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Capitulo 1
Disposiciones generales

Regla 1
Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entendera por

i) “Arreglo”, e Arreglo de Madrid relativo a Registro Internacional de Marcas,
del1l4 deabril de 1891, revisado en Estocolmo € 14de julio de1967 y modificado
el 28 de septiembre de 1979;

ii) “Protocolo”, € Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas, adoptado en Madrid € 27 de junio de 1989;

iii) “Parte Contratante”, todo pais que sea parte en € Arreglo o todo Estado u
organizacion intergubernamental que sean partes en el Protocol o;

iv) “Estado contratante”, una Parte Contratante que sea Estado;

v) “Organizacion contratante”, una Parte Contratante que sSea organizacion
intergubernamental ;

vi) “registro internacional”, € registro de una marca efectuado en virtud del Arreglo o
del Protocolo, o de ambos, segun proceda;
vii) “solicitud internacional”, la solicitud de registro internacional presentada en virtud
del Arreglo o del Protocolo, o de ambos, segiin proceda;
viii) “solicitud internacional regida exclusivamente por € Arreglo”, una solicitud
internacional cuya Oficina de origen seala Oficina
— de un Estado obligado por el Arreglo, pero no por €l Protocolo, o
— de un Estado obligado tanto por € Arreglo como por € Protocolo, siempre que
solo se designe a Estados en la solicitud internacional y todos los Estados
designados estén obligados por e Arreglo pero no por e Protocolo;

iX) “solicitud internacional regida exclusivamente por e Protocolo”, una solicitud
internacional cuya Oficina de origen seala Oficina

— de un Estado obligado por e Protocolo, pero no por € Arreglo, o

— de unaorganizacion contratante, 0

— de un Estado obligado tanto por € Arreglo como por €l Protocolo, siempre que en
la solicitud internacional no figure la designacion de algun Estado obligado por €
Arreglo pero no por €l Protocolo;

X) “solicitud internaciona regida tanto por € Arreglo como por € Protocolo”, una
solicitud internacional cuya Oficina de origen sea la Oficina de un Estado obligado tanto por
el Arreglo como por & Protocolo, que se base en un registro y dé cabida a las designaciones
de,

— a menos, un Estado obligado por €l Arreglo pero no por € Protocolo, y
— a menos, un Estado obligado por € Protocolo, con independencia de que dicho
Estado esté también obligado por € Arreglo, 0 a@ menos, una organizacion
contratante;
xi) “solicitante’, la persona natural o juridica en cuyo nombre se presenta la solicitud
internacional;
Xii) “persona juridica’, la corporacion, asociacion u otra agrupacion u organizacion que,
en virtud de la legislacion que le sea aplicable, tenga capacidad para adquirir derechos,
contraer obligacionesy entablar demandas o0 ser objeto de ellas en los tribunales;
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xiii) “solicitud de base”, la solicitud de registro de una marca que se haya presentado en la
oficina de una Parte Contratante y que constituye la base de la solicitud internaciona de
registro de esa marca;

Xiv) “registro de base”, € registro de una marca que haya sido efectuado por la oficina de
una Parte Contratante y que constituye la base de la solicitud internaciona de registro de esa
marca;

XV) “designacion”, la solicitud de extension de la proteccion (“extension territoria”)
presentada en virtud del Articulo 3ter.1) o 2) del Arreglo o en virtud del Articulo 3ter.1) 0 2)
del Protocolo, segin proceda; y también, esa extension, una vez inscrita en el Registro
Internacional;

xvi) “Parte Contratante designada’, una Parte Contratante para la que se haya pedido la
extension de la proteccion (“extension territorial”) en virtud del Articulo 3ter.1) 02) del
Arreglo o en virtud del Articulo 3ter.1) o 2) del Protocolo, segun proceda, o respecto ala cual
se haya inscrito esa extension en el Registro Internacional;

xvii) “Parte Contratante designada en virtud del Arreglo”, una Parte Contratante respecto a
la cual se haya solicitado la extension de la proteccion (“extension territorial”) en virtud del
Articulo 3ter.1) 0 2) del Arreglo;

xviii) *“Parte Contratante designada en virtud del Protocolo”, una Parte Contratante respecto
alacual se haya solicitado la extension de la proteccion (“extension territorial”) en virtud del
Articulo 3ter.1) o 2) del Protocolo;

xix) “notificacion de denegacion provisional”, una declaracion de la Oficina de una Parte
Contratante designada conforme al Articulo 5.1) del Arreglo o el Articulo 5.1) del Protocolo;
xixbis) “invalidacion”, una decision de una autoridad competente (administrativa o judicial)
de una Parte Contratante designada que revoque o declare nulos los efectos, en € territorio de
esa Parte Contratante, de un registro internacional, respecto de todos o algunos de los
productos o servicios cubiertos por |a designacion de dicha Parte Contratante;

xX) “Gaceta’, e boletin periodico mencionado en la Regla 32;

xxi) “titular”, la persona natural o juridica cuyo nombre se inscriba en € Registro
Internacional como titular del registro internacional;

xxii) *“clasificacion internacional de los elementos figurativos’, la clasificacion establecida
por € Arreglo de Viena por € que se establece una clasificacion internacional de los
elementos figurativos de las marcas, de 12 de junio de 1973;

xxiii) *“clasificacion internacional de productosy servicios’, la clasificacion establecida por
el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de los productos y servicios alos
fines del registro de las marcas, de 15 dejunio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 dejulio
de 1967 y en Ginebrael 13 de mayo de 1977,

xxiv) “Registro Internacional”, la recopilacion oficial de datos relativos a los registros
internacionales que mantiene la Oficina Internacional, datos cuyo registro es exigido o
permitido por el Acuerdo, e Protocolo o el Reglamento, con independencia del medio en que
esos datos estén a macenados,

xxv) “Oficina’, la Oficina de una Parte Contratante encargada del registro de marcas o la
Oficina comun mencionada en e Articulo 9quater del Arreglo o en € Articulo 9quater del
Protocol o, 0 en ambos, segun proceda;

xxvi) “Oficina de origen”, la Oficina del pais de origen definido en e Articulo 1.3) del
Arreglo o la Oficina de origen definida en e Articulo 2.2) del Protocolo, o ambas, segin
proceda;

(xxvibis) “Parte Contratante del titular ”
— laParte Contratante cuya Oficina seala Oficina de origen o,
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— cuando se haya registrado un cambio de titularidad o en caso de sucesion de un
Estado, la Parte Contratante, o una de las Partes Contratantes, respecto de las que
el titular satisfaga las condiciones estipuladas en los Articulos 1.2) y 2 del Arreglo
o en € Articulo 2 del Protocolo para ser titular de un registro internacional;
xxvii) “formulario oficia”, e formulario establecido por la Oficina Internacional o
cualquier formulario que tenga el mismo contenido y la misma presentacion;
Xxviii) “tasaprescrita’, latasa aplicable establecida en la Tabla de tasas;
xxix) “Director General”, €l Director General de la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual;
xxx) “Oficina Internacional”, la Oficina Internacional de la Organizacion Mundia de la
Propiedad Intelectual .
xxxi) “Instrucciones Administrativas’ las Instrucciones Administrativas mencionadas en la
Regla4l.

Regla 1bis
Designaciones regidas por € Arreglo y designaciones regidas por el Protocolo

1) [Principio general y excepciones| La designacion de una Parte Contratante
quedara regida por € Arreglo o por € Protocolo en funcion de que la Parte Contratante haya
sido designada en virtud del Arreglo o en virtud del Protocolo. No obstante,

i) enlo que respecta a un registro internacional determinado, si € Arreglo degja
de ser aplicable en las relaciones entre la Parte Contratante del titular y la Parte Contratante
cuya designacion esté regida por € Arreglo, la designacion de esta Ultima pasaréa a estar regida
por e Protocolo a partir de la fecha en la que e Arreglo deje de ser aplicable, siempre y
cuando en esa fecha, tanto la Parte Contratante del titular como la Parte Contratante designada
sean parte en € Protocoloy

ii) enlo que respectaaun registro internacional determinado, si el Protocolo deja
de ser aplicable en las relaciones entre la Parte Contratante del titular y la Parte Contratante
cuya designacion esté regida por € Protocolo, la designacion de esta Ultima pasara a estar
regida por €l Arreglo a partir de lafechaen laque el Protocolo deje de ser aplicable, semprey
cuando en esa fecha, tanto la Parte Contratante del titular como la Parte Contratante designada
sean parte en e Arreglo.

2) [Inscripcion] La Oficina Internaciona hara constar en e Registro Internacional
unaindicacion del tratado que rige cada designacion.
Regla 2

Comunicacion con la Oficina Internacional

Las comunicaciones dirigidas a la Oficina Internacional se efectuaran en la forma
especificada en las Instrucciones Administrativas.
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Regla 3
Representacion ante la Oficina Internacional

1) [Mandatario; numero de mandatarios] a) El solicitante o € titular pueden tener
un mandatario ante la Oficina Internacional.

b) El solicitante 0 € titular slo podran tener un mandatario. Cuando en €
nombramiento figuren varios mandatarios, solo € designado en primer lugar seré considerado
mandatario e inscrito como tal.

¢) Cuando se haya designado como mandatario ante la Oficina Internacional a un
gabinete u oficina de abogados o de agentes de patentes o de marcas, se considerara como un
solo mandatario.

2) [Nombramiento de mandatario] @ EI nombramiento de mandatario se puede
realizar en la solicitud internacional o en una designacion posterior o una peticion formulada
en virtud de laRegla 25.

b) EI nombramiento de un mandatario se puede efectuar asimismo en una
comunicacion independiente, que puede referirse a una 0 mas solicitudes internacionales
especificadas 0 a uno 0 mas registros internacionales especificados, del mismo solicitante o
titular. Esa comunicacion sera presentada a la Oficina Internacional

i) por € solicitante, € titular o e mandatario designado, o

ii) por laOficinade la Parte Contratante del titular.
La comunicacion llevara la firma del solicitante o del titular, o de la Oficina por cuyo
conducto se haya presentado.

3) [Nombramiento irregular] a) Cuando la Oficina Internacional estime que €
nombramiento de un mandatario realizado en virtud del parrafo 2) esirregular, lo notificaraen
consecuencia a solicitante o a titular, a supuesto mandatario y, si € remitente o transmitente
es unaoficina, aésta.

b) Hasta que no se cumplan los requisitos previstos en € parrafo 2), la Oficina
Internacional enviaratodas las comunicaciones pertinentes al solicitante o al propio titular.

4) [Inscripcion y notificacion del nombramiento del mandatario; fecha en que €
nombramiento surte efecto] a) Cuando la Oficina Internacional estime que e nombramiento
de un mandatario se gjusta a los requisitos exigibles, hara constar en € Registro Internacional
el hecho de que € solicitante o e titular tienen un mandatario, asi como € nombre y €
domicilio de éste. En ese caso, lafecha en que el nombramiento surta efecto sera lafecha en
que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional, la designacion posterior,
la peticidn o la comunicacion independiente en la que se nombre mandatario.

b) La Oficina Internacional notificara la inscripcién mencionada en €l apartado a)
tanto al solicitante o0 a titular como a mandatario. Cuando € nombramiento se haya
realizado en una comunicacion independiente presentada por conducto de una oficina, la
Oficinalnternacional notificara asimismo lainscripcion a esa oficina.

5) [Efecto del nombramiento de mandatario] @) Excepto en los casos en que €
presente reglamento disponga otra cosa, la firma de un mandatario inscrito con arreglo a
parrafo 4)a) sustituiraalafirmade solicitante o del titular.
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b) Excepto en los casos en gque el presente Reglamento exija expresamente que se
envie una invitacion, una notificacion u otra comunicacion tanto a solicitante o a titular
como a mandatario, la Oficina Internacional enviara a mandatario inscrito con arreglo a
parrafo 4)a) toda invitacion, notificacion u otra comunicacion que, en ausencia de mandatario,
se habria de enviar a solicitante o a titular; cualquier invitacion, notificacion u otra
comunicacion dirigida asi a dicho mandatario tendra € mismo efecto que s hubiera sido
enviada a solicitante o a titular.

c) Cuaquier comunicacion que e mandatario inscrito con arreglo a parrafo 4)a)
dirija a la Oficina Internaciona tendra e mismo efecto que si hubiera sido enviada a dicha
oficinapor € solicitante o por € titular.

6) [Cancelacion de la inscripcion; fecha en que la cancelacion surte
efecto] a) Cualquier inscripcion realizada en virtud del parrafo 4)a) se cancelara cuando se
pida la cancelacion en una comunicacion firmada por el solicitante, € titular o el mandatario.
La Oficina Internacional cancelard de oficio la inscripcion cuando se nombre un nuevo
mandatario o, en caso de que se hayainscrito un cambio de titularidad, cuando € nuevo titular
del registro internacional no haya nombrado mandatario.

b) A reserva de lo dispuesto en el apartado c), la cancelacion surtira efecto a partir
de lafecha en que la Oficina Internacional recibala comunicacion correspondiente.

c) Cuando & mandatario solicite la cancelacion, ésta surtird efecto a partir de la
mas antigua de las fechas siguientes:

i) la fecha en que la Oficina Internacional reciba la comunicacién en que se
nombra un nuevo mandatario;

ii) lafecha en que venza el plazo de dos meses contado a partir de la recepcion
delasolicitud en que e mandatario pide que se cancele lainscripcion.
Hasta la fecha en que surta efecto la cancelacion, la Oficina Internacional dirigira todas las
comunicaciones mencionadas en e parafo5) tanto al solicitante o a titular como a
mandatario.

d) LaOficinalnternacional, al recibir una solicitud de cancelacion formulada por €
mandatario, notificard en consecuencia al solicitante o a titular, y acompafara la notificacion
con copias de todas las comunicaciones que haya enviado a mandatario o recibido de éste
durante | os seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la notificacion.

e) La Oficina Internacional, una vez conocida la fecha en que surte efecto la
cancelacion, notificara la cancelacion y su fecha a mandatario cuya inscripcion ha sido
cancelada, al solicitante o al titular y, cuando el nombramiento del mandatario se haya
presentado por conducto de una oficina, a ésta.

Regla 4
Computo de los plazos

1) [Plazos expresados en afios] Todo plazo expresado en afios vencerg, en € ano
siguiente a que se tome en consideracion, el mes con el mismo nombrey e dia con el mismo
numero que el mesy e dia del acontecimiento que ha originado €l plazo, con la salvedad de
que, cuando ese acontecimiento hayatenido lugar € 29 de febrero y en € afio siguiente a que
se tome en consideracion febrero tenga 28 dias, el plazo vencera el 28 de febrero.
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2) [Plazos expresados en meses| Todo plazo expresado en meses vencera, en € mes
siguiente a que se tome en consideracion, e dia con € mismo nimero que € dia del
acontecimiento que ha originado € plazo, con la salvedad de que, cuando €l mes siguiente al
gue se tome en consideracion no tenga dia con e mismo nuimero, € plazo vencera el dltimo
dia de ese mes.

3) [Plazos expresados en dias] EI computo de cualquier plazo expresado en dias
correra a partir del dia siguiente a aguél en que e acontecimiento considerado tuvo lugar, y
vencera en consecuencia.

4) [Vencimiento en un dia en que la Oficina Internacional o una Oficina no estén
abiertas al publico] Si un plazo expira un dia en que la Oficina Internaciona o la Oficina
interesada no estan abiertas a publico, € plazo vencerd, no obstante lo dispuesto en los
parrafos 1) a3), € primer dia en que la Oficina Internacional o la Oficina interesada estén de
nuevo abiertas a publico.

5) [Indicacion de la fecha de vencimiento] La OficinaInternacional indicard, en todos
los casos en que comunique la existencia de un plazo, la fecha de vencimiento de aquél, de
conformidad con los parrafos 1) a 3).

Regla 5
Irregularidades en los servicios postales y de distribucion

1) [Comunicaciones enviadas a traves de un servicio postal] El incumplimiento por
una parte interesada del plazo fijado para una comunicacion dirigida ala Oficina Internacional
y enviada a través de un servicio postal se excusara si la parte interesada presenta pruebas en
las que se demuestre, de forma satisfactoria parala Oficina Internacional,

i) que la comunicacion se envio por correo a menos cinco dias antes del
vencimiento del plazo, o, cuando € servicio postal se haya visto interrumpido en alguno de
los 10 dias precedentes a de vencimiento del plazo por causa de guerra, revolucion, agitacion
social, huelga, desastre natural u otra razén similar, que la comunicacion se envio por correo
con una demora no superior a cinco dias a partir de lareanudacion del servicio postal,

ii) que €l servicio postal registro el envio de la comunicacion o datos sobre éste
en e momento de efectuarlo, v,

iii) enlos casos en que los envios por correo de toda clase no llegan norma mente
ala Oficina Internaciona en los dos dias siguientes a su expedicion, que la comunicacion ha
sido enviada mediante una clase de correo que normalmente llega a la Oficina Internacional
en los dos dias siguientes a la expedicion, 0 por correo agreo.

2) [Comunicaciones enviadas a través de un servicio de distribucion] El
incumplimiento por una parte interesada del plazo establecido para una comunicacion dirigida
ala Oficina Internacional y enviada a través de un servicio de reparto se excusara si la parte
interesada presenta pruebas en las que demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina
Internacional,
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i) que la comunicacion se envié al menos cinco dias antes de vencer € plazo, o,
cuando €l servicio de distribucidon se haya visto interrumpido en cualquiera de los 10 dias
inmediatamente anteriores a de vencimiento del plazo por causa de guerra, revolucion,
agitacion social, huelga, desastre natural u otra razén similar, que la comunicacion se envio
con una demora no superior a cinco dias a partir de la reanudacion del servicio de
distribucion, y

ii) que e servicio de distribucion registr6 datos relativos a envio de la
comunicacion en el momento de efectuarlo.

3) [Limitacion de la justificacion] El incumplimiento de un plazo se excusara en
virtud de esta Regla solo en caso de que la Oficina Internacional reciba las pruebas
mencionadas en los parrafos 1) 0 2) y la comunicacion o duplicado de la misma seis meses
después del vencimiento del plazo, a mas tardar.

4) [Solicitud internacional y designacion posterior] Cuando la Oficina Internacional
reciba una solicitud internaciona o una designacién posterior una vez transcurrido el plazo de
dos meses mencionado en €l Articulo 3.4) del Arreglo, en € Articulo 3.4) del Protocolo y en
la Regla 24.6)b), y la Oficina interesada indique que €l retraso en la recepcion se ha debido a
las circunstancias mencionadas en los parrafos 1) o 2), seran de aplicacion los parrafos 1) 0 2)
y € parrafo 3).

Regla 6
diomas

1) [Solicitud internacional] a) Toda solicitud internaciona se redactara en espariol, en
francés o0 en inglés, segun prescriba la Oficina de origen, en e entendimiento de que esa
Oficina puede permitir alos solicitantes elegir entre el espafol, e francésy € inglés.

2) [Comunicaciones distintas a la solicitud internacional] Toda comunicacion
relativa a una solicitud internacional 0 aun registro internacional se redactara, sin perjuicio de
lo dispuesto enlaRegla17.2)v) y 3),

) en espariol, en francés o en inglés cuando € solicitante o € titular, o una
Oficina, dirijan esa comunicacion ala Oficina lnternacional;
i) en e idioma aplicable segin la Regla7.2) cuando la comunicacion

consista en la declaracion de la intencidn de utilizar la marca que se adjunte a la solicitud
internacional en virtud de la Regla 9.5)f) o a la designacion posterior de conformidad con la
Regla 24.3)b)i);

iii) en € idioma de la solicitud internacional cuando la comunicacion
consista en una notificacion dirigida por la Oficina Internacional a una Oficina, a menos que
esa Oficina haya notificado a la Oficina Internacional que todas esas notificaciones han de
redactarse en espariol, en francés o en inglés; cuando la notificacion dirigida por la Oficina
Internacional se refiera a la inscripcion de un registro internacional en e Registro
Internacional, se indicara en esa notificacion e idioma en que la Oficina Internacional ha
recibido la correspondiente solicitud internacional;

iv) en € idioma de la solicitud internacional cuando la comunicacion
consista en una notificacion dirigida por la Oficina Internacional a solicitante o a titular, a
menos que dicho solicitante o titular haya expresado € deseo de que todas esas notificaciones
se redacten en espariol, en francés o en inglés.
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3) [Inscripciony publicacion] &) Lainscripcion en el Registro Internacional y
la publicacion en la Gaceta del registro internacional y de todo dato que deba ser inscrito y
publicado en virtud del presente Reglamento en relacion con e registro internacional se
realizaran en espafiol, en francésy eninglés. En lainscripciony en la publicacion del registro
internacional se indicara € idioma en gue la Oficina Internacional ha recibido la solicitud
internacional.

b) Cuando se redice la primera designacion posterior en relacion con un
registro internacional que, en aplicacion de versiones anteriores de la presente Regla, ha sido
publicado unicamente en frances, o en francésy en inglés, la Oficina Internacional, ademés de
publicar esa designacion posterior en la Gaceta, publicara e registro internacional en espafiol
y eninglésy volvera a publicarlo en francés, o publicara e registro internacional en espafiol y
volvera a publicarlo en francés y en inglés, segun sea €l caso. Esa designacion posterior se
inscribiraen el Registro Internacional en espariol, en francésy en inglés.

4) [Traduccién] a) La Oficina Internacional realizara las traducciones que resulten
necesarias a los efectos de las notificaciones a que se refiere el parrafo 2)iii) y iv) y de las
inscripciones y publicaciones previstas en e parafo 3). El solicitante o € titular, segun
proceda, puede adjuntar a la solicitud internacional o a la solicitud de inscripcion de una
designacion posterior o de una modificacion, una propuesta de traduccion de cualquier texto
que figure en la solicitud internacional o en la solicitud de inscripcion. S la Oficina
Internacional estima que la traduccion propuesta no es correcta, podra modificarla, previa
invitacion a solicitante o al titular para que formulen observaciones sobre las correcciones
propuestas en € plazo de un mes a partir de lainvitacion.

b) No obstante lo dispuesto en € apartado @), la Oficina Internacional no
traducira la marca. Cuando, de conformidad con las Reglas 9.4)b)iii) 0 24.3)c), € solicitante
o € titular faciliten una traduccion o varias de la marca, la Oficina Internacional no verificara
la correccion de esas traducciones.

Regla 7
Notificacion de determinados requisitos especiales

1) [Suprimido]

2) [Intencion de utilizar la marca] Cuando una Parte Contratante exija, como Parte
Contratante designada con arreglo a Protocolo, una declaracion de la intencion de utilizar la
marca, notificard esa exigencia a Director General. Cuando esa Parte Contratante exijaque la
declaracion lleve lafirmadel propio solicitante y figure en un formulario oficial aparte, anexo
ala solicitud internacional, en la notificacion se hara constar esa exigenciay se expondra en
detalle el texto exacto de la declaracion exigida. Cuando la Parte Contratante exija ademas
que la declaracion esté redactada en espafiol, en francés o en inglés, en la notificacion se
indicara explicitamente el idioma exigido.

3) [Notificacion] a) Toda notificacion mencionada en el parrafo 2) se puede realizar
en e momento en que la Parte Contratante haga el deposito de su instrumento de ratificacion,
aceptacion o aprobacion del Protocolo, o de adhesion a éste, y la fecha en que la notificacion
surta efecto sera la misma de entrada en vigor del Protocolo con respecto a la Parte
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Contratante que haya presentado la notificacion. Asimismo, la notificacion puede presentarse
mas tarde, en cuyo caso surtira efecto tres meses después de que el Director General lareciba,
0 en una fecha posterior que se indique en €ella, cuando se trate de registros internacionales
cuya fecha sea la misma en que surte efecto la notificacion o una fecha posterior.

b) Toda notificacion realizada con arreglo a parrafo 1) tal como estaba en vigor
antes del 4 de octubre de 2001, o con arreglo a péarrafo 2), puede retirarse en cualquier
momento. El aviso de retiro se dirigirda Director General. El retiro tendra efecto cuando el
Director General reciba dicho aviso, o en cuaquier otrafecha posterior que se indique en éste.

Capitulo 2
Solicitudesinter nacionales

Regla 8
Pluralidad de solicitantes

1) [Dos o méas solicitantes presentan su solicitud exclusivamente en virtud del
Arreglo, o tanto en virtud del Arreglo como del Protocolo] Dos o mas solicitantes pueden
presentar conjuntamente una solicitud internaciona regida exclusivamente por € Arreglo, 0
regida tanto por € Arreglo como € Protocolo, si son titulares conjuntamente del registro de
basey s €l pais de origen, tal como se define en € Articulo 1.3) del Arreglo, es el mismo para
cadauno de ellos.

2) [Dos o mas solicitantes presentan su solicitud exclusivamente en virtud del
Protocolo] Dos o mas solicitantes pueden presentar conjuntamente una solicitud
internaciona regida exclusivamente por e Protocolo si han presentado conjuntamente la
solicitud de base o son titulares conjuntamente del registro de base, y si cada uno de ellos esta
calificado, en relacion con la Parte Contratante cuya oficina es la Oficina de origen, para
presentar una solicitud internacional a amparo del Articulo 2.1) del Protocolo.

Regla 9
Condicionesréeativas a la solicitud internacional

1) [Presentacion] La Oficina de origen presentara la solicitud internaciona a la
Oficina Internacional.

2) [Formulario y firma] a) La solicitud internacional se presentara en un solo
giemplar del formulario oficial.
b) Lasolicitud internacional estara firmada por la Oficina de origen y, cuando dicha
Oficina asi lo exija, también por € solicitante. Cuando la Oficina de origen no exija a
solicitante que firme la solicitud internacional, pero le permita hacerlo, € solicitante podra
firmar.

El parrafo 1) delaRegla 7 decialo siguiente:

“Cuando una Parte Contratante cuya oficina es la Oficina de origen y en cuyo territorio
se encuentra el domicilio del titular exija que dicha oficina presente a la Oficina Internacional
las designaciones realizadas con posterioridad a registro internacional, notificara esa exigencia
al Director General.”
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3) |[Tasas| Lastasas prescritas aplicables alasolicitud internacional se abonaran con
arreglo alo dispuesto en las Reglas 10, 34y 35.

4) [Contenido de la solicitud internacional] a) En la solicitud internacional figurard o
seindicara
i) e nombre del solicitante, facilitado de conformidad con las Instrucciones
Administrativas,

ii) la direccion del solicitante, facilitada de conformidad con las Instrucciones
Administrativas,

iii) e nombre y la direccion del mandatario, s lo hubiere, facilitados de
conformidad con las Instrucciones Administrativas,

iv) s €l solicitante desea, a amparo del Convenio de Paris para la Proteccion de
la Propiedad Industrial, hacer uso de la prioridad que le otorga un deposito anterior, una
declaracion en la que se reivindique la prioridad de ese depodsito anterior, junto con la
indicacion del nombre de la oficina en que se efectud e depdsito, asi como de lafechay, aser
posible, del nimero de ese depdsito, y, s & depodsito anterior no se aplica a todos los
productos y servicios enumerados en la solicitud internacional, la indicacién de los productos
y servicios aque dicho depdsito serefiera,

V) una reproduccion de la marca que se guste a recuadro previsto en e
formulario oficial; esareproduccion seraclaray, dependiendo de que en la solicitud de base o
en €l registro de base se haya plasmado en blanco y negro o en color, sera una reproduccion en
blanco y negro o en color,

vi) cuando el solicitante desee que la marca se considere como marca en
caracteres estandar, una declaracion atal efecto,

vii) cuando se reivindique e color como elemento distintivo de la marca en la
solicitud de base o € registro de base, o cuando € solicitante desee reivindicar € color como
elemento distintivo de lamarcay la marca contenida en la solicitud de base o en €l registro de
base esté en color, una mencion de que se reivindica e color y la indicacion, expresada en
palabras, del color o combinacion de colores reivindicados, y, cuando la reproduccion
aportada en virtud del apartado v) esté en blanco y negro, una reproduccion de la marca en
color,

viibis) cuando la marca que sea objeto de la solicitud de base o del registro de base
consista en un color o una combinacion de colores como tales, unaindicacion atal efecto,
viii) cuando la solicitud de base o0 € registro de base se refieran a una marca
tridimensional, laindicacion “marcatridimensional”,

iX) cuando la solicitud de base o € registro de base se refieran a una marca
sonora, laindicacion “marca sonord’,

X) cuando la solicitud de base o € registro de base se refieran a una marca
colectiva, unamarca de certificacion o unamarca de garantia, unaindicacion en ese sentido,

Xi) cuando en la solicitud de base o en €l registro de base figure una descripcion
de la marca expresada en palabras y €l solicitante desee incluir la descripcion, o la Oficina de
origen exija la inclusion de la descripcion, la misma descripcion; cuando dicha descripcion
esté redactada en un idioma distinto al de la solicitud internacional, se facilitara en el idioma
de esa solicitud,

Xii) cuando €l contenido de la marca consista, total o parcialmente, en caracteres
no latinos o en ndmeros no ardbigos ni romanos, una transcripcion de ese contenido a
caracteres latinos 0 a nUmeros arabigos; la transcripcion a caracteres latinos se basara en €l
sistema fonético del idiomade la solicitud internacional,
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xiii) los nombres de los productos y servicios para los que se solicita € registro
internacional de la marca, agrupados segun las clases correspondientes de la Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios, cada grupo precedido del nimero de la clase y
presentado en el orden que las clases adoptan en esa Clasificacion; se indicaran los productos
y servicios en términos precisos, de preferencia con las palabras utilizadas en la lista alfabética
de esa Clasificacion; en la solicitud internacional pueden figurar limitaciones de la lista de
productos y servicios respecto a una 0 mas Partes Contratantes designadas, la limitacion
respecto a cada Parte Contratante puede ser diferente,

Xiv) la cuantia de las tasas que se paguen y la forma de pago, o instrucciones para
cargar € importe correspondiente en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, asi como
laidentidad del autor del pago o de lasinstrucciones, y

XV) las Partes Contratantes designadas.

b) Enlasolicitud internacional podran figurar asimismo,

i) cuando € solicitante sea una persona natural, una indicacion del Estado del
que el solicitante es nacional;

i) cuando e solicitante sea una persona juridica, indicaciones relativas a su
naturaleza juridica'y a Estado, y en su caso, a la unidad territorial, dentro de ese Estado, a
amparo de cuya legislacion se ha constituido dicha personajuridica;

iii) cuando la marca consista total 0 parcialmente en una o varias palabras
traducibles, una traduccion de esa o0 esas palabras a espafiol, a francésy a inglés, o auno o
dos de esos idiomas;

iv) cuando € solicitante reivindique € color como elemento distintivo de la
marca, una indicacion expresada en palabras, respecto a cada color, de las principales partes
de lamarca reproducidas en ese color;

v) cuando el solicitante desee no reivindicar la proteccién de cualquier elemento
de la marca, una mencion de ese hecho y del elemento o elementos respecto de los que no se
reivindicala proteccion.

5) [Contenido adicional de una solicitud internacional] a) En una solicitud
internacional que se rija exclusivamente por e Arreglo, o tanto por € Arreglo como por €l
Protocolo, figuraran el nimero y la fecha del registro de base, y en ella se indicara uno de los
siguientes aspectos:

i) que e solicitante tiene un establecimiento comercial o industrial rea y
efectivo en € territorio del Estado contratante cuya Oficina es la Oficinade origen, o

ii) cuando € solicitante no tenga dicho establecimiento en ningin Estado
contratante del Arreglo, que tiene un domicilio en €l territorio del Estado cuya Oficina es la
Oficinade origen, o

iii) cuando € solicitante no tenga un establecimiento de esaindole o un domicilio
en e territorio de ningun Estado contratante del Arreglo, que es un nacional del Estado cuya
Oficinaesla Oficinade origen.

b) En una solicitud internacional que se rija exclusivamente por e Protocolo
figurara el nimero y lafechade la solicitud de base o del registro de base, y en ellaseindicara
uno o varios de los aspectos siguientes:

i) cuando la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen sea un
Estado, que €l solicitante es un nacional de dicho Estado;

ii) cuando la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen sea una
organizacion, € nombre del Estado miembro de esa organizacion de la que sea nacional el
solicitante;

iii) que el solicitante tiene un domicilio en € territorio de la Parte Contratante
cuya Oficina seala Oficina de origen;
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iv) que & solicitante tiene un establecimiento comercial o industrial rea y
efectivo en € territorio de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen.

c) Cuando la direccion del solicitante facilitada de conformidad con el
parrafo 4)a)ii) no esté en e territorio de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de
origen y se haya indicado en e apartado @)i) oii), o en e apartado b)iii) oiv), que €
solicitante tiene un domicilio o0 un establecimiento en € territorio de esa Parte Contratante,
ese domicilio o la direccion de ese establecimiento se facilitarén en la solicitud internacional .

d) La solicitud internacional debera contener una declaracion de la Oficina de
origen, en la que se certifique

i) la fecha en que la Oficina de origen haya recibido o, con arreglo a lo
estipulado en la Regla 11.1), se considere que ha recibido, la peticidon del solicitante de que se
presente la solicitud internacional ala Oficina Internacional,

ii) que e solicitante mencionado en la solicitud internacional es € mismo
solicitante mencionado en la solicitud de base o € titular mencionado en € registro de base,
segun sea el caso,

iii) que toda indicacion mencionada en el parrafo 4)a)viibis) axi) y que figure en
la solicitud internacional figura asimismo en la solicitud de base o0 en € registro de base,
segun sea el caso,

iv) quelamarcaque es objeto de la solicitud internacional eslamisma que figura
en lasolicitud de base 0 en € registro de base, segun sea el caso,

V) que, s se reivindica @ color como elemento distintivo de la marca en la
solicitud de base 0 en € registro de base, se incluye la misma reivindicacion en la solicitud
internacional 0 que, si se reivindica € color como elemento distintivo de la marca en la
solicitud internaciona sin haber sido reivindicada en la solicitud de base o en €l registro de
base, la marca en la solicitud de base 0 en € registro de base esta de hecho en € color o en la
combinacion de colores reivindicados, y

vi) que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional estan
incluidos en la lista de productos y servicios que figura en la solicitud de base o en € registro
de base, segiin sea el caso.

€) Cuando la solicitud internacional esté basada en dos 0 més solicitudes de base o
registros de base, se estimara que la declaracion mencionada en el apartado d) se aplica a la
totalidad de esas solicitudes de base 0 esos registros de base.

f) Cuando la solicitud internacional contenga la designaciéon de una Parte
Contratante que haya formulado la notificacion prevista en la Regla7.2), la solicitud
internacional comprendera asimismo una declaracion de laintencion de utilizar lamarcaen el
territorio de esa Parte Contratante; se estimara que la declaracion forma parte de la
designacion de la Parte Contratante que la exige y, conforme a lo requerido por esa Parte
Contratante, debera

i) estar firmada por € propio solicitante y redactada en un formulario oficial
independiente anexo ala solicitud internacional, o

ii) estar incluidaen lasolicitud internacional .

g) Cuando una solicitud internacional contenga la designacién de una Organizacion
Contratante, podra también contener |as indicaciones siguientes:

i) cuando e solicitante desee reivindicar, en virtud de la legislacion de esa
Organizacion Contratante, la antigliedad de una o varias marcas anteriores registradas en un
Estado miembro de esa Organizacion, o para ese Estado miembro, una declaracion a tal
efecto, en la que se indique € Estado o Estados miembros en los que haya sido registrada la
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marca anterior, 0 para los que haya sido registrada, la fecha en que surtio efecto € registro
pertinente, el nimero del registro pertinente y los productos y servicios para los que haya sido
registrada la marca anterior. Dichas indicaciones se efectuaran en un formulario oficia que
habra de adjuntarse ala solicitud internacional;

ii) cuando, en virtud de la legislacion de esa Organizacion Contratante, se exija
al solicitante que indigue un segundo idioma de trabajo ante la oficina de esa Organizacion
Contratante, ademés del idioma de la solicitud internacional, la indicacion de ese segundo
idioma.

