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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN

Este	manual	proporciona	una	introducción	al	Protocolo	de	Madrid	y	busca	servir	de	orientación	a	
los	directamente	interesados	en	el	instrumento,	principalmente	en	la	interacción	entre	éste	y	las	
normas	nacionales	que	rigen	el	procedimiento	de	registro	de	marcas.	

¿Qué es el Protocolo de Madrid?

El	 Protocolo	 de	 Madrid	 es	 un	 tratado	 internacional	 que	 establece	 una	 vía	 alterna�va	 de	
presentación	de	una	solicitud	de	registro	de	marca	en	varias	jurisdicciones	o	países	mediante	una	
única	solicitud.	A	su	vez,	permite	administrar	de	manera	unificada	el	registro	de	la	marca	en	todos	
aquellos	países	en	donde	se	obtuvo	la	protección.	

El	Protocolo	de	Madrid	se	relaciona	con	un	an�guo	acuerdo	internacional	denominado	el	Arreglo	
de	Madrid	rela�vo	al	Registro	Internacional	de	Marcas.	Los	dos	acuerdos	componen	lo	que	se	
conoce	como	el	Sistema	de	Madrid.	Ahora	bien,	aunque		estos	acuerdos	paralelos	funcionan	de	
manera	similar,	el	Protocolo	de	Madrid	ofrece	algunas	flexibilidades	a	los	solicitantes	y	�tulares	
de	marcas	y	a	las	oficinas	de	propiedad	industrial	que	no	permite	el	Arreglo.	

Por	lo	anterior,	Colombia	es	parte	del	Protocolo	del	cual	hacen	parte	todos	los	miembros	del	
Sistema	de	Madrid,	salvo	Argelia	que	sólo	hace	parte	del	Arreglo.	

¿Cómo funciona el Protocolo de Madrid?

Para	ac�var	el	sistema	es	necesario	que	quien	pretenda	registrar	su	marca	por	medio	de	una	
solicitud	de	registro	internacional	tenga	esa	misma	marca	solicitada	o	registrada	en	el	país	desde	
el	cual	radicará	la	solicitud	de	registro	internacional.	Aunque	es	común	referirse	a	la	protección	
en	 los	 países	 en	 los	 que	 se	 pretende	 el	 registro	 de	 la	 marca	 como	 “registro”,	 de	 hecho	
corresponden	a	la	“Extensión”	(Ver	capítulos	8	y	10	sobre	el	procedimiento	de	extensión	y	la	
designación	posterior)	de	la	protección	derivada	de	la	solicitud	de	marca	o	de	su	registro	en	el	
país	de	origen	del	solicitante,	a	 la	cual	se	 le	denomina	una	solicitud	base	o	un	registro	base	
respec�vamente.

¿Cuál es la vigencia del registro internacional?

El	registro	internacional	de	marca	debe	ser	renovado	cada	diez	(10)	años	contados	desde	la	fecha	
del	registro	internacional	(ver	capítulo	7,	fecha	de	registro	internacional).	El	registro	que	sirvió	de	
base	para	la	solicitud	de	registro	deberá	renovarse	de	acuerdo	a	su	propia	vigencia.	La	renovación	
del	registro	internacional	podrá	comprender	todas	las	partes	a	las	que	se	extendió	la	protección	
de	la	marca.	
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¿En qué idioma funciona el Protocolo de Madrid?

El	Protocolo	de	Madrid	�ene	tres	idiomas	oficiales:	inglés,	francés	y	español.	Las	solicitudes	y	la	
correspondencia	con	la	Oficina	Internacional	podrán	realizarse	en	cualquiera	de	esos	idiomas.	
Sin	embargo,	la	oficina	de	origen	podrá	exigir	que	la	solicitud	se	presente	en	uno	(o	dos)	de	esos	
idiomas.

Colombia	ha	elegido	el	español	como	su	lengua	oficial	para	el	manejo	del	Tratado.	Por	lo	tanto,	las	
solicitudes	 y	 comunicaciones	 ante	 la	 Superintendencia	 de	 Industria	 y	 Comercio	 (SIC)	 como	
oficina	de	origen,	de	acuerdo	con	 lo	señalado	en	el	numeral	6.1.2	de	 la	Circular	Única	de	 la	
Superintendencia	de	Industria	y	Comercio,	deberán	presentarse	en	idioma	español.	(Ver	capítulo	
16	idiomas	oficiales)

¿Desde cuándo se hace efectivo el Protocolo de Madrid?

En	Colombia,	el	Protocolo	de	Madrid	entró	en	vigor	el	29	de	agosto	de	2012,	tres	(3)	meses	
después	de	que	el	país	no�ficó	a	la	OMPI	su	adhesión	al	Tratado.	A	par�r	de	sep�embre	de	2012,	
el	Protocolo	de	Madrid	cuenta	con	88	miembros,	o	"Partes	Contratantes",	entre	ellos	Colombia,	
la	Unión	Europea	y	países	de	todos	los	con�nentes	excepto	la	Antár�da.

La	membresía	al	Protocolo	de	Madrid	cambia	de	vez	en	cuando.	Los	solicitantes	que	están	
considerando	presentar	una	solicitud	internacional	a	los	efectos	de	designar	un	país	o	una	
organización	intergubernamental,	deben	comprobar	si	el	país	u	organización	de	su	interés	
es	 Parte	 Contratante.	 Esta	 información	 está	 disponible	 en	 el	 si�o	 web	 de	 la	 OMPI	
http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=8.

Principales diferencias con otros sistemas de registro

El	Protocolo	de	Madrid	simplifica	el	proceso	de	proteger	una	marca	en	varios	países	o	territorios	
mediante	 la	 unificación	 de	 los	 requisitos	 y	 procedimientos	 necesarios	 para	 presentar	 una	
solicitud	de	marca,	 renovar	un	 registro	o	 la	 información	del	 registro	 en	 los	 países	donde	 la	
protección	se	desea.	Esto	simplifica	enormemente	la	ges�ón	de	la	propiedad	industrial,	ya	que	
hay	una	fecha	de	vencimiento	único	y	una	presentación	única	en	adición	a	una	sola	renovación,	
cambio	de	nombre,	de	dirección	o	de	representante.

En	algunos	casos,	los	solicitantes	pueden	encontrar	que	la	presentación	a	través	del	Protocolo	de	
Madrid	ofrece	un	enfoque	más	económico	para	la	protección	de	una	marca	internacionalmente.	

Existen	tres	enfoques	de	presentación,	país	por	país,	regional	o	a	través	del	Protocolo	de	Madrid,	
que	se	exponen	brevemente	a	con�nuación:
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•	País	por	País

El	solicitante	que	desee	proteger	una	marca	en	uno	o	más	países	extranjeros	debe	presentar	una	
solicitud	por	cada	país	en	el	que	la	marca	ha	de	ser	protegida.	Cada	oficina	nacional	�ene	sus	
propias	reglas	para	 la	presentación	de	 las	solicitudes	de	registro	de	 las	marcas.	Estos	suelen	
incluir	requisitos	formales	tales	como	el	uso	de	formatos	específicos	o	requisitos	lingüís�cos,	
entre	otros.	Se	requiere	que	el	solicitante	tenga	los	documentos	traducidos.

En	el	sistema	país	por	país	el	�tular	de	las	marcas	debe	renovar	cada	una	mediante	solicitudes	
independientes	y	en	diferentes	fechas,	pues	no	necesariamente	sus	marcas	�enen	la	misma	fecha	
de	registro	o	la	misma	fecha	a	par�r	de	la	cual	deben	contarse	los	10	años	para	renovar	el	registro.

•	Presentación	Regional

El	procedimiento	para	la	protección	de	una	marca	a	veces	puede	ser	simplificado	mediante	la	
presentación	de	una	solicitud	a	través	de	una	oficina	regional.	Por	ejemplo,	un	solicitante	puede	
presentar	en	la	Comunidad	Europea	una	solicitud	ante	la	Oficina	de	Armonización	del	Mercado	
Interior	(OAMI)	y	obtener	así	la	protección	en	los	27	países	de	la	Unión	Europea.	Otras	oficinas	
regionales	son	la	Organización	Regional	Africana	de	la	Propiedad	Industrial	(ARIPO),	que	prevé	la	
presentación	regional	de	marcas	para	nueve	países	de	África	de	habla	inglesa	y	la	Organización	
Africana	 de	 la	 Propiedad	 Intelectual	 (OAPI),	 que	 permite	 protección	 a	 través	 de	 una	 única	
solicitud	para	las	16	naciones	africanas	de	habla	francesa.	

El	Protocolo	de	Madrid	puede	ser	usado	para	proteger	la	marca	ante	una	región	específica.	Así,	se	
puede	 obtener	 el	 registro	 de	 una	 marca	 comunitaria	 europea	 por	 la	 vía	 de	 una	 solicitud	
internacional	con	base	en	el	procedimiento	establecido	en	el	Protocolo	de	Madrid.

Los	sistemas	regionales	de	presentación	difieren	de	la	situación	en	el	marco	del	Pacto	Andino,	
donde	para	obtener	la	protección	mediante	registro	de	una	marca	en	la	Comunidad	Andina,	se	
requiere	su	solicitud	de	registro	individual	en	cada	uno	de	los	países	que	la	conforman.

•	Protocolo	de	Madrid

Bajo	el	Protocolo	de	Madrid,	el	solicitante	podrá	presentar	una	única	solicitud	internacional	y	
designar	a	los	países	o	territorios	en	los	que	desea	obtener	protección;	estos	países	pueden	ser	
parte	de	un	sistema	de	protección	regional	y	a	la	vez	ser	parte	del	Protocolo.

La	 solicitud	 internacional	 se	 presenta	 a	 la	 oficina	 de	 origen	 en	 una	 de	 las	 lenguas	 oficiales	
admi�das	en	el	marco	del	Protocolo	de	Madrid,	con	lo	cual	las	traducciones	a	otros	idiomas	serán	
realizadas	por	la	OMPI.	Cuando	llegue	el	momento	de	renovar	el	registro,	un	único	conjunto	de	
procedimientos	 está	 disponible,	 por	 lo	 tanto,	 la	 administración	 del	 portafolio	 internacional	
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resulta	más	sencilla.	Adicionalmente,	se	ob�ene	una	fecha	única	de	registro,	así	la	marca	haya	
sido	concedida	en	los	países	designados	en	diferentes	momentos,	permi�endo	que	el	momento	
de	la	renovación	para	todos	los	países	en	los	que	se	obtuvo	la	protección	sea	el	mismo.

En	el	siguiente	cuadro	se	hace	la	comparación	de	los	detalles	de	cada	de	uno	de	los	dos	enfoques	
(país	por	país	o	Protocolo	de	Madrid):
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Capítulo 2. Breve descripción general del 
procedimiento del Protocolo de Madrid

1)	En	primer	 lugar,	el	 solicitante	debe	contar	
con	 un	 registro	 de	marca	 o	 una	 solicitud	 de	
marca	en	su	oficina	de	origen	que,	en	el	caso	
colombiano,	 será	 la	 Superintendencia	 de	
Industria	y	Comercio.	Este	registro	se	llamará	
en	 adelante	 “Registro	 base”	 y	 la	 solicitud	
también	es	conocida	como	“Solicitud	base”.	

2)	 En	 segundo	 lugar,	 se	 presenta	 la	 solicitud	
internacional	ante	la	oficina	de	origen,	quien	se	
encarga	 de	 verificar	 que	 la	 solicitud	 interna-
cional	 corresponde	 con	 el	 registro	 base	 o	
solicitud	base	y	de	enviar	la	solicitud	a	la	Oficina	
Internacional.

3)	En	tercera	instancia,	la	Oficina	Internacional	
realiza	el	examen	de	 forma	de	 la	 solicitud,	 la	
publicación	y	se	encarga	de	no�ficar	a	los	países	
designados	 por	 el	 solicitante	 la	 solicitud	 de	
extensión	del	 registro	a	 los	mismos	para	que	
inicien	su	proceso	de	registro	marcario.

4)	 A	 con�nuación,	 la	 oficina	 encargada	 del	
registro	de	marcas	de	cada	uno	de	los	países	o	
las	 organizaciones	 intergubernamentales	
designadas,	llevan	a	cabo	su	propio	examen	de	
registrabilidad	 y	 deben	 no�ficar	 a	 la	 Oficina	
Internacional	 respecto	 de	 las	 objeciones	 a	 la	
extensión	del	registro	en	esa	Parte	Contratante.	
Las	objeciones	se	denominan	denegación	de	la	
protección.	Si	la	oficina	no	no�fica	a	la	Oficina	
Internacional	 la	 denegación	 de	 protección	
dentro	del	plazo	establecido	 (ver	denegación	
provisional),	la	solicitud	se	registrará	automá-
�camente	en	ese	país,	con	los	mismos	efectos	
que	si	la	solicitud	hubiera	sido	presentada	di-
rectamente	ante	esa	oficina.	

5)	 La	 renovación	 del	 registro	 y	 otros	 proce-
dimientos	posteriores	al	registro.

¿Cómo empezar? Presentación en la oficina de origen

No	es	necesario	presentar	una	nueva	solicitud	si	ya	se	�ene	un	registro	de	marca	vigente.	Los	
registros	de	marca	concedidos	por	la	Superintendencia	de	Industria	y	Comercio	que	se	encuentren	
vigentes	son	válidos	para	servir	de	registro	base	de	la	solicitud	de	registro	internacional.	

Ahora	bien,	si	el	solicitante	no	cuenta	con	un	registro	de	marca	vigente	y	desea	prevalerse	del	
Protocolo	 de	 Madrid	 para	 proteger	 su	 marca	 a	 nivel	 internacional,	 debe	 comenzar	 por	 la	
presentación	de	una	solicitud	de	registro	de	la	marca	en	su	oficina	de	origen.	No	es	necesario	
esperar	 a	 que	 la	marca	 sea	 registrada	 para	 presentar	 la	 solicitud	 internacional	 de	marca.	No	
obstante,	es	recomendable	ser	prudente,	pues	si	la	solicitud	base	es	negada	por	la	SIC	el	registro	
internacional	se	perderá,	en	virtud	de	la	dependencia	que	éste	�ene	respecto	de	la	solicitud	o	
registro	base	durante	5	años	(Ver	Ataque	central	y	el	período	de	dependencia).

A	la	solicitud	de	registro	de	una	marca	que	posteriormente	vaya	a	ser	u�lizada	como	base	para	la	
solicitud	de	registro	internacional	de	esa	marca,	se	le	aplican	las	mismas	normas	procedimentales	y	
sustanciales	que	a	cualquier	otra	solicitud	de	protección	presentada	ante	la	SIC.
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La	presentación	de	la	solicitud	base	en	Colombia	como	oficina	de	origen

Cuando	Colombia	es	la	oficina	de	origen,	la	solicitud	base	debe	ser	presentada	ante	la	Dirección	de	
Signos	Dis�n�vos	en	la	Delegatura	para	la	Propiedad	Industrial	de	la	Superintendencia	de	Industria	
y	 Comercio	 (SIC),	 ya	 sea	 mediante	 la	 presentación	 por	 internet	 a	 través	 de	 la	 página	 web	
www.sic.gov.co	 o,	 en	 papel,	 mediante	 la	 radicación	 ante	 la	 SIC	 del	 formulario	 MM2	 con	 sus	
respec�vos	anexos.

La	solicitud	se	revisará	para	determinar	si	con�ene	todos	los	requisitos	mínimos	y,	si	está	completa,	
le	será	asignado	un	número	de	radicación	compuesto	por	seis	dígitos	y	el	año	en	curso	al	momento	
de	la	radicación.	Si	falta	algún	requisito,	el	solicitante	será	informado.	La	solicitud	se	considerará	
presentada	y	le	será	asignada	una	fecha	de	presentación	a	par�r	de	la	fecha	en	que	la	SIC	recibe	la	
solicitud	completa.

La	importancia	de	obtener	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud	base

La	obtención	de	una	fecha	temprana	de	presentación	es	importante	para	efectos	de	determinar	la	
concesión	del	 registro	 de	marca	 y	 para	 garan�zar	 el	 derecho	de	prioridad.	 La	mayoría	 de	 las	
jurisdicciones	conceden	el	registro	de	marca	al	primero	que	solicite	la	marca.	Así,	cuando	existe	la	
posibilidad	de	que	más	de	una	persona	desee	 registrar	 la	marca	o	una	marca	 similar,	 será	el	
solicitante	que	tenga	la	primera	fecha	de	presentación	efec�va	o	una	fecha	de	prioridad	el	que	
obtendrá	la	protección.	Así	mismo,	la	presentación	de	una	solicitud	incompleta	puede	resultar	en	la	
pérdida	de	la	prioridad,	cuando	uno	o	más	de	los	requisitos	mínimos	no	se	reúnan	dentro	del	plazo	
de	prioridad.

La	fecha	de	presentación	de	la	solicitud	base	se	asigna	cuando	la	solicitud	cumple	con	los	requisitos	
mínimos	establecidos	por	la	norma	vigente,	en	este	caso,	la	Decisión	486	de	la	Comisión	de	la	
Comunidad	Andina	de	Naciones,	Régimen	Común	de	Propiedad	Industrial	(en	adelante	Decisión	
486)	que	dispone	que	se	asignará	 fecha	de	presentación	a	 la	 solicitud	de	marca	cuando	haya	
contenido,	al	menos,	lo	siguiente:	
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a)	la	indicación	de	que	se	solicita	el	registro	de	una	marca;	

b)	los	datos	de	iden�ficación	del	solicitante	o	de	la	persona	que	presenta	la	solicitud	y	aquellos	que	
permitan	a	la	oficina	nacional	competente	comunicarse	con	esa	persona;	

c)	 la	 marca	 cuyo	 registro	 se	 solicita	 o	 una	 reproducción	 de	 la	 marca	 tratándose	 de	 marcas	
denomina�vas	 con	 gra�a,	 forma	o	 color	 especiales,	 o	 de	marcas	 figura�vas,	mixtas	 o	 tridi-
mensionales	con	o	sin	color;	

d)	la	indicación	expresa	de	los	productos	o	servicios	para	los	cuales	desea	proteger	la	marca;	y,	

e)	el	comprobante	de	pago	de	las	tasas	establecidas.

La	SIC	aceptará	una	solicitud	asignándole	un	número	de	radicación,	incluso	si	está	incompleta	o	es	
evidentemente	defectuosa.	Sin	embargo,	la	solicitud	no	se	considerará	presentada	para	los	fines	de	
la	recepción	de	una	fecha	de	presentación	como	solicitud	de	marca	hasta	que	se	cumpla	con	los	
requisitos	mínimos	antes	indicados.	Una	vez	se	completen	los	requisitos	mínimos	se	le	asignará	
fecha	de	presentación,	la	cual	será	entonces	aquella	en	la	que	la	SIC	evidencia	que	se	ha	cumplido	
con	los	requisitos	para	obtenerla.

La	obtención	de	una	fecha	de	presentación	no	significa	que	la	solicitud	está	completa.	Para	asignar	
fecha	de	presentación	hay	que	cumplir	con	unos	requisitos	mínimos,	pero	para	que	se	considere	
que	la	solicitud	cumple	con	todos	los	requisitos	formales	y,	en	consecuencia,	merezca	ser	publicada	
en	la	Gaceta	de	la	Propiedad	Industrial	que	publica	la	Superintendencia	de	Industria	y	Comercio,	
hay	otros	requisitos	adicionales	que	implican	un	examen	de	forma	de	la	solicitud,	de	acuerdo	con	
los	ar�culos	138	y	139	de	la	Decisión	486,	como	son:	

a)	que	la	solicitud	se	presente	en	un	pe�torio;	

b)	que	se	reproduzca	la	marca,	cuando	se	trate	de	una	marca	denomina�va	con	gra�a,	forma	o	
color,	o	de	una	marca	figura�va,	mixta	o	tridimensional	con	o	sin	color;	

c)	que	se	aporten	los	poderes	que	fuesen	necesarios;	

d)	el	comprobante	de	pago	de	las	tasas	establecidas;	

e)	las	autorizaciones	requeridas	en	casos	especiales;	y	

f)	de	ser	el	caso,	el	cer�ficado	de	registro	en	el	país	de	origen	expedido	por	la	autoridad	que	lo	
otorgó	 y,	 de	 estar	 previsto	 en	 la	 legislación	 interna,	 del	 comprobante	 de	 pago	 de	 la	 tasa	
establecida,	 cuando	 el	 solicitante	 deseara	 prevalerse	 del	 derecho	 previsto	 en	 el	 Ar�culo	
6quinquies	del	Convenio	de	París.
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En	Colombia,	una	solicitud	completa	será	publicada	en	la	Gaceta	de	la	Propiedad	Industrial	para	
que	los	terceros	la	conozcan	y	puedan	oponerse,	si	es	del	caso;	luego	se	examinará	para	determinar	
si	cumple	con	los	requisitos	sustan�vos	para	acceder	a	su	protección,	contenidos	en	los	ar�culos	
135,	136	y	137	de	la	Decisión	486.	En	este	proceso,	podrá	ser	negada	o	registrada	la	marca,	para	lo	
cual	la	Dirección	de	Signos	Dis�n�vos	de	la	SIC,	proferirá	una	resolución	que	podrá	ser	impugnada	
mediante	el	recurso	correspondiente.

Presentación de la solicitud internacional

La	solicitud	internacional	deberá	presentarse	en	un	formulario	oficial	(MM2)	y	deberá	designar	por	
lo	menos	un	país	o	territorio	que	sea	elegible	para	la	protección	en	el	marco	del	Protocolo	de	
Madrid.	(Vea	Solicitud	internacional:	¿Cómo	completar	el	Formulario?).	Otros	países	o	territorios	
pueden	ser	designados	en	ese	momento	o	se	pueden	añadir	después.	La	solicitud	internacional	se	
presenta	entonces	con	la	radicación	en	la	oficina	de	origen,	habiendo	pagado	previamente	las	tasas	
correspondientes	en	la	Oficina	Internacional.

¿Cuándo	presentar	la	solicitud	internacional?

Muchos	 factores	 influyen	 en	 la	 decisión	 acerca	 de	 cuándo	 se	 debe	 presentar	 una	 solicitud	
internacional.	 Un	 solicitante	 puede	 optar	 por	 posicionar	 una	marca	 en	 casa	 antes	 de	 buscar	
protección	en	el	extranjero.	Otro	puede	esperar	para	saber	si	la	marca	será	registrada	en	el	país	de	
origen	antes	de	inver�r	en	la	protección	exterior.	Y	otros	pueden	buscar	protección	internacional	
temprana	para	reducir	la	posibilidad	de	que	un	tercero	obtenga	los	derechos	a	la	marca.

El	 Protocolo	 de	Madrid	 le	 otorga	 al	 solicitante	 gran	 flexibilidad	 para	 decidir	 cuándo	 se	 debe	
presentar.	 Una	 vez	 que	 la	 solicitud	 base	 haya	 sido	 radicada,	 el	 solicitante	 puede	 proceder	 a	
presentar	una	solicitud	internacional	en	cualquier	momento,	siempre	y	cuando	la	solicitud	base	
esté	en	vigor	o	el	registro	resultante	de	la	solicitud	base	con�núe	vigente.	Para	decidir	si	presentar	
una	 solicitud	 internacional	 poco	 después	 de	 radicar	 la	 solicitud	 base,	 los	 solicitantes	 deben	
considerar	las	ventajas	y	desventajas	de	cada	enfoque.
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Si	se	opta	por	presentar	la	solicitud	internacional	poco	después	de	radicar	la	solicitud	base	debe	
tenerse	en	cuenta	que	durante	el	examen	de	registrabilidad	de	la	marca,	la	solicitud	podrá	ser	
denegada	o	 limitada	en	 cuanto	 a	 los	productos	o	 servicios	para	 los	 cuales	 se	usará	 la	marca	
registrada.	 Si	 esto	 ocurre	 dentro	 de	 los	 cinco	 (5)	 años	 a	 par�r	 de	 la	 fecha	 de	 la	 solicitud	
internacional,	la	protección	resultante	del	registro	internacional	ya	no	puede	ser	invocada.	Cuando	
el	registro	internacional	deje	de	ser	efec�vo	porque	una	solicitud	base	fue	negada,	rechazada,	
abandonada	o	cancelada,	el	solicitante	no	�ene	derecho	a	un	reembolso	de	las	tasas	pagadas.

Si	 se	opta	por	presentar	 la	 solicitud	 internacional	 esperando	obtener	el	 registro	base,	debe	
tenerse	en	cuenta	que	ello	puede	resultar	en	la	pérdida	de	los	derechos	de	la	marca	en	uno	o	más	
países	en	los	que,	por	ejemplo,	otra	parte	haya	solicitado	el	registro	de	la	marca	antes	de	la	fecha	
del	 registro	 internacional.	 La	 fecha	 del	 registro	 internacional	 es	 la	 misma	 que	 la	 fecha	 de	
presentación	de	la	solicitud	en	el	país	de	origen,	siempre	y	cuando	la	solicitud	esté	completa	al	ser	
presentada.	(Ver	Prioridades	y	Fechas	y	Plazos	Importantes).

¿Dónde	presentar	la	solicitud	internacional?

La	solicitud	internacional	deberá	presentarse	ante	la	oficina	de	la	parte	contratante		en	la	cual	el	
interesado	haya	solicitado	o	registrado	la	marca	que	sirve	de	base	para	la	solicitud	internacional,	
y	 siempre	que	el	 solicitante	sea	nacional	del	Estado	contratante	o	esté	domiciliado,	o	 tenga	
establecimiento	industrial	o	comercial	efec�vo	y	real	en	ese	Estado.

La	solicitud	internacional	no	puede	ser	presentada	directamente	a	la	Oficina	Internacional,	ya	
que	en	tal	caso	es	devuelta	al	remitente	y	no	se	considera	como	presentada.	

Procedimientos Internacionales

Una	vez	que	la	solicitud	internacional	ha	sido	presentada	y	transmi�da	a	la	Oficina	Internacional,	
la	Oficina	Internacional	llevará	a	cabo	un	examen	de	forma,	es	decir,	un	examen	para	determinar	
si	 los	requisitos	del	Protocolo	de	Madrid	para	 la	presentación	se	han	cumplido	y	si	 las	tasas	
exigidas	se	han	pagado.	

Si	la	Oficina	Internacional	considera	que	todos	los	requisitos	del	Protocolo	de	Madrid	se	han	
cumplido	y	las	tasas	han	sido	pagadas,	la	Oficina	Internacional	procederá	inmediatamente	a:

a)	Efectuar	el	registro	internacional	

b)	Publicar	el	registro	internacional	en	la	Gaceta	de	la	OMPI	de	Marcas	Internacionales	y	no�ficar	
a	las	oficinas	designadas	para	que	inicien	su	procedimiento	nacional	y

c)	Enviar	un	cer�ficado	al	�tular.
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Examen de registrabilidad y otros procedimientos en los países o territorios 
designados

Cada	 una	 de	 las	 oficinas	 designadas	 podrá	 efectuar	 su	 propio	 examen	 de	 fondo,	 debiendo	
no�ficar	 a	 la	 Oficina	 Internacional	 dentro	 de	 un	 plazo	 determinado	 si	 hay	 objeciones	 a	 la	
ampliación	de	los	efectos	del	registro	en	ese	país	o	territorio.	Las	solicitudes	internacionales	
deben	examinarse	de	acuerdo	con	las	mismas	normas	que	se	aplican	a	las	solicitudes	que	se	
presenten	directamente	ante	dichas	oficinas.	El	examen	se	basa	en	la	ley	y	los	procedimientos	
aplicables	 en	 ese	 país	 o	 territorio.	 Cada	 país	 puede	 optar	 inclusive	 por	 publicar	 la	 solicitud	
internacional.	

Colombia,	por	ejemplo,	ha	interpretado	que	la	solicitud	debe	ser	publicada	en	la	Gaceta	de	la	
Propiedad	 Industrial,	 como	 quiera	 que	 la	 solicitud	 de	 extensión	 se	 rige	 por	 el	 mismo	
procedimiento	consagrado	para	las	solicitudes	de	registro	de	marcas	por	la	Decisión	486	de	la	
CAN,	 de	 suerte	 que	 los	 terceros	 interesados	 estén	 facultados	 para	 presentar	 las	
correspondientes	oposiciones.

Si	una	oficina	no	no�fica	a	la	Oficina	Internacional	de	una	objeción	a	la	inscripción	(denegación)	
en	 un	 plazo	 determinado	 (Ver	 Fechas	 y	 Plazos	 Importantes),	 el	 registro	 se	 ex�ende	
automá�camente	a	ese	país	o	territorio.	El	registro	obtenido	por	este	proceso	�ene	el	mismo	
efecto	que	si	el	solicitante	hubiera	presentado	una	solicitud	directamente	ante	la	oficina	en	el	
país	o	territorio.

Renovación y otros procedimientos de post-registro

El	 registro	 internacional	podrá	 renovarse	 (o	prolongarse)	para	 todos	o	algunos	de	 los	países	
designados,	 con	 el	 pago	 de	 las	 tasas	 de	 renovación	 a	 la	 Oficina	 Internacional.	 Se	 requiere	
presentar	la	solicitud	de	renovación	a	través	de	un	formulario	oficial	para	tal	efecto	(formulario	
MM11)	cuyo	uso	no	es	obligatorio.	

A	 diferencia	 de	 la	 solicitud	 internacional	 de	 registro,	 la	 solicitud	 de	 renovación	 puede	 ser	
presentada	ya	sea	en	la	oficina	de	origen	o	directamente	en	la	Oficina	Internacional.	



17

Criterios de elegibilidad para presentar la solicitud internacional en Colombia

Para	que	un	solicitante	pueda	elegir	como	su	oficina	de	origen	a	la	Superintendencia	de	Industria	
y	Comercio	debe	determinar	si	cumple	con	alguna	de	las	siguientes	circunstancias:

a)	Ser	nacional	colombiano;	o

b)	Estar	domiciliado	en	Colombia,	o

c)	Tener	un	establecimiento	real	y	efec�vo,	industrial	o	comercial	en	Colombia;

Ejemplo	1.	 Jorge	es	nacional	de	Colombia,	�ene	 su	domicilio	 (es	decir,	�ene	una	 residencia	
habitual)	en	Andorra	y	es	propietario	de	una	fábrica	de	zapatos	en	Italia.	Jorge	puede	optar	por	
presentar	 una	 solicitud	 de	marca	 en	 Colombia	 como	 su	 oficina	 de	 origen	 en	 función	 de	 la	
nacionalidad	del	solicitante	o	en	Italia	a	par�r	de	que	�ene	un	establecimiento	industrial	real	y	
efec�vo	en	Italia.	Dado	que	Italia	es	miembro	de	la	Unión	Europea	(UE),	que	es	una	organización	
contratante,	el	solicitante	puede	presentar	una	solicitud	de	marca	comunitaria	a	través	de	la	
Oficina	de	Armonización	del	Mercado	Interior	de	la	Unión	Europea	como	su	oficina	de	origen.	A	
pesar	de	estar	domiciliado	en	Andorra,	el	solicitante	no	puede	u�lizar	la	Oficina	de	Marcas	de	
Andorra,	que	es	la	de	su	domicilio	de	origen,	ya	que	Andorra	no	es	miembro	del	Protocolo	de	
Madrid.

Ejemplo	2.	Jorge	(del	ejemplo	1)	es	el	presidente	de	una	fábrica	de	zapatos	que	se	organiza	en	
Italia	 como	una	 sociedad	anónima.	Como	 la	empresa	�ene	personalidad	 jurídica	dis�nta,	 la	
solicitud	 será	 presentada	 en	 nombre	 de	 la	 empresa.	 En	 esta	 situación,	 la	 empresa	 será	 el	
solicitante	y	Jorge	firmará	la	solicitud	en	su	calidad	de	presidente	de	la	compañía.	A	pesar	de	que	
Jorge	es	nacional	de	Colombia,	Colombia	no	puede	ser	la	oficina	de	origen	para	la	empresa.	Es	así	
como	 la	 iden�dad	del	 solicitante	determina	 la	elección	de	 la	oficina	de	origen.	Dado	que	 la	
compañía	está	organizada	en	Italia	y	�ene	un	establecimiento	industrial	real	y	efec�vo	allí,	podrá	
escoger	a	la	oficina	italiana	o	a	la	OAMI	como	la	oficina	de	origen.

Capítulo 3. Determinación de la 
oficina de origen
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Solicitud internacional: ¿Cómo completar el formulario?

Una	vez	se	ha	determinado	a	la	SIC	como	oficina	de	origen	y	teniendo	una	solicitud	o	un	registro	
base,	la	OMPI	(Oficina	Internacional)	revisará	que	la	solicitud	internacional	remi�da	por	la	SIC,	
contenga	la	información	exigida	por	el	formulario	MM2.	

Los	formularios	escritos	a	mano	no	son	aceptables	por	la	Oficina	Internacional.	En	los	formularios	
de	la	OMPI	se	prefiere	el	diligenciamiento	u�lizando	el	�po	de	letra	“Courier	New”	o	“Times	New	
Roman”,	tamaño	12	pt.	o	superior.	Sólo	es	requerida	una	copia	del	formulario	de	solicitud.	A	
con�nuación	 se	mostrará	 cada	 casilla	del	 formulario	MM2	con	 su	nota	explica�va	para	una	
correcta	complementación:

El	solicitante	debe	presentar	el	formulario	correcto.	La	SIC	revisará	la	solicitud	para	asegurarse	de	
que	se	haya	seleccionado	el	formulario	correcto,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	numeral	
6.1.3	de	la	Circular	Única	de	esa	Superintendencia.

La	solicitud	internacional	debe	cumplir	con	los	requisitos	establecidos	en	el	ar�culo	3	del	Protocolo	
de	Madrid	y	el	ar�culo	9	del	Reglamento	Común.	Estos	requisitos	se	describen	en	la	lista	presentada	
en	el	aparte	siguiente	de	Diligenciamiento	del	formulario	oficial	de	solicitud	MM2.	Los	solicitantes	
también	pueden	consultar	la	información	del	formulario	MM2,	que	se	encuentra	en	la	página	web	
de	la	OMPI,	 ,	junto	con	los	demás	formularios	oficiales.http://www.wipo.int/madrid/es/forms/

Diligenciamiento	del	Formulario	oficial	de	solicitud	MM2

El	formulario	de	“Solicitud	de	registro	internacional	regida	exclusivamente	por	el	Protocolo	de	
Madrid”	(MM2)	pide	al	solicitante	que	proporcione	la	siguiente	información:

Encabezado
En	el	espacio	a	rellenar	por	el	solicitante	debe	indicarse	el	número	de	hojas	complementarias	que	
ha	tenido	que	u�lizar	para	proveer	 la	 información	de	 la	solicitud	 internacional,	por	ejemplo,	
cuando	los	productos	o	servicios	iden�ficados	no	logran	ser	incluidos	en	su	totalidad	en	la	casilla	
correspondiente.

Igualmente,	se	debe	indicar	el	número	de	formulario	MM17	que	corresponde	a	la	reivindicación	
de	an�güedad	en	la	Unión	Europea.

Capítulo 4. Solicitud internacional: 
¿Cómo completar el formulario?
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Parte	Contratante
En	 la	 casilla	 número	 1	 del	 formulario,	 debe	 indicarse	 Colombia	 al	 ser	 éste	 país	 el	 Estado	
contratante	del	Protocolo.

Solicitante
Nombre:	El	nombre	del	solicitante	internacional	debe	ser	idén�co	al	nombre	del	solicitante	o	
�tular	 del	 registro	 o	 solicitud	 base.	 Cuando	 la	 solicitud	 internacional	 es	 presentada	
conjuntamente	por	varias	personas,	todos	los	solicitantes	también	deberán	ser	solicitantes	o	
�tulares	de	la	solicitud	o	registro	base,	según	corresponda.	

El	solicitante	debe	ser	una	persona	natural	o	persona	jurídica.	La	regla	1	del	Reglamento	Común	
define	el	solicitante	como	“la	persona	natural	o	jurídica	en	cuyo	nombre	se	presenta	la	solicitud	
internacional”.	Y	persona	jurídica	es	definida	como	“la	corporación,	asociación	u	otra	agrupación	
que,	en	virtud	de	la	legislación	que	le	sea	aplicable,	tenga	capacidad	para	adquirir	derechos,	
contraer	obligaciones	y	entablar	demandas	o	ser	objeto	de	ellas	en	los	tribunales”.

Cuando	la	solicitud	es	presentada	por	más	de	una	persona	natural	o	jurídica,	como	solicitantes	
conjuntos,	deberán	cumplir	los	siguientes	requisitos:

1)	Que	uno	de	los	siguientes	aplique:
a.	La	solicitud	base	fue	presentada	por	los	solicitantes	en	conjunto,	o
b.	El	registro	base	es	de	�tularidad	de	los	solicitantes	en	conjunto.

2)	Cada	uno	de	los	solicitantes	está	calificado	para	presentar	la	solicitud	en	la	oficina	de	una	Parte	
Contratante	par�cular	como	oficina	de	origen.

La	nacionalidad	del	solicitante	es	requerida	cuando	éste	sea	persona	natural.

Cuando	el	solicitante	es	una	persona	jurídica	debe	indicar	la	naturaleza	de	la	persona	jurídica	(por	
ejemplo,	si	es	una	sociedad	limitada	o	anónima)	y	la	jurisdicción	que	rige	a	la	sociedad.	Para	el	
caso	colombiano,	las	personas	jurídicas	están	cons�tuidas	de	conformidad	con	las	leyes	de	la	
República	de	Colombia,	de	manera	que	sólo	será	necesario	indicar	Colombia.	(ver	2f)i)	y	ii)	del	
formulario	MM2)

Dirección:	Se	debe	incluir	la	dirección	del	solicitante	y	una	dirección	de	correo	electrónico	que	
será	relevante	para	la	recepción	de	correspondencia,	cuando	se	habilite	la	opción	para	presentar	
la	solicitud	internacional	a	través	de	los	servicios	en	línea	de	la	SIC.

Es	importante	tener	en	cuenta	que	el	formulario	permite	incluir	dos	direcciones,	una	de	las	cuales	
es	la	de	correspondencia	a	la	que	el	solicitante	desea	recibir	las	comunicaciones	de	la	OMPI.
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No	obstante,	si	el	solicitante	actúa	mediante	apoderado,	las	comunicaciones	de	la	OMPI	serán	
enviadas	al	apoderado	salvo	que	éste	no	indique	en	la	casilla	4	una	dirección	de	correspondencia,	
en	cuyo	caso	 la	comunicación	respec�va	será	enviada	a	 la	dirección	de	correspondencia	del	
solicitante	incluida	en	el	numeral	2b)	del	formulario.

Si	se	ha	indicado	que	se	desea	recibir	las	comunicaciones	a	una	dirección	de	correo	electrónico,	
todas	 las	 comunicaciones	 relacionadas	 con	 esa	 solicitud	 serán	 enviadas	 a	 dicha	 dirección	
exclusivamente,	es	decir,	no	serán	enviadas	por	correo	o	por	fax.

Es	importante	tener	presente	que	el	colombiano	que	presenta	una	solicitud	internacional	por	
intermedio	de	la	oficina	colombiana,	la	SIC,	debe	indicar	una	dirección	en	Colombia.	

La	dirección	del	solicitante	se	debe	dar	en	forma	tal	como	para	sa�sfacer	los	requisitos	habituales	
para	la	entrega	postal	rápida;	debe	incluir	todas	las	unidades	administra�vas	per�nentes	e	incluir	
el	número	de	 la	casa,	oficina	o	apartamento,	 si	 los	hubiere.	Si	 lo	desea,	el	 solicitante	podrá	
proporcionar	 una	 dirección	 diferente	 para	 la	 correspondencia.	 Cuando	 haya	 dos	 o	 más	
solicitantes	 con	 direcciones	 diferentes,	 el	 formulario	 debe	 indicar	 una	 dirección	 para	 la	
correspondencia,	de	lo	contrario,	la	dirección	del	solicitante	nombrado	en	primer	lugar	en	la	
solicitud	internacional	será	tratada	como	dirección	de	correspondencia.

Idioma:	Si	bien	la	solicitud	debe	ser	presentada	en	español	y	las	comunicaciones	entre	la	OMPI	y	la	
SIC	sólo	se	efectuarán	en	español,	el	solicitante	puede	escoger	recibir	las	comunicaciones	en	uno	
cualquiera	de	los	idiomas	oficiales	(francés,	inglés	o	español).	Si	no	llena	la	casilla	correspondiente	
(e)	se	entenderá	que	desea	recibir	las	comunicaciones	en	el	mismo	idioma	oficial	de	la	solicitud.
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Vínculo del solicitante con el Protocolo

Esta	casilla	 resulta	 relevante	para	determinar	si	el	 solicitante	�ene	derecho	a	presentar	una	
solicitud	internacional	ante	la	SIC,	según	cumpla	con	los	requisitos	establecidos	en	el	ar�culo	2.	
del	Protocolo.

Para	 el	 caso	 de	 la	 SIC	 como	 oficina	 de	 origen,	 el	 solicitante	 podrá	 marcar	 las	 casillas	
correspondientes	según	cumpla	con	uno,	varios	o	todos	los	factores	de	vinculación	al	Protocolo.	
No	obstante,	no	se	deberá	marcar	la	casilla	a)	ii),	dado	que	ésta	aplica	solo	en	aquellos	casos	en	los	
que	el	miembro	del	Protocolo	es	una	organización	diferente	del	Estado,	como	la	Unión	Europea.

Si	el	solicitante	ha	proporcionado	una	dirección	de	correspondencia	fuera	del	territorio	colombiano,	
deberá,	además	de	marcar	la	casilla	a)	iii),	indicar	en	el	punto	b)	i)	el	domicilio	en	Colombia.

Si	 el	 solicitante	 ha	 proporcionado	 una	 dirección	 de	 correspondencia	 fuera	 del	 territorio	
colombiano	y	el	 factor	de	vinculación	no	es	el	domicilio	 sino	el	establecimiento	 industrial	o	
comercial	en	Colombia,	deberá,	además	de	marcar	la	casilla	a)	iv)	indicar	en	el	punto	b)	ii)	la	
dirección	del	establecimiento	industrial	o	comercial	en	Colombia.

Si	bien	la	dirección	de	correspondencia	no	�ene	que	coincidir	con	la	que	figura	en	el	registro	base,	
el	domicilio	y/o	dirección	del	establecimiento	industrial	o	comercial	sí	debe	ser	el	mismo	que	el	
que	figura	en	dicho	registro.	Las	inconsistencias	derivadas	de	esta	información	pueden	ser	objeto	
de	un	requerimiento	de	 la	SIC	al	 solicitante	a	fin	de	aclarar	 la	situación	y	poder	cer�ficar	 la	
solicitud	internacional.



22

Apoderado	o	Mandatario
En	este	campo	sólo	se	requiere	llenar	la	información	rela�va	al	nombre	y	dirección	del	apoderado	
o	mandatario.	No	es	necesario	aportar	un	poder.

Ahora	bien,	el	Protocolo	no	exige	alguna	calidad	profesional	específica	o	nacionalidad,	residencia	
o	 domicilio	 de	 quien	 actúe	 como	mandatario	 ante	 la	 OMPI.	 Lo	 anterior	 no	 implica	 que	 el	
mandatario	sea	el	representante	del	solicitante	ante	las	Oficinas	de	los	países	designados.

La Solicitud de Base o Registro de Base

Como	se	observa	en	la	casilla	5	del	formulario	MM2,	el	registro	de	base	debe	ser	iden�ficado	
tanto	por	su	número	como	por	 la	 fecha	del	mismo.	Para	el	caso	colombiano,	el	número	del	
registro	de	base	corresponde	al	número	de	cer�ficado	de	registro	expedido	por	la	SIC,	con	la	
fecha	en	la	cual	fue	concedida	la	marca.
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Para	determinar	la	fecha	de	registro	de	los	registros	marcarios	colombianos	es	recomendable	
que	 el	 solicitante	 verifique	 a	 par�r	 de	 cuándo	 se	 otorgó	 la	 primera	 vigencia	 del	 respec�vo	
registro,	pues	en	Colombia	los	sistemas	de	contabilización	han	variado	a	lo	largo	de	los	años.	Así,	
en	algunas	épocas	la	vigencia	empezaba	a	contarse	a	par�r	del	momento	en	que	se	pagara	la	
expedición	del	�tulo	(hasta	1994);	en	otras	oportunidades	se	contabilizó	a	par�r	de	la	fecha	de	
ejecutoria	del	acto	administra�vo	que	concedió	el	registro	(entre	sep�embre	de	1999	y	13	de	
junio	de	2033)	y,	a	par�r	del	14	de	junio	de	2003,	la	fecha	de	registro	es	la	fecha	de	la	concesión	
del	registro,	es	decir,	la	fecha	de	expedición	del	acto	administra�vo.

Cuando	 el	 espacio	 a	 llenar	 sea	 el	 de	 la	 solicitud	 de	 base,	 debe	 indicar	 tanto	 el	 número	 de	
radicación	como	la	fecha	de	presentación.

Ahora	bien,	cuando	se	tenga	más	de	un	registro	de	base	o	de	solicitud	de	base	y	no	puedan	
incluirse	en	la	casilla	5,	el	solicitante	deberá	indicar	en	dicha	casilla	los	más	an�guos	y	los	demás	
en	la	hoja	complementaria.

La	Prioridad
La	casilla	des�nada	a	la	reivindicación	de	prioridad	establecida	en	el	Convenio	de	París.

De	esta	manera,	servirá	como	“solicitud	anterior”:

-	La	solicitud	de	base	o	la	solicitud	que	terminó	siendo	el	registro	de	base.

-	Otra	solicitud	presentada	en	un	país	miembro	del	Convenio	de	París	o	de	la	OMC.

Es	importante	aclarar	que	si	se	reivindica	prioridad	de	una	solicitud	diferente	a	la	solicitud	de	
base	que	también	ostenta	dicha	reivindicación	en	el	trámite	nacional,	la	fecha	de	presentación	en	
la	casilla	5	sigue	siendo	la	de	la	presentación	de	la	solicitud	de	base.

Es	posible	indicar	varias	prioridades.

Si	la	lista	de	productos	y/o	servicios	no	es	idén�ca	a	la	de	la	solicitud	internacional	establecida	en	
el	punto	10,	en	la	casilla	6	se	deberá	indicar	aquellos	que	son	coincidentes.	Si	no	es	posible	indicar	
todos	 estos	 productos	 y/o	 todas	 las	 prioridades	 en	 la	 casilla	 6,	 se	 puede	 u�lizar	 la	 hoja	
complementaria	para	tal	fin.

No	es	necesario	adjuntar	la	copia	de	la	solicitud	cuya	prioridad	se	reivindica,	basta	con	indicar	la	
Oficina	Nacional	o	Regional	ante	la	que	fue	solicitada	la	marca	prioritaria.
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La Marca

Determinación	de	la	información	o	�po	de	marca	a	incluirse	en	los	cuadros	a)	y	b):

La	solicitud	debe	incluir	una	reproducción	de	 la	marca	y	 las	respec�vas	reivindicaciones	que	
deben	ser	idén�cas	a	las	de	la	solicitud	o	el	registro	base.	En	par�cular:

i.	Si	 la	marca	en	 la	solicitud	y/o	el	registro	base	se	muestra	en	blanco	y	negro	e	 incluye	una	
reivindicación	de	color,	la	solicitud	internacional	debe	incluir	tanto	una	reproducción	en	blanco	y	
negro	de	la	marca	como	una	reproducción	en	color	con	la	respec�va	reivindicación	de	color.

ii.	Si	la	marca	en	la	solicitud	y/o	el	registro	base	se	representa	en	color,	la	reproducción	de	la	
marca	en	la	solicitud	internacional	debe	ser	en	color.

iii.	Si	la	solicitud	internacional	se	presenta	en	papel,	la	representación	de	la	marca	 	debe	ser	de	
una	dimensión	no	mayor	a	8	cm	(3,15	pulgadas)	de	alto	por	8	cm	(3,15	pulgadas)	de	ancho	y	
deberá	presentarse	en	la	casilla	designada	(7)	en	el	formulario	oficial.	Esto	también	se	aplica	a	un	
formulario	generado	por	el	usuario	presentado	en	papel.

Es	importante	tener	en	cuenta	que	la	coincidencia	de	la	marca	internacional	con	la	marca	que	
hace	parte	del	registro	de	base	o	de	la	solicitud	de	base	se	refiere	a	la	coincidencia	en	el	derecho	
otorgado	y	el	que	se	pretende.

Igualmente,	el	Protocolo	en�ende	que	existen	registros	an�guos	o	sistemas	que	no	permiten	la	
reproducción	a	color	de	los	registros	de	base	o	de	las	solicitudes	de	base.	Por	ende,	el	formulario	
�ene	dos	casillas,	a)	y	b),	que	deberán	ser	complementadas	teniendo	en	cuenta	los	anteriores	
lineamientos	y	que	en	la	prác�ca	se	entenderían	de	la	siguiente	manera:

i.	En	la	casilla	a)	debe	figurar	la	reproducción	de	la	marca,	entendida	como	una	representación	
gráfica	y	bidimensional	de	la	marca	idén�ca	a	la	marca	que	aparece	en	el	registro	de	base	o	en	la	
solicitud	de	base.
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ii.	 	a)	Si	la	marca,	en	la	solicitud	y/o	en	el	registro	de	base,	se	muestra	en	blanco	y	negro	y	no	Color:
incluye	 una	 reivindicación	 de	 color,	 la	 reproducción	 de	 la	 marca	 en	 la	 solicitud	
internacional	debe	ser	también	en	blanco	y	negro	y	así	debe	aparecer	en	la	casilla	a).

	 b)	 Si	 se	pretende	 reivindicar	 color	en	el	 registro	 internacional,	 la	OMPI	aceptará	 la	
reivindicación	si	en	el	registro	de	base	o	en	la	solicitud	de	base	la	marca	en	blanco	negro	
con�ene	la	expresa	reivindicación	de	los	colores	y	la	descripción	de	los	mismos	o,	que	la	
marca	haya	sido	presentada	a	color	sin	ninguna	manifestación	expresa	sobre	los	mismos.

	En	consecuencia,	cuando	 la	marca	del	 registro	de	base	o	de	 la	solicitud	de	base	se	
encuentre	en	blanco	y	negro	y	se	haya	reivindicado	color	y	se	pretenda	reivindicarlo	en	el	
registro	internacional,	deberá	incluirse	en	la	casilla	a)	la	reproducción	en	blanco	y	negro	
de	la	marca	y	en	la	casilla	b)	la	reproducción	de	la	marca	a	color.

	c)	Si	la	marca	del	registro	de	base	o	de	la	solicitud	de	base	se	encuentra	a	color,	la	misma	
deberá	ser	incluida	en	la	casilla	a)	y	no	hay	necesidad	de	incluirla	en	la	casilla	b).

	d)	Si	la	marca	del	registro	de	base	o	de	la	solicitud	de	base	se	encuentra	a	color	pero	no	se	
desea	reivindicarlo	en	el	registro	internacional,	deberá	presentarse	en	la	casilla	a)	 la	
marca	a	color,	pero	deberá	expresar	dicha	renuncia	en	la	casilla	9	g).	Es	importante	tener	
en	cuenta	que	no	puede	hacerse	esta	renuncia	para	unos	países	en	par�cular,	sino	que	
ésta	será	entendida	para	todos	en	los	que	se	pretenda	la	protección.

iii.	 Cuando	la	marca	internacional	sea	una	marca	especial,	como	una	Marcas	no	tradicionales:	
marca	tridimensional	o	una	marca	sonora,	deberá	incluirse	en	la	casilla	a)	la	reproducción	exacta	
de	la	marca	que	aparece	en	el	registro	de	base	o	en	la	solicitud	de	base.

Si	 el	 registro	 de	 base	 o	 solicitud	 de	 base	 con�ene	 descripciones	 complementarias	 a	 la	
representación	gráfica	de	la	marca	tridimensional	o	a	la	representación	de	la	nota	musical,	las	
mismas	deberán	incluirse	en	el	punto	9	d),	e)	y/o	f).	No	se	debe	adjuntar	a	la	solicitud	la	muestra,	
producto	o	envase	correspondiente	a	la	marca	tridimensional.

iv.	 Los	 caracteres	 estándar	 son	 más	 conocidos	 como	 las	 marcas	Caracteres	 estándar:	
nomina�vas,	es	decir,	que	con	la	marca	no	se	pretende	la	apropiación	de	un	�po	especial	de	letra	
o	de	cualquier	otro	elemento	gráfico	adicional	a	la	simple	escritura	del	vocablo.	En	este	orden	de	
ideas		y	para	evitar	cualquier	confusión,	el	solicitante	deberá	llenar	la	casilla	c)	para	ilustrar	que	la	
marca	solicitada	está	escrita	en	caracteres	estándar.	Es	importante	destacar	que	la	declaración	
hecha	en	la	casilla	c)	no	obliga	a	las	oficinas	de	los	países	designados	al	momento	de	hacer	el	
estudio	de	registrabilidad,	pues	éstas	podrían	analizar	la	marca	tal	como	está	escrita.

En	consecuencia,	no	es	recomendable	incluir	en	la	casilla	a)	una	marca	con	caracteres	especiales	
y	llenar	la	casilla	c),	pues	una	oficina	designada	podría	considerar	que	se	están	solicitando	dos	
marcas	en	una.
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Indicaciones varias

Transcripción	

Se	en�ende	por	transcripción	la	conversión	a	caracteres	la�nos	o	a	números	arábigos	de	aquellos	
caracteres	o	números	no	la�nos	ni	arábigos	contenidos	en	la	marca	a	solicitar.	Es	importante	
destacar	que,	como	el	idioma	de	presentación	de	la	solicitud	internacional	presentada	a	través	de	
la	 SIC	 es	 el	 español,	 la	 transcripción	 debe	 hacerse	 de	 conformidad	 con	 el	 sistema	 foné�co	
español.
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Traducción

Cuando	la	marca	consista	en	una	expresión	suscep�ble	de	ser	traducida	al	inglés	y	al	francés,	
deberá	incluirse	dicha	traducción	que	no	será	entendida	como	oficial	por	la	OMPI.	Este	no	es	un	
requisito	esencial	para	otorgar	fecha	de	registro	internacional.	Su	única	finalidad	es	prever	la	
posible	expedición	de	un	requerimiento	por	parte	de	una	oficina	designada	de	la	traducción	del	
vocablo.

Si	la	marca	no	puede	ser	traducida	deberá	marcarse	el	cuadro	9	c).

Tipo	de	Marca

En	la	casilla	9	d)	está	el	espacio	para	que	se	indique	el	�po	de	marca	especial	que	se	pretende,	es	
decir,	si	es	una	marca	tridimensional,	sonora,	de	cer�ficación	o	colec�va.	Es	importante	tener	
presente	que	esta	 información	sólo	debe	indicarse	cuando	dicha	circunstancia	aparece	en	el	
registro	de	base	o	en	la	solicitud	de	base.	

En	el	caso	colombiano,	los	registros	son	otorgados	indicando	el	�po	de	marca,	de	manera	que	el	
solicitante	deberá	llenar	la	casilla	d).

También	es	importante	aclarar	que	en	el	caso	de	las	marcas	colec�vas	y	de	cer�ficación	no	se	
requiere	aportar	el	reglamento	de	uso.

Descripción	de	la	marca

En	este	espacio,	la	casilla	e),		el	solicitante	debe	hacer	la	misma	descripción	de	la	marca	que	está	
contenida	en	el	registro	de	base	o	solicitud	de	base,	si	así	lo	hizo	en	éstas.	En	consecuencia,	si	el	
registro	 de	 base	 o	 la	 solicitud	 de	 base	 no	 �enen	 descripción,	 tampoco	 podrá	 incluirse	 una	
descripción	en	la	solicitud	internacional.	 Igualmente,	se	puede	aprovechar	este	espacio	para	
indicar	un	�po	de	marca	diferente	a	alguno	de	los	señalados	en	la	casilla	d),	si	corresponde	con	el	
�po	de	marca	también	indicado	en	la	solicitud	de	base	o	en	el	registro	de	base.

La	descripción	se	refiere	a	 las	caracterís�cas	de	la	marca,	mas	a	no	a	aspectos	subje�vos	de	
valoración	como	el	afecto	que	se	�ene	hacia	ella	o	su	grado	reconocimiento	en	un	sector	o	
territorio	determinado.

Elementos	verbales	esenciales	de	la	marca

La	 casilla	 f)	 se	 refiere	 a	 aquellos	 elementos	 verbales	 que	 el	 solicitante	 considera	 son	 los	
esenciales	del	signo	y	que	deberían	ser	tomados	por	el	ROMARIN	de	la	OMPI	para	propósitos	de	
publicación	 y	 consulta	 del	 registro	 internacional	 en	 la	 sede	 (si�o	 de	 internet)	 de	 dicha	
organización,	esto	cuando	la	marca	cuenta	con	varios	elementos	verbales	dentro	del	signo.	
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No	obstante,	si	se	ha	marcado	la	casilla	correspondiente	a	los	caracteres	estándar	en	el	punto	7,	
esta	declaración	de	esencialidad	deberá	omi�rse.

La	declaración	que	haga	el	solicitante	no	�ene	carácter	vinculante.

Renuncia	a	protección	de	algunos	elementos	de	la	marca

La	renuncia	a	la	protección	de	algún	elemento	de	la	marca	no	puede	solicitarse	para	unos	países	
en	par�cular,	es	decir,	es	aplicable	al	registro	internacional	en	su	totalidad.

Es	 importante	 tener	 presente	 que	 no	 es	 obligatoria	 la	 renuncia	 a	 la	 protección	 de	 algunos	
elementos	de	la	marca	por	el	hecho	de	que	se	haya	hecho	la	misma	en	el	registro	de	base	o	en	la	
solicitud	de	base.	Pero	no	podrá	pedirse	la	renuncia	después	de	que	la	OMPI	haya	efectuado	el	
registro	de	la	marca.
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Productos y servicios

La	solicitud	debe	incluir	una	lista	de	productos	y/o	servicios	que	se	pretenden	dis�nguir,	así	como	
la	indicación	del	número	de	la	Clasificación	Internacional	de	Niza.	La	lista	que	se	incluya	en	la	
solicitud	 internacional	debe	ser	 igual	o	menor	que	 la	 lista	de	productos	y/o	servicios	que	se	
reivindican	en	cada	solicitud	y/o	el	registro	base.	

Cuando	se	indica	que	la	lista	contenga	los	mismos	o	menores	productos	o	servicios	no	quiere	
decir	que	no	se	puedan	u�lizar	términos	diferentes	para	referirse	al	mismo	producto.	En	otras	
palabras,	los	términos	u�lizados	deben	ser	equivalentes.

Para	propósitos	de	llenar	el	punto	10	del	formulario,	es	importante	recordar	que	cada	grupo	de	
productos	o	servicios	debe	ir	precedido	del	número	de	la	clase	internacional	y	en	el	mismo	orden	
ascendente.	

Los	productos	y	servicios	deberán	indicarse	en	términos	precisos,	preferiblemente	usando	la	lista	
alfabé�ca	de	la	Clasificación	de	Niza.	En	caso	de	que	la	descripción	no	quepa	en	la	casilla,	es	
posible	con�nuar	la	misma	en	la(s)	hoja(s)	complementaria(s).	

Igualmente,	 le	 es	 permi�do	 al	 solicitante	 limitar	 los	 productos	 o	 servicios	 de	 la	 marca	
internacional	a	algunos	países	u	organizaciones	designadas.	Para	ello,	se	debe	indicar	en	el	punto	
10	b).	Adicionalmente,	la	limitación	puede	ser	diferente	para	cada	país	u	organización	designada.

Si	el	solicitante	lo	desea,	puede	aportar	una	traducción	de	la	lista	de	productos	al	inglés	o	al	
francés,	aunque	ésta	no	es	vinculante	para	la	OMPI.

Los	errores	en	estos	aspectos	de	la	solicitud	pueden	retrasar	el	registro	internacional	y/o	su	fecha	
o	resultar	en	cargos	adicionales.	(Ver	Irregularidades	respecto	a	la	Clasificación	Internacional	de	
Productos	y	Servicios).
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Los	países	u	organizaciones	designadas

En	este	aparte	debe	marcarse	los	países	u	organizaciones	a	los	que	se	desea	extender	el	registro	
internacional.	La	solicitud	debe	incluir,	por	lo	menos,	una	parte	designada	de	una	lista	de	las	
Partes	Contratantes	designadas.	Debe	 indicarse	 las	partes	designadas	en	donde	 se	desee	 la	
protección.	

Es	importante	destacar	que	si	se	designa	a	la	Unión	Europea,	debe	manifestarse	el	idioma	de	
segundo	trabajo	ante	la	OAMI,	el	cual	puede	ser	seleccionado	de	entre	los	5	idiomas	oficiales	de	
dicha	Oficina	(alemán,	español,	francés,	inglés	e	italiano).	La	no	designación	del	segundo	idioma	
no	es	mo�vo	de	irregularidad	de	la	solicitud	internacional,	pero	es	muy	probable	que	la	OAMI	
expida	un	requerimiento	al	solicitante,	siendo	entonces	su	obligación	subsanarlo	ante	ésta	y	no	
ante	la	OMPI.
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Requisitos especiales para algunas Partes Contratantes

Algunas	Partes	Contratantes	�enen	requerimientos	específicos	que	deben	ser	reflejados	en	la	
solicitud	internacional,	o	en	los	formularios	especiales	adicionales	al	formulario	MM2	dispuestos	
para	 dichos	 países	 u	 organizaciones,	 en	 el	 evento	 en	 que	 en	 la	 solicitud	 internacional	 sean	
designados.

An�güedad.	La	an�güedad	hace	referencia	a	la	posibilidad	que	�ene	un	�tular	de	marca	en	un	
estado	Miembro	de	la	Unión	Europea	y	que	solicite	la	misma	ante	la	OAMI,	de	reivindicar	la	
an�güedad	de	la	marca	anterior	respecto	de	ese	Estado	Miembro.	

En	consecuencia,	el	Protocolo	permite	efectuar	dicha	reivindicación	de	an�güedad	u�lizando	el	
formulario	 MM17,	 tanto	 adjunto	 con	 la	 solicitud	 internacional,	 como	 en	 una	 designación	
posterior	a	la	Unión	Europea.

En	el	formulario	MM17	se	debe	indicar	el	Estado	o	Estados	miembros	para	los	que	está	registrada	
la	marca	anterior,	el	número	de	registro	y	la	fecha,	así	como	el	número	de	la	solicitud	o	registro	de	
base;	también	los	productos	y	servicios	para	los	que	la	marca	está	registrada.	

Declaración	de	uso	o	intento	de	uso	de	la	marca.	Si	es	requerido	por	la	legislación	de	una	Parte	
Contratante,	en	par�cular,	los	Estados	Unidos	de	América,	Irlanda,	Nueva	Zelandia,	Singapur	y	
Reino	Unido,	el	solicitante	deberá	incluir	con	la	solicitud	internacional	una	declaración	de	que	la	
marca	esté	en	uso	o	que	�ene	la	intención	de	u�lizar	la	marca.

En	especial	cuando	los	Estados	Unidos	de	América	es	designado,	el	solicitante	debe	completar	el	
ítem	 2	 (f)	 de	 la	 solicitud	 internacional	 y	 anexar	 a	 ésta	 el	 formulario	 oficial	 “Declara�on	 of	
inten�on	to	use	the	mark	(United	States	of	America)	“(MM18),	que	con�ene	una	declaración	de	
intención	de	usar	la	marca.

En	este	caso,	el	idioma	u�lizado	para	diligenciar	este	�po	de	declaración	será	el	inglés,	tal	como	se	
establece	 en	 el	 numeral	 6.1.2.	 de	 la	 Circular	 Única	 de	 la	 Superintendencia	 de	 Industria	 y	
Comercio.

Por	su	parte,	Irlanda,	Nueva	Zelanda,	Reino	Unido	y	Singapur,	no	requieren	formulario	adicional	
pues	con	la	solicitud	se	declara,	por	parte	del	solicitante,	que	�ene	la	intención	de	que	la	marca	
sea	u�lizada	por	él	o	con	su	consen�miento	en	esos	países	en	 relación	con	 los	productos	y	
servicios	indicados.
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Firma del solicitante y certificación de la SIC

La	OMPI	no	considerará	como	una	irregularidad	que	la	solicitud	internacional	no	se	encuentre	
firmada	por	el	solicitante.	En	cambio,	la	SIC	sí	deberá	firmar	la	solicitud	internacional	y	cer�ficar	la	
fecha	en	que	recibió,	o	se	considera	recibió,	la	solicitud	internacional.

El	solicitante	también	debe	indicar:

a)	El	número	de	páginas	de	con�nuación	anexas.	Esta	información	es	incluida	al	principio	del	
formulario.
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b)	El	número	de	formularios	MM17	anexos.	Sólo	si	se	designa	a	la	Unión	Europea,	el	solicitante	
debe	indicar	el	número	de	formularios	MM17	anexos.	

c)	El	formulario	MM18	anexo.

Adicionalmente,	en	el	punto	13	la	SIC	debe	cer�ficar:	

i)	la	iden�dad	entre	el	solicitante	y	el	�tular	del	registro	de	base	o	solicitud	de	base;	

ii)	la	iden�dad	de	la	marca	que	fue	indicada	en	el	punto	7	con	la	marca	que	cons�tuye	el	registro	
de	base	o	la	solicitud	de	base;	

iii)	 que	 la	 marca	 internacional	 sonora,	 tridimensional	 o	 aquella	 consistente	 en	 un	 color	 o	
combinación	de	colores,	es	también	sonora,	tridimensional	o	consiste	en	un	color	o	combinación	
de	colores	en	el	registro	de	base	o	solicitud	de	base.

iv)	la	iden�dad	de	colores	o	reivindicación	de	colores	entre	la	marca	internacional	y	el	registro	de	
base	o	solicitud	de	base.

v)	la	iden�dad	o	equivalencia	de	cobertura	de	productos	o	servicios	entre	la	marca	internacional	
y	el	registro	de	base	o	solicitud	de	base.

Es	importante	tener	en	cuenta	que	la	solicitud	internacional	puede	tener	varios	registros	de	base	o	
varias	solicitudes	de	base.	En	consecuencia,	para	que	la	SIC	pueda	cer�ficar	y	enviar	la	solicitud	
internacional	se	requiere	que	la	solicitud	internacional	cumpla	con	todos	y	cada	uno	de	los	ante-
riores	puntos	respecto	de	todos	los	registros	de	base	o	solicitudes	de	base.	Por	ejemplo,	si	la	marca	
internacional	reivindica	colores	e	incluye	en	la	lista	de	productos,	productos	de	las	clases	3	y	25,	es	
necesario	que	los	registros	de	base	o	solicitudes	de	base	se	refieran	a	la	misma	marca	con	la	misma	
reivindicación	de	colores	y	que	incluyan	los	mismos	productos	o	equivalente	en	las	clases	3	y	25.

*	La	SIC,	como	oficina	de	origen,	revisará	la	solicitud	internacional	presentada	en	relación	con	los	
requisitos	antes	mencionados.	En	caso	de	que	no	cumpla	con	ellos	expedirá	un	requerimiento,	de	
conformidad	con	el	ar�culo	17	del	Código	de	Procedimiento	Administra�vo	y	de	lo	Contencioso	
Administra�vo,	 indicándole	 al	 solicitante	 la	 información	 o	 documentación	 faltante	 y	
advir�éndole	que	la	solicitud	debe	ser	corregida	o	completada	con	la	mayor	celeridad	posible	
para	que	se	pueda	mantener	ante	la	Oficina	Internacional	la	fecha	de	presentación.	En	caso	de	no	
corregirse	o	completar	lo	solicitado	dentro	del	término	previsto	en	el	requerimiento	la	actuación	
administra�va	se	considerará	desis�da.
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Cálculo de tasas

Para	 rellenar	 la	 hoja	 de	 cálculo	 de	 tasas	 es	 recomendable	 revisar	 el	 capítulo	 de	 tasas.	 No	
obstante,	en	este	aparte,	se	explicarán	brevemente	algunas	cues�ones	a	tener	en	cuenta.

Es	posible	que	el	solicitante	abra	una	cuenta	corriente	en	la	OMPI,	de	suerte	que	autoriza	a	ésta	a	
descontar	de	la	cuenta	el	importe	correspondiente	a	la	tasa	a	pagar	por	la	solicitud	internacional.	
Si	así	lo	hace	y	lo	señala	en	la	casilla	a)	de	la	hoja	de	cálculo,	no	es	necesario	llenar	la	casilla	b).

Cabe	recordar	que	una	solicitud	internacional	comporta	el	pago	de	las	siguientes	tasas:

i)	la	tasa	de	base,	que	es	diferente	si	la	marca	se	reproduce	a	color	o	en	blanco	y	negro.

ii)	 Una	 tasa	 individual	 para	 cada	 uno	 de	 los	 países	 u	 organizaciones	 designadas	 que	 hayan	
declarado	querer	recibir	la	tasa	individual	(Colombia,	por	ejemplo,	hizo	dicha	declaración).

iii)	Una	tasa	complementaria	respecto	de	cada	país	u	organización	que	no	haya	declarado	querer	
percibir	tasa	individual.	

iv)	Una	tasa	suplementaria	por	cada	clase	de	productos	y	servicios	a	par�r	de	la	tercera.

Si	todas	los	países	u	organizaciones	designadas	han	hecho	la	declaración	de	tasa	individual,	no	
será	necesario	abonar	tasas	suplementarias.

A	con�nuación,	se	hará	un	ejercicio	tomado	del	si�o	en	internet	del	Sistema	de	Madrid		para	una	
solicitud	de	registro	de	marca	a	color,	en	3	países	u	organizaciones	que	se	acogieron	al	sistema	de	
tasa	individual	y	uno	que	se	acogió	al	sistema	de	tasa	complementaria,	para	iden�ficar	4	clases	de	
productos/servicios	(francos	suizos):
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i)	La	tasa	base	de	una	marca	a	color	es:	903	

ii)	La	tasa	suplementaria	por	concepto	de	clase	adicional	que	exceda	la	tercera:	100	

iii)	Estados	Unidos,	Unión	Europea	y	China	son	países	y	organizaciones	a	quienes	se	paga	tasa	
individual.

iv)	Albania	es	un	país	que	escogió	tasa	complementaria.

v)	Cálculo:

Tasa	básica,	cuando	la	reproducción	de	la	marca	sea	en	color:	 	
Complemento	de	tasa:1	x	100.00	CHF	 	
Tasa	suplementaria	(incluida	la	tasa	suplementaria	relacionada	con	la	irregularidad	
contemplada	en	la	Regla	12.1)):																										x	100.00	(3	clases	gratuitas)	 	

China	
Tasa	individual:	 	
Tasa	individual/tasa	suplementaria:																									x	125.00	(1	clase	gratuita)	 	

Unión	Europea	
Tasa	individual:	 	
Tasa	individual/tasa	suplementaria:																									x	192.00	(3	clases	gratuitas)	 	

Estados	Unidos	de	América	
Tasa	individual:	 	
Tasa	individual/tasa	suplementaria:																									x	301.00	(1	clase	gratuita)	 	

TOTAL:	(CHF)

903

100

100

249

375

1111

192

903

301

4234
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Remisión de la solicitud internacional

La	solicitud	internacional	se	presenta	a	través	de	la	oficina	de	origen	que	se	encarga	de	enviar	la	
solicitud	a	la	Oficina	Internacional.	En	Colombia,	la	solicitud	internacional	se	radica	mediante	la	
presentación	de	la	solicitud	y	los	anexos	que	la	acompañan	ante	la	Superintendencia	de	Industria	
y	Comercio.

Antes	de	que	la	solicitud	pueda	ser	presentada	a	la	Oficina	Internacional,	la	oficina	de	origen	debe	
revisar	la	solicitud	y	hacer	una	declaración	que	cer�fique	que	la	solicitud	cumple	con	ciertos	
requisitos.	Estos	se	discuten	en	el	siguiente	capítulo.
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Capítulo 5. Irregularidades en la 
solicitud internacional

Las	irregularidades	se	refieren	a	cualquier	elemento	de	la	solicitud	internacional	que	no	se	ajuste	
a	los	requisitos	internacionales.	Toda	irregularidad	debe	ser	corregida,	pero	las	consecuencias	de	
no	 subsanarla,	 el	 �empo	 en	 que	 debe	 ser	 subsanada	 y	 la	 responsabilidad	 de	 subsanar	 la	
irregularidad,	dependerán	del	�po	de	irregularidad	en	cues�ón.	

En	 este	 capítulo	 se	 explican	 los	 diferentes	 �pos	 de	 irregularidad,	 el	 sujeto	 responsable	 de	
remediarlas	y	las	consecuencias	por	la	falta	de	solución	a	las	mismas.

Tipos de irregularidades

(a)	Irregularidades	relacionadas	con	el	formulario	de	solicitud

Se	en�ende	irregular	la	solicitud	internacional,	cuando	está	incompleta	o	es	presentada	en	un	
formulario	incorrecto	de	solicitud,	incluyendo	cuando:
i)	La	solicitud	ha	sido	presentada	en	un	formulario	oficial	incorrecto.
ii)	El	formulario	ha	sido	rellenado	a	mano.
iii)	El	formulario	carece	de	la	firma	de	la	oficina	de	origen.

(b)	Irregularidades	relacionadas	con	la	legi�midad	para	presentar	la	solicitud	

Es	 responsabilidad	 de	 la	 oficina	 de	 origen	 revisar	 los	 aspectos	 rela�vos	 a	 la	 legi�midad	del	
solicitante	para	presentar	 la	 solicitud	 internacional	de	manera	que	se	eviten	 irregularidades	
vinculadas	con	esa	materia.	La	oficina	debe	revisar	la	solicitud	para	iden�ficar	situaciones	en	las	
que,	 a	 primera	 vista,	 el	 solicitante	 no	 parece	 cumplir	 las	 condiciones	 del	 ar�culo	 2	 (1)	 del	
Protocolo	 de	 Madrid,	 con	 respecto	 a	 la	 oficina	 de	 origen	 a	 través	 de	 la	 cual	 la	 solicitud	
internacional	haya	sido	presentada.

(c)	Irregularidades	relacionadas	con	una	solicitud	Incompleta

Se	considera	 irregular	una	solicitud	en	que	no	está	contenido	uno	o	varios	de	 los	siguientes	
elementos:
i)	 indicaciones	 que	 permitan	 establecer	 la	 iden�dad	 del	 solicitante	 y	 contactarlo,	 o	 a	 su	
representante	o	mandatario;
ii)	Indicaciones	para	la	conexión	del	solicitante	con	la	oficina	de	origen;
iii)	Fecha	y	número	de	la	solicitud	o	el	registro	base;
iv)	La	reproducción	de	la	marca;
v)	Lista	de	productos	y	servicios	para	los	que	el	registro	de	la	marca	se	ha	solicitado;
vi)	Indicación	de	las	Partes	Contratantes	designadas;
vii)	Declaración	de	la	oficina	de	origen.
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(d)	Irregularidades	respecto	a	la	Clasificación	Internacional	de	Productos	y	Servicios

El	ar�culo	3	(2)	del	Protocolo	de	Madrid	dispone	que	la	"indicación	de	las	clases	dada	por	el	
solicitante	 se	 someterá	 al	 control	 de	 la	Oficina	 Internacional,	 que	 ejercerá	 dicho	 control	 en	
asociación	con	la	oficina	de	origen.	En	el	caso	de	desacuerdo	entre	dicha	oficina	y	la	Oficina	
Internacional,	la	opinión	de	esta	úl�ma	prevalecerá."

Si	la	Oficina	Internacional	considera	que	los	productos	y	servicios	no	están	agrupados	en	la	clase	o	
clases	apropiadas,	la	Oficina	Internacional	hará	su	propia	propuesta	que	se	no�ficará	a	la	oficina	
de	origen,	con	copia	al	solicitante.

La	propuesta	de	la	Oficina	Internacional	puede	consis�r	en	modificar	la	agrupación	de	clases	de	la	
cual	puede	 resultar	una	 clasificación	que	 implique	un	mayor	número	de	 clases	y,	por	ende,	
generar	la	obligación	de	pagar	una	tasa	adicional.	Si	así	ocurre,	en	la	no�ficación	se	indicará	el	
importe	de	las	tasas	adicionales	adeudadas	como	consecuencia	de	la	propuesta	de	modificación	
de	 la	clasificación	y	 la	agrupación.	 (Ver	Pago	de	cargos	adicionales	 solicitados	por	 la	Oficina	
Internacional	ante	una	irregularidad	en	la	Clasificación	Internacional	de	Niza).

La	 fecha	del	 registro	 internacional	no	 se	verá	afectada	por	una	 irregularidad	con	 respecto	a	 la	
clasificación	 de	 productos	 y	 servicios,	 si	 la	 can�dad	 mencionada	 en	 la	 Regla	 12	 (1)	 (b)	 del	
Reglamento	Común	se	paga	a	la	Oficina	Internacional	dentro	de	cualquiera	de	los	plazos	previstos	en	
el	Regla	12	(7)	(a)	y	(b)	que	le	es	aplicable.	El	personal	de	la	SIC	debe	tener	cuidado	al	comprobar	que	
la	clasificación	y	agrupación	de	los	productos	y	servicios	es	adecuada	en	la	solicitud	internacional	a	
fin	de	evitar	que	la	Oficina	Internacional	deba	no�ficar	una	irregularidad	en	este	sen�do.

Ahora	bien,	una	vez	no�ficada	la	irregularidad,	la	oficina	de	origen	(la	SIC	en	Colombia)	tendrá	3	
meses	contados	a	par�r	de	dicha	no�ficación	para	dar	su	respuesta	a	la	Oficina	Internacional	
(OMPI)	 acerca	 de	 la	 que	 considera	 sería	 una	 correcta	 clasificación,	 pues	 puede	 estar	 en	
desacuerdo	con	ésta.

Si	pasados	dos	meses	desde	la	no�ficación	la	OMPI	no	ha	recibido	respuesta	de	la	SIC,	aquella	le	
enviará	un	recordatorio	indicándole	la	fecha	límite	para	presentar	la	respuesta.	

Una	vez	la	OMPI	ha	recibido	la	respuesta	de	la	SIC	es	posible	que	sucedan	3	situaciones:	

i)	Re�ro	de	la	propuesta.	Se	presenta	cuando	la	OMPI	acepte	los	argumentos	de	la	SIC	respecto	de	
la	clasificación	originaria	o	en	cualquier	caso	la	respuesta	dada	sea	sa�sfactoria	para	mantener	la	
original	clasificación	y/o	número	de	clases	

ii)	Modificación	 de	 la	 propuesta.	 Se	 presenta	 cuando	 la	 OMPI	 haga	 una	modificación	 de	 la	
propuesta,	dada	la	respuesta	enviada	por	la	SIC.	
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iii)	Confirmación	de	la	propuesta.	La	OMPI	confirma	su	propuesta	a	pesar	de	la	respuesta	de	la	SIC	
o	en	el	evento	en	que	esta	no	hubiere	contestado.	

Oportunidad	para	hacer	el	pago	de	la	tasa	adicional:	Cuando	deban	ser	pagadas	tasas	adicionales	
como	consecuencia	de	una	propuesta	de	reclasificación,	la	fecha	en	que	dichas	tasas	se	deben	
pagar	dependerá	de	si	la	SIC	ha	comunicado	una	opinión	(dando	respuesta)	a	la	OMPI	o	no:

•	Si	no	se	envió	respuesta,	el	pago	debe	efectuarse	dentro	de	los	cuatro	(4)	meses	siguientes	a	la	
fecha	de	la	no�ficación	de	la	propuesta	por	parte	de	la	Oficina	Internacional.

•	Cuando	la	oficina	de	origen	haya	comunicado	su	opinión,	el	pago	debe	efectuarse	dentro	de	los	
tres	(3)	meses	siguientes	a	la	fecha	en	que	la	Oficina	Internacional	no�ficó	la	confirmación	o	
modificación	de	la	propuesta	a	la	SIC.

Teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 solicitante	 es	 informado	 por	 la	OMPI	 de	 la	 propuesta	 de	 nueva	
clasificación	que	puede	generar	una	tasa	adicional	y	que	la	SIC	también	le	dará	a	conocer	de	dicho	
requerimiento,	éste	podría	proponerle	a	la	SIC	el	re�ro	de	aquellos	productos	o	servicios	que	
generaron	la	o	las	clases	adicionales	que	a	su	vez	ac�van	un	recargo	en	la	tasa.	

Consecuencia	del	no	pago	de	la	tasa	adicional:	Si	estos	cargos	no	son	pagados	dentro	del	plazo	
señalado,	 la	 solicitud	 internacional	 se	 considerará	 abandonada.	 En	 ese	 caso,	 la	 Oficina	
Internacional	no�ficará	a	la	oficina	de	origen	e	informará	al	solicitante.	

Si,	como	consecuencia	de	la	falta	de	pago	de	cualquier	can�dad	adicional	de	las	tasas	la	solicitud	
internacional	se	considerara	abandonada,	la	Oficina	Internacional	reembolsará	una	parte	de	las	
tasas	 ya	 pagadas	 para	 la	 solicitud	 internacional	 a	 la	 parte	 que	 los	 ha	 pagado.	 La	 Oficina	
Internacional	deducirá	una	can�dad	que	corresponde	a	la	mitad	de	la	tasa	de	base	debido	al	
registro	en	blanco	y	negro.

(e)	Irregularidades	respecto	a	la	indicación	de	los	productos	y	servicios

La	Regla	13	del	Reglamento	Común	aborda	la	situación	en	la	que	el	solicitante	indica	un	término	o	
expresión	que	la	Oficina	Internacional	considera	que	es	vago,	para	efectos	de	la	clasificación	o	
incomprensible	o	lingüís�camente	incorrecta.

En	 esta	 situación,	 la	 Oficina	 Internacional	 puede	 recomendar	 una	 expresión	 sus�tuta	 o	 la	
supresión	de	la	palabra	de	la	lista	de	productos	y	servicios.	De	esta	manera,	no�ficará	a	la	oficina	
de	origen	e	informará	al	solicitante	de	esta	irregularidad.	

Oportunidad	para	dar	respuesta	a	la	irregularidad:	Dentro	de	los	tres	(3)	meses	siguientes	a	la	
no�ficación,	la	SIC	podrá	presentar	una	propuesta	para	subsanar	la	irregularidad.	La	SIC,	como	
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oficina	de	origen,	solicitará	la	opinión	del	solicitante	antes	de	hacer	tal	propuesta	o	el	solicitante	
voluntariamente	puede	comunicar	su	opinión	a	la	SIC.	Si	la	propuesta	efectuada	por	la	SIC	es	
aceptable	 o	 si	 la	 SIC	 se	 compromete	 a	 aceptar	 la	 sugerencia	 de	 la	 OMPI,	 ésta	 cambiará	 la	
expresión	correspondiente.

No	obstante,	en	el	evento	en	que	la	SIC	dé	respuesta	a	la	OMPI	pero	ésta	no	sea	aceptada,	la	OMPI	
procederá	a	indicar	en	el	registro	internacional	que	el	término	es	muy	vago	o	no	�ene	traducción	
y	a	indicar	la	clase	a	la	que	pertenece.

Si	la	SIC	no	dio	respuesta,	la	expresión	será	re�rada	y	se	le	no�ficará	a	la	SIC	y	se	le	informará	al	
solicitante.	 Por	 lo	 tanto,	 la	 no	 respuesta	de	esta	 irregularidad	no	 genera	el	 abandono	de	 la	
solicitud.

Ac�vación	de	 la	 Regla	 12:	 Si	 la	 SIC,	 en	 virtud	del	 procedimiento	 establecido	 en	 la	 regla	 13,	
responde	a	la	OMPI	proponiendo	un	término	sus�tuto	del	término	considerado	vago,		imposible	
de	traducción	o	lingüís�camente	incorrecto	y	la	OMPI	considera	que	el	mismo	debe	estar	en	otra	
clase	internacional,	se	ac�varía	el	procedimiento	establecido	en	la	regla	12.

(f)	Irregularidades	rela�vas	a	la	prioridad

Cuando	hay	una	irregularidad	relacionada	con	una	deficiencia	en	las	indicaciones	rela�vas	a	una	
reivindicación	de	prioridad,	la	Oficina	Internacional	enviará	una	no�ficación	de	la	misma.	Si	la	
irregularidad	no	se	corrige	dentro	de	los	tres	(3)	meses	siguientes	a	la	fecha	en	que	se	envió	la	
no�ficación	de	la	irregularidad	por	la	Oficina	Internacional,	la	reivindicación	de	prioridad	no	se	
inscribirá	en	el	registro	internacional.

(g)	Irregularidades	en	la	designación	de	la	Parte	Contratante

Cuando	la	solicitud	internacional	pretenda	designar	una	Parte	Contratante	que	no	puede	ser	
designada,	la	Oficina	Internacional	deses�mará	la	designación	e	informará	a	la	oficina	de	origen	
de	ese	hecho.

Esa	circunstancia	puede	producirse	en	dos	situaciones.	

Primera:	Se	da	cuando	una	parte	designa	a	una	Parte	Contratante	que	es	miembro	del	Sistema	de	
Madrid,	pero	no	es	miembro	del	mismo	Acuerdo	(es	decir,	el	Arreglo	de	Madrid	o	del	Protocolo	
de	Madrid)	como	la	Parte	Contratante	de	la	oficina	de	origen.	Para	el	caso	de	Colombia	que	es	
miembro	del	Protocolo	de	Madrid	solo	se	podrá	designar	una	Parte	Contratante	que	también	sea	
parte	 de	 ese	 mismo	 tratado.	 Este	 �po	 de	 irregularidad	 no	 es	 subsanable,	 pero	 no	 genera	
abandono.
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Segunda:	Ocurre	cuando	un	solicitante	intenta	designar	a	la	Parte	Contratante	cuya	oficina	es	la	
oficina	de	origen,	lo	que	no	puede	hacerse	por	cuanto	el	Tratado	lo	que	busca	es	la	protección	de	
una	marca	solicitada	o	registrada	en	una	parte	contratante	en	otras	partes,	como	lo	señala	el	
ar�culo	2	del	Protocolo.	

(h)	Irregularidades	rela�vas	a	una	declaración	de	intención	de	u�lizar	la	marca

Cuando	una	solicitud	designa	una	Parte	Contratante,	tal	como	los	Estados	Unidos	de	América	que	
requiere	de	una	declaración	de	intención	de	usar	la	marca	a	través	de	la	presentación	de	un	
formulario	anexo	a	la	solicitud	internacional	y	la	Oficina	Internacional	es�me	que	la	declaración	
no	se	encuentra	o	no	cumple	con	los	requisitos	aplicables,	la	Oficina	Internacional	lo	no�ficará	al	
solicitante	y	a	la	oficina	de	origen.	

Si	la	declaración	corregida	se	encuentra	o	es	recibida	por	la	Oficina	Internacional	dentro	de	los	
dos	(2)	meses	contados	a	par�r	de	la	fecha	en	que	se	radicó	en	la	SIC	la	solicitud	internacional,	la	
declaración	se	considerará	presentada	en	debida	forma	y	la	fecha	del	registro	internacional	no	se	
verá	afectada	por	la	irregularidad.

Sin	embargo,	si	la	declaración	faltante	o	corregida	no	se	recibe	dentro	de	ese	plazo,	la	Oficina	
Internacional	considerará	que	no	se	designó	dicha	Parte	Contratante.	En	este	caso,	la	Oficina	
Internacional	no�ficará	al	solicitante	y	a	la	oficina	de	origen	y	reembolsará	las	tasas	abonadas	en	
relación	con	la	designación	de	dicha	Parte	Contratante.	

No	obstante	lo	anterior,	siempre	queda	abierta	la	posibilidad	de	realizar	la	designación	posterior	
acompañándola	de	la	declaración	de	intención	de	usar	la	marca	exigida.

(i)	Otras	irregularidades

Una	solicitud	también	puede	ser	considerada	irregular	por	otras	razones,	por	ejemplo,	porque	la	
imagen	de	la	marca	suministrada	con	la	solicitud	no	es	lo	suficientemente	clara	o	porque	algunos	
de	los	productos	y	servicios	enumerados	en	la	solicitud	internacional	no	aparecen	en	la	solicitud	
base	o	registro	base.

Responsabilidad de subsanar una irregularidad

Las	irregularidades	que	se	deben	subsanar	por	la	SIC	como	oficina	de	origen

La	SIC,	como	oficina	de	origen,	es	responsable	no	sólo	de	prevenir	sino	también	de	corregir	las	
irregularidades	rela�vas	al	formulario	de	solicitud,	de	la	transmisión	de	la	página	original	que	
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lleva	la	marca	(cuando	la	solicitud	se	haya	presentado	por	fax)	y	de	la	verificación	de	la	legi�midad	
para	presentar	la	solicitud	internacional	y	la	solicitud	incompleta.	

Irregularidades	que	puedan	ser	remediadas	por	el	solicitante	o	por	la	oficina	de	origen

Cuando	las	tasas	de	una	solicitud	internacional	se	pagan	a	través	de	la	oficina	de	origen	y	la	Oficina	
Internacional	considera	que	el	importe	de	las	tasas	recibido	es	menor	que	la	can�dad	requerida,	
no�ficará	tanto	a	la	oficina	de	origen	como	al	solicitante,	especificando	la	can�dad	faltante.	Esta	
irregularidad	se	puede	subsanar,	ya	sea	por	la	oficina	de	origen	o	por	el	solicitante,	al	hacer	los	
pagos	necesarios	para	la	Oficina	Internacional.	Si	el	importe	no	se	abona	en	el	plazo	de	tres	(3)	
meses	a	par�r	de	la	fecha	de	la	no�ficación,	la	solicitud	internacional	se	considerará	abandonada	
y	la	Oficina	Internacional	no�ficará	a	la	oficina	de	origen	y	al	solicitante	esa	consecuencia.

Irregularidades	que	deben	ser	corregidas	por	el	solicitante

El	solicitante	es	responsable	de	subsanar	individualmente	cualquier	irregularidad	dis�nta	de	las	
mencionadas	anteriormente.
	
En	todos	los	otros	casos	en	que	la	Oficina	Internacional	considere	que	existe	una	irregularidad,	
no�ficará	al	solicitante	al	�empo	que	informará	a	la	SIC,	como	oficina	de	origen.	Ejemplos	de	tales	
irregularidades	pueden	incluir	los	siguientes:

i)	La	información	sobre	el	solicitante	o	el	representante	(mandatario)	no	cumple	con	todos	los	
requisitos,	pero	es	 suficiente	para	que	 la	Oficina	 Internacional	 iden�fique	al	 solicitante	y	 se	
pueda	poner	en	contacto	con	el	representante,	por	ejemplo,	una	dirección	incompleta.

ii)	Se	reivindica	prioridad,	pero	la	información	necesaria,	como	la	fecha	de	presentación	de	la	
solicitud	anterior	se	omite	o	la	reivindicación	de	prioridad	se	refiere	a	productos	y	servicios	no	
contemplados	en	la	solicitud	internacional.

iii)	La	reproducción	de	la	marca	no	es	suficientemente	clara.

iv)	La	solicitud	internacional	con�ene	una	reivindicación	de	color,	pero	ésta	no	se	refleja	en	la	
reproducción	de	la	marca	que	aparece	en	el	punto	7	del	formulario	de	solicitud	internacional.

v)	La	marca	incluye	caracteres	no	la�nos	o	números	no	arábigos	y	la	solicitud	internacional	no	
con�ene	una	transliteración.

vi)	 La	 solicitud	 internacional	 con�ene,	 con	 respecto	a	una	o	más	de	 las	Partes	Contratantes	
designadas,	una	limitación	de	la	lista	de	productos	y	servicios	y	esos	productos	o	servicios	no	
están	incluidos	en	la	lista	principal	de	productos	y	servicios.
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vii)	El	monto	de	las	tasas	directamente	transferidas	a	la	Oficina	Internacional	por	el	solicitante	o	
su	representante	no	es	suficiente.	Se	han	dado	las	instrucciones	para	pagar	el	faltante	pero	no	
está	disponible	el	monto	en	la	cuenta.

Estas	irregularidades	pueden	ser	subsanadas	por	la	solicitante	en	el	plazo	de	tres	(3)	meses	a	
par�r	 de	 la	 fecha	 de	 envío	 de	 la	 no�ficación	 de	 la	 irregularidad	 por	 parte	 de	 la	 Oficina	
Internacional.

Consecuencias de las irregularidades

Las	consecuencias	de	no	poder	solucionar	una	irregularidad	y	el	término	disponible	para	corregir	
la	irregularidad,	dependen	del	�po	de	irregularidad.

Consecuencias	de	no	cumplir	con	los	requisitos

En	caso	que	las	irregularidades	no	se	subsanen	en	el	plazo	establecido,	la	solicitud	internacional	
se	considerará	abandonada.	

En	la	mayoría	de	los	casos,	el	plazo	es	de	tres	(3)	meses	a	par�r	de	la	fecha	de	no�ficación	de	la	
irregularidad.	 Sin	 embargo,	 véase	 lo	 expuesto	 previamente	 en	 relación	 con	 los	 plazos	 para	
subsanar	las	irregularidades	rela�vas	a	la	indicación	de	los	productos	y	servicios,	su	clasificación	o	
arreglo.	

Hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 la	 consecuencia	 de	 no	 poder	 subsanar	 una	 irregularidad	 con	
respecto	a	la	prioridad	se	limita	a	la	pérdida	de	la	prioridad	y	para	algunas	otras	irregularidades,	
tales	como	no	incluir	una	declaración	de	la	intención	de	uso	de	una	marca	exigida,	la	consecuencia	
es	que	la	marca	no	se	considerará	presentada	en	relación	a	ciertos	países	o	territorios.	La	Oficina	
Internacional	informará	al	solicitante	y	a	la	oficina	de	origen	de	un	abandono.

Cuando	las	deficiencias	en	subsanar	una	irregularidad	conduzcan	al	abandono	de	la	solicitud	
internacional,	la	Oficina	Internacional	reembolsará	las	tasas	abonadas,	previa	deducción	de	la	
can�dad	correspondiente	a	la	mitad	de	la	tasa	básica	de	un	registro	en	blanco	y	negro.	Las	tasas	
por	concepto	de	transmisión,	derivada	de	la	recepción	y	envío	de	la	solicitud	internacional	a	la	
Oficina	Internacional	cobradas	por	la	SIC	como	oficina	de	origen,	no	serán	reembolsadas.

Irregularidades	que	afectan	la	fecha	del	registro	internacional

Algunas	irregularidades	pueden	afectar	la	fecha	del	registro	internacional.	La	principal	de	ellas	es	
una	solicitud	a	la	que	le	falte	cualquiera	de	los	siguientes	elementos:
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a)	 Indicaciones	que	permitan	establecer	 la	 iden�dad	del	solicitante	y	el	contacto	con	él	o	su	
representante,	si	lo	hubiere;

b)	la	designación	de	una	o	más	Partes	Contratantes;

c)	una	reproducción	de	la	marca,	o

d)	una	indicación	de	los	productos	y	servicios	para	los	que	se	solicita	el	registro	de	la	marca.

Si	uno	de	los	elementos	anteriores	no	aparece	en	la	solicitud,	pero	se	corrige	de	forma	que	la	
solicitud	completa	sea	recibida	dentro	del	plazo	de	dos	(2)	meses	desde	que	haya	sido	recibida	la	
solicitud	por	la	oficina	de	origen,	la	fecha	del	registro	internacional	seguiría	siendo	la	fecha	en	que	
se	recibió	la	solicitud	internacional	por	la	oficina	de	origen.	De	no	completarse	los	requisitos	en	
ese	término,	la	fecha	del	registro	internacional	será	la	fecha	en	que	se	completó	el	úl�mo	de	los	
elementos	 ante	 la	 Oficina	 Internacional,	 de	 acuerdo	 con	 lo	 establecido	 en	 la	 regla	 15	 del	
Reglamento	Común.
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Capítulo 6. Procedimientos internacionales 
en la oficina de origen

La	oficina	de	origen	también	es	responsable	de	la	presentación	de	la	solicitud	ante	la	Oficina	
Internacional,	pero	antes	de	hacerlo	debe	realizar	un	examen	cuidadoso	para	asegurar	que	la	
solicitud	 que	 se	 envía	 cumple	 los	 requisitos	 establecidos	 en	 el	 Protocolo	 de	 Madrid	 y	 su	
reglamento.	

Aceptación de la solicitud internacional

La	 Dirección	 de	 Signos	 Dis�n�vos	 de	 la	 SIC	 aceptará	 para	 revisión	 cualquier	 solicitud	
internacional	que	se	presente	ante	ella.	La	oficina	otorgará	una	fecha	de	presentación	a	una	
solicitud	internacional	que	esté	en	medio	impreso	o	mecanografiado	en:

•	El	formulario	oficial	emi�do	por	la	Oficina	Internacional	o
•	Un	formulario	generado	por	el	usuario	que	cumpla	con	los	requisitos	del	formulario	oficial.	(Vea	
Formularios	Oficiales.)

La	 SIC	 revisará	 el	 contenido	 del	 formulario	 en	 la	 medida	 necesaria	 para	 evitar	 cualquier	
irregularidad	de	la	que	sería	responsable	(ver	Cues�ones	de	las	que	es	responsable	la	SIC).	Sin	
embargo,	este	examen	se	llevará	a	cabo	de	una	manera	que	no	retrase	indebidamente	el	envío	de	
la	solicitud	a	la	Oficina	Internacional	ya	que	podría	afectar	la	fecha	del	registro	internacional.

Procedimiento de Certificación

El	ítem	13	del	formulario	oficial	de	solicitud	internacional	(MM2)	requiere	que	la	oficina	de	origen	
cer�fique	una	serie	de	hechos	relacionados	con	la	solicitud	internacional.	Al	firmar	la	solicitud,	la	
oficina	de	origen	declara	que	las	afirmaciones	en	la	cer�ficación	son	verdaderas	y	si	se	refieren	a	
dos	o	más	solicitudes	base	o	registros	base,	y	declara	que	la	cer�ficación	es	verdadera	en	cuanto	a	
todas	las	informaciones	mencionadas	en	la	solicitud	internacional.	

Una	vez	que	 la	 fecha	de	presentación	es	asignada	a	 la	 solicitud	 internacional,	 la	 SIC	 revisará	
cuidadosamente	la	solicitud	con	el	fin	de	completar	la	cer�ficación	que	se	muestra	en	la	casilla	13.	
En	caso	de	ser	necesario,	la	SIC	podrá	requerir	al	solicitante	para	hacer	correcciones	en	la	solicitud.

Si	 la	 solicitud	 internacional	 corresponde	 adecuadamente	 a	 la	 solicitud	 o	 registro	 de	 base	 y	
cumple	con	los	requisitos	ya	vistos,	la	SIC	hará	la	cer�ficación.	Si	no	corresponde	en	uno	o	más	
aspectos,	la	SIC	no	cer�ficará	la	solicitud	internacional	pero	no�ficará	al	solicitante,	mediante	
requerimiento,	de	las	razones	por	las	cuales	la	solicitud	internacional	no	puede	cer�ficarse.

La	tasa	administra�va	por	concepto	de	tasa	de	transmisión	derivada	de	la	recepción	y	envío	de	la	
solicitud	internacional	a	la	Oficina	Internacional,	que	incluye	la	cer�ficación,	aplicada	por	la	SIC	
no	es	reembolsable.
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El	 solicitante	 internacional	 puede	 volver	 a	 presentar	 una	 solicitud	 o	 corregir	 la	 solicitud	
internacional	basado	en	 la	misma	solicitud	o	 registro	colombiano.	Si	 se	presenta	una	nueva	
solicitud	 habrá	 que	 pagar	 nuevamente	 la	 tasa	 administra�va	 por	 concepto	 de	 transmisión	
derivada	de	la	recepción	y	envío	de	la	solicitud	internacional	a	la	Oficina	Internacional	con	la	
nueva	remisión.
	
Contenido	de	la	Cer�ficación

La	SIC,	siguiendo	lo	enunciado	en	el	numeral	6.1.4.	de	la	Circular	Única	y	según	los	lineamientos	
del	 formulario	oficial	MM2,	 cer�ficará	que	 la	 información	en	 la	 solicitud	 internacional	 es	 la	
misma	 que	 la	 información	 contenida	 en	 la	 solicitud	 o	 registro	 presentada	 en	 Colombia,	
incluyendo	lo	siguiente:

i)	La	fecha	en	que	la	solicitud	fue	recibida	en	términos	de	(dd/mm/aaaa);

ii)	La	correspondencia	entre	el(los)	solicitante(s)	de	la	solicitud	internacional	y	la(s)	persona(s)	
que	figura(n)	como	solicitante(s)	en	la	solicitud	de	base	o	como	�tular(es)	del	registro	de	base.	
Cuando	la	solicitud	internacional	es	presentada	conjuntamente	por	varias	personas,	todos	los	
solicitantes	deberán	aparecer	como	solicitantes	o	�tulares	de	la	solicitud	o	registro	base,	según	
corresponda;

iii)	Según	sea	el	caso,	que	el	�po	de	marca	y	la	reproducción	de	la	marca	son	las	mismas	que	en	la	
solicitud	o	registro	base;

iv)	Que,	si	se	reivindica	el	color	como	un	elemento	dis�n�vo	de	la	marca	en	la	solicitud	de	base	o	
en	el	registro	base,	esa	misma	reivindicación	figura	en	el	formulario	o	que,	si	se	reivindica	el	color	
sin	haberlo	reivindicado	en	la	solicitud	de	base	o	en	el	registro	base,	la	marca	que	figura	en	la	
solicitud	de	base	o	en	el	registro	de	base	es	efec�vamente	el	color	o	la	combinación	de	colores	
reivindicados;	y,

v)	La	correspondencia	entre	los	productos	y/o	servicios	enumerados	en	el	formulario	oficial	de	
solicitud	internacional	con	los	que	figuran	en	la	lista	de	productos	y/o	servicios	de	la	solicitud	o	
del	registro	de	base,	según	sea	el	caso;	así	como	la	coincidencia	con	la	Clasificación	Internacional	
de	 Niza.	 Es	 admisible	 que	 los	 productos	 y/o	 servicios	 estén	 limitados	 respecto	 de	 los	 que	
aparecen	en	el	listado	original	de	la	solicitud	o	registro	base.	Incluso	es	posible	la	limitación	en	
forma	 diferente	 respecto	 a	 diferentes	 países	 de	 extensión.	 La	 SIC	 cer�ficará	 frente	 a	 la	
coincidencia	o	limitación,	sin	que	sea	posible	la	ampliación.

Efecto	de	la	Cer�ficación

La	cer�ficación	(o	declaración)	que	será	firmada	por	la	SIC	como	oficina	de	origen,	se	imprime	en	
el	formulario	de	solicitud	oficial.	Al	firmar	el	formulario,	se	considera	que	la	oficina	de	origen	
afirma	la	veracidad	de	la	declaración.
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La	 SIC	 no	puede	firmar	una	 cer�ficación	para	una	 solicitud	 internacional	 que	 contenga	una	
descripción	o	indicación	que	no	esté	presente	en	la	solicitud	o	registro	base,	ni	puede	cer�ficar	
una	solicitud	internacional	que	incluya	los	productos	o	servicios	que	no	estén	cubiertos	por	la	
solicitud	o	registro	base.	Cuando	surgen	tales	situaciones,	la	oficina	de	origen	deberá	pedir	al	
solicitante	 que	 corrija	 cualquier	 discrepancia	 antes	 de	 que	 se	 pueda	 hacer	 la	 cer�ficación	
requerida	para	presentar	la	solicitud	internacional.	Esto	puede	hacerse,	por	ejemplo,	mediante	la	
eliminación	de	material,	tal	como	una	descripción	o	indicación	de	que	no	está	presente	en	la	
solicitud	base,	o	mediante	la	restricción	de	la	lista	de	productos	y	servicios	de	manera	que	no	sea	
más	amplia	que	la	lista	que	figura	en	la	solicitud	o	registro	base.

La	solicitud	no	deberá	ser	remi�da	a	la	Oficina	Internacional	hasta	tanto	no	se	hayan	realizado	las	
correcciones	necesarias.

Suscripción	de	la	Solicitud	Internacional

La	solicitud	internacional	deberá	estar	firmada	por	la	SIC,	como	oficina	de	origen.	Esta	firma	
puede	ser	manuscrita,	impresa	o	estampada	o	puede	ser	sus�tuida	por	un	sello.	Cuando	se	u�lice	
un	sello,	no	es	necesaria	la	indicación	en	letras	del	nombre	de	la	persona	natural	cuyo	sello	se	
u�liza.

Cuando	la	SIC	transmite	la	solicitud	a	la	Oficina	Internacional	por	medios	electrónicos,	la	firma	se	
sus�tuye	por	una	forma	de	iden�ficación	acordada	con	la	Oficina	Internacional.

Revisión de la Solicitud Internacional en la oficina de origen

La	SIC,	como	oficina	de	origen,	debe	determinar	que	la	solicitud	cumple	con	los	requisitos	básicos	
de	una	solicitud	internacional.

En	 par�cular,	 antes	 de	 enviar	 la	 solicitud	 internacional	 a	 la	 Oficina	 Internacional,	 la	 SIC	 es	
responsable	de	solucionar	cierto	�po	de	irregularidades,	incluidas	las	que	están	vinculadas	con	lo	
siguiente:

1)	El	formulario	de	solicitud.

2)	La	transmisión	del	original	de	la	página	que	lleva	la	marca,	cuando	la	solicitud	se	haya	remi�do	
por	fax.

3)	La	legi�midad	para	presentar	la	solicitud	internacional	a	través	de	la	oficina	de	origen.

4)	Una	solicitud	incompleta.
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Capítulo 7. Procedimientos en la 
Oficina Internacional

Recibida	la	solicitud	internacional	por	la	Oficina	Internacional,	ésta	la	revisará	para	asegurarse	de	
que	 cumple	 con	 los	 requisitos	 formales.	 Si	 la	 solicitud	 está	 completa	 y	 correcta,	 la	 Oficina	
Internacional	inscribirá	la	marca	en	el	Registro	Internacional.	Se	informará	a	la	oficina	de	origen	
que	la	solicitud	ha	sido	aceptada	y	enviará	un	cer�ficado	de	registro	internacional	al	�tular	de	la	
marca	o	su	mandatario	(representante)	registrado.	La	Oficina	Internacional	no�ficará	a	las	Partes	
Contratantes	que	hayan	sido	designadas	en	la	solicitud	de	registro	internacional.	Las	oficinas	de	
marcas	de	 las	Partes	Contratantes	 tendrán	entonces	 la	oportunidad	de	examinar	 la	marca	y	
extender	o	denegar	la	protección	de	la	marca	en	sus	territorios.

Procedimientos de la Oficina Internacional para una solicitud recientemente 
presentada

El	 ar�culo	 3	 del	 Protocolo	 de	 Madrid	 dispone	 que	 la	 Oficina	 Internacional	 "registrará	
inmediatamente	las	marcas	presentadas	de	conformidad	con	el	ar�culo	2",	es	decir,	las	marcas	
incluidas	 en	 una	 solicitud	 internacional	 que	 está	 adecuadamente	 presentada	 a	 través	 de	 la	
oficina	de	una	Parte	Contratante.	Esto	se	hace	mediante	el	registro	de	la	marca	y	sus	detalles	
per�nentes	en	el	Registro	Internacional	mantenido	por	la	Oficina	Internacional.	

La	fecha	del	registro	internacional	será	la	fecha	en	que	se	recibió	la	solicitud	internacional	en	la	
oficina	 de	 origen,	 siempre	 que	 la	 solicitud	 internacional	 se	 haya	 recibido	 por	 la	 Oficina	
Internacional	en	los	dos	(2)	meses	siguientes	a	dicha	fecha.	

Si	la	solicitud	está	incompleta	o	hay	demoras	en	su	transmisión	se	puede	afectar	la	fecha	del	
registro	internacional.

Examen post-procedimientos en la Oficina Internacional

Una	vez	que	la	Oficina	Internacional	ha	revisado	la	solicitud	internacional	y	ha	determinado	que	
cumple	con	los	requisitos	de	presentación	del	Protocolo	de	Madrid,	debe	registrar	la	marca	en	el	
Registro	Internacional,	de	acuerdo	con	la	Regla	14	(1)	del	Reglamento	Común.	Con	el	registro,	
no�ficará	a	las	oficinas	de	las	Partes	Contratantes	designadas,	informará	a	la	oficina	de	origen	y	
enviará	 un	 cer�ficado	 al	 solicitante	 internacional,	 que	 se	 denomina	 "�tular	 del	 registro	
internacional."	

Para	 las	solicitudes	en	 las	que	 la	SIC	es	 la	oficina	de	origen,	 la	SIC	ha	 informado	a	 la	Oficina	
Internacional	su	deseo	de	que	los	cer�ficados	se	envíen	al	�tular	a	través	de	la	SIC.

La	Oficina	Internacional	publicará	la	solicitud	internacional	y	registrará	la	información	en	su	base	
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de	 datos,	 según	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Regla	 32	 del	 Reglamento	 Común,	 como	 se	 discute	más	
adelante	en	la	Publicación	del	Registro	Internacional.

La	Oficina	Internacional	registra	y	man�ene	una	base	de	datos	de	información	relacionada	con	el	
registro	internacional	y	las	no�ficaciones	comunicadas	por	la	oficina	de	origen	o	por	las	oficinas	
en	los	países	de	extensión.	También	mantendrá	los	registros	rela�vos	a	los	cambios	de	�tularidad	
y	la	renovación	del	registro.	Véase	Base	de	Datos	de	la	Oficina	Internacional.

Registro internacional

Los	efectos	del	registro	internacional	se	establecen	en	el	ar�culo	4	del	Protocolo	de	Madrid.	
Conforme	a	lo	dispuesto	en	ese	ar�culo,	una	marca	está	protegida	en	cada	una	de	las	Partes	
Contratantes	 designadas	 en	 la	 solicitud	 internacional	 en	 las	mismas	 condiciones	 que	 si	 una	
solicitud	hubiera	 sido	presentada	directamente	ante	 la	Oficina	de	esa	Parte	Contratante.	 La	
protección	de	la	marca	es	efec�va	a	par�r	de	la	fecha	del	registro	internacional	a	menos	que	se	
no�fique	la	negación	dentro	del	plazo	señalado.

El	ar�culo	4	del	Protocolo	de	Madrid	dispone	que	todo	registro	internacional	gozará	del	derecho	
de	prioridad	establecido	en	el	ar�culo	4	del	Convenio	de	París,	pero	sin	las	formalidades	previstas	
en	 la	 letra	 D	 de	 dicho	 ar�culo.	 Esto	 significa	 que	 la	 prioridad	 del	 registro	 internacional	 es	
esencialmente	automá�ca	para	cualquier	designación	hecha	dentro	del	plazo	de	prioridad	de	
seis	meses.	Sin	embargo,	si	el	solicitante	desea	reivindicar	una	prioridad	anterior	a	la	del	registro	
internacional,	 los	 trámites	 relacionados	 con	 la	 solicitud	 de	 prioridad	 todavía	 deben	 ser	
observados	como	en	cualquier	otra	solicitud.

Aunque	el	registro	internacional	requiere	la	aplicación	de	la	Clasificación	Internacional	de	Niza	a	
productos	y	servicios,	el	ar�culo	4	del	Protocolo	de	Madrid	dispone	que	la	indicación	de	las	clases	
de	productos	y	servicios	no	obliga	a	las	Partes	Contratantes,	en	cuanto	a	la	determinación	del	
alcance	de	la	protección	de	la	marca.	Por	lo	tanto,	el	registro	de	una	marca	en	una	clase	específica	
no	determina	la	similitud	de	productos	o	servicios	con	otros	productos	o	servicios	de	la	clase,	ni	
tampoco	la	circunstancia	de	que	los	productos	o	servicios	se	encuentran	en	una	clase,	se	opone	a	
la	denegación	del	registro	de	marca	basada	en	la	probabilidad	de	confusión	con	los	productos	o	
servicios	de	una	clase	diferente.
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Vigencia del Registro Internacional

Un	registro	internacional	de	marca	en	virtud	del	Protocolo	de	Madrid	estará	vigente	durante	10	
años	a	par�r	de	la	fecha	del	registro	internacional,	con	la	posibilidad	de	renovarlo	de	manera	
indefinida	por	períodos	iguales	de	10	años.	El	solicitante	debe	tener	en	cuenta,	sin	embargo,	que	
algunos	países	exigen	 la	presentación	de	documentos	adicionales	para	mantener	el	 registro	
vigente;	el	no	cumplimiento	de	este	requisito	podrá	dar	lugar	a	la	terminación	an�cipada	de	
protección	en	esos	países.	En	Colombia	debe	presentarse	la	renovación	para	mantener	el	registro	
cancelando	la	tasa	correspondiente	y	no	se	exigen	requisitos	adicionales.	

Fecha de Registro Internacional

Conforme	 a	 lo	 dispuesto	 en	 el	 ar�culo	 3	 (4)	 del	 Protocolo	 de	Madrid,	 la	 fecha	 del	 registro	
internacional	es	normalmente	la	fecha	en	que	se	recibió	la	solicitud	internacional	completa	por	la	
oficina	 de	 origen.	 En	 Colombia,	 ésta	 será	 la	 fecha	 de	 presentación	 asignada	 por	 la	 SIC.	 Sin	
embargo,	la	fecha	del	registro	internacional	será	diferente	en	ciertas	circunstancias,	como	se	
muestra	en	la	siguiente	tabla.
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Irregularidades	diferentes	a	 las	mencionadas	en	el	cuadro	anterior,	no	afectarán	la	fecha	del	
registro	 internacional.	Sin	embargo,	 la	 falta	de	subsanación	de	 las	deficiencias	que	no	están	
indicadas	 en	 la	 tabla,	 como	 el	 retraso	 en	 el	 pago	 de	 las	 tasas	 o	 las	 irregularidades	 en	 la	
clasificación,	dentro	del	 plazo	de	 tres	 (3)	meses	desde	 la	no�ficación	pueden	 resultar	 en	el	
abandono	de	 la	 solicitud	o	en	otras	 consecuencias.	Véase	más	arriba,	Consecuencias	de	no	
cumplir	con	los	requisitos.

La	determinación	de	la	fecha	de	registro	internacional	se	ilustra	con	el	ejemplo	siguiente:1

Ejemplo:	En	una	solicitud	internacional	que	se	presenta	en	la	oficina	de	origen	el	1	de	abril	y	es	
recibida	por	la	Oficina	Internacional	el	1	de	mayo.	La	Oficina	Internacional	advierte	que	no	se	ha	
designado	 ninguna	 Parte	 Contratante	 en	 la	 solicitud	 internacional,	 el	 5	 de	mayo;	 la	Oficina	
Internacional	 no�fica	 a	 la	 oficina	 de	 origen	 de	 la	 irregularidad	 y	 la	 invita	 a	 subsanar	 la	
irregularidad	antes	del	5	de	agosto:

-		 Si	la	oficina	subsana	la	deficiencia	hasta	el	1	de	junio,	la	fecha	del	registro	internacional	
será	1	de	abril;

-		 Si	la	oficina	subsana	la	irregularidad	después	del	1	de	junio,	pero	a	más	tardar	el	5	de	
agosto,	la	fecha	del	registro	internacional	será	la	fecha	en	que	se	recibió	la	información	
omi�da	por	la	Oficina	Internacional;

-		 Si	 la	 oficina	 no	 subsana	 la	 irregularidad	 a	 más	 tardar	 el	 5	 de	 agosto	 la	 solicitud	
internacional	se	considerará	abandonada.

Publicación del registro internacional

La	 Oficina	 Internacional	 publicará	 el	 registro	 en	 la	 Gaceta	 de	 la	 OMPI	 de	 Marcas	
Internacionales	(Gaceta),	según	lo	dispuesto	en	la	Regla	32	del	Reglamento	Común.	La	Gaceta	
de	la	OMPI	es	una	publicación	electrónica	que	puede	consultarse	en	el	si�o	web	de	la	OMPI:	
http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/index.html.

La	 Gaceta	 se	 publica	 en	 Inglés,	 francés	 y	 español.	 La	 Oficina	 Internacional	 prepara	 las	
traducciones	 necesarias	 para	 el	 registro	 y	 la	 publicación.	 El	 solicitante	 podrá	 acompañar	 la	
solicitud	 internacional	 con	 una	 traducción	 de	 cualquier	 texto	 que	 figure	 en	 la	 solicitud	
internacional.	La	Oficina	Internacional	no	está	obligada	a	aceptar	esa	traducción.	Si	considera	
que	la	traducción	propuesta	no	es	correcta,	la	corregirá,	tras	invitar	al	solicitante	a	presentar,	en	
el	plazo	de	un	(1)	mes,	observaciones	sobre	las	correcciones	propuestas.	Si	no	se	envía	en	el	plazo	
prescrito	ninguna	observación,	la	propuesta	de	corrección	de	la	traducción	será	adoptada	por	la	
Oficina	Internacional.	La	marca	en	sí	misma	no	será	traducida	por	la	Oficina	Internacional,	ni	

1	Este	ejemplo	se	cita	directamente	de	la	Guía	de	la	OMPI	para	el	Registro	Internacional	de	Marcas,	parte	BII.12.04.	Página	36	acerca	de	
				la	Regla	11.4)
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serán	 revisadas	por	 la	Oficina	 Internacional	 traducciones	de	 la	marca	que	haya	 aportado	el	
solicitante.	Los	procedimientos	de	traducción	no	afectarán	la	fecha	del	registro	internacional.

Cuando	se	prepara	la	Gaceta,	la	Oficina	Internacional	escanea	la	reproducción	de	la	marca	que	se	
encuentra	en	el	formulario	de	solicitud	internacional.	La	marca	se	publica	tal	y	como	aparece	en	
la	solicitud	internacional.	Por	esta	razón,	es	esencial	que	la	solicitud	contenga	una	reproducción	
clara	de	la	marca.	Una	declaración	de	que	el	solicitante	desea	que	la	marca	sea	considerada	como	
marca	en	caracteres	estándar	también	se	indicará	en	la	Gaceta.

La	 Oficina	 Internacional	 publica	 también	 una	 versión	 en	 PDF	 de	 la	 Gaceta.	 En	 esta	 versión	
únicamente,	la	entrada	principal	de	la	Gaceta	contendrá	una	reproducción	de	la	marca	en	blanco	
y	negro	y,	si	una	reproducción	en	color	de	la	marca	se	ha	aportado	se	publicará	en	una	sección	
separada,	al	final	del	Gaceta.	En	tales	casos,	la	reproducción	en	blanco	y	negro	en	la	entrada	
principal	estará	acompañada	de	la	 indicación	"ver	una	reproducción	de	color	al	final	de	este	
asunto".	Cuando	la	solicitud	internacional	proporciona	sólo	una	reproducción	de	la	marca	en	
color,	la	Oficina	Internacional	preparará	una	reproducción	en	blanco	y	negro	que	se	publicará	en	
la	entrada	principal	de	la	Gaceta,	con	la	indicación	de	"ver	el	original	en	color	al	final	de	este	
asunto".
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Capítulo 8. Procedimientos en los 
países de extensión

Una	vez	que	la	Oficina	Internacional	registra	una	marca,	la	Oficina	Internacional	no�ficará	a	cada	
Parte	Contratante	designada	que	el	�tular	del	registro	internacional	ha	solicitado	una	ampliación	
de	la	protección	a	ese	país	o	territorio.	Cada	Parte	Contratante	designada	tendrá	entonces	la	
oportunidad	 de	 examinar	 la	 solicitud	 de	 extensión	 de	 la	 protección	 a	 su	 territorio	 y	 puede	
negarse	a	extender	la	protección	de	la	marca	a	su	territorio	si	 la	solicitud	no	cumple	con	los	
requisitos	 de	 protección	 legal.	 La	 oficina	 debe	 comunicar	 su	 nega�va	 y	 los	 mo�vos	 de	 la	
denegación	en	el	plazo	previsto	por	el	Protocolo	de	Madrid.	Si	un	país	de	extensión	no	consigue	
comunicar	 la	 denegación	 dentro	 de	 ese	 plazo,	 la	 protección	 de	 la	 marca	 se	 extenderá	
automá�camente	a	ese	territorio.

Examen de extensión en los países

El	ar�culo	5	del	Protocolo	de	Madrid	establece	que	un	país	de	la	extensión	puede	denegar	el	
registro	de	una	marca	sólo	por	mo�vos	que	se	aplicarían	si	la	solicitud	hubiera	sido	presentada	
directamente	ante	esa	oficina	y	que	sean	compa�bles	con	el	Convenio	de	París.	Por	consiguiente,	
el	 tratamiento	de	 las	 solicitudes	 de	 extensión	debe	 ser	 el	mismo	que	 el	 tratamiento	de	 las	
solicitudes	presentadas	directamente	y	ambos	deben	ser	compa�bles	con	los	requerimientos	del	
Convenio	de	París.
	
El	 Protocolo	 de	 Madrid	 incluye	 algunas	 disposiciones	 que	 pueden	 dar	 lugar	 a	 dis�ntos	
requerimientos.	Aparte	de	los	plazos,	que	se	analizan	más	adelante	en	Plazo	para	no�ficar	una	
denegación,	éstos	surgen	a	par�r	de	tres	consideraciones	básicas:

1)	El	plazo	para	la	comunicación	de	una	nega�va	a	brindar	protección	a	una	marca,	discu�do	en	
Plazo	para	no�ficar	una	denegación;

2)	Prohibición	de	mo�vos	específicos	de	denegación	de	la	extensión	de	la	protección;

3)	Examen	de	las	cues�ones	que	se	abordan	en	la	oficina	internacional.

Mo�vos	prohibidos	de	negación	del	registro	de	marca

Los	 países	 de	 extensión	 no	 pueden	 negar	 la	 protección	 a	 una	 marca	 aduciendo	 mo�vos	
vinculados	con	la	limitación	del	número	de	productos	o	servicios	que	puedan	ser	incluidos	en	una	
solicitud	 o	 del	 número	 de	 clases	 a	 las	 que	 una	 solicitud	 puede	 aplicar.	 El	 ar�culo	 5	 (1)	 del	
Protocolo	de	Madrid	específicamente	lo	prohíbe.

Por	lo	tanto,	al	examinar	las	solicitudes	de	extensión	de	la	protección	en	virtud	del	Protocolo	de	
Madrid,	la	oficina	en	un	país	de	extensión	debe	aceptar	solicitudes	mul�clase	y	no	puede,	por	
ejemplo,	requerir	al	solicitante	para	restringir	los	productos	y	servicios	de	la	protección	a	una	sola	



55

clase.	Incluso	si	la	legislación	interna	de	un	país	exige	que	una	solicitud	presentada	directamente	
a	esa	oficina	sea	uniclase,	la	oficina	no	puede	denegar	la	protección	de	un	registro	internacional	
sólo	porque	se	refiere	a	varias	clases	de	productos	y	servicios.

Problemas de examen dirigidos por la Oficina Internacional

Formalidades.	Antes	de	no�ficar	a	las	Partes	Contratantes	que	se	han	designado	como	país	de	
extensión,	la	Oficina	Internacional	ya	ha	llevado	a	cabo	un	examen	de	las	formalidades	y	se	ha	
establecido	que	todos	los	requisitos	formales	del	Protocolo	y	del	Reglamento	Común	se	han	
cumplido.	En	tal	sen�do,	la	oficina	de	un	país	de	extensión	normalmente	no	formula	objeciones	
por	razones	de	forma	o	de	la	presentación.

Declaraciones.	Cuando	la	Parte	Contratante	exija	una	declaración	de	intención	de	usar,	pero	no	
requiere	 que	 ésta	 sea	 en	 forma	 separada,	 el	 formulario	 de	 solicitud	 internacional	 o	 de	
designación	posterior	incluirá	la	declaración	de	que	el	solicitante	o	el	�tular,	en	la	designación	de	
esa	Parte	Contratante,	ha	efectuado	la	declaración	exigida.	Declaraciones	similares	se	hacen	para	
una	solicitud	internacional	o	designación	posterior	cuando	así	sean	requeridas	por	las	Partes	
Contratantes.

Cuando	una	Parte	Contratante	exija	una	declaración	independiente	acerca	de	la	intención	de	
usar	la	marca	en	un	formulario	separado	firmado	por	el	solicitante,	este	formulario	debe	estar	
disponible	en	la	Oficina	Internacional.	La	Oficina	Internacional	ha	establecido	que	la	declaración	
debe	 ser	 suministrada	 antes	 de	 la	 no�ficación	 del	 registro	 internacional	 o	 la	 designación	
posterior	a	la	Parte	Contratante.
	
Clasificación.	 Las	cues�ones	de	clasificación	son	 responsabilidad	de	 la	Oficina	 Internacional.	
Antes	de	que	una	solicitud	de	extensión	deba	no�ficarse	a	una	Parte	Contratante,	 la	Oficina	
Internacional	 debe	 haber	 revisado	 la	 clasificación	 de	 los	 productos	 y	 servicios,	 propuesto	
cualquier	cambio	y	aprobado	la	clasificación	y	su	organización.

No	obstante	lo	anterior,	debe	tenerse	en	cuenta	que	cuando	la	Parte	Contratante	de	extensión	
sea	Colombia,	la	SIC	ha	previsto	en	el	numeral	6.2.3	de	la	Circular	Única	la	posibilidad	de	requerir	
las	 solicitudes	de	extensión	a	Colombia	por	 falta	de	 los	 requisitos	de	 forma,	especialmente,	
cuando	 haya	 vaguedad	 en	 la	 descripción	 de	 los	 productos	 o	 servicios;	 se	 requieran	 vistas	
adicionales	de	las	marcas	tridimensionales	o	no	se	hayan	aportado	los	documentos	necesarios	
para	estudiar	una	solicitud	de	registro	de	marca	de	cer�ficación	o	colec�va.	

El	 requerimiento	 se	efectúa	mediante	oficio	proferido	por	 la	Dirección	de	Signos	Dis�n�vos	
mediante	el	cual	se	comunicará	al	solicitante	las	deficiencias	para	que	complete	los	requisitos	en	
el	plazo	de	sesenta	(60)	días	contados	a	par�r	de	la	fecha	de	no�ficación	del	oficio,	de	acuerdo	
con	 lo	establecido	en	el	ar�culo	144	de	 la	Decisión	486.	Como	consecuencia,	en	caso	de	no	
completarse	los	requisitos	dentro	del	término	señalado,	la	solicitud	se	considerará	abandonada	y	
se	procederá	a	su	archivo.
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Derecho a denegar la protección

Cada	 Parte	 Contratante	 designada	 �ene	 derecho	 a	 denegar	 la	 protección	 del	 registro	
internacional	en	su	territorio.

El	derecho	a	denegar	la	protección	se	aplica	en	los	dos	casos:	a)	la	no�ficación	de	la	extensión	
inicial	que	se	realiza	conforme	al	Protocolo	de	Madrid,	Ar�culo	3	ter	(1),	es	decir,	la	extensión	a	los	
países	 designados	 en	 la	 solicitud	 internacional,	 y	 b)	 de	 las	 no�ficaciones	 de	 designaciones	
posteriores	en	virtud	del	Protocolo	de	Madrid,	Ar�culo	3	ter	 (2),	discu�do	en	el	capítulo	de	
Designaciones	Posteriores.

Otros temas de examen

Documentos	jus�fica�vos	de	la	legi�midad	de	uso	de	ciertos	elementos	de	la	marca

El	Protocolo	de	Madrid	en	el	ar�culo	5	bis	reconoce	que	las	oficinas	podrán	exigir	documentos	
jus�fica�vos	de	 la	 legi�midad	del	uso	de	ciertos	elementos	contenidos	en	 las	marcas,	como	
armas,	escudos,	retratos,	dis�nciones	honoríficas,	�tulos,	nombres	comerciales,	nombres	de	
personas	dis�ntas	del	nombre	del	solicitante/�tular	u	otras	inscripciones	análogas.	El	referido	
ar�culo	 no	 prohíbe	 que	 se	 requieran	 esas	 pruebas,	 pero	 si	 prevé	 que	 tales	 pruebas,	 si	 son	
necesarias,	deban	estar	exentas	de	exigencias	de	legalización	o	cer�ficación,	salvo	que	se	exija	
por	la	oficina	que	sea	cer�ficado	por	la	oficina	de	origen.

Marca	en	caracteres	estándar

Una	solicitud	puede	incluir	una	designación	en	el	sen�do	de	que	el	solicitante	desea	que	la	marca	
se	considere	como	marca	en	caracteres	estándar.	Esta	declaración	se	incluye	en	la	no�ficación	a	
la	oficina	de	cada	Parte	Contratante	designada.	Sin	embargo,	los	caracteres	que	son	estándar	en	
un	idioma	pueden	no	ser	estándar	en	otro.	Esto	surge	no	sólo	por	las	diferencias	en	el	alfabeto	de	
un	idioma,	sino	también	se	produce	en	relación	con	el	uso	de	acentos	e	indicaciones	similares.

Por	tanto,	cada	Parte	Contratante	designada	debe	decidir	el	efecto	que	va	a	dar	a	esa	declaración.	
La	declaración,	entonces,	puede	ser	 ignorada	en	la	determinación	de	si	 la	marca	entraría	en	
conflicto	con	otra	marca	y,	si	la	marca	se	protege,	la	extensión	de	la	protección	a	la	que	la	marca	
está	legi�mada	con	respecto	a	otras	marcas.

Cuando	la	declaración	de	caracteres	estándar	se	ha	hecho,	la	Oficina	Internacional	no	aplicará	la	
Clasificación	de	Viena.	 La	oficina	de	extensión	del	 país	 es	 libre	de	asignar	un	 símbolo	de	 la	
Clasificación	de	Viena	para	la	marca	y	u�lizar	esa	clasificación	para	sus	propios	fines.
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Procedimientos de examen en los países de Extensión

Los	procedimientos	de	examen	en	los	países	de	extensión	se	rigen	por	el	ar�culo	5	del	Protocolo	
de	Madrid	y	el	Reglamento	Común,	en	par�cular	el	capítulo	4,	ar�culos	16	a	18ter.	Estos	ar�culos	
requieren	a	la	oficina	de	extensión	hacer	las	siguientes	no�ficaciones	a	la	Oficina	Internacional:

i)	Denegación	provisional,	incluida	la	denegación	provisional	basada	en	una	oposición.	Dentro	de	
los	términos	de	12	meses	o	de	18	meses	se	no�fica	que	se	ha	denegado	la	protección	en	el	país	de	
extensión,	lo	cual	puede	darse	mediante	pronunciamiento	oficial	de	negación	o	inclusive	cuando	
se	 ha	 presentado	 una	 oposición	 u	 observación	 al	 registro	mediante	 la	 comunicación	 de	 tal	
circunstancia.

ii)	Estado	de	situación	provisional	de	la	marca:	La	oficina	de	extensión	debe	no�ficar	el	�po	de	
situación	de	que	se	trata.

iii)	Situación	final	de	 la	marca,	que	puede	ser	una	de	cualquiera	de	 las	siguientes	cuatro	 (4)	
opciones:

a)	Declaración	de	la	concesión	de	la	protección	a	la	marca.	En	caso	de	que	en	el	trámite	no	se	
haya	presentado	oposición	u	observación	y	se	haya	concedido	la	marca,	siendo	esta	situación	
defini�va.	Así	mismo,	si	se	ha	presentado	oposición	y	se	puede	considerar	la	decisión	como	
defini�va	porque	no	hay	lugar	a	los	recursos	de	la	vía	guberna�va.

b)	 Declaración	 de	 la	 concesión	 de	 la	 protección	 tras	 una	 denegación	 provisional:	 Una	
declaración	de	la	concesión	de	la	protección	tras	una	denegación	provisional	puede	ser	una	
declaración	de	que	la	denegación	provisional	se	re�ra	y	se	concede	la	protección	de	todos	los	
productos	y	servicios	para	los	que	se	solicitó	protección	o	una	indicación	de	los	productos	o	
servicios	para	los	que	la	protección	de	la	marca	ha	sido	concedida.

c)	 Confirmación	 de	 la	 denegación	 provisional	 total	 o	 parcial:	 Ante	 una	 no�ficación	 de	
denegación	 provisional	 por	 virtud	 de	 una	 oposición	 que	 concluye	 en	 negación	 o	 una	
denegación	 que	 es	 confirmada	 en	 la	 vía	 guberna�va,	 si	 es	 el	 caso,	 se	 debe	 no�ficar	
confirmando	tal	circunstancia.

d)	Cuando	una	decisión	posterior	afecta	la	protección	de	la	marca,	con	una	declaración	que	
indique	los	productos	o	servicios	para	los	cuales	esté	protegida.

La	Oficina	Internacional	registrará	cada	una	de	estas	no�ficaciones	en	el	Registro	Internacional	y	
transmi�rá	una	copia	al	�tular	del	registro	internacional.	Si	la	oficina	de	origen	ha	informado	a	la	
Oficina	 Internacional	 su	 interés	 de	 recibir	 tales	 copias,	 también	 se	 remi�rá	 una	 copia	 de	 la	
no�ficación	a	la	oficina	de	origen.
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Cuando	 más	 de	 una	 de	 estas	 no�ficaciones	 debe	 ser	 presentada,	 se	 requiere	 el	 uso	 de	
formularios	separados,	que	no	deben	ser	combinados	en	un	solo	documento.

Denegación provisional

Una	Parte	Contratante	que	desee	denegar	la	concesión	de	una	extensión	de	protección	debe	
no�ficar	tal	decisión	a	la	Oficina	Internacional	junto	con	los	mo�vos	de	la	denegación,	en	el	plazo	
correspondiente.	 Si	 la	 no�ficación	 no	 se	 realiza	 en	 el	 plazo	 establecido	 se	 concede	
automá�camente	la	protección	de	la	marca	en	dicho	país	o	territorio.

El	Protocolo	de	Madrid,	Ar�culo	5	(2),	aborda	los	requisitos	y	límites	de	�empo	para	hacer	esa	
no�ficación.	El	plazo	previsto	es	de	un	(1)	año	o	dieciocho	(18)	meses	para	las	Partes	Contratantes	
que	así	lo	hayan	declarado	al	momento	de	la	adhesión	al	Tratado.	En	tal	sen�do,	toda	oficina	que	
desee	ejercer	su	derecho	a	denegar	la	protección	debe	hacerlo	dentro	del	plazo	señalado,	junto	
con	una	exposición	de	 todos	 los	mo�vos.	Los	procedimientos	 rela�vos	a	una	no�ficación	de	
denegación	se	exponen	con	más	detalle	en	el	Capítulo	4	del	Reglamento	Común,	Reglas	16	a	18ter.

Una	no�ficación	de	denegación	provisional	se	realiza	mediante	el	envío	a	la	Oficina	Internacional	
de	una	declaración	que	indique	los	mo�vos	por	los	cuales	la	oficina	que	realiza	la	no�ficación	
considera	que	la	protección	no	puede	ser	concedida	en	su	territorio	(llamada	una	"denegación	ex	
oficio	provisional")	o	una	declaración	de	que	 la	protección	no	puede	concederse	en	 la	Parte	
Contratante	 interesada	 porque	 se	 ha	 presentado	 una	 oposición	 (llamada	 "denegación	
provisional	basada	en	una	oposición"),	o	ambas	cosas.	Asimismo,	también	procede	cuando	se	ha	
efectuado	un	requerimiento	a	la	solicitud	de	protección	efectuado	por	la	SIC	en	el	evento	de	que	
falte	alguna	información	necesaria	para	que	el	trámite	pueda	con�nuar.

Una	no�ficación	de	denegación	debe	referirse	a	un	solo	registro	internacional,	por	lo	cual	una	
no�ficación	por	separado	deberá	enviarse	por	cada	registro,	aun	cuando	los	registros	se	refieran	
a	marcas	 relacionadas	 del	mismo	 solicitante.	 La	 no�ficación	 debe	 estar	 fechada	 y	 debe	 ser	
firmada	por	la	oficina	de	la	Parte	Contratante	designada	que	realiza	la	no�ficación.
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La	denegación	provisional	podrá	ser	no�ficada	a	 la	Oficina	 Internacional	en	 inglés,	 francés	o	
español	a	elección	de	la	oficina	que	realiza	la	no�ficación.	Cuando	Colombia	se	designa	como	un	
país	de	extensión,	la	no�ficación	se	hará	en	español.	La	nega�va	será	registrada	y	publicada	en	los	
tres	idiomas.	La	Oficina	Internacional	preparará	una	traducción	de	los	datos	a	ser	registrados	y	
publicados.	Así	mismo,	la	Oficina	Internacional	enviará	al	�tular	del	registro	internacional	una	
copia	de	la	no�ficación	de	la	denegación	en	el	idioma	en	que	fue	enviado	por	la	oficina	de	la	Parte	
Contratante	designada,	pero	la	comunicación	de	la	Oficina	Internacional	mediante	la	cual	remite	
la	copia	de	la	no�ficación	de	la	denegación	estará	en	el	idioma	en	que	fue	presentada	la	solicitud	
internacional	o	la	lengua	en	la	que	el	�tular	haya	solicitado	recibir	comunicaciones	de	la	Oficina	
Internacional.

