concierne alas marcas, cabe observar que los
procedimientos de oposicién pueden implicar una correspondenciainter partes, o que en
determinadas circunstancias puede exigir una sucesién de medidas. A este respecto, la
Conferencia Diplomética del Tratado sobre e Derecho de Patentes (PLT) considerd que, s
bien era apropiado excluir las acciones relativas a los procedimientos contradictorios de las
medidas contempladas en el PLT, era conveniente que en lalegisiacion aplicable de cada una
de las Partes Contratantes se previesen medidas apropiadas para esas circunstancias que
tomasen en consideracion los intereses concurrentes de terceros, asi como los intereses de
otras partes gjenas a los procedi mientos (Declaracién Concertada N.© 5).

R10.09 Puntosvi) y vii). Redundaen interés de lasterceras partes que la
reivindicacion de prioridad no sea objeto de medidas o del restablecimiento de derechos. No
obstante, las Partes Contratantes pueden prever otro tipo de disposi ciones en sus respectivas
legislaciones nacionales aplicables.
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