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Capitulo 1. INTRODUCCION

Este manual proporciona una introduccion al Protocolo de Madrid y busca servir de orientacién a
los directamente interesados en el instrumento, principalmente en la interaccidn 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 via alternativa de
presentacion de una solicitud de registro de marca en varias jurisdicciones o paises mediante una
Unica solicitud. A su vez, permite administrar de manera unificada el registro de la marca en todos
aquellos paises en donde se obtuvo la proteccidn.

El Protocolo de Madrid se relaciona con un antiguo acuerdo internacional denominado el Arreglo
de Madrid relativo 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 titulares
de marcasyalas 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 sdlo hace parte del Arreglo.

¢Cémo funciona el Protocolo de Madrid?

Para activar 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 pais desde
el cual radicara la solicitud de registro internacional. Aunque es comun referirse a la proteccion
en los paises en los que se pretende el registro de la marca como “registro”, de hecho
corresponden a la “Extensidn” (Ver capitulos 8 y 10 sobre el procedimiento de extensién vy la
designacion posterior) de la proteccién derivada de la solicitud de marca o de su registro en el
pais de origen del solicitante, a la cual se le denomina una solicitud base o un registro base
respectivamente.

¢Cudl es la vigencia del registro internacional?

El registro internacional de marca debe ser renovado cada diez (10) afios contados desde la fecha
del registro internacional (ver capitulo 7, fecha de registro internacional). El registro que sirvié de
base para la solicitud de registro deberd renovarse de acuerdo a su propia vigencia. La renovacion
del registro internacional podra comprender todas las partes a las que se extendié la proteccion
delamarca.




¢En qué idioma funciona el Protocolo de Madrid?

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

Colombia haelegido el espafiol 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 sefialado en el numeral 6.1.2 de la Circular Unica de la
Superintendencia de Industriay Comercio, deberan presentarse en idioma espafiol. (Ver capitulo
16 idiomas oficiales)

éDesde cuando se hace efectivo el Protocolo de Madrid?

En Colombia, el Protocolo de Madrid entré en vigor el 29 de agosto de 2012, tres (3) meses
después de que el pais notificd ala OMPI su adhesion al Tratado. A partir de septiembre de 2012,
el Protocolo de Madrid cuenta con 88 miembros, o "Partes Contratantes", entre ellos Colombia,
laUnidén Europeay paises de todos los continentes excepto la Antartida.

La membresia al Protocolo de Madrid cambia de vez en cuando. Los solicitantes que estan
considerando presentar una solicitud internacional a los efectos de designar un paiso una
organizacionintergubernamental, deben comprobar si el pais u organizacion de su interés
es Parte Contratante. Esta informacidon estd disponible en el sitio web de la OMPI
http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp2lang=en&treaty_id=8.

Principales diferencias con otros sistemas de registro

El Protocolo de Madrid simplifica el proceso de proteger una marca en varios paises o territorios
mediante la unificacion de los requisitos y procedimientos necesarios para presentar una
solicitud de marca, renovar un registro o la informacién del registro en los paises donde la
proteccidn se desea. Esto simplifica enormemente la gestion de la propiedad industrial, ya que
hay una fecha de vencimiento Unico y una presentacidn Unica en adicidn a una sola renovacion,
cambio de nombre, de direccidn o de representante.

Enalgunos casos, los solicitantes pueden encontrar que la presentacion a través del Protocolo de
Madrid ofrece un enfoque mds econdmico para la proteccidon de una marca internacionalmente.

Existen tres enfoques de presentacion, pais por pais, regional o a través del Protocolo de Madrid,
que se exponen brevemente a continuacion:




e Pais por Pais

El solicitante que desee proteger una marca en uno o mas paises extranjeros debe presentar una
solicitud por cada pais en el que la marca ha de ser protegida. Cada oficina nacional tiene sus
propias reglas para la presentacién de las solicitudes de registro de las marcas. Estos suelen
incluir requisitos formales tales como el uso de formatos especificos o requisitos linglisticos,
entre otros. Se requiere que el solicitante tenga los documentos traducidos.

En el sistema pals por pais el titular de las marcas debe renovar cada una mediante solicitudes
independientesy en diferentes fechas, pues no necesariamente sus marcas tienen lamisma fecha
deregistro o la mismafechaa partirde la cual deben contarse los 10 afios para renovar el registro.

® Presentacion Regional

El procedimiento para la proteccion de una marca a veces puede ser simplificado mediante la
presentacion 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 Armonizacién del Mercado
Interior (OAMI) y obtener asi la proteccion en los 27 paises de la Unién Europea. Otras oficinas
regionales son la Organizacidn Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO), que prevé la
presentacidn regional de marcas para nueve paises de Africa de habla inglesa y la Organizacién
Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), que permite proteccion a través de una Unica
solicitud paralas 16 naciones africanas de habla francesa.

El Protocolo de Madrid puede ser usado para proteger la marca ante una region especifica. Asi, se
puede obtener el registro de una marca comunitaria europea por la via de una solicitud
internacional con base en el procedimiento establecido en el Protocolo de Madrid.

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

e Protocolo de Madrid
Bajo el Protocolo de Madrid, el solicitante podra presentar una Unica solicitud internacional y

designar a los paises o territorios en los que desea obtener proteccidn; estos paises pueden ser
parte de un sistema de proteccion regional y ala vez ser parte del Protocolo.

La solicitud internacional se presenta a la oficina de origen en una de las lenguas oficiales
admitidas en el marco del Protocolo de Madrid, con lo cual las traducciones a otros idiomas seran
realizadas por la OMPI. Cuando llegue el momento de renovar el registro, un Unico conjunto de
procedimientos esta disponible, por lo tanto, la administracidon del portafolio internacional




resulta mds sencilla. Adicionalmente, se obtiene una fecha unica de registro, asi la marca haya
sido concedida en los paises designados en diferentes momentos, permitiendo que el momento
delarenovacion paratodos los paises en los que se obtuvo la proteccién sea el mismo.

En el siguiente cuadro se hace la comparacién de los detalles de cada de uno de los dos enfoques
(pais por pais o Protocolo de Madrid):

PROTECCION DE UNA MARCA EN EL AMBITO INTERNACIONAL

Protocolo de Madrid

‘ Presentacion Inicial

¢ Una solicitud en cada pais

e Someterse a las reglas de cada oficina nacional

e Traduccion de documentos al idioma de cada pais

¢ Un formulario en cada pais

e Contar con un representante o apoderado desde
el principio

¢ Una Unica solicitud base en su pais de origen y
designar a los paises o territorios en los que desea
obtener proteccion

* Reglas de presentacion estan unificadas

e Manejo de las lenguas oficiales admitidas espafiol,
francés e inglés. En Colombia se puede presentar
en espafiol

¢ Un solo formulario

¢ En una etapa inicial, no es necesario nombrar un
representante legal en cada pais que se ha
designado

Ta

sas

Cada oficina establece el pago de las tasas, usual-
mente en su propia moneda. En algunas oficinas
se ofrece un método conveniente para pago de las
tasas, mientras que en otras, los procedimientos
para efectuar los pagos en la moneda local pueden
ser complicados y costosos.

Las tasas se pagan a la Oficina Internacional en una
sola moneda (francos suizos) y se puede pagar por
una variedad de métodos convenientes, incluyendo
el pago con tarjeta de crédito.

Renovacion

Registros concedidos en diversos paises expiran en
diferentes momentos. Cuando llega el momento de
renovar el registro, el solicitante debe presentar en
cada pais la solicitud en el plazo fijado y con arreglo
a su legislacion.

El solicitante podra presentar una solicitud de re-
novacion del registro internacional en relacién con
una, algunas o todas las Partes Contratantes en las
que el registro es aplicable.

Otros Proc

edimientos

El solicitante que desee transferir el registro de
marca o incluso lograr algo tan simple como
cambiar el nombre o la direccidn del titular del
registro deberd presentar los documentos en
cada uno de los paises en los que estd protegida

El solicitante podra presentar una Unica solicitud
de cambio de nombre o direccién del titular del
registro internacional respecto de todos o algunos
de los paises o territorios designados. Este proce-
dimiento también se puede utilizar para registrar

la marca.

un cambio de titularidad.




Capitulo 2. Breve descripcion 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, serd la Superintendencia de
Industria y Comercio. Este registro se llamara
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
publicacidny se encarga de notificar a los paises
designados por el solicitante la solicitud de
extension del registro a los mismos para que
inicien su proceso de registro marcario.

4) A continuacion, la oficina encargada del
registro de marcas de cada uno de los paises o
las organizaciones intergubernamentales
designadas, llevan a cabo su propio examen de
registrabilidad y deben notificar a la Oficina
Internacional respecto de las objeciones a la
extension del registro en esa Parte Contratante.
Las objeciones se denominan denegacion de la
proteccidn. Si la oficina no notifica a la Oficina
Internacional la denegacion de proteccidn
dentro del plazo establecido (ver denegacion
provisional), la solicitud se registrara automa-
ticamente en ese pais, con los mismos efectos
que si la solicitud hubiera sido presentada di-
rectamente ante esa oficina.

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

¢Como empezar? Presentacion en la oficina de origen

No es necesario presentar una nueva solicitud si ya se tiene un registro de marca vigente. Los
registros de marca concedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio que se encuentren
vigentes son validos 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
presentacion 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 perder3, en virtud de la dependencia que éste tiene respecto de la solicitud o
registro base durante 5 afios (Ver Ataque central y el periodo de dependencia).

A la solicitud de registro de una marca que posteriormente vaya a ser utilizada 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 proteccion presentada ante la SIC.




La presentacion 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 Direccion de
Signos Distintivos en la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria
y Comercio (SIC), ya sea mediante la presentacion por internet a través de la pagina web
www.sic.gov.co 0, en papel, mediante la radicacidon ante la SIC del formulario MM2 con sus
respectivos anexos.

La solicitud se revisara para determinar si contiene todos los requisitos minimosy, si estd completa,
le serd asignado un nimero de radicacién compuesto por seis digitos y el afio en curso al momento
de la radicacidn. Si falta algun requisito, el solicitante sera informado. La solicitud se considerara
presentaday le serd asignada una fecha de presentacion a partir de la fecha en que la SIC recibe la
solicitud completa.

Forma de presentacion: éelectronica o en papel?

Existen algunas ventajas si se compara la presentacién por via electrénica con la de papel:

¢ Una solicitud electrénica se considerara recibida a partir de la fecha en que se presenta. Esto efecti-
vamente extiende el horario de atencion de la SIC hasta la medianoche todos los dias, incluidos los
fines de semana y los dias festivos oficiales. Mds horas para presentar la solicitud o cualquier otro
documento puede permitir a un solicitante recibir una fecha de presentacién anterior.

e Las solicitudes electrénicas son convenientes, ya que los solicitantes no estan obligados a visitar a la
SIC y no se esta sujeto a demoras en el correo.

e La SIC ofrece un descuento en las tasas para las solicitudes que se presenten por via electrdnica.
Inicialmente, este descuento se ha mantenido en el 5%, sin embargo, debe consultarse la pagina web
de la SIC para confirmar esta informacion.

Laimportancia de obtener |la fecha de presentacion de la solicitud base

La obtencion de una fecha temprana de presentacion es importante para efectos de determinar la
concesion del registro de marca y para garantizar el derecho de prioridad. La mayoria de las
jurisdicciones conceden el registro de marca al primero que solicite la marca. Asi, cuando existe la
posibilidad de que mds de una persona desee registrar la marca o una marca similar, sera el
solicitante que tenga la primera fecha de presentacion efectiva o una fecha de prioridad el que
obtendrd la proteccion. Asi mismo, la presentacion de una solicitud incompleta puede resultaren la
pérdida de la prioridad, cuando uno o mas de los requisitos minimos no se retinan dentro del plazo
de prioridad.

La fecha de presentacién de la solicitud base se asigna cuando la solicitud cumple con los requisitos
minimos establecidos por la norma vigente, en este caso, la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina de Naciones, Régimen Comun de Propiedad Industrial (en adelante Decision
486) que dispone que se asignard fecha de presentacién a la solicitud de marca cuando haya
contenido, al menos, lo siguiente:




a) laindicacién de que se solicita el registro de una marca;

b) los datos de identificacidn 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 reproduccion de la marca tratandose de marcas
denominativas con grafia, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridi-
mensionales con o sin color;

d) laindicacion 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 aceptara una solicitud asignandole un nimero de radicacion, incluso si esta incompleta o es
evidentemente defectuosa. Sin embargo, la solicitud no se considerara presentada para los fines de
la recepcion de una fecha de presentacidn como solicitud de marca hasta que se cumpla con los
requisitos minimos antes indicados. Una vez se completen los requisitos minimos se le asignara
fecha de presentacion, la cual serd entonces aquella en la que la SIC evidencia que se ha cumplido
con los requisitos para obtenerla.

La obtencién de una fecha de presentacién no significa que la solicitud estd completa. Para asignar
fecha de presentacidn hay que cumplir con unos requisitos minimos, 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 articulos 138 y 139 de la Decisidn 486, como son:

a) que la solicitud se presente en un petitorio;

b) que se reproduzca la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafia, forma o
color, o de una marca figurativa, 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 certificado de registro en el pais de origen expedido por la autoridad que lo
otorgd vy, de estar previsto en la legislacion interna, del comprobante de pago de la tasa
establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Articulo
6quinquies del Convenio de Paris.




En Colombia, una solicitud completa serd publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial para
que los terceros la conozcan y puedan oponerse, si es del caso; luego se examinard para determinar
si cumple con los requisitos sustantivos para acceder a su proteccién, contenidos en los articulos
135,136y 137 de la Decisidn 486. En este proceso, podra ser negada o registrada la marca, para lo
cual la Direccidn de Signos Distintivos de la SIC, proferira una resolucién que podra ser impugnada
mediante el recurso correspondiente.

Presentacion de la solicitud internacional

La solicitud internacional deberd presentarse en un formulario oficial (MM2) y debera designar por
lo menos un pais o territorio que sea elegible para la proteccién en el marco del Protocolo de
Madrid. (Vea Solicitud internacional: ¢ Cémo completar el Formulario?). Otros paises o territorios
pueden ser designados en ese momento o se pueden afiadir después. La solicitud internacional se
presenta entonces con la radicacién en la oficina de origen, habiendo pagado previamente las tasas
correspondientes en la Oficina Internacional.

¢Cudando presentar la solicitud internacional?

Muchos factores influyen en la decision acerca de cuando se debe presentar una solicitud
internacional. Un solicitante puede optar por posicionar una marca en casa antes de buscar
proteccion en el extranjero. Otro puede esperar para saber si la marca serd registrada en el pais de
origen antes de invertir en la proteccidn exterior. Y otros pueden buscar proteccidn 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 cuando 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 continte 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.

PRESENTACION DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL

Poco después de la
radicacion de la solicitud base

Después de obtener el
registro de la solicitud base

e Preserva la facultad del solicitante para reivindi-
car una prioridad temprana, a condicidn de que
la presentacién ocurra dentro de los seis meses
siguientes a la fecha de prioridad.

® Reduce las posibilidades de que un tercero pue-
da obtener derechos sobre la marca en alguno
de los paises a designar.

e Aumenta el riesgo de la dependencia del registro
internacional.

e Otorgard al solicitante una mayor certeza respec-
to de los productos y servicios que se incluyen en
la solicitud internacional.

e Puede impedir al solicitante reivindicar la
prioridad.

¢ Reduce el riesgo de la dependencia del registro
internacional.




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 podra ser
denegada o limitada en cuanto a los productos o servicios para los cuales se usara la marca
registrada. Si esto ocurre dentro de los cinco (5) afios a partir de la fecha de la solicitud
internacional, la proteccidn resultante del registro internacional ya no puede ser invocada. Cuando
el registro internacional deje de ser efectivo porque una solicitud base fue negada, rechazada,
abandonada o cancelada, el solicitante no tiene 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 mas
paises 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
presentacion de la solicitud en el pais de origen, siempre y cuando la solicitud esté completa al ser
presentada. (Ver Prioridadesy Fechasy Plazos Importantes).

¢Ddénde presentar la solicitud internacional?

La solicitud internacional debera 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 efectivoy real en ese Estado.

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

Procedimientos Internacionales

Una vez que la solicitud internacional ha sido presentada y transmitida a la Oficina Internacional,
la Oficina Internacional llevara a cabo un examen de forma, es decir, un examen para determinar
si los requisitos del Protocolo de Madrid para la presentacion se han cumplido vy si las tasas

exigidas se han pagado.

Si la Oficina Internacional considera que todos los requisitos del Protocolo de Madrid se han
cumplidoy las tasas hansido pagadas, la Oficina Internacional procederainmediatamente a:

a) Efectuar el registro internacional

b) Publicar el registro internacional en la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales y notificar
alas oficinas designadas para que inicien su procedimiento nacional y

c) Enviar un certificado al titular.




Examen de registrabilidad y otros procedimientos en los paises o territorios
designados

Cada una de las oficinas designadas podra efectuar su propio examen de fondo, debiendo
notificar a la Oficina Internacional dentro de un plazo determinado si hay objeciones a la
ampliacion de los efectos del registro en ese pais 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 pais o territorio. Cada pais 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 extension se rige por el mismo
procedimiento consagrado para las solicitudes de registro de marcas por la Decision 486 de la
CAN, de suerte que los terceros interesados estén facultados para presentar las
correspondientes oposiciones.

Si una oficina no notifica a la Oficina Internacional de una objecidn a la inscripcion (denegacion)
en un plazo determinado (Ver Fechas y Plazos Importantes), el registro se extiende
automadaticamente a ese pais o territorio. El registro obtenido por este proceso tiene el mismo
efecto que si el solicitante hubiera presentado una solicitud directamente ante la oficina en el
pais o territorio.

Renovacion y otros procedimientos de post-registro

El registro internacional podra renovarse (o prolongarse) para todos o algunos de los paises
designados, con el pago de las tasas de renovacién a la Oficina Internacional. Se requiere
presentar la solicitud de renovacion 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 renovacién puede ser
presentadaya seaen la oficina de origen o directamente en la Oficina Internacional.




Capitulo 3. Determinacion de la
oficina de origen

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 efectivo, industrial o comercial en Colombia;

Ejemplo 1. Jorge es nacional de Colombia, tiene su domicilio (es decir, tiene una residencia
habitual) en Andorra y es propietario de una fabrica de zapatos en Italia. Jorge puede optar por
presentar una solicitud de marca en Colombia como su oficina de origen en funcién de la
nacionalidad del solicitante o en Italia a partir de que tiene un establecimiento industrial real y
efectivo en Italia. Dado que Italia es miembro de la Unién Europea (UE), que es una organizacion
contratante, el solicitante puede presentar una solicitud de marca comunitaria a través de la
Oficina de Armonizacion del Mercado Interior de la Unidn Europea como su oficina de origen. A
pesar de estar domiciliado en Andorra, el solicitante no puede utilizar 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 fabrica de zapatos que se organiza en
Italia como una sociedad anénima. Como la empresa tiene personalidad juridica distinta, la
solicitud serd presentada en nombre de la empresa. En esta situacién, la empresa sera el
solicitante y Jorge firmara la solicitud en su calidad de presidente de la compaiiia. A pesar de que
Jorge es nacional de Colombia, Colombia no puede ser la oficina de origen para la empresa. Es asi
como la identidad del solicitante determina la eleccién de la oficina de origen. Dado que la
compafiia esta organizada en Italia y tiene un establecimiento industrial real y efectivo alli, podra
escoger alaoficinaitaliana o ala OAMI como la oficina de origen.




Capitulo 4. Solicitud internacional:
¢Como completar el formulario?

Solicitud internacional: ¢ C6mo 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) revisard que la solicitud internacional remitida por la SIC,
contenga lainformacidn 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 utilizando el tipo de letra “Courier New” o “Times New
Roman”, tamafio 12 pt. o superior. Sélo es requerida una copia del formulario de solicitud. A
continuacion se mostrara cada casilla del formulario MM2 con su nota explicativa para una
correctacomplementacion:

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

La solicitud internacional debe cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 3 del Protocolo
de Madridy el articulo 9 del Reglamento Comun. 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 informacion del formulario MM2, que se encuentra en la pagina web
de la OMPI, hitp://www.wipo.int/madrid /es /forms/, junto con los demas formularios oficiales.

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 informacion:

Encabezado

En el espacio arellenar por el solicitante debe indicarse el nUmero de hojas complementarias que
ha tenido que utilizar para proveer la informacion de la solicitud internacional, por ejemplo,
cuando los productos o servicios identificados no logran ser incluidos en su totalidad en la casilla
correspondiente.

Igualmente, se debe indicar el nimero de formulario MM17 que corresponde a la reivindicacion
de antigliedad en la Unién Europea.

A rellenar por el solicitante A rellenar por el solicitante/la Oficina

Esta solicitud contiene el siguiente nimero de:
Referencia del solicitante: .......c.ccccevvvenieneencnnns
- Hojas complementarias: ........ccocceveevieeiennenns
Referencia de la Oficina: ......ccocevvevinieniinieniee
- Formularios MM17: ....ccccooeviniiniieiiceeneenen




Parte Contratante
En la casilla nimero 1 del formulario, debe indicarse Colombia al ser éste pais el Estado
contratante del Protocolo.

PARTE CONTRATANTE CUYA OFICINA ES LA OFICINA DE ORIGEN

Solicitante

Nombre: El nombre del solicitante internacional debe ser idéntico al nombre del solicitante o
titular del registro o solicitud base. Cuando la solicitud internacional es presentada
conjuntamente por varias personas, todos los solicitantes también deberan ser solicitantes o
titulares de la solicitud o registro base, segin corresponda.

El solicitante debe ser una persona natural o persona juridica. La regla 1 del Reglamento Comun
define el solicitante como “la persona natural o juridica en cuyo nombre se presenta la solicitud
internacional”. Y persona juridica es definida como “la corporacidn, asociacion u otra agrupacion
que, en virtud de la legislacién que le sea aplicable, tenga capacidad para adquirir derechos,
contraer obligacionesy entablar demandas o ser objeto de ellas enlos tribunales”.

Cuando la solicitud es presentada por mas de una persona natural o juridica, como solicitantes
conjuntos, deberan cumplir los siguientes requisitos:

1) Que unode los siguientes aplique:
a. Lasolicitud base fue presentada por los solicitantes en conjunto, o
b. El registro base es de titularidad de los solicitantes en conjunto.

2) Cadauno de los solicitantes esta calificado para presentar la solicitud en la oficina de una Parte
Contratante particular como oficina de origen.

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

Cuando el solicitante es una persona juridica debe indicar la naturaleza de la persona juridica (por
ejemplo, si es una sociedad limitada o anénima) y la jurisdiccién que rige a la sociedad. Para el
caso colombiano, las personas juridicas estan constituidas de conformidad con las leyes de la
Republica de Colombia, de manera que sélo sera necesario indicar Colombia. (ver 2f)i) y ii) del
formulario MM2)

Direccidn: Se debe incluir la direccion del solicitante y una direccion de correo electrénico que
sera relevante para la recepcion de correspondencia, cuando se habilite la opcidn para presentar
lasolicitud internacional através de los servicios en linea de la SIC.

Esimportante tener en cuenta que el formulario permite incluir dos direcciones, una de las cuales
eslade correspondenciaalaque el solicitante desea recibir las comunicaciones de la OMPI.




No obstante, si el solicitante actia mediante apoderado, las comunicaciones de la OMPI seran
enviadas al apoderado salvo que éste no indique en la casilla 4 una direccion de correspondencia,
en cuyo caso la comunicacion respectiva serd enviada a la direccion de correspondencia del
solicitante incluida en el numeral 2b) del formulario.

Si se ha indicado que se desea recibir las comunicaciones a una direccidn de correo electrénico,
todas las comunicaciones relacionadas con esa solicitud seran enviadas a dicha direccion
exclusivamente, es decir, no seran 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 direccion en Colombia.

La direccion del solicitante se debe dar en forma tal como para satisfacer los requisitos habituales
para la entrega postal rapida; debe incluir todas las unidades administrativas pertinentes e incluir
el numero de la casa, oficina o apartamento, si los hubiere. Si lo desea, el solicitante podrd
proporcionar una direccion diferente para la correspondencia. Cuando haya dos o mas
solicitantes con direcciones diferentes, el formulario debe indicar una direccidon para la
correspondencia, de lo contrario, la direccién del solicitante nombrado en primer lugar en la
solicitudinternacional sera tratada como direccion de correspondencia.

Idioma: Si bien la solicitud debe ser presentada en espafiol y las comunicaciones entre la OMPly la
SIC sdlo se efectuardn en espaniol, el solicitante puede escoger recibir las comunicaciones en uno
cualquiera de los idiomas oficiales (francés, inglés o espafiol). Si no llena la casilla correspondiente
(e) se entendera que desea recibir las comunicaciones en el mismo idioma oficial de la solicitud.

SOLICITANTE
a) Nombre: ..

d) N° de teléfono: ......
Direccion de correo-e

0 Por favor marque esta casilla si desea recibir comunicaciones electrénicas. Al marcar esta casilla:
(i) cualquier correspondencia emitida por la Oficina Internacional relacionada con esta solicitud
internacional y el registro internacional resultante sera enviada de forma electrdnica exclusi-
vamente; igualmente,
(i) cualquier otra correspondencia emitida por la Oficina Internacional en relacién con otras
solicitudes o registros internacionales para los cuales se haya proporcionado la misma direccién
de correo electrénico serdn enviadas de forma electrénica exclusivamente.

Por favor tenga en cuenta que, a los efectos de las comunicaciones electronicas, sélo puede inscribirse
una Unica direccion de correo electrénico por cada solicitud internacional.

e) Idioma preferido para la correspondencia: 0 inglés O francés 0 espafiol

f) Otras indicaciones (segun lo que exijan ciertas Partes Contratantes designadas; por ejemplo, si se
designa a los Estados Unidos de América, debera indicarse):
i) si el solicitante es una persona natural, nacionalidad del solicitante:
ii) si el solicitante es una persona juridica:
— forma juridica de dicha persona:
— Estado y, en su caso, unidad territorial dentro de ese Estado, al amparo de cuya legislacion se ha
constituido dicha persona juridica:




Vinculo del solicitante con el Protocolo

Esta casilla resulta relevante para determinar si el solicitante tiene derecho a presentar una
solicitud internacional ante la SIC, segiin cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 2.
del Protocolo.

Para el caso de la SIC como oficina de origen, el solicitante podrd marcar las casillas
correspondientes segin cumpla con uno, varios o todos los factores de vinculacién al Protocolo.
No obstante, no se deberad marcar la casilla a) ii), dado que ésta aplica solo en aquellos casos en los
qgue el miembro del Protocolo es una organizacion diferente del Estado, como la Unidon Europea.

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

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

Sibien la direccidn de correspondencia no tiene que coincidir con la que figura en el registro base,
el domicilio y/o direccion del establecimiento industrial o comercial si debe ser el mismo que el
que figura en dicho registro. Las inconsistencias derivadas de esta informacion pueden ser objeto
de un requerimiento de la SIC al solicitante a fin de aclarar la situacién y poder certificar la
solicitud internacional.

a DERECHO A PRESENTAR LA SOLICITUD
a)Marque la casilla que corresponda:

i) O cuando la Parte Contratante mencionada en el punto 1 sea un Estado, y el solicitante sea un nacional
de dicho Estado; o

i) O cuando la Parte Contratante mencionada en el punto 1 sea una organizacion, el nombre del Estado
del que sea nacional el SOlCItANTE: ...

iii) O siel solicitante tiene un domicilio en el territorio de la Parte Contratante mencionada en el punto 1; o

iv) O sielsolicitante tiene un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de la
Parte Contratante mencionada en el punto 1.

b) Cuando la direccidn del solicitante, que figura en el punto 2.b), no se encuentre en el territorio de la Parte
Contratante mencionada en el punto 1, indique en el espacio que figura a continuacion:

i) si se ha marcado la casilla a)iii) de este punto, el domicilio del solicitante en el territorio de esa Parte
Contratante, o

i) si se ha marcado la casilla a)iv) de este punto, la direccidn del establecimiento industrial o comercial
del solicitante en el territorio de esa Parte Contratante.




Check List: Solicitante en Colombia

Condiciones que deben ser cumplidas por el solicitante para presentar una solicitud internacional en
Colombia como oficina de origen:

a) El solicitante es una persona natural o persona juridica
b) El solicitante ha presentado una solicitud base o es titular de un registro base en Colombia

c) El solicitante retne por lo menos una de las siguientes condiciones:
e El solicitante tiene un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en Colombia, o,
e El solicitante esta domiciliado en Colombia, o,
e El solicitante es nacional colombiano

Apoderado o Mandatario
En este campo sélo se requiere llenar lainformacion relativa al nombre y direccidon del apoderado
o mandatario. No es necesario aportar un poder.

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

n NOMBRAMIENTO DE UN MANDATARIO (de haberlo)

Nombre: .....

N° de teléfono: ..cveveeivcercire e FaX: covivieieieee s

DIr€CCiON 0 COIMEO B .ttt bbb

0 Por favor marque esta casilla si desea recibir comunicaciones electronicas. Al marcar esta casilla:

(i) cualquier correspondencia emitida por la Oficina Internacional relacionada con esta solicitud
internacional y el registro internacional resultante sera enviada de forma electrdnica exclusivamente;
igualmente,

La Solicitud de Base o Registro de Base

Como se observa en la casilla 5 del formulario MM2, el registro de base debe ser identificado
tanto por su numero como por la fecha del mismo. Para el caso colombiano, el nimero del
registro de base corresponde al nimero de certificado de registro expedido por la SIC, con la
fechaenlacual fue concedidala marca.




Para determinar la fecha de registro de los registros marcarios colombianos es recomendable
que el solicitante verifique a partir de cudndo se otorgd la primera vigencia del respectivo
registro, pues en Colombia los sistemas de contabilizacidon han variado a lo largo de los afios. Asi,
en algunas épocas la vigencia empezaba a contarse a partir del momento en que se pagara la
expedicion del titulo (hasta 1994); en otras oportunidades se contabilizé a partir de la fecha de
ejecutoria del acto administrativo que concedid el registro (entre septiembre de 1999 y 13 de
junio de 2033) y, a partir del 14 de junio de 2003, la fecha de registro es la fecha de la concesién
del registro, es decir, la fecha de expedicion del acto administrativo.

Cuando el espacio a llenar sea el de la solicitud de base, debe indicar tanto el nimero de
radicacion como la fecha de presentacion.