Cuando	una	no�ficación	se	hace,	la	Oficina	Internacional	registra	la	denegación	provisional	en	el	
Registro	Internacional	con	indicación	de	la	fecha	en	que	se	envió	la	no�ficación	o	se	considerará	
que	se	ha	enviado	(Regla	17.4).	La	denegación	provisional	también	se	publicará	en	la	Gaceta,	con	
indicación	de	si	la	denegación	es	total	(es	decir,	se	refiere	a	todos	los	productos	y	servicios	objeto	
de	la	designación	de	la	Parte	Contratante	en	cues�ón)	o	parcial	(es	decir,	se	refiere	sólo	a	algunos	
de	los	productos	y	servicios).	Si	la	denegación	provisional	es	parcial,	las	clases	afectadas	o	no	
afectadas	por	la	misma	se	publican,	pero	los	productos	y	servicios	como	tales	no	se	publican	
hasta	 que	 el	 procedimiento	 ante	 la	 Oficina	 de	 la	 Parte	 Contratante	 designada	 se	 haya	
completado.	Los	mo�vos	de	denegación	no	se	publican.

La	Oficina	Internacional	transmi�rá	una	copia	de	la	no�ficación	al	�tular.	También	transmite	al	
�tular	la	información	enviada	por	la	oficina	de	una	Parte	Contratante	designada	respecto	a	la	
posible	presentación	de	una	oposición	tras	el	vencimiento	del	plazo	para	la	denegación,	así	como	
cualquier	otra	 información	 rela�va	a	 las	 fechas	en	 las	que	el	plazo	de	oposición	comienza	y	
termina.	Desde	el	1º	de	enero	de	2009,	copias	digitalizadas	de	las	no�ficaciones	de	denegación	
provisional	están	disponibles	en	la	base	de	datos	ROMARIN.

Una	vez	que	una	no�ficación	de	denegación	provisional	se	ha	hecho,	no	hay	límite	de	�empo	ni	
restricciones	para	con�nuar	con	el	procedimiento	de	examen.	Sin	embargo,	tan	pronto	como	
todos	los	procedimientos	ante	la	oficina	han	sido	finalmente	completados,	la	oficina	designada	
deberá	comunicar	a	la	Oficina	Internacional	el	estado	defini�vo	de	la	protección	de	la	marca.

Contenido de la notificación no basada en una oposición

La	Regla	17	del	Reglamento	Común	dispone	que	una	no�ficación	de	denegación	provisional	
deberá	contener	o	indicar:
1)	La	oficina	que	realiza	la	no�ficación;

2)	El	número	del	registro	internacional	de	preferencia	acompañado	de	otras	indicaciones	que	
permitan	iden�ficarlo,	como	los	elementos	verbales	de	la	marca	o	la	solicitud	o	el	número	de	
registro	base;
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3)	Todos	los	mo�vos	en	que	se	basa	la	denegación	provisional	junto	con	una	referencia	a	las	
correspondientes	disposiciones	fundamentales	de	la	ley;

4)	Cuando	los	mo�vos	en	que	se	basa	la	denegación	provisional	se	refieren	a	una	marca	que	ha	
sido	 objeto	 de	 una	 solicitud	 o	 registro	 y	 con	 la	 que	 la	 marca	 que	 es	 objeto	 del	 registro	
internacional	parece	estar	en	conflicto,	la	siguiente	información	con	respecto	de	la	marca:

a)	fecha	de	presentación	y	el	número

b)	fecha	de	prioridad	(si	la	hay),

c)	fecha	de	registro	y	el	número	si	está	disponible,

d)	nombre	y	dirección	del	�tular,	y

e)	una	reproducción	de	la	primera	marca	junto	con	la	lista	de	los	productos	y	servicios	de	la	
solicitud	o	registro	de	la	marca	anterior,	en	el	entendido	de	que	dicha	lista	puede	estar	en	el	
idioma	de	la	solicitud	o	registro,

5)	Una	indicación	de	que	se	afectan	todos	o	algunos	de	los	productos	y	servicios	y	cuáles	no	se	ven	
afectados	por	la	denegación	provisional;

6)	El	plazo	razonable,	en	función	de	las	circunstancias,	para	presentar	una	solicitud	de	revisión	o	
recurso	contra	la	denegación	provisional	de	oficio	o	de	la	denegación	provisional	basada	en	una	
oposición;	y

7)	La	autoridad	ante	la	cual	dicha	solicitud	de	revisión,	recurso	o	respuesta	debe	ser	presentada	
con	la	indicación,	en	su	caso,	acerca	de	que	la	solicitud	de	revisión,	apelación	o	la	respuesta	la	
�ene	 que	 presentar	 a	 través	 de	 un	 representante	 con	 domicilio	 en	 el	 territorio	 de	 la	 Parte	
Contratante	cuya	oficina	ha	pronunciado	la	denegación.	

Contenido adicional de la notificación basada en una oposición

Cuando	la	oficina	de	extensión	no�fica	una	denegación	provisional	basada	en	una	oposición,	
debe,	en	adición,	comunicar	la	lista	de	los	productos	y	servicios	sobre	los	que	se	basa	la	oposición,	
pudiendo	incluir	la	información	de	la	lista	completa	de	los	productos	y	servicios	de	esa	solicitud	
anterior	o	registro.	

Esas	listas	pueden	estar	en	el	idioma	de	la	solicitud	anterior	o	del	registro,	incluso	si	dicho	idioma	
no	es	Inglés,	ni	francés,	ni	español.

Cuando	 una	 oficina	 informa	 a	 la	 Oficina	 Internacional	 la	 posibilidad	 de	 que	 se	 formulen	
oposiciones	después	de	la	expiración	del	período	de	12	o	18	meses,	según	sea	el	caso,	deberá	
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informar	en	la	comunicación	las	fechas	en	que	el	plazo	de	oposición	comienza	y	termina.	Si	el	
período	de	oposición	es	renovable,	 la	oficina	sólo	�ene	que	comunicar	 la	 fecha	en	que	este	
período	comienza.

Si	 las	 fechas	 no	 se	 conocen	 en	 ese	 momento,	 la	 oficina	 debe	 comunicarlas	 a	 la	 Oficina	
Internacional	una	vez	se	conozcan.

La	Oficina	Internacional	registrará	esta	información	en	el	Registro	Internacional,	la	transmi�rá	al	
�tular	del	registro	internacional	y	la	publicará	en	la	Gaceta.

No�ficación	irregular	de	denegación	provisional

Una	 no�ficación	 de	 denegación	 provisional	 se	 considera	 irregular	 si	 no	 se	 cumplen	 ciertos	
requisitos	 establecidos	 en	 el	 Protocolo	 de	 Madrid	 y	 en	 el	 Reglamento	 Común.	 Algunas	
irregularidades	 en	 la	 denegación	 pueden	 ser	 corregidas,	 pero	 en	 otros	 casos,	 la	 Oficina	
Internacional	no	considerará	que	la	comunicación	cons�tuye	una	no�ficación	de	denegación.

No�ficaciones	irregulares	no	consideradas	como	tales

Una	 no�ficación	 de	 denegación	 provisional	 no	 será	 considerada	 como	 tal	 por	 la	 Oficina	
Internacional	si:

•	No	con�ene	ningún	número	de	registro	internacional,	a	menos	que	otras	indicaciones	que	
figuren	 en	 la	 no�ficación	 permitan	 que	 la	 Oficina	 Internacional	 iden�fique	 el	 registro	
internacional	de	que	se	trate;

•	No	se	indica	algún	mo�vo	para	la	denegación,	o

•	Se	envió	a	la	Oficina	Internacional	después	de	la	expiración	del	plazo	correspondiente.

A	pesar	de	que	la	no�ficación	sea	irregular	la	Oficina	Internacional	transmi�rá	una	copia	de	la	
no�ficación	al	�tular,	al	mismo	�empo	que	le	informará	que	no	considera	que	se	trate	de	una	
denegación	como	tal,	junto	con	las	razones	de	esta	decisión.

Otras irregularidades en la notificación de denegación provisional

Una	 no�ficación	 puede	 ser	 irregular	 en	 otros	 aspectos.	 Por	 ejemplo,	 una	 no�ficación	 será	
irregular	si	se	omite	la	indicación	de	los	productos	y	servicios	que	se	ven	afectados	o	no	afectados	
por	la	denegación,	o	si	la	no�ficación	no	con�ene	una	reproducción	de	la	marca	anterior	que	está	
en	conflicto,	o	si	otros	detalles	relevantes	en	relación	con	la	marca	anterior,	incluyendo	el	nombre	
y	la	dirección	de	su	�tular	faltan.	En	estos	casos	y	salvo	lo	dispuesto	en	el	párrafo	siguiente,	la	
Oficina	Internacional	registrará	la	denegación	provisional	en	el	Registro	Internacional	e	invitará	a	
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la	oficina	correspondiente	a	rec�ficar	su	no�ficación	en	el	plazo	de	dos	meses.	Al	mismo	�empo,	
la	Oficina	Internacional	enviará	al	�tular	copias	de	la	no�ficación	irregular	de	denegación	y	de	la	
invitación	enviada	a	la	Oficina.

Una	 excepción	 al	 procedimiento	 anterior	 se	 da	 cuando	 la	 no�ficación	 no	 con�ene	 las	
indicaciones	prescritas	rela�vas	al	plazo	para	presentar	una	solicitud	de	revisión	o	un	recurso	de	
apelación	 o	 una	 respuesta	 a	 una	 oposición	 y	 la	 autoridad	 a	 la	 que	 deben	 dirigirse.	 En	 esta	
situación,	la	denegación	provisional	no	se	inscribirá	en	el	Registro	Internacional.	Si	la	oficina	envía	
una	no�ficación	rec�ficada	en	el	plazo	de	dos	meses,	 indicado	en	 la	 invitación	de	 la	Oficina	
Internacional	a	los	efectos	del	ar�culo	5	(2)	del	Protocolo	de	Madrid,	se	considerará	que	esta	
no�ficación	 rec�ficada	ha	 sido	enviada	en	 la	 fecha	en	que	 se	había	 remi�do	 la	no�ficación	
defectuosa.	

Es	decir,	si	la	no�ficación	defectuosa	había	sido	enviada	dentro	del	plazo	aplicable	en	virtud	del	
ar�culo	5	(2)	del	Protocolo	de	Madrid,	una	no�ficación	rec�ficada	que	se	envía	en	el	plazo	de	los	
dos	meses	mencionado	en	la	invitación	se	considerará	que	ha	cumplido	con	los	requisitos	de	esa	
disposición.	Si	dentro	del	plazo	de	esos	dos	meses	la	oficina	no	rec�fica	su	no�ficación,	no	se	
considerará	 como	 una	 no�ficación	 de	 denegación	 provisional.	 La	 Oficina	 Internacional	
comunicará	 al	 �tular	 y	 a	 la	 respec�va	 oficina	 que	 no	 considera	 como	 denegación	 dicha	
no�ficación,	indicando	los	mo�vos	de	tal	decisión.

Cuando	una	oficina	rec�fique	una	no�ficación	de	denegación	en	que	se	especifique	un	plazo	para	
solicitar	la	revisión	o	apelación,	también	deberá,	cuando	sea	apropiado,	especificar	un	nuevo	
período	(por	ejemplo,	a	par�r	de	la	fecha	en	que	se	envió	la	no�ficación	rec�ficada	a	la	Oficina	
Internacional),	preferiblemente	con	una	indicación	de	la	fecha	en	que	dicho	límite	de	�empo	
expira.

La	Oficina	Internacional	enviará	al	�tular	una	copia	de	toda	rec�ficación	de	la	no�ficación.

Incluso	si	una	no�ficación	de	denegación	provisional	no	se	considera	como	tal	por	la	Oficina	
Internacional	y,	en	consecuencia,	no	se	inscribe	en	el	Registro	Internacional,	el	�tular	debe	tener	
en	cuenta	que	esto	no	significa	necesariamente	que	no	haya	problemas	rela�vos	a	la	protección	
de	la	marca	en	esa	Parte	Contratante,	ya	que	puede	ser	posible	que	un	tercero	entable	una	acción	
de	invalidación	contra	la	designación	por	los	mismos	mo�vos	que	fueron	citados	por	la	oficina	en	
la	no�ficación	defectuosa	de	rechazo.	En	función	de	la	irregularidad	contenida	en	la	no�ficación	
de	denegación	provisional,	el	�tular	podrá	considerar	conveniente	requerir	a	la	oficina	de	la	Parte	
Contratante	designada	para	que	le	proporcione	una	información	completa	de	los	mo�vos	de	
denegación	de	la	protección.
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Acciones que puede adelantar un solicitante tras la notificación de la 
denegación provisional

El	 �tular	 de	 un	 registro	 internacional	 que	 recibe	 a	 través	 de	 la	 Oficina	 Internacional	 una	
no�ficación	de	denegación	(incluyendo	una	no�ficación	irregular	de	denegación	de	conformidad	
con	la	Regla	18	(1)	©	�ene	los	mismos	derechos	y	vías	de	recurso	que	si	la	marca	hubiera	sido	
depositada	directamente	ante	la	oficina	que	emi�ó	la	no�ficación	de	denegación.	Estos	derechos	
y	recursos	pueden	incluir	la	revisión	y	la	apelación	contra	la	denegación.	Para	la	Parte	Contratante	
par�cular,	el	registro	internacional	está	sujeto	a	los	mismos	procedimientos	que	se	aplicarían	a	
una	 solicitud	 de	 registro	 que	 fue	 presentada	 directamente	 ante	 la	 Oficina	 de	 esa	 Parte	
Contratante.	Por	lo	tanto,	cuando	el	�tular	del	registro	internacional	desea	contestar	la	oposición	
o	 interponer	 apelación	 en	 contra	 de	 la	 denegación,	 puede	 resultar	 ú�l	 designar	 a	 un	
representante	 local	 que	 esté	 familiarizado	 con	 la	 legislación	 y	 la	 prác�ca	 de	 la	 oficina	 que	
comunicó	la	denegación.	Algunos	Países	pueden	exigir	que	se	actúe	mediante	un	representante	
para	contestar	requerimientos,	responder	oposiciones	o	interponer	recursos.

Decisión Final sobre la Marca

Una	vez	que	la	oficina	de	un	país	de	extensión	ha	finalizado	sus	deliberaciones	con	respecto	a	una	
marca,	se	debe	no�ficar	a	la	Oficina	Internacional	de	su	decisión.	Si	no	se	ha	hecho	una	denegación	
provisional	y	la	oficina	considera	que	la	marca	puede	ser	protegida,	se	debe	no�ficar	a	la	Oficina	
Internacional	 que	 se	 otorgará	 protección.	 Si	 la	 oficina	 ha	 comunicado	 una	 no�ficación	 de	
denegación	provisional,	podrá	no�ficar	a	la	Oficina	Internacional	que	la	denegación	provisional	se	
re�ra	y	la	protección	de	la	marca	se	otorga	para	todos	los	productos	y	servicios	para	los	que	se	
solicitó	la	protección,	o	que	la	nega�va	se	re�ra	para	algunos,	pero	no	para	todos	los	que	se	solicitó	
la	protección	de	la	marca.	Si	la	oficina	ha	emi�do	una	denegación	provisional	y	determina	que	la	
denegación	no	debe	re�rarse,	debe	confirmar	la	denegación	total	de	la	solicitud	de	extensión.	
Cada	uno	de	estos	procedimientos	se	describe	a	con�nuación.	Al	hacer	estas	no�ficaciones,	la	
oficina	generalmente	u�liza	los	modelos	de	formularios	disponibles	en	la	OMPI	que	se	pueden	
encontrar	en	http://www.wipo.int/madrid/es/contracting_parties/model_forms.html.

Declaración de concesión de protección sin denegación provisional

Cuando	la	oficina	en	un	país	de	extensión	ha	completado	todos	los	procedimientos	antes	de	que	
finalice	el	plazo	de	denegación	sin	enviar	una	denegación	provisional	y	la	oficina	ha	decidido	
conceder	 protección	 a	 la	 marca,	 la	 oficina	 debe	 enviar	 una	 declaración	 de	 concesión	 de	
protección	a	la	Oficina	Internacional	de	acuerdo	con	la	Regla	18ter	(1)	del	Reglamento	Común.	El	
envío	de	esta	declaración	permite	al	�tular	de	un	registro	establecer	defini�vamente	que	 la	
marca	está	protegida,	sin	que	tenga	que	esperar	a	que	el	plazo	de	denegación	expire.

La	declaración	de	concesión	de	protección	no	�ene	porqué	indicar	los	productos	o	servicios	a	los	
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que	la	protección	se	aplicará,	como	una	declaración	de	concesión	de	protección	que	se	envía	de	
acuerdo	con	la	Regla	18ter	(1),	se	entenderá	que	se	ha	otorgado	protección	a	todos	los	productos	
y	servicios	indicados	en	el	registro	internacional.	Si	se	proporciona	una	lista,	no	va	a	ser	revisada	
por	los	examinadores	de	la	Oficina	Internacional.

Una	vez	que	el	plazo	de	denegación	ha	vencido,	una	oficina	no	debe	enviar	una	declaración	de	
concesión	de	protección	en	virtud	de	la	Regla	18ter	(1)	ya	que	tal	declaración	no	sirve	para	nada.	
Si	 la	 oficina	no	ha	no�ficado	una	denegación	 a	 la	Oficina	 Internacional	 dentro	del	 plazo	de	
denegación,	la	marca	queda	protegida	en	el	territorio	de	la	Parte	Contratante	en	cues�ón.

Una	declaración	de	concesión	de	protección	se	puede	enviar	u�lizando	el	 formulario	�po	4,	
disponible	 en	 	 Debe	http://www.wipo.int/madrid/es/contracting_parties/model_forms.html.
tenerse	en	cuenta	que	ese	formulario	sólo	es	apropiado	si	una	denegación	provisional	no	se	ha	
hecho.	No	obstante	que	una	oficina	no	�ene	la	obligación	de	u�lizar	 los	formularios	�po,	es	
deseable	 su	 uso,	 toda	 vez	 que	 se	 han	desarrollado	de	modo	que	 se	 refleje	 plenamente	 los	
requisitos	del	Reglamento	Común.	El	uso	del	formulario	modelo	reduce	el	riesgo	de	que	una	
oficina	 se	 encuentre	 con	 una	 irregularidad.	 El	 modelo	 de	 formulario	 requiere	 la	 siguiente	
información:

a)	Oficina	que	envía	la	declaración;

b)	Número	del	registro	internacional;

c)	 El	 nombre	 del	 �tular	 u	 otra	 información	 que	 permita	 confirmar	 la	 iden�dad	 del	 registro	
internacional;

d)	Se	concede	la	protección	a	la	marca	que	es	objeto	de	este	registro	internacional	respecto	de	
todos	los	productos	y/o	servicios	solicitados;

e)	Firma	o	sello	oficial	de	la	Oficina	que	envía	la	declaración;

f)	Fecha.

Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional

Si	la	oficina	ha	no�ficado	una	denegación	provisional,	pero	más	tarde	se	re�ra	dicha	nega�va	con	
el	efecto	de	que	todos	los	productos	y/o	servicios	quedan	ahora	protegidos,	una	declaración	a	
ese	efecto	debe	ser	enviada	a	con�nuación	a	la	Oficina	Internacional,	conforme	a	lo	dispuesto	en	
la	Regla	18ter,	párrafo	(2)	(i).	Dicha	declaración	podrá	completarse	u�lizando	el	formulario	�po	5	
que	requiere	la	siguiente	información:	a)	Oficina	que	envía	la	declaración;	b)	Número	del	registro	
internacional;	c)	Nombre	del	�tular	u	otra	información	que	permita	confirmar	la	iden�dad	del	
registro	 internacional;	 d)	 La	 protección	 de	 todos	 los	 bienes	 y/o	 servicios:	 Todos	 los	
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procedimientos	ante	la	Oficina	se	han	completado,	la	protección	se	ha	otorgado	a	la	marca	que	es	
objeto	de	este	registro	internacional	respecto	de	todos	los	productos	y/o	los	servicios	solicitados	
(Regla	18ter	(2)	(i));	e)	Firma	o	sello	oficial	de	la	oficina	que	envía	la	declaración;	y,	f)	Fecha.

Declaración de concesión de protección para algunos de los productos y 
servicios, tras una denegación provisional

Si	una	oficina	ha	no�ficado	una	denegación	provisional	y	posteriormente	se	re�ra	parcialmente	
dicha	nega�va,	de	modo	que	algunos	de	los	productos	y	servicios	quedan	ahora	protegidos,	pero	
la	nega�va	sigue	en	pie	con	respecto	a	otros	productos	y	servicios,	la	oficina	deberá	no�ficar	una	
declaración	a	tal	efecto	a	la	Oficina	Internacional,	según	lo	previsto	por	la	Regla	18ter,	párrafo	(2)	
(ii).	Esta	declaración	también	se	puede	completar	u�lizando	el	formulario	�po	5.

Confirmación	de	la	denegación	provisional	total

Si	una	oficina	ha	no�ficado	anteriormente	denegación	provisional	total	y	más	tarde	la	confirma,	a	
con�nuación	debe	enviar	una	declaración	a	ese	efecto	a	la	Oficina	Internacional,	conforme	a	lo	
dispuesto	por	el	párrafo	(3)	de	la	Regla	18ter.	Esto	se	logra	u�lizando	el	formulario	�po	6,	que	
requiere	los	siguientes	elementos:	a)	Oficina	que	envía	la	declaración;	b)	Número	del	registro	
internacional;	c)	Nombre	del	�tular	u	otra	información	que	permita	confirmar	la	iden�dad	del	
registro	 internacional;	d)	La	protección	de	 la	marca	se	rechaza	para	todos	 los	productos	y/o	
servicios;	e)	Firma	o	sello	oficial	de	la	oficina	que	envía	la	declaración;	y,	f)	Fecha.

Interinidad de protección

La	 Regla	 18bis	 del	 Reglamento	 Común	permite	 a	 una	 oficina	 que	 no	 haya	 comunicado	 una	
no�ficación	 de	 denegación	 provisional	 dentro	 del	 plazo	 aplicable,	 enviar	 a	 la	 Oficina	
Internacional	una	declaración	en	el	sen�do	de	que	el	examen	de	oficio	se	ha	completado	y	que	la	
oficina	no	ha	encontrado	mo�vos	para	denegación,	pero	que	la	protección	de	la	marca	todavía	es	
objeto	de	oposición	u	observaciones	de	terceros.	La	oficina	deberá	indicar	también	la	fecha	en	
que	tales	oposiciones	u	observaciones	podrían	ser	presentadas.	

Si	una	oficina	envía	una	declaración	a	la	Oficina	Internacional,	dicha	oficina	deberá,	llegado	el	
momento,	bien	sea:

•	Comunicar	a	la	Oficina	Internacional	una	no�ficación	de	denegación	provisional	de	protección	
en	caso	de	una	oposición	u	observaciones	que	se	presenten	durante	el	plazo	de	denegación	
aplicable	o,

•	En	ausencia	de	presentación	de	oposición	u	observaciones	durante	el	plazo	de	denegación	
aplicable,	deberá	enviar	a	la	Oficina	Internacional	una	declaración	de	concesión	de	protección
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•	Una	 declaración	 de	 disposición	 defini�va	 rela�va	 a	 la	 situación	 provisional	 de	 una	marca	
concediendo	la	protección	tras	una	denegación	o	confirmando	la	denegación	provisional	total,	
de	 conformidad	 con	 la	 Regla	 18ter	 (2)	 o	 (3),	 debe	 ser	 enviada	 tan	 pronto	 como	 todas	 las	
posibilidades	de	revisión	o	apelación	ante	la	oficina	se	hayan	agotado,	o	el	plazo	para	solicitar	la	
revisión	 o	 impugnación	 ante	 la	 oficina	 haya	 expirado.	 La	 oficina	 no	 debe	 esperar	 por	 si	 se	
presenta	un	recurso	ante	un	tribunal	u	otro	órgano	externo.	Aunque	esta	declaración	puede	no	
reflejar	el	resultado	defini�vo	con	respecto	a	la	protección	de	la	marca	en	la	Parte	Contratante	en	
cues�ón,	el	hecho	de	que,	en	muchos	casos,	una	declaración	en	virtud	del	párrafo	(2)	o	(3)	de	la	
Regla	18ter	 sea	 inscrita	y	publicada	en	un	etapa	 temprana,	puede	ofrecer	ventajas	para	 los	
�tulares	y	para	terceros.

Después	de	enviar	un	comunicado,	si	la	oficina	�ene	conocimiento	de	cualquiera	otra	decisión	
que	afecte	 la	protección	de	 la	marca,	como	una	decisión	resultante	de	una	apelación	a	una	
autoridad	 exterior,	 en	 la	 medida	 en	 que	 la	 oficina	 esté	 informada	 de	 tal	 decisión	 deberá	
comunicarla	a	la	Oficina	Internacional	mediante	una	nueva	declaración	indicando	los	productos	
y/o	servicios	para	los	que	está	protegida	la	marca.

La	Oficina	Internacional	inscribirá	las	declaraciones	recibidas	en	virtud	de	la	Regla	18ter	en	el	
Registro	 Internacional	e	 informará	al	�tular.	Cuando	 la	declaración	se	comunicó	o	puede	ser	
reproducida	en	forma	de	un	documento	específico,	la	Oficina	Internacional	transmi�rá	una	copia	
de	 ese	 documento	 al	 �tular.	 Cualquier	 declaración	 recibida	 en	 virtud	 del	 Ar�culo	 18ter	 se	
publicará	también	en	el	Bole�n	Oficial.	Adicionalmente,	copias	digitalizadas	de	las	declaraciones	
están	disponibles	en	ROMARIN,	desde	el	1º	de	enero	de	2009.

Debe	tenerse	en	cuenta	que	estos	procedimientos	no	están	disponibles	cuando	una	oficina	ha	
no�ficado	previamente	una	denegación	provisional	ex	oficio,	pero	que	en	forma	posterior	ha	
re�rado	 parcialmente.	 La	 declaración	 opcional	 debe	 ser	 enviada	 sólo	 cuando	 exista	 una	
denegación	ex	oficio	que	ha	sido	totalmente	re�rada.
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Capítulo 9. Prioridad
La	fecha	de	presentación	de	la	solicitud	de	registro	de	una	marca	puede	ser	muy	importante	en	la	
determinación	de	los	derechos	de	solicitantes	diferentes,	por	ejemplo,	dos	partes	que	desean	
registrar	la	misma	marca	o	una	marca	similar,	o	una	parte	que	desee	registrar	una	marca	que	es	
igual	o	similar	a	un	nombre	comercial	o	a	una	denominación	de	origen	de	otra	parte.	Colombia	y	
la	mayoría	de	los	países	resuelven	estos	conflictos	mediante	la	concesión	de	derechos	al	primer	
solicitante,	incluida	la	primera	reivindicación	en	otra	Parte	Contratante.	Por	ello,	los	solicitantes	
que	hayan	presentado	una	solicitud	anterior	tal	vez	deseen	hacer	uso	del	beneficio	de	un	derecho	
de	prioridad	en	virtud	del	Convenio	de	París.

Si	un	derecho	de	prioridad	es	aplicable,	el	ar�culo	4B	del	Convenio	de	París	dispone	en	parte	que	
"el	depósito	efectuado	posteriormente	en	alguno	de	los	demás	países	de	la	Unión	antes	de	que	
expire	el	 [período	de	prioridad]	no	 será	 invalidado	por	hechos	ocurridos	en	el	 intervalo,	 en	
par�cular,	por	otro	depósito	(...)	o	el	uso	de	la	marca	(...)"	En	efecto,	si	la	prioridad	se	concede,	la	
oficina	donde	se	haya	presentado	la	solicitud	posterior	tramitará	la	solicitud	para	la	mayoría	de	
propósitos,	como	si	hubiera	sido	presentada	en	la	fecha	de	la	solicitud	anterior.	Cuando	más	de	
una	parte	alega	derechos	sobre	el	mismo	asunto,	por	ejemplo,	dos	solicitantes	de	marcas	o	un	
solicitante	de	la	marca	y	el	�tular	de	un	nombre	comercial	o	de	una	denominación	de	origen,	la	
reivindicación	de	prioridad	puede	hacer	 la	diferencia	 respecto	de	 la	 "fecha	de	presentación	
efec�va"	para	saber,	en	úl�ma	instancia,	cuál	de	las	partes	�ene	el	derecho	que	va	a	prevalecer.

La	cues�ón	de	la	prioridad	se	plantea	en	dos	situaciones	diferentes	que	están	en	relación	con	la	
prác�ca	internacional.	El	primero	se	refiere	a	la	situación	en	la	que	una	parte	haya	presentado	
una	solicitud	en	otro	país	antes	de	presentar	la	solicitud	base,	por	ejemplo,	en	Colombia.	Esa	
parte	puede	tener	derecho	de	reivindicar	la	prioridad	con	respecto	a	la	solicitud	base.	La	segunda	
situación	se	refiere	a	la	posibilidad	de	presentar	una	reivindicación	de	prioridad	en	relación	con	la	
presentación	de	la	solicitud	internacional.

Tiempo para el establecimiento de prioridades

Una	reivindicación	de	prioridad	sólo	puede	ser	establecida	por	una	solicitud	posterior	que	se	
presenta	dentro	del	"período	de	prioridad".	Para	las	marcas,	el	plazo	de	prioridad	es	de	seis	(6)	
meses	contados	a	par�r	de	la	fecha	de	presentación	de	la	primera	solicitud,	sin	incluir	el	día	de	
presentación	de	la	solicitud	anterior.	El	período	de	prioridad	termina	seis	(6)	meses	después.	Sin	
embargo,	si	el	úl�mo	día	del	plazo	es	fes�vo	o	es	en	un	día	en	que	la	oficina	correspondiente	no	
está	abierta	para	la	presentación	de	las	solicitudes	(es	decir,	en	el	país	donde	la	solicitud	posterior	
se	presentó),	el	plazo	se	prorrogará	hasta	el	día	hábil	siguiente.

Cálculo	del	período	de	prioridad

Una	determinación	del	período	de	prioridad	deberá	ser	hecha	con	referencia	a	un	calendario.

Ejemplo	1:	Se	presenta	una	solicitud	el	7	de	enero.	El	plazo	de	prioridad	es	de	seis	meses	a	par�r	del	
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7	de	enero,	por	lo	que	la	úl�ma	fecha	en	la	cual	se	puede	presentar	una	solicitud	que	sea	elegible	
para	reclamar	prioridad	basada	en	la	solicitud	del	7	de	enero,	es	el	7	de	julio	del	mismo	año.

Ejemplo	2:	En	una	solicitud	presentada	el	31	de	agosto,	el	plazo	de	prioridad	vencerá	el	úl�mo	día	
de	febrero	del	año	siguiente	(toda	vez	que	febrero	no	�ene	31	días).

La	determinación	de	prioridades	también	debe	tener	en	cuenta	días	laborables	y	días	fes�vos	de	
la	oficina	donde	se	realiza	la	solicitud	posterior	presentada.

Ejemplo	3:	Una	solicitud	presentada	en	otro	país	el	22	de	junio	ordinariamente	tendría	que	ser	
presentada	en	Colombia	a	más	tardar	el	22	de	diciembre	del	mismo	año.	En	2012,	el	22	de	
diciembre	cae	en	sábado,	que	es	un	día	en	que	la	oficina	no	se	encuentra	abierta,	por	lo	que	el	
plazo	se	prorrogará	hasta	el	día	hábil	siguiente,	lunes	24	de	diciembre.

Ejemplo	4:	Una	solicitud	presentada	el	25	de	junio	tendría	que	ser	presentada	el	25	de	diciembre,	
un	día	fes�vo	en	Colombia,	por	lo	cual	el	período	finalizará	el	día	hábil	siguiente.	En	2015,	25	de	
diciembre	cae	en	viernes,	por	lo	que	el	cierre	del	periodo	de	prioridad	es	el	lunes	28	de	diciembre,	
que	es	el	día	hábil	siguiente.

Solicitudes que pueden servir de base para una reivindicación de prioridad

La	reivindicación	de	prioridad	debe	ser	basada	en	una	solicitud	presentada	en	un	país	(u	oficina)	
que	sea	parte	de	un	acuerdo	que	consagre	un	derecho	de	prioridad.	Estos	incluyen	los	países	que	
son	miembros	del	Convenio	de	París	y	las	oficinas	de	propiedad	industrial	de	los	países	o	uniones	
aduaneras	que	son	miembros	de	la	Organización	Mundial	del	Comercio	(OMC).	En	par�cular,	la	
prioridad	 también	 puede	 ser	 reclamada	 por	 otros	 países	 andinos	 en	 aplicación	 del	 ar�culo	
noveno	de	la	Decisión	Andina	486	de	2000.

La	 reivindicación	 de	 prioridad	 se	 debe	 basar	 en	 la	 primera	 solicitud	 presentada	 en	 un	 país	
elegible.	Sin	embargo,	una	solicitud	que	se	presenta	por	segunda	vez	puede	servir	de	base	para	la	
prioridad	y	la	fecha	de	su	presentación	como	inicio	del	período	de	prioridad,	cuando	se	cumpla	
con	las	siguientes	condiciones:

1)	La	primera	solicitud	se	ha	presentado	y	luego	re�rado,	abandonado	o	rechazado
(a)	sin	haber	sido	some�da	a	publicación	y
(b)	sin	dejar	derechos	pendientes;

2)	La	primera	solicitud	no	ha	servido	de	base	para	la	reivindicación	de	prioridad;

3)	Una	solicitud	posterior	se	presenta
(a)	En	relación	con	el	mismo	tema	que	la	solicitud	anterior	y
(b)	En	el	mismo	país.
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En	esta	situación	limitada,	la	solicitud	posterior	se	trata	entonces	como	la	primera	solicitud	y	su	
fecha	de	presentación	será	el	punto	de	par�da	del	período	de	prioridad.	La	solicitud	anterior	ya	
no	puede	servir	de	base	para	la	reivindicación	del	derecho	de	prioridad.

Reivindicación de prioridad

La	prioridad	no	se	concede	automá�camente.	El	solicitante	debe	presentar	una	declaración	de	
reivindicación	de	prioridad	basada	en	una	solicitud	anterior.	La	declaración	debe	incluir	la	fecha	
de	la	presentación	en	la	que	el	solicitante	basa	una	reivindicación	de	la	prioridad	y	el	país	en	que	
se	hizo.	Para	una	solicitud	en	Colombia,	la	declaración	puede	ser	presentada	con	la	solicitud	y	
dentro	del	plazo,	es	decir,	a	más	tardar	seis	(6)	meses	después	de	la	fecha	de	presentación	de	la	
solicitud	sobre	la	que	se	basa	la	reivindicación	de	prioridad.	En	el	plazo	de	nueve	meses	a	par�r	de	
la	presentación	en	Colombia,	el	solicitante	debe	presentar	una	copia	de	la	solicitud	en	que	se	
basa	la	reivindicación	de	prioridad,	cer�ficada	su	conformidad	por	la	oficina	en	la	que	haya	sido	
presentada	la	solicitud	y	si	la	solicitud	está	en	un	idioma	diferente	al	español,	una	traducción	de	
ese	documento.

Fracaso	en	la	reivindicación	de	prioridad	en	Colombia

Si	un	solicitante	que	reivindique	la	prioridad	no	cumple	los	requisitos	para	el	establecimiento	de	
prioridad,	la	reivindicación	de	prioridad	se	considerará	que	se	ha	desis�do.	Cuando	se	reivindica	
la	prioridad,	pero	los	documentos	requeridos	no	se	presentan,	o	si	la	solicitud	se	recibe	después	
de	la	expiración	del	término	de	prioridad	especificado,	no	se	puede	entender	como	reivindicada	
la	prioridad	y	la	fecha	de	presentación	en	Colombia,	no	será	la	de	la	prioridad	cuya	reivindicación	
ha	fracasado,	sino	la	fecha	de	presentación	efec�va	de	la	solicitud	completa	en	Colombia.

Prioridad en una solicitud internacional

La	solicitud	internacional	�ene	derecho	a	reivindicar	la	prioridad	sobre	la	base	de	una	solicitud	
anterior	a	presentar	si	la	solicitud	internacional	se	presenta	dentro	de	los	seis	meses	siguientes	a	
la	solicitud	que	sirve	de	base	para	la	reivindicación	de	prioridad.	La	solicitud	internacional	debe	
tanto	 (i)	 reivindicar	 un	 derecho	 de	 prioridad	 y	 (ii)	 ser	 presentada	 dentro	 de	 los	 seis	meses	
siguientes	a	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud	que	forma	la	base	de	la	reivindicación	de	
prioridad.

Por	lo	general,	la	solicitud	base	será	la	primera	solicitud	presentada.	No	obstante,	el	solicitante	
podrá	reivindicar	la	prioridad	basado	sobre	el	depósito	anterior	de	una	solicitud	fuera	del	sistema	
de	Madrid,	siempre	que	la	solicitud	sobre	la	que	se	basa	la	reivindicación	de	prioridad	se	haya	
presentado	en	la	oficina	de	un	país	que	es	miembro	del	Convenio	de	París,	en	la	oficina	de	un	
miembro	de	la	OMC	incluso	si	no	es	miembro	del	Convenio	de	París,	o	en	virtud	de	un	tratado	
bilateral	o	mul�lateral	celebrado	entre	los	países	de	la	Unión	de	París.	La	solicitud	es	equivalente	
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a	 una	 presentación	 nacional	 regular.	 Esta	 úl�ma	 categoría	 podría	 incluir,	 por	 ejemplo,	 una	
solicitud	presentada	en	algunas	oficinas	regionales.	Con	base	en	el	ar�culo	4A	(2)	del	Convenio	de	
París,	la	Oficina	Internacional	reconoce	prioridad	de	las	solicitudes	de	marcas	comunitarias	ante	
la	Oficina	de	Armonización	del	Mercado	Interior	(OAMI).

Esa	presentación	anterior	será	normalmente	la	solicitud	base.	Sin	embargo,	una	reivindicación	
de	prioridad	en	una	solicitud	 internacional	 también	podrá	basarse	en	una	solicitud	anterior,	
aunque	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud	base	sea	anterior	a	la	fecha	de	implementación	
del	Protocolo	de	Madrid	en	Colombia	o	en	el	país	o	territorio	en	el	que	se	presentó	la	solicitud	
base.

Una	reivindicación	de	prioridad	deberá	presentarse	dentro	de	los	seis	(6)	meses	siguientes	a	la	
fecha	de	presentación	de	la	solicitud	en	la	que	se	basa	la	reivindicación	de	prioridad.	La	Oficina	
Internacional	no	tendrá	en	cuenta	la	fecha	de	prioridad	reivindicada	que	�ene	más	de	seis	(6)	
meses	antes	de	la	fecha	del	registro	internacional	y	lo	informará	al	solicitante	y	a	la	oficina	de	
origen.	Esta	fecha,	por	lo	tanto,	no	se	inscribirá	en	el	Registro	Internacional.

Sin	embargo,	de	conformidad	con	el	ar�culo	4	(C)	(3)	del	Convenio	de	París,	cuando	el	úl�mo	día	
del	plazo	de	seis	meses	de	la	prioridad	reivindicada	es	un	día	en	que	la	oficina	de	origen	no	está	
abierta	para	la	recepción	de	las	solicitudes,	el	período	de	seis	(6)	meses	se	prorrogará	hasta	el	
primer	día	hábil	siguiente,	siempre	que	el	registro	internacional	lleve	la	fecha	de	recepción	por	la	
Oficina	de	origen	de	dicha	solicitud.	Del	mismo	modo,	cuando	el	registro	internacional	lleve	la	
fecha	de	recepción	de	la	solicitud	internacional	por	parte	de	la	Oficina	Internacional,	o	en	una	
fecha	posterior,	y	el	úl�mo	día	del	plazo	de	seis	meses	es	un	día	en	que	la	Oficina	Internacional	no	
está	abierta	al	público,	el	período	de	seis	meses	se	prorrogará	hasta	el	primer	día	hábil	siguiente.

Reivindicación de prioridad en la solicitud internacional

En	la	reivindicación	de	prioridad	se	indicará	el	nombre	de	la	oficina	nacional	o	regional	en	la	que	
se	presentó	la	solicitud	anterior,	junto	con	la	fecha	de	presentación	y	(cuando	esté	disponible)	el	
número	de	la	solicitud.	Ninguna	copia	de	la	solicitud	anterior	es	necesaria.	Cuando	se	reivindique	
la	 prioridad	 de	 una	 solicitud	 anterior	 que	 no	 se	 refiere	 a	 todos	 los	 productos	 y	 servicios	
enumerados	en	el	punto	10	del	formulario	de	solicitud	internacional,	el	ítem	6	del	formulario	de	
solicitud	debe	indicar	los	productos	y	servicios	a	los	que	se	refiere	la	solicitud	anterior.

Cuando	se	ha	indicado	varias	solicitudes	anteriores	con	fechas	dis�ntas,	los	productos	y	servicios	
a	los	que	se	refiere	cada	uno	debe	ser	indicado.
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Capítulo 10. Designación Posterior
Normalmente	un	solicitante	que	desee	ampliar	 la	protección	de	una	marca	a	otros	países	o	
territorios	de	 las	Partes	Contratantes	hará	 la	designación	al	momento	de	presentación	de	 la	
solicitud	 internacional.	 Sin	 embargo,	 hay	 circunstancias	 en	 las	 que	 puede	 ser	 conveniente	
designar	a	una	o	más	de	las	Partes	Contratantes	en	un	momento	posterior.	Este	procedimiento	se	
denomina	Designación	Posterior	y	se	rige	por	el	Protocolo	de	Madrid,	Ar�culo	2,	y	Regla	24	del	
Reglamento	Común.

Hay	una	variedad	de	razones	por	las	que	el	�tular	de	un	registro	internacional	puede	desear	
realizar	una	formulación	posterior	a	las	Partes	Contratantes	que	no	se	incluyeron	en	la	solicitud	
inicial.	Por	ejemplo,	los	intereses	comerciales	del	�tular	se	pueden	expandir	a	otros	países,	o	que	
la	 protección	 en	 el	 marco	 del	 Protocolo	 de	 Madrid	 hubiera	 quedado	 habilitada	 en	 forma	
posterior	por	la	adhesión	al	Protocolo	de	Madrid	después	de	la	fecha	del	registro	internacional.

Una	designación	posterior	podrá	hacerse	para	toda	o	parte	de	los	productos	y	servicios	inscritos	
en	el	Registro	Internacional.	Esto	podría	dar	lugar	a	varias	designaciones	posteriores	de	una	Parte	
Contratante,	cuando	cada	denominación	se	refiere	a	una	parte	diferente	de	la	lista	de	productos	y	
servicios	inscritos	en	el	Registro	Internacional.	

Elegibilidad para hacer una designación posterior de una Parte Contratante

La	Regla	24	del	Reglamento	Común	define	la	elegibilidad	para	hacer	una	designación	posterior.	
Una	designación	posterior	podrá	hacerse	a	una	Parte	Contratante	en	la	que,	en	el	momento	de	la	
designación,	el	�tular	del	registro	internacional:

•	cumple	las	condiciones	de	nacionalidad,	domicilio	o	establecimiento	industrial	o	comercial	real	
y	efec�vo	establecidos	en	el	ar�culo	2	del	Protocolo	de	Madrid	para	ser	�tular	de	un	registro	
internacional,	y

•	la	Parte	Contratante	del	�tular	del	registro	internacional	es	parte	en	el	tratado	mismo	(es	decir,	
el	Arreglo	de	Madrid	o	del	Protocolo	de	Madrid),	así	como	la	Parte	Contratante	que	se	designe.

Las	condiciones	de	elegibilidad	para	ser	�tular	de	un	registro	internacional	son	los	mismos	que	
los	descritos	en	los	Criterios	de	Elegibilidad	para	presentar	en	una	oficina	en	par�cular,	capítulo	3,	
Determinación	de	la	Oficina	de	origen.	En	la	mayoría	de	los	casos,	una	designación	posterior	
podrá	hacerse	a	cualquier	Parte	Contratante	que	sea	miembro	del	mismo	tratado	que	la	Parte	
Contratante	del	�tular.	Sin	embargo,	en	ciertos	casos,	no	hay	designaciones	posteriores	posibles,	
lo	cual	es	una	excepción	a	la	capacidad	de	hacer	una	designación	posterior.

Cuando	Colombia	es	 la	oficina	de	origen,	una	designación	posterior	sólo	se	puede	hacer	en	
cuanto	a	una	Parte	Contratante	en	el	Protocolo	de	Madrid.	Cuando	el	�tular	de	un	 registro	
internacional	que	se	propone	hacer	una	designación	posterior	en	cuanto	a	Colombia,	la	Parte	
Contratante	del	�tular	también	debe	ser	miembro	del	Protocolo	de	Madrid.
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Imposibilidad	de	designaciones	posteriores	en	ciertos	casos

En	 general,	 una	 designación	 posterior	 puede	 hacerse	 con	 respecto	 a	 cualquier	 otra	 Parte	
Contratante	 que	 sea	miembro	 del	mismo	 tratado	 como	 la	 Parte	 Contratante	 del	 �tular.	 Sin	
embargo,	el	ar�culo	14	(5)	del	Protocolo	de	Madrid	crea	una	posible	excepción	al	permi�r	que	
una	Parte	Contratante	declare,	 en	el	momento	de	depositar	 su	 instrumento	de	 ra�ficación,	
aceptación	o	aprobación	del	Protocolo	de	Madrid,	que	la	protección	no	puede	extenderse	a	los	
registros	internacionales	efectuados	antes	de	la	fecha	en	que	el	Protocolo	de	Madrid	entró	en	
vigor	con	respecto	a	dicha	Parte	Contratante.	Un	solicitante	puede	determinar	si	esa	declaración	
ha	sido	hecha	respecto	de	una	Parte	Contratante	en	par�cular	mediante	la	comprobación	de	las	
declaraciones	para	el	Protocolo	de	Madrid	en	el	si�o	web	de	la	OMPI	o	mediante	la	consulta	de	la	
lista	de	Partes	Contratantes	y	haciendo	clic	en	la	pestaña	"Detalles"	para	la	Parte	Contratante.

Realización de una designación posterior

En	general,	el	�tular	de	un	registro	 internacional	podrá	presentar	una	designación	posterior	
directamente	a	la	Oficina	Internacional	o	a	través	de	la	Oficina	de	la	Parte	Contratante	del	�tular.		