Regla 10
Tasasrelativas a la solicitud internacional

1) [Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por € Arreglo] Una solicitud
internacional regida exclusivamente por el Arreglo estara sujeta al pago de latasa de base, del
complemento de tasa y, cuando proceda, de la tasa suplementaria, especificadas en € punto 1
de la Tabla de tasas. El importe de esas tasas se abonara en dos plazos correspondientes a
diez afos cadauno. Parael pago del segundo plazo, se aplicarala Regla 30.

2) [Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por € Protocolo] Una
solicitud internacional regida exclusivamente por el Protocolo estara sujeta a pago de la tasa
de base, del complemento de tasa y/o de la tasa individual, y, cuando proceda, de la tasa
suplementaria, especificadas 0 mencionadas en e punto 2) de la Tabla de tasas. Esas tasas se
abonaran respecto a un periodo de diez afnos.

3) [Solicitudes internacionales regidas tanto por e Arreglo como por €
Protocolo] Una solicitud internaciona regida tanto por €l Arreglo como por el Protocolo
estara sometida al pago de la tasa de base, del complemento de tasay, cuando proceda, de las
tasas individual y suplementaria, especificadas 0 mencionadas en e punto 3 de la Tabla de
tasas. Por lo que serefiere a las Partes Contratantes designadas en virtud del Arreglo, serade
aplicacion e parafol). En cuanto a las Partes Contratantes designadas en virtud del
Protocolo, sera de aplicacion €l parrafo 2).

Regla 11
Irregularidades que no sean las relativas a la clasificacion
delos productosy servicios o a su indicacion

1) [Peticion prematura ala Oficina de origen] @ Cuando la Oficina de origen reciba
la peticién de que presente a la Oficina Internacional una solicitud internaciona regida
exclusivamente por € Arreglo antes de que la marca mencionada en esa peticion se haya
inscrito en e registro de esa Oficina de origen, se estimara que, a los efectos de lo dispuesto
en € Articulo 3.4) del Arreglo, la Oficina de origen harecibido tal peticion en lafechaen que
seinscribalamarcaen e registro de dicha Oficina.
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b) A reserva de lo dispuesto en el apartado c), cuando la Oficina de origen reciba
una peticion para que presente a la Oficina Internacional una solicitud internacional regida
tanto por e Acuerdo como por e Protocolo antes de que la marca mencionada en esa peticion
se haya inscrito en @ registro de dicha Oficina de origen, la solicitud internacional sera
considerada como una solicitud internacional regida exclusivamente por el Protocolo, y la
Oficina de origen suprimira la designacion de toda Parte Contratante obligada por e Arreglo
pero no por € Protocolo.

c) Cuando la peticion mencionada en e apartado b) se acompafie de una peticion
expresa de que la solicitud internacional sea considerada como una solicitud internacional
regida tanto por € Arreglo como por € Protocolo desde e momento en que la marca esté
inscrita en €l registro de la Oficina de origen, dicha Oficina no suprimira la designacion de
ninguna Parte Contratante obligada por € Arreglo pero no por e Protocolo, y, alos efectos de
lo dispuesto en & Articulo 3.4) del Arregloy en el Articulo 3.4) del Protocolo, se estimara que
dicha Oficina ha recibido la peticion de presentar la solicitud internacional en la fecha de
inscripcion de lamarca en su registro.

2) [Irregularidades que €l solicitante debe subsanar] a) Si la Oficina Internacional
estima que en la solicitud internacional existen irregularidades que no sean las mencionadas
en los parrafos 3), 4) y 6) y en las Reglas 12 y 13, notificara esas irregularidades a solicitante
einformara al mismo tiempo ala Oficina de origen.

b) El solicitante puede subsanar esas irregularidades dentro de los tres meses
siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional las haya notificado. Si unairregularidad
no se subsana dentro de los tres meses siguientes a la fecha de notificacion de esa
irregularidad por la Oficina Internacional, la solicitud internacional se dara por abandonada, y
la Oficina Internacional notificard en consecuencia y a mismo tiempo a solicitante y a la
Oficinade origen.

3) [Irregularidad que debe subsanar e solicitante o la Oficina de origen] @ No
obstante lo dispuesto en el parrafo 2), cuando la Oficina de origen haya abonado a la Oficina
Internacional las tasas que deben pagarse en virtud de la Regla 10 y la Oficina Internacional
estime que la cuantia de las tasas percibidas es inferior ala requerida, lo notificara a mismo
tiempo ala Oficinade origen y a solicitante. En la notificacion se especificara el importe por
pagar.

b) LaOficinade origen o € solicitante pueden abonar € importe pendiente de pago
en los tres meses siguientes a la fecha de notificacion por la Oficina Internacional. Si ese
importe no se abona en & plazo de tres meses a partir de la fecha en que la Oficina
Internacional haya notificado la irregularidad, la solicitud internacional se dard por
abandonada y la Oficina Internacional notificara en consecuencia y a mismo tiempo a la
Oficinade origeny a solicitante.

4) [Irregularidades que ha de subsanar la Oficina de origen] @) Si la Oficina
Internacional
i) constata que la solicitud internacional no cumple los requisitos establecidos
en laRegla 2 o no se ha presentado en & formulario oficial prescrito en laRegla 9.2)a),
ii) constata que la solicitud internacional contiene algunas de las irregul aridades
mencionadas en la Regla 15.1),
iii) considera que la solicitud internacional contiene irregularidades relativas a
derecho del solicitante a presentar una solicitud internacional,
iv) considera que la solicitud internacional contiene irregularidades relativas a la
declaracion de la Oficina de origen a que serefiere la Regla 9.5)d),



REGLAMENTO COMUN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID 17

V) [Suprimido]
vi) constata que la solicitud internacional no esta firmada por la Oficina de
origen, o
vii) constata que la solicitud internacional no contiene la fechay €l nimero de la
solicitud de base 0 €l registro de base, segin sea el caso, lo notificara ala Oficinade origen y
al mismo tiempo informarade ello a solicitante.

b) La Oficina de origen puede subsanar esas irregularidades dentro de los tres
meses siguientes a la fecha de su notificacion por la Oficina Internacional. Si una
irregularidad no se subsana dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina
Internacional la notifique, la solicitud internacional se dara por abandonada, y la Oficina
Internacional notificara en consecuencia y al mismo tiempo a la Oficina de origen y a
solicitante.

5) [Reembolso de tasas] Cuando, de conformidad con los parrafos 2)b), 3) 0 4)b), la
solicitud internacional se considere abandonada, la Oficina Internacional reembolsara las tasas
pagadas en relacion con esa solicitud ala parte que las haya hecho efectivas, previa deduccion
de una cantidad correspondiente ala mitad de la tasa de base mencionada en los puntos 1.1.1,
2.1.103.11delaTabladetasas.

6) [Otra irregularidad relativa a la designacion de una Parte Contratante en virtud
del Protocolo] a) Cuando, de conformidad con e Articulo 3.4) del Protocolo, la Oficina
Internacional reciba una solicitud internacional dentro del plazo de los dos meses siguientes a
la fecha de recepcion de esa solicitud internacional por la Oficina de origen y estime que,
segun la Regla 9.5)f), es necesaria una declaracion de la intencion de utilizar la marca, y que,
sin embargo, esa declaracion se ha omitido o no cumple los requisitos exigibles, 1o notificara
con prontitud y al mismo tiempo a solicitante y ala Oficina de origen.

b) La Oficina Internacional estimara que ha recibido la declaracion de la intencién
de utilizar la marca junto con la solicitud internacional, si recibe la declaracion omitida o la
declaracion corregida en el plazo de dos meses mencionado en e apartado a).

c) Si ladeclaracion omitida o la declaracion corregida se reciben una vez vencido
el plazo de dos meses a que se refiere e apartado b), se considerara que en la solicitud
internacional no figura la designacion de la Parte Contratante respecto a la cual se exige una
declaracion de la intencion de utilizar la marca. La Oficina Internacional notificara en
consecuencia 'y a mismo tiempo a solicitante y a la Oficina de origen, reembolsara las tasas
de designacion que hayan sido ya abonadas en relacion con esa Parte Contratante e indicara
gue la designacion de dicha Parte Contratante se podra efectuar como designacion posterior en
virtud de la Regla24, siempre gque esa designacion vaya acompahada de la declaracion
exigida.

7) [Solicitud internacional no considerada como tal] Lasolicitud internacional no se
considerara como tal y se devolvera a remitente cuando sea presentada directamente a la
Oficinalnternacional por el solicitante 0 no cumplalo estipulado en laRegla6.1).
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Regla 12
Irregularidades respecto a la clasificacion de los productos
Y SErvicios

1) [Propuesta de clasificacion] a) Si la Oficina Internacional estima que no se
cumplen los requisitos establecidos en la Regla 9.4)a)xiii), formulara su propia propuesta de
clasificacion y agrupamiento, la notificara a la Oficina de origen e informara al mismo tiempo
a solicitante.

b) En la notificacion de la propuesta se hara constar assmismo la cuantia, si la
hubiere, de las tasas adeudadas como consecuencia de la clasificacion y e agrupamiento
propuestos.

2) [Diferencia de opinion respecto a la propuesta] La Oficina de origen puede
comunicar a la Oficina Internacional su opinion sobre la clasificacion y e agrupamiento
propuestos dentro de |os tres meses siguientes a la fecha de notificacion de la propuesta.

3) [Recordatorio de la propuesta] Si en € plazo de dos meses a partir de la fecha de
notificacion mencionada en el parrafo 1)a), la Oficina de origen no ha comunicado su opinion
sobre la clasificacion y € agrupamiento propuestos, la Oficina Internacional enviara a la
Oficinade origen y al solicitante una comunicacion en la que reiterara su propuesta. El envio
de esa comunicacion no afectara al plazo de tres meses aque se refiere el parrafo 2).

4) [Retiro de una propuesta] Si la Oficina Internacional, a la luz de la opinion
comunicada con arreglo a parrafo 2), retira su propuesta, |o notificara en consecuencia a la
Oficinade origen e informaraa mismo tiempo al solicitante.

5) [Modificacion de la propuesta] Si la Oficina Internacional, ala luz de la opinién
comunicada con arreglo al parrafo 2), modifica su propuesta, lo notificarda a la Oficina de
origen e informara al mismo tiempo a solicitante acerca de tal modificacion o de todo cambio
resultante en la cuantia a que se alude en el parrafo 1)b).

6) [Confirmacion de la propuesta] Si la Oficina Internacional, no obstante la opinién
mencionada en el parrafo 2), confirma su propuesta, |0 notificara en consecuencia ala Oficina
de origen einformaraa mismo tiempo a solicitante.

7) [Tasas] @ Si no se ha comunicado opinion alguna a la Oficina Internacional con
arreglo a parrafo 2), la cuantia a que se refiere € parrafo 1)b) se pagara en los cuatro meses
siguientes a la fecha de notificacion mencionada en el parrafo 1)a), a fata de lo cua la
solicitud internacional se dard por abandonada y la Oficina Internacional notificara en
consecuencia ala Oficinade origen e informaraa mismo tiempo a solicitante.

b) S se ha comunicado una opinion a la Oficina Internacional con arreglo a
parrafo 2), la cuantia a que se refieren € parrafo 1)b) o, en su caso, € parrafo 5) se pagara
dentro de los tres meses siguientes ala fecha en que la Oficina Internacional haya comunicado
la modificacion o la confirmacion de su propuesta de acuerdo con los parrafos 5) 0 6), segun
proceda, a falta de lo cual la solicitud internacional se dara por abandonada y la Oficina
Internacional notificara en consecuencia ala Oficinade origen e informaraa mismo tiempo al
solicitante.
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c) Si se ha comunicado una opinion a la Oficina Internacional en virtud del
parafo2) y s, a la luz de esa opinion, la Oficina Internacional retira su propuesta de
conformidad con lo dispuesto en & péarrafo 4), no se adeudara la cuantia mencionada en €l
parrafo 1)b).

8) [Reembolso de tasas] Cuando, de conformidad con el péarrafo 7), se considere
abandonada la solicitud internacional, la Oficina Internacional reembolsara a autor del pago
las tasas abonadas en relacion con esa solicitud, previa deduccién de una cantidad
correspondiente ala mitad de |a tasa de base mencionada en los puntos 1.1.1, 2.1.1 6 3.1.1 de
laTablade tasas.

9) [Clasificacion en e Registro] A reserva de que la solicitud internacional guarde
conformidad con otros requisitos exigibles, la marca se registrara con la clasificacion y el
agrupamiento que la Oficina Internacional estime correctos.

Regla 13
Irregularidades respecto a la indicacion de los
productosy servicios

1) [Comunicacion de la irregularidad por la Oficina Internacional a la Oficina de
origen] Si la Oficina Internacional considera que alguno de los productos y servicios se
designa en la solicitud internacional con una expresion demasiado vaga a efectos de
clasificacion, incomprensible o lingUisticamente incorrecta, |o notificara en consecuencia a la
Oficina de origen e informara al mismo tiempo a solicitante. En esa notificacion, la Oficina
Internacional puede recomendar una expresion sustitutoria o la supresion de la expresion.

2) [Tiempo otorgado para subsanar la irregularidad] a) La Oficina de origen puede
realizar una propuesta para que se subsane la irregularidad dentro de los tres meses siguientes
alafechade notificacion mencionadaen € parrafo 1).

b) S dentro del plazo indicado en e apartado a) no se presenta ninguna propuesta
aceptable a la Oficina Internacional para subsanar la irregularidad, la Oficina Internacional
hara constar en € registro internacional la expresion que figura en la solicitud internacional,
siempre que la Oficina de origen haya especificado la clase en que dicha expresion debe
incluirse; en e registro internacional constara unaindicacion en el sentido de que, ajuicio de
la Oficina Internacional, esa expresion es demasiado vaga a efectos de clasificacion,
incomprensible o linguisticamente incorrecta, segun proceda. Cuando la Oficina de origen no
haya especificado la clase, la Oficina Internacional suprimira de oficio la expresion
mencionada, notificara en consecuencia ala Oficina de origen e informaraa mismo tiempo al
solicitante.
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Capitulo 3
Registrosinternacionales

Regla 14
Registro de la marca en €l Registro Internacional

1) [Registro de la marca en € Registro Internacional] Cuando la Oficina
Internacional estime que la solicitud internacional se gusta a los requisitos exigibles,
registrara la marca en e Registro Internacional, notificara e registro internacional a las
Oficinas de las Partes Contratantes designadas e informara en consecuencia a la Oficina de
origen, y enviard un certificado al titular. Cuando la Oficina de origen asi 10 desee y haya
informado a la Oficina Internacional en consecuencia, e certificado se enviara a titular por
conducto de la Oficina de origen.

2) [Contenido del registro] En € registro internacional figuraran
i) todos los datos contenidos en la solicitud internacional, excepto las
reivindicaciones de prioridad previstas en la Regla9.4)a)iv) cuando, desde la fecha de la
presentacion anterior hasta la fecha del registro internacional, hayan transcurrido més de seis
meses,

ii) lafechadel registro internacional,

iii) €l nimero del registro internacional,

iv) cuando la marca se pueda clasificar de acuerdo con la Clasificacion
Internacional de los Elementos Figurativos, y a menos que en la solicitud internacional figure
una declaracion en e sentido de que € solicitante desea que la marca se considere como
marca en caracteres estandar, los simbolos pertinentes de dicha Clasificacion determinados
por la Oficina Internacional,

V) unaindicacion, por cada Parte Contratante designada, en que se precise si la
designacion se ha hecho en virtud del Arreglo o en virtud del Protocolo,

vi) indicaciones adjuntas a la solicitud internacional de conformidad con la
Regla 9.5)g)i) relativas a Estado o Estados miembros en los que ha sido registrada, o paralos
que ha sido registrada, una marca anterior cuya antigliedad se reivindique, la fecha en que
surti6 efecto €l registro de esamarca anterior y € nimero del registro pertinente.

Regla 15
Fecha del registro internacional

1) [Irregularidades que afectan la fecha del registro internacional] Cuando en la
solicitud internacional recibida por la Oficina Internacional no figuren todos los elementos
siguientes:

1) indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante y ponerse en
contacto con é o con su mandatario, si 1o hubiere,
ii) las Partes Contratantes que estén designadas,
iii) unareproduccion de lamarca,
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iv) laindicacion de los productos y servicios respecto de los cuales se solicita el
registro de la marca, € registro internaciona llevara la fecha en que & dltimo de los
elementos omitidos haya llegado a la Oficina Internacional, con la salvedad de que, s €
ultimo de esos elementos llega a la Oficina Internacional en e plazo de dos meses
mencionado en e Articulo 3.4) del Arreglo y en € Articulo 3.4) del Protocolo, e registro
internacional llevara la fecha en que la Oficina de origen haya recibido o, segun lo dispuesto
en laRegla11.1), se considere que harecibido, la solicitud internacional defectuosa.

2) [Fecha del registro internacional en otros casos| En cuaquier otro caso, €
registro internacional llevara la fecha determinada de conformidad con lo estipulado en €l
Articulo 3.4) del Arregloy € Articulo 3.4) del Protocolo.