Ahora bien, cuando se tenga mas de un registro de base o de solicitud de base y no puedan
incluirse en la casilla 5, el solicitante debera indicar en dicha casilla los mas antiguos y los demas
enlahojacomplementaria.

a SOLICITUD DE BASE O REGISTRO DE BASE
Numero de la solicitud de base: .........c.ceu..e. Fecha de la solicitud de base: .........cccccueee.

Numero del registro de base: ........cccceevenenee. Fecha del registro de base: .........cccoovvevveenenne

LaPrioridad
La casilla destinada a la reivindicacion de prioridad establecida en el Convenio de Paris.

De esta manera, servird como “solicitud anterior”:

- Lasolicitud de base o la solicitud que terminé siendo el registro de base.

- Otra solicitud presentada en un pais miembro del Convenio de Paris 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 reivindicacién en el tramite nacional, la fecha de presentacién en
la casilla5sigue siendo lade la presentacidn de la solicitud de base.

Es posible indicar varias prioridades.

Sila lista de productos y/o servicios no es idéntica a la de la solicitud internacional establecida en
el punto 10, enla casilla 6 se debera indicar aquellos que son coincidentes. Sino es posible indicar

todos estos productos y/o todas las prioridades en la casilla 6, se puede utilizar 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.




e REIVINDICACION DE PRIORIDAD
0 El solicitante reivindica la prioridad de la solicitud anterior mencionada a continuacidn:
Oficina en que se efectud 1a solicitud aNtErION: ......c.covcuiviiieiiii e
Numero de la solicitud anterior (si esta disponible): ........ccevieiiieieniinireeeee e
Fecha de 12 SOlICITUd @NTEIION: ...cviiiieiciei et
Si la reivindicacion de prioridad no se refiere a todos los productos y servicios enumerados

en el punto 10 del presente formulario, indique en el espacio que figura a continuacién los
productos y servicios a 10S qUE SE refiere: .......cuviiiiriiiiiiesieeee e

La Marca

Determinacién de lainformacion o tipo de marca aincluirse en los cuadros a) y b):

La solicitud debe incluir una reproduccion de la marca y las respectivas reivindicaciones que
debenseridénticasalasdelasolicitud o el registro base. En particular:

i. Si la marca en la solicitud y/o el registro base se muestra en blanco y negro e incluye una
reivindicacion de color, la solicitud internacional debe incluir tanto una reproduccién en blancoy
negro de lamarcacomo unareproduccidn en color con la respectiva reivindicacion de color.

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

iii. Si la solicitud internacional se presenta en papel, la representacion de la marca debe ser de
una dimensiéon no mayor a 8 cm (3,15 pulgadas) de alto por 8 cm (3,15 pulgadas) de ancho y
debera presentarse en la casilla designada (7) en el formulario oficial. Esto también se aplicaa 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
otorgadoyelquese pretende.

Igualmente, el Protocolo entiende que existen registros antiguos o sistemas que no permiten la
reproduccion a color de los registros de base o de las solicitudes de base. Por ende, el formulario
tiene dos casillas, a) y b), que deberan ser complementadas teniendo en cuenta los anteriores
lineamientosy que en la practica se entenderian de la siguiente manera:

i. En la casilla a) debe figurar la reproduccién de la marca, entendida como una representacién
graficay bidimensional de la marca idéntica a la marca que aparece en el registro de base o en la
solicitud de base.




ii. Color: a) Sila marca, en la solicitud y/o en el registro de base, se muestra en blancoy negroy no
incluye una reivindicacion de color, la reproduccién de la marca en la solicitud
internacional debe ser también enblancoy negroy asidebe aparecer en lacasillaa).

b) Si se pretende reivindicar color en el registro internacional, la OMPI aceptara la
reivindicacion si en el registro de base o en la solicitud de base la marca en blanco negro
contiene la expresa reivindicacion de los colores y la descripcion de los mismos o, que la
marca haya sido presentada a color sin ninguna manifestacion expresa sobre los mismos.

En consecuencia, cuando la marca del registro de base o de la solicitud de base se
encuentre en blancoy negroy se haya reivindicado colory se pretenda reivindicarlo en el
registro internacional, deberd incluirse en la casilla a) la reproduccién en blanco y negro
delamarcayenlacasillab)lareproduccién delamarcaacolor.

c) Sila marca del registro de base o de la solicitud de base se encuentra a color, la misma
deberdserincluidaenlacasillaa)yno hay necesidad deincluirlaenla casillab).

d) Silamarca del registro de base o de la solicitud de base se encuentra a color pero no se
desea reivindicarlo en el registro internacional, debera presentarse en la casilla a) la
marca a color, pero deberd expresar dicha renuncia en la casilla9 g). Esimportante tener
en cuenta que no puede hacerse esta renuncia para unos paises en particular, sino que
ésta sera entendida paratodos en los que se pretenda la proteccion.

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

Si el registro de base o solicitud de base contiene descripciones complementarias a la
representacion grafica de la marca tridimensional o a la representacién de la nota musical, las
mismas deberan incluirse en el punto 9 d), e) y/o f). No se debe adjuntar a la solicitud la muestra,
producto o envase correspondiente ala marca tridimensional.

iv. Caracteres estandar: Los caracteres estandar son mas conocidos como las marcas
nominativas, es decir, que con la marca no se pretende la apropiacion de un tipo especial de letra
o de cualquier otro elemento grafico adicional a la simple escritura del vocablo. En este orden de
ideas y para evitar cualquier confusidn, el solicitante debera llenar la casilla ¢) para ilustrar que la
marca solicitada esta escrita en caracteres estandar. Es importante destacar que la declaracion
hecha en la casilla ¢) no obliga a las oficinas de los paises designados al momento de hacer el
estudio de registrabilidad, pues éstas podrian analizar la marca tal como esta 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 podria considerar que se estan solicitando dos
marcas en una.




LA MARCA

a) En el recuadro que figura a continuacion coloque la b) Cuando la reproduccion en el apartado a) sea en blanco y
reproduccion de la marca, tal como figura en la solicitud de negro y en el punto 8 se reivindique el color, coloque en el
base o en el registro de base. recuadro que figura a continuacién una reproduccion de la

marca en color.

c) D El solicitante declara que desea que la marca se considere como marca en caracteres estandar.

d) D La marca consiste en un color o en una combinacion de colores como tales.

Si la Oficina de origen presenta este formulario por fax, antes de enviar el original de esta pagina a la Oficina Internacional debera
completarse el presente recuadro.
Nuamero del registro de base o referencia de la Oficina, tal como figura en la primera pagina de este formulario:

Firma de la Oficina de origen:

a REIVINDICACION DE COLORES
a) D El solicitante reivindica el color como elemento distintivo de la marca.

Color o combinacién de colores reivindicados:

b) Indique, para cada color, las partes principales de la marca que son de ese color (segin lo exijan ciertas Partes Contratantes
designadas):

Indicaciones varias

Transcripcion

Se entiende por transcripcion la conversion a caracteres latinos o a niUmeros arabigos de aquellos
caracteres o numeros no latinos ni arabigos contenidos en la marca a solicitar. Es importante
destacar que, como el idioma de presentacion de la solicitud internacional presentada a través de
la SIC es el espafiol, la transcripcion debe hacerse de conformidad con el sistema fonético
espafiol.




Traduccién

Cuando la marca consista en una expresion susceptible de ser traducida al inglés y al francés,
debera incluirse dicha traduccién que no sera entendida como oficial por la OMPI. Este no es un
requisito esencial para otorgar fecha de registro internacional. Su Unica finalidad es prever la
posible expedicidén de un requerimiento por parte de una oficina designada de la traduccién del
vocablo.

Silamarcano puede sertraducida deberd marcarse el cuadro9c).

Tipo de Marca

En la casilla 9 d) esta el espacio para que se indique el tipo de marca especial que se pretende, es
decir, si es una marca tridimensional, sonora, de certificacion o colectiva. Es importante tener
presente que esta informacidn sélo debe indicarse cuando dicha circunstancia aparece en el
registro de base o en lasolicitud de base.

En el caso colombiano, los registros son otorgados indicando el tipo de marca, de manera que el
solicitante debera llenarla casillad).

También es importante aclarar que en el caso de las marcas colectivas y de certificaciéon no se
requiere aportar el reglamento de uso.

Descripcion de lamarca

En este espacio, la casilla e), el solicitante debe hacer la misma descripcion de la marca que estd
contenida en el registro de base o solicitud de base, si asi lo hizo en éstas. En consecuencia, si el
registro de base o la solicitud de base no tienen descripcidn, tampoco podra incluirse una
descripcion en la solicitud internacional. Igualmente, se puede aprovechar este espacio para
indicar un tipo de marca diferente a alguno de los sefialados en la casilla d), si corresponde con el
tipo de marcatambiénindicado enlasolicitud de base o en el registro de base.

La descripcidn se refiere a las caracteristicas de la marca, mas a no a aspectos subjetivos de
valoracion como el afecto que se tiene hacia ella o su grado reconocimiento en un sector o

territorio determinado.

Elementos verbales esenciales de lamarca

La casilla f) se refiere a aquellos elementos verbales que el solicitante considera son los
esenciales del signo y que deberian ser tomados por el ROMARIN de la OMPI para propdsitos de
publicacidon y consulta del registro internacional en la sede (sitio de internet) de dicha
organizacion, esto cuando la marca cuenta con varios elementos verbales dentro del signo.




No obstante, si se ha marcado la casilla correspondiente a los caracteres estandar en el punto 7,
esta declaracién de esencialidad deberd omitirse.

La declaracién que haga el solicitante no tiene caracter vinculante.

Renuncia a proteccion de algunos elementos de la marca

La renuncia a la proteccidn de algun elemento de la marca no puede solicitarse para unos paises
en particular, es decir, es aplicable al registro internacional en su totalidad.

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

INDICACIONES VARIAS

a) Transcripcion de la marca (es obligatorio proporcionar esta informacion cuando la marca consista total o parcialmente en caracteres
no latinos, o en nimeros no arabigos ni romanos):

b

N2

Traduccion de la marca (segun lo exijan ciertas Partes Contratantes designadas):

i) al inglés:

ii) al francés:

iii) al espafiol:

c D Las palabras que componen la marca no tienen significado alguno (por lo tanto, no pueden traducirse).

d

=

De ser el caso, marque las casillas pertinentes de este apartado:
D Marca tridimensional

D Marca sonora

D Marca colectiva, marca de certificacion o marca de garantia

e

Descripcion de la marca (cuando corresponda):

f) Elementos verbales de la marca (cuando corresponda):

El solicitante declara que desea no reivindicar la proteccion de los siguientes elementos de la marca:

®©




Productos y servicios

La solicitud debe incluir una lista de productos y/o servicios que se pretenden distinguir, asi como
la indicacion del nimero de la Clasificacidn 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 utilizar términos diferentes para referirse al mismo producto. En otras
palabras, los términos utilizados deben ser equivalentes.

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

Los productosy servicios deberdn indicarse en términos precisos, preferiblemente usando la lista
alfabética de la Clasificacidon de Niza. En caso de que la descripcion no quepa en la casilla, es
posible continuar la misma enla(s) hoja(s) complementaria(s).

Igualmente, le es permitido al solicitante limitar los productos o servicios de la marca
internacional a algunos paises u organizaciones designadas. Para ello, se debe indicar en el punto
10b). Adicionalmente, lalimitacién puede ser diferente para cada pais u organizacion designada.

Si el solicitante lo desea, puede aportar una traduccién de la lista de productos al inglés o al
francés, aunque éstano esvinculante parala 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 Clasificacion Internacional de
Productosy Servicios).




w PRODUCTOS Y SERVICIOS

a) Indique a continuacion los productos y servicios para los que se solicita el registro internacional:
Sirvase utilizar el tipo de letra “Courier New” o “Times New Roman”, tamaiio 12 pt, o superior
Por favor, emplee el punto y coma (;) para separar claramente las indicaciones de productos y servicios de su lista. Por
ejemplo:
09 Aparatos e instrumentos cientificos y épticos; tramas de fotograbado; ordenadores; videojuegos.
35 Publicidad; recopilacion de estadisticas; agencias de informacion comercial.

Clase Productos y servicios

b) |:| El solicitante desea limitar la lista de productos y servicios respecto de una o mas Partes Contratantes designadas, segiin se
indica a continuacion:

Sirvase utilizar el tipo de letra “Courier New” o “Times New Roman”, tamaiio 12 pt, o superior
Por favor, emplee el punto y coma (;) para separar claramente las indicaciones de productos y servicios de su lista. Por

ejemplo:

09 Aparatos e instrumentos cientificos y dpticos; tramas de fotograbado; ordenadores; videojuegos.

35 Publicidad; re ilacién de isti ias de informacién comercial.

Parte Contratante Clase(s) o lista de los productos y servicios para los que

se solicita proteccion en esta Parte Contratante

D Si el espacio proporcionado no es suficiente, marque esta casilla y utilice una hoja complementaria

Los paises u organizaciones designadas

En este aparte debe marcarse los paises 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
proteccidn.

Es importante destacar que si se designa a la Unidn 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 (aleman, espafiol, francés, inglés e italiano). La no designacién del segundo idioma
no es motivo de irregularidad de la solicitud internacional, pero es muy probable que la OAMI
expida un requerimiento al solicitante, siendo entonces su obligacién subsanarlo ante ésta y no
antela OMPI.




Requisitos especiales para algunas Partes Contratantes

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

Antigliedad. La antigliedad hace referencia a la posibilidad que tiene un titular de marca en un
estado Miembro de la Unién Europea y que solicite la misma ante la OAMI, de reivindicar la
antigliedad de la marca anterior respecto de ese Estado Miembro.

En consecuencia, el Protocolo permite efectuar dicha reivindicacion de antigliedad utilizando el
formulario MM17, tanto adjunto con la solicitud internacional, como en una designacion
posteriorala Union Europea.

En el formulario MM17 se debe indicar el Estado o Estados miembros para los que esta registrada
la marca anterior, el nUmero de registroy la fecha, asi como el nimero de la solicitud o registro de
base; también los productosy servicios paralos que la marca esta registrada.

Declaracion de uso o intento de uso de la marca. Si es requerido por la legislacion de una Parte
Contratante, en particular, los Estados Unidos de América, Irlanda, Nueva Zelandia, Singapur y
Reino Unido, el solicitante debera incluir con la solicitud internacional una declaracién de que la
marca esté en uso o que tiene laintencién de utilizar la marca.

En especial cuando los Estados Unidos de América es designado, el solicitante debe completar el
item 2 (f) de la solicitud internacional y anexar a ésta el formulario oficial “Declaration of
intention to use the mark (United States of America) “(MM18), que contiene una declaracion de
intencion de usar lamarca.

En este caso, el idioma utilizado para diligenciar este tipo de declaracion serd el inglés, tal como se
establece en el numeral 6.1.2. de la Circular Unica 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 tiene la intencion de que la marca
sea utilizada por él o con su consentimiento en esos paises en relacién con los productos y
serviciosindicados.




PARTES CONTRATANTES DESIGNADAS

(Si desea obtener informacion wbre los procedimientos nacionales o regionales para cada Parte Contratante, consulte el sitio Web,

‘7

http://www.wipo.int/madi

Marque las casillas correspondientes:

ipoffices_info.html (disponible unicamente en inglés);
informativos en http://www.wipo. mt/madrld/e\/nutum/)

puede también consultar los avisos

l:l AG Antigua y Barbuda D EE Estonia D KZ Kazajstin D RS Serbia

D AL Albania D EG Egipto D LI Liechtenstein D RU Federacion de Rusia

D AM Armenia D EM Unién Europea’ D LR Liberia D SD Sudin

D AT Austria D ES Espaiia D LS Lesotho D SE Suecia

[JAU Australia []¥r  Finlandia [Jur Lituania []sG singapur?