Una	designación	posterior	podrá	ser	transmi�da	a	la	Oficina	Internacional	por	correo,	por	fax	o	
por	 medios	 electrónicos.	 Cuando	 una	 designación	 posterior	 sea	 presentada	 por	 fax,	 no	 es	
necesaria	la	confirmación.

La	designación	posterior	podrá	comunicarse	a	la	Oficina	Internacional	en	inglés,	francés	o	español,	
independientemente	del	idioma	en	que	se	presentó	la	solicitud	internacional,	a	elección	de	la	parte	
que	envía	la	comunicación.	Es	decir,	cuando	la	designación	posterior	sea	presentada	directamente	
por	el	�tular,	el	�tular	podrá	elegir	 cuál	de	estos	 idiomas	va	a	u�lizar.	Cuando	 la	designación	
posterior	sea	presentada	a	través	de	una	oficina,	dicha	oficina	podrá	autorizar	al	�tular	a	elegir	el	
idioma	o	se	puede	restringir	el	soporte	al	uso	de	uno	o	dos	de	estos	idiomas.	La	SIC	determinó	que	
todas	las	designaciones	posteriores	presentadas	a	través	de	la	SIC	deben	hacerse	en	español.

El	 �tular	 podrá	 acompañar	 la	 solicitud	 de	 una	 designación	 posterior	 de	 una	 traducción	 de	
cualquier	asunto	textual	a	cualquiera	de	los	demás	idiomas.	Esta	opción	está	disponible	si	 la	
designación	posterior	es	presentada	a	la	Oficina	Internacional	directamente	por	el	�tular	o	si	es	
presentada	por	una	oficina.	Si	la	Oficina	Internacional	es�ma	que	la	traducción	propuesta	no	es	
correcta,	la	corregirá,	tras	invitar	al	�tular	para	que,	en	el	plazo	de	un	mes,	haga	observaciones	
sobre	la	propuesta	de	corrección.	Si	no	hay	ninguna	observación	durante	el	plazo	establecido,	la	
propuesta	de	corrección	de	la	traducción	de	la	Oficina	Internacional	será	adoptada.

Formulario	Oficial

Una	 designación	 posterior	 deberá	 ser	 presentada	 en	 el	 Formulario	 oficial	 MM4,	 o	 en	 un	
formulario	con	el	mismo	contenido	y	formato.	Un	formulario	puede	ser	u�lizado	para	designar	
varias	Partes	Contratantes.
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Duración de la protección sobre la base de la designación posterior

La	duración	de	la	protección	en	todas	las	Partes	Contratantes	que	han	extendido	la	protección	a	
una	marca	 expira	 en	 la	misma	 fecha	 de	 vencimiento	 del	 registro	 internacional.	 Esto	 es	 así	
independientemente	de	si	la	Parte	Contratante	ha	sido	designada	en	la	solicitud	internacional	o	a	
través	de	una	designación	posterior.	Por	lo	tanto,	cuando	una	designación	posterior	se	efectúa,	el	
período	de	protección	en	la	Parte	Contratante	designada	posteriormente	expira	en	la	misma	
fecha	 que	 el	 registro	 internacional	 al	 que	 se	 refiera.	 En	 cuanto	 a	 las	 tasas,	 tomemos	 como	
ejemplo	las	que	se	pagarían	por	una	designación	posterior	de	un	registro	internacional	que	está	
vigente	desde	hace	ocho	años,	éstas	abarcarán	un	período	de	solo	dos	años.	

Fecha de designación posterior

Conforme	a	lo	dispuesto	en	la	Regla	24	del	Reglamento	Común,	una	designación	posterior	que	es	
presentada	por	el	�tular	directamente	a	la	Oficina	Internacional	llevará	la	fecha	en	que	haya	sido	
recibida	por	ésta.

Una	designación	posterior	que	se	presente	a	la	Oficina	Internacional	por	una	oficina	llevará	la	
fecha	en	que	fue	recibido	por	ésta	úl�ma,	siempre	y	cuando	cumpla	con	los	requisitos	aplicables	y	
se	haya	recibido	en	la	Oficina	Internacional	en	los	dos	(2)	meses	siguientes	a	la	fecha	en	que	fue	
recibido	por	la	oficina	de	origen.	Si	la	Oficina	Internacional	recibe	la	designación	posterior	a	la	
expiración	de	dicho	plazo,	la	fecha	será	la	de	su	recepción	por	la	Oficina	Internacional.

Designación posterior irregular

Cuando	 la	Oficina	 Internacional	 considere	 que	 existe	 una	 irregularidad	 en	 relación	 con	 una	
designación	posterior,	no�ficará	al	�tular	de	la	irregularidad	y,	si	la	designación	posterior	fue	
presentada	por	una	oficina,	también	lo	comunicará	a	dicha	oficina.

Registro, notificación y publicación

Cuando	la	Oficina	Internacional	considere	que	una	designación	posterior	cumple	con	todos	los	
requisitos,	 se	 inscribirá	 en	 el	 Registro	 Internacional	 y	 no�ficará	 a	 la	 oficina	 de	 cada	 Parte	
Contratante	 indicada	en	 la	 solicitud	que	ha	 sido	designada.	Al	mismo	�empo	comunicará	al	
�tular	y,	si	la	designación	posterior	fue	presentada	a	través	de	una	oficina,	también	se	no�ficará	a	
esa	oficina.

La	 designación	 posterior	 se	 publicará	 en	 la	 Gaceta.	 Si	 la	 fecha	 de	 la	 designación	 posterior,	
determinada	de	conformidad	con	el	Ar�culo	24	(6)	del	Reglamento	Común,	no	supera	los	seis	
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meses	después	de	la	fecha	de	prioridad	del	registro	internacional,	la	información	rela�va	a	la	
declaración	de	prioridad	se	incluirá	en	la	publicación	de	la	designación	posterior.

La	 designación	 posterior	 se	 inscribirá	 y	 publicará	 en	 inglés,	 francés	 y	 español.	 Si	 el	 registro	
internacional	sólo	se	publicó	en	francés	o	en	Inglés,	en	virtud	de	una	versión	anterior	del	ar�culo	
6,	el	registro	internacional	se	publicará	también	en	español	y	la	posterior	designación	en	sí	se	
inscribirá	en	el	Registro	Internacional	en	inglés,	francés	y	español.

Denegación de la protección

La	 denegación	 de	 la	 protección	 de	 una	 Parte	 Contratante	 designada	 de	 una	 designación	
posterior,	 sigue	 los	mismos	procedimientos	que	para	 la	denegación	de	 la	protección	de	una	
denominación	que	aparece	en	la	solicitud	internacional.	Las	Reglas	16	a	18ter	del	Reglamento	
Común	aplicarán,	con	las	modificaciones	necesarias,	en	el	entendido	de	que	el	plazo	de	una	Parte	
Contratante	para	no�ficar	una	denegación	de	protección	comienza	a	par�r	de	la	fecha	en	que	la	
Oficina	 Internacional	 haya	 no�ficado	 la	 designación	 posterior	 a	 la	 Oficina	 de	 esa	 Parte	
Contratante.
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Capítulo 11. Mantenimiento de la 
protección internacional 

Una	vez	se	ha	registrado	una	solicitud	de	carácter	internacional,	el	�tular	debe	adoptar	ciertas	
medidas	con	el	fin	de	mantener	en	el	�empo	su	Registro	Internacional	y	la	protección	obtenida	en	
los	países	designados.	

El	mantener	 la	protección	de	una	marca	 requiere	 llevar	a	 cabo	 ciertos	 trámites,	 tales	 como	
renovar	o	prolongar	los	registros.	No	obstante	lo	anterior,	la	protección	también	puede	verse	
afectada	por	otras	incidencias	menores.	

Existen	 tres	 (3)	 cues�ones	 fundamentales	 que	 deben	 tenerse	 en	 cuenta	 para	 garan�zar	 la	
protección	 señalada:	 i)	 Mantener	 la	 protección	 otorgada	 por	 la	 solicitud	 base,	 el	 registro	
resultante	de	la	solicitud	base	o	del	registro	base.	ii)	Mantener	el	Registro	Internacional	en	efecto.	
iii)	Mantener	la	protección	en	los	demás	países	designados.	

Estos	 aspectos	 se	 encuentran	 claramente	 interrelacionados,	 dado	 que	 tanto	 el	 Registro	
Internacional	 como	 la	protección	en	 los	demás	países	designados,	depende	de	mantener	 la	
protección	en	el	lugar	de	origen	por	un	lapso	de	�empo	no	inferior	a	cinco	(5)	años	contados	
desde	la	fecha	de	la	solicitud	internacional.

Además	de	lo	anterior,	la	protección	puede	perderse	aún	antes	de	que	se	culmine	el	período	de	
dependencia	de	cinco	(5)	años	anteriormente	referido,	como	resultado	de	ciertos	actos	iniciados	
durante	este	lapso	de	�empo,	tal	y	como	se	expone	a	con�nuación.

Ataque central y el período de dependencia

Durante	los	primeros	cinco	(5)	años	posteriores	a	la	fecha	en	que	se	dio	el	Registro	Internacional,	
dicho	registro	y	todas	sus	extensiones	dependen	totalmente	de	la	solicitud	o	el	 	registro	base.	
Este	periodo	quinquenal	es	conocido	como	el	período	de	dependencia.		

De	conformidad	con	el	ar�culo	6,	parágrafo	(3)	del	Protocolo	de	Madrid,	durante	este	período	de	
dependencia,	la	protección	ya	no	podrá	ser	invocada	en	caso	de	que	la	solicitud	base,	el	registro	
proveniente	de	dicha	solicitud,	o	el	registro	base:		

•	Haya	sido	re�rado,	haya	caducado,	se	haya	renunciado	a	él	o	haya	sido	objeto	de	una	decisión	
final	de	rechazo,	revocatoria,	cancelación	o	invalidación	con	respecto	a	todos	o	algunos	de	los	
bienes	o	servicios	enlistados	en	el	Registro	Internacional,	dentro	de	los	cinco	(5)	años	del	período	
de	dependencia.				

•	Haya	sido	objeto	de	una	decisión	final	de	rechazo,	revocatoria,	cancelación	o	invalidación	o	se	
haya	ordenado	el	re�ro,	luego	del	período	de	dependencia,	como	resultado	de:
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•	Una	apelación	en	contra	de	la	decisión	que	niega	los	efectos	de	una	solicitud	base.
•	 Una	 acción	 requiriendo	 el	 re�ro	 de	 una	 solicitud	 base	 o	 la	 revocatoria,	 cancelación	 o	
invalidación	del	registro	resultante	de	la	solicitud	base	o	del	registro	base,	o

•	Una	oposición	a	la	solicitud	base.	

Dicha	 apelación,	 acción	 u	 oposición	 debe	haberse	 iniciado	dentro	 de	 los	 cinco	 (5)	 años	 del	
período	de	dependencia.

Estas	úl�mas	provisiones	evitan	que	el	�tular	de	un	Registro	Internacional	frustre	los	efectos	de	
un	ataque	 central	 al	 generar	 retrasos	en	 los	procedimientos	o	al	 abandonar	una	 solicitud	o	
registro	que	ha	sido	objeto	de	ataque	dentro	del	período	de	dependencia,	pero	en	la	cual	aún	no	
se	ha	proferido	una	decisión	final.

En	caso	de	que	una	solicitud	colombiana	u	otra	solicitud	base,	un	registro	base	o	un	registro	
resultante	de	una	solicitud	base	sea	re�rado,	cancelado	o	restringido	en	todo	o	en	parte	durante	
los	primeros	cinco	(5)	años	del	Registro	Internacional,	o	con	fundamento	en	una	acción	iniciada	
durante	ese	período,	la	Oficina	Internacional	cancelará	o	restringirá	el	Registro	Internacional	en	
el	mismo	grado.	Así	por	ejemplo,	si	una	solicitud	internacional	es	fundamentada	en	una	solicitud	
colombiana	que	enlista	una	serie	de	productos	y	 servicios,	 tales	como	sombreros,	medias	y	
camisas,	y	durante	el	estudio	o	como	resultado	de	una	oposición	o	 li�gio	 frente	al	 tema,	 la	
solicitud	es	restringida	a	medias	y	camisas,	la	solicitud	internacional	y	la	protección	en	los	países	
designados	se	limitará	a	los	mismos	bienes	o	servicios.	

La	 dependencia	 del	 Registro	 Internacional	 en	 el	 registro	 base	 es	 absoluta	 y	 es	 efec�va	 sin	
importar	las	razones	por	las	cuales	se	rechazó	o	re�ró	la	solicitud	base,	o	el	registro	base	dejó	de	
proveer,	en	todo	o	en	parte,	protección	legal.

Estos	eventos	–la	cancelación	del	Registro	Internacional	y	de	sus	extensiones	a	causa	de	una	falla	
en	la	solicitud	base	o	en	el	registro-	se	conoce	como	un	ataque	central,	debido	a	que	una	parte	
puede	hacer	que	cese	 la	protección	del	sistema	 internacional	al	atacar	 la	solicitud	base	o	el	
registro.

La	solicitud	base	y	el	riesgo	de	un	ataque	central	

Dado	que	el	Protocolo	de	Madrid	permite	que	una	solicitud	internacional	se	fundamente	en	una	
solicitud	base	(sin	esperar	a	que	la	marca	sea	registrada	efec�vamente	en	la	oficina	de	origen),	
quienes	apliquen	antes	de	recibir	un	registro	�enen	más	riesgo	de	perder	la	protección	original	
en	virtud	de	una	solicitud	base	que	sea	dejada	sin	efectos.	Esto	no	necesariamente	sucede	a	
causa	de	un	ataque	central,	originado	en	una	acción	de	un	tercero.	La	protección	requerida	en	
virtud	de	una	solicitud	base	puede	negarse,	total	o	parcialmente,	por	mo�vos	absolutos,	a	causa	
de	la	existencia	de	un	derecho	anterior	citado	ex	officio	en	el	estudio,	o	como	resultado	de	una	
oposición	presentada	por	parte	del	�tular	de	ese	derecho	anterior	en	ese	territorio.	En	todos	
estos	casos,	y	proferida	la	decisión	final	en	cuanto	a	la	solicitud	base	(es	decir	que	no	sea	objeto	
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de	más	estudios	o	de	apelación),	la	oficina	de	origen	debe	requerir	a	la	Oficina	Internacional	que	
se	cancele	el	Registro	 Internacional,	bien	 sea	 total	o	parcialmente,	 con	el	fin	de	que	 se	vea	
reflejada	la	decisión	adoptada	en	cuanto	a	la	solicitud	base.

Mantener el registro vigente en la oficina de origen 

La	extensión	de	la	protección	a	otros	países	depende	de	la	con�nuidad	que	exista	en	el	registro	en	
el	país	de	origen.	De	conformidad	con	el	Arreglo	de	Madrid	y	el	Protocolo	de	Madrid,	un	Registro	
Internacional	deja	de	tener	efectos	en	los	países	en	los	cuales	se	ha	extendido	la	protección,	si	
dentro	de	los	cinco	(5)	primeros	años	del	Registro	Internacional	el	registro	en	el	país	de	origen	
deja	de	generar	efectos	en	todo	o	en	parte.		Ver	lo	señalado	anteriormente	en	cuanto	al	ataque	
central.

Por	lo	expuesto,	es	indispensable	mantener	la	solicitud	base,	el	registro	resultante	de	la	solicitud	
base,	o	el	registro	base	en	efecto	por	los	cinco	(5)	primeros	años	del	Registro	Internacional.	

Mantener el Registro Internacional en vigor 

Un	Registro	Internacional	�ene	un	término	de	duración	de	diez	(10)	años,	contados	desde	la	
fecha	en	que	el	registro	se	efectuó.	La	protección	provista	por	el	Registro	Internacional	puede	ser	
prolongada	por	un	término	adicional	de	diez	(10)	años,	mediante	el	pago	de	tasa	de	renovación	a	
la	Oficina	Internacional.	

Este	proceso	se	denomina	como	la	renovación	del	Registro	Internacional,	pero	en	realidad	se	
trata	de	una	prolongación	de	la	protección	inicialmente	otorgada.	Para	mantener	la	protección	
no	se	requiere	adoptar	medidas	adicionales	a	mantener	la	protección	en	la	oficina	de	origen	y	de	
pagar	la	tasa	de	renovación	a	la	Oficina	Internacional	cada	diez	(10)	años.

En	la	mayoría	de	los	casos,	las	tasas	de	renovación	pueden	ser	canceladas	online	a	través	del	
sistema	 de	 e-renovación	 de	 la	 OMPI,	 al	 cual	 se	 puede	 acceder	 en	 el	 siguiente	 link:	
https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/erenewal_es.jsp.	

Alterna�vamente,	el	�tular	de	un	Registro	Internacional	puede	renovarlo	u�lizando	el	formato	
MM11,	el	cual	se	puede	encontrar	en	la	página	web: 		El		http://www.wipo.int/madrid/es/forms/.
referido	formato	con�ene	la	información	necesaria	para	realizar	el	pago	en	la	cuenta	bancaria	de	
la	OMPI	o	a	través	de	la	cuenta	postal	de	dicha	organización.	

Actualmente,	los	�tulares	de	registros	internacionales	que	han	sido	objeto	de	limitaciones	u	otro	
�po	de	modificaciones	deben	usar	el	medio	�sico,	dado	que	el	sistema	de	renovaciones	de	la	
OMPI	aún	no	está	disponible	para	realizar	determinaciones	automá�cas	en	cuanto	al	número	de	
clases	por	cada	Parte	Contratante	designada.
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El	valor	a	pagar	puede	ser	calculado	u�lizando	la	calculadora	de	tasas	de	la	OMPI	disponible	
online,	en	la	página	web:	http://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp.		

Para	los	�tulares	que	renuevan	el	registro	a	través	de	la	web,	las	tasas	pueden	pagarse	con	tarjeta	
de	crédito	o	debitándolo	de	la	cuenta	que	se	haya	abierto	con	la	Oficina	Internacional.	

Las	tasas	de	renovación	deben	ser	canceladas	a	la	Oficina	Internacional	a	más	tardar	el	día	en	que	
expira	el	Registro	Internacional.	Los	�tulares	deben	tener	en	cuenta	que	la	transacción	puede	
tardar	y	que	previamente	deben	crear	una	cuenta	y	obtener	 la	contraseña	correspondiente.	
Quienes	realicen	el	procedimiento	en	medio	�sico	deben	tener	en	cuenta	que	los	documentos	se	
toman	un	�empo	en	llegar	a	la	Oficina	Internacional.
	
Cualquier	 pago	 que	 reciba	 la	 Oficina	 Internacional	 y	 que	 haya	 sido	 realizado	 con	 mucha	
anterioridad,	se	considerara	realizado	tres	(3)	meses	antes	de	la	fecha	en	que	expirara	el	registro.	
En	 caso	 de	 que	 el	 �tular	 no	 realice	 el	 pago	 oportunamente,	 la	 OMPI	 aceptará	 el	 pago	
correspondiente	dentro	de	los	seis	(6)	meses	siguientes	a	que	expire	el	registro,	siempre	que	se	
pague	un	recargo	del	cincuenta	por	ciento	(50%)	adicional	con	respecto	a	la	tasa	original.

Seis	 (6)	 meses	 antes	 de	 que	 expire	 el	 término	 de	 protección	 de	 diez	 (10)	 años,	 la	 Oficina	
Internacional	remi�rá	un	comunicado	no	oficial,	con	el	fin	de	recordarle	al	�tular	del	Registro	
Internacional	 o	 a	 su	 representante	 el	 día	 exacto	 en	 que	 su	 registro	 expira.	 El	 comunicado	
relaciona	 las	partes	 intervinientes	que	no	han	 sido	objeto	de	denegación	o	 invalidación,	de	
conformidad	con	la	información	que	reposa	en	el	Registro	Internacional,	o	que	no	han	sido	objeto	
de	renuncia.	El	hecho	de	que	el	�tular	o	su	representante	no	reciban	el	comunicado	referido,	no	
obsta	para	que	se	realice	el	pago	de	la	tasa	de	renovación	en	�empo.	Lo	anterior,	teniendo	en	
cuenta	que	el	no	recibir	el	comunicado	no	es	excusa	para	no	realizar	el	pago	o	no	realizarlo	en	
�empo.	

Evitar	la	caducidad	del	Registro	Internacional

Una	solicitud	internacional	puede	caducar	si	las	tasas	no	son	pagadas	en	�empo.	El	�tular	de	un	
Registro	Internacional	puede	seguir	tres	pasos	esenciales,	que	se	enuncian	a	con�nuación,	con	el	
fin	de	reducir	el	riesgo	de	que	se	presente	una	caducidad	inadver�da	por	la	falla	en	el	pago	de	las	
tasas	de	renovación:	

•	Establecer	un	recordatorio	de	la	fecha	en	que	las	tasas	de	renovación	deben	ser	pagadas	a	la	
Oficina	Internacional.	

•	Iniciar	el	procedimiento	de	pago	con	antelación,	con	el	fin	de	contar	con	el	�empo	suficiente	
para	crear	una	cuenta	o	transmi�r	los	documentos	correspondientes.

•	Mantener	actualizada	la	información	de	contacto	en	la	Oficina	Internacional.
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Cambios al momento de la renovación

No	es	posible	 realizar	cambios	en	el	nombre	o	dirección	del	�tular	o	en	 la	 lista	productos	y	
servicios	 dentro	 del	 procedimiento	 de	 renovación.	No	 obstante	 lo	 anterior,	 el	 �tular	 puede	
remi�r	una	comunicación	separada	donde	no�fique	dichos	cambios	para	que	se	incluyan	en	el	
Registro	 Internacional	 cuando	 éste	 sea	 renovado.	 Esos	 cambios	 deben	 ser	 incluidos	 en	 la	
información	recopilada	para	la	renovación	únicamente	si	se	incluyen	en	el	Registro	Internacional	
a	más	tardar	el	día	en	que	expira	el	Registro	Internacional.

Pago de tasas insuficiente

En	caso	de	que	la	Oficina	Internacional	reciba	un	monto	inferior	a	la	tasa	requerida,	la	oficina	
correspondiente	no�ficará	tanto	al	�tular	como	al	representante	de	éste	de	la	falta	y	de	la	cuan�a	
omi�da.	Si	 la	 tasa	 fue	cancelada	por	una	parte	diferente	del	�tular,	 su	 representante	o	una	
oficina,	la	Oficina	Internacional	también	lo	informará	a	quien	realizó	efec�vamente	el	pago.		

En	este	punto,	el	�tular	debe	realizar	prontamente	el	pago	del	monto	faltante	o	requerir	a	la	
Oficina	Internacional	para	que	se	reduzca	dicho	monto	al	omi�r	a	una	de	las	Partes	Contratantes.	
Tanto	el	pago	como	la	solicitud	de	reducción	deben	ser	remi�dos	dentro	del	período	de	�empo	
otorgado	para	la	remisión	del	pago	faltante.	En	caso	de	que	el	�tular	no	realice	la	solicitud	o	el	
pago	en	el	�empo	establecido	y	luego	de	los	seis	(6)	meses	siguientes	a	la	fecha	de	renovación,	se	
en�ende	que	no	ha	sido	cancelada	la	totalidad	de	la	tasa	y	la	Oficina	Internacional	no	registrará	la	
renovación,	pero	reembolsará	el	dinero	recibido	a	la	parte	que	lo	canceló	y	no�ficará	de	éste	
hecho	al	�tular	y	su	representante.	No	obstante,	si	la	no�ficación	de	que	la	tasa	fue	insuficiente,	
fue	remi�da	menos	de	tres	(3)	meses	antes	de	que	se	cumpla	el	período	de	expiración	de	seis	(6)	
meses,	y	el	monto	del	pago	realizado	al	final	de	dicho	período	es	de	al	menos	el	setenta	por	ciento	
(70%)	 de	 lo	 adeudado,	 la	 Oficina	 Internacional	 renovará	 el	 Registro	 Internacional,	 pero	 lo	
cancelará	y	reembolsará	el	dinero	si	la	totalidad	de	lo	debido	no	es	pagado	dentro	de	los	tres	(3)	
meses	siguientes	a	la	no�ficación.

Renovación complementaria

Un	procedimiento	especial	llamado	renovación	complementaria,	se	configura	cuando	el	�tular	
de	un	Registro	Internacional	lo	renueva	con	respecto	de	alguna	de	las	Partes	Contratantes	y,	
luego	de	la	fecha	de	expiración,	renueva	el	registro	con	respecto	a	alguna	de	las	partes	que	fue	
omi�da	en	la	renovación	original.	Si	este	procedimiento	se	realiza	dentro	del	período	de	gracia	de	
seis	(6)	meses,	las	tasas	a	pagar	son	la	tasa	básica,	una	tasa	complementaria	o	individual	con	
respecto	a	la	Parte	Contratante	interesada	y,	en	adición,	el	recargo.
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La renovación y la fecha efectiva

La	Oficina	Internacional	registra	la	renovación	en	el	Registro	Internacional	en	la	fecha	debida,	aun	
cuando	 la	tasa	se	pague	dentro	del	período	de	gracia,	es	decir,	dentro	de	 los	seis	 (6)	meses	
posteriores	a	esa	fecha.	De	conformidad	con	lo	expuesto	en	el	ar�culo	31(2)	del	Reglamento	
Común,	la	fecha	efec�va	de	la	renovación	es	la	misma	para	todas	las	designaciones	contenidas	en	
el	Registro	Internacional,	sin	importar	la	fecha	en	que	dichas	designaciones	fueron	incluidas	en	el	
Registro	Internacional.

La	Oficina	Internacional	no�fica	a	las	oficinas	de	las	Partes	Contratantes	de	la	renovación	y	remite	
el	cer�ficado	al	�tular.	La	renovación	y	la	información	de	la	marca	son	publicadas	en	la	Gaceta	
correspondiente.	 La	 Oficina	 Internacional	 también	 debe	 no�ficar	 a	 la	 oficina	 de	 la	 Parte	
Contratante	respecto	de	la	cual	no	se	sur�ó	la	renovación.	La	Oficina	que	sea	no�ficada	de	la	
renovación	o	no	renovación	de	un	Registro	Internacional	no	debe	tomar	acción	alguna,	aunque	si	
debe	actualizar	sus	registros.	

No renovación

Un	Registro	 Internacional	que	no	es	renovado	debido	a	que	el	�tular	no	pagó	 la	 tasa	corres-
pondiente	o	ésta	fue	pagada	en	un	monto	inferior,	cesa	sus	efectos	desde	la	fecha	de	expiración	del	
periodo	previo	de	protección.	Luego	de	seis	(6)	meses	de	la	fecha	de	expiración,	cuando	ya	no	es	
posible	 la	 renovación	a	 través	del	pago	de	 la	 tasa	con	 recargo,	 la	no	 renovación	del	Registro	
Internacional	es	no�ficada	a	las	oficinas	de	las	Partes	Contratantes	y	el	número	y	fecha	en	que	se	
debió	realizar	la	renovación	son	publicados	en	la	Gaceta.	En	caso	de	que	no	se	realice	la	renovación	
por	falta	de	pago	de	las	tasas,	se	hará	la	respec�va	publicación	en	la	Gaceta	de	esta	circunstancia.

En	caso	de	que	 las	 tasas	de	renovación	no	se	paguen	en	 la	 fecha	de	expiración	del	Registro	
Internacional,	 ninguna	 designación	 subsecuente	 o	 cambio	 puede	 inscribirse	 en	 el	 Registro	
Internacional	durante	los	seis	(6)	meses	siguientes	a	la	referida	fecha	de	expiración.	Durante	ese	
periodo	 está	 habilitada	 la	 posibilidad	 de	 renovar	 con	 el	 pago	 de	 una	 tasa	 con	 recargo.	 Las	
designaciones	 subsecuentes	 o	 cambios	 no	 pueden	 incluirse	 en	 el	 registro	 hasta	 tanto	 la	
renovación	sea	efec�vamente	incluida	en	el	Registro	Internacional.

Mantener la protección vigente en los países designados 

Es	necesario	tener	en	cuenta	dos	(2)	aspectos	relevantes,	con	el	fin	de	mantener	la	protección	en	
los	países	designados.	Uno	de	ellos	se	relaciona	con	las	renovaciones	del	Registro	Internacional	y	
los	pagos	de	las	tasas	por	las	Partes	Contratantes.	El	otro	�ene	que	ver	con	los	requisitos	que	
puedan	 incluirse	 en	 las	 legislaciones	 nacionales,	 dado	 que	 los	 �tulares	 de	 registros	
internacionales	y	los	solicitantes	deben	prestar	par�cular	atención	a	dichos	requisitos,	con	el	fin	
de	evitar	que	una	falla	genere	la	pérdida	de	la	protección	en	uno	de	los	países	designados.
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Algunos	países	han	establecido	ciertos	requisitos	para	mantener	la	protección	en	efecto.	Por	
ejemplo,	se	requiere	que	la	marca	se	u�lice	efec�vamente	o	en	conexión	con	los	productos	o	
servicios	que	fueron	objeto	del	registro	de	la	marca.	En	aquellos	países,	puede	ser	necesario	usar	
la	marca	en	o	en	conexión	con	los	productos	o	servicios	referidos	en	el	registro	y,	cuando	un	
�tular	no	puede	demostrar	dicho	uso,	la	protección	puede	ser	cancelada,	por	lo	menos	en	cuanto	
a	aquellos	bienes	frente	a	los	cuales	el	�tular	no	puede	demostrar	uso	de	la	marca.	En	algunos	
países	 un	 uso,	 aunque	 sea	 simbólico	 de	 la	 marca,	 puede	 ser	 suficiente	 para	 sa�sfacer	 los	
requisitos	de	uso,	pero	es	posible	que	en	otros	países	se	requiera	de	un	uso	comercial	de	la	marca	
en	cada	uno	de	los	productos	o	servicios	mencionados	en	la	solicitud.

Los	países	pueden	haber	establecido	otros	requisitos	para	mantener	una	solicitud	o	registro	en	
efecto.	Por	ejemplo,	en	Estados	Unidos	quien	realiza	el	registro	debe	demostrar	que	la	marca	
sigue	en	uso	cinco	(5)	y	diez	(10)	años	después	del	registro.	Para	demostrar	que	se	cumple	con	
dicho	requisito,	es	necesario	presentar	una	declaración	dentro	de	un	determinado	período	de	
�empo,	el	no	hacerlo	puede	resultar	en	la	cancelación	de	la	protección	en	ese	país.	

Alguna	información	básica	se	provee	para	cada	Parte	Contratante	en	la	página	web	de	la	OMPI:	
http://www.wipo.int/portal/index.html.es?code=404.	No	obstante,	teniendo	en	cuenta	que	los	
requisitos	para	mantener	un	registro	en	efecto	varían	de	un	país	a	otro,	los	solicitantes	y	�tulares	
de	marcas	deben	revisar	los	requisitos	específicos	de	cada	país	designado.

Invalidación y el derecho a apelar 

La	invalidación	se	refiere	a	una	decisión	adoptada	por	la	autoridad	competente	de	una	de	las	
Partes	Contratantes,	mediante	la	cual	se	revoca	o	cancela	los	efectos	en	el	territorio	de	esa	Parte	
Contratante	 del	 Registro	 Internacional	 con	 respecto	 a	 todos	 o	 algunos	 de	 los	 productos	 o	
servicios	cubiertos	por	la	designación	de	la	Parte	Contratante	referida.	No	obstante	lo	anterior,	el	
ar�culo	 5(6)	 del	 Protocolo	 de	 Madrid	 dispone	 que	 “La	 invalidación,	 por	 las	 autoridades	
competentes	de	una	Parte	Contratante,	de	los	efectos	en	el	territorio	de	esa	Parte	Contratante	de	
un	registro	internacional	no	podrá	pronunciarse	sin	que	al	�tular	de	ese	registro	internacional	se	
le	haya	ofrecido	 la	posibilidad	de	hacer	valer	sus	derechos	en	�empo	ú�l.	La	 invalidación	se	
no�ficará	a	la	Oficina	Internacional.”	Por	lo	tanto,	en	cada	Parte	Contratante,	el	�tular	de	un	
Registro	Internacional	debe	tener	el	derecho	de	apelar	cualquier	decisión	relacionada	con	la	
invalidación	de	la	protección.	

Transformación del Registro Internacional

El	 Protocolo	 de	Madrid	 establece	 un	método	 que	 busca	mi�gar	 los	 efectos	 del	 período	 de	
dependencia	de	cinco	(5)	años.	En	caso	de	que	un	Registro	Internacional	sea	cancelado,	debido	a	
que	la	solicitud	base,	o	el	registro	resultante	de	la	solicitud	base,	o	el	registro	base,	dejen	de	
generar	efectos,	el	�tular	puede	solicitar,	dentro	de	los	tres	(3)	meses	siguientes	a	la	fecha	de	
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cancelación	del	registro	en	el	Registro	Internacional,	el	registro	de	la	misma	marca	en	todas	o	
algunas	de	las	oficinas	de	las	Partes	Contratantes	donde	la	designación	era	gobernada	por	el	
Protocolo	 de	 Madrid	 y	 el	 Registro	 Internacional	 tenia	 efecto.	 En	 este	 caso,	 las	 solicitudes	
nacionales	o	regionales	resultantes	de	la	“transformación”	se	consideran	presentadas	el	día	del	
Registro	Internacional	original.

La	transformación	de	un	Registro	Internacional	en	una	solicitud	nacional	o	regional	es	regida	por	
el	ar�culo	9	quinquies	del	Protocolo	de	Madrid.	Dicho	ar�culo	dispone	que	en	los	casos	en	que	un	
Registro	Internacional	es	cancelado	por	solicitud	de	 la	oficina	de	origen	respecto	de	todos	o	
algunos	 de	 los	 bienes	 o	 servicios	 relacionados	 en	 el	 registro,	 la	 persona	 que	 era	 �tular	 del	
Registro	Internacional	puede	allegar	una	solicitud	de	registro	de	la	misma	marca	en	la	oficina	de	
cualquiera	de	las	Partes	Contratantes	en	el	territorio	en	el	cual	el	registro	tenia	efecto.

La	solicitud	radicada	en	la	oficina	de	una	de	las	Partes	Contratantes,	como	parte	del	proceso	de	
transformación	debe	ser	tratada	como	si	hubiera	sido	presentada:

•	En	la	fecha	del	Registro	Internacional	(Protocolo	de	Madrid,	ar�culo	3(4),	en	relación	con	el	
registro	de	la	solicitud	internacional)	o

•	En	la	fecha	en	que	se	registró	la	extensión	territorial		(Protocolo	de	Madrid,	ar�culo	3ter(4),	el	
cual	reglamenta	las	designaciones	subsecuentes),	y	

•	Si	el	Registro	Internacional	es	prioritario,	ésta	debe	gozar	de	la	misma	prioridad.		

Siempre	que:

1)	La	solicitud	sea	presentada	dentro	de	los	tres	(3)	meses	siguientes	a	 la	fecha	en	que	el	
Registro	Internacional	fue	cancelado,

2)	Los	productos	y	servicios	enlistados	en	la	solicitud	se	encuentren	dentro	de	los	productos	y	
servicios	 contenidos	 en	 el	 Registro	 Internacional	 respecto	 de	 la	 Parte	 Contratante	
interesada,	y	

3)	La	solicitud	cumpla	con	todos	los	requisitos	establecidos	en	la	Ley	aplicable,	incluyendo	
aquellos	relacionados	con	las	tasas	a	pagar.	

No	obstante	las	consideraciones	especiales	referidas	en	cuanto	a	las	fechas,	una	solicitud	de	
transformación	es	una	solicitud	regional	o	nacional.	La	solicitud	debe	presentarse	ante	la	oficina	
correspondiente	y	dicha	solicitud	no	involucra	a	la	Oficina	Internacional.	

La	transformación	no	se	da	en	los	lugares	donde	la	cancelación	del	Registro	Internacional	ha	sido	
requerida	por	el	�tular.
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Finalización del periodo de dependencia

Al	final	del	período	de	dependencia,	el	Registro	Internacional	se	convierte	en	independiente	de	la	
marca	base	a	no	ser	que	haya	cesado	o	se	haya	restringido	la	protección,	tal	y	como	se	señaló	en	
acápites	anteriores.	

Por	tanto,	un	Registro	Internacional	aún	puede	verse	afectado	en	caso	de	que	la	solicitud	base,	el	
registro	fundamentado	en	la	solicitud	base	o	el	registro	base,	hayan	dejado	de	tener	efecto,	en	
todo	o	en	parte,	aun	cuando	el	procedimiento	que	generó	dicha	cesación	no	se	hubiera	concluido	
antes	de	finalizarse	el	período	de	dependencia.	

Esto	puede	presentarse	en	los	casos	en	que,	por	ejemplo,	una	acción	de	cancelación	u	oposición	
hubiera	sido	presentada	durante	el	período	de	dependencia,	pero	dicha	actuación	no	se	hubiera	
concluido	antes	de	finalizado	dicho	período.

Una	vez	el	período	de	dependencia	termina	y	no	se	ha	presentado	cesación	o	restricción	alguna	
durante	el	período	de	dependencia	o	con	fundamento	en	una	acción	iniciada	en	dicho	período,	la	
extensión	de	la	protección	es	independiente	de	lo	que	suceda	con	el	registro	en	el	país	de	origen	y	
no	se	ve	afectada	por	cualquier	cesación	o	restricción	subsecuente	del	registro.	

No	se	presenta	dependencia	separada	para	las	designaciones	subsecuentes,	el	único	período	de	
dependencia	es	aquel	que	transcurre	desde	la	fecha	del	Registro	Internacional.

Cambio de propietario del Registro Internacional durante el período de 
dependencia

Un	cambio	en	el	propietario	del	Registro	Internacional	o	de	la	marca	base	durante	el	período	de	
dependencia	 no	 �ene	 efecto	 en	 la	 dependencia.	 El	 Registro	 Internacional	 sigue	 siendo	
dependiente	de	la	protección	de	la	marca	base	otorgada	en	la	Oficina	de	Origen.	Por	ejemplo,	así	
el	 Registro	 Internacional	 dejara	 de	 contar	 con	 protección;	 si	 el	 registro	 base	 o	 el	 registro	
resultante	de	una	solicitud	base	no	es	renovado;	si	la	solicitud	base	es	re�rada;	o	en	caso	de	que	
sea	rechazada	por	la	oficina	de	origen;	aún	si	figura	a	nombre	de	una	persona	que	no	es	el	�tular	
del	Registro	Internacional.

Notificaciones en relación con la pérdida de protección.

La	oficina	de	origen	debe	no�ficar	a	la	Oficina	Internacional	de	ciertas	acciones	respecto	de	la	
solicitud	base,	el	registro	resultante	de	la		solicitud	base,	o	el	registro	base.	Las	no�ficaciones	son	
requeridas	en	los	casos	en	que	la	solicitud	base,	el	registro	resultante	de	la	solicitud	base,	o	el	
registro	base	cesen	sus	efectos	dentro	del	período	de	dependencia	o	como	resultado	de	una	
acción	iniciada	en	dicho	período.	Debe	darse	la	debida	no�ficación	también	en	los	casos	en	que	la	
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solicitud	 base,	 el	 registro	 resultante	 de	 la	 solicitud	 base,	 o	 el	 registro	 base	 sea	 dividido	 o	
escindido.	Estas	no�ficaciones	son	analizadas	a	con�nuación.	

Requisitos	del	Idioma	

Las	 no�ficaciones	 rela�vas	 a	 solicitudes	 presentadas	 luego	del	 1°	 de	 abril	 de	 2004,	 pueden	
realizarse	en	inglés,	francés	o	español,	a	opción	de	la	oficina	que	surte	el	trámite.

Notificaciones preliminares

En	los	casos	en	que	la	oficina	de	origen	�ene	conocimiento	de	ciertas	actuaciones	pendientes	al	
finalizar	los	cinco	(5)	años	del	período	de	dependencia,	debe	dar	aviso	inmediato	a	la	Oficina	
Internacional,	señalando	que	la	acotación	en	cues�ón	aún	no	ha	sido	decidida.	Debe	realizarse	
una	no�ficación	preliminar	cuando	la	solicitud	base,	el	registro	resultante	de	la	solicitud	base,	o	
el	registro	base,	está	pendiente	al	finalizar	el	período	de	dependencia,	no	haya	expirado	el	plazo	
para	adoptar	la	decisión	final	y	se	haya	llevado	a	cabo	una	de	las	siguientes:

•	Una	acción	judicial	relacionada	con	el	registro	base.	
•	Una	apelación	en	contra	de	la	decisión	mediante	la	cual	se	rechazó	la	solicitud	base.
•	Una	acción	mediante	la	cual	se	exige	el	re�ro	de	la	solicitud	base.
•	Una	oposición	a	la	solicitud	base.
•	Una	acción	mediante	la	cual	se	ordena	la	revocatoria,	cancelación	o	invalidación	de	la	solicitud	
base,	o	del	registro	resultante	de	la	solicitud	base.	

Cuando	la	oficina	de	origen	ha	enviado	una	no�ficación	preliminar,	como	se	señaló	en	el	párrafo	
precedente,	la	oficina	debe,	una	vez	la	decisión	adoptada	es	final,	no�ficar	prontamente	a	la	
Oficina	Internacional.	En	los	casos	en	que	la	oficina	no	es	no�ficada	directamente	de	la	decisión	
(por	ejemplo,	cuando	la	decisión	es	adoptada	por	una	corte	o	una	autoridad	similar),	la	oficina	
debe	no�ficar	a	la	Oficina	Internacional	tan	pronto	tenga	conocimiento	de	la	referida	decisión.

No�ficación	de	que	la	solicitud	o	el	registro	base	han	cesado	sus	efectos.

En	los	casos	en	que	la	solicitud	base,	el	registro	resultante	de	la	solicitud	base,	o	el	registro	base,	
han	cesado	sus	efectos	dentro	del	período	de	dependencia,	la	oficina	de	origen	debe	no�ficar	a	la	
Oficina	Internacional	de	cualquiera	de	los	siguientes	hechos	o	decisiones:

•	La	solicitud	base	es	denegada	ex	officio	antes	de	que	culmine	el	período	de	cinco	(5)	años,	
contado	desde	la	fecha	del	Registro	Internacional,	o	dicha	denegación	se	convierta	en	una	
decisión	final	 (por	ejemplo,	 luego	de	resolverse	una	apelación)	después	de	que	el	referido	
período	haya	expirado.
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•	La	solicitud	base	es	denegada	como	resultado	de	una	oposición	que	fue	iniciada	durante	el	
período	de	cinco	(5)	años,	sin	importar	si	dicha	decisión	quedó	en	firme	antes	o	después	de	
finalizado	el	referido	período.

•	La	solicitud	base	ha	sido	re�rara	en	virtud	de	una	solicitud	realizada	con	anterioridad	a	que	
termine	el	período	de	dependencia.	

•	 La	 solicitud	 base	 ha	 caducado	 por	 cualquier	 evento	 (por	 ejemplo,	 no	 cumplir	 con	 un	
requerimiento	procedimental	realizado	por	parte	de	la	oficina	de	origen)	antes	de	que	expire	el	
período	de	dependencia,	aún	si	la	decisión	en	cuanto	a	la	caducidad	de	la	solicitud	queda	en	
firme	luego	de	finalizado	dicho	período.

•	La	solicitud	base	 (o	el	 registro	 resultante	de	 la	 solicitud	base)	ha	sido	objeto	de	 renuncia,	
cancelada,	revocada,	o	invalidada,	luego	de	una	pe�ción	realizada	por	parte	del	�tular	o	de	
cualquier	otra	parte,	antes	de	la	finalización	del	período	de	dependencia,	aún	si	la	renuncia,	
cancelación,	revocatoria	o	invalidación	se	hace	efec�va	o	una	decisión	final	luego	de	finalizado	
dicho	período.

•	El	registro	base	(o	el	registro	resultante	de	la	solicitud	base)	ha	caducado	(por	ejemplo,	por	la	
falta	de	pago	de	las	tasas	de	renovación)	antes	de	finalizado	el	período	de	dependencia,	aún	si	
la	decisión	en	cuanto	a	la	caducidad	se	hace	defini�va	luego	de	finalizado	dicho	período.

Requisitos	que	deben	cumplir	las	no�ficaciones	

La	no�ficación	debe	contener	la	siguiente	información:	

•	El	número	del	Registro	Internacional

•	Nombre	del	�tular

•	Hechos	y	decisiones	que	afecten	la	solicitud	base	(o	el	registro	resultante	de	ésta)	o	el	registro	
base,	y	su	fecha.	La	indicación	de	estos	hechos	y	decisiones	podría	realizarse	de	la	siguiente	
manera:
-	La	solicitud	número	[###]	ha	sido	rechazada	por	decisión	de	 la	oficina	de	[nombre	de	 la	
oficina]	el	día	[fecha].	En	este	caso,	el	término	para	interponer	el	recurso	de	apelación	vence	
el	día	[fecha].	

-	La	solicitud	número	[###]	ha	sido	re�rada	de	conformidad	con	la	pe�ción	allegada	el	día	
[fecha].

-	 El	 registro	 número	 [###]	 cesó	 el	 día	 [fecha].	 El	 período	en	 el	 cual	 el	 registro	 puede	 ser	
restaurado	expira	el	día	[fecha].	

-	En	virtud	de	la	decisión	adoptada	por	[nombre	de	la	autoridad	o	corte]	el	día	[fecha],	el	
registro	 número	 [###]	 fue	 revocado	 desde	 el	 día	 [fecha].	 En	 este	 caso,	 el	 término	 para	
interponer	el	recurso	de	apelación	vence	el	día	[fecha].	
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La	oficina	de	origen	no	�ene	la	obligación	de	manifestar	a	la	Oficina	Internacional	la	mo�vación	
de	la	denegación	o	de	cualquier	otra	decisión	adoptada.