Capitulo4
Hechos ocurridos en las Partes Contratantes
que afectan alosregistrosinter nacionales

Regla 16
Plazo de notificacion de la denegacion provisional
basada en una oposicién

1) [Informacion relativa a posibles oposiciones] a Conforme a lo dispuesto en €
Articulo 9sexies.1)b) del Protocolo, cuando una Parte Contratante haya formulado una
declaracion con arreglo al Articulo 5.2)b) y ¢), primera frase, del Protocolo, la Oficina de esa
Parte Contratante, cuando sea evidente, en relacion con un registro internacional determinado
gue designe a esa Parte Contratante, que €l periodo de oposicion vencera demasiado tarde para
que una denegacion provisional basada en una oposicion se notifique a la Oficina
Internacional en el plazo de 18 meses mencionado en e Articulo 5.2)b), comunicara a la
Oficinalnternaciona & nimeroy e nombre del titular del registro internacional.

b) Cuando en € momento de comunicar la informacion mencionada en
apartado a) se conozcan las fechas inicial y final del plazo de oposicion, se indicaran esas
fechas en la comunicacion. Si en ese momento las fechas no se conocen atin, se comunicaran
a la Oficina Internacional a mas tardar a mismo tiempo que cualquier notificacion de una
denegacion provisional basada en una oposicion.

c) Cuando se aplique e apartado a) y la Oficina a que se refiere dicho apartado
haya informado a la Oficina Internacional, antes de que venza e plazo de 18 meses
mencionado en ese apartado, de que €l plazo para presentar oposiciones vencera 30 dias antes
del vencimiento del plazo de 18 meses, y de que es posible presentar oposiciones durante esos
30 dias, una denegacion basada en una oposicion presentada durante esos 30 dias podra
notificarse a la Oficina Internacional dentro del mes siguiente a la fecha en que se haya
formulado la oposicion.

2) [Inscripcion y transmision de la informacion] La Oficina Internacional inscribira
en € Registro Internaciona la informacion que reciba en virtud del parrafo 1) y transmitira
esainformacion al titular.
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Regla 17
Denegacion provisional y declaracion de concesion de proteccion

1) [Notificacion de denegacion provisional] @ Una notificacion de denegacion
provisional podra contener una declaracion dando las razones por las que la Oficina que
efectla la notificacion considera que no puede concederse proteccion en la Parte Contratante
en cuestion (“denegacion provisiona de oficio”), o una declaracion en e sentido de que no
puede concederse proteccion en la Parte Contratante en cuestion porque se ha formulado una
oposicion (* denegacion provisional basada en una oposicién), 0 ambas declaraciones.

b) Una notificacion de denegacidon provisional guardara relacion con un solo
registro internacional, llevarafechay estarafirmada por la Oficinaque larealiza.

2) [Contenido de la notificacion] En una notificacion de denegacion provisiona
figuraran o seindicaran

i) laOficinaque realizalanotificacion,

ii) e ndmero del registro internacional, de preferencia acompafiado de otras
indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, tales como los
elementos verbales de lamarca o € nimero de la solicitud de base o del registro de base,

iii) [Suprimido]

iv) todos los motivos en que se base la denegacion provisional, junto con una
referencia alas correspondientes disposiciones fundamental es de lalegislacion,

V) cuando los motivos en que se base la denegacion provisional se refieran auna
marca que ha sido objeto de una solicitud o un registro y con la cual la marca que es objeto de
registro internacional parece estar en conflicto, lafechay e nimero del depésito, la fecha de
prioridad (si la hubiere), la fechay el nimero del registro (s se conocen), € nombre y la
direccion del titular y una reproduccion de la primera marca, junto con la lista de todos los
productos y servicios pertinentes que figuren en la solicitud o en € registro de la primera
marca, en € entendimiento de que dicha lista puede estar redactada en el idioma de la
solicitud o del registro mencionados,

Vi) ya sea que las razones en que se basa la denegacion provisional afectan a
todos los productos y servicios, o bien unaindicacion de los productos y servicios que se vean
afectados por |a denegacion o los que no se vean afectados por €lla,

vii) € plazo, razonable en funcion de las circunstancias, para presentar peticiones
de revision de la denegacion provisional de oficio o de la denegacion provisional basada en
una oposicion, o de recurso contra ella 'y, segun sea €l caso, para formular una respuesta a la
oposicion, de preferencia con una indicacion de la fecha en que venza dicho plazo, y la
autoridad a la que deberan presentarse tales peticiones de revision, de recurso o de respuesta,
con laindicacion, cuando proceda, de que la peticion de revision, de recurso o de respuesta ha
de presentarse por conducto de un mandatario que tenga su direccion en € territorio de la
Parte Contratante cuya oficina ha pronunciado |a denegacion.

3) [Requisitos adicionales relativos a una notificacion de denegacion provisional
basada en una oposicion] Cuando la denegacion provisiona de proteccion se base en una
oposicién 0 en una oposicion y otros motivos, la notificacion no sélo debera cumplir los
requisitos previstos en e parrafo 2), sino también reflgjar ese hecho y el nombrey ladireccion
del oponente; sin embargo, pese a lo dispuesto en e parrafo 2.v), la Oficina que



REGLAMENTO COMUN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID 23

realice la notificacion debera, si la oposicion se basa en una marca que ha sido objeto de
solicitud o de registro, comunicar la lista de los productos y servicios en que se basa la
oposicion, y podra asimismo comunicar la lista completa de los productos y servicios de esa
solicitud o de ese registro anteriores, en & entendimiento de que dichas listas podran
redactarse en el idiomade la solicitud o del registro anteriores.

4) [Inscripcion; transmision de copias de notificaciones| La Oficina Internacional
inscribira la denegacion provisional en e Registro Internacional junto con los datos
contenidos en la natificacion, con unaindicacion de la fecha en que la notificacion haya sido
enviada o, de conformidad con lo estipulado en la Regla 18.1)d), se considere haber sido
enviada, ala Oficina Internacional, y transmitird una copia de la misma ala Oficina de origen,
s dicha Oficina ha informado a la Oficina Internacional que desea recibir tales copias, y, a
mismo tiempo, al titular.

5) [Confirmacion o retiro de la denegacion provisional] @ Una oficina que haya
enviado a la Oficina Internacional una notificacion de denegacion provisional, una vez
terminados todos los procedimientos ante dicha oficina relacionados con la proteccion de la
marca, enviaraala Oficina Internacional unadeclaracion en la que seindique

i) bien que se deniega la proteccion de la marca en la Parte Contratante en
cuestion respecto de todos |os productos y servicios,

ii) bien que se protege la marca en la Parte Contratante en cuestion respecto de
todos los productos y servicios solicitados,

iii) o bien los productos y servicios respecto de los que se protege lamarcaen la
Parte Contratante en cuestion.

b) Cuando después del envio de una declaracion conforme a lo estipulado en €
apartado a), una decision ulterior afecte la proteccion de la marca, la Oficina, en lamedida en
gue tenga conocimiento de dicha decision, deberd enviar a la Oficina Internacional una
declaracion ulterior en la que indique los productos y servicios respecto de los que se protege
lamarcaen |la Parte Contratante en cuestion?.

c) La Oficina Internacional inscribira toda declaracion recibida con arreglo a
apartado a) o b) en & Registro Internaciona y transmitird una copia de lamismaal titular.

d) La Oficina de una Parte Contratante podra notificar a Director General, en una
declaracion que, de conformidad con lalegislacion de dicha Parte Contratante,

i) toda denegacion provisiona que haya sido notificada a la Oficina
Internacional estara sujeta a una revision, independientemente de que € titular haya o no
solicitado dicharevision, y

ii) la decisién adoptada con respecto a dicha revision podra ser objeto de una
revision ulterior o de un recurso ante la Oficina. Cuando esta declaracion sea aplicabley ala
Oficina no le sea posible comunicar dicha decision directamente a titular del registro
internacional en cuestion, la Oficina enviara la declaracion mencionada en €l apartado a) a la
Oficina Internacional inmediatamente después de adoptada dicha decision, pese a hecho de
gue todos los procedi mientos ante dicha Oficina puedan no haberse terminado. Cualquier otra
decision que afecte la proteccion de la marca sera enviada a la Oficina Internacional de
conformidad con lo estipulado en € apartado b).

Declaracién interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unidn de Madrid:

“Lareferencia en la Regla 17.5)b) a una decision ulterior que afecta la proteccidn de la
marca también abarca el caso en el que la Oficina adopta esa decision ulterior, por g emplo, en
el caso de restitutio in integrum, aun cuando esa Oficina ya hubiera declarado que habian
terminado | os procedimientos ante dicha Oficina.”
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e) La Oficina de una Parte Contratante podra notificar al Director General en una
declaracion que, de conformidad con la legislacion de dicha Parte Contratante, toda
denegacion provisional de oficio que haya sido notificada a la Oficina Internacional no estara
sujeta a revision ante dicha Oficina. Cuando esta declaracion sea aplicable, toda notificacion
de oficio de una denegacion provisiona efectuada por dicha Oficina se considerara que
incluye una declaracion de conformidad con o estipulado en el apartado a)i) oiii).

6) [Declaracion de concesion de proteccion] @ La Oficina que no haya comunicado una
notificacion de denegacion provisonal de conformidad con € Articulo5 dd Arreglo o €
Articulo5 dd Protocolo podra enviar a la Oficina Internaciona, dentro del plazo aplicable en
virtud del Articulo5.2) del Arreglo o € Articulo5.2)a) ob) dd Protocolo, cuaquiera de los
siguientes e ementos:

i) una declaracion en la que conste que se han completado todos los
procedimientos ante la Oficinay que esta Ultima ha decidido conceder la proteccion alamarca
objeto del registro internacional;

i) unadeclaracion en la que conste que se ha completado €l examen de oficio y
gue la Oficina no ha encontrado motivos de denegacion, pero que la proteccion de la marca
todavia puede ser objeto de oposicion o0 de observaciones por terceros, junto con una
indicacion de lafechalimite parala presentacion de tales oposiciones,

iii) cuando se haya enviado una declaracion de conformidad con e punto ii), una
declaracion ulterior en la que conste que ha vencido € plazo para la presentacion de
oposiciones no habiéndose presentado ninguna oposicion u observacion y que, por lo tanto, la
Oficina ha decidido conceder la proteccién alamarca objeto del registro internacional®.

b) La Oficina Internacional inscribira las declaraciones recibidas en virtud del
apartado a) en & Registro Internaciona y transmitirauna copiaa titular.

Regla 18
Notificaciones irregulares de denegacion provisional

1) [Parte Contratante designada en virtud del Arreglo] a) Una notificacion de
denegacion provisional comunicada por la Oficina de una Parte Contratante designada en
virtud del Arreglo no sera considerada como tal por la Oficina Internacional

i) s no contiene ningln numero de registro internacional, a menos que otras
indicaciones que figuren en la notificacion permitan identificar e registro internaciona a que
serefierala denegacion provisional,

ii) s enellano seindicaalgun motivo paraladenegacion, o

iii) s se envia demasiado tarde a la Oficina Internacional, es decir, después de
pasado un afo a partir de la fecha en que se hayan efectuado la inscripcion del registro
internacional o la inscripcion de la designacion posterior a registro internacional, en el
entendimiento de que esa fecha es la misma en que se ha enviado la notificacion del registro
internacional o de la designacion posterior.

Declaracién interpretativa aprobada por la Asamblea de la Union de Madrid:
“Las referencias en la Regla 17.6)a)ii) y iii) a observaciones por terceros son aplicables
anicamente en | as Partes Contratantes en cuya legislacion se prevén tales observaciones.”
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b) Cuando se aplique € apartado a), la Oficina Internacional transmitira, pese a
todo, una copia de la notificacion al titular, comunicard al mismo tiempo a titular y a la
Oficina que haya enviado la notificacion de denegacion provisional que ésta no es considerada
como tal por la Oficina Internacional e indicaralas razones paraello.

c) Silanatificacion

i) no esta firmada en nombre de la Oficina que la comunicé o no cumple los
requisitos establecidos en laRegla 2 0 € requisito exigible en virtud de laRegla 6.2),
i) no contiene, en su caso, indicaciones detalladas sobre la marca con la que la
marca que es objeto del registro internacional parece estar en conflicto (Regla17.2)v) y 3)),
iii) no cumple los requisitos establecidos en laRegla 17.2) vi),
iv) no cumple los requisitos establecidos en laRegla 17.2) vii), o
V) [Suprimido]

Vi) no contiene, en su caso, € nombrey la direccion del oponente ni laindicacion
de los productos y servicios en que se basa la oposicion (Reglal7.3)), la Oficina
Internacional, salvo cuando sea aplicable el apartado d), inscribira no obstante la denegacion
provisional en e Registro Internacional. La Oficina Internacional invitara a la Oficina que
haya comunicado la denegacion provisional a que envie una notificacion rectificada dentro de
los dos meses siguientes alainvitacion y enviara a titular copias de la notificacion irregular y
de lainvitacion enviada ala Oficinainteresada.

d) Cuando la notificacion no cumpla los requisitos establecidos en la
Regla17.2) vii), no se inscribird la denegacion provisional en € Registro Internacional. No
obstante, si se envia una notificacion rectificada en el plazo mencionado en el apartado c), se
estimara que, a los efectos de lo estipulado en € Articulo 5 del Arreglo, ha sido enviada a la
Oficina Internacional en la fecha en que se haya enviado la notificacion defectuosa. Si la
notificacion no se corrige en ese plazo, no sera considerada como notificacion de denegacion
provisional En este caso, la Oficina Internacional comunicaraa mismo tiempo al titular y ala
Oficina que envio la notificacion que no considera como tal la notificacion de denegacion
provisional e indicaralasrazones paraello.

€)  Toda notificacion rectificada, cuando la legislacion aplicable asi 1o permita,
indicara un nuevo plazo, razonable segin las circunstancias, para presentar una peticion de
revision de la denegacion provisional de oficio o de la denegacion provisiona basada en una
oposicion, o un recurso contra ella 'y, segun sea € caso, para formular una respuesta a la
oposicion, de preferencia con unaindicacion de lafecha en que venza dicho plazo.

f) La Oficina Internacional enviara a titular una copia de toda notificacion
rectificada.

(2) [Parte Contratante designada en virtud del Protocolo] a) El parrafo 1) se aplicara
asimismo en & caso de una notificacion de denegacion provisional comunicada por la Oficina
de una Parte Contratante designada en virtud del Protocolo, en & entendimiento de que el
plazo mencionado en €l parrafo 1)a)iii) sera el plazo aplicable en virtud del Articulo 5.2)a), o,
conforme a lo dispuesto en e Articulo9sexies.1)b) del Protocolo, en virtud del
Articulo 5.2)b) o c)ii) del Protocolo.

b) El parrafo 1)a) se aplicara para determinar si se ha respetado €l plazo en que la
Oficina de la Parte Contratante interesada debe proporcionar a la Oficina Internaciona la
informacion mencionada en el Articulo 5.2)c)i) del Protocolo. Si tal informacion se facilita
después de que venza ese plazo, se daréa por no facilitada, y la Oficina Internacional informara
en consecuencia ala Oficinainteresada
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c) La notificacion de la denegacion provisional no serd considerada como tal
cuando se realice en virtud del Articulo 5.2)c)ii) del Protocolo sin que se hayan cumplido los
requisitos establecidos en el Articulo 5.2)c)i). No obstante, l1a Oficina Internacional enviara
en ese caso una copia de la notificacion a titular, comunicaraa mismo tiempo a titular y ala
Oficina que envio la notificacion que no considera como tal la notificacion de denegacion
provisional e indicaralasrazones paraello.

Regla 19
Invalidaciones en Partes Contratantes designadas

1) [Contenido de la notificacion de invalidacion] Cuando, en virtud del Articulo 5.6)
del Arreglo o del Articulo 5.6) del Protocolo, los efectos de un registro internacional se
invaliden en una Parte Contratante designada y la invalidacion no pueda ser ya objeto de
recurso, la Oficina de la Parte Contratante cuya autoridad competente haya pronunciado la
invalidacion notificara en consecuencia a la Oficina Internacional. En la notificacion
figuraran o seindicaran

i) laautoridad que haya pronunciado lainvalidacion,

ii) el hecho de que lainvalidacion no pueda ser ya objeto de recurso,

iii) el nimero del registro internacional,

iv) e nombredel titular,

v) s lainvalidacion no se refiere a la totalidad de los productos y servicios, los
gue se hayan tenido en cuenta a pronunciarla o los que no se hayan visto afectados por €lla, y

vi) lafecha en que lainvalidacion se haya pronunciado y, si es posible, la fecha
en que surta efecto.

2) [Inscripcion de la invalidacion e informacion al titular y a la Oficina
interesada] a) La Oficina Internacional inscribird la invalidacion en e Registro
Internacional, junto con los datos que figuren en la notificacion de invalidacion, e informara
en consecuencia a titular. La Oficina Internacional informara asimismo a la Oficina que
comunico la invalidacion acerca de la fecha en que la invalidacion haya sido inscrita en el
Registro Internacional si la Oficina ha solicitado recibir dichainformacion.

b) La invalidacion se inscribira en la fecha de recepcion por la Oficina
Internacional de toda notificacion que cumpla con los requisitos exigibles.

Regla 20
Restriccion del derecho del titular
a disponer del registro internacional

1) [Comunicacion de informacion] a) El titular de un registro internacional o la
Oficina de la Parte Contratante del titular podra informar a la Oficina Internacional que se ha
restringido el derecho del titular a disponer del registro internacional y, si procede, lo indicara
alas Partes Contratantes afectadas.

b) La Oficina de una Parte Contratante designada podra informar a la Oficina
Internacional de que el derecho del titular a disponer del registro internacional se ha
restringido en €l territorio de esa Parte Contratante.

c) La informacion facilitada de conformidad con el apartado a) o b) consistira en
una exposicion resumida de los hechos principal es relativos a la restriccion.
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2) [Supresion parcial o total de la restriccion] Cuando la Oficina Internacional haya
sido informada, en virtud de lo dispuesto en € parrafo 1), de una restriccion del derecho del
titular a disponer del registro, la Oficina de la Parte Contratante que haya comunicado |la
informacion notificara asimismo a la Oficina Internacional toda supresion parcia o total de
esa restriccion.

3) [Inscripcion] &) La Oficina Internacional inscribira en € Registro Internacional la
informacion comunicada en virtud de los parrafos1) y 2) e informara en consecuencia al
titular, a la Oficina de la Parte Contratante del titular y a las Oficinas de las Partes
Contratantes designadas en cuestion.

b) Lainformacion comunicada en virtud de los parrafos 1) y 2) seinscribiraen
la fecha de su recepcion por la Oficina Internacional, siempre y cuando la comunicacion
cumpla con los requisitos exigibles.