D AZ Azerbaiyan |:| FR  Francia D LV Letonia D SI  Eslovenia

D BA Bosnia y Herzegovina D GB  Reino Unido * D MA Marruecos D SK Eslovaquia

|:| BG Bulgaria DGE Georgia |:| MC Monaco |:| SL Sierra Leona

D BH Bahrein D GH Ghana* D MD Republica de Moldova D SM San Marino

D BQ Bonaire, San Eustaquio D GR Grecia D ME Montenegro D ST Santo Tomé y Principe
y Saba’ [] HR Croacia [] MG Madagascar [] sX San Martin (parte

D BT Bhutin D HU Hungria D MK La ex Rep. Yugoslava neerlandesa)’

D BW Botswana |:| IE  Irlanda’ de Macedonia D SY Republica Arabe Siria

D BX Benelux DIL Israel D MN Mongolia D SZ Swazilandia

[] BY Belaras [JIR  trin (Rep. Islimicadel) L] MX México [J13 Tayikistan

D CH Suiza |:| IS Islandia D MZ Mozambique D TM Turkmenistan

D CN  China |:| IT Italia D NA Namibia DTR Turquia

D CO Colombia |:| JP  Japén’ DNO Noruega D UA Ucrania

[Jcu cubat [] KE Kenya [[INZ Nueva Zelandia® [[] us Estados Unidos de

D CW Curazao’ D KG Kirguistan D OM Oman América’

[Jcy chipre ] KP Republica Popular [JpH Filipinas [] uz uzbekistan

D CZ Republica Checa Democratica de Corea D PL Polonia D VN Viet Nam

D DE Alemania D KR Republica de Corea D PT Portugal D ZM Zambia

D DK Dinamarca D RO Rumania

Otras:

! Si se designa a la Unién Europea, es obligatorio indicar, entre los idiomas siguientes, un segundo idioma ante la Oficina de la Unién

Europea (marque s6lo una casilla): [J aleman [J francés [J inglés [] italiano
Ademas, si el solicitante desea reivindicar la antigiiedad de una marca anterior registrada en o para un Estado Miembro de la Unién Europea,
el formulario oficial MM 17 debe ser adjuntado al presente formulario de solicitud internacional.

Al designar a Irlanda, a Nueva Zelandia, al Reino Unido o a Singapur, el solicitante declara que tiene la intencion de que la marca sea
utilizada por ¢l o con su consentimiento en esos paises en relacion con los productos y servicios indicados en la presente solicitud.

Si se designa a los Estados Unidos de América, es obligatorio adjuntar a la presente solicitud internacional el formulario oficial (MM18) en
el que figura la declaracion de la intencion de utilizar la marca, segun lo exige esta Parte Contratante. Debera rellenarse también el punto 2.f)
del presente formulario.

Cuba, Ghana y cl Japén han efectuado la notificacion conforme a la Regla 34.3)a) del Reglamento Comun. Sus respectivas tasas
individuales se abonaran en dos partes. Por tanto, cuando se designe a Cuba, a Ghana o al Japén, solo se abonara la primera parte de la
tasa individual en el momento de presentar la solicitud internacional. La segunda parte de la tasa individual se abonara tinicamente si la
Oficina de la Parte Contratante en cuestion estima que la marca objeto de registro internacional cumple los requisitos para ser protegida. La
fecha en la que deberd abonarse la segunda parte, asi como el importe de la misma, se notificara al titular del registro internacional en una fecha
posterior.

Entidad territorial que formaba parte de las antiguas Antillas Neerlandesas.

Firma del solicitante y certificaciéon de la SIC
La OMPI no considerara como una irregularidad que la solicitud internacional no se encuentre
firmada por el solicitante. En cambio, la SIC si debera firmar la solicitud internacional y certificar la

fecha en querecibio, o se considera recibid, la solicitud internacional.

El solicitante también debe indicar:

a) El nimero de paginas de continuacidn anexas. Esta informacion es incluida al principio del
formulario.




b) El nimero de formularios MM17 anexos. Sélo si se designa a la Unidn Europea, el solicitante
debeindicar el nimero de formularios MM17 anexos.

c) Elformulario MM 18 anexo.
Adicionalmente, en el punto 13 la SICdebe certificar:
i) laidentidad entre el solicitante y el titular del registro de base o solicitud de base;

ii) laidentidad de la marca que fue indicada en el punto 7 con la marca que constituye el registro
de base olasolicitud de base;

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

iv) laidentidad de colores o reivindicacion de colores entre la marca internacional y el registro de
base o solicitud de base.

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

Esimportante 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 certificar 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, sila marca
internacional reivindica colores e incluye en la lista de productos, productos de las clases 3y 25, es
necesario que los registros de base o solicitudes de base se refieran a la misma marca con la misma
reivindicacion de colores y que incluyan los mismos productos o equivalente en las clases 3y 25.

* La SIC, como oficina de origen, revisara la solicitud internacional presentada en relacién con los
requisitos antes mencionados. En caso de que no cumpla con ellos expedira un requerimiento, de
conformidad con el articulo 17 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, indicdndole al solicitante la informacion o documentacién faltante y
advirtiéndole 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 presentacién. En caso de no
corregirse o completar lo solicitado dentro del término previsto en el requerimiento la actuacion
administrativa se considerara desistida.

m FIRMA DEL SOLICITANTE O DE SUMANDATARIO
(si asi lo exige o lo permite la Oficina de origen)

Fecha: (dd/mm/aaaa)




CERTIFICACION Y FIRMA DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL POR LA OFICINA DE ORIGEN
a) Certificacion
La Oficina de origen certifica

i) que la peticion para presentar esta solicitud fue recibida el (dd/mm/aaaa).

ii

que el solicitante que figura en el punto 2 es la misma persona que figura como solicitante en la solicitud de base o como titular del
registro de base mencionados en el punto 5, segtin sea el caso,

que las indicaciones que figuran en los puntos 7.d), 9.d) o 9.¢) también figuran en la solicitud de base o en el registro de base, segin sea el
caso,

que la marca que figura en el punto 7.a) es idéntica a la que figura en la solicitud de base o el registro de base, segiin sea el caso,

que, si se reivindica el color como un elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o en el registro de base, esa misma
reivindicacion figura en el punto 8 o que, si en el punto 8 se reivindica el color sin haberlo reivindicado en la solicitud de base o el
registro de base, la marca que figura en la solicitud de base o en el registro de base es efectivamente del color o la combinacion de colores
reivindicados, y

que los productos y servicios enumerados en el punto 10 figuran en la lista de productos y servicios de la solicitud o del registro de base,
segln sea el caso.

Cuando la solicitud internacional se base en dos o mas solicitudes o registros de base, se considerara que la certificacion del apartado anterior
se aplica a todas las solicitudes o registros de base.

b) Firma de la Oficina:

Fecha de la firma: (dd/mm/aaaa)

Calculo de tasas

Para rellenar la hoja de calculo de tasas es recomendable revisar el capitulo de tasas. No
obstante, en este aparte, se explicaran brevemente algunas cuestiones a tener en cuenta.

Es posible que el solicitante abra una cuenta corriente en la OMPI, de suerte que autoriza a éstaa
descontar de la cuenta el importe correspondiente a la tasa a pagar por la solicitud internacional.
Siasilohaceylosefialaenlacasillaa)delahojade calculo, noes necesario llenar la casilla b).
Cabe recordar que unasolicitud internacional comporta el pago de las siguientes tasas:

i) latasa de base, que es diferente silamarca se reproduce a color o en blancoy negro.

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

iii) Una tasa complementaria respecto de cada pais u organizacién que no haya declarado querer
percibir tasaindividual.

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

Si todas los paises u organizaciones designadas han hecho la declaracién de tasa individual, no
sera necesario abonar tasas suplementarias.

A continuacidn, se hard un ejercicio tomado del sitio en internet del Sistema de Madrid parauna
solicitud de registro de marca a color, en 3 paises u organizaciones que se acogieron al sistema de
tasaindividual y uno que se acogio al sistema de tasa complementaria, para identificar 4 clases de
productos/servicios (francos suizos):




i) La tasa base de unamarcaacolores: 903

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

iii) Estados Unidos, Unién Europea y China son paises y organizaciones a quienes se paga tasa

individual.

iv) Albania es un pais que escogié tasa complementaria.
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v) Célculo:

Tasa basica, cuando lareproduccion de lamarcaseaen color:
Complemento de tasa:1x 100.00 CHF
Tasa suplementaria (incluida la tasa suplementaria relacionada con lairregularidad

contempladaenlaRegla12.1)): x100.00 (3 clases gratuitas)

China
Tasaindividual:

Tasaindividual/tasa suplementaria: x125.00 (1 clase gratuita)

Unidn Europea
Tasaindividual:

Tasaindividual/tasa suplementaria: x192.00 (3 clases gratuitas)

Estados Unidos de América
Tasa individual:

Tasaindividual/tasa suplementaria: x301.00 (1 clase gratuita)

TOTAL: (CHF)

375

[ |




Remision 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
presentacion de la solicitud y los anexos que la acompafian 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 declaracién que certifique que la solicitud cumple con ciertos
requisitos. Estos se discuten en el siguiente capitulo.




Capitulo 5. Irregularidades en la
solicitud internacional

Lasirregularidades se refieren a cualquier elemento de la solicitud internacional que no se ajuste
alosrequisitos internacionales. Toda irregularidad debe ser corregida, pero las consecuencias de
no subsanarla, el tiempo en que debe ser subsanada y la responsabilidad de subsanar la

irregularidad, dependeran del tipo deirregularidad en cuestion.

En este capitulo se explican los diferentes tipos de irregularidad, el sujeto responsable de
remediarlasylas consecuencias por la falta de solucién alas mismas.

Tipos de irregularidades

(a) Irregularidades relacionadas con el formulario de solicitud

Se entiende irregular la solicitud internacional, cuando esta incompleta o es presentada en un
formularioincorrecto de solicitud, incluyendo cuando:

i) Lasolicitud ha sido presentada en un formulario oficial incorrecto.

ii) El formulario hasido rellenadoamano.

iii) El formulario carece de la firma de la oficina de origen.

(b) Irregularidades relacionadas con la legitimidad para presentar la solicitud

Es responsabilidad de la oficina de origen revisar los aspectos relativos a la legitimidad del
solicitante para presentar la solicitud internacional de manera que se eviten irregularidades
vinculadas con esa materia. La oficina debe revisar la solicitud para identificar situaciones en las
que, a primera vista, el solicitante no parece cumplir las condiciones del articulo 2 (1) del
Protocolo de Madrid, con respecto a la oficina de origen a través de la cual la solicitud
internacional hayasido presentada.

(c) Irregularidades relacionadas con una solicitud Incompleta

Se considera irregular una solicitud en que no estad contenido uno o varios de los siguientes
elementos:

i) indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante y contactarlo, o a su
representante o mandatario;

ii) Indicaciones para la conexion del solicitante con la oficina de origen;

iii) Fechay niumero de la solicitud o el registro base;

iv) Lareproduccion de lamarca;

v) Lista de productosy servicios paralos que el registro de la marca se ha solicitado;

vi) Indicacion de las Partes Contratantes designadas;

vii) Declaracion de la oficina de origen.




(d) Irregularidades respecto ala Clasificacion Internacional de Productos y Servicios

El articulo 3 (2) del Protocolo de Madrid dispone que la "indicacidn de las clases dada por el
solicitante se sometera al control de la Oficina Internacional, que ejercera dicho control en
asociacioén con la oficina de origen. En el caso de desacuerdo entre dicha oficina y la Oficina
Internacional, la opinién de esta Ultima prevalecera."

Sila Oficina Internacional considera que los productos y servicios no estan agrupados en la clase o
clases apropiadas, la Oficina Internacional hard su propia propuesta que se notificara a la oficina
de origen, con copia al solicitante.

La propuesta de la Oficina Internacional puede consistir en modificar la agrupacion de clasesdela
cual puede resultar una clasificacion que implique un mayor nimero de clases y, por ende,
generar la obligacion de pagar una tasa adicional. Si asi ocurre, en la notificacidn se indicara el
importe de las tasas adicionales adeudadas como consecuencia de la propuesta de modificacion
de la clasificacién y la agrupacién. (Ver Pago de cargos adicionales solicitados por la Oficina
Internacional ante unairregularidad en la Clasificacion Internacional de Niza).

La fecha del registro internacional no se vera afectada por una irregularidad con respecto a la
clasificacion de productos y servicios, si la cantidad mencionada en la Regla 12 (1) (b) del
Reglamento Comun 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 clasificacién y agrupacion de los productos y servicios es adecuada en la solicitud internacional a
fin de evitar que la Oficina Internacional deba notificar una irregularidad en este sentido.

Ahora bien, una vez notificada la irregularidad, la oficina de origen (la SIC en Colombia) tendra 3
meses contados a partir de dicha notificacién para dar su respuesta a la Oficina Internacional
(OMPI) acerca de la que considera seria una correcta clasificacidon, pues puede estar en
desacuerdo con ésta.

Si pasados dos meses desde la notificacion la OMPI no ha recibido respuesta de la SIC, aquella le
enviard un recordatorio indicandole la fecha limite para presentar la respuesta.

Unavezla OMPI harecibido larespuesta de laSICes posible que sucedan 3 situaciones:
i) Retiro de la propuesta. Se presenta cuando la OMPI acepte los argumentos de la SIC respecto de

la clasificacion originaria o en cualquier caso la respuesta dada sea satisfactoria para mantener la
original clasificacién y/o nimero de clases

ii) Modificacion de la propuesta. Se presenta cuando la OMPI haga una modificacion de la
propuesta, dadalarespuesta enviada porlaSIC.




iii) Confirmacidon de la propuesta. La OMPI confirma su propuesta a pesar de la respuesta de la SIC
oeneleventoen 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 reclasificacion, la fecha en que dichas tasas se deben
pagar dependera de sila SIC ha comunicado una opinidn (dando respuesta)ala OMPlono:

* Sino se envio respuesta, el pago debe efectuarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
fecha de la notificacion de la propuesta por parte de la Oficina Internacional.

¢ Cuando la oficina de origen haya comunicado su opinidn, el pago debe efectuarse dentro de los
tres (3) meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional notificé la confirmacion o
modificacidon de la propuestaalaSIC.

Teniendo en cuenta que el solicitante es informado por la OMPI de la propuesta de nueva
clasificacion que puede generar unatasa adicional y que la SIC también |le dard a conocer de dicho
requerimiento, éste podria proponerle a la SIC el retiro de aquellos productos o servicios que
generaron laolas clasesadicionales que a suvez activan unrecargo en la tasa.

Consecuencia del no pago de la tasa adicional: Si estos cargos no son pagados dentro del plazo
sefialado, la solicitud internacional se considerara abandonada. En ese caso, la Oficina
Internacional notificard ala oficina de origen e informara al solicitante.

Si, como consecuencia de la falta de pago de cualquier cantidad adicional de las tasas la solicitud
internacional se considerara abandonada, la Oficina Internacional reembolsara una parte de las
tasas ya pagadas para la solicitud internacional a la parte que los ha pagado. La Oficina
Internacional deducira una cantidad que corresponde a la mitad de la tasa de base debido al
registro en blancoy negro.