Cuando	aplique,	la	oficina	de	origen	debe	solicitar	a	la	Oficina	Internacional	la	cancelación	del	
Registro	 Internacional	 en	 cuanto	 sea	 posible	 (esto	 es,	 para	 aquellos	 productos	 o	 servicios	
respecto	de	los	cuales	la	solicitud	base,	el	registro	resultante	de	la	solicitud	base,	o	el	registro	
base,	 ha	 dejado	 de	 tener	 efectos).	 En	 los	 casos	 en	 que	 los	 hechos	 y	 decisiones	 referidos	
anteriormente	afecten	únicamente	algunos	de	los	productos	y	servicios	incluidos	en	el	Registro	
Internacional,	la	no�ficación	debe	indicar	qué	productos	y	servicios	son	afectados	y	cuáles	no.

No	existe	un	formulario	oficial	para	uso	de	la	oficina	de	origen	para	solicitar	la	cancelación	de	un	
registro	internacional.	El	formulario	MM8	para	uso	de	un	�tular	para	la	solicitud	de	cancelación	
no	debe	ser	u�lizado	por	una	Oficina.

Tiempo	de	la	No�ficación

Una	no�ficación	no	debe	ser	enviada	hasta	que	esté	claro	que	no	existe	 la	posibilidad	de	 la	
cesación	de	 los	efectos.	Por	ejemplo,	en	el	caso	de	una	decisión	administra�va	o	 judicial,	 la	
no�ficación	no	deberá	enviarse	hasta	que	la	apelación	se	haya	decidido	o	hasta	que	el	plazo	para	
la	 presentación	 de	 un	 recurso	 de	 casación	 haya	 vencido.	 (Sin	 embargo,	 vea	 No�ficaciones	
Preliminares,	supra).	En	par�cular,	en	el	caso	de	cesación	de	los	efectos	del	registro	resultante	de	
la	 solicitud	 base	 o	 de	 cesación	 de	 los	 efectos	 del	 registro	 base	 por	 no	 pagar	 las	 tasas	 de	
renovación,	la	no�ficación	no	debe	ser	enviada	hasta	que	venza	el	período	de	gracia,	o	para	
solicitar	la	restauración	del	registro	que	ha	expirado,	cuando	esa	posibilidad	está	consagrada	en	
las	normas.

En	su	caso,	la	oficina	de	origen	solicitará	a	la	Oficina	Internacional	la	cancelación	del	registro	
internacional	en	la	medida	que	sea	aplicable.

Medidas adoptadas por la Oficina Internacional

La	Oficina	Internacional	registra	cualquier	no�ficación	en	el	Registro	Internacional	y	transmite	
copias	de	la	no�ficación	al	�tular	y	a	las	oficinas	de	las	Partes	Contratantes	designadas.	Cuando	la	
no�ficación	 implique	 la	 cancelación	 del	 registro	 internacional	 será	 cancelado,	 en	 la	medida	
aplicable,	y	la	Oficina	Internacional	no�ficará	en	consecuencia	al	�tular	y	a	las	Oficinas	de	las	
Partes	Contratantes	designadas.

Cualquier	cancelación	del	registro	internacional	será	publicada	y	registrada,	con	indicación	de	la	
fecha	de	la	cancelación.	Del	mismo	modo,	cualquier	no�ficación	de	que	una	acción	iniciada	antes	
de	que	finalice	el	período	de	cinco	(5)	años	de	dependencia	se	encuentra	pendiente	al	final	de	ese	
período	se	publicará	en	la	Gaceta.
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Si	 la	 no�ficación	 no	 cumple	 con	 los	 requisitos	 antes	mencionados,	 la	 Oficina	 Internacional	
informará	a	la	oficina	que	la	envió	que	no	puede	registrar	la	cesación	de	los	efectos	hasta	que	se	
ponga	en	orden	la	no�ficación.

División o fusión de la solicitud base / registro

Una	solicitud	regional	o	nacional	o	un	registro	que	fundamenta	un	Registro	Internacional,	puede	
ser	 dividido	 en	 diversas	 solicitudes	 o	 registros	 mediante	 la	 distribución	 entre	 ellos	 de	 los	
productos	 y	 servicios	 relacionados	 en	 la	 solicitud	 o	 el	 registro	 original.	 También	 es	 posible	
fusionar	diferentes	solicitudes	o	registros	básicos	en	una	sola	solicitud	o	registro.	En	caso	de	que	
estos	procesos	se	lleven	a	cabo	dentro	del	período	de	dependencia	del	Registro	Internacional,	la	
oficina	de	origen	debe	no�ficar	a	la	Oficina	Internacional	de	este	hecho.

Esta	no�ficación	debe	contener	la	siguiente	información:

•	Número	del	Registro	Internacional,	o	el	número	de	la	solicitud	base	en	caso	de	que	el	número	
de	registro	aún	no	exista.

•	Nombre	del	�tular	o	solicitante.

•	Número	de	cada	una	de	las	solicitudes	resultante	de	la	división	de	la	solicitud	base	o	el	número	
de	la	solicitud	resultante	de	la	fusión.	

La	oficina	de	origen	debe	no�ficar	a	la	Oficina	Internacional	de	la	división	o	fusión	del	registro	
base,	realizadas	durante	el	periodo	de	cinco	(5)	años.	La	Oficina	Internacional	debe	inscribir	la	
no�ficación	en	el	Registro	Internacional	y	no�ficar	de	la	división	o	fusión	a	las	oficinas	de	las	
Partes	Contratantes	designadas	y	al	�tular	del	Registro	Internacional.	Los	datos	relevantes	son	
publicados	en	la	Gaceta.

La	inclusión	en	el	Registro	Internacional	solo	hará	mención	a	que	la	solicitud	base	o	el	registro	
base	ha	sido	dividido	o	ha	sido	fusionado.	No	relacionará	expresamente	los	productos	y	servicios	
incluidos	en	cada	registro	o	solicitud	resultante	de	la	referida	división.

La	división	o	fusión	de	una	solicitud	no	�ene	efecto	legal	en	el	Registro	Internacional.	El	propósito	
de	 la	 no�ficación	 realizada	 por	 parte	 de	 la	 oficina	 de	 origen	 y	 su	 inclusión,	 no�ficación	 y	
publicación	por	la	Oficina	Internacional	se	realiza	simplemente	con	el	fin	de	proveer	a	las	oficina	
de	las	Partes	Contratantes	designadas	y	a	terceros	de	información	acerca	de	la	situación	de	la	
marca	base	durante	el	período	en	que	el	Registro	Internacional	depende	de	ésta.
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Efecto del cambio de propietario en el Registro Internacional

No	obstante	la	solicitud	internacional	debe	ser	allegada	por	parte	del	�tular	del	registro	nacional	
o	regional	o	de	la	solicitud	en	que	se	fundamenta,	la	validez	del	Registro	Internacional	no	se	
afecta	por	un	cambio	de	propietario	subsecuente.	Esto	es	así,	aún	cuando	la	solicitud	o	registro	
nacional	o	regional	sea	trasferida	a	una	persona	que	no	calificaría	para	ser	�tular	de	un	Registro	
Internacional.	No	obstante,	dado	que	el	Registro	 Internacional	depende	del	registro	base,	el	
�tular	de	un	Registro	Internacional	incurre	en	un	alto	riesgo	si	durante	el	período	de	dependencia	
no	controla	el	registro	base.
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Capítulo 12. Representación
En	este	capítulo	se	hace	referencia	a	temas	relacionados	con	la	designación	y	comportamiento	
del	representante	ante	la	SIC	y	ante	la	Oficina	Internacional.	

La representación en relación con la presentación de una solicitud base en 
Colombia 

La	persona	o	en�dad	que	presente	una	solicitud	base	en	Colombia	no	requiere	de	un	representante	
y	puede	radicar	sus	documentos	directamente	en	la	SIC	en	nombre	propio.	En	los	casos	en	que	el	
solicitante	sea	una	persona	jurídica	(por	ejemplo,	una	sociedad),	su	representante	legal	puede	
actuar	en	nombre	de	la	referida	persona	jurídica.	Aunque	no	se	requiere	de	representación,	el	
solicitante	o	�tular	puede	designar	a	un	representante	para	que	lo	asista	y	asesore.

El	solicitante,	�tular	o	cualquier	otro	interesado	puede	designar	a	un	representante	en	Colombia.	
La	designación	de	un	representante	se	realiza	a	través	del	otorgamiento	de	un	poder	para	actuar	
y	debe	ser	firmado	por	quien	espera	ser	representado.	Esta	designación	debe	ser	comunicada	a	la	
SIC,	 junto	 con	 los	 datos	 de	 contacto	 del	 apoderado,	 incluyendo	 nombre,	 dirección,	 correo	
electrónico,	teléfono	y	número	de	fax.	El	apoderado	debe	ser	abogado	debidamente	inscrito.

Una	vez	se	ha	designado	un	apoderado,	éste	se	encuentra	facultado	para	actuar	hasta	tanto	no	
sea	sus�tuido,	revocado	o	terminado	su	mandato	por	el	solicitante,	o	sus	facultades	se	agoten	de	
conformidad	con	lo	señalado	en	el	respec�vo	poder,	por	ejemplo,	al	culminarse	el	procedimiento	
administra�vo	de	registro	de	una	determinada	marca	para	el	que	fue	encomendado.

En	los	casos	en	que	se	ha	designado	un	apoderado,	la	SIC	se	comunicará	con	él	directamente	
remi�endo	 la	 correspondencia	 a	 la	 dirección	 de	 correo	 electrónico	 señalada	 por	 él	 en	 la	
actuación	 correspondiente.	 En	 ningún	 proceso	 o	 trámite	 está	 permi�do	 que	 actúe	
simultáneamente	 más	 de	 un	 apoderado	 de	 la	 misma	 persona;	 así	 las	 cosas,	 la	 SIC	 no	 se	
comunicará	con	más	de	una	persona.	

La Representación en relación con una solicitud o Registro Internacional

El	Protocolo	de	Madrid	permite,	aunque	no	es	obligatorio,	designar	a	un	representante	para	la	
presentación	de	una	solicitud	internacional	o	el	manejo	de	un	Registro	Internacional.	No	se	cobra	
una	tasa	para	registrar	la	designación	de	un	representante	o	para	anotar	cualquier	cambio	en	
cuanto	al	representante	designado	o	la	cancelación	de	dicho	registro.

La	 designación	 de	 un	 mandatario	 o	 representante	 para	 actuar	 en	 relación	 con	 la	 solicitud	
internacional	únicamente	lo	faculta	para	actuar	ante	la	Oficina	Internacional.	Por	tanto,	se	hace	
necesario	designar	otros	representantes	para	actuar	ante	las	oficinas	de	las	Partes	Contratantes	
designadas;	por	ejemplo,	en	el	caso	en	que	se	deniegue	la	protección	en	alguna	de	estas	oficinas,	
debe	designarse	un	apoderado	para	actuar	en	esa	oficina	cumpliendo	los	requisitos	que	allí	se	
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establezcan.	 Estos	 requisitos	 se	 definen	 según	 la	 ley	 y	 la	 costumbre	 aplicable	 en	 la	 Parte	
Contratante	designada.

Cuando	se	interpone	una	solicitud	internacional	a	través	de	la	SIC,	no	es	obligatorio	cons�tuir	un	
apoderado.	

En	los	casos	en	que	Colombia	es	designada	en	una	solicitud	internacional,	y	la	SIC	niega	el	registro	
o	realiza	requerimientos,	o	se	presenta	una	oposición,	o	el	solicitante	o	�tular	desea	interactuar	
con	 la	 SIC,	 el	 solicitante	 o	 �tular	 del	 Registro	 Internacional	 que	 no	 tenga	 una	 residencia	 o	
presencia	comercial,	real	y	efec�va	en	Colombia,	debe	designar	a	un	representante	en	Colombia	
para	 representar	 sus	 intereses,	 por	 ejemplo,	 para	 remi�r	 cualquier	 �po	 de	 documentos	 y	
presentar	recursos,	entre	otros.

La designación de un representante en relación con una solicitud internacional 
o un registro

El	solicitante	o	�tular	de	un	Registro	Internacional	puede	designar	a	un	representante	para	que	
actúe	en	su	nombre	ante	la	Oficina	Internacional.	Solo	se	permite	un	mandatario	por	�tular	o	
solicitante.	En	caso	de	que	un	documento	indique	el	nombre	de	varios	apoderados,	únicamente	
se	tendrá	en	cuenta	el	que	se	mencione	primero.	No	obstante,	cuando	se	haga	referencia	a	una	
firma	o	bufete	de	abogados	o	agentes	de	propiedad	industrial	(marcas	o	patentes),	la	Oficina	
Internacional	considerará	a	la	firma	como	un	solo	representante.

El	representante	designado	para	actuar	ante	la	Oficina	Internacional	puede	ser	el	mismo	que	se	
haya	designado	para	actuar	ante	la	oficina	de	origen,	o	puede	ser	cualquier	otro,	a	opción	del	
solicitante	o	�tular.

La	designación	de	un	representante	se	menciona	en	el	ar�culo	3	del	Reglamento	Común.	Dicha	
designación	puede	realizarse	en:

•	La	solicitud	internacional.	

•	La	designación	subsecuente	de	una	o	más	Partes	Contratantes.

•	Una	solicitud	de	conformidad	con	el	ar�culo	25	del	Reglamento	Común,	esto	es,	en	conexión	
con	una	solicitud	de	registrar	el	cambio	de	propietario,	o	del	nombre	o	dirección	del	�tular,	la	
limitación	de	productos	y/o	servicios,	la	renuncia	de	alguna	de	las	Partes	Contratantes	a	los	
productos	y/o	servicios,	o	 la	cancelación	del	Registro	 Internacional	con	respecto	a	algunos	
productos	y/o	servicios,	o

•	 En	 una	 comunicación	 separada	 que	 puede	 estar	 relacionada	 con	 una	 o	 varias	 solicitudes	
internacionales	o	registros	internacionales	del	mismo	solicitante	o	�tular.



91

Calidades	del	representante

El	 sistema	 de	 Madrid	 no	 establece	 ningún	 requisito	 para	 los	 representantes	 en	 cuanto	 a	
profesión,	nacionalidad,	residencia	o	domicilio.	

Designación irregular

La	designación	de	un	representante	que	no	se	lleve	a	cabo	de	conformidad	con	lo	requerido	por	la	
Oficina	 Internacional	 será	 considerada	 como	 irregular.	 En	 este	 caso,	 la	Oficina	 Internacional	
no�ficará	al	solicitante	o	�tular	y	al	supuesto	representante	(esto	es,	la	persona	señalada	en	la	
designación	irregular),	de	que	la	designación	ha	sido	irregular.	Si	quien	remite	la	designación	
irregular	es	una	oficina,	esa	oficina	también	será	no�ficada.	En	los	casos	en	que	la	designación	
sea	considerada	como	irregular	o	se	en�enda	que	no	ha	sido	realizada,	la	Oficina	Internacional	
remi�rá	todas	las	comunicaciones	relacionadas	al	solicitante	o	al	�tular.

Registro y notificación de la designación

Si	la	designación	cumple	con	todos	los	requisitos,	la	Oficina	Internacional	señalará	en	el	Registro	
Internacional	que	el	�tular	o	solicitante	�ene	un	representante	e	incluirá	su	nombre	y	dirección.	
La	Oficina	Internacional	no�ficara	tanto	al	solicitante	o	�tular,	como	al	representante,	de	que	la	
designación	 ha	 sido	 incluida	 en	 el	 Registro	 Internacional.	 Cuando	 la	 designación	 haya	 sido	
realizada	mediante	un	oficio	aparte,	presentado	a	través	de	la	oficina,	la	oficina	también	será	
no�ficada.	

Día	efec�vo	de	designación	del	representante	

El	día	efec�vo	de	designación	del	representante	es	la	fecha	en	que	la	Oficina	Internacional	recibe	
la	 comunicación	mediante	 la	 cual	 se	 realizó	 la	designación.	 La	 comunicación	puede	 ser,	por	
ejemplo,	la	solicitud	internacional,	la	designación	subsecuente,	o	el	aviso	de	un	cambio	donde	se	
incluyó	la	referida	designación,	o	aquella	realizada	en	comunicación	u	oficio	aparte.

Efecto de la designación de un representante

Cualquier	comunicación	remi�da	por	el	representante	a	la	Oficina	Internacional	�ene	el	mismo	
efecto	que	aquella	que	podría	enviar	el	�tular	o	solicitante.	Además,	cuando	un	representante	ha	
sido	 registrado,	 la	 Oficina	 Internacional	 le	 enviará	 cualquier	 invitación,	 no�ficación	 o	
comunicación	 que,	 en	 ausencia	 de	 un	 representante,	 sería	 remi�da	 al	 �tular	 o	 solicitante.	
Cualquiera	de	estas	comunicaciones	�ene	el	mismo	efecto	que	generaría	si	hubiera	sido	enviada	
al	solicitante	o	�tular.
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A	 no	 ser	 que	 la	 regulación	 establezca	 lo	 contrario,	 el	 representante	 debe	 remi�r	 las	
comunicaciones	del	caso	y	sur�r	todas	las	etapas	del	procedimiento	en	lugar	del	solicitante	o	
�tular.

Excepciones al deber de comunicarse con el representante

Cuando	 un	 representante	 ha	 sido	 designado,	 la	 Oficina	 Internacional	 remi�rá	 a	 éste	 toda	
comunicación	y,	de	manera	excepcional,	las	enviará	al	�tular	o	solicitante	en	los	siguientes	casos:	

•	 Cuando	 la	 Oficina	 Internacional	 encuentre	 que	 la	 designación	 del	 representante	 ha	 sido	
irregular	y	deberá	informar	tanto	al	solicitante	o	�tular	como	al	supuesto	representante.

•	Seis	(6)	meses	antes	de	que	expire	el	término	de	protección,	la	Oficina	Internacional	remi�rá	
una	comunicación	extra	oficial	tanto	al	�tular	como	al	representante.	

•	Cuando	el	pago	de	las	tasas	de	renovación	sea	insuficiente,	la	Oficina	Internacional	remi�rá	
comunicaciones	 tanto	 al	 solicitante	 o	 �tular	 como	 al	 representante,	 hasta	 tanto	 se	 haga	
efec�va	la	cancelación.

Cancelación de la designación

La	designación	puede	ser	cancelada	tanto	por	el	solicitante	o	�tular	como	por	el		representante.	
El	registro	de	un	representante	será	cancelado	una	vez	se	reciba	la	pe�ción	correspondiente	
firmada	por	el	solicitante,	�tular	o	representante.	La	cancelación	puede	requerirse	mediante	un	
simple	 oficio.	 La	 cancelación	 del	 registro	 se	 hará	 efec�va	 para	 todas	 las	 solicitudes	
internacionales	o	registros	del	mismo	solicitante	o	�tular	respecto	de	los	cuales	el	representante	
haya	sido	designado	o	frente	a	cualquier	solicitud	internacional	o	registro	específico.

El	registro	de	la	designación	de	un	representante	también	puede	ser	cancelado	por	la	Oficina	
Internacional	bajo	su	propia	autoridad	por	la	designación	de	un	nuevo	representante.	Dado	que	
solo	se	puede	designar	un	representante	a	 la	vez,	 la	designación	de	un	nuevo	apoderado	se	
asume	como	una	solicitud	de	sus�tución	del	anterior.

El	registro	de	un	representante	puede	ser	cancelado	por	inicia�va	de	la	Oficina	Internacional	
cuando	se	ha	registrado	un	cambio	en	la	propiedad,	a	no	ser	que	el	representante	sea	designado	
nuevamente	por	el	�tular	actual	del	Registro	Internacional.

Normalmente,	la	cancelación	de	una	designación	se	hace	efec�va	desde	la	fecha	en	que	la	Oficina	
Internacional	recibe	la	comunicación	mediante	la	cual	se	informe	la	cancelación.	No	obstante,	
véase	el	siguiente	apartado	referente	a	la	situación	en	la	cual	la	cancelación	es	requerida	por	
parte	del	representante.
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Cancelación por petición del representante

Cuando	la	Oficina	Internacional	recibe	una	pe�ción	del	representante	para	la	cancelación	de	la	
designación	registrada,	ésta	no�ficará	inmediatamente	al	solicitante	o	�tular	de	este	hecho	y	
remi�rá	copias	de	todas	las	comunicaciones	enviadas	por	el	representante	y	remi�das	a	éste,	
durante	 los	 seis	 (6)	 meses	 anteriores	 a	 la	 fecha	 de	 la	 no�ficación.	 La	 fecha	 efec�va	 de	 la	
cancelación	será	la	primera	de	las	siguientes:	

•	 La	 fecha	 en	 que	 la	 Oficina	 Internacional	 recibe	 la	 comunicación	 designando	 un	 nuevo	
representante,	o	

•	Dos	(2)	meses	después	de	la	fecha	en	que	la	Oficina	Internacional	recibió	la	comunicación	del	
representante	mediante	la	cual	solicitaba	la	cancelación	de	su	designación.

Con	el	fin	de	salvaguardar	los	intereses	del	�tular	o	solicitante,	la	Oficina	Internacional	remi�rá	
las	comunicaciones	tanto	al	solicitante	o	�tular	como	al	representante	hasta	tanto	la	cancelación	
se	haga	efec�va.	

Una	vez	la	cancelación	se	hace	efec�va,	la	Oficina	Internacional	no�ficará	la	cancelación	y	su	
fecha	al	representante	cuya	designación	se	ha	cancelado,	al	solicitante	o	�tular	y	a	la	oficina	en	los	
casos	en	que	la	designación	se	realizó	a	través	de	esta	úl�ma.

La	Oficina	Internacional	remi�rá	todas	las	comunicaciones	futuras	al	nuevo	representante,	o	al	
�tular	o	solicitante	en	caso	de	que	no	se	haya	realizado	una	nueva	designación.

Respecto	de	los	cambios	del	representante	en	el	registro	de	la	Oficina	Internacional,	véase	el	
capítulo	13.
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Capítulo 13. Cambio de titularidad

Los	derechos	respecto	de	una	marca	pueden	ser	transferidos,	incluyendo	o	sin	incluir	el	negocio	
al	cual	la	marca	pertenece.	El	propietario	puede	trasladar	los	derechos	mediante	un	contrato,	o	la	
propiedad	de	la	marca	puede	cambiar	en	los	casos	en	que,	por	ejemplo,	un	negocio	se	fusiona	con	
otro.	La	propiedad	también	puede	transferirse	como	resultado	de	una	acción	legal	o	en	virtud	de	
ciertas	disposiciones	legales,	como	por	ejemplo,	un	proceso	de	sucesión.	Además	de	lo	anterior,	
es	posible	 trasladar	 la	propiedad	de	una	marca	 relacionada	 con	algunos	de	 los	productos	 y	
servicios	 cubiertos	 por	 un	 Registro	 Internacional.	 Dado	 que	 las	 marcas	 �enen	 un	 carácter	
territorial,	un	cambio	en	la	propiedad	puede	hacerse	con	respecto	a	todas	las	Partes	Contratantes	
designadas	 o	 algunas	 de	 ellas.	 Todas	 estas	 situaciones	 se	 reconocen	 como	 un	 cambio	 de	
propietario	en	el	Reglamento	Común.	Los	requisitos	relacionados	con	el	cambio	de	propietario	
de	un	Registro	Internacional	se	establecen	en	el	ar�culo	9	del	Protocolo	de	Madrid,	y	en	los	
ar�culos	25,	26	y	27	del	Reglamento	Común.

Cambio de nombre o de dirección del titular 

En	cuanto	a	los	cambios	de	nombre	o	dirección	del	�tular,	véase	el	siguiente	capítulo.

Elegibilidad 

El	ar�culo	9	del	Protocolo	de	Madrid	 reglamenta	el	 registro	del	cambio	de	propietario.	Este	
trámite	 se	 realizará	 en	 virtud	 de	 la	 pe�ción	 realizada	 por	 parte	 del	 �tular	 del	 Registro	
Internacional,	 o	 a	pe�ción	de	una	oficina	 interesada	ex	officio,	o	por	 requerimiento	de	una	
persona	interesada.	En	los	casos	en	que	se	ha	presentado	un	cambio	de	propiedad,	el	dueño	
formal	es	el	�tular	del	Registro	Internacional,	hasta	tanto	el	cambio	se	haga	efec�vo,	y	el	nuevo	
dueño	se	registre	como	�tular.	El	referido	ar�culo	9	regula	el	registro	del	cambio	de	propietario	
respecto	de	todas	o	algunas	de	las	Partes	Contratantes	designadas	en	cuyos	territorios	el	Registro	
Internacional	tenga	efecto	respecto	de	todos	o	algunos	de	los	productos	y	servicios	enlistados	en	
el	referido	registro,	teniendo	en	cuenta	que	el	nuevo	�tular	es	la	persona	que,	de	conformidad	
con	 el	 ar�culo	 2(1)	 del	 Protocolo	 de	 Madrid,	 está	 facultada	 para	 allegar	 solicitudes	
internacionales.	Esto	quiere	decir	que	el	cambio	de	propietario	solo	puede	ser	registrado	si	el	
cesionario	es	una	persona	facultada	para	remi�r	solicitudes	internacionales.

El	cesionario	debe	demostrar	conexiones	de	nacionalidad,	domicilio	o	establecimiento	industrial	
real	y	efec�vo,	por	lo	menos	con	una	Parte	Contratante.	En	la	pe�ción	de	registro	del	cambio	de	
propietario,	el	 cesionario	debe	 indicar	 la	parte	o	Partes	Contratantes	 respecto	de	 las	 cuales	
cumple	con	 los	 requisitos	y	condiciones	para	ser	considerado	como	el	�tular	de	un	Registro	
Internacional.	El	cesionario	puede	enumerar	varias	Partes	Contratantes,	si	�ene	las	conexiones	
necesarias	con	más	de	una.
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Petición de inscribir un cambio de propietario 

Una	pe�ción	en	cuanto	a	la	inscripción	en	el	cambio	de	propietario	debe	ser	presentada	a	la	
Oficina	Internacional	por	el	�tular	o	su	representante,	por	la	oficina	de	la	Parte	Contratante	del	
�tular	registrado,	o	por	la	oficina	de	la	Parte	Contratante	del	cesionario.	No	es	posible	presentar	
la	pe�ción	a	través	de	la	oficina	de	origen	donde	ni	el	�tular	actual	ni	el	nuevo	�tular	�enen	
conexión	con	la	Parte	Contratante	de	la	oficina	de	origen.	

El	 ar�culo	 25	 del	 Reglamento	 Común	 establece	 que	 la	 pe�ción	 de	 registro	 del	 cambio	 de	
propietario	 debe	 ser	 presentada	 ante	 la	Oficina	 Internacional	 en	 el	 formato	 oficial	 o	 en	 un	
documento	que	contenga	la	misma	información	y	forma.	El	formulario	para	este	efecto	es	el	
MM5,	el	cual	se	puede	encontrar	en	la	página	web:	 	La	http://www.wipo.int/madrid/es/forms/.
pe�ción	se	puede	presentar	en	inglés,	francés	o	español.	En	caso	de	que	la	pe�ción	se	remita	a	la	
SIC,	ésta	debe	allegarse	en	español.	En	la	prác�ca,	la	cues�ón	del	lenguaje	afecta	únicamente	el	
listado	 de	 productos	 y	 servicios,	 dado	 que	 los	 demás	 contenidos	 de	 la	 pe�ción	 son	
independientes	del	idioma.	

Cuando	la	pe�ción	se	presenta	ante	la	Oficina	Internacional,	a	través	de	una	oficina,	esa	oficina	
puede	requerir	que	se	demuestre	la	transferencia,	por	ejemplo,	mediante	la	presentación	del	
contrato	correspondiente.	La	Oficina	Internacional	no	requiere	de	esos	documentos	de	prueba	y	
no	se	deben	remi�r	ningún	otro	documento	de	soporte.	

Contenido de la petición 

El	formulario	oficial	MM5	requiere	que	se	incluya	la	siguiente	información:

1. Una	única	pe�ción	puede	referirse	a	diversos	registros		El	número	de	Registro	Internacional.	
internacionales	que	serán	transferidos	del	mismo	�tular	al	mismo	cesionario,	siempre	que	para	
cada	 uno	 de	 los	 registros	 internacionales	 el	 cambio	 aplique	 a	 todas	 o	 a	 las	mismas	 Partes	
Contratantes	designadas	y	se	refiera	a	todos	o	los	mismos	productos	y	servicios.	Si	más	de	un	
Registro	Internacional	se	transfiere,	todos	los	números	deben	ser	registrados.

En	caso	de	que	el	número	del	registro	aun	sea	desconocido,	debido	a	que	dicho	registro	aún	no	ha	
sido	efectuado	o	no�ficado	al	�tular,	ningún	otro	número	debe	ser	incluido	en	la	pe�ción.	El	
�tular	debe	esperar	a	que	le	sea	no�ficado	el	número	del	Registro	Internacional	para	realizar	la	
pe�ción.	

2. El	nombre	del	�tular	debe	ser	el	mismo	al	establecido	en	el	Registro	Internacional.	Titular.	

3.	 Los	datos	concernientes	al	nombre	y	dirección	del	cesionario	deben	Datos	del	cesionario.	
proveerse	siguiendo	 los	 lineamientos	establecidos	para	el	nombre	y	dirección	del	solicitante	
internacional	referidos	en	el	Capítulo	4.
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4. Es	necesario	indicar	en	los	espacios	consignados	para		Designación	del	cesionario	como	�tular.	
ello,	 la(s)	 parte(s)	 contratante(s)	 de	 las	 cuales	 el	 cesionario	 es	 nacional,	 o	 aquella	 Parte	
Contratante	donde	esté	domiciliado	o	tenga	una	presencia	industrial	o	comercial	real	y	efec�va.	
Cualquiera	o	todos	estos	espacios	deben	diligenciarse	y	puede	hacerse	referencia	a	más	de	una	
Parte	Contratante.	Cuando	el	cesionario	se	encuentre	domiciliado	o	establecido	en	un	Estado	
contratante	que	sea	miembro	de	una	organización	contratante,	estas	dos	Partes	Contratantes	
deben	ser	indicadas	en	los	espacios	designados	para	ello.

En	los	casos	en	que	el	cesionario	deba	citar	más	de	una	Parte	Contratante,	éste	debe	determinar	
que	 partes	 mencionará.	 Las	 indicaciones	 o	 información	 incluida	 debe	 ser	 suficiente	 para	
evidenciar	 que	 el	 cesionario	 se	 encuentra	 facultado	 para	 ser	 el	 �tular	 de	 un	 Registro	
Internacional	 respecto	 de	 las	 Partes	 Contratantes	 designadas	 que	 se	 vean	 afectadas	 por	 el	
cambio	de	propietario.	Cuando	se	encuentren	varios	cesionarios,	cada	uno	de	ellos	debe	cumplir	
con	este	requisito.

Si	 se	 ha	 manifestado	 que	 el	 cesionario	 se	 encuentra	 domiciliado	 o	 establecido	 en	 una	
determinada	Parte	Contratante,	pero	la	dirección	de	éste	no	se	encuentra	en		el	territorio	de	la	
Parte	Contratante,	es	necesario	proveer	la	dirección	de	dicho	domicilio	o	establecimiento,	a	no	
ser	que	se	haya	señalado	que	el	cesionario	es	nacional	de	un	Estado	contratante	o	de	un	Estado	
miembro	de	la	Organización	Contratante.	

5.	 Puede	designarse	un	apoderado	para	representar	al	nuevo	Designación	del	representante.	
�tular.	En	los	casos	en	que	se	traslade	completamente	la	propiedad,	la	Oficina	Internacional	ex	
officio	cancelará	el	registro	del	representante	de	quien	transfiere	los	derechos.	En	caso	de	que	el	
cesionario	 desee	 mantener	 al	 mismo	 representante,	 dicha	 persona	 debe	 ser	 designada	
nuevamente.

6.	 	En	caso	de	que	el	cambio	de	propietario	afecte	a	todas	las	Alcance	del	cambio	de	propietario.
Partes	Contratantes	designadas	e	incluidas	en	el	Registro	Internacional	y	se	realice	con	respecto	
de	todos	los	productos	y	servicios	incluidos	en	dicho	registro,	debe	marcarse	la	casilla	(a).	

El	 ítem	 6(b)	 se	 refiere	 a	 la	 transferencia	 parcial	 de	 la	 propiedad.	 En	 este	 caso,	 las	 Partes	
Contratantes	con	respecto	de	las	cuales	el	cambio	de	dominio	debe	ser	registrado	deben	ser	
expresamente	señaladas	y	los	productos	y	servicios	afectados	deben	enlistarse	y	agruparse	en	las	
clases	establecidas	en	la	Clasificación	Internacional.

7.	 Cuando	el	cesionario	es	una	persona	natural,	su	nacionalidad	debe	Diversas	indicaciones.	
consignarse	en	el	ítem	(a),	aunque	esta	información	ya	haya	sido	relacionada	en	el	ítem	4(a).	De	
tratarse	de	una	persona	jurídica,	debe	indicarse	la	naturaleza	de	dicha	persona	y	el	Estado	y	
unidad	territorial	dentro	del	Estado	donde	opera.	La	indicación	de	esta	información	es	opcional	y	
el	no	relacionarla	no	será	objeto	de	requerimiento	por	parte	de	la	Oficina	Internacional.
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8.	 De	presentarse	la	pe�ción	directamente	ante	la	Oficina	Firma	del	�tular	o	su	representante.	
Internacional,	ésta	debe	ser	firmada	por	el	�tular	o	su	representante.	Cuando	sea	presentada	a	la	
Oficina	Internacional	a	través	de	una	oficina,	dicha	oficina	puede	requerir	que	el	�tular	firme	el	
formato.	La	Oficina	Internacional	no	cues�onará	la	ausencia	de	la	referida	firma.

9.	 Una	pe�ción	presentada	ante	la	Oficina	Internacional	por	parte	de	una	Firma	de	la	oficina.	
oficina	debe	 ir	firmada	por	dicha	oficina.	Un	�tular	que	remita	 la	pe�ción	directamente	a	 la	
Oficina	Internacional	mediante	su	propio	formato	puede	omi�r	el	ítem	9.

10.	 La	pe�ción	en	cuanto	al	registro	del	cambio	de	propietario	está	Hoja	de	cálculo	de	la	tasa.	
sujeta	al	pago	de	cierta	tasa,	especificada	en	la	tabla	correspondiente.	Cuando	la	pe�ción	haga	
referencia	a	diversos	registros	internacionales,	la	tasa	debe	pagarse	con	respecto	a	cada	uno	de	
los	registros.	El	pago	puede	realizarse	por	cualquiera	de	los	medios	relacionados	en	la	tercera	
parte	de	la	hoja	de	cálculo.	Una	vez	diligenciada	la	parte	(a)	de	la	hoja	de	cálculo,	el	interesado	
debe	autorizar	a	la	Oficina	Internacional	a	debitar	la	tasa	correspondiente,	pero	su	monto	no	
debe	ser	indicado	específicamente.	En	los	casos	que	la	tasa	se	pague	por	un	medio	diferente	al	
débito	de	la	cuenta	abierta	con	la	Oficina	Internacional,	o	se	desee	determinar	el	monto	a	debitar	
de	la	referida	cuenta,	el	método	de	pago,	la	cuan�a	a	debitar	y	la	parte	que	realiza	el	pago	deben	
ser	indicados	en	el	apartado	(b).

Peticiones irregulares

Si	la	pe�ción	para	registrar	el	cambio	de	propietario	se	realiza	sin	el	lleno	de	los	requisitos,	la	Oficina	
Internacional	no�ficará	este	hecho	al	�tular	y	si	fue	presentada	a	través	de	una	oficina,	se	no�ficará	
también	a	dicha	oficina.	La	irregularidad	debe	ser	subsanada	dentro	de	los	tres	(3)	meses	siguientes	
a	la	fecha	de	la	no�ficación,	en	defecto	de	lo	cual	se	considerará	que	se	desiste	de	la	pe�ción	y	
cualquier	tasa	que	haya	sido	pagada	será	reembolsada,	tras	la	deducción	del	cincuenta	por	ciento	
(50%)	del	pago	realizado.	Cuando	la	pe�ción	haya	sido	presentada	a	través	de	una	oficina,	el	�tular	
o	cesionario	debe	establecer	si	la	oficina	subsanará	la	irregularidad	o	lo	hará	el	mismo.

Registro de la notificación y su publicación

La	Oficina	Internacional	registra	el	cambio	de	propietario	en	el	Registro	Internacional	y	no�fica	a	
las	oficinas	de	 las	Partes	Contratantes	designadas	 respecto	de	 las	 cuales	 se	ha	efectuado	 la	
transferencia	de	dominio.	Al	mismo	�empo,	se	informa	al	�tular	y	a	la	oficina	correspondiente,	en	
caso	 de	 que	 la	 pe�ción	 se	 haya	 allegado	 por	 este	medio.	 La	 Oficina	 Internacional	 también	
informará	al	�tular	anterior	en	el	caso	de	una	trasferencia	total,	o	al	�tular	de	esa	parte	del	
Registro	Internacional	cuando	la	transferencia	ha	sido	parcial.

El	cambio	se	considera	realizado	el	día	en	que	la	Oficina	Internacional	recibe	una	pe�ción	que	
cumple	con	todos	los	requisitos	establecidos.	A	pe�ción	del	�tular,	la	Oficina	Internacional	puede	
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registrar	el	cambio	de	�tularidad	en	una	fecha	posterior	cuando	se	solicite	que	se	inscriba	con	
posterioridad	al	 registro	de	otro	 cambio,	 cancelación	o	designación	 subsecuente,	 realizados	
respecto	del	mismo	Registro	Internacional	o	luego	de	la	renovación	efec�va	de	dicho	registro.	La	
Oficina	Internacional	publicará	la	información	relevante	en	la	Gaceta.	

Cambio parcial de titularidad

En	los	casos	en	que	se	solicita	el	registro	de	un	cambio	de	�tularidad	de	un	Registro	Internacional	
con	respecto	de	algunos	de	los	productos	y	servicios	o	cuando	la	pe�ción	requiere	el	registro	de	la	
transferencia	de	dominio	con	respecto	de	algunas	de	las	Partes	Contratantes	designadas,	dicho	
cambio	debe	ser	incluido	en	el	Registro	Internacional	bajo	el	número	del	Registro	Internacional	
correspondiente.

Cuando	la	transferencia	se	refiere	a	todas	las	Partes	Contratantes,	los	productos	y	servicios	que	
son	 objeto	 del	 cambio	 serán	 canceladas	 del	 Registro	 Internacional.	 La	 parte	 que	 ha	 sido	
transferida	debe	ser	inscrita	como	un	Registro	Internacional	diferente,	el	cual	será	iden�ficado	
con	el	mismo	número	de	Registro	Internacional	incluyéndole	una	letra	mayúscula.	La	publicación	
en	 la	Gaceta	 se	hará	 respecto	de	 la	 parte	del	 Registro	 Internacional	 transferida,	 incluyendo	
información	adicional	como	la	reproducción	de	la	marca,	la	lista	de	productos	y	servicios	y	las	
Partes	Contratantes	designadas	correspondientes.	Cualquiera	de	los	registros	internacionales	
resultantes	puede	ser	objeto	de	una	transferencia	total	o	parcial	posterior.

Fusión de registros internacionales luego de transferirse la propiedad

Cuando	 una	 misma	 persona	 ha	 sido	 registrada	 como	 �tular	 de	 dos	 (2)	 o	 más	 registros	
internacionales	de	 la	misma	marca	como	resultado	de	una	transferencia	parcial	de	dominio,	
dicha	parte	puede	solicitar	a	la	Oficina	Internacional	que	registre	la	fusión	de	estos	registros	
internacionales.	Dos	o	más	registros	internacionales	pueden	ser	fusionados	de	esta	forma,	solo	
en	 los	 casos	 en	 que	 se	 presente	 la	 par�ción	 de	 un	 Registro	 Internacional	 a	 causa	 de	 una	
transferencia	parcial	de	dominio,	como	se	estableció	en	el	capítulo	anterior.	Ninguna	disposición	
autoriza	que	se	 lleve	a	cabo	 la	 fusión	de	registros	 internacionales,	cuando	recaigan	sobre	el	
mismo	�tular	como	resultado	de	solicitudes	internacionales	diferentes.

No	se	ha	establecido	un	formato	para	requerir	el	registro	de	la	fusión	de	registros	internacionales.	
La	pe�ción	puede	ser	remi�da	directamente	a	la	Oficina	Internacional	o	a	través	de	la	oficina	de	la	
Parte	Contratante	del	�tular.

El	Registro	Internacional	resultante	de	la	fusión	llevara	el	número	de	Registro	Internacional	del	
cual	una	parte	ha	sido	asignada	y	en	algunos	casos	incluirá	una	letra	mayúscula.	
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Declaración de que una transferencia de dominio no tiene efecto

La	validez	de	un	cambio	en	la	�tularidad	de	un	Registro	Internacional	respecto	de	una	Parte	
Contratante	par�cular,	se	define	por	la	legislación	aplicable	de	dicha	parte.	Específicamente,	
en	los	casos	en	que	el	cambio	de	�tular	se	realiza	respecto	de	algunos	de	los	bienes	o	servicios,	
una	de	las	Partes	Contratantes	designadas	puede	rehusarse	a	reconocer	la	validez	del	cambio	si	
los	 productos	 y	 servicios	 incluidos	 en	 la	 parte	 transferida	 son	 similares	 a	 aquellos	 que	
con�núan	a	nombre	del	�tular	inicial.	Esto	debe	hacerse	en	los	casos	en	que	el	cesionario	sea	
una	 persona	 natural	 o	 jurídica,	 que	 bajo	 la	 legislación	 de	 esa	 Parte	 Contratante,	 no	 se	
encuentre	 facultado	 para	 ser	 �tular	 de	 una	 marca,	 o	 en	 caso	 de	 que	 la	 ley	 de	 la	 Parte	
Contratante	correspondiente	no	permita	la	transferencia,	cuando	desde	su	perspec�va,	con	
ella	se	pueda	engañar	al	público.

Una	vez	la	oficina	de	la	Parte	Contratante	designada	es	no�ficada	por	la	Oficina	Internacional	
de	un	cambio	en	la	�tularidad	que	la	afecte,	la	oficina	puede	declarar	que	dicha	transferencia	
no	�ene	efectos	en	su	territorio.	Cualquier	declaración	de	este	�po	debe	ser	remi�da	antes	de	
que	se	cumplan	dieciocho	(18)	meses	desde	que	se	le	no�ficó	a	la	oficina	de	la	transferencia	de	
la	 propiedad.	 En	 su	 declaración,	 la	 oficina	 debe	 indicar	 las	 razones	 por	 las	 cuales	 la	
transferencia	 no	 �ene	 efectos,	 las	 normas	 en	 que	 se	 fundamenta	 dicha	 decisión	 y	 si	 es	
suscep�ble	 de	 ser	 impugnada.	 La	 oficina	 debe	 no�ficar	 de	 esa	 declaración	 a	 la	 Oficina	
Internacional,	quien	a	su	vez	debe	no�ficar	al	nuevo	�tular	y	al	�tular	u	oficina	que	presentó	la	
pe�ción	para	registrar	la	transferencia.	Cuando	la	declaración	sea	suscep�ble	de	recursos,	el	
cesionario	debe	indagar	en	la	oficina	el	término	con	que	cuenta	para	interponer	el	recurso	del	
caso	 y	 la	 autoridad	 ante	 la	 cual	 debe	 ser	 presentado.	 La	 oficina	 debe	 no�ficar	 cualquier	
decisión	final	sobre	el	tema	a	la	Oficina	Internacional,	quien	a	su	vez	no�ficará	de	la	decisión	a	la	
parte	que	presentó	la	pe�ción	de	inscripción	del	cambio	de	�tular	y	al	nuevo	�tular.

La	declaración	de	que	la	transferencia	de	dominio	no	�ene	ningún	efecto	y	cualquier	decisión	
final	al	respecto,	se	incluirá	en	el	Registro	Internacional.	La	parte	del	Registro	Internacional	que	
ha	sido	objeto	de	dicha	declaración	o	de	la	decisión	finalmente	adoptada	será	inscrita	como	un	
Registro	Internacional	diferente,	de	la	misma	forma	que	se	haría	en	el	caso	del	registro	de	una	
transferencia	de	dominio	parcial	y	la	información	relevante	será	publicada	en	la	Gaceta.

En	cuanto	al	Registro	Internacional,	el	efecto	de	la	declaración	de	que	una	transferencia	de	
dominio	 realizada	 por	 una	 Parte	 Contratante	 designada	 no	 �ene	 efecto,	 es	 con	 respecto	
únicamente	a	esa	parte,	e	implica	que	el	Registro	Internacional	se	mantenga	a	nombre	de	quien	
transfiere	 el	 dominio.	 Los	 efectos	 de	 dicha	 declaración	 con	 respecto	 de	 las	 partes	 que	
realizaron	la	transacción	están	sujetos	a	la	legislación	nacional	aplicable.	
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Capítulo 14. Inscripción de los cambios de 
propietario en el Registro Internacional

El	ar�culo	9bis	del	Protocolo	de	Madrid	dispone	que	la	Oficina	Internacional	debe	inscribir	la	
siguiente	información:

i)	Cualquier	cambio	en	cuanto	al	nombre	o	dirección	del	�tular	del	Registro	Internacional.	

ii)	La	designación	de	un	representante	del	�tular	de	un	Registro	Internacional	y	cualquier	otro	
hecho	relevante	relacionado	con	dicho	representante.	

iii)	Cualquier	limitación	con	respecto	de	algunas	o	todas	las	Partes	Contratantes	de	los	productos	
y	servicios	relacionados	en	el	Registro	Internacional.

iv)	Cualquier	renuncia,	cancelación	o	invalidación	del	Registro	Internacional	respecto	de	todas	o	
algunas	de	las	Partes	Contratantes.

v)	Cualquier	otro	hecho	relevante,	iden�ficado	en	las	regulaciones,	que	esté	relacionado	con	los	
derechos	sobre	la	marca	objeto	del	Registro	Internacional.