Regla 20bis
Licencias

1) [Peticion de inscripcidon de una licencia] a) La peticion de inscripcion de una
licencia sera presentada a la Oficina Internacional en el formulario oficial pertinente por el
titular o, si la Oficina admite dicha presentacion, por la Oficina de la Parte Contratante del
titular o la Oficina de una Parte Contratante respecto de la que se conceda lalicencia.

b) Enlapeticion seindicara
i) e nimero del registro internacional en cuestion,

ii) e nombre del titular,

iii) el nombrey la direccion del licenciatario, facilitado de conformidad con las
Instrucciones Administrativas,

iv) las Partes Contratantes designadas respecto de las que se concede lalicencia,

V) que lalicencia se concede paratodos |os productos y servicios abarcados en €l
registro internacional, o los productos y servicios para los que se concede la licencia,
agrupados en las clases apropiadas de |la Clasificacion Internaciona de Productosy Servicios.

c) Enlapeticion se podraasimismo indicar
i) cuando € licenciatario sea una persona natural, € Estado del que €
licenciatario sea nacional,

i) cuando e licenciatario sea una persona juridica, la naturaleza juridica de
dicha personay el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado,
bajo cuyalegislacion se haya constituido dicha persona juridica,

iii) que la licencia se refiere Unicamente a una parte del territorio de la Parte
Contratante designada especificada,

iv) cuando € licenciatario tenga un mandatario, e nombre y la direccion del
mandatario facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas,

v) cuando lalicencia seaunalicencia exclusiva o unalicencia Gnica, ese hecho”,

vi) cuando sea aplicable, laduracion delalicencia
d) Lapeticion serafirmadapor € titular o por 1a Oficina que la presente.

Declaracién interpretativa aprobada por la Asamblea de la Union de Madrid:

“Cuando una peticion de inscripcion de una licencia no incluya laindicacion, prevista en
la Regla20bis 1)c)v), de que la licencia es exclusiva o Unica, se podra considerar que la
licencia es no exclusiva.”
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2) [Peticion irregular] @ Silapeticion de inscripcion de una licencia no cumple los
requisitos del parrafo 1) @), b) y d), la Oficina Internacional notificara ese hecho d titular y, si
la peticidn fue presentada por una Oficina, aesa Oficina

b) S no se subsanalairregularidad en el plazo de tres meses a partir de la fecha de
notificacion de la irregularidad por la Oficina Internacional, la peticion se considerara
abandonada y la Oficina Internacional notificara en consecuenciay al mismo tiempo a titular
y, Si la peticion fue presentada por una Oficina, a esa Oficina, y reembolsara cualquier tasa
pagada, previa deduccion de un importe correspondiente a la mitad de las tasas pertinentes
mencionadas en € punto 7 de laTabla de Tasas, ala parte que haya pagado dichas tasas.

3) [Inscripcion y notificacion] @ Cuando la peticion cumpla los requisitos del
parrafo 1 a), b) y d), la Oficina Internacional inscribiralalicenciaen e Registro Internacional,
junto con lainformacion contenida en la peticion, notificara en consecuencia alas Oficinas de
las Partes Contratantes designadas respecto de las que se conceda la licencia e informara al
mismo tiempo al titular y, si la peticion fue presentada por una Oficina, a esa Oficina.

b) Lalicenciaseinscribiraen lafecha de recepcién por la Oficina Internacional
de una peticién que cumpla con los requisitos exigibles.

4) [Modificacion o cancelacion delainscripcion de unalicencial Los parrafos 1) a3)
se aplicardn mutatis mutandis a la peticion de modificacion o cancelacion de lainscripcion de
unalicencia

5) [Declaracion de que la inscripcion de una licencia determinada no surte
efectos] a) La Oficina de una Parte Contratante designada que ha sido informada por la
Oficina Internaciona de la inscripcion de una licencia respecto de dicha Parte Contratante
podra declarar que esa inscripcion no surte efectos en dicha Parte Contratante.

b) En ladeclaracion mencionada en el apartado a), seindicaran

i) lasrazones por las que lainscripcion de lalicenciano surte efectos,

ii) cuando la declaracion no afecte a todos los productos y servicios alos que se
refiera la licencia, aquellos que resulten afectados por la declaracion o aquellos que no
resulten afectados por |a declaracion,

iii) las disposiciones esenciales correspondientes de lalegislacion, y

iv) si dichadeclaracion puede ser objeto de revision o de recurso.

c) Ladeclaracion mencionada en €l apartado a) se enviara ala Oficina Internacional
antes de que venzan 18 meses contados a partir de la fecha en que la notificacion mencionada
en el parrafo 3) hayasido enviada ala Oficinaen cuestion.

d) La Oficina Internaciona inscribira en € Registro Internacional cuaquier
declaracion efectuada de conformidad con € apartado c) y notificara en consecuencia a la
parte (titular u Oficina) que presento la peticion de inscripcion de lalicencia. La declaracion
se inscribira en la fecha de recepcion por la Oficina Internacional de una comunicacion que
cumpla con los requisitos exigibles.

€) Toda decision fina relativa a una declaracion efectuada de conformidad con el
apartadoc) se notificard a la Oficina Internacional que la inscribira en € Registro
Internacional y notificara en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la
peticion deinscripcion de lalicencia
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6) [Declaracion de que la inscripcion de licencias en € Registro Internacional no
surte efectos en una Parte Contratante] a) La Oficina de una Parte Contratante cuya
legislacion no prevea la inscripcion de licencias de marcas podra notificar a Director General
que la inscripcion de licencias en € Registro Internacional no surte efectos en dicha Parte
Contratante.

b) La Oficina de una Parte Contratante cuya legislacion prevea la inscripcion de
licencias de marcas, antes de la fecha en la que |a presente Regla entre en vigor o lafechaen
la que dicha Parte Contratante pase a estar obligada por € Arreglo o € Protocolo, podra
notificar a Director General que la inscripcion de licencias en €l Registro Internacional no
surte efectos en dicha Parte Contratante. Dicha notificacion podra ser retirada en cualquier
momento®.

Regla 21
Sustitucion de un registro nacional o regional
por un registro internacional

1) [Notificacion] Cuando, de conformidad con lo dispuesto en e Articulo 4bis.2) del
Arreglo o en € Articulo 4bis.2) del Protocolo, la Oficina de una Parte Contratante designada
haya tomado nota en su registro, a raiz de una peticion formulada directamente por € titular
en esa Oficinga, de que se ha sustituido un registro nacional o regional por un registro
internacional, dicha Oficina notificara en consecuencia a la Oficina Internacional. En esa
notificacion se indicara

i) el nimero del registro internacional correspondiente,
ii) cuando la sustitucion afecte solo a uno o algunos de los productos y servicios
enumerados en € registro internacional, esos productosy servicios, y
iii) lafechay e nimero del depdsito, lafechay € nimero del registro y, en su
caso, la fecha de prioridad del registro nacional o regional que se haya sustituido por €l
registro internacional.
Toda informacion relativa a otros derechos adquiridos en virtud de ese registro nacional
o regiona podra ser incluida también en la notificacion en la forma acordada por la Oficina
Internacional y la Oficinainteresada.

2) [Inscripcion] @) LaOficinalnternacional inscribiraen el Registro Internacional las
indicaciones notificadas en virtud del parrafo 1) einformard en consecuenciaa titular.
b) Las indicaciones notificadas en virtud del parrafo 1) se inscribirén en lafecha de
recepcion por la Oficina Internacional de una notificacion que cumpla con los requisitos
exigibles.

Declaracién interpretativa aprobada por la Asamblea de la Union de Madrid:

“El apartado @) de la Regla20bis.6) aborda el caso de una notificacion de una Parte
Contratante cuya legislacion no prevé la inscripcién de licencias de marcas, dicha notificacion
puede efectuarse en cualquier momento; en cambio, el apartado b) aborda e caso de una
notificacion de una Parte Contratante cuya legislacion si prevé la inscripcién de licencias de
marcas pero que, en la actualidad, no puede darle efecto a la inscripcion de una licencia en e
Registro Internacional; esta Ultima notificacion, que puede ser retirada en cua quier momento,
solo puede efectuarse antes de que entre en vigor la presente Regla o antes de que la Parte
Contratante pase a estar obligada por el Arreglo o el Protocolo.”
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Regla 21bis
Otros datos relativos a la reivindicacion de antigtiedad

1) [Denegacion definitiva de una revindicacion de antigiedad] Cuando una
reivindicacion de antigliedad haya sido registrada en e Registro Internacional en relacion con
la designacién de una Organizacion Contratante, la Oficina de esa Organizacion notificaraala
Oficina Internacional cualquier decision definitiva en la que se rechace, integramente o en
parte, lavalidez de dichareivindicacion.

2) [Reivindicacion de antigiiedad posterior al registro Internacional] Cuando €
titular de un registro internacional en el que se designa a una Organizacion Contratante haya
reivindicado directamente ante la Oficina de esa Organizacion, en virtud de la legislacion de
dicha Organizacion Contratante, la antigliedad de una o varias marcas anteriores registradas en
un Estado miembro de esa Organizacion, o para ese Estado miembro, y cuando la Oficina en
cuestion haya aceptado dicha reivindicacion, esa Oficina notificara e hecho a la Oficina
Internacional. En dichanotificacion seindicara&

i) e nimero del registro internacional en cuestion, y

ii) el Estado o Estados miembros en los que haya sido registrada, o para los que
haya sido registrada, la marca anterior, junto con la fecha en que surtio efecto € registro de
esamarca anterior y e nimero del registro pertinente.

3) [Otras decisiones que afectan a la reivindicacion de antigiiedad] La Oficina de
una Organizacion Contratante notificara a la Oficina Internacional cualquier decision
definitiva, incluidos € retiro y la cancelacion, que afecte a una reivindicacion de antigliedad
que haya sido inscritaen €l Registro Internacional.

4) [Inscripcion en € Registro Internacional] La Oficina Internacional inscribiraen e
Registro Internacional lainformacion notificada en virtud de los parrafos 1) a 3).

Regla 22
Cesacion de los efectos de la solicitud de base,
del registro resultante de ella o del registro de base

1) [Notificacion relativa a la cesacion de los efectos de la solicitud de base, del
registro resultante de ella o del registro de base] a) Cuando se apliquen €l Articulo 6.3) y 4)
del Arreglo o & Articulo 6.3) y 4) del Protocolo, o ambos, la Oficina de origen notificard en
consecuencia ala Oficina Internaciona e indicara

i) € nimero del registro internacional,

ii) e nombre del titular,

iii) los hechos y las decisiones que afecten a registro de base, o, cuando €
registro internacional pertinente esté basado en una solicitud de base que no haya dado por
resultado un registro, los hechos y las decisiones que afecten a la solicitud de base, o, cuando
el registro internacional esté basado en una solicitud de base que haya dado por resultado un
registro, los hechos y las decisiones que afecten a ese registro y la fecha en que surtan
efecto, y

iv) cuando los hechos y decisiones mencionados afecten al registro internacional
solo respecto a algunos de los productos y servicios, los productos y servicios que se vean
afectados por tales hechosy decisiones o0 |os que no se vean afectados por ellos.
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b) Cuando la accion judicia mencionada en el Articulo 6.4) del Arreglo, o un
procedimiento de |os mencionados en los puntosi), ii) oiii) del Articulo 6.3) del Protocolo, se
inicien antes de que venza el plazo de cinco afios, pero no den lugar, antes del vencimiento de
ese plazo, a la sentencia definitiva mencionada en el Articulo 6.4) del Arreglo, a la decision
definitiva a que se alude en la segunda frase del Articulo 6.3) del Protocolo o alaretiradao la
renuncia mencionadas en la tercera frase del Articulo 6.3) del Protocolo, la Oficina de origen
notificard en consecuencia a la Oficina Internaciona unavez que tenga conocimiento de esos
hechosy |0 antes posible después del vencimiento de dicho periodo.

c) Cuando la accion judicial o e procedimiento mencionados en el apartado b)
hayan dado por resultado |a sentencia definitiva a que se alude en € Articulo 6.4) del Arreglo,
ala decision definitiva a que se refiere la segunda frase del Articulo 6.3) del Protocolo o ala
retirada o la renuncia citadas en la tercera frase del Articulo 6.3) del Protocolo, la Oficina de
origen, apenas tenga conocimiento de ello, notificara ala Oficina Internacional y facilitara las
indicaciones previstas en € apartado a)i) aiv).

2) [Inscripcion y transmision de la notificacion;  cancelacion del registro
internacional] @) La Oficina Internacional inscribira en € Registro Internacional la
notificacion a que se refiere el parrafo 1) y enviara copia de esa notificacion alas Oficinas de
las Partes Contratantes designadas y d titular.

b) Cuando en una notificacion mencionada en e parafo1)a) o c) se pida la
cancelacion del registro internacional y se cumplan los requisitos previstos en ese parrafo, la
Oficina Internacional cancelara, hasta donde sea aplicable, e registro internacional inscrito en
el Registro Internacional.

c) Cuando € registro internacional se haya cancelado en € Registro Internacional
de conformidad con el apartado b), la Oficina Internacional notificara a las Oficinas de las
Partes Contratantes designadas y al titular los aspectos siguientes:

i) la fecha en que € registro internacional se haya cancelado en € Registro
Internacional;
ii) cuando la cancelacion serefieraalatotalidad de los productos y servicios, ese
hecho;
iii) cuando la cancelacion se refiera sblo a algunos de los productos y servicios,
los productos 'y servicios indicados en virtud del parrafo 1)a)iv).

Regla 23
Divisién o fusion de las solicitudes de base, de los registros
resultantes de ellas o de los registros de base

1) [Notificacion de la division de la solicitud de base o fusion de las solicitudes de
base] Cuando, durante e periodo de cinco afios mencionado en e Articulo 6.3) del
Protocolo, la solicitud de base se divida en dos 0 mas solicitudes, o varias solicitudes de base
se fundan en una sola solicitud, la Oficina de origen notificara en consecuencia a la Oficina
Internacional eindicara

i) e ndimero del registro internaciona o, si € registro internacional no se ha
realizado aun, el nimero de la solicitud de base,
ii) el nombre del titular o del solicitante,
iii) el nimero de cada solicitud resultante de la division o € numero de la
solicitud resultante de lafusion.
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2) [Inscripcion y notificacion por la Oficina Internacional] La Oficina Internacional
inscribira en e Registro Internacional la notificacion mencionada en el parrafo 1) y notificara
alas Oficinas de | as Partes Contratantes designadas y al mismo tiempo al titular.

3) [Division o fusion de los registros consiguientes a las solicitudes de base o de los
registros de base] Los parrafosl) y 2) se aplicaran, mutatis mutandis, a la division de todo
registro o la fusion de registros resultantes de la solicitud o solicitudes de base, cuando dicha
division o fusion tenga lugar durante e periodo de cinco afios mencionado en €l Articulo 6.3)
del Protocolo, y ala division del registro de base o la fusion de registros de base, durante el
periodo de cinco afios mencionado en € Articulo 6.3) del Arreglo y en e Articulo 6.3) del
Protocolo.

Capitulo5
Designaciones posteriores, modificaciones

Regla 24
Designacion posterior al registro internacional

1) [Habilitacion] a) Una Parte Contratante puede ser objeto de una designacion
realizada con posterioridad al registro internaciona (en lo sucesivo denominada “designacion
posterior”) cuando, en & momento de realizarse esa designacion, € titular satisface las
condiciones estipuladas en los Articulos 1.2) y 2 del Arreglo o en €l Articulo 2 del Protocolo
para ser titular de un registro internacional .

b) Cuando la Parte Contratante del titular esté obligada por € Arreglo, € titular
podra designar, en virtud del Arreglo, a cualquier Parte Contratante que esté obligada por el
Arreglo, a condicion de que ambas Partes Contratantes no estén obligadas asimismo por €
Protocolo.

c) Cuando la Parte Contratante del titular esté obligada por el Protocolo, € titular
podra designar, en virtud del Protocolo, a cualquier Parte Contratante que esté obligada por el
Protocolo, independientemente de que ambas Partes Contratantes estén obligadas asimismo
por €l Arreglo.

2) [Presentacion; formulario y firma] @ Una designacion posterior debera ser
presentada a la Oficina Internacional por € titular o por la Oficina de la Parte Contratante del
titular; sin embargo,

i) cuando se aplique la Regla7.1), ta como estaba en vigor antes del
4 de octubre de 2001, |a designacion debera ser presentada por la Oficina de origen;
ii) cuando se designen Partes Contratantes en virtud del Arreglo, la designacion
posterior debera ser presentada por la Oficina de la Parte Contratante del titular.
iii) cuando se aplique & parrafo 7), la designacion posterior gque resulte de la
transformacion debera ser presentada por la Oficina de la Organizacion Contratante.
b) Ladesignacion posterior se presentaraen el formulario oficial en g emplar unico.
Estara firmada por € titular, cuando sea é quien la presente. Cuando |la presente una Oficina,
debera estar firmada por dicha Oficinay, si ésta lo exige, también por € titular. Cuando la
designacion sea presentada por una Oficinay ésta, sin exigir que € titular lafirme también, le
permita hacerlo, € titular podrafirmar.
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3) [Contenido] a) Con sujecion alo estipulado en el parrafo 7)b), en la designacion
posterior figurarén o seindicaran aparte
i) el nimero del registro internacional correspondiente,

ii) el nombrey ladireccion del titular,

iii) laParte Contratante que se designa,

iv) cuando la designacion posterior se refiera a la totalidad de los productos y
servicios enumerados en e registro internacional correspondiente, ese hecho, o, cuando la
designacion posterior se refiera solo a una parte de los productos y servicios enumerados en el
registro internacional correspondiente, esos productosy Sservicios,

v) la cuantia de las tasas que se abonan y la forma de pago, o instrucciones para
cargar esa cuantia en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, y la identidad del autor
del pago o delasinstrucciones, y,

vi) cuando la designacion posterior sea presentada por una Oficina, la fecha en
que esa Oficinala haya recibido.

b) Cuando la designacion posterior se refiera a una Parte Contratante que haya
formulado una notificacion en virtud de la Regla7.2), en esa designacion posterior figurara
asimismo una declaracion de la intencion de utilizar la marca en el territorio de esa Parte
Contratante; ladeclaracion, segun lo exigido por esa Parte Contratante, debera

i) estar firmada por e propio titular y presentarse en un formulario oficial
aparte, anexo ala designacion posterior, 0

ii) estar incluida en la designacion posterior.

c) Enladesignacion posterior pueden figurar asimismo

i) las indicaciones y la traduccion o las traducciones, segun proceda,
mencionadas en la Regla 9.4)b),

ii) una peticion de que la designacion posterior surta efecto después de la
inscripcion de una modificacion o de una cancelacion respecto del registro internacional en
cuestion, o después de larenovacion del registro internacional,

iii) cuando la designacion posterior guarde relacion con una Organizacion
Contratante, las indicaciones mencionadas en la Regla 9.5)g)i), que figuraran en un formulario
oficial independiente que habrd de adjuntarse a la designacion posterior, y en la
Regla 9.5)g)ii).

d) Cuando € registro internacional esté basado en una solicitud de base, la
designacion posterior en virtud del Arreglo debera ir acompafnada de una declaracion, firmada
por la Oficina de origen, que certifigue que dicha solicitud ha dado por resultado un registro, y
en la que se indiquen la fecha y e numero de ese registro, a menos que la Oficina
Internacional ya hayarecibido tal declaracion.