(e)Irregularidades respecto alaindicacidon de los productos y servicios

La Regla 13 del Reglamento Comun aborda la situacion en la que el solicitante indica un término o
expresion que la Oficina Internacional considera que es vago, para efectos de la clasificacion o
incomprensible o lingliisticamente incorrecta.

En esta situacion, la Oficina Internacional puede recomendar una expresién sustituta o la
supresion de la palabra de la lista de productos y servicios. De esta manera, notificard a la oficina
deorigen einformard al solicitante de estairregularidad.

Oportunidad para dar respuesta a la irregularidad: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la
notificacion, la SIC podra presentar una propuesta para subsanar la irregularidad. La SIC, como




oficina de origen, solicitard la opinién del solicitante antes de hacer tal propuesta o el solicitante
voluntariamente puede comunicar su opinion 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 cambiara la
expresion correspondiente.

No obstante, en el evento en que la SICdé respuesta ala OMPI pero ésta no sea aceptada, la OMPI
procederd a indicar en el registro internacional que el término es muy vago o no tiene traduccion
yaindicarlaclasealaque pertenece.

Sila SIC no dio respuesta, la expresidn sera retirada y se le notificara a la SICy se le informar3 al
solicitante. Por lo tanto, la no respuesta de esta irregularidad no genera el abandono de la
solicitud.

Activacion de la Regla 12: Si la SIC, en virtud del procedimiento establecido en la regla 13,
responde a la OMPI proponiendo un término sustituto del término considerado vago, imposible
de traduccion o lingliisticamente incorrecto y la OMPI considera que el mismo debe estar en otra
claseinternacional, se activaria el procedimiento establecidoenlaregla12.

(f) Irregularidades relativas ala prioridad

Cuando hay unairregularidad relacionada con una deficiencia en las indicaciones relativas a una
reivindicacion de prioridad, la Oficina Internacional enviard una notificacion de la misma. Si la
irregularidad no se corrige dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en que se envié la
notificacion de la irregularidad por la Oficina Internacional, la reivindicacién de prioridad no se
inscribira en el registro internacional.

(g) Irregularidades en la designacidn de la Parte Contratante

Cuando la solicitud internacional pretenda designar una Parte Contratante que no puede ser
designada, la Oficina Internacional desestimara la designacidn e informara 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 podra designar una Parte Contratante que también sea
parte de ese mismo tratado. Este tipo de irregularidad no es subsanable, pero no genera
abandono.




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 proteccién de
una marca solicitada o registrada en una parte contratante en otras partes, como lo sefiala el
articulo 2 del Protocolo.

(h) Irregularidades relativas a una declaracidn de intencidn de utilizar la marca

Cuando una solicitud designa una Parte Contratante, tal como los Estados Unidos de América que
requiere de una declaracion de intencion de usar la marca a través de la presentacion de un
formulario anexo a la solicitud internacional y la Oficina Internacional estime que la declaracién
no se encuentra o no cumple con los requisitos aplicables, la Oficina Internacional lo notificara al
solicitante y ala oficina de origen.

Si la declaracién corregida se encuentra o es recibida por la Oficina Internacional dentro de los
dos (2) meses contados a partir de la fecha en que se radicé en la SIC la solicitud internacional, la
declaracidn se considerara presentada en debida formay la fecha del registro internacional no se
verd afectada porlairregularidad.

Sin embargo, si la declaracion faltante o corregida no se recibe dentro de ese plazo, la Oficina
Internacional considerard que no se designd dicha Parte Contratante. En este caso, la Oficina
Internacional notificara al solicitante y a la oficina de origen y reembolsard las tasas abonadas en
relacion con la designacion de dicha Parte Contratante.

No obstante lo anterior, siempre queda abierta la posibilidad de realizar la designacidn posterior
acompafnandola de la declaracién de intencidn de usar la marca exigida.

(i) Otrasirregularidades

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 unairregularidad

Lasirregularidades que se deben subsanar porla SIC como oficina de origen

La SIC, como oficina de origen, es responsable no sélo de prevenir sino también de corregir las
irregularidades relativas al formulario de solicitud, de la transmision de la pagina original que




llevalamarca (cuando la solicitud se haya presentado por fax) y de la verificacion de la legitimidad
para presentar la solicitud internacional y la solicitud incompleta.

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

Cuando lastasas de unasolicitud 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 cantidad requerida,
notificara tanto a la oficina de origen como al solicitante, especificando la cantidad 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 partir de la fecha de la notificacidn, la solicitud internacional se considerard abandonada
y la Oficina Internacional notificara a la oficina de origeny al solicitante esa consecuencia.

Irregularidades que deben ser corregidas por el solicitante

El solicitante es responsable de subsanar individualmente cualquier irregularidad distinta de las
mencionadas anteriormente.

En todos los otros casos en que la Oficina Internacional considere que existe una irregularidad,
notificara al solicitante al tiempo que informara a la SIC, como oficina de origen. Ejemplos de tales
irregularidades pueden incluir los siguientes:

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

ii) Se reivindica prioridad, pero la informacion necesaria, como la fecha de presentacion de la
solicitud anterior se omite o la reivindicacidn de prioridad se refiere a productos y servicios no
contemplados enla solicitud internacional.

iii) Lareproduccién de la marca no es suficientemente clara.

iv) La solicitud internacional contiene una reivindicacion de color, pero ésta no se refleja en la
reproduccion de lamarca que aparece en el punto 7 del formulario de solicitud internacional.

v) La marca incluye caracteres no latinos o nimeros no arabigos y la solicitud internacional no
contiene unatransliteracion.

vi) La solicitud internacional contiene, con respecto a una o mas de las Partes Contratantes
designadas, una limitacion de la lista de productos y servicios y esos productos o servicios no
estanincluidos enlalista principal de productosy servicios.




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
esta disponible el monto enlacuenta.

Estas irregularidades pueden ser subsanadas por la solicitante en el plazo de tres (3) meses a
partir de la fecha de envio de la notificacion de la irregularidad por parte de la Oficina
Internacional.

Consecuencias de las irregularidades

Las consecuencias de no poder solucionar unairregularidad y el término disponible para corregir
lairregularidad, dependen del tipo deirregularidad.

Consecuencias de no cumplir con los requisitos

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

En la mayoria de los casos, el plazo es de tres (3) meses a partir de la fecha de notificacién de la
irregularidad. Sin embargo, véase lo expuesto previamente en relacién con los plazos para
subsanarlasirregularidades relativas alaindicacion de los productos y servicios, su clasificacién 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 noincluir una declaracion de la intencion de uso de una marca exigida, la consecuencia
es que la marca no se considerara presentada en relacion a ciertos paises o territorios. La Oficina
Internacionalinformard al solicitante y a la oficina de origen de un abandono.

Cuando las deficiencias en subsanar una irregularidad conduzcan al abandono de Ila solicitud
internacional, la Oficina Internacional reembolsara las tasas abonadas, previa deduccidn de la
cantidad correspondiente a la mitad de la tasa bésica de un registro en blanco y negro. Las tasas
por concepto de transmision, derivada de la recepcién y envio de la solicitud internacional a la
Oficina Internacional cobradas por la SIC como oficina de origen, no serdan reembolsadas.

Irregularidades que afectan la fecha del registro internacional

Algunas irregularidades pueden afectar la fecha del registro internacional. La principal de ellas es
unasolicitud ala que le falte cualquiera de los siguientes elementos:




a) Indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante y el contacto con él o su
representante, silo hubiere;

b) la designacidn de una o mas Partes Contratantes;
c)unareproduccién de lamarca, o

d) unaindicacidn delos productosy servicios paralos 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 seguiria siendo la fecha en que
se recibid la solicitud internacional por la oficina de origen. De no completarse los requisitos en
ese término, la fecha del registro internacional serd la fecha en que se completd el ultimo de los
elementos ante la Oficina Internacional, de acuerdo con lo establecido en la regla 15 del
Reglamento Comun.




Capitulo 6. Procedimientos internacionales
en la oficina de origen

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

Aceptacion de la solicitud internacional

La Direccién de Signos Distintivos de la SIC aceptara para revision cualquier solicitud
internacional que se presente ante ella. La oficina otorgara una fecha de presentacion a una
solicitud internacional que esté en medio impreso o mecanografiado en:

e El formulario oficial emitido por la Oficina Internacional o
e Unformulario generado por el usuario que cumpla con los requisitos del formulario oficial. (Vea
Formularios Oficiales.)

La SIC revisarad el contenido del formulario en la medida necesaria para evitar cualquier
irregularidad de la que seria responsable (ver Cuestiones de las que es responsable la SIC). Sin
embargo, este examen se llevard a cabo de una manera que no retrase indebidamente el envio de
la solicitud a la Oficina Internacional ya que podria afectar la fecha del registro internacional.

Procedimiento de Certificacion

Elitem 13 del formulario oficial de solicitud internacional (MM?2) requiere que la oficina de origen
certifique una serie de hechos relacionados con la solicitud internacional. Al firmar la solicitud, la
oficina de origen declara que las afirmaciones en la certificacion son verdaderas y si se refieren a
dos o mas solicitudes base o registros base, y declara que la certificacion es verdadera en cuanto a
todaslasinformaciones mencionadasen la solicitud internacional.

Una vez que la fecha de presentacion es asignada a la solicitud internacional, la SIC revisard
cuidadosamente la solicitud con el fin de completar la certificacién que se muestra en la casilla 13.
En caso de ser necesario, la SIC podra 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 hara la certificacidn. Si no corresponde en uno o mas
aspectos, la SIC no certificard la solicitud internacional pero notificara al solicitante, mediante
requerimiento, de las razones por las cuales la solicitud internacional no puede certificarse.

La tasa administrativa por concepto de tasa de transmisidn derivada de la recepcidny envio de la
solicitud internacional a la Oficina Internacional, que incluye la certificacidn, aplicada por la SIC
no esreembolsable.




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 habra que pagar nuevamente la tasa administrativa por concepto de transmision
derivada de la recepcion y envio de la solicitud internacional a la Oficina Internacional con la
nueva remision.

Contenido de la Certificacién

La SIC, siguiendo lo enunciado en el numeral 6.1.4. de la Circular Unica y segln los lineamientos
del formulario oficial MM2, certificard que la informacion en la solicitud internacional es la
misma que la informacién contenida en la solicitud o registro presentada en Colombia,
incluyendo lo siguiente:

i) Lafecha 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 titular(es) del registro de base.
Cuando la solicitud internacional es presentada conjuntamente por varias personas, todos los
solicitantes deberdn aparecer como solicitantes o titulares de la solicitud o registro base, segun
corresponda;

iii) Seglin sea el caso, que el tipo de marcay la reproduccién de la marca son las mismas que en la
solicitud o registro base;

iv) Que, si se reivindica el color como un elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o
en el registro base, esa misma reivindicacién 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 efectivamente el color o la combinacién 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, segln sea el caso; asi como la coincidencia con la Clasificacién 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 limitacion en
forma diferente respecto a diferentes paises de extension. La SIC certificard frente a la
coincidencia o limitacidn, sin que sea posible laampliacién.

Efecto de la Certificacién

La certificacion (o declaracidn) que sera 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
afirmalaveracidad de la declaracidn.




La SIC no puede firmar una certificacion para una solicitud internacional que contenga una
descripcion o indicacién que no esté presente en la solicitud o registro base, ni puede certificar
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 debera pedir al
solicitante que corrija cualquier discrepancia antes de que se pueda hacer la certificacion
requerida para presentar la solicitud internacional. Esto puede hacerse, por ejemplo, mediante la
eliminacién de material, tal como una descripcion o indicacidon de que no esta presente en la
solicitud base, o mediante la restriccion de la lista de productos y servicios de manera que no sea
mas amplia que la lista que figura en la solicitud o registro base.

La solicitud no debera ser remitida a la Oficina Internacional hasta tanto no se hayan realizado las
correcciones necesarias.

Suscripcion de la Solicitud Internacional

La solicitud internacional debera estar firmada por la SIC, como oficina de origen. Esta firma
puede ser manuscrita, impresa o estampada o puede ser sustituida por un sello. Cuando se utilice
un sello, no es necesaria la indicacién en letras del nombre de la persona natural cuyo sello se
utiliza.

Cuando la SIC transmite la solicitud a la Oficina Internacional por medios electrénicos, la firma se
sustituye por una forma de identificacidon acordada con la Oficina Internacional.
Revision de la Solicitud Internacional en la oficina de origen

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

En particular, antes de enviar la solicitud internacional a la Oficina Internacional, la SIC es
responsable de solucionar cierto tipo de irregularidades, incluidas las que estan vinculadas con lo
siguiente:

1) Elformulario de solicitud.

2) La transmisidn del original de la pagina que lleva la marca, cuando la solicitud se haya remitido
por fax.

3) Lalegitimidad para presentar la solicitud internacional a través de la oficina de origen.

4) Una solicitud incompleta.




Capitulo 7. Procedimientos en la
Oficina Internacional

Recibida la solicitud internacional por la Oficina Internacional, ésta la revisara para asegurarse de
que cumple con los requisitos formales. Si la solicitud estda completa y correcta, la Oficina
Internacional inscribira la marca en el Registro Internacional. Se informarad a la oficina de origen
que la solicitud ha sido aceptada y enviara un certificado de registro internacional al titular de la
marca o sumandatario (representante) registrado. La Oficina Internacional notificara a las Partes
Contratantes que hayan sido designadas en la solicitud de registro internacional. Las oficinas de
marcas de las Partes Contratantes tendran entonces la oportunidad de examinar la marca y
extender o denegar la proteccion de la marca en sus territorios.

Procedimientos de la Oficina Internacional para una solicitud recientemente
presentada

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

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

Si la solicitud estd incompleta o hay demoras en su transmision 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 presentacién del Protocolo de Madrid, debe registrar la marca en el
Registro Internacional, de acuerdo con la Regla 14 (1) del Reglamento Comun. Con el registro,
notificara a las oficinas de las Partes Contratantes designadas, informara a la oficina de origen 'y
enviara un certificado al solicitante internacional, que se denomina "titular 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 certificados se envien al titular a través de la SIC.

La Oficina Internacional publicara la solicitud internacional y registrara la informaciéon en su base




de datos, segun lo dispuesto en la Regla 32 del Reglamento Comun, como se discute mas
adelante en la Publicacion del Registro Internacional.

La Oficina Internacional registra y mantiene una base de datos de informacidn relacionada con el
registro internacional y las notificaciones comunicadas por la oficina de origen o por las oficinas
en los paises de extension. También mantendra los registros relativos a los cambios de titularidad
ylarenovacion del registro. Véase Base de Datos de la Oficina Internacional.

Registro internacional

Los efectos del registro internacional se establecen en el articulo 4 del Protocolo de Madrid.
Conforme a lo dispuesto en ese articulo, una marca esta 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
proteccidn de la marca es efectiva a partir de la fecha del registro internacional a menos que se
notifique la negacién dentro del plazo sefialado.

El articulo 4 del Protocolo de Madrid dispone que todo registro internacional gozara del derecho
de prioridad establecido en el articulo 4 del Convenio de Paris, pero sin las formalidades previstas
en la letra D de dicho articulo. Esto significa que la prioridad del registro internacional es
esencialmente automatica para cualquier designacion 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 tramites relacionados con la solicitud de prioridad todavia deben ser
observados como en cualquier otra solicitud.