Los	procedimientos	para	registrar	estos	cambios	se	especifican	más	claramente	en	los	ar�culos	
25,	26	y	27	del	Reglamento	Común	y	son	resumidas	brevemente	en	el	presente	documento.

Transferencia de dominio del Registro Internacional

En	cuanto	a	la	transferencia	de	dominio,	véase	el	capítulo	precedente.	

Cambio del nombre o dirección del titular del Registro Internacional 

La	solicitud	de	registro	del	cambio	del	nombre	o	la	dirección	del	�tular	debe	ser	presentada	ante	
la	Oficina	Internacional	en	el	formato	oficial	establecido	para	el	efecto,	o	en	un	formulario	que	
contenga	la	misma	información	y	la	misma	forma.	El	formulario	que	debe	ser	usado	en	estos	
casos	es	el	MM9.	Nótese	que	éste	no	es	el	mismo	formulario	que	se	u�liza	para	reportar	el	
cambio	de	�tularidad	y	el	formato	aquí	indicado	no	debe	ser	u�lizado	para	no�ficar	el	cambio	de	
nombre	resultante	de	una	transferencia	de	dominio.

La	pe�ción	puede	ser	presentada	ante	la	Oficina	Internacional	directamente	por	el	�tular,	o	a	
través	de	la	oficina	de	la	Parte	Contratante	del	�tular.
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Contenido de la petición

La	siguiente	es	la	información	que	debe	ser	consignada	en	el	formato	MM9:

1.	Número	del	Registro	 Internacional.	Una	sola	pe�ción	puede	referirse	a	diversos	Registros	
Internacionales	que	se	encuentren	a	nombre	de	un	mismo	�tular.	Es	suficiente	 indicar	 los	
números	de	los	Registros	Internacionales	para	iden�ficarlos.	

En	caso	de	que	se	desconozca	el	número	de	un	Registro	Internacional	par�cular,	debido	a	que	
éste	no	ha	sido	efectuado	o	no�ficado	al	�tular,	no	se	debe	proveer	ningún	número.

2.	Titular.	El	nombre	reportado	del	�tular	debe	ser	el	mismo	que	se	haya	inscrito	en	el	Registro	
Internacional.

3.	Cambio	en	el	nombre	y/o	dirección	del	�tular.	En	el	formato	se	encuentran	casillas	para	indicar	el	
nuevo	nombre,	nueva	dirección,	teléfono	o	fax	y	el	nuevo	correo	electrónico.	Únicamente	la	
información	que	 se	 requiere	 cambiar	debe	 ser	 incluida.	 Lo	anterior	quiere	decir	que	 si,	 por	
ejemplo,	solo	se	requiere	cambiar	el	nombre	es	suficiente	con	incluir	el	nuevo	nombre,	dejando	
los	demás	espacios	en	blanco.	De	la	misma	forma,	cuando	se	requiere	modificar	la	dirección,	no	
es	necesario	incluir	el	nombre.	Cuando	solamente	ha	cambiado	en	número	de	teléfono	o	de	fax,	
es	suficiente	con	indicar	el	nuevo	número.	En	los	casos	en	que	el	teléfono	o	el	fax	es	el	único	
cambio	no	es	necesario	realizar	el	pago	de	la	tasa	que	normalmente	se	cancela	por	dicha	pe�ción.	

4.	 Dirección	 de	 correspondencia.	 Se	 encuentra	 una	 casilla	 para	 indicar	 la	 dirección	 de	
correspondencia,	si	ésta	existe	y	si	es	diferente	de	la	reportada	por	el	�tular	en	el	ítem	3.	

5.	Designación	de	un	representante.	En	este	ítem	se	puede	designar	un	representante.	En	caso	de	
que	no	se	requiera	cambio	de	representante,	esta	casilla	debe	dejarse	en	blanco.		

6.	Firma	del	�tular	o	de	su	representante.	En	caso	de	que	la	pe�ción	sea	presentada	directamente	
a	la	Oficina	Internacional,	debe	ser	firmada	por	el	�tular	o	por	el	representante	registrado.	
Cuando	la	pe�ción	es	presentada	ante	la	Oficina	Internacional	a	través	de	una	oficina,	dicha	
oficina	 puede	 requerir	 al	 �tular	 para	 que	 firme	 el	 formato.	 La	 Oficina	 Internacional	 non	
objetará	la	ausencia	de	la	firma	correspondiente.

7.	Firma	de	la	oficina.	Una	pe�ción	presentada	ante	la	Oficina	Internacional	por	una	oficina	debe	
ser	 firmada	 por	 dicha	 oficina.	 El	 �tular	 que	 allegue	 la	 pe�ción	 directamente	 a	 la	Oficina	
Internacional	y	que	llene	su	propio	formato	puede	omi�r	el	paso	7.	

8.	Hoja	de	cálculo	de	la	tasa.	La	pe�ción	de	registrar	el	cambio	de	nombre	o	de	dirección	del	
�tular,	incluyendo	el	cambio	en	la	dirección	de	correspondencia,	requiere	del	pago	de	la	tasa	
especificada	en	 la	tabla	de	referencia.	Este	pago	cubre	todos	 los	Registros	 Internacionales	
mencionados	en	la	pe�ción.	El	pago	puede	realizarse	a	través	de	cualquiera	de	los	medios	
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referidos	en	la	parte	(b)	de	la	hoja	de	cálculo	de	las	tasas,	incluyendo	la	instrucción	dirigida	a	la	
Oficina	Internacional	en	la	parte	(a),	en	cuanto	al	débito	del	monto	requerido	de	la	cuenta	
abierta	con	la	Oficina	Internacional.	Cuando	el	pago	es	realizado	por	este	medio,	el	monto	a	ser	
debitado	no	debe	ser	especificado.	Cuando	las	tasas	son	pagadas	por	medios	diferentes	del	
referido	anteriormente,	o	cuando	la	parte	que	realiza	el	pago	desea	especificar	el	monto	a	
debitar	de	la	cuenta	abierta	con	la	Oficina	Internacional,	la	forma	de	pago	y	la	cuan�a	a	pagar	o	
a	ser	debitada	debe	indicarse	en	la	parte	(b).		

Cambio de nombre o de dirección del representante

La	pe�ción	de	registrar	el	cambio	de	nombre	o	dirección	de	un	representante	puede	ser	allegada	
como	una	solicitud	independiente	o	en	conjunto	con	la	pe�ción	de	cambio	de	la	dirección	o	
nombre	del	�tular.

En	caso	de	que	se	presente	de	forma	separada,	la	solicitud	de	cambio	del	nombre	o	dirección	del	
representante	no	debe	ser	realizada	en	un	formato	especial,	dado	que	un	simple	oficio	es	suficiente.	
No	obstante,	el	formulario	MM10	es	opcional	y	se	encuentra	disponible	para	este	propósito.	Este	
formulario	es	similar	al	formulario	MM9,	u�lizado	para	requerir	el	cambio	del	nombre	o	dirección	
del	�tular.	Las	diferencias	esenciales	se	refieren	a	que	el	nombre	del	�tular	no	debe	ser	indicado	y	
que	el	cambio	se	refiere	a	la	modificación	en	el	nombre	o	la	dirección	del	representante.	El	registro	
de	un	cambio	en	la	dirección	o	el	nombre	del	representante,	no	requiere	el	pago	de	tasa	alguna.

Registro de una limitación, renuncia o cancelación

Todos	los	Registros	Internacionales	pueden	ser	objeto	de	una	restricción	del	área	de	protección	o	
del	 alcance	 geográfico	 de	 la	 protección.	 Este	 �po	 de	 cambios	 requieren	 del	 registro	 de	 las	
siguientes	restricciones:

•	Una	limitación	es	un	procedimiento	mediante	el	cual	se	eliminan	productos	y	servicios	respecto	
de	 todos	 o	 algunos	 de	 los	 miembros	 designados	 de	 la	 Unión	 de	 Madrid	 en	 un	 Registro	
Internacional.	La	solicitud	de	limitación	debe	ser	enviada,	en	una	copia,	en	el	formulario	MM6,	
el	 cual	 puede	 encontrarse	 en	 la	 página	 web:	 	 El	http://www.wipo.int/madrid/es/forms/.
formulario	puede	ser	radicado	en	la	Oficina	Internacional	por	el	�tular	o	a	través	de	la	oficina	de	
propiedad	intelectual	en	el	país	del	�tular.

•	Una	renuncia	es	un	procedimiento	mediante	el	cual	se	busca	desis�r	de	los	efectos	del	Registro	
Internacional	 para	 todos	 los	 productos	 y	 servicios	 respecto	 de	 algunos	 de	 los	 miembros	
designados	de	la	Unión.	La	pe�ción	de	renuncia	debe	ser	remi�da,	en	una	copia,	en	el	formulario	
MM7,	el	cual	puede	encontrarse	en	la	página	web: 	El		http://www.wipo.int/madrid/es/forms/.
formulario	 puede	 ser	 radicado	 ante	 la	 Oficina	 Internacional	 por	 el	 �tular	 del	 Registro	
Internacional	o	a	través	de	la	oficina	de	propiedad	intelectual	en	el	país	del	�tular.			
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•	Una	cancelación	es	un	procedimiento	mediante	el	cual	se	busca	cancelar	los	efectos	de	un	
Registro	Internacional	para	todos	o	algunos	de	los	productos	y	servicios	respecto	de	todos	los	
miembros	designados	en	un	registro	dado.	La	pe�ción	de	cancelación	debe	ser	remi�da,	en	
una	 copia,	 en	 el	 formulario	 MM8,	 el	 cual	 puede	 encontrarse	 en	 la	 página	 web:	
http://www.wipo.int/madrid/es/forms/.	 El	 formulario	 puede	 ser	 radicado	 ante	 la	 Oficina	
Internacional	por	el	�tular	del	Registro	 Internacional	o	a	 través	de	 la	oficina	de	propiedad	
intelectual	en	el	país	del	�tular.

Registro de información relativa a licencias de uso

Los	acuerdos	en	cuanto	a	licencias	relacionados	con	marcas	internacionales	deben	incorporarse	
en	el	Registro	Internacional.	No	obstante,	algunas	oficinas,	como	en	el	caso	de	Colombia,	han	
declarado	que	el	registro	de	dichos	acuerdos	no	�ene	efecto	en	su	territorio.	

La	pe�ción	de	registrar	una	licencia	debe	ser	remi�da,	en	una	copia,	en	el	formulario	MM13,	en	
inglés,	francés	o	español.	El	formulario	debe	ser	radicado	ante	la	Oficina	Internacional	por	el	
�tular	del	Registro	Internacional	o	a	través	de	la	oficina	en	el	país	del	�tular	o	de	la	oficina	en	el	
país	del	licenciatario.	La	pe�ción	debe	ser	firmada	por	el	�tular	o	la	oficina	a	través	de	la	cual	la	
presenta.	No	deben	remi�rse	a	la	Oficina	Internacional	documentos	soporte,	tales	como	copias	
del	acuerdo	de	licencia.

En	cuanto	a	la	forma	de	presentar	esta	pe�ción	a	través	de	la	oficina	de	propiedad	intelectual,	los	
�tulares	 pueden	 consultar	 la	 información	 concerniente	 a	 los	 procedimientos	 nacionales	 o	
regionales	 ante	 las	 oficinas	 de	 propiedad	 intelectual	 bajo	 el	 Sistema	 de	 Madrid,	 en	
http://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp.	

Los	 siguientes	 formularios	 deben	 ser	 u�lizados	 en	 este	 caso	 y	 se	 pueden	 encontrar	 en	
http://www.wipo.int/madrid/es/forms/.

Solicitud de registrar una restricción en cuanto al derecho del titular de disponer 
de la marca 

Es	posible	que	el	derecho	de	disponer	de	un	registro	internacional	sea	restringido.	Esto	puede	
ocurrir,	por	ejemplo,	cuando	la	extensión	de	un	registro	internacional	en	una	Parte	Contratante	
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en	par�cular	ha	sido	otorgada	como	un	aval	o	un	derecho	real.	También	puede	ocurrir	cuando	se	
ha	expedido	una	orden	judicial	con	respecto	de	la	disposición	de	los	bienes	del	�tular.	Nótese	que	
esta	provisión	no	aplica	para	las	licencias	que	fueron	discu�das	anteriormente	y	para	las	cuales	se	
encuentran	 diversos	 formularios.	 El	 ar�culo	 20	 del	 Reglamento	 Común	 regula	 el	 registro	 o	
eliminación	de	esta	 restricción	y	cómo	 la	 información	relevante	sobre	el	par�cular	debe	ser	
comunicada	a	la	Oficina	Internacional.	

Quién	debe	comunicar	la	información	relacionada	con	la	restricción	del	derecho	de	disposición

El	�tular	del	Registro	Internacional	o	la	oficina	de	la	Parte	Contratante	del	�tular	debe	informar	a	
la	Oficina	Internacional	que	el	derecho	de	disposición	del	Registro	Internacional	que	le	atañe	al	
�tular	ha	sido	restringido	y	de	ser	necesario,	 indicar	las	Partes	Contratantes	involucradas.	La	
oficina	 de	 cualquiera	 de	 las	 Partes	 Contratantes	 designada	 debe	 informar	 a	 la	 Oficina	
Internacional	que	el	derecho	de	disposición	del	�tular	ha	sido	restringido	respecto	del	territorio	
de	esa	Parte	Contratante.	La	Oficina	Internacional	no	puede	adoptar	medidas	en	cuanto	a	dicha	
información	sino	provienen	del	�tular	o	de	la	oficina.

Comunicación	de	la	restricción	a	la	Oficina	Internacional

El	ar�culo	20(1)©del	Reglamento	Común	establece	que	la	información	relevante	debe	incluir	un	
resumen	 de	 los	 principales	 aspectos	 relacionados	 con	 la	 restricción.	 Debe	 señalarse,	 por	
ejemplo,	que	la	restricción	es	resultado	de	una	orden	judicial	proferida	en	cuanto	a	la	disposición	
de	los	bienes	del	�tular.	Esta	declaración	debe	ser	corta	y	en	un	formato	que	pueda	ser	incluido	en	
el	registro	internacional.	Copias	de	las	decisiones	judiciales	adoptadas	no	deben	ser	remi�das	a	la	
Oficina	Internacional.

Teniendo	en	cuenta	que	las	Regulaciones	Comunes	no	establecen	un	formato	especial	para	el	
efecto,	un	simple	oficio	es	suficiente.	No	obstante,	para	facilitar	las	actuaciones	de	los	usuarios	
del	sistema	de	Madrid,	el	formulario	MM19	puede	ser	usado	de	forma	opcional.	El	formulario	
puede	encontrarse	en	la	página	web:	http://www.wipo.int/madrid/es/forms/.

No	 se	 requiere	del	pago	de	 tasas	para	 solicitar	el	 reporte	en	el	Registro	 Internacional	de	 la	
restricción	del	derecho	del	�tular	de	disponer	de	la	marca	y	no	se	debe	remi�r	ningún	documento	
que	soporte	la	restricción	a	la	Oficina	Internacional.

El	reporte	de	la	restricción	puede	afectar	el	Registro	Internacional	como	un	todo	o	a	algunas	de	
las	Partes	Contratantes	designadas.	En	caso	de	que	la	restricción	aplique	solo	para	algunas	de	las	
Partes	Contratantes	designadas,	este	hecho	debe	ser	expuesto	dentro	de	la	comunicación	que	se	
remita	 a	 la	 Oficina	 Internacional.	 Igualmente,	 la	 oficina	 de	 una	 de	 las	 Partes	 Contratantes	
designadas	puede	informar	a	la	Oficina	Internacional	que	el	derecho	de	disposición	del	�tular	ha	
sido	restringido,	pero	dicho	informe	solo	puede	hacer	alusión	a	la	restricción	en	el	territorio	de	
esa	parte.	
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Remoción	total	o	parcial	de	la	restricción

En	caso	de	que	 la	Oficina	 Internacional	haya	sido	 informada	de	una	restricción	en	cuanto	al	
derecho	 de	 disposición	 del	 �tular,	 la	 parte	 que	 comunicó	 dicha	 información	 debe	 también	
anunciar	cualquier	remoción	parcial	o	total	de	la	referida	restricción.

Registro	y	publicación

La	Oficina	Internacional	debe	reportar	en	el	Registro	Internacional	la	información	en	cuanto	a	la	
existencia	 o	 remoción	 de	 la	 restricción	 y	 debe	 informar	 al	 �tular,	 a	 la	 oficina	 de	 la	 Parte	
Contratante	del	�tular	y	a	las	oficinas	de	las	Partes	Contratantes	designadas	correspondientes.

La	información	debe	registrarse	el	día	en	que	sea	recibida	por	parte	de	la	Oficina	Internacional,	
una	 vez	 se	 verifique	 que	 la	 comunicación	 cumple	 con	 los	 requisitos	 establecidos.	 Esta	
información	también	se	publica	en	la	Gaceta.	

Correcciones en el registro internacional

En	caso	de	que	la	Oficina	Internacional	considere	que	existe	un	error	en	el	registro	internacional	
incluido	en	el	Registro	Internacional,	esta	corregirá	el	error	ex	officio.	También	debe	corregir	el	
error	por	pe�ción	del	�tular	o	de	la	oficina.	

Antes	de	acoger	una	solicitud	de	corrección,	 la	Oficina	 Internacional	debe	corroborar	que	el	
Registro	 Internacional,	 en	 efecto,	 con�ene	 un	 error,	 de	 conformidad	 con	 el	 ar�culo	 28	 del	
Reglamento	Común:

•	Cuando	exista	discrepancia	entre	lo	que	se	encuentra	reportado	en	el	Registro	Internacional	y	
los	 documentos	 de	 la	 Oficina	 Internacional	 (esto	 es,	 un	 error	 por	 parte	 de	 la	 Oficina	
Internacional),	el	yerro	debe	ser	corregido	sin	mayor	requerimiento.

•	Cuando	exista	un	error	obvio	en	el	Registro	Internacional	y	la	corrección	también	sea	obvia,	en	
el	sen�do	de	que	cualquier	lector	pueda	detectarlo	y	que	la	corrección	sea	indiscu�ble,	dicho	
error	debe	ser	corregido	tan	pronto	como	sea	evidenciado	por	parte	de	la	Oficina	Internacional.

•	Cuando	exista	un	error	obje�vo	en	un	dato	incluido	en	el	Registro	Internacional,	por	ejemplo,	
en	cuanto	al	nombre	o	dirección	del	�tular,	o	la	fecha	o	número	del	registro	base,	o	acerca	del	
territorio	de	la	Parte	Contratante	designada	donde	la	marca	objeto	del	Registro	Internacional	
no	es	idén�ca	a	la	marca	base,	esto	debe	ser	corregido.	En	caso	de	que	el	error	provenga	de	la	
discrepancia	 entre	 un	 documento	 que	 reposa	 en	 la	 Oficina	 Internacional	 y	 lo	 que	 se	 ha	
registrado	en	una	Parte	Contratante,	la	pe�ción	de	corrección	debe	ser	remi�da	por	la	oficina	
de	la	Parte	Contratante.
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•	En	cualquier	otro	caso,	un	error	no	puede	ser	tratado	como	una	corrección	a	no	ser	que	se	haya	
presentado	un	error	en	 la	oficina	a	 través	de	 la	 cual	el	documento	 se	 remi�ó	a	 la	Oficina	
Internacional,	en	cuyo	caso	 la	pe�ción	de	corrección	debe	ser	enviada	por	 la	oficina.	Este	
procedimiento	aplica	en	par�cular	cuando	la	solicitud	busca	el	cambio	de	la	lista	de	Partes	
Contratantes	designadas	y	de	la	lista	de	productos	y	servicios.	En	caso	de	que	la	lista	de	Partes	
Contratantes	designadas	y	la	lista	de	productos	y	servicios,	tal	y	como	se	encuentran	en	el	
Registro	 Internacional,	 correspondan	 con	 lo	 reportado	 por	 el	 solicitante,	 el	 �tular	 o	 su	
representante	a	la	oficina	correspondiente,	no	habrá	error	en	el	Registro	Internacional.	Los	
errores	 come�dos	 por	 los	 solicitantes,	 �tulares	 o	 representantes,	 al	 indicar	 las	 Partes	
Contratantes	 designadas	 o	 en	 cuanto	 a	 la	 lista	 de	 productos	 y	 servicios,	 no	 pueden	 ser	
corregidos	mediante	este	procedimiento.	

En	caso	de	que	un	error	le	sea	atribuible	a	una	oficina	y	la	corrección	de	dicho	error	puede	afectar	
los	derechos	que	se	derivan	del	Registro	Internacional,	el	yerro	puede	ser	corregido	solo	si	la	
Oficina	Internacional	recibe	una	pe�ción	de	corrección	dentro	de	los	nueve	(9)	meses	siguientes	
a	la	publicación	del	registro	erróneo	en	el	Registro	Internacional.	Este	límite	de	�empo	no	aplica	
para	 los	errores	come�dos	por	parte	de	 la	Oficina	 Internacional,	siempre	que	el	documento	
fundamento	del	error	haya	estado	bajo	custodia	de	la	Oficina	Internacional	en	todo	momento,	
tampoco	aplica	para	aquellos	errores	sustan�vos	como	aquellos	relacionados	con	el	nombre	o	
dirección	del	�tular	o	para	los	errores	obvios	relacionados	con	la	lista	de	productos	y	servicios.	

Cuando	 un	 error	 en	 el	 Registro	 Internacional	 haya	 sido	 corregido,	 la	 Oficina	 Internacional	
no�ficará	de	este	hecho	al	�tular	y	a	las	oficinas	de	las	Partes	Contratantes	designadas	que	se	han	
visto	 afectadas	 con	 la	 corrección.	 Además,	 en	 caso	 de	 que	 la	 oficina	 que	 ha	 solicitado	 la	
corrección	no	sea	la	oficina	de	la	Parte	Contratante	designada	que	haya	sido	afectada	con	la	
corrección,	la	Oficina	Internacional	también	informará	a	dicha	oficina.	La	corrección	también	será	
publicada	en	la	Gaceta.	

Rechazo luego de una corrección 

Cualquier	 oficina	 no�ficada	 de	 una	 corrección	 puede	manifestar	 a	 la	 Oficina	 Internacional,	
mediante	 no�ficación,	 que	 la	 protección	 no	 puede	 seguir	 siendo	 otorgada	 al	 Registro	
Internacional	tal	y	como	quedó	corregido.	Esto	puede	llevarse	a	cabo	cuando	existen	razones	
para	la	denegación	del	Registro	Internacional	tal	y	como	fue	corregido,	cuando	varia	el	registro	de	
cómo	fue	no�ficado	originalmente	a	la	oficina	correspondiente.	Las	mismas	disposiciones	que	
rigen	los	casos	en	que	una	Parte	Contratante	fue	no�ficada	de	una	extensión	y	los	mismos	límites	
de	�empo,	aplican	para	este	asunto	teniendo	en	cuenta	que	cuando	haya	habido	una	corrección,	
el	límite	de	�empo	es	contado	desde	la	fecha	de	remisión	de	la	no�ficación	de	la	corrección.	Los	
ar�culos	5	y	9sexies	del	Protocolo	de	Madrid	y	el	ar�culo	16	a	18er	del	Reglamento	Común	son	
aplicables,	con	los	cambios	rela�vos	a	la	no�ficación	de	la	corrección.
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No más cambios a la marca en el Registro Internacional

Ningún	otro	cambio	que	afecte	la	marca	puede	ser	incluido	en	el	Registro	Internacional	excepto	
aquellos	ya	discu�dos.	En	par�cular,	no	existe	disposición	alguna	en	cuanto	a	la	corrección	de	
una	marca	ya	incluida	en	el	Registro	Internacional,	aun	en	la	renovación.	Si	el	�tular	desea	
proteger	 la	 marca	 aún	 con	 leves	 cambios	 con	 respecto	 a	 la	 reportada	 en	 el	 Registro	
Internacional,	 el	 �tular	 debe	 presentar	 una	 nueva	 solicitud	 internacional.	 Esto	 es	 así	 aún	
cuando	 se	haya	permi�do	 variar	 la	marca	en	 la	 solicitud	base,	 el	 registro	 resultante	de	 la	
solicitud	base,	o	el	registro	base,	cuando	dichos	cambios	sean	permi�dos	en	la	legislación	de	la	
Parte	Contratante	correspondiente.	Lo	anterior	no	implica	que	el	�tular	que	esté	u�lizando	la	
marca	de	forma	diferente	a	 la	reportada	en	el	Registro	Internacional	deba	necesariamente	
presentar	una	nueva	solicitud	de	registro	internacional.	El	�tular	puede	basarse	en	el	ar�culo	
5C(2)	del	Convenio	de	Paris,	el	cual	establece	lo	siguiente:	“Ninguna	marca	puede	ser	rechazada	
en	los	demás	países	de	la	Unión	a	causa	de	que	ésta	difiera	de	la	marca	protegida	en	el	país	de	
origen	en	cuanto	a	elementos	que	no	alteren	su	carácter	dis�n�vo	y	no	afecten	su	iden�dad	
respecto	de	la	forma	en	que	ha	sido	registrada	en	el	país	de	origen.”

Adicionalmente,	 no	 es	 posible	 realizar	 un	 cambio	 para	 extender	 la	 lista	 de	 productos	 y	
servicios	del	Registro	Internacional.	En	caso	de	que	el	�tular	desee	proteger	una	marca	para	
productos	y	servicios	adicionales,	deberá	allegar	una	nueva	solicitud	internacional.	Esto	es	así,	
aun	cuando	los	productos	y	servicios	hubieran	sido	incluidos	en	la	solicitud	base	o	el	registro	
base,	 o	 hubieran	 sido	 incluidos	 en	 la	 solicitud	 internacional	 original	 pero	 hubieran	 sido	
omi�dos	de	ésta.	
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Capítulo 15. Fechas relevantes y fechas límite
Todas	 las	 acciones	 relacionadas	 con	 la	 protección	 de	 marcas	 deben	 cumplirse	 dentro	
determinados	límites	de	�empo.	Los	solicitantes,	representantes	y	examinadores	deben	estar	al	
tanto	de	las	fechas	relevantes	y	las	fechas	límite	que	deben	cumplirse	de	conformidad	con	el	
Protocolo	de	Madrid.	En	este	capítulo	se	hace	referencia	a	la	forma	en	que	se	determinan	dichos	
límites	de	�empo.	Las	fechas	se	discuten	en	los	capítulos	anteriores,	pero	se	harán	más	explicitas	
en	el	presente	capítulo,	facilitando	su	consulta.

Cálculo de los límites de tiempo

El	ar�culo	4	del	Reglamento	Común	establece	la	forma	en	que	los	límites	de	�empo	deben	ser	
calculados.	Cuando	un	período	de	�empo	se	expresa	en:

•	 	el	período	expirará	el	año	siguiente,	en	el	mismo	mes	y	día	en	que	se	presentó	el	evento	Años,
desde	el	cual	se	cuenta	el	término.	En	caso	de	que	el	evento	ocurra	en	29	de	febrero	y	al	año	
siguiente	el	mes	de	febrero	termine	el	día	28,	el	período	expirará	el	28	de	febrero.	

•	 el	período	expirará	el	mes	siguiente,	en	el	mismo	día	en	que	se	presentó	el	evento	desde	Meses,	
el	cual	se	cuenta	el	término.	En	caso	de	que	el	mes	siguiente	no	tenga	dicho	día,	el	período	
vencerá	el	úl�mo	día	de	ese	mes.

•	 	el	período	comienza	a	correr	el	día	siguiente	al	día	en	que	se	presente	el	evento	y	vencerá	Días,
de	conformidad.

En	caso	de	que	uno	de	los	términos	expire	un	día	en	que	la	Oficina	Internacional	o	la	oficina	
correspondiente,	se	encuentre	cerrada	al	público,	el	período	vencerá	el	día	siguiente	en	que	la	
oficina	preste	servicio.	

Cuando	la	Oficina	Internacional	establezca	un	término	de	�empo,	ésta	indicará	el	día	en	que	vence.	

Irregularidades en los servicios postales

El	ar�culo	5	del	Reglamento	Común	dispone	que	en	caso	de	que	una	parte	interesada	no	cumpla	
con	 el	 límite	 de	 �empo	 establecido	 para	 allegar	 determinada	 comunicación	 a	 la	 Oficina	
Internacional,	habiendo	sido	remi�da	vía	correo,	éste	hecho	será	excusado	si	la	parte	demuestra,	
a	sa�sfacción	de	la	referida	oficina,	que:	

i)	Dicha	comunicación	fue	remi�da	por	correo	por	lo	menos	con	cinco	(5)	días	de	anterioridad	a	
que	expirará	el	 término,	o	en	caso	de	que	el	 servicio	postal	hubiera	sido	 interrumpido	en	
cualquiera	de	los	diez	(10)	días	anteriores	al	vencimiento	del	término	a	causa	de	una	guerra,	
revolución,	desorden	civil,	huelga,	desastre	natural,	o	cualquier	otra	razón,	y	ésta	haya	sido	
enviada	hasta	cinco	(5)	días	después	de	que	el	servicio	postal	hubiera	sido	restaurado.

ii)		El	envío	de	la	comunicación	fue	registrado	o	los	detalles	de	la	remisión	fueron	guardados	por	la	
oficina	de	correo	al	momento	del	envío,	y
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iii)	 En	 los	 casos	 en	 que	 los	 diversos	 �pos	 de	 correo	 no	 llegan	 normalmente	 a	 la	 Oficina	
Internacional	dentro	de	los	dos	(2)	días	siguientes	a	la	remisión	y	la	comunicación	fue	enviada	a	
través	de	un	�po	de	correo	que	normalmente	llegaría	en	ese	término	o	por	correo	aéreo.

Además	de	lo	anterior,	en	caso	de	que	una	parte	interesada	no	cumpla	con	el	límite	de	�empo	
establecido	para	allegar	determinada	comunicación	a	 la	Oficina	Internacional,	habiendo	sido	
remi�da	mediante	un	servicio	de	entrega,	éste	hecho	será	excusado	si	la	parte	demuestra,	a	
sa�sfacción	de	la	referida	oficina	que:

i)		La	comunicación	fue	remi�da	con	por	lo	menos	cinco	(5)	días	de	antelación	al	vencimiento	del	
término	o	cuando	dentro	de	los	diez	(10)	días	anteriores	al	vencimiento	del	término	el	servicio	
de	entrega	haya	sido	interrumpido	a	causa	de	una	guerra,	revolución,	desorden	civil,	huelga,	
desastre	natural,	o	cualquier	otra	razón,	y	ésta	haya	sido	enviada	hasta	cinco	(5)	días	después	
de	que	el	servicio	hubiera	sido	restaurado.

ii)	El	envío	de	la	comunicación	fue	registrado	o	los	detalles	de	la	remisión	fueron	guardados	por	la	
oficina	de	entregas	al	momento	del	envío.

El	incumplimiento	en	cuanto	a	un	término	debe	ser	excusado	de	conformidad	con	el	ar�culo	5	del	
Reglamento	 Común,	 solo	 si	 las	 pruebas	 que	 demuestren	 lo	 anteriormente	 enunciado	 y	 la	
comunicación	o	su	copia	son	recibidas	por	la	Oficina	Internacional	dentro	de	los	seis	(6)	meses	
siguientes	al	vencimiento	del	referido	término.	

Las	disposiciones	señaladas	también	son	aplicables	en	caso	de	que	la	Oficina	Internacional	reciba	
una	solicitud	internacional	o	una	designación	subsecuente	luego	del	período	de	dos	(2)	meses	
para	actuar	y	la	oficina	correspondiente	indique	que	la	recepción	tardía	se	encuentra	dentro	de	
los	retrasos	anteriormente	descritos.	En	caso	de	estos	eventos,	 los	solicitantes	y	los	�tulares	
deben	cumplir	a	cabalidad	con	las	disposiciones	del	ar�culo	5	del	Reglamento	Común.

Fechas importantes y límites de tiempo para los solicitantes

•	 	Una	solicitud	debe	ser	prioritaria	 si	es	presentada	dentro	de	 los	 seis	 (6)	meses	Prioridad:
siguientes	a	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud	en	la	que	la	prioridad	se	fundamenta.	La	
prioridad	debe	ser	indicada	al	momento	de	presentar	la	solicitud,	pero	será	relevante	solo	al	
momento	en	que	se	realiza	el	examen	de	registrabilidad	en	los	países	designados.

Hay	que	tener	en	cuenta	que	la	fecha	de	prioridad	no	afecta	la	fecha	del	registro	internacional,	
que	será	equivalente	a	la	de	recepción	por	parte	de	la	Oficina	Internacional,	si	se	cumple	con	los	
requisitos	de	la	solicitud.

Para	reivindicar	la	prioridad	no	se	requiere	un	requisito	formal	de	presentación	de	la	primera	
solicitud	al	momento	de	presentación	de	la	solicitud	internacional;	sin	embargo,	dependiendo	
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del	país,	se	requerirá	ese	documento	para	efecto	de	que	se	realice	el	examen	de	registrabilidad	
teniendo	en	cuenta	esa	fecha	de	presentación	inicial	que	se	reivindica	como	prioridad.	

Para	 una	 solicitud	 internacional,	 no	 se	 requiere	 enviar	 copia	 de	 la	 solicitud	 realizada	
previamente	y	el	requerimiento	de	prioridad	debe	ser	realizado	al	momento	de	presentar	la	
solicitud	 internacional	 o	 en	 cualquier	momento	 dentro	 de	 los	 seis	 (6)	meses	 después	 de	
presentar	la	solicitud.	Por	su	parte,	para	el	examen	de	las	solicitudes	en	Colombia,	de	acuerdo	
con	lo	establecido	en	el	ar�culo	9	de	la	Decisión	486,	es	requerido	aportar	el	soporte	de	la	
solicitud	cuya	prioridad	se	reivindica	dentro	de	los	nueve	(9)	meses	siguientes	a	la	presentación	
de	la	solicitud	ante	la	SIC.

•	 La	fecha	del	Registro	Internacional	es	aquella	en	que	la	solicitud	Fecha	del	Registro	Internacional:	
internacional	es	recibida	por	la	oficina	de	origen,	siempre	que	la	oficina	internacional	reciba	la	
solicitud	internacional	dentro	de	los	dos	(2)	meses	siguientes	a	que	haya	sido	recibida	en	la	oficina	
de	origen.	Si	la	Oficina	Internacional	no	recibe	la	solicitud	internacional	dentro	de	los	dos	(2)	meses	
siguientes	a	que	haya	sido	recibida	por	la	oficina	de	origen,	la	fecha	del	Registro	Internacional	
depende	de	la	fecha	en	que	la	solicitud	internacional	haya	sido	efec�vamente	recibida	por	 la	
Oficina	Internacional.	Ver	Tabla	1	en	el	capítulo	7,	Procedimientos	en	la	Oficina	Internacional.

•	 	 Por	 regla	 general	 el	 plazo	 para	 responder	 las	Término	 para	 contestar	 irregularidades.
irregularidades	 por	 la	 solicitante	 es	 de	 tres	 (3)	meses	 desde	 la	 fecha	 en	 que	 se	 envió	 la	
no�ficación	de	la	irregularidad	por	la	Oficina	Internacional.	La	consecuencia	de	no	subsanar	la	
irregularidad	dentro	del	término	es	el	abandono	y	archivo	de	la	solicitud	internacional.	Sin	
embargo,	hay	que	tener	en	cuenta	que	si	la	irregularidad	afecta	la	fecha	de	presentación,	el	
término	para	subsanar	la	irregularidad	es	de	dos	(2)	meses	so	pena	de	lo	cual	se	puede	afectar	
la	fecha	del	registro	internacional.	Ver	capítulo	5,	Irregularidades.

•	 	 Los	 países	 de	 extensión	 son	Designación	 de	 países	 donde	 se	 ex�ende	 la	 protección:
designados	normalmente	 en	el	momento	en	que	 se	 allega	 la	 solicitud	 internacional,	 pero	
pueden	ser	designados	en	cualquier	momento	en	que	el	Registro	Internacional	esté	en	efecto,	
aunque	una	designación	subsecuente	sea	objeto	de	un	procedimiento	separado.	Ver	capítulo	
10,	Designaciones	subsecuentes.

•	Renovación	del	registro	resultante	de	una	solicitud	base,	o	renovación	de	un	registro	base:	
Esto	es	determinado	con	fundamento	en	la	legislación	de	la	Parte	Contratante	de	la	oficina	de	
origen.	Para	Colombia,	una	renovación	debe	ser	remi�da	en	el	término	que	comprende	los	seis	
(6)	meses	anteriores	al	vencimiento	y	los	seis	(6)	meses	posteriores	a	éste.

•	 Las	tasas	de	renovación	deben	ser	pagadas	antes	de	Renovación	del	Registro	Internacional:	
que	venza	el	plazo	para	la	renovación.	Para	estar	en	�empo,	las	tasas	de	renovación	deben	
pagarse	en	la	Oficina	Internacional	a	más	tardar	el	día	en	que	expira	el	Registro	Internacional.	
No	obstante,	 la	Oficina	 Internacional	 aceptará	 las	 tasas	 y	 renovará	el	 registro	 si	 éstas	 y	el	
recargo	son	remi�dos	antes	de	los	seis	(6)	meses	siguientes	a	la	fecha	de	vencimiento.	Ver	
capítulo	11,	Mantener	la	protección	internacional	en	efecto.
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Capítulo 16. Requisitos procedimentales para 
interactuar con la Oficina Internacional

Ciertos	 requisitos	 procedimentales	 deben	 ser	 observados	 en	 cualquier	 comunicación	 con	 la	
Oficina	Internacional.	Esto	incluye	el	cumplimiento	de	los	�empos	límite	establecidos	(discu�dos	
anteriormente),	comunicación	en	uno	de	los	idiomas	oficiales	del	Sistema	de	Madrid,	el	uso	de	
formularios	 oficiales,	 teniendo	 en	 cuenta	 cualquier	 aspecto	 relevante	 acerca	 de	 dichos	
formularios,	y	los	métodos	de	comunicación.

Idiomas oficiales

El	ar�culo	6	del	Reglamento	Común	establece	los	idiomas	oficiales	del	Sistema	de	Madrid.	Estos	
idiomas	pueden	variar	con	el	�empo.	Actualmente,	estos	son:	inglés,	español	y	francés.	La	solicitud	
internacional	debe	ser	presentada	en	inglés,	español	o	francés,	de	conformidad	con	lo	prescrito	
por	la	oficina	de	origen.	En	Colombia,	las	solitudes	deben	ser	presentadas	en	idioma	español.	

Cualquier	comunicación	remi�da	por	el	�tular,	solicitante	o	la	Oficina	Internacional,	que	esté	
relacionada	con	una	solicitud	internacional	o	un	Registro	Internacional,	debe	ser	presentada	en	
inglés,	español	o	francés,	excepto	si:

•	 En	un	denegación	provisional	 fundamentado	en	una	marca	 conflic�va,	 de	 acuerdo	 con	 lo	
establecido	en	el	ar�culo	17	del	Reglamento	Común,	la	lista	de	todos	los	bienes	y	servicios	o	de	
aquellos	 relevantes	 de	 la	 marca	 respecto	 de	 la	 cual	 se	 haya	 declarado	 la	 denegación	
provisional,	debe	presentarse	en	el	idioma	en	que	se	haya	allegado	la	solicitud	o	el	registro	
previo.	La	misma	disposición	aplica	para	cuando	la	denegación	provisional	se	fundamenta	en	
una	oposición,	o	en	una	oposición	y	otras	mo�vaciones	y	la	oposición	se	basa	en	la	marca	
correspondiente.

•	Cuando	la	comunicación	consista	en	la	manifestación	de	la	intención	de	usar	la	marca	adjunta	a	
la	solicitud	internacional,	de	acuerdo	con	el	ar�culo	9(5)(f),	o	en	la	designación	posterior,	según	
el	ar�culo	24(3)(b)(i),	la	declaración	debe	ser	presentada	en	inglés,	francés	o	español	y	la	Parte	
Contratante	que	requiera	la	declaración	debe	especificar	el	idioma	que	debe	ser	u�lizado.

Así	mismo,	cualquier	comunicación	de	la	Oficina	Internacional	a	una	oficina	debe	realizarse	en	el	
idioma	 de	 la	 solicitud	 internacional,	 a	 no	 ser	 que	 la	 oficina	 haya	 no�ficado	 a	 la	 Oficina	
Internacional	que	todas	las	no�ficaciones	deben	realizarse	en	inglés,	o	en	español,	o	en	francés.	
Cuando	dichas	comunicaciones	se	remitan	al	solicitante	o	al	�tular	de	un	Registro	Internacional,	
éstas	deben	hacerse	en	el	idioma	de	la	solicitud	internacional,	a	no	ser	que	el	solicitante	o	el	
�tular	haya	solicitado	que	 las	comunicaciones	se	realicen	en	uno	de	 los	 idiomas	oficiales.	La	
información	incluida	en	el	Registro	 Internacional	y	en	 la	Gaceta	del	Registro	 Internacional,	o	
cualquier	información	publicada	de	conformidad	con	el	Reglamento	Común	respecto	del	Registro	
Internacional,	debe	hacerse	en	inglés,	español	o	francés.	La	publicación	del	Registro	Internacional	
debe	indicar	el	idioma	en	que	la	Oficina	Internacional	recibió	la	solicitud	internacional.
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Traducciones

Las	 traducciones	necesarias	para	 realizar	 las	no�ficaciones,	para	 incluir	 la	 información	en	el	
Registro	Internacional	y	para	las	publicaciones	correspondientes,	serán	realizadas	por	la	Oficina	
Internacional.	No	obstante,	el	solicitante	o	el	�tular	del	Registro	Internacional	pueden	anexar	a	la	
solicitud	 internacional,	o	a	 la	solicitud	de	registrar	alguna	 información	o	de	una	designación	
posterior	o	de	realizar	un	cambio,	una	traducción	de	cualquier	texto	contenido	en	la	solicitud	
Internacional	o	en	la	pe�ción.	Si	la	traducción	propuesta	no	es	considerada	como	correcta	por	la	
Oficina	Internacional,	ésta	la	corregirá	luego	de	darle	la	oportunidad	al	solicitante	o	�tular	de	
hacer	 las	observaciones	del	caso	en	cuanto	a	 la	corrección	formulada.	El	solicitante	o	�tular	
dispondrá	de	un	mes	para	pronunciarse.

Aunque	 la	 Oficina	 Internacional	 haga	 traducciones,	 ésta	 no	 traducirá	 la	 marca.	 Cuando	 el	
solicitante	o	el	�tular	proveen	la	traducción	de	la	marca,	la	Oficina	Internacional	no	revisara	si	
ésta	es	correcta.	De	esta	forma,	los	solicitantes	deben	ser	cuidadosos	y	allegar	una	traducción	
adecuada.

Vale	la	pena	resaltar	que	el	Grupo	de	Trabajo	para	el	Desarrollo	Jurídico	del	Sistema	de	Madrid,	en	
reunión	de	julio	de	2012,	examinó	la	propuesta	sobre	traducciones	solicitada	por	la	Asamblea	de	
la	Unión	de	París	 y	propuso	que	 la	Oficina	 Internacional	 se	encargue,	previa	pe�ción	de	 las	
traducciones,	 de	 las	 operaciones	 rela�vas	 a	 declaraciones	 de	 concesión	 de	 protección,	
limitaciones	y	designaciones	posteriores,	para	efectos	de	inscripción	y	publicación.						

Formularios	oficiales

La	 Oficina	 Internacional	 ha	 establecido	 un	 conjunto	 de	 formularios	 oficiales	 para	 que	 los	
solicitantes	los	u�licen.	Algunas	de	las	comunicaciones	con	la	Oficina	Internacional,	incluyendo	la	
solicitud	internacional,	deben	ser	remi�das	en	el	formulario	oficialmente	establecido	para	el	
efecto.	Ciertos	formularios	son	opcionales	y	algunas	comunicaciones	no	requieren	de	formulario	
alguno.

¿Dónde se encuentran los formularios oficiales?

El	formulario	de	solicitud	y	otros	formularios	oficiales	se	pueden	obtener	en	la	oficina	de	origen	o	
pueden	descargarse	de	la	página	web.	Todos	los	formularios	están	disponibles	en	la	página	web	
de	 la	 OMPI:	 ,	 en	 el	 link	http://www.wipo.int/madrid/es/forms/ Trademarks/Madrid	
System/Forms.	Un	formulario	oficial	debe	ser	una	fiel	copia	del	 formulario	establecido	en	 la	
página	web	de	la	OMPI	o	el	requerido	en	la	oficina	de	origen.

Un	solicitante	o	�tular	de	un	Registro	Internacional	puede	generar	su	propio	formulario.	En	este	
caso	se	hace	conveniente	el	uso	de	un	computador.	También	se	le	permite	al	usuario	ajustar	los	
espacios	que	requiera,	por	ejemplo,	para	acomodar	múl�ples	nombres	o	una	larga	lista	de	bienes	
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y	servicios,	eliminando	la	necesidad	de	hojas	con�nuas.	Cuando	un	formulario	es	presentado	a	
través	de	una	oficina,	esa	oficina	determinará	si	dicho	formulario	es	aceptable.	Tanto	la	SIC	como	
la	Oficina	Internacional,	aceptarán	un	formulario	generado	por	el	usuario,	que	tenga	el	mismo	
contenido	y	forma	del	formulario	oficial.	Ver	la	lista	de	verificación	(Check	List)	que	se	expone	a	
con�nuación.

Formularios obligatorios

Un	formulario	oficial	debe	ser	u�lizado	para	los	siguientes	procedimientos:

1.	 Existen	tres	(3)	formularios	oficiales	diferentes	para	presentar	una	Presentar	una	solicitud:	
solicitud	 internacional,	 dependiendo	 de	 si	 la	 aplicación	 se	 rige	 por	 el	 Arreglo	 de	Madrid	
únicamente	(formulario	MM1),	por	el	Protocolo	de	Madrid	exclusivamente	(formulario	MM2),	
o	por	los	dos	(formulario	MM3).	(Reglamento	Común,	ar�culo	9).	Un	solicitante	cuya	oficina	de	
origen	sea	Colombia,	solo	puede	allegar	el	formulario	MM2.	Cuando	la	solicitud	es	remi�da	a	
través	de	una	oficina	que	está	ligada	tanto	al	Arreglo	como	al	Protocolo,	el	formulario	correcto	
es	aquel	correspondiente	a	la	Parte	Contratante	designada.	Es	responsabilidad	de	la	oficina	de	
origen	asegurar	que	se	u�lice	el	formulario	correcto.