4) [Tasas| La designacion posterior estara sujeta al pago de las tasas especificadas o
mencionadas en € punto 5 de la Tabla de tasas.

5) [Irregularidades] a) Si ladesignacion posterior no cumple los requisitos exigibles,
la Oficina Internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en €l parrafo 10), notificara ese hecho al
titular y, si la designacion posterior fue presentada por una Oficing, a ésta.

b) Silairregularidad no se subsana dentro de los tres meses siguientes alafecha de
su notificacion por la Oficina Internacional, la designacién posterior se considerara
abandonada, y la Oficina Internacional notificara en consecuenciay a mismo tiempo al titular
y, Si ladesignacion posterior fue presentada por una Oficina, a ésta, y reembolsara a autor del
pago las tasas abonadas, previa deduccion de una cuantia correspondiente ala mitad de latasa
de base mencionada en punto 5.1) de la Tabla de tasas.
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c) No obstante lo dispuesto en los apartados @) y b), cuando no se cumplan los
requisitos establecidos en e péarrafo 1)b) o c) en relacion con una o mas de las Partes
Contratantes designadas, se estimara que en la designacion posterior no figura la designacion
de esas Partes Contratantes, y se reembolsaran los complementos de tasa o las tasas
individuales ya abonados en relacion con esas Partes Contratantes. Cuando los requisitos
establecidos en e parrafo 1)b) oc) no se cumplan en relacion con ninguna de las Partes
Contratantes designadas, se aplicara el apartado b).

6) [Fecha de la designacion posterior] @) Una designacion posterior presentada por
el titular directamente ala Oficina Internacional llevaralafecha de su recepcion por la Oficina
Internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en e apartado c)i).

b) Una designacion posterior presentada a la Oficina Internaciona por una Oficina
llevard, sin perjuicio de lo dispuesto en € apartado c)i), d) y €), lafecha en que esa Oficinala
haya recibido, siempre gue la Oficina Internacional haya recibido dicha designacion en el
plazo de dos meses a partir de esafecha. Si la Oficina Internacional no ha recibido dentro de
ese plazo la designacion posterior, ésta llevara, sin perjuicio de lo dispuesto en
apartado c)i), d) y e), lafecha de su recepcion por la Oficina Internacional .

c) Cuando la designacion posterior no cumpla los requisitos exigibles y la
irregularidad se subsane dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la notificacion
mencionada en €l parrafo 5)a),

i) la designacion posterior llevarg, si la irregularidad se refiere a alguno de los
requisitos mencionados en €l parrafo 3)a)i), iii) y iv) y b)i), la fecha en que esa designacion se
haya regularizado, a menos que una Oficina haya presentado dicha designacién a la Oficina
Internacional y que la irregularidad se haya subsanado en el plazo de dos meses mencionado
en el apartado b); en este caso, la designacion posterior llevara la fecha en que dicha Oficina
la haya recibido;

ii) la fecha aplicable con arreglo a los apartados @) o b), segin proceda, no se
vera afectada por una irregularidad relativa a requisitos distintos de los mencionados en €
parrafo 3)a)i), iii) y iv) y b)i).

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a), b) y c), cuando la designacion
posterior contenga una peticion formulada de conformidad con el parrafo 3)c)ii), ésta podra
Ilevar una fecha ulterior alaresultante de los apartados @), b) o c).

€) Cuando una designacion posterior resulte de una transformacién de conformidad
con € parrafo 7), llevara la fecha en que la designacion de la Organizacion Contratante haya
sido inscritaen el Registro Internacional.

7) [Designacion posterior resultante de una transformacién] & Cuando la
designacion de una Organizacion Contratante haya sido inscrita en €l Registro Internacional y
en la medida en que dicha designacion haya sido retirada, denegada o haya dgjado de surtir
efecto en virtud de la legislacion de esa Organizacion, € titular del registro internacional en
cuestion podra solicitar la transformacion de la designacion de dicha Organizacion
Contratante en la designacion de cualquier Estado miembro de esa Organizacion que sea parte
en el Arreglo y/o en el Protocolo.

b) En la solicitud de transformacion prevista en e apartado @) se indicaran los
elementos mencionados en €l parrafo 3)a)i) aiii) y v), junto con:
i) laOrganizacion Contratante cuya designacion ha de transformarse, y



REGLAMENTO COMUN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID 35

i) cuando la designacion posterior de un Estado Contratante resultante de la
transformacion corresponda a todos los productos y servicios sefialados respecto de la
designacion de la Organizacion Contratante, ese hecho o, cuando la designacion de ese Estado
Contratante sea Unicamente para parte de los productos y servicios sefidlados en la
designacion de esa Organizacion Contratante, esos productosy servicios.

8) [Inscripcion y notificacion] Cuando la Oficina Internacional estime que la
designacion posterior cumple los requisitos exigibles, lainscribira en € Registro Internacional
y notificara en consecuencia a la Oficina de |a Parte Contratante que haya sido objeto de la
designacion posterior e informara a mismo tiempo a titular y, si la designacion posterior fue
presentada por una Oficina, a ésta.

9) [Denegacion] Se aplicaran las Reglas 16 a 18, mutatis mutandis.

10) [Designacion posterior no considerada como tal] Si no se cumplen los requisitos
establecidos en e parrafo 2)a), la designacion posterior no se considerara como tal y la
Oficina Internacional informara en consecuencia al remitente.

Regla 25
Peticion de inscripcion de una modificacion;
peticion de inscripcion de una cancelacion

1) [Presentacion de la peticion] a) Se presentara una peticion de inscripcion a la
Oficina Internacional en un solo g emplar del formulario oficial pertinente cuando la peticion
serefieraaalguno de los aspectos siguientes:

i) un cambio de titularidad del registro internacional respecto atodos o algunos
de los productos y servicios y respecto a todas o a algunas de las Partes Contratantes
designadas;

ii) unalimitacion de lalista de productos y servicios respecto atodas o a algunas
de las Partes Contratantes designadas;

iii) una renuncia respecto a algunas de las Partes Contratantes designadas en
relacion con latotalidad de los productos y servicios,
iv) un cambio en el nombre o en ladireccion del titular;

v) la cancelacion del registro internacional respecto a todas las Partes
Contratantes designadas en relacion con latotalidad o una parte de los productos y servicios.

b) Con sujecion alo estipulado en € apartado c), la peticion sera presentada por €
titular o por la Oficina de la Parte Contratante del titular; no obstante, la peticion de
inscripcion de un cambio de titularidad podra ser presentada por conducto de la Oficina de la
Parte Contratante, 0 de una de las Partes Contratantes, indicada en dicha peticion, de
conformidad con el parrafo 2) a) iv).

c) La peticidon de inscripcion de una renuncia o de una cancelacion no podra ser
presentada directamente por € titular cuando la renuncia o la cancelacion afecte a una Parte
Contratante cuya designacion esté regida por el Arreglo en lafecha de recepcion de la peticion
por la Oficina Internacional.

d) La peticion estara firmada por € titular, cuando sea él quien la presente. Cuando
la presente una Oficina, estara firmada por esa Oficinay, si la Oficinalo exige, también por €l
titular. Cuando una Oficina presente la peticion y permita al titular firmarla también, sin
exigirselo, el titular podrafirmar la peticion.
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2) [Contenido de la peticion] a) En la peticion de inscripcion de una modificacion o
en la peticion de inscripcion de una cancelacion figuraran o se indicaran, ademas de la
modificacion o la cancel acion solicitadas,

i) el nimero del registro internacional correspondiente,

ii) el nombre del titular, a menos que la modificacion se refieraa nombre o ala
direccion del mandatario,

iii) en el caso de un cambio de titularidad del registro internacional, e nombrey
la direccion, facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas, de la persona
natural o juridica mencionada en la peticion como nuevo titular del registro internacional (en
lo sucesivo denominado “nuevo titular”),

iv) en el caso de un cambio en latitularidad del registro internacional, la Parte o
las Partes Contratantes respecto a las cuales € nuevo titular cumple las condiciones requeridas
en los Articulos 1.2) y 2 del Arreglo o en e Articulo 2.1) del Protocolo para ser titular de un
registro internacional,

v) en el caso de un cambio en latitularidad del registro internacional, cuando la
direccion del nuevo titular, facilitada de conformidad con €l puntoiii), no se encuentre en el
territorio de la Parte Contratante o de una de las Partes Contratantes indicadas de conformidad
con € punto iv), y a menos que & nuevo titular haya sefialado que es nacional de un Estado
contratante 0 de un Estado miembro de una organizacion contratante, la direccion del
establecimiento o & domicilio del nuevo titular en €l territorio de la Parte Contratante o de
una de las Partes Contratantes respecto a las cuales e nuevo titular cumpla las condiciones
requeridas para ser titular de un registro internacional,

vi) en e caso de un cambio en latitularidad del registro internacional que no se
refiera a latotalidad de los productos y servicios ni atodas las Partes Contratantes designadas,
los productos y servicios y las Partes Contratantes designadas a que se refiera e cambio de
titularidad, y

vii) lacuantia de las tasas que se abonen y la forma de pago, o instrucciones para
que se cargue la cantidad correspondiente en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, y
laidentidad del autor del pago o de las instrucciones.

b) En la peticion de inscripcion de un cambio de titularidad del registro
internacional puede figurar tambieén,
i) cuando e nuevo titular sea una persona natural, una indicacion del Estado de
que el nuevo titular es nacional;

ii) cuando e nuevo titular sea una persona juridica, indicaciones relativas a su
naturalezalegal y a Estado, y, cuando proceda, ala entidad territorial de ese Estado en virtud
de cuya legislacion se haya constituido dicha personajuridica.

c) La peticion de inscripcion de una modificacion o de una cancelacion puede
contener también una peticion de que dicha modificacion o cancelacion se inscriba antes o
después de la inscripcion de otra modificacion o cancelacion o de una designacion posterior
respecto del registro internacional en cuestion, o después de la renovacion del registro
internacional.

3) [Peticion no admisible] No se podra inscribir un cambio de titularidad de un
registro internacional respecto a una Parte Contratante designada si esa Parte Contratante

i) estd obligada por €l Arreglo, pero no por e Protocolo, y s la Parte

Contratante indicada en virtud del parrafo 2)a)iv) no esta obligada por €l Arreglo, o si ninguna
de las Partes Contratantes indicadas en virtud de ese parrafo esta obligada por € Arreglo;
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ii) estd obligada por € Protocolo, pero no por e Arreglo, y s la Parte
Contratante indicada en virtud del parrafo 2)a)iv) no esta obligada por e Protocolo, o0 s
ninguna de las Partes Contratantes indicadas en virtud de ese parrafo esta obligada por €l
Protocolo.

4) [Varios nuevos titulares] Cuando en la peticion de inscripcion de un cambio en la
titularidad del registro internacional se mencionen varios nuevos titulares, no se podra
inscribir ese cambio en relacion con una Parte Contratante designada si alguno de los nuevos
titulares no cumple las condiciones exigidas para ser titular del registro internacional respecto
a esa Parte Contratante.

Regla 26
Irregularidades en las peticiones de inscripcion de una
modificacion y de inscripcion de una cancelacion

1) [Peticionirregular] Si la peticion de inscripcion de una modificacion o la peticion
de inscripcién de una cancel acion, mencionadas en la Regla 25.1)a), no cumplen los requisitos
exigibles, la Oficina Internacional, a reserva de 1o dispuesto en e parrafo 3), notificara esa
circunstancia al titular y, si la peticion fue formulada por una Oficina, a ésta.

2) [Plazo para subsanar lairregularidad] Lairregularidad se puede subsanar dentro
de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional 1a haya notificado. Si la
irregularidad no se subsana en ese plazo, la peticiéon se considerara abandonada y la Oficina
Internacional notificard en consecuencia y a mismo tiempo a titular y, si la peticion de
inscripcion de una modificacion o la peticion de inscripcion de una cancelacion fueron
presentadas por una Oficina, a ésta, y reembolsara las tasas abonadas a autor del pago de esas
tasas, previa deduccion de una cuantia correspondiente a la mitad de las tasas pertinentes a
que serefiere e punto 7) de la Tabla de tasas.

3) [Peticiones no consideradas como tales| Si no se cumplen los requisitos previstos
en la Regla25.1)b) o c), la peticion no seré considerada como tal, y la Oficina Internacional
informara en consecuencia a remitente.

Regla 27
Inscripcion y notificacion de una modificacion o de una cancelacion;
fusion deregistros internacionales; declaracién de que un cambio
detitularidad o una limitacion no tiene efecto

1) [Inscripcion y notificacion de una modificacion o de una cancelacion] a) Si la
peticion mencionada en la Regla25.1)a) relne las condiciones exigidas, la Oficina
Internacional inscribird sin demora la modificacion o la cancelacion en e Registro
Internacional, notificard en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas
en que la modificacion tenga efecto o, en caso de una cancelacion, a las Oficinas de todas las
Partes Contratantes designadas, e informard a mismo tiempo a titular y, si la peticion fue
presentada por una Oficina, a ésta. Cuando la inscripcion se refiera a un cambio de
titularidad, la Oficina Internaciona informara también a titular anterior, en caso de cambio
total de titularidad, y a titular de la parte del registro internaciona que haya sido cedida o
transferida de otro modo, en caso de cambio parcia de titularidad. Cuando la peticion de que



38 REGLAMENTO COMUN DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

se inscriba una cancelacion haya sido presentada por €l titular o por una Oficina distinta de la
Oficina de origen durante el periodo de cinco afios mencionado en e Articulo 6.3) del Arreglo
y en €l Articulo 6.3) del Protocolo, la Oficina Internacional informara asimismo a la Oficina
de origen.

b) La modificacion o la cancelacion se inscribirdn en la fecha en que la Oficina
Internacional haya recibido una peticion conforme con los requisitos exigibles, salvo cuando
se haya presentado una peticion de conformidad con la Regla 25.2)c), en cuyo caso, podran
inscribirse en unafecha ulterior.

2) [Suprimido]

3) [Inscripcion de la fusion de registros internacionales] Cuando la misma persona
natural o juridica haya sido inscrita como titular de dos o més registros internacionales
resultantes de un cambio parcial de titularidad, esos registros se fusionaran a peticion de dicha
persona natural o juridica, presentada directamente o por conducto de la Oficina de la Parte
Contratante del titular. La Oficina Internacional notificara en consecuencia a las Oficinas de
las Partes Contratantes designadas afectadas por el cambio e informara a mismo tiempo al
titular y, si la peticién fue presentada por una Oficina, aesa Oficina.

4) [Declaracion de que un cambio de titularidad no tiene efecto] @) La Oficina de
una Parte Contratante designada a la que la Oficina Internacional notifiqgue un cambio de
titular que afecte a esa Parte Contratante puede declarar que € cambio de titularidad no tiene
efecto en dicha Parte Contratante. Esa declaracion daré lugar a que, respecto a dicha Parte
Contratante, € registro internaciona correspondiente seguira anombre del anterior titular.

b) En ladeclaracion mencionada en el apartado a) se indicaran

i) lasrazones por las que & cambio detitular no tiene efecto,
ii) las correspondientes disposiciones |legislativas basicas, y
iii) el hecho de que esa declaracion pueda ser objeto de revision o de recurso.

c) Ladeclaracion mencionada en € apartado a) se enviara ala Oficina Internacional
antes de vencidos los 18 meses contados desde la fecha en que |a notificacion mencionada en
el apartado @) haya sido enviada a la Oficinainteresada.

d) La Oficina Internacional inscribira en el Registro Internacional toda declaracion
efectuada de conformidad con € apartadoc) y, segun e caso, inscribira como registro
internacional separado esa parte del registro internacional que haya sido objeto de dicha
declaracion, y notificard en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la
peticion de inscripcion de un cambio de titularidad y a nuevo titular.

€) Toda decision definitiva respecto a una declaracion efectuada de conformidad
con € apartado c) se notificard a la Oficina Internacional, que la inscribird en €l Registro
Internacional y, segin € caso, modificara e Registro Internacional en consecuencia, y
notificard en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la peticion de
inscripcion de un cambio de titularidad y a nuevo titular.

5) [Declaracion de que una limitacion no surte efectos] a) La Oficina de una Parte
Contratante designada a la que la Oficina Internacional haya notificado una limitacién de la
lista de productos y servicios que afectan a esa Parte Contratante podra declarar que la
limitacion no surte efectos en dicha Parte Contratante. El efecto de dicha declaracion sera
que, respecto de dicha Parte Contratante, la limitacion no se aplicard a los productos y
servicios afectados por la declaracion.

b) En ladeclaracion mencionada en el apartado a) se indicaran
i) lasrazones por las que lalimitacion no surte efectos,
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ii) cuando la declaracion no afecte a todos los productos y servicios alos que se
refiera la limitacion, aguellos que se vean afectados por la declaracion o aquellos que no se
vean afectados por la declaracion,

iii) las disposiciones esenciales correspondientes de lalegislacion, y

iv) si dichadeclaracion puede ser objeto de revision o de recurso.

c) Ladeclaracion mencionada en €l apartado a) se enviara ala Oficina Internacional
antes de vencidos los 18 meses contados desde la fecha en que |a notificacion mencionada en
el apartado @) haya sido enviada a la Oficina en cuestion.

d) La Oficina Internacional inscribira en el Registro Internacional toda declaracion
efectuada de conformidad con €l apartado ¢) y notificara en consecuencia a la parte (titular u
Oficina) que haya presentado la peticion de inscribir lalimitacion.

€) Toda decision fina relativa a una declaracion efectuada de conformidad con el
apartado ¢) serd notificada a la Oficina Internacional, que la inscribira en € Registro
Internacional y notificara en consecuencia ala parte (titular u Oficina) que presento la peticion
deinscribir lalimitacion.

Regla 28
Correcciones en e Registro Internacional

1) [Correccion] Cuando la Oficina Internacional, actuando de oficio o a peticion del
titular o de una Oficina, estime que en e Registro Internacional existe un error relativo a un
registro internacional modificaraen consecuencia el Registro.

2) [Notificacion] La Oficina Internacional notificara en consecuencia 'y a mismo
tiempo a titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en que la correccion
tenga efecto. Asimismo, cuando la Oficina que haya pedido la correccion no seala Oficinade
una Parte Contratante designada, en la que surta efecto dicha correccion, la Oficina
Internacional informaré en consecuencia a esa Oficina.

3) [Denegacion resultante de una correccion] Toda Oficina ala que sea aplicable 1o
dispuesto en € parrafo 2) tendrda derecho a declarar, en una notificacion de denegacion
provisional dirigida a la Oficina Internacional, que considera que no se puede, 0 ya no se
puede, conceder proteccion a registro internacional corregido. Se aplicardn, mutatis
mutandis, el Articulo5 del Arreglo o € Articulo 5 del Protocolo y las Reglas 16 a 18, en €
entendimiento de que e periodo autorizado para enviar dicha notificacion se computara desde
lafecha de envio de lanotificacion de la correccion ala Oficina en cuestion.

4) [Plazo para efectuar la correccion] No obstante lo dispuesto en € parrafo 1), un
error imputable a una Oficinay cuya correccion afectaria los derechos resultantes del registro
internacional podra ser corregido Unicamente si la Oficina Internacional recibe una peticion de
correccion en e plazo de nueve meses contados desde la fecha de publicacion de la
inscripcion en el Registro Internacional que sea objeto de la correccion.
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Capitulo 6
Renovaciones

Regla 29
Aviso oficioso de la expiracion

El hecho de no haber recibido € aviso oficioso mencionado en € Articulo 7.4) del
Arregloy en € Articulo 7.3) del Protocolo no constituira una excusa para dejar de cumplir los
plazos previstos en la Regla 30.

Regla 30
Detalles relativos a la renovacion

1) [Tasas] a) El registro internacional se renovara previo pago, a més tardar en la
fecha en que deba renovarse ese registro, de
i) latasade base,

ii) latasasuplementaria, en su caso, y

iii) el complemento de tasa o la tasa individual, segin proceda, por cada Parte
Contratante designada en relacion con la cual no se haya inscrito ninguna denegacion ni
invalidacion en el Registro Internacional respecto a la totalidad de los productos y servicios
pertinentes, tal como se especifican 0 se mencionan en el punto 6 de la Tabla de tasas. Sin
embargo, ese pago se podra hacer en el término de seis meses a partir de la fecha en que deba
realizarse larenovacion del registro internacional, a condicion de que la sobretasa especificada
en el punto 6.5 de la Tabla de tasas se abone al mismo tiempo.

b) Todo pago realizado a efectos de renovacion que se reciba en la Oficina
Internacional con una antelacion de mas de tres meses respecto a la fecha en que deba
realizarse la renovacion del registro internacional, se considerara como recibido tres meses
antes de esafecha.

2) [Datos suplementarios] @) Cuando € titular no desee renovar € registro
internacional respecto a una Parte Contratante designada en relacion con la cua no se haya
inscrito ninguna denegacion en el Registro Internacional para la totalidad de los productos y
servicios pertinentes, €l pago de las tasas exigidas se acompariara de una declaracion en €
sentido de que la renovacion del registro internacional no se debe inscribir en el Registro
Internacional respecto a esa Parte Contratante.

b) Cuando € titular desee renovar e registro internacional respecto a una Parte
Contratante designada, a pesar de que se haya inscrito una denegacion en e Registro
Internacional en relacion con esa Parte Contratante para la totalidad de los productos y
servicios pertinentes, € pago de las tasas exigidas, con inclusion del complemento de tasa o
de la tasa individual, segun proceda, para esa Parte Contratante, se acompaiara de una
declaracion en e sentido de que la renovacion del registro internacional debe inscribirse en el
Registro Internacional respecto a esa Parte Contratante.

c) El registro internacional no podra renovarse en relacion con una Parte
Contratante designada, respecto ala cua se hayainscrito unainvalidacion paralatotalidad de
los productos y servicios en virtud de la Regla 19.2) o respecto ala cual se haya inscrito una
renuncia en virtud de la Regla27.1)a). El registro internacional no puede renovarse respecto
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a una Parte Contratante designada para |os productos y servicios en relacion con los cuales se
ha inscrito, en virtud de la Regla 19.2), una validacion de |los efectos del registro internacional
en esa Parte Contratante o en relacion con los cuales se hainscrito una limitacion en virtud de
laRegla27.1)a).

d) El hecho de que € registro internacional no se renueve respecto a todas las
Partes Contratantes designadas no se considerara como una modificacion a los fines de lo
dispuesto en el Articulo 7.2) del Arreglo o en € Articulo 7.2) del Protocolo.

3) [Tasasinsuficientes] a) Si lacuantiade las tasas percibidas es inferior ala cuantia
de las tasas exigidas para la renovacion, la Oficina Internacional 1o notificara con prontitud y
al mismo tiempo al titular y al mandatario, si 1o hubiere. En la notificacion se especificara la
cantidad pendiente de pago.

b) Si, a vencer € plazo de seis meses mencionado en e parrafo 1.a), la cuantia de
las tasas percibidas es inferior a la prevista en e parrafo 1), la Oficina Internacional no
inscribira la renovacion, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c), reembolsara la cuantia
percibida a autor del pago y notificara en consecuencia a titular y € mandatario, si 1o
hubiere.

c) Si lanotificacion mencionada en € apartado a) se envid durante los tres meses
precedentes a vencimiento del plazo de seis meses a que se alude en € parrafo 1)a) y la
cuantia de las tasas percibidas es, a vencer ese plazo, inferior a la prevista en € parrafo 1),
pero asciende a menos a 70% de esa cuantia, la Oficina Internacional se atendra a lo
dispuesto en la Regla31.1) y 3). Si la cuantia exigida no se ha abonado integramente en el
plazo de tres meses a partir de dicha notificacion, la Oficina Internacional cancelara la
renovacion, notificard en consecuenciad titular, a mandatario, si o hubiere, y alas oficinas a
las que se hubiera notificado la renovacion, y reembolsara la cantidad percibida a autor del

pago.

4) [Periodo para € que se abonan las tasas de renovacion] Las tasas exigidas
respecto a cada renovacion se abonaran para un periodo de diez afos, prescindiendo del hecho
de que en @ Registro Internacional figuren, en lalista de las Partes Contratantes designadas,
solo Partes Contratantes cuya designacion este regida por €l Arreglo, solo Partes Contratantes
cuya designacion esté regida por € Protocolo, o tanto Partes Contratantes cuya designacion
esté regida por € Arreglo como Partes Contratantes cuya designacion esté regida por €l
Protocolo. En cuanto alos pagos efectuados en virtud del Arreglo, se considerara que €l pago
para diez afos es un pago para un periodo de diez afios.

Regla 31
Inscripcion de la renovacion; notificacion y certificado

1) [Inscripcion de la renovacion y fecha en que surte efecto] La renovacion se
inscribira en €l Registro Internacional con la fecha en que debiera efectuarse, aun cuando las
tasas correspondientes se abonen durante € plazo de gracia mencionado en el Articulo 7.5)
del Arregloy en € Articulo 7.4) del Protocolo.

2) [Fecha de renovacion en el caso de designaciones posteriores] La fecha en que
surta efecto la renovacion seréla misma paratodas | as designaciones que figuren en el registro
internacional, con independencia de la fecha en que esas designaciones se hayan inscrito en el
Registro Internacional.
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3) [Notificacion y certificado] La Oficina Internacional notificara la renovacion alas
Oficinas de las correspondientes Partes Contratantes designadas y enviara un certificado al
titular.

4) [Notificacion en caso de no renovacion] @ Cuando un registro internaciona no se
renueve, la Oficina Internacional notificara en consecuencia a las Oficinas de todas |as Partes
Contratantes designadas en ese registro internacional.

b) Cuando un registro internacional no se renueve respecto a una Parte Contratante
designada, la Oficina Internacional notificara en consecuencia a la Oficina de esa Parte
Contratante.

Capitulo 7
Gacetay base de datos

Regla 32
Gaceta

1) [Informacidn relativa a los registros internacionales| a) La Oficina Internacional
publicara en la Gaceta los datos pertinentes relativos a
i) los registros internacional es efectuados en virtud de la Regla 14;
ii) lainformacion comunicada en virtud dela Regla 16.1);
iii) las denegaciones provisionales inscritas en virtud de la Regla17.4) con una
indicacion sobre si la denegacion se relaciona con todos los productos y servicios 0
anicamente con algunos de €ellos, pero sin indicar los productos y servicios en cuestion ni
exponer los motivos de la denegacion, y las declaraciones y la informacién inscritas en virtud
delaReglal7.5)c) y 6)b);
iv) lasrenovacionesinscritas en virtud de la Regla 31.1);
V) las designaciones posteriores inscritas en virtud de la Regla 24.8);
vi) la continuacion de los efectos de los registros internacionales en virtud de la
Regla 39;
vii) los cambios de titularidad, las limitaciones, las renuncias y las modificaciones
del nombre o de ladireccion del titular inscritos en virtud de la Regla 27;
viii) las cancelaciones efectuadas en virtud de la Regla 22.2) o inscritas en virtud
delaRegla27.1) o laRegla 34.3)d);
iX) las correcciones efectuadas en virtud de la Regla 28;
X) lasinvalidacionesinscritas en virtud de la Regla 19.2);
xi) las informaciones inscritas en virtud de las Reglas 20, 20bis, 21, 21bis,
22.2)a), 23, 27.3) y 4) y 40.3);
Xxii) los registros internacionales que no se hayan renovado.

b) La reproduccion de la marca se publicard tal como figura en la solicitud
internacional. Cuando e solicitante haya realizado la declaracion mencionada en la
Regla9.4)a)vi), en la publicacion se indicara ese hecho.

c) Cuando, en virtud de la Regla9.4)a)v) o vii), se facilite una reproduccién en
color de la marca, en la Gaceta figuraran tanto la reproduccién de la marca en blanco y negro
como lareproduccion en color.
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2) [Informacion relativa a los requisitos particulares y a determinadas declaraciones
de las Partes Contratantes, y otra informacion general] La Oficina Internacional publicara
en la Gaceta

i) toda notificacion realizada en virtud de la Regla7 o la Regla 20bis.6) y toda

declaracion efectuada en virtud de laRegla17.5)d o e);

ii) toda declaracion formulada con arreglo a Articulo 5.2)b) o a Articulo 5.2)b)
y ©), primerafrase, del Protocolo;

iii) toda declaracion formulada en virtud del Articulo 8.7) del Protocolo;

iv) toda notificacion realizada en virtud de la Regla 34.2)b 0 3)a);

v) lalistade los dias del afo civil en curso y del siguiente en que esté previsto
que la Oficina Internaciona no se abraal publico.

3) [NUmero de gemplares para las Oficinas de las Partes Contratantes] a) La
Oficina Internacional enviard ala Oficina de cada Parte Contratante gjemplares de la Gaceta.
Cada Oficina tendra derecho a recibir gratis dos gemplares y, cuando € numero de
designaciones inscritas respecto a la Parte Contratante de que se trate haya sido, durante un
ano civil, superior a 2.000, a un gemplar suplementario al afio siguiente y a otro gjemplar
adicional por cada millar de designaciones a partir de 2.000. Cada Parte Contratante puede
adquirir todos los afnos, por la mitad del precio de la suscripcion, un nimero de gjemplares
igual a que tiene derecho gratuitamente.

b) S la Gaceta esta disponible en més de una forma, cada Oficina puede elegir la
formaen gque desearecibir los g emplares a que tenga derecho.

Regla 33
Base de datos el ectronica

1) [Contenido de la base de datos| Los datos que hayan sido inscritos en el Registro
Internacional y asimismo publicados en la Gaceta en virtud de la Regla 32 se incorporaran a
una base de datos electronica

2) [Datos relativos a las solicitudes internacionales y a las designaciones posteriores
en tramitacion] Si una solicitud internacional 0 una designacion realizada en virtud de la
Regla24 no se inscriben en € registro internacional dentro de los tres dias laborables
siguientes a su recepcion por la Oficina Internacional, ésta incorporara a la base de datos
electronica todos los datos que figuren en la solicitud internacional o en la designacion tal
como se hayan recibido, no obstante las irregul aridades que puedan existir en ellas.

3) [Acceso a la base de datos electronica] La base de datos electronica estard a
disposicion de las Oficinas de las Partes Contratantes y, previo pago de la tasa prescrita, si la
hubiere, del publico, mediante conexion directa y a través de otros medios apropiados que
determine la Oficina Internacional. Los gastos de acceso correran a cargo del usuario. Los
datos a que se alude en € parrafo 2) se acompafiaran de una advertencia en € sentido de que
la Oficina Internacional no ha adoptado aln una decision sobre la solicitud internacional o
sobre la designacion realizada en virtud de la Regla 24.
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Capitulo 8
Tasas

Regla 34
Cuantiay pago de las tasas

1) [Cuantia de las tasas| La cuantia de las tasas adeudadas en virtud del Arreglo, €
Protocolo o0 e presente Reglamento, distintas de las tasas individuales, se especifica en la
Tabla de tasas que figura como Anexo del presente Reglamento y forma parte integrante del
mismo.

2) [Pagos] a) Las tasas indicadas en la Tabla de tasas pueden ser abonadas a la
Oficina Internacional por el solicitante o por € titular, o, cuando la Oficina de la Parte
Contratante del titular acepte la responsabilidad de recaudar y girar esas tasas, y € solicitante
o € titular asi lo deseen, por esa Oficina.

b) Toda Parte Contratante cuya Oficina acepte la responsabilidad de recaudar y
girar las tasas notificard ese hecho al Director General.

3) [Tasa individual pagadera en dos partes] a) Una Parte Contratante que haga o
haya hecho una declaracion en virtud del Articulo 8.7) del Protocolo podra notificar al
Director Genera que la tasa individual pagadera respecto de una designacion de esa Parte
Contratante comprende dos partes, la primera parte pagadera en € momento de la
presentacion de la solicitud internaciona o de la designacion posterior de esa Parte
Contratante, y la segunda parte pagadera en una fecha posterior que se determina de
conformidad con lalegislacion de esa Parte Contratante.

b) Cuando se aplique € apartado a), las referencias en los puntos2, 3 y5 de la
Tabla de tasas a una tasa individual se interpretardn como referencias a la primera parte de la
tasaindividua .

¢) Cuando se aplique € apartado a), la Oficina de la Parte Contratante designada de
que se trate notificara a la Oficina Internacional cuando debe efectuarse e pago de la segunda
parte delatasaindividual. Enlanoctificacion seindicara

i) e nimero del registro internacional de que se trate,
ii) e nombre del titular,
iii) lafechalimite en la que deba pagarse la segunda parte de latasaindividual,
iv) cuando la cuantia de la segunda parte de la tasa individual dependa del
numero de clases de productos y servicios respecto de los cuales |la marca esté protegida en la
Parte Contratante designada de que se trate, el nimero de esas clases.

d) LaOficinalnternacional transmitiralanotificacion al titular. Cuando la segunda
parte de la tasa individual se pague dentro del periodo aplicable, la Oficina Internacional
inscribira el pago en € Registro Internacional y notificara en consecuencia a la Oficina de la
Parte Contratante interesada. Cuando la segunda parte de la tasa individual no haya sido
pagada dentro del periodo aplicable, la Oficina Internacional notificara ala Oficina de la Parte
Contratante de que se trate, cancelara la inscripcion del registro internacional en € Registro
Internacional respecto de la Parte Contratante de que se trate y notificara al titular en
consecuencia.

4) [Formas de pago de las tasas a la Oficina Internacional] Las tasas se abonaran a
la Oficina Internacional en laforma especificada en las Instrucciones Administrativas.
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5) [Indicaciones que acomparian al pago] En e momento de efectuar € pago de una
tasaala Oficinalnternacional, se indicara
i) antes del registro internacional, el nombre del solicitante, la marca de que se
tratey e objeto del pago;
ii) después del registro internacional, el nombre del titular, e nimero del registro
internacional de que setratey el objeto del pago.

6) [Fecha del pago] a) A reserva de lo dispuesto en la Regla30.1)b) y en €
apartado b), toda tasa se considerara abonada a la Oficina Internacional € dia en que ésta
percibala cuantiaexigida.

b) Cuando la cuantia exigida esté disponible en una cuenta abierta en la Oficina
Internacional y ésta haya recibido instrucciones del titular de la cuenta para efectuar cargos en
ella, se considerara que la tasa se ha abonado a la Oficina Internacional € dia en que ésta haya
recibido una solicitud internacional, una designacion posterior, la instruccion de cargar la
segunda parte de una tasa individual en la cuenta, una peticion de inscripcion de una
modificacion, o lainstruccion de renovar un registro internacional .

7) [Modificacion de la cuantia de las tasas] @) Cuando la cuantia de las tasas que se
deban pagar por la presentacion de una solicitud internacional se modifique en el periodo que
media entre la fecha en que la Oficina de origen reciba o dé por recibida en virtud de la
Regla11.1)a) o c) la peticion de presentar la solicitud internacional ala Oficina Internacional,
por una parte, y la fecha en que la Oficina Internacional reciba la solicitud internacional, por
otra, se aplicaralatasa que esté en vigor en la primera de esas fechas.

b) Cuando la Oficina de la Parte Contratante del titular presente una designacion en
virtud de la Regla24 y la cuantia de las tasas que se deban pagar en relacion con esa
designacion se modifique en e periodo que media entre la fecha en que la Oficina reciba la
peticion del titular para que presente dicha designacion, por una parte, y la fecha en que la
Oficina Internacional reciba la designacion, por otra, se aplicara latasa que esté en vigor en la
primera de esas fechas.

c) Cuando se aplique & parrafo 3)a), sera aplicable la cuantia de la segunda parte de
latasaindividual que seavalida en lafecha posterior mencionada en ese parrafo.

d) Cuando la cuantia de las tasas que se deban pagar en relacion con la renovacion
de un registro internaciona se modifique en el periodo que media entre lafecha de pago y la
fecha en que deba efectuarse la renovacion, se aplicara la tasa que estuviera en vigor en la
fecha del pago o en la fecha que se considere fecha del pago en virtud de la Regla 30.1)b).
Cuando € pago se efectle con posterioridad a la fecha en que deba efectuarse |a renovacion,
se aplicaralatasa que estuviera en vigor en esafecha

€) Cuando se modifique la cuantia de una tasa distinta de las mencionadas en los
apartados a), b), c) y d), se aplicara la cuantia que estuviera en vigor en la fecha en que la
Oficinalnternacional hayarecibido el importe de latasa.

Regla 35
Moneda de pago

1) [Obligacion de utilizar la moneda suiza] Todos los pagos a la Oficina
Internacional previstos en € presente Reglamento se efectuaran en moneda suiza, con
independencia de que, cuando una Oficina abone las tasas, tal Oficina pueda haber recaudado
esas tasas en otra moneda.
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2) [Establecimiento de la cuantia de las tasas individuales en moneda
suiza] @) Cuando una Parte Contratante formule, con arreglo a Articulo 8.7)a) del Protocolo,
una declaracion en el sentido de que desea recibir una tasa individual, la cuantia de la tasa
individual indicada a la Oficina Internacional se expresard en la moneda utilizada por la
Oficina de esa Parte Contratante.

b) Cuando en la declaracion mencionada en €l apartado a) se indique latasa en una
moneda que no sea la suiza, e Director General, previa consulta con la Oficina de la Parte
Contratante interesada, establecera la cuantia de la tasa individual en moneda suiza, tomando
como base €l tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas.

¢) Cuando, durante més de tres meses consecutivos, €l tipo de cambio oficial de las
Naciones Unidas entre la moneda suiza y la moneda en que una Parte Contratante haya
indicado la cuantia de una tasa individual sea superior o inferior en un 5%, como minimo, al
altimo tipo de cambio aplicado para establecer |a cuantia de la tasa individual en moneda
suiza, la Oficina de esa Parte Contratante podra pedir al Director General que establezca una
nueva cuantia de la tasa individual en moneda suiza, tomando como base € tipo de cambio
oficial de las Naciones Unidas aplicable el dia precedente a dia en que se formule la peticion.
A ta efecto, € Director Genera adoptara las medidas pertinentes. La nueva cuantia se
aplicara a partir de la fecha que determine & Director General, en el entendimiento de que esa
fecha sera de uno a dos meses posterior a la fecha de publicacion de dicha cuantia en la
Gaceta.

d) Cuando, durante mas de tres meses consecutivos, € tipo de cambio oficial delas
Naciones Unidas entre la moneda suiza y la moneda en que una Parte Contratante haya
indicado la cuantia de unatasaindividual seainferior en un 10%, como minimo, al ultimo tipo
de cambio aplicado para establecer la cuantia de la tasa individual en moneda suiza, €
Director General establecera una nueva cuantia de la tasa individua en moneda suiza,
tomando como base € tipo de cambio oficia de las Naciones Unidas que esté en vigor. La
nueva cuantia se aplicara a partir de la fecha que determine el Director Genera, en €
entendimiento de que esa fecha sera de uno a dos meses posterior a la fecha de la publicacion
de dicha cuantia en la Gaceta.

Regla 36
Exencion de tasas

Lainscripcion de los datos siguientes estara exenta de tasas:
i) e nombramiento de mandatario, toda modificacion relativaa mandatario y la
cancelacion de lainscripcion de un mandatario,
ii) toda modificacion relativa a los nimeros de teléfono y de telefacsimil del
titular,
iii) lacancelacion del registro internacional,
iv) todarenunciaprevistaen laRegla25.1)a)iii),
v) toda limitacion efectuada en la propia solicitud internaciona en virtud de la
Regla 9.4)a)xiii) o en una designacion posterior en virtud de la Regla 24.3)a)iv),
vi) toda peticién de una Oficina en virtud del Articulo 6.4), primera frase, del
Arreglo o en virtud del Articulo 6.4), primerafrase, del Protocolo,
vii) la existencia de un procedimiento judicial o de una decision definitiva que
afecten ala solicitud de base, a registro resultante de ellao a registro de base,
viii) toda denegacion en virtud de la Reglal7, de la Regla24.9) o de la
Regla 28.3), toda declaracion en virtud de la Regla 17.5) o 6), o toda declaracion en virtud de
laRegla20bis.5) o laRegla27.4) 0 5),
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iX) lainvalidacion del registro internacional,

x) lainformacion comunicada en virtud de la Regla 20,

Xi) toda natificacion en virtud delaRegla 21 o dela Regla 23,
Xii) toda correccion efectuada en el Registro Internacional.

Regla 37
Distribucion de la tasas suplementarias
y de los complementos de tasa

1) El coeficiente mencionado en €l Articulo 8.5) y 6) del Arregloy en €l Articulo 8.5)
y 6) del Protocolo sera el siguiente:

paralas Partes Contratantes que efectien
un examen limitado alos motivos absolutos de denegacion............ccccveveenee. dos

para las Partes Contratantes que, ademas, efectlen un

examen de anterioridad:
@) POr OPOSICION UE LEICEIDS......eeveieeerreete e steete et e e e sre e ereesre e e tres
(o) 10 (=] 1 ol o J S cuatro

2) El coeficiente cuatro se aplicara también a las Partes Contratantes que procedan de
oficio a busquedas de anterioridad, con indicacion de las anterioridades mas pertinentes.

Regla 38
Ingreso dela cuantia de lastasas individuales en las
cuentas de las Partes Contratantes interesadas

Toda tasa individual abonada a la Oficina Internacional en relacion con una Parte
Contratante que haya formulado una declaracion en virtud del Articulo 8.7)a) del Protocolo se
ingresara en la cuenta de esa Parte Contratante en la Oficina Internacional durante € mes
siguiente a de la inscripcion del registro internacional, de la designacion posterior o de la
renovacion respecto a las cuales se haya abonado esatasa o a de lainscripcion del pago de la
segunda parte de latasaindividual.

Capitulo 9
Otrasdisposiciones

Regla 39
Continuacion de | os efectos de los registros internacionales
en determinados Estados sucesores

1) Cuando un Estado (“eél Estado sucesor”) cuyo territorio formara parte, antes de la
independencia de ese Estado, ddl territorio de una Parte Contratante (“la Parte Contratante
predecesora’) haya depositado en poder del Director General una declaracion de continuacion
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que tenga por efecto la aplicacion del Arreglo, € Protocolo o tanto € Arreglo como € Protocolo
por e Estado sucesor, todo registro internacional que estuviera en vigor en la Parte Contratante
predecesora en la fecha establecida en virtud ddl parrafo 2) producira sus efectos en € Estado
sucesor s se cumplen las condiciones siguientes

i) lapresentacion ala Oficina Internacional, dentro de los seis meses siguientes
a la fecha en que la Oficina Internaciona haya dirigido a tal efecto un aviso d titular del
registro internacional de que se trate, de una peticion en e sentido de que ese registro
internacional sigateniendo efectos en & Estado sucesor, y

ii) e pago a la Oficina Internacional, en ese mismo plazo, de una tasa
de 41 francos suizos, que la Oficina Internacional girara ala Oficina del Estado sucesor, y de
unatasa de 23 francos suizos afavor de la Oficina Internacional.

2) Lafechamencionadaen d parafo 1) sera lafecha notificada por € Estado sucesor ala
Oficinalnternaciond alosfines de la presente Regla, a condicion de que esafechano seaanterior a
lafechade laindependencia del Estado sucesor.

3) LaOficinaInternaciond, d recibir la peticion y las tasas mencionadas en € parrafo 1),
notificard ala Oficina del Estado sucesor y efectuara la correspondiente inscripcion en € Registro
Internaciond.

4) En cuanto aun registro internaciond respecto a cud laOficinadel Estado sucesor haya
recibido una notificacion en virtud del parrafo 3), esa Oficina solo podra rechazar la proteccion s
el plazo aplicable mencionado en & Articulo 5.2) de Arreglo o en d Articulo 5.2)a), b) o ¢) de
Protocolo no ha vencido en lo tocante ala extension territorial ala Parte Contratante predecesoray
s laOficinalnternacional recibe la notificacion de denegacion dentro de ese plazo.

5) La presente regla no sera aplicable a la Federacion de Rusia, ni a Estado aguno que
haya depositado en poder del Director General una declaracion en la que afirme que contintia
asumiendo |la persondidad juridica de una Parte Contratante.

Regla 40
Entrada en vigor; disposicionestransitorias

1) [Entrada envigor] El presente Reglamento entraraen vigor € 1 de abril de 1996 y
sustituira, a partir de esa fecha, a Reglamento del Arreglo, vigente hasta el 31 de marzo
de 1996 (en o sucesivo denominado “Reglamento del Arreglo”).

2) [Disposiciones transitorias generales] @) No obstante lo dispuesto en €
parrafo 1),

i) una solicitud internacional respecto a la cual la Oficina de origen haya
recibido, o estime que ha recibido en virtud de la Reglall.1)a) o c), antes del 1 de abril
de 1996, la peticion de que se presente ala Oficina Internacional, se considerara conforme con
los requisitos exigibles a los efectos de lo dispuesto en la Reglal4 en la medida en que
cumpla los requisitos establecidos en el Reglamento del Arreglo;

ii) la peticion de inscripcion de una modificacion en virtud de la Regla 20 del
Reglamento del Arreglo, enviada por la Oficina de origen o por otra Oficina interesada a la
Oficina Internacional antes del 1 de abril de 1996, o cuya fecha de recepcion por la Oficina de
origen o por otra Oficina interesada para su presentacion a la Oficina Internacional, cuando
esa fecha se pueda determinar, sea anterior a 1 de abril de 1996, se estimara, en lamedida en
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que cumpla los requisitos establecidos en € Reglamento del Arreglo, conforme con los
requisitos exigibles alos fines de la Regla 24.7) o en debida forma alos fines de la Regla 27;

iii) unasolicitud internacional, o una peticién de inscripcion de una modificacion
en virtud de la Regla 20 del Reglamento del Arreglo, que, antes del 1 de abril de 1996, hayan
sido objeto de una medida de la Oficina Internacional en aplicacion de las Reglas 11, 12, 13
021 del Reglamento del Arreglo, seguird siendo objeto de tramitacion por la Oficina
Internacional en virtud de esas Reglas; lafecha del registro internacional o de la inscripcion
en € Registro Internacional resultantes se regira por las Reglas 15 6 22 del Reglamento del
Arreglo;

iv) una notificacion de denegacion o una notificacion de invalidacion enviadas
antes del 1 de abril de 1996 por la Oficina de una Parte Contratante designada se consideraran,
en la medida en que cumplan los requisitos del Reglamento del Arreglo, conformes con los
requisitos exigibles alos efectos de o dispuesto en laRegla17.4) y 5) o en laRegla 19.2).

b) A los fines de lo dispuesto en la Regla34.7), las tasas validas en cuaquier fecha
anterior a 1 de abril de 1996 serén las tasas prescritas en laRegla 32 del Reglamento del Arreglo.

c) No obstante lo dispuesto en la Regla 10.1), cuando, de conformidad con lo previsto
en la Regla34.7)a), las tasas a@bonadas en relacion con la presentacion de una solicitud
internaciona sean las tasas prescritas para un periodo de 20 afios en la Regla 32 del Reglamento
del Arreglo, no se adeudara un segundo plazo.

d) Cuando, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 34.7)b), las tasas abonadas
en relacion con una designacion posterior sean las tasas prescritas en la Regla32 del
Reglamento del Arreglo, no se aplicara el parrafo 3).

3) [Disposiciones transitorias aplicables a los registros internacional es respecto a los
cuales se han abonado tasas para un periodo de 20afios] @ Cuando un registro
internacional respecto a cua se hayan abonado |as tasas exigidas para un periodo de 20 afios
sea objeto de una designacion posterior en virtud de la Regla24 y e periodo de proteccion
vigente de ese registro internacional venza mas de diez afios después de la fecha en que surta
efecto la designacion posterior, determinada de conformidad con la Regla 24.6), se aplicaran
las disposiciones de los apartados b) y c).

b) Seis meses antes de que venza € primer periodo de diez afios del periodo de
proteccion vigente del registro internacional, l1a Oficina Internacional enviara a titular y asu
mandatario, si 10 hubiere, un aviso en e que se indique la fecha exacta del vencimiento del
primer periodo de diez afios y las Partes Contratantes que hayan sido objeto de las
designaciones posteriores a que se alude en el apartado a). Se aplicara la Regla 29, mutatis
mutandis.

c) El pago de los complementos de tasay de |as tasas individual es correspondientes
a las tasas mencionadas en la Regla 30.1)iii) se exigira para € segundo periodo de diez afios
en relacion con las designaciones posteriores a que se alude en €l apartado @). Se aplicara la
Regla 30.1) y 3), mutatis mutandis.

d) La Oficina Internacional hara constar en el Registro Internacional €l hecho de
haber percibido € pago correspondiente al segundo periodo de diez afios. La fecha de la
inscripcion seréa la del vencimiento del primer periodo de diez afios, aun cuando las tasas
exigidas se hayan abonado dentro del plazo de gracia mencionado en e Articulo 7.5) del
Arregloy en e Articulo 7.4) del Protocolo.

e) La Oficina Internacional comunicara a las Oficinas de las Partes Contratantes
designadas de que se trate si se ha efectuado o no e pago correspondiente a segundo periodo
de diez afos, e informaraa mismo tiempo al titular.
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4) [Disposiciones transitorias relativas a los idiomas| a) Continuara aplicandose la
Regla 6, tal como estaba vigente antes del 1 de abril de 2004, a las solicitudes internacionales
presentadas antes de esa fechay alas solicitudes internacional es regidas exclusivamente por el
Arreglo presentadas entre esa fecha y e 31 deagosto de 2008, inclusive, asi como a las
comunicaciones relativas a las mismas y a toda comunicacion, inscripcion en e Registro
Internacional o publicacion en la Gaceta relativas a registro internacional resultante, salvo
que
i) € registro internacional haya sido objeto de una designacion posterior en
virtud del Protocolo entre el 1 de abril de 2004 y e 31 de agosto de 2008; o
ii) el registro internacional sea objeto de una designacion posterior € 1de
septiembre de 2008 o después de esafecha; y
iii) ladesignacion posterior seinscribaen e Registro Internacional.

b) A losfines del presente parrafo, se considerara que una solicitud internaciona ha
sido presentada en lafecha en que ha sido recibida o que, en virtud delaRegla 11.1)a) o c), se
considere que ha sido recibida por la Oficina de origen la peticion de presentar la solicitud
internacional a la Oficina Internacional, y se considerara que un registro internacional es
objeto de una designacion posterior en la fecha en que la designacion posterior haya sido
presentada a la Oficina Internacional, si es presentada directamente por €l titular, o en lafecha
en que la peticion de presentacion de la designacion posterior haya sido presentada en la
Oficinade la Parte Contratante del titular, si hasido presentada a través de ésta.

Regla 41
| nstrucciones Administrativas

1) [Establecimiento de Instrucciones Administrativas, cuestiones regidas por éstas| @) El
Director Genera establecera las Instrucciones Administrativas.  El Director Generd podra
modificarlas. Antes de establecer o de modificar las Instrucciones Administrativas, € Director
Generd consultara alas Oficinas que tengan un interés directo en las Instrucciones Administrativas
propuestas 0 en su modificacion propuesta.

b) Lasinstrucciones Administrativas se referiran a cuestiones respecto de las cuales
el presente Reglamento haga expresamente referencia a esas Instrucciones y a detalles
relativos ala aplicacion del presente Reglamento.

2) [Control por la Asamblea] La Asamblea podra invitar a Director General a
modificar cualquier disposicion de las Instrucciones Administrativas y el Director General
procedera en consecuencia.

3) [Publicacion y fecha efectiva] a) Las Instrucciones Administrativas y cualquier
modificacion de las mismas deberan publicarse en la Gaceta.
b) En cada publicacion se especificara la fecha en que las disposiciones publicadas
se haran efectivas. Las fechas podran ser diferentes seguin las distintas disposiciones, siempre
gue no se declare efectiva ninguna disposicion antes de su publicacién en la Gaceta.

4) [Conflicto con e Arreglo, € Protocolo o e presente Reglamento] En caso de
conflicto entre, por una parte, cualquier disposicion de las Instrucciones Administrativas vy,
por otra, cualquier disposicion del Arreglo, e Protocolo o e presente Reglamento,
preval eceran estos Ultimos.