Aunque el registro internacional requiere la aplicacidn de la Clasificacidn Internacional de Niza a
productosy servicios, el articulo 4 del Protocolo de Madrid dispone que laindicacion de las clases
de productos y servicios no obliga a las Partes Contratantes, en cuanto a la determinacion del
alcance de la proteccion de la marca. Por lo tanto, el registro de una marca en una clase especifica
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 denegacidn del registro de marca basada en la probabilidad de confusién con los productos o
servicios de una clase diferente.

Contenido del registro internacional

* Todos los datos de la solicitud internacional.

¢ La fecha y el nimero del registro internacional.

e La clasificacion de simbolos correspondiente, cuando la marca se puede clasificar de acuerdo con
la Clasificacion de Viena en relacién con los elementos figurativos de las marcas y la solicitud
internacional no contenga una declaracién en el sentido de que el solicitante desea que la marca
se considere como marca en caracteres estandar.

¢ Una indicacion, respecto de cada Parte Contratante designada, en cuanto a si es designada en
virtud del Arreglo de Madrid o en virtud del Protocolo de Madrid.

* De ser el caso, las indicaciones anexas a la solicitud internacional en relacién con una reivindicacion
de antigiiedad y la fecha de registro pertinente y el nimero.
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Vigencia del Registro Internacional

Un registro internacional de marca en virtud del Protocolo de Madrid estara vigente durante 10
afios a partir de la fecha del registro internacional, con la posibilidad de renovarlo de manera
indefinida por periodos iguales de 10 afios. El solicitante debe tener en cuenta, sin embargo, que
algunos paises exigen la presentacion de documentos adicionales para mantener el registro
vigente; el no cumplimiento de este requisito podra dar lugar a la terminacion anticipada de
proteccidn en esos paises. En Colombia debe presentarse la renovacion para mantener el registro
cancelando latasa correspondiente y no se exigen requisitos adicionales.

Fecha de Registro Internacional

Conforme a lo dispuesto en el articulo 3 (4) del Protocolo de Madrid, la fecha del registro
internacional es normalmente la fecha en que se recibid la solicitud internacional completa porla
oficina de origen. En Colombia, ésta sera la fecha de presentacién asignada por la SIC. Sin
embargo, la fecha del registro internacional serd diferente en ciertas circunstancias, como se
muestra en la siguiente tabla.

Tabla 1. Determinacion de la fecha de Registro Internacional

Si la solicitud es recibida por la

. . El registro internacional sera —
Oficina Internacional —

Pero —

Dentro de 2 meses a partir de la pre-
sentacion de la solicitud internacional
en la oficina de origen.

Fecha de presentacion en que fue
recibida por la oficina de origen

Mas de 2 meses desde la radicacion
de la solicitud internacional con la
oficina de origen

Fecha en la cual la solicitud fue
realmente recibida por la Oficina
Internacional.

Se establece que la recepcion tardia es
consecuencia de una irregularidad en
el servicio postal o de correo.

Fecha de presentacion en que fue
recibida por la oficina de origen

Mas de 2 meses desde la radicacion
de la solicitud internacional

Y hacen falta elementos clave como:

indicaciones que permitan establecer ||El Ultimo elemento faltante se comple-

la identidad y contacto con el solici-
tante o su representante; designacion
de las Partes Contratantes, una repro-
duccién de la marca, o indicacion de
los productos y servicios

te en la Oficina Internacional dentro de
los 2 meses siguientes a la radicacion
de la solicitud internacional en la
oficina de origen.

Fecha de presentacion en que fue
recibida por la oficina de origen

Y hacen falta elementos clave como
indicaciones que permitan establecer
la identidad y contacto con el solici-
tante o su representante; designacion
de las Partes Contratantes, una repro-
duccién de la marca, o indicacion de
los productos y servicios

El dltimo elemento faltante no llega a
la oficina internacional dentro del
término de 2 meses siguientes a la
radicacién de la solicitud internacional
en la oficina de origen.

Fecha en la que llegd el ultimo
elemento faltante a la Oficina
Internacional, siempre que la
irregularidad se subsane dentro de
los tres (3) meses siguientes a la
notificacidn de la oficina de origen




Irregularidades diferentes a las mencionadas en el cuadro anterior, no afectaran la fecha del
registro internacional. Sin embargo, la falta de subsanacion de las deficiencias que no estan
indicadas en la tabla, como el retraso en el pago de las tasas o las irregularidades en la
clasificacion, dentro del plazo de tres (3) meses desde la notificacién pueden resultar en el
abandono de la solicitud o en otras consecuencias. Véase mas arriba, Consecuencias de no
cumplircon los requisitos.

La determinacion de la fecha de registro internacional se ilustra con el ejemplo siguiente:?

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 notifica 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
sera 1 deabril;

- Si la oficina subsana la irregularidad después del 1 de junio, pero a mas tardar el 5 de
agosto, la fecha del registro internacional serd la fecha en que se recibio la informacién
omitida por la Oficina Internacional;

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

Publicacién del registro internacional

La Oficina Internacional publicara el registro en la Gaceta de la OMPI de Marcas
Internacionales (Gaceta), segln lo dispuesto en la Regla 32 del Reglamento Comun. La Gaceta
de la OMPI es una publicacidon electrénica que puede consultarse en el sitio web de la OMPI:
http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette /index.html.

La Gaceta se publica en Inglés, francés y espafiol. La Oficina Internacional prepara las
traducciones necesarias para el registro y la publicacién. El solicitante podrd acompafiar la
solicitud internacional con una traduccién de cualquier texto que figure en la solicitud
internacional. La Oficina Internacional no estd obligada a aceptar esa traduccién. Si considera
que la traduccidn propuesta no es correcta, la corregira, tras invitar al solicitante a presentar, en
el plazode un (1) mes, observaciones sobre las correcciones propuestas. Sino se envia en el plazo
prescrito ninguna observacion, la propuesta de correccidn de la traduccidn serd adoptada por la
Oficina Internacional. La marca en si misma no sera traducida por la Oficina Internacional, ni

1 Este ejemplo se cita directamente de la Guia de la OMPI para el Registro Internacional de Marcas, parte BIl.12.04. Pagina 36 acerca de
la Regla 11.4)




seran revisadas por la Oficina Internacional traducciones de la marca que haya aportado el
solicitante. Los procedimientos de traduccién no afectaran la fecha del registro internacional.

Cuando se prepara la Gaceta, la Oficina Internacional escanea la reproduccién 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 razén, es esencial que la solicitud contenga una reproduccion
claradelamarca. Una declaracién de que el solicitante desea que la marca sea considerada como
marca en caracteres estandar también se indicara en la Gaceta.

La Oficina Internacional publica también una version en PDF de la Gaceta. En esta version
Unicamente, la entrada principal de la Gaceta contendrd una reproduccion de la marca en blanco
y negro y, si una reproduccién en color de la marca se ha aportado se publicara en una seccion
separada, al final del Gaceta. En tales casos, la reproduccién en blanco y negro en la entrada
principal estard acompafiada de la indicacién "ver una reproduccion de color al final de este
asunto". Cuando la solicitud internacional proporciona sélo una reproduccion de la marca en
color, la Oficina Internacional preparard una reproduccion en blanco y negro que se publicara en
la entrada principal de la Gaceta, con la indicacidn de "ver el original en color al final de este
asunto".




Capitulo 8. Procedimientos en los
paises de extension

Una vez que la Oficina Internacional registra una marca, la Oficina Internacional notificard a cada
Parte Contratante designada que el titular del registro internacional ha solicitado una ampliacion
de la proteccidon a ese pais o territorio. Cada Parte Contratante designada tendra entonces la
oportunidad de examinar la solicitud de extensidén de la proteccion a su territorio y puede
negarse a extender la proteccion de la marca a su territorio si la solicitud no cumple con los
requisitos de proteccion legal. La oficina debe comunicar su negativa y los motivos de la
denegacidn en el plazo previsto por el Protocolo de Madrid. Si un pais de extension no consigue
comunicar la denegacion dentro de ese plazo, la proteccion de la marca se extendera
automaticamente a ese territorio.

Examen de extension en los paises

El articulo 5 del Protocolo de Madrid establece que un pais de la extension puede denegar el
registro de una marca sélo por motivos que se aplicarian si la solicitud hubiera sido presentada
directamente ante esa oficinay que sean compatibles con el Convenio de Paris. Por consiguiente,
el tratamiento de las solicitudes de extension debe ser el mismo que el tratamiento de las
solicitudes presentadas directamente yambos deben ser compatibles con los requerimientos del
Convenio de Paris.

El Protocolo de Madrid incluye algunas disposiciones que pueden dar lugar a distintos
requerimientos. Aparte de los plazos, que se analizan mas adelante en Plazo para notificar una

denegacidn, éstos surgen a partir de tres consideraciones basicas:

1) El plazo para la comunicacién de una negativa a brindar proteccién a una marca, discutido en
Plazo para notificar una denegacion;

2) Prohibicién de motivos especificos de denegacion de la extension de la proteccion;
3) Examen de las cuestiones que se abordan en la oficina internacional.

Motivos prohibidos de negacién del registro de marca

Los paises de extensiéon no pueden negar la proteccidn a una marca aduciendo motivos
vinculados con la limitacién del nimero de productos o servicios que puedan serincluidos en una
solicitud o del numero de clases a las que una solicitud puede aplicar. El articulo 5 (1) del
Protocolo de Madrid especificamente lo prohibe.

Por lo tanto, al examinar las solicitudes de extensidn de la proteccion en virtud del Protocolo de
Madrid, la oficina en un pais de extension debe aceptar solicitudes multiclase y no puede, por
ejemplo, requerir al solicitante para restringir los productos y servicios de la protecciéon a unasola




clase. Incluso sila legislacidn interna de un pais exige que una solicitud presentada directamente
a esa oficina sea uniclase, la oficina no puede denegar la proteccion de un registro internacional
sélo porque se refiere avarias clases de productos y servicios.

Problemas de examen dirigidos por la Oficina Internacional

Formalidades. Antes de notificar a las Partes Contratantes que se han designado como pais de
extension, 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 Comun se han
cumplido. En tal sentido, la oficina de un pais de extensidn normalmente no formula objeciones
por razones de forma o de la presentacion.

Declaraciones. Cuando la Parte Contratante exija una declaracion de intencidn de usar, pero no
requiere que ésta sea en forma separada, el formulario de solicitud internacional o de
designacion posterior incluira la declaracién de que el solicitante o el titular, en la designacién de
esa Parte Contratante, ha efectuado la declaracién exigida. Declaraciones similares se hacen para
una solicitud internacional o designacion posterior cuando asi sean requeridas por las Partes
Contratantes.

Cuando una Parte Contratante exija una declaracién independiente acerca de la intencion 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 declaracion
debe ser suministrada antes de la notificacion del registro internacional o la designacion
posteriorala Parte Contratante.

Clasificacion. Las cuestiones de clasificacién son responsabilidad de la Oficina Internacional.
Antes de que una solicitud de extension deba notificarse a una Parte Contratante, la Oficina
Internacional debe haber revisado la clasificacién de los productos y servicios, propuesto
cualquier cambioy aprobado la clasificaciony su organizacion.

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que cuando la Parte Contratante de extension
sea Colombia, la SIC ha previsto en el numeral 6.2.3 de |a Circular Unica la posibilidad de requerir
las solicitudes de extensidon a Colombia por falta de los requisitos de forma, especialmente,
cuando haya vaguedad en la descripciéon 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 certificacion o colectiva.

El requerimiento se efectia mediante oficio proferido por la Direcciéon de Signos Distintivos
mediante el cual se comunicara al solicitante las deficiencias para que complete los requisitos en
el plazo de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de notificacion del oficio, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 144 de la Decisidon 486. Como consecuencia, en caso de no
completarse los requisitos dentro del término sefialado, la solicitud se considerard abandonaday
se procederaasuarchivo.



Derecho a denegar la proteccién

Cada Parte Contratante designada tiene derecho a denegar la proteccidon del registro
internacional ensuterritorio.

El derecho a denegar la proteccion se aplica en los dos casos: a) la notificacion de la extensidon
inicial que se realiza conforme al Protocolo de Madrid, Articulo 3 ter (1), es decir, la extensidn alos
paises designados en la solicitud internacional, y b) de las notificaciones de designaciones
posteriores en virtud del Protocolo de Madrid, Articulo 3 ter (2), discutido en el capitulo de
Designaciones Posteriores.

Otros temas de examen

Documentos justificativos de la legitimidad de uso de ciertos elementos de la marca

El Protocolo de Madrid en el articulo 5 bis reconoce que las oficinas podran exigir documentos
justificativos de la legitimidad del uso de ciertos elementos contenidos en las marcas, como
armas, escudos, retratos, distinciones honorificas, titulos, nombres comerciales, nombres de
personas distintas del nombre del solicitante/titular u otras inscripciones andlogas. El referido
articulo no prohibe que se requieran esas pruebas, pero si prevé que tales pruebas, si son
necesarias, deban estar exentas de exigencias de legalizacion o certificacion, salvo que se exija
por la oficina que sea certificado por la oficina de origen.

Marca en caracteres estandar

Una solicitud puede incluir una designacion en el sentido de que el solicitante desea que la marca
se considere como marca en caracteres estandar. Esta declaracion se incluye en la notificacién a
la oficina de cada Parte Contratante designada. Sin embargo, los caracteres que son estandar en
unidioma pueden no ser estandar en otro. Esto surge no sélo por las diferencias en el alfabeto de
unidioma, sinotambién se produce enrelacién con el uso de acentos e indicaciones similares.

Por tanto, cada Parte Contratante designada debe decidir el efecto que va a dar a esa declaracion.
La declaracion, entonces, puede ser ignorada en la determinacidn de si la marca entraria en
conflicto con otra marcay, si la marca se protege, la extension de la proteccién a la que la marca
estd legitimada con respecto a otras marcas.

Cuando la declaracion de caracteres estandar se ha hecho, la Oficina Internacional no aplicara la
Clasificacion de Viena. La oficina de extension del pais es libre de asignar un simbolo de la
Clasificacion de Viena parala marcay utilizar esa clasificacion para sus propios fines.




Procedimientos de examen en los paises de Extension

Los procedimientos de examen en los paises de extension se rigen por el articulo 5 del Protocolo
de Madrid y el Reglamento Comun, en particular el capitulo 4, articulos 16 a 18ter. Estos articulos
requieren a la oficina de extensidn hacer las siguientes notificaciones a la Oficina Internacional:

i) Denegacion provisional, incluida la denegacidn provisional basada en una oposicién. Dentro de
los términos de 12 meses o de 18 meses se notifica que se ha denegado la proteccion en el pais de
extension, lo cual puede darse mediante pronunciamiento oficial de negacion o inclusive cuando
se ha presentado una oposiciéon u observacion al registro mediante la comunicacion de tal
circunstancia.

ii) Estado de situacion provisional de la marca: La oficina de extensién debe notificar el tipo de
situacion de que se trata.

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

a) Declaracidn de la concesién de la proteccidn a la marca. En caso de que en el trdmite no se
haya presentado oposicidn u observacion y se haya concedido la marca, siendo esta situacién
definitiva. Asi mismo, si se ha presentado oposicion y se puede considerar la decisién como
definitiva porque no hay lugaralos recursos de la via gubernativa.

b) Declaracion de la concesion de la proteccidon tras una denegacién provisional: Una
declaracién de la concesidn de la proteccion tras una denegacidn provisional puede ser una
declaracién de que la denegacidn provisional se retira y se concede la protecciéon de todos los
productos y servicios para los que se solicitd proteccion o una indicacién de los productos o
servicios para los que la proteccion de la marca hasido concedida.

c) Confirmacion de la denegacién provisional total o parcial: Ante una notificacion de
denegacion provisional por virtud de una oposicion que concluye en negacidén o una
denegacion que es confirmada en la via gubernativa, si es el caso, se debe notificar
confirmando tal circunstancia.

d) Cuando una decision posterior afecta la proteccion de la marca, con una declaracién que
indique los productos o servicios para los cuales esté protegida.