2.	 	Una	designación	posterior	debe	ser	presentada	en	el	formulario	oficial	Designación	posterior.
(Reglamento	 Común,	 ar�culo	 24(2)(b)).	 Generalmente,	 la	 designación	 posterior	 debe	 ser	
presentada	en	el	formulario	MM4,	pero	una	designación	resultante	de	una	conversión	(un	
procedimiento	aplicable	a	solicitudes	realizadas	en	la	UE),	debe	ser	allegada	en	el	formulario	
MM16	(Reglamento	Común,	ar�culo	24(7)).	



114

3. Estados	Unidos	requiere	que	una	declaración	de		Declaración	de	intención	de	uso	de	la	marca.	
intención	del	uso	de	la	marca	sea	remi�da	junto	con	la	designación	de	esa	Parte	Contratante.	
Esta	declaración	debe	ser	presentada	en	un	formulario	oficial	(Reglamento	Común,	ar�culo	9).	
El	formulario	aplicable	en	este	caso	es	el	MM18.	

4.	 	 Cuando	 una	 solicitud	Reconocimiento	 de	 an�güedad	 de	 una	 o	más	marcas	 anteriores.
internacional	con�ene	la	designación	de	una	organización	contratante	(por	ejemplo,	la	UE),	y	
el	 solicitante	 quiere	 reclamar,	 bajo	 la	 legislación	 de	 la	 organización	 contratante,	 el	
reconocimiento	de	la	an�güedad	de	una	o	varias	marcas	registradas	anteriormente	o	para	un	
Estado	miembro	de	la	organización,	una	manifestación	para	el	efecto	debe	ser	allegada	junto	
con	la	solicitud	internacional	en	el	formulario	MM17.

5.	 	Una	 solicitud	 de	 registro	 de	 una	 licencia	 debe	 realizarse	 en	 un	Registro	 de	una	 licencia.
formulario	oficial	(Reglamento	Común,	ar�culo	20bis),	formulario	MM13.

6.	 Lo	que	se	expone	a	con�nuación	se	rige	por	el	ar�culo	25	del	Reglamento	Registro	de	cambios.	
Común	y	requiere	del	uso	de	un	formulario	oficial:

a)	 	Un	cambio	en	la	propiedad	del	Registro	Internacional	respecto	de	Cambio	de	propietario:
todos	o	algunos	de	los	bienes	y	servicios,	para	todas	o	algunas	de	las	Partes	Contratantes	
designadas,	debe	realizarse	u�lizando	el	formulario	MM5.

b)	 	Una	renuncia	respecto	de	algunas	de	 las	Partes	Contratantes,	para	todos	 los	Renuncia:
bienes	y	servicios	debe	realizarse	mediante	el	formulario	MM7.

c)	 Este	trámite	debe	realizarse	Registro	de	un	cambio	de	nombre	y/o	dirección	del	�tular.	
u�lizando	el	formulario	MM9.	

d)	 Una	limitación	del	listado	de	bienes	y	servicios	Limitación	del	listado	de	bienes	y	servicios.	
respecto	de	todas	o	algunas	de	las	Partes	Contratantes,	debe	ser	requerida	en	el	formulario	
MM6.	

e)	 	Una	solicitud	de	cancelación	respecto	de	todas	las	Cancelación	del	Registro	Internacional.
Partes	Contratantes	designadas	y	en	relación	con	todos	o	algunos	de	los	bienes	y	servicios		
debe	ser	allegada	en	el	formulario	MM8.	

Formularios opcionales

Además	 de	 los	 formularios	 obligatorios	 relacionados	 en	 la	 sección	 anterior,	 la	 Oficina	
Internacional	 ha	 establecido	 una	 serie	 de	 formularios	 de	 uso	 opcional.	 Estos	 incluyen,	 por	
ejemplo,	el	formulario	MM11	para	la	renovación	de	un	registro,	el	formulario	MM12	para	la	
designación	de	un	representante	y	el	formulario	MM10	para	el	registro	de	un	cambio	de	nombre	
o	de	dirección	del	representante.
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Hojas continuas

Cuando	un	solicitante	u�liza	un	formulario	oficial	y	los	espacios	disponibles	en	cualquiera	de	los	
apartados	del	formulario	no	son	suficientes	para	registrar	toda	la	información,	una	o	más	hojas	
con�nuas	deben	ser	u�lizadas.	El	uso	de	hojas	con�nuas	no	es	necesario,	por	lo	general,	cuando	
el	 solicitante	 genera	 su	 formulario.	 En	 las	 hojas	 con�nuas	 es	 necesario	 indicar	 lo	 siguiente:	
“Con�nuación	del	ítem	número…”,	y	la	información	debe	ser	presentada	de	la	misma	manera	que	
se	requiere	en	el	formulario	oficial.	El	número	de	hojas	con�nuas	u�lizadas	debe	ser	indicado	en	
la	casilla	establecida	al	inicio	del	formulario.

Otros aspectos formales

Tanto	 en	 los	 formularios	 como	 en	 otras	 comunicaciones,	 los	 requisitos	 formales	 deben	 ser	
observados	en	cuanto	a	los	nombres,	direcciones	y	fechas.

Nombres	y	direcciones

Para	una	persona	natural,	la	iden�ficación	que	debe	ser	registrada	en	los	formularios	u	otras	
comunicaciones	debe	incluir	el	apellido	y	el	nombre	de	dicha	persona.	Para	una	persona	jurídica,	
el	nombre	que	debe	ser	incluido	es	la	designación	oficial	de	la	razón	social	de	dicha	persona.

En	caso	de	que	un	nombre	no	se	encuentre	en	caracteres	la�nos,	la	indicación	de	ese	nombre	
debe	corresponder	a	la	transliteración	a	caracteres	la�nos,	siguiendo	las	foné�cas	del	lenguaje	
de	 la	 solicitud	 internacional.	 Cuando	 el	 nombre	 de	 una	 persona	 jurídica	 no	 se	 encuentre	
expresado	en	caracteres	la�nos,	la	transliteración	debe	ser	reemplazada	por	una	traducción	en	el	
idioma	de	la	solicitud	internacional.

La	dirección	provista	debe	cumplir	con	los	requisitos	de	las	oficinas	postales	para	su	remisión.	
Como	mínimo,	la	dirección	debe	contener	todas	las	unidades	administra�vas	relevantes	e	incluir	
el	número	específico	de	 la	 locación.	Adicionalmente,	 los	números	de	teléfonos,	de	fax,	y	 los	
correos	electrónicos,	así	como	una	dirección	diferente	de	correspondencia,	debe	ser	indicada	en	
el	formulario	o	en	las	demás	comunicaciones.	

Estos	aspectos	se	estudian	en	la	Sección	12	de	las	Instrucciones	Administra�vas.

Dirección	de	correspondencia	de	múl�ples	solicitantes,	�tulares	o	licenciatarios.

En	caso	de	que	existan	dos	o	más	solicitantes,	nuevos	�tulares	o	licenciatarios	con	direcciones	
diferentes,	el	Capítulo	13	de	las	Instrucciones	Administra�vas	establece	que	la	comunicación	
debe	indicar	una	única	dirección.	Si	no	se	determina	dicha	dirección,	la	dirección	de	la	primera	
persona	enunciada	será	establecida	como	la	dirección	de	correspondencia.	
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Indicación	de	fechas	

Cuando	un	formulario	especial	requiere	de	la	inclusión	de	una	fecha,	la	fecha	debe	ser	registrada	
en	el	formulario,	la	cual	debe	contener	dos	(2)	dígitos	para	el	día,	seguido	por	el	número	del	mes	
también	en	dos	(2)	dígitos	y	seguido	por	el	año	en	cuatro	(4)	dígitos.	Las	fechas	deben	presentarse	
en	números	arábigos	y	los	días,	meses	y	años	deben	separarse	por	“/”.	Por	ejemplo,	la	fecha	
marzo	9	de	2008,	debe	expresarse	así:	09/03/08.	

Reglas para la comunicación con la oficina internacional.

El	 capítulo	 6	 de	 las	 Instrucciones	 Administra�vas	 establece	 que	 todas	 las	 comunicaciones	
remi�das	a	la	Oficina	Internacional	deben	presentarse	por	escrito,	y	que	éstas	no	pueden	hacerse	
a	mano,	es	decir,	que	deben	ser	mecanografiadas	y	posteriormente	firmadas.

Los	documentos	pueden	ser	remi�dos	a	la	Oficina	Internacional	por	los	siguientes	medios:

•	Correo
•	Fax
•	Télex	o	telegrama
•	Comunicación	electrónica

Envío	de	documentos	por	correo

En	caso	de	que	varios	documentos	sean	remi�dos	mediante	correo	en	un	solo	sobre,	deben	estar	
acompañados	 de	una	 lista	 donde	 se	 iden�fiquen	uno	 a	 uno.	 (Instrucciones	Administra�vas,	
sección	6.)	

Firma

La	firma	puede	hacerse	a	mano,	impresa	o	estampada.	No	obstante,	puede	reemplazarse	con	un	
sello,	 o	 en	 caso	 de	 que	 la	 comunicación	 electrónica	 sea	 permi�da,	 la	 firma	 puede	 ser	
reemplazada	 de	 conformidad	 con	 la	 forma	 de	 iden�ficación	 acordada	 entre	 la	 Oficina	
Internacional	y	la	oficina	correspondiente.

Comunicación	por	fax

Cualquier	 comunicación	 puede	 ser	 remi�da	 a	 la	 Oficina	 Internacional	 vía	 fax,	 siempre	 que	
cuando	 se	 trate	de	un	 formulario	oficial,	dicho	 formulario	 sea	usado	para	 los	propósitos	de	
remisión	por	este	medio.	(Instrucciones	Administra�vas,	sección	8)
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En	caso	de	que	la	comunicación	consista	en	una	solicitud	internacional,	el	original	de	la	hoja	
del	formulario	en	que	se	reproduzca	la	marca,	firmada	por	la	oficina	de	origen	y	que	contenga	
la	información	suficiente	que	permita	la	iden�ficación	de	la	solicitud	internacional	a	la	que	se	
refiere,	debe	ser	remi�do	a	la	Oficina	Internacional.	Cuando	dicho	original	sea	recibido	por	la	
Oficina	Internacional	dentro	del	mes	siguiente	a	que	se	envió	la	comunicación	vía	fax,	se	
considerará	que	el	original	fue	recibido	en	la	misma	fecha	que	la	solicitud	remi�da	vía	fax.	La	
Oficina	 Internacional	 iniciará	 la	 revisión	 de	 los	 documentos	 una	 vez	 reciba	 el	 original	
señalado,	si	éste	es	recibido	dentro	del	mes	siguiente	a	que	se	realizó	el	envío	vía	fax,	ó	al	final	
de	 ese	 período	 si	 el	 original	 no	 es	 allegado	 en	 �empo.	 (Instrucciones	 Administra�vas,	
sección	8)

Comunicación	por	télex	o	telegrama

Las	comunicaciones	diferentes	de	la	solicitud	internacional	o	de	la	designación	posterior	pueden	
ser	remi�das	a	la	Oficina	Internacional	vía	télex	o	telegrama,	siempre	que	cuando	se	requiera	el	
envío	de	un	formulario	oficial,	éste	sea	debidamente	firmado	y	su	contenido	corresponda	a	lo	
remi�do	por	estos	medios	y	el	original	sea	recibido	por	la	Oficina	Internacional	dentro	del	mes	
siguiente	 a	 la	 remisión	del	 télex	o	 telegrama.	 Luego	de	que	 se	 cumplan	estos	 requisitos,	 el	
formulario	oficial	se	considerara	recibido	por	la	Oficina	Internacional	el	día	en	que	el	fax	o	télex	
fue	enviado.	Si	dichos	requisitos	no	se	cumplen,	la	comunicación	enviada	por	télex	o	telegrama	se	
considerara	como	no	efectuada.	

Una	vez	recibió	el	telegrama	o	télex,	la	Oficina	Internacional	no�ficará	del	recibo	al	interesado	
por	esta	misma	vía	y	de	si	la	comunicación	está	incompleta	o	es	ilegible,	siempre	que	sea	posible	
iden�ficar	al	remitente.

Cuando	la	comunicación	se	realice	por	fax,	puede	haber	una	diferencia	de	�empo	entre	el	envió	
y	la	recepción	en	la	Oficina	Internacional	en	Ginebra.	En	estos	casos,	la	Oficina	Internacional	dará	
por	recibida	la	comunicación	en	la	fecha	más	an�gua.	(Instrucciones	Administra�vas,	sección	8,	
9	y	10).

Comunicaciones	electrónicas	entre	la	Oficina	Internacional	y	las	oficinas

Una	oficina	puede	acordar	con	la	Oficina	Internacional	que	las	comunicaciones	se	realicen	por	
medios	electrónicos,	su	forma	dependerá	de	dicho	acuerdo	y	puede	incluir	la	posibilidad	de	
que	 se	presente	 solicitudes	 internacionales	por	ese	medio.	 (Instrucciones	Administra�vas,	
sección	11).

Si	las	comunicaciones	electrónicas	han	sido	acordadas	entre	la	Oficina	Internacional	y	la	oficina	
correspondiente,	la	Oficina	Internacional	informará	a	quien	origina	la	comunicación	electrónica	
de	la	recepción	de	la	misma	y	de	si	ésta	ha	sido	incompleta	o	fallida,	de	poderse	iden�ficar	el	
remitente.	Esta	úl�ma	comunicación	también	se	hará	por	medios	electrónicos.	Tal	y	como	sucede	
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con	el	 fax,	puede	haber	una	diferencia	de	�empo	entre	el	envió	y	 la	recepción	en	 la	Oficina	
Internacional	 en	 Ginebra.	 En	 estos	 casos,	 la	 Oficina	 Internacional	 dará	 por	 recibida	 la	
comunicación	en	la	fecha	más	an�gua.

Comunicación	 electrónica	 entre	 el	 solicitante	 y	 el	 �tular	 de	 un	 registro	 con	 la	 Oficina	
Internacional

La	Oficina	Internacional	está	expandiendo	la	posibilidad	de	comunicación	con	los	solicitantes	o	
�tulares	 por	 medios	 electrónicos.	 Detalles	 concernientes	 a	 este	 �po	 de	 comunicación	 se	
publican	en	la	Gaceta	y	los	solicitantes	y	�tulares	deben	consultar	dicha	Gaceta,	dado	que	las	
áreas	aceptables	para	la	comunicación	electrónica	cambian	con	el	�empo.
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Capítulo 17. Tasas
El	Protocolo	de	Madrid	dispone	de	varios	�pos	de	tasas,	como	se	indica	a	con�nuación.	Tasas	que	
se	pueden	cobrar	en	relación	con	una	solicitud	o	registro	que	se	especifican	en	el	ar�culo	8	del	
Protocolo	de	Madrid	y	en	las	Reglas	10,	34	y	35	del	Reglamento	Común.

Tasas de Registro

El	registro	de	una	marca	en	la	Oficina	Internacional	estará	sujeto	al	pago	de	una	tasa.	La	Oficina	
Internacional	exige	el	pago	de	la	tasa	en	función	de	si	la	reproducción	de	la	marca	es	en	blanco	y	
negro	y/o	color,	las	Partes	Contratantes	designadas	en	la	solicitud	internacional	y	el	número	de	
clases	de	productos	y	servicios	indicados	en	la	solicitud	internacional.	La	Tabla	de	tasas	prescritas	
por	el	Reglamento	Común	del	Arreglo	y	del	Protocolo	de	Madrid,	 las	 tasas	 individuales	y	 la	
calculadora	internacional	de	la	Oficina	Internacional	se	publican	en	el	si�o	Web	de	la	OMPI	en:	
http://www.wipo.int/madrid/es/.

Las	tasas	de	solicitud	internacional	deberán	ser	abonadas	directamente	a	la	Oficina	Internacional	
en	francos	suizos.	Los	siguientes	cargos	se	pagan	en	relación	con	la	presentación	de	una	solicitud	
internacional:

• El	importe	de	la	tasa	básica	depende	de	si	la	marca	es	en	color	o	no.	Tasa	básica.	

•	 	para	cada	Parte	Contratante	cuando	no	aplique	la	tasa	individual.Complemento	de	tasa

•	 por	la	designación	de	cada	Parte	Contratante	designada	que	haya	hecho	una	Tasa	individual	
declaración	con	arreglo	al	Protocolo	de	Madrid	el	ar�culo	8	(7),	que	establece	que	una	Parte	
Contratante	podrá	declarar	que,	en	lugar	de	recibir	una	parte	de	las	tasas	suplementarias	y	
complementarias	recibidas	por	la	Oficina	Internacional,	recibirá	una	tasa	individual.	Cada	país	
establece	su	tasa	individual	de	manera	autónoma.

La	tasa	a	pagar	por	cada	designación	por	tanto,	depende	de	las	declaraciones	de	las	Partes	
Contratantes	designadas	y	otros	factores	que	determinan	si	la	declaración	tendrá	efecto	con	
respecto	a	otra	Parte	Contratante.

Una	Parte	Contratante	que	requiere	una	tasa	individual	también	podrá	dividir	el	pago	de	la	tasa	en	
dos	partes,	una	que	debe	pagarse	en	el	momento	de	la	presentación	de	la	solicitud	internacional	y	
la	 segunda	 en	 una	 fecha	 posterior	 determinada,	 de	 acuerdo	 con	 la	 legislación	 de	 la	 Parte	
Contratante	en	cues�ón.	En	la	prác�ca,	la	segunda	parte	será	pagadera	en	el	momento	en	que	la	
Oficina	�ene	la	certeza	de	que	la	marca	reúne	las	condiciones	para	su	protección.	El	efecto	prác�co	
de	este	requisito	es	que	el	importe	a	pagar	corresponde	a	la	primera	cuota	de	la	tasa	individual	y	la	
Oficina	Internacional	no�ficará	al	�tular	cuando	la	segunda	cuota	de	la	tasa	sea	exigible.

•	 por	cada	clase	de	productos	y	servicios	sin	exceder	de	tres,	a	menos	que	Tasa	suplementaria	
aplique	una	tasa	individual	respecto	de	todas	y	cada	una	de	las	Partes	Contratantes	designadas,	
en	cuyo	caso,	no	habrá	cargo	adicional	por	este	concepto.
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Las	tarifas	mencionadas	se	pagarán	por	un	período	de	diez	(10)	años.	Los	importes	de	las	tasas	
básicas,	complementarias	y	suplementarias,	se	recogen	en	la	Tabla	de	tasas,	que	está	disponible	
en	el	si�o	Web	de	la	OMPI	en	http://www.wipo.int/madrid/es/fees/sched.html.

Los	importes	de	las	tasas	individuales	vigentes	están	disponibles	bajo	la	denominación	epígrafe	
Madrid/Sistema/Tarifas/calculador	de	tasas	(Trademarks/Madrid	System/Fees/Fee	Calculator)	
en	el	si�o	Web	de	la	OMPI.	La	calculadora	de	tasas	�ene	en	cuenta	todas	las	posibilidades	de	las	
designaciones	de	las	Partes	Contratantes	y	el	número	de	clases	de	productos	y	servicios,	incluidas	
las	limitaciones	respecto	de	las	Partes	Contratantes	en	par�cular.

Reducción de las tasas para los solicitantes de los países menos desarrollados 
(PMD)

Una	reducción	sustancial	de	las	tasas	está	disponible	para	los	solicitantes	con	un	establecimiento	
real	y	efec�vo,	industrial	o	comercial,	o	domicilio	en	un	país	menos	desarrollado,	o	que	sea	nacional	
de	un	país	menos	desarrollado	de	acuerdo	con	la	lista	establecida	por	las	Naciones	Unidas.	Si	el	
solicitante	presenta	su	solicitud	internacional	a	través	de	la	oficina	de	marcas	de	un	país	menos	
desarrollado	como	la	oficina	de	origen.	Estos	solicitantes	tendrán	que	pagar	sólo	el	10%	del	importe	
de	la	tasa	básica.	Esto	se	refleja	en	la	Tabla	de	tasas	y	se	ha	incorporado	en	la	calculadora	de	pagos	
en	el	si�o	web	del	Sistema	de	Madrid	en	www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp.

La	lista	de	países	menos	desarrollados	se	man�ene	y	actualiza	periódicamente	por	las	Naciones	
Unidas.	Actualmente,	la	lista	está	compuesta	por	30	países	de	África,	4	de	la	región	árabe,	4	de	Asia	
y	sólo	uno,	Hai�,	de	La�noamérica	y	el	Caribe.	La	lista	puede	ser	consultada	en	el	si�o	web	de	las	
Naciones	Unidas	en	 	o	en	el	si�o	Web	de	la	OMPI	en	www.un.org www.wipo.int/ldcs/en/country.

Tasas a pagar cuando Colombia es Parte Contratante designada

Colombia	 ha	 hecho	 una	 declaración	 en	 el	 sen�do	 de	 que	 con	 cada	 solicitud	 de	 extensión	
territorial	 de	 la	 protección	 de	 un	 registro	 internacional	 y	 la	 renovación	 de	 tal	 registro	
internacional,	recibirá	una	tasa	individual.	Por	lo	tanto,	cuando	Colombia	es	Parte	Contratante	
designada,	 una	 solicitud	 internacional	 estará	 sujeta	 al	 pago	 de	 la	 tasa	 básica,	 más	 la	 tasa	
individual	para	Colombia.

Tasas relativas a la solicitud y renovación en Colombia

Cuando	 la	 SIC	 es	 la	 oficina	 de	 origen,	 un	 solicitante	 internacional	 debe	 pagar	 las	 tasas	
directamente	 a	 la	 Oficina	 Internacional.	 Sin	 embargo,	 la	 SIC	 cobra	 una	 tasa	 de	 transmisión	
derivada	de	 la	 recepción	y	envío	de	 la	solicitud	 internacional	a	 la	OMPI.	El	costo	de	tasa	de	
transmisión	 derivada	 de	 la	 recepción	 y	 envío	 de	 la	 solicitud	 internacional	 a	 la	 oficina	
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internacional	 es	 $60.000	para	 el	 año	 2013,	 si	 la	 solicitud	 internacional	 se	 basa	 en	 una	 sola	
aplicación	colombiana	o	registro.	Debido	a	que	las	tasas	se	actualizan	cada	año,	el	monto	de	las	
tasas	se	debe	revisar	en	el	momento	de	la	presentación	en	www.sic.gov.co.

Colombia	ha	efectuado	una	declaración	en	el	sen�do	de	que	la	tasa	individual	que	va	a	recibir	
también	se	aplica	en	relación	con	las	tasas	de	renovación.	El	pago	de	las	tasas	de	renovación	se	
discute	en	el	capítulo	10,	Mantenimiento	de	protección	en	virtud	del	Sistema	de	Madrid.

Cómo Abonar las Tasas Directamente a la Oficina Internacional

Porque	 las	 tasas	 deben	 ser	 pagadas	 directamente	 a	 la	 Oficina	 Internacional	 (OMPI),	 se	
reproducirá	la	información	directamente	de	la	página	de	la	OMPI:	
http://www.wipo.int/madrid/es/fees/about_fees.html

La	cuan�a	de	tasas	adeudadas	por	concepto	de	presentación	de	una	determinada	solicitud	de	
registro	 internacional	 y	 renovación	 puede	 obtenerse	 mediante	 el	 calculador	 de	 tasas	
 http://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp	.	En	el	marco	del		sistema	de	Madrid	el	
pago	 deberá	 efectuarse	 en	 francos	 suizos.	 Sírvase	 consultar	 la	 tabla	 de	 tasas	 en	
http://www.wipo.int/madrid/es/fees/.

Las	tasas,	como	se	especifica	en	los	formularios ,	pueden		 http://www.wipo.int/madrid/es/forms/	
abonarse:

•	mediante	débito	de	una	cuenta	corriente	abierta	en	la	OMPI:	
Si	efectúa	usted	transacciones	financieras	frecuentes	con	la	Oficina	Internacional	en	el	marco	de	
una	solicitud	de	registro	de	diseños	industriales,	de	un	registro	internacional	de	marcas	o	de	una	
solicitud	de	patente	en	virtud	del	PCT,	puede	serle	de	u�lidad	abrir	una	cuenta	corriente.	Consulte	
el	documento	sobre	 las	condiciones	rela�vas	a	 la	apertura,	u�lización	y	cierre	de	una	cuenta	
corriente	en	la	OMPI.	 http://www.wipo.int/madrid/es/guide/part_d/pdf/wipo_account.pdf		.

•	mediante	transferencia	a	la	cuenta	bancaria	de	la	OMPI:	

IBAN:	CH51	0483	5048	7080	8100	0
Crédit		suisse	-	1211	Ginebra	70		
SWIFT/BIC:	CRESCHZZ80A

•	mediante	la	cuenta	postal	de	la	OMPI	(únicamente	pagos	en	Europa):	

Cuenta	Postal	de	la	OMPI
IBAN:	CH03	0900	0000	1200	5000	8
SWIFT/BIC:	POFICHBE
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•	mediante	tarjeta	de	crédito	para	los	servicios	de	pago	electrónico:	

•	El	sistema	E-Renewal	puede	u�lizarse	para	renovar	su	marca	internacional	en	línea.

•	El	sistema		E-Payment	puede	u�lizarse	únicamente	para	abonar	las	tasas	que	se	no�fican	en	las	
cartas	de	irregularidad	o	en	otras	comunicaciones	de	la	OMPI	en	relación	con	solicitudes	o	
registros	internacionales.	

Para	más	información	véase:	http://www.wipo.int/madrid/es/fees/about_fees.html
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GLOSARIO
Arreglo de Madrid:	 significa	 Arreglo	 de	 Madrid	
rela�vo	al	Registro	Internacional	de	Marcas	del	14	de	
abril	de	1891,	revisado	en	Bruselas	el	14	de	diciembre	
de	1900,	en	Washington	el	2	de	junio	de	1911,	en	La	
Haya	el	6	de	noviembre	de	1925,	en	Londres	el	2	de	
junio	de	1934,	 en	Niza	el	 15	de	 junio	de	1957,	 en	
Estocolmo	el	14	de	julio	de	1967	y	modificado	el	28	de	
sep�embre	de	1979.

Arreglo de Niza:	 significa	 el	 Arreglo	 de	 Niza	
concerniente	 a	 la	 Clasificación	 Internacional	 de	
Productos	y	Servicios	para	los	propósitos	del	registro	
de	 marcas	 del	 15	 de	 junio	 de	 1957,	 revisado	 en	
Estocolmo	el	14	de	julio	de	1967	y	en	Ginebra	el	13	de	
mayo	 de	 1977.	 El	 Arreglo	 de	 Madrid	 rela�vo	 al	
Registro	 Internacional	de	Marcas	de	Niza	establece	
un	sistema	de	clasificación	que	facilita	el	examen	y	la	
protección	 de	 las	 marcas	 por	 grupos	 similares	 o	
relacionados	de	productos	o	servicios	clasificados	en	
clases	o	subclases.

Ataque Central: se	 refiere	 al	 hecho	 de	 que	 la	
extensión	de	la	protección	a	otros	países	dejará	de	
tener	efecto	si	el	registro	en	el	país	de	origen	deja	de	
tener	 efecto	 por	 cualquier	 mo�vo	 durante	 los	
primeros	cinco	años	después	del	registro.

Caracteres estándar:	significa	la	posibilidad	de	u�lizar	
una	 denominación	 sin	 revindicar	 ningún	 aspecto	
visual,	 como	puede	ser	una	representación	gráfica,	
forma	o	color	específicos,	de	manera	que	se	u�lizan	
las	letras	en	mayúsculas,	números	y	símbolos	de	un	
teclado	de	máquina	o	computador.	Corresponde	al	
solicitante	 efectuar	 la	 respec�va	 declaración	 en	 el	
sen�do	que	la	marca	sea	en	caracteres	estándar.	Sin	
embargo,	 los	 caracteres	 que	 son	 estándar	 en	 un	
idioma	pueden	no	ser	estándar	en	otro,	por	virtud	del	
alfabeto,	los	acentos	u	otros.

La	 SIC	 en�ende	 como	 caracteres	 estándar	 las	
denominaciones	 reproducidas	 en	 letra	 Arial,	 Arial	
Narrow	 o	 Times	 New	 Roman,	 de	 acuerdo	 con	 lo	
establecido	 en	 la	 Circular	Única,	modificada	 por	 la	
Resolución	21447	de	2012,	en	su	numeral	1.2.5.4.

Para	español	es	usual	que	se	consideren	como	ca-
racteres	estándar	los	que	a	con�nuación	se	indican,	
en	 letras	 Arial,	 Times	 New	 Roman	 y	 Courier,	
tamaño	12:

LETRAS (mayúsculas): A B C D E F G H I J K L M 
N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
NÚMEROS: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SÍMBOLOS: . , ; : - ( ) / @ " ! ¡ ? ¿ Ç * + ‘ > < % & $ # [ ] _ =

Circular Única:	es	el	cuerpo	norma�vo	que	incorpora	
todas	las	reglamentaciones	e	instrucciones	generales	
de	la	Superintendencia	de	Industria	y	Comercio	que	
se	encuentran	vigentes	y	que	recopilan,	revisan,	mo-
difican	y	actualizan	todos	los	actos	administra�vos	de	
carácter	general	expedidos	por	 la	Superintendencia	
de	Industria	y	Comercio;	facilitan	a	los	des�natarios	
de	 su	misión	 de	 protección,	 vigilancia	 y	 control,	 el	
cumplimiento,	comprensión	y	consulta	de	 los	actos	
expedidos	por	la	Superintendencia;	y,	proporcionan	a	
sus	funcionarios	un	instrumento	jurídico	unificado	y	
coherente	 que	 determina	 con	 precisión	 las	 reglas	
aplicables	a	las	situaciones	concretas	que	se	inscriben	
dentro	de	su	ámbito	de	competencia.

Clasificación Internacional de Elementos Figurativos:	
significa	la	Clasificación	establecida	por	el	Arreglo	de	
Viena	 por	 el	 que	 se	 establece	 una	 Clasificación	
Internacional	 de	 los	 elementos	 figura�vos	 de	 las	
marcas	del	12	de	junio	de	1973.

Clasificación Internacional de Productos y Servicios: 
significa	la	Clasificación	establecida	por	el	Arreglo	de	
Niza	concerniente	a	la	Clasificación	Internacional	de	
Productos	y	Servicios	para	los	propósitos	del	registro	
de	 marcas	 del	 15	 de	 junio	 de	 1957,	 revisado	 en	
Estocolmo	el	14	de	julio	de	1967	y	en	Ginebra	el	13	de	
mayo	de	1977.

Registro Internacional: significa	la	recopilación	oficial	
de	datos	rela�vos	a	los	registros	internacionales	que	
man�ene	 la	 Oficina	 Internacional,	 por	 virtud	 del	
Arreglo,	 el	 Protocolo	 o	 el	 Reglamento	 Común,	 con	
independencia	del	medio	en	que	se	almacenen	esos	
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datos.	El	Registro	Internacional	con�ene	detalles	de	
todos	los	registros	internacionales	efectuados	por	la	
Oficina	 Internacional,	 junto	 con	 otros	 datos	
relevantes,	como	las	renovaciones,	las	designaciones	
posteriores	y	los	cambios	que	afectan	a	los	registros	
internacionales.

Clasificación de Niza:	 se	 refiere	 a	 un	 sistema	 de	
clasificación	internacional	de	productos	y	servicios	en	
el	 marco	 del	 Arreglo	 de	 Niza.	 El	 Arreglo	 de	 Niza	
establece	un	sistema	de	clasificación	que	consta	de	
aproximadamente	 diez	 mil	 indicaciones	 que	 se	
refieren	 a	 los	 productos	 o	 bienes	 (tales	 como	
productos	 químicos,	 productos	 farmacéu�cos,	
maquinaria,	 equipo	 cien�fico,	 vehículos,	 tex�les,	
utensilios	para	el	hogar,	juegos,	comida	y	bebida)	y	
alrededor	 de	 mil	 indicaciones	 referidas	 a	 servicios	
(tales	como	la	publicidad,	las	telecomunicaciones,	el	
transporte,	 el	 entretenimiento,	 servicios	 médicos,	
jurídicos	y	de	seguridad).	La	Clasificación	de	Niza	se	
actualiza	aproximadamente	cada	dos	años,	la	versión	
actual	incluye	34	clases	de	productos	y	11	clases	de	
servicios,	para	un	total	de	45	clases.

Decisión 486:	 se	 refiere	 a	 la	 norma�vidad	 andina	
vigente	en	materia	de	propiedad	industrial.	 	Decisión	
486	 de	 la	 Comisión	 de	 la	 Comunidad	 Andina	 de	
Naciones,	Régimen	Común	sobre	Propiedad	Industrial,	
proferido	por	 virtud	del	Ar�culo	27	del	Acuerdo	de	
Cartagena	para	sus�tuir	la	Decisión	344	el	día	14	de	
sep�embre	de	2000	en	la	ciudad	de	Lima,	Perú.

Denegación: significa	la	no�ficación	de	la	Oficina	de	
una	Parte	Contratante	designada	de	acuerdo	con	el	
Ar�culo	5(1)	del	Arreglo	de	Madrid	o	el	Ar�culo	5(1)	
del	 Protocolo	 de	 Madrid	 que	 implica	 que	 la	
protección	 no	 puede	 ser	 concedida	 en	 la	 Parte	
Contratante.

Designaciones: significa	una	 solicitud	de	 extensión	
territorial	 por	 virtud	 del	 Ar�culo	 3ter(1)	 o	 (2)	 del	
Protocolo	 de	 Madrid.	 El	 término	 se	 refiere	 a	 la	
indicación	de	una	o	más	Partes	Contratantes	donde	el	
solicitante	intenta	solicitar	la	protección	de	su	marca	

y	de	la	extensión	como	fue	registrada	en	el	Registro	
Internacional.	La	designación	se	realiza	por	selección	
de	 una	 casilla	 en	 el	 formulario	 oficial	 corres-
pondiente,	ya	sea	el	formulario	de	solicitud	de	marca	
internacional	 o	 un	 formulario	 de	 designación	
posterior.

Designación Subsecuente:	Significa	una	extensión	del	
alcance	 geográfico-territorial	 de	 la	 protección	
después	de	que	la	marca	ya	ha	sido	registrada.	Una	
designación	 posterior	 se	 realiza	 completando	 el	
formulario	 correspondiente	 que	 indique	 las	 Partes	
Contratantes	adicionales	cuya	protección	se	solicita.

Director General:	 significa	el	Director	General	de	 la	
Organización	 Mundial	 de	 la	 Propiedad	 Intelectual	
(OMPI).

Estado contratante:	 significa	una	Parte	Contratante	
que	es	un	Estado,	como	Colombia.

Formulario Oficial:	 significa	 un	 formato	 o	 forma	
establecida	por	 la	Oficina	 Internacional	o	cualquier	
formulario	que	tenga	los	mismos	contenidos.

Gaceta de la OMPI:	significa	la	gaceta	periódica	en	la	
cual	 la	 Oficina	 Internacional	 publica	 la	 información	
acerca	de	 los	 registros,	denegaciones,	 renovaciones,	
como	se	discute	en	la	Regla	32	del	Reglamento	Común.

Gaceta de la Propiedad Industrial:	significa	la	gaceta	
periódica	en	la	cual	la	Superintendencia	de	Industria	y	
Comercio,	 como	 Oficina	 Nacional	 competente	 en	
Colombia	para	administrar	el	Sistema	de	Propiedad	
Industrial,	publica,	entre	otros,	la	información	acerca	
de	las	solicitudes	y	registros	de	marcas	efectuadas	en	
Colombia.

Instrucciones Administrativas: 	 significa	 las	
instrucciones	 administra�vas	 para	 la	 solicitud	 del	
registro	de	marcas	por	virtud	del	Arreglo	de	Madrid	
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Concerniente	al	Registro	Internacional	de	Marcas	y	el	
Protocolo	concerniente	al	mismo.

Invalidación:	se	refiere	a	cualquier	decisión	de	una	
autoridad	competente	(administra�va	o	judicial)	de	
una	 Parte	 Contratante	 designada	 que	 revoca	 o	
cancela	 los	efectos	de	un	registro	 internacional,	de	
manera	total	o	parcial,	en	el	territorio	de	esa	Parte	
Contratante.

Irregular o irregularidad:	 se	 refiere	 a	 cualquier	
aspecto	 de	 una	 solicitud	 internacional	 que	 pueda	
impedir	su	registro	 internacional.	Una	 irregularidad	
podría	incluir,	en	par�cular,	la	omisión	de	información	
o	documentos	requeridos,	posibles	conflictos	con	la	
solicitud	 o	 información	 inconsistente	 con	 los	
requisitos	para	obtener	la	protección	por	virtud	del	
Sistema	de	Madrid.

Marca base:	 significa,	 la	 marca	 o	 marcas	 que	 son	
objeto	de	la	solicitud	base	o	de	las	solicitudes	base.

Oficina:	significa	la	oficina	nacional	competente	para	
el	registro	de	las	marcas	en	la	Parte	Contratante.	El	
término	también	puede	referirse	a	la	oficina	común	
de	varios	Estados	contratantes	que	hayan	aceptado	la	
unificación	 de	 sus	 leyes	 nacionales	 sobre	 marcas,	
como	se	reconoce	en	el	ar�culo	9	quater	del	Arreglo	
de	Madrid	o	del	ar�culo	9	quater	del	Protocolo	de	
Madrid.

Oficina de Origen:	significa	la	oficina	con	la	cual	un	
solicitante	�ene	la	conexión	necesaria,	por	virtud	del	
establecimiento	 de	 comercio,	 el	 domicilio	 o	 la	
nacionalidad,	 y	 que	 le	 otorga	 la	 legi�mación	 para	
presentar	 la	 solicitud	 internacional.	 La	 oficina	 de	
origen	es	la	oficina	en	el	país	de	origen	definida	en	el	
Ar�culo	1(3)	del	Arreglo	de	Madrid	o	el	Ar�culo	2(2)	
del	 Protocolo	 de	Madrid.	 Cuando	 Colombia	 sea	 la	
Parte	Contratante	del	Protocolo	de	Madrid	que	con	la	
que	se	�ene	la	conexión	necesaria	para	ser	país	de	
origen	de	la	solicitud	internacional	la	oficina	de	origen	
será	la	Superintendencia	de	Industria	y	Comercio,	a	

través	 de	 la	 Dirección	 de	 Signos	 Dis�n�vos	 en	 la	
Delegatura	para	la	Propiedad	Industrial.

Oficina Internacional: 	 s ignifica 	 la 	 Oficina	
Internacional	 de	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	
Propiedad	Intelectual	(OMPI).	La	Oficina	Internacional	
es	la	organización	que	administra	el	Arreglo	de	Madrid	
y	el	Protocolo	de	Madrid.

Organización contratante:	 significa	 una	 Parte	
Contratante	que	es	una	organización	 interguberna-
mental.	Por	ejemplo,	la	Unión	Europea	es	una	parte	
del	Protocolo	de	Madrid.

Parte Contratante:	significa	un	país,	un	estado	o	una	
organización	 gubernamental	 que	 es	 parte	 del	
Protocolo	de	Madrid.	Parte	Contratante	designada	en	
virtud	del	Arreglo,	una	Parte	Contratante	designada	
para	 la	 que	 ha	 sido	 la	 extensión	 de	 la	 protección	
("extensión	territorial")	en	virtud	del	ar�culo	3	ter	(1)	
o	 (2)	 del	 Arreglo	 de	Madrid	 consta	 en	 el	 Registro	
Internacional.	Parte	Contratante	designada	en	virtud	
del	Protocolo,	una	Parte	Contratante	designada	para	
la	que	ha	sido	solicitada	la	extensión	de	la	protección	
("extensión	territorial")	en	virtud	del	ar�culo	3	ter	(1)	
o	(2)	del	Protocolo	de	Madrid	consta	en	el	Registro	
Internacional.	 Parte	 Contratante	 designada,	 una	
Parte	 Contratante	 para	 que	 la	 extensión	 de	 la	
protección	("extensión	territorial")	ha	sido	solicitada	
en	virtud	del	ar�culo	3	ter	(1)	o	(2)	del	Arreglo	o	en	
virtud	del	ar�culo	3	ter	(1)	o	(2)	del	Protocolo,	como	
sea	el	caso,	o	en	el	caso	de	que	dicha	extensión	se	ha	
registrado	 en	 el	 Registro	 Internacional.	 Cuando	
Colombia	 es	 el	 país	 de	 origen,	 sólo	 una	 Parte	
Contratante	 en	 virtud	 del	 Protocolo	 de	 Madrid	
pueden	ser	designada;	designaciones	no	se	pueden	
hacer	 en	 virtud	 del	 Arreglo	 de	Madrid.	Del	mismo	
modo,	 un	 solicitante	 que	 desee	 obtener	 una	
extensión	de	la	protección	a	Colombia	podrá	designar	
a	Colombia	en	el	marco	del	Protocolo	de	Madrid,	pero	
no	bajo	el	Arreglo	de	Madrid.

Países de extensión:	 son	 países	 hacia	 donde	 el	
registro	 se	 ex�ende.	 El	 efecto	 del	 registro	 en	 esos	
países	dependerá	del	estatus	del	registro	base.
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País de origen:	 es	 el	 país	 en	 el	 cual	 el	 solicitante	
presenta	su	solicitud	base.	Este	usualmente	es	el	país	
de	origen	del	solicitante.

Periodo de Dependencia: significa	 un	 periodo	 de	
cinco	 (5)	 años	 desde	 la	 fecha	 del	 registro	 interna-
cional	durante	los	cuales	la	protección	resultante	del	
registro	 se	 man�ene	 dependiente	 de	 la	 marca	
registrada	o	de	 la	solicitud	que	ha	sido	presentada	
ante	 la	 Oficina	 de	 Origen	 (solicitud	 base,	 registro	
resultante	de	esa	solicitud	o	registro	base).

Periodo de Denegación: significa	el	término	dentro	
del	 cual	 la	 oficina	 de	 una	 Parte	 Contratante	 debe	
no�ficar	a	la	Oficina	Internacional	de	una	denegación	
provisional	en	orden	de	que	la	denegación	sea	eficaz.

Persona natural:	significa	la	persona	�sica	�tular	de	
derechos	y	obligaciones.	

Persona Jurídica:	 significa	 una	 corporación,	
asociación	 u	 otra	 agrupación	 que,	 en	 virtud	 de	 la	
legislación	que	le	sea	aplicable,	tenga	capacidad	para	
adquirir	derechos,	 contraer	obligaciones	 y	entablar	
demandas	o	ser	objeto	de	ellas	en	los	tribunales.

Prioridad: significa	 la	reivindicación	para	establecer	
una	 fecha	 de	 presentación	 anterior	 basada	 en	 la	
solicitud	previa	efectuada	en	otro	país.

Protocolo o Protocolo de Madrid:	 significa	 el	
Protocolo	concerniente	al	Arreglo	de	Madrid	rela�vo	
al	 Registro	 Internacional	 de	 Marcas,	 adoptado	 en	
Madrid	el	27	de	junio	de	1989.

Registro Base:	significa	el	registro	concedido	por	 la	
oficina	 de	 la	 Parte	 Contratante,	 en	 el	 caso	 de	
Colombia	 en	 la	 Superintendencia	 de	 Industria	 y	
Comercio.	El	registro	base	es	necesario	para	obtener	
el	registro	internacional.

Registro internacional:	 significa	 el	 registro	 de	 una	
marca	efectuado	por	virtud	del	Arreglo	o	el	Protocolo	
de	Madrid,	o	los	dos,	según	corresponda.

Reglamento Común:	significa	el	Reglamento	Común	
del	Arreglo	de	Madrid	rela�vo	al	Registro	Internacional	
de	Marcas	y	del	Protocolo	concerniente	a	ese	Arreglo.

SIC: es	la	sigla	de	la	Superintendencia	de	Industria	y	
Comercio,	ente	encargado	de	administrar	el	Sistema	
Nacional	 de	 Propiedad	 Industrial	 en	 Colombia,	 a	
través	de	la	Delegatura	para	la	Propiedad	Industrial.

Solicitante:	 significa,	 para	 los	 propósitos	 de	 la	
solicitud	internacional,	 la	persona	natural	o	 jurídica	
en	 nombre	 de	 quien	 la	 solicitud	 internacional	 es	
presentada.

Solicitud Base: es	la	solicitud	presentada	en	la	oficina	
de	la	Parte	Contratante,	en	el	caso	de	Colombia	en	la	
Superintendencia	 de	 Industria	 y	 Comercio	 y	 que	
cons�tuye	 la	 base	 para	 presentar	 la	 solicitud	
internacional.

Solicitud Internacional:	 significa	 un	 solicitante	 del	
registro	 internacional	 presentado	 por	 virtud	 del	
Arreglo	de	Madrid	o	el	Protocolo	de	Madrid	o	los	dos,	
según	 corresponda.	 Para	 los	 propósitos	 de	 la	
presentación	 en	 Colombia,	 una	 solicitud	 interna-
cional	sólo	será	considerada	si	se	efectúa	por	virtud	
del	Protocolo	de	Madrid.

Tasa establecida:	es	la	tasa	aplicable	establecida	en	la	
Tabla	de	tasas	publicadas	por	la	Oficina	Internacional.

Titular:	 significa	 la	 persona	 natural	 o	 jurídica	 a	
nombre	 de	 quien	 está	 concedido	 el	 registro	
internacional	en	la	Oficina	Internacional.
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	http://www.sic.gov.co/es/web/guest/titulos

Tasas	administra�vas	en	la	SIC:	
http://www.sic.gov.co/es/web/guest/marcas