La Oficina Internacional registrara cada una de estas notificaciones en el Registro Internacional y
transmitira una copia al titular del registro internacional. Si la oficina de origen ha informado a la
Oficina Internacional su interés de recibir tales copias, también se remitird una copia de la
notificacion ala oficina de origen.




Notificaciones de la oficina de extension a la Oficina Internacional

- Denegacidn provisional, incluida la denegacidn provisional basada en una oposicion.
- Estado de situacion provisional de la marca.

- Situacion final de la marca, que puede ser:
e Concesion de la proteccidn de la marca
e Concesion de la proteccidn tras una denegacién provisional
e Confirmacion de la denegacion provisional total
e Afectacion posterior de la proteccion de la marca con limitacion de productos y/o servicios.

Cuando mas de una de estas notificaciones debe ser presentada, se requiere el uso de
formularios separados, que no deben ser combinados en un solo documento.

Denegacion provisional

Una Parte Contratante que desee denegar la concesidén de una extension de proteccion debe
notificar tal decision a la Oficina Internacional junto con los motivos de la denegacidn, en el plazo
correspondiente. Si la notificaciéon no se realiza en el plazo establecido se concede
automadticamente la proteccién de la marca en dicho pais o territorio.

El Protocolo de Madrid, Articulo 5 (2), aborda los requisitos y limites de tiempo para hacer esa
notificacién. El plazo previsto es de un (1) afio o dieciocho (18) meses para las Partes Contratantes
que asi lo hayan declarado al momento de la adhesion al Tratado. En tal sentido, toda oficina que
desee ejercer su derecho a denegar la proteccion debe hacerlo dentro del plazo sefialado, junto
con una exposicion de todos los motivos. Los procedimientos relativos a una notificaciéon de
denegacion se exponen con mas detalle en el Capitulo 4 del Reglamento Comun, Reglas 16 a 18ter.

Una notificacidn de denegacidn provisional se realiza mediante el envio a la Oficina Internacional
de una declaracidn que indique los motivos por los cuales la oficina que realiza la notificacidn
considera que la proteccién no puede ser concedida en su territorio (llamada una "denegacion ex
oficio provisional") o una declaracion de que la proteccién no puede concederse en la Parte
Contratante interesada porque se ha presentado una oposicion (llamada "denegacion
provisional basada en una oposicion"), o ambas cosas. Asimismo, también procede cuando se ha
efectuado un requerimiento a la solicitud de proteccion efectuado por la SIC en el evento de que
falte algunainformacion necesaria para que el trdmite pueda continuar.

Una notificaciéon de denegacion debe referirse a un solo registro internacional, por lo cual una
notificacién por separado debera enviarse por cada registro, aun cuando los registros se refieran
a marcas relacionadas del mismo solicitante. La notificacion debe estar fechada y debe ser
firmada por la oficina de la Parte Contratante designada que realiza la notificacidn.




La denegacién provisional podra ser notificada a la Oficina Internacional en inglés, francés o
espaniol a eleccion de la oficina que realiza la notificacion. Cuando Colombia se designa como un
pais de extension, la notificacion se hara en espafiol. La negativa sera registraday publicada en los
tres idiomas. La Oficina Internacional preparara una traduccion de los datos a ser registrados y
publicados. Asi mismo, la Oficina Internacional enviara al titular del registro internacional una
copia de la notificacién de la denegacién en el idioma en que fue enviado por la oficina de la Parte
Contratante designada, pero la comunicacion de la Oficina Internacional mediante la cual remite
la copia de la notificacion de la denegacion estard en el idioma en que fue presentada la solicitud
internacional o la lengua en la que el titular haya solicitado recibir comunicaciones de la Oficina
Internacional.

Cuando una notificacion se hace, la Oficina Internacional registra la denegacion provisional en el
Registro Internacional con indicacidon de la fecha en que se envié la notificacién o se considerard
que se ha enviado (Regla 17.4). La denegacion provisional también se publicara en la Gaceta, con
indicacion de sila denegacidn es total (es decir, se refiere a todos los productos y servicios objeto
de la designacion de la Parte Contratante en cuestion) o parcial (es decir, se refiere sélo a algunos
de los productos y servicios). Si la denegacion 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 motivos de denegacidn no se publican.

La Oficina Internacional transmitira una copia de la notificacién al titular. También transmite al
titular la informacién enviada por la oficina de una Parte Contratante designada respecto a la
posible presentacion de una oposicidn tras el vencimiento del plazo para la denegacidn, asi como
cualquier otra informacion relativa a las fechas en las que el plazo de oposicién comienza y
termina. Desde el 12 de enero de 2009, copias digitalizadas de las notificaciones de denegacién
provisional estan disponibles enla base de datos ROMARIN.

Una vez que una notificacion de denegacion provisional se ha hecho, no hay limite de tiempo ni
restricciones para continuar con el procedimiento de examen. Sin embargo, tan pronto como
todos los procedimientos ante la oficina han sido finalmente completados, la oficina designada
deberd comunicar ala Oficina Internacional el estado definitivo de la proteccién de la marca.

Contenido de la notificacion no basada en una oposicién
La Regla 17 del Reglamento Comun dispone que una notificacion de denegacién provisional

debera conteneroindicar:
1) La oficina que realiza la notificacion;

2) El nimero del registro internacional de preferencia acompafiado de otras indicaciones que
permitan identificarlo, como los elementos verbales de la marca o la solicitud o el nimero de
registro base;




3) Todos los motivos en que se basa la denegacidn provisional junto con una referencia a las
correspondientes disposiciones fundamentales de laley;

4) Cuando los motivos en que se basa la denegacién 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 informacion con respecto de la marca:

a) fecha de presentaciony el nimero

b) fecha de prioridad (sila hay),

c)fecha deregistroy el nimero siestd disponible,
d) nombreydireccién del titular, y

e) una reproduccion 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
idiomadelasolicitud o registro,

5) Unaindicacion de que se afectan todos o algunos de los productos y servicios y cudles no se ven
afectados porladenegacién provisional;

6) El plazo razonable, en funcién de las circunstancias, para presentar una solicitud de revisién o
recurso contra la denegacion provisional de oficio o de la denegacidn provisional basada en una
oposicidn;y

7) La autoridad ante la cual dicha solicitud de revision, recurso o respuesta debe ser presentada
con la indicacidn, en su caso, acerca de que la solicitud de revision, apelacion o la respuesta la
tiene que presentar a través de un representante con domicilio en el territorio de la Parte
Contratante cuya oficina ha pronunciado la denegacion.

Contenido adicional de la notificacion basada en una oposicion

Cuando la oficina de extensidn notifica una denegacion provisional basada en una oposicion,
debe, en adicién, comunicar lalista de los productos y servicios sobre los que se basa la oposicion,
pudiendo incluir la informacidn de la lista completa de los productos y servicios de esa solicitud
anterior oregistro.

Esas listas pueden estar en el idioma de la solicitud anterior o del registro, incluso si dicho idioma
no esInglés, nifrancés, ni espaiol.

Cuando una oficina informa a la Oficina Internacional la posibilidad de que se formulen
oposiciones después de la expiracion del periodo de 12 o 18 meses, segun sea el caso, debera



informar en la comunicacién las fechas en que el plazo de oposicion comienza y termina. Si el
periodo de oposicidn es renovable, la oficina sélo tiene que comunicar la fecha en que este
periodo comienza.

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

La Oficina Internacional registrara esta informacidn en el Registro Internacional, la transmitira al
titular del registro internacional y la publicard en la Gaceta.

Notificacionirregular de denegacidn provisional

Una notificacion de denegacién provisional se considera irregular si no se cumplen ciertos
requisitos establecidos en el Protocolo de Madrid y en el Reglamento Comun. Algunas
irregularidades en la denegacién pueden ser corregidas, pero en otros casos, la Oficina
Internacional no considerara que lacomunicacion constituye una notificacidon de denegacidn.

Notificacionesirregulares no consideradas como tales

Una notificacion de denegacion provisional no sera considerada como tal por la Oficina
Internacionalsi:

e No contiene ningun numero de registro internacional, a menos que otras indicaciones que
figuren en la notificaciéon permitan que la Oficina Internacional identifique el registro
internacional de que se trate;

* No seindica algin motivo parala denegacion, o

¢ Se envid ala OficinaInternacional después de la expiracion del plazo correspondiente.

A pesar de que la notificacion sea irregular la Oficina Internacional transmitird una copia de la

notificacién al titular, al mismo tiempo que le informara que no considera que se trate de una
denegacién como tal, junto conlasrazones de esta decision.

Otras irregularidades en la notificacion de denegacion provisional

Una notificacion puede ser irregular en otros aspectos. Por ejemplo, una notificacion serd
irregular sise omite la indicacion de los productos y servicios que se ven afectados o no afectados
por la denegacidn, o sila notificacion no contiene una reproduccion de la marca anterior que estd
en conflicto, o si otros detalles relevantes en relacidn con la marca anterior, incluyendo el nombre
y la direccién de su titular faltan. En estos casos y salvo lo dispuesto en el parrafo siguiente, la
Oficina Internacional registrara la denegacion provisional en el Registro Internacional e invitard a




la oficina correspondiente a rectificar su notificacion en el plazo de dos meses. Al mismo tiempo,
la Oficina Internacional enviara al titular copias de la notificacion irregular de denegaciony de la
invitacion enviada a la Oficina.

Una excepcidn al procedimiento anterior se da cuando la notificacion no contiene las
indicaciones prescritas relativas al plazo para presentar una solicitud de revisién o un recurso de
apelaciéon o una respuesta a una oposicion y la autoridad a la que deben dirigirse. En esta
situacion, la denegacidn provisional no se inscribird en el Registro Internacional. Sila oficina envia
una notificacion rectificada en el plazo de dos meses, indicado en la invitacion de la Oficina
Internacional a los efectos del articulo 5 (2) del Protocolo de Madrid, se considerara que esta
notificacion rectificada ha sido enviada en la fecha en que se habia remitido la notificacion
defectuosa.

Es decir, si la notificacidon defectuosa habia sido enviada dentro del plazo aplicable en virtud del
articulo 5 (2) del Protocolo de Madrid, una notificacién rectificada que se envia en el plazo de los
dos meses mencionado en la invitacidn se considerara que ha cumplido con los requisitos de esa
disposicion. Si dentro del plazo de esos dos meses la oficina no rectifica su notificacion, no se
considerard como una notificacion de denegacidon provisional. La Oficina Internacional
comunicard al titular y a la respectiva oficina que no considera como denegacion dicha
notificacion, indicando los motivos de tal decision.

Cuando una oficinarectifique una notificacidon de denegacidn en que se especifique un plazo para
solicitar la revisidn o apelacion, también deberd, cuando sea apropiado, especificar un nuevo
periodo (por ejemplo, a partir de la fecha en que se envid la notificacion rectificada a la Oficina
Internacional), preferiblemente con una indicacién de la fecha en que dicho limite de tiempo
expira.

La Oficina Internacional enviard al titular una copia de toda rectificacion de la notificacion.

Incluso si una notificacidon de denegacion provisional no se considera como tal por la Oficina
Internacional y, en consecuencia, no se inscribe en el Registro Internacional, el titular debe tener
en cuenta que esto no significa necesariamente que no haya problemas relativos a la proteccion
de lamarca en esa Parte Contratante, ya que puede ser posible que un tercero entable una accion
deinvalidacién contra la designacidn por los mismos motivos que fueron citados por la oficina en
la notificacion defectuosa de rechazo. En funciéon de la irregularidad contenida en la notificacion
de denegacidn provisional, el titular podra considerar conveniente requerir a la oficina de la Parte
Contratante designada para que le proporcione una informacion completa de los motivos de
denegacién de la proteccion.




Acciones que puede adelantar un solicitante tras la notificacion de la
denegacion provisional

El titular de un registro internacional que recibe a través de la Oficina Internacional una
notificacion de denegacion (incluyendo una notificacion irregular de denegacion de conformidad
con la Regla 18 (1) © tiene los mismos derechos y vias de recurso que si la marca hubiera sido
depositada directamente ante la oficina que emitié la notificacién de denegacién. Estos derechos
y recursos pueden incluir la revisién y la apelacion contra la denegacidn. Para la Parte Contratante
particular, el registro internacional esta sujeto a los mismos procedimientos que se aplicarian a
una solicitud de registro que fue presentada directamente ante la Oficina de esa Parte
Contratante. Por lo tanto, cuando el titular del registro internacional desea contestar la oposicion
o interponer apelacion en contra de la denegacién, puede resultar util designar a un
representante local que esté familiarizado con la legislaciéon y la practica de la oficina que
comunico la denegacion. Algunos Paises pueden exigir que se actie mediante un representante
para contestar requerimientos, responder oposiciones o interponer recursos.

Decision Final sobre la Marca

Una vez que la oficina de un pais de extensidn ha finalizado sus deliberaciones con respecto a una
marca, se debe notificar a la Oficina Internacional de su decisién. Si no se ha hecho una denegacion
provisional y la oficina considera que la marca puede ser protegida, se debe notificar a la Oficina
Internacional que se otorgard proteccién. Si la oficina ha comunicado una notificacion de
denegacion provisional, podra notificar a la Oficina Internacional que la denegacidn provisional se
retira y la proteccion de la marca se otorga para todos los productos y servicios para los que se
solicitd la proteccidn, o que la negativa se retira para algunos, pero no para todos los que se solicitd
la proteccion de la marca. Si la oficina ha emitido una denegacidn provisional y determina que la
denegacion no debe retirarse, debe confirmar la denegacion total de la solicitud de extensién.
Cada uno de estos procedimientos se describe a continuacion. Al hacer estas notificaciones, la
oficina generalmente utiliza los modelos de formularios disponibles en la OMPI que se pueden
encontrar en http:/ /www.wipo.int/madrid /es/contracting_parties/model_forms.html.

Declaracion de concesion de proteccion sin denegacion provisional

Cuando la oficina en un pais de extension ha completado todos los procedimientos antes de que
finalice el plazo de denegacidn sin enviar una denegacion provisional y la oficina ha decidido
conceder proteccién a la marca, la oficina debe enviar una declaracidon de concesiéon de
proteccién a la Oficina Internacional de acuerdo con la Regla 18ter (1) del Reglamento Comun. El
envio de esta declaracion permite al titular de un registro establecer definitivamente que la
marca esta protegida, sin que tenga que esperar a que el plazo de denegacidn expire.

La declaracion de concesidn de proteccidn no tiene porqué indicar los productos o servicios a los




que la proteccidn se aplicard, como una declaracién de concesidn de proteccidn que se envia de
acuerdo con la Regla 18ter (1), se entenderd que se ha otorgado proteccion a todos los productos
y servicios indicados en el registro internacional. Si se proporciona una lista, no va a ser revisada
porlos examinadores de la Oficina Internacional.

Una vez que el plazo de denegacidn ha vencido, una oficina no debe enviar una declaracién de
concesién de proteccion en virtud de la Regla 18ter (1) ya que tal declaracién no sirve para nada.
Si la oficina no ha notificado una denegacidn a la Oficina Internacional dentro del plazo de
denegacidn, lamarca queda protegida en el territorio de la Parte Contratante en cuestion.

Una declaracién de concesién de proteccion se puede enviar utilizando el formulario tipo 4,
disponible en http://www.wipo.int/madrid/es/contracting_parties/model_forms.html. Debe
tenerse en cuenta que ese formulario sélo es apropiado si una denegacién provisional no se ha
hecho. No obstante que una oficina no tiene la obligacidn de utilizar los formularios tipo, es
deseable su uso, toda vez que se han desarrollado de modo que se refleje plenamente los
requisitos del Reglamento Comun. El uso del formulario modelo reduce el riesgo de que una
oficina se encuentre con una irregularidad. EIl modelo de formulario requiere la siguiente
informacién:

a) Oficina que enviala declaracién;
b) Nimero del registro internacional;

c) El nombre del titular u otra informacidon que permita confirmar la identidad del registro
internacional;

d) Se concede la proteccidn 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 envia la declaracion;

f) Fecha.

Declaracion de concesion de la proteccion tras una denegaciéon provisional

Sila oficina ha notificado una denegacion provisional, pero mas tarde se retira dicha negativa con
el efecto de que todos los productos y/o servicios quedan ahora protegidos, una declaracién a
ese efecto debe ser enviada a continuacidn a la Oficina Internacional, conforme a lo dispuesto en
la Regla 18ter, parrafo (2) (i). Dicha declaracién podra completarse utilizando el formulario tipo 5
que requiere la siguiente informacion: a) Oficina que envia la declaraciéon; b) Nimero del registro
internacional; c) Nombre del titular u otra informacién que permita confirmar la identidad del
registro internacional; d) La protecciéon de todos los bienes y/o servicios: Todos los




procedimientos ante la Oficina se han completado, la proteccidn 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)); ) Firma o sello oficial de la oficina que envia la declaracidn; y, f) Fecha.

Declaracion de concesion de proteccion para algunos de los productos y
servicios, tras una denegacion provisional

Si una oficina ha notificado una denegacidn provisional y posteriormente se retira parcialmente
dicha negativa, de modo que algunos de los productos y servicios quedan ahora protegidos, pero
la negativa sigue en pie con respecto a otros productos y servicios, la oficina debera notificar una
declaracion a tal efecto a la Oficina Internacional, segun lo previsto por la Regla 18ter, parrafo (2)
(ii). Esta declaracion también se puede completar utilizando el formulario tipo 5.

Confirmacién de la denegacién provisional total

Siuna oficina ha notificado anteriormente denegacidn provisional total y mas tarde la confirma, a
continuacion debe enviar una declaracidn a ese efecto a la Oficina Internacional, conforme a lo
dispuesto por el parrafo (3) de la Regla 18ter. Esto se logra utilizando el formulario tipo 6, que
requiere los siguientes elementos: a) Oficina que envia la declaracién; b) Numero del registro
internacional; c) Nombre del titular u otra informacién que permita confirmar la identidad del
registro internacional; d) La proteccion de la marca se rechaza para todos los productos y/o
servicios; e) Firma o sello oficial de la oficina que envia la declaracion; y, f) Fecha.

Interinidad de proteccion

La Regla 18bis del Reglamento Comun permite a una oficina que no haya comunicado una
notificacion de denegacidén provisional dentro del plazo aplicable, enviar a la Oficina
Internacional una declaracion en el sentido de que el examen de oficio se ha completadoy que la
oficina no ha encontrado motivos para denegacion, pero que la proteccion de la marca todavia es
objeto de oposicién u observaciones de terceros. La oficina debera indicar también la fecha en
que tales oposiciones u observaciones podrian ser presentadas.

Si una oficina envia una declaracién a la Oficina Internacional, dicha oficina deber3, llegado el
momento, bien sea:

e Comunicar a la Oficina Internacional una notificacién de denegacion provisional de proteccién
en caso de una oposicion u observaciones que se presenten durante el plazo de denegacion
aplicableo,

* En ausencia de presentacion de oposicion u observaciones durante el plazo de denegacién
aplicable, deberd enviarala Oficina Internacional una declaracién de concesién de proteccién




e Una declaracién de disposicion definitiva relativa a la situacion provisional de una marca
concediendo la proteccidn tras una denegacion o confirmando la denegacion provisional total,
de conformidad con la Regla 18ter (2) o (3), debe ser enviada tan pronto como todas las
posibilidades de revisién o apelacién ante la oficina se hayan agotado, o el plazo para solicitar la
revision o impugnacién ante la oficina haya expirado. La oficina no debe esperar por si se
presenta un recurso ante un tribunal u otro drgano externo. Aunque esta declaraciéon puede no
reflejar el resultado definitivo con respecto a la proteccion de la marca en la Parte Contratante en
cuestién, el hecho de que, en muchos casos, una declaracion en virtud del parrafo (2) o (3) de la
Regla 18ter sea inscrita y publicada en un etapa temprana, puede ofrecer ventajas para los
titularesy paraterceros.

Después de enviar un comunicado, si la oficina tiene conocimiento de cualquiera otra decision
que afecte la protecciéon de la marca, como una decisién resultante de una apelacion a una
autoridad exterior, en la medida en que la oficina esté informada de tal decision debera
comunicarla a la Oficina Internacional mediante una nueva declaracién indicando los productos
y/o servicios paralos que estd protegida la marca.

La Oficina Internacional inscribird las declaraciones recibidas en virtud de la Regla 18ter en el
Registro Internacional e informara al titular. Cuando la declaracién se comunicé o puede ser
reproducida en forma de un documento especifico, la Oficina Internacional transmitira una copia
de ese documento al titular. Cualquier declaracién recibida en virtud del Articulo 18ter se
publicara también en el Boletin Oficial. Adicionalmente, copias digitalizadas de las declaraciones
estan disponiblesen ROMARIN, desde el 12 de enero de 2009.

Debe tenerse en cuenta que estos procedimientos no estan disponibles cuando una oficina ha
notificado previamente una denegacion provisional ex oficio, pero que en forma posterior ha
retirado parcialmente. La declaracién opcional debe ser enviada sélo cuando exista una
denegacién ex oficio que ha sido totalmente retirada.




Capitulo 9. Prioridad

La fecha de presentacion de la solicitud de registro de una marca puede ser muy importante en la
determinacidon 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 denominacién de origen de otra parte. Colombiay
la mayoria de los paises resuelven estos conflictos mediante la concesién de derechos al primer
solicitante, incluida la primera reivindicacion en otra Parte Contratante. Por ello, los solicitantes
que hayan presentado unasolicitud anterior tal vez deseen hacer uso del beneficio de un derecho
de prioridad envirtud del Convenio de Paris.

Siun derecho de prioridad es aplicable, el articulo 4B del Convenio de Paris dispone en parte que
"el depdsito efectuado posteriormente en alguno de los demas paises de la Unién antes de que
expire el [periodo de prioridad] no serd invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en
particular, por otro depésito (...) o el uso de la marca (...)" En efecto, si la prioridad se concede, la
oficina donde se haya presentado la solicitud posterior tramitara la solicitud para la mayoria de
propdsitos, como si hubiera sido presentada en la fecha de la solicitud anterior. Cuando mas de
una parte alega derechos sobre el mismo asunto, por ejemplo, dos solicitantes de marcas o un
solicitante de la marca y el titular de un nombre comercial o de una denominacion de origen, la
reivindicacion de prioridad puede hacer la diferencia respecto de la "fecha de presentacion
efectiva" parasaber, en Ultimainstancia, cual de las partes tiene el derecho que va a prevalecer.

La cuestidn de la prioridad se plantea en dos situaciones diferentes que estan en relacién con la
practica internacional. El primero se refiere a la situacién en la que una parte haya presentado
una solicitud en otro pais 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
situacion se refiere ala posibilidad de presentar una reivindicacion de prioridad en relacidon con la
presentacion de la solicitud internacional.

Tiempo para el establecimiento de prioridades

Una reivindicacion de prioridad sélo puede ser establecida por una solicitud posterior que se
presenta dentro del "periodo de prioridad". Para las marcas, el plazo de prioridad es de seis (6)
meses contados a partir de la fecha de presentacion de la primera solicitud, sin incluir el dia de
presentacién de la solicitud anterior. El periodo de prioridad termina seis (6) meses después. Sin
embargo, si el Ultimo dia del plazo es festivo o es en un dia en que la oficina correspondiente no
esta abierta parala presentacion de las solicitudes (es decir, en el pais donde la solicitud posterior
se presentd), el plazo se prorrogara hasta el dia habil siguiente.

Célculo del periodo de prioridad

Una determinacién del periodo de prioridad deberd 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 partir del




7 de enero, por lo que la ultima 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 afio.

Ejemplo 2: En unasolicitud presentada el 31 de agosto, el plazo de prioridad vencera el ultimo dia
de febrero del afio siguiente (toda vez que febrero no tiene 31 dias).

La determinacion de prioridades también debe tener en cuenta dias laborables y dias festivos de
la oficina donde se realiza la solicitud posterior presentada.

Ejemplo 3: Una solicitud presentada en otro pais el 22 de junio ordinariamente tendria que ser
presentada en Colombia a mas tardar el 22 de diciembre del mismo afio. En 2012, el 22 de
diciembre cae en sabado, que es un dia en que la oficina no se encuentra abierta, por lo que el
plazo se prorrogara hasta el dia habil siguiente, lunes 24 de diciembre.

Ejemplo 4: Unasolicitud presentada el 25 de junio tendria que ser presentada el 25 de diciembre,
un dia festivo en Colombia, por lo cual el periodo finalizara el dia habil siguiente. En 2015, 25 de
diciembre cae enviernes, porlo que el cierre del periodo de prioridad es el lunes 28 de diciembre,
que es el dia habil siguiente.

Solicitudes que pueden servir de base para una reivindicacion de prioridad

La reivindicacion de prioridad debe ser basada en una solicitud presentada en un pais (u oficina)
que sea parte de un acuerdo que consagre un derecho de prioridad. Estos incluyen los paises que
son miembros del Convenio de Paris y las oficinas de propiedad industrial de los paises o uniones
aduaneras que son miembros de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC). En particular, la
prioridad también puede ser reclamada por otros paises andinos en aplicacion del articulo
noveno de la Decision Andina 486 de 2000.

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

1) La primerasolicitud se ha presentado y luego retirado, abandonado o rechazado
(a) sin haber sido sometida a publicaciény

(b) sin dejar derechos pendientes;

2) La primerasolicitud no ha servido de base para la reivindicacién de prioridad;

3) Unasolicitud posterior se presenta
(a) Enrelacién con el mismo tema que la solicitud anteriory
(b) En el mismo pais.




En esta situacion limitada, la solicitud posterior se trata entonces como la primera solicitud y su
fecha de presentacion sera el punto de partida del periodo de prioridad. La solicitud anterior ya
no puede servir de base paralareivindicacién del derecho de prioridad.

Reivindicacién de prioridad

La prioridad no se concede automaticamente. El solicitante debe presentar una declaracién de
reivindicacion de prioridad basada en una solicitud anterior. La declaracion debe incluir la fecha
de la presentacion en la que el solicitante basa una reivindicacién de la prioridad y el pais en que
se hizo. Para una solicitud en Colombia, la declaracion puede ser presentada con la solicitud y
dentro del plazo, es decir, a mas tardar seis (6) meses después de la fecha de presentacién de la
solicitud sobre la que se basa la reivindicacion de prioridad. En el plazo de nueve meses a partir de
la presentacion en Colombia, el solicitante debe presentar una copia de la solicitud en que se
basa la reivindicacion de prioridad, certificada su conformidad por la oficina en la que haya sido
presentada la solicitud y si la solicitud esta en un idioma diferente al espafiol, una traduccion de
ese documento.

Fracaso enlareivindicacién de prioridad en Colombia

Si un solicitante que reivindique la prioridad no cumple los requisitos para el establecimiento de
prioridad, la reivindicacidn de prioridad se considerara que se ha desistido. Cuando se reivindica
la prioridad, pero los documentos requeridos no se presentan, o si la solicitud se recibe después
de la expiracidn del término de prioridad especificado, no se puede entender como reivindicada
la prioridad y la fecha de presentacién en Colombia, no sera la de la prioridad cuya reivindicacion
ha fracasado, sino la fecha de presentacién efectiva de la solicitud completa en Colombia.

Prioridad en una solicitud internacional

La solicitud internacional tiene 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 reivindicacion 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 presentacién de la solicitud que forma la base de la reivindicacién de
prioridad.

Por lo general, la solicitud base sera la primera solicitud presentada. No obstante, el solicitante
podrareivindicar la prioridad basado sobre el depdsito anterior de una solicitud fuera del sistema
de Madrid, siempre que la solicitud sobre la que se basa la reivindicacion de prioridad se haya
presentado en la oficina de un pais que es miembro del Convenio de Paris, en la oficina de un
miembro de la OMC incluso si no es miembro del Convenio de Paris, o en virtud de un tratado
bilateral o multilateral celebrado entre los paises de la Unién de Paris. La solicitud es equivalente




a una presentacion nacional regular. Esta ultima categoria podria incluir, por ejemplo, una
solicitud presentada en algunas oficinas regionales. Con base en el articulo 4A (2) del Convenio de
Paris, la Oficina Internacional reconoce prioridad de las solicitudes de marcas comunitarias ante
la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (OAMI).

Esa presentacion anterior serd normalmente la solicitud base. Sin embargo, una reivindicaciéon
de prioridad en una solicitud internacional también podra basarse en una solicitud anterior,
aunque la fecha de presentacion de la solicitud base sea anterior a la fecha de implementacion
del Protocolo de Madrid en Colombia o en el pais o territorio en el que se presentd la solicitud
base.

Una reivindicacion de prioridad debera presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la
fecha de presentacion de la solicitud en la que se basa la reivindicacion de prioridad. La Oficina
Internacional no tendrd en cuenta la fecha de prioridad reivindicada que tiene mas de seis (6)
meses antes de la fecha del registro internacional y lo informara al solicitante y a la oficina de
origen. Estafecha, porlotanto, noseinscribird en el Registro Internacional.

Sin embargo, de conformidad con el articulo 4 (C) (3) del Convenio de Paris, cuando el tltimo dia
del plazo de seis meses de la prioridad reivindicada es un dia en que la oficina de origen no esta
abierta para la recepcion de las solicitudes, el periodo de seis (6) meses se prorrogara hasta el
primer dia habil siguiente, siempre que el registro internacional lleve la fecha de recepcidn por la
Oficina de origen de dicha solicitud. Del mismo modo, cuando el registro internacional lleve la
fecha de recepcidn de la solicitud internacional por parte de la Oficina Internacional, o en una
fecha posterior, y el ltimo dia del plazo de seis meses es un dia en que la Oficina Internacional no
esta abiertaal publico, el periodo de seis meses se prorrogard hasta el primer dia habil siguiente.

Reivindicacion de prioridad en la solicitud internacional

En la reivindicacidn de prioridad se indicard el nombre de la oficina nacional o regional en la que
se presentd la solicitud anterior, junto con la fecha de presentacidn y (cuando esté disponible) el
numero 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 item 6 del formulario de
solicitud debeindicar los productos y servicios a los que se refiere la solicitud anterior.

Cuando se haindicado varias solicitudes anteriores con fechas distintas, los productos y servicios
alos que serefiere cada uno debe serindicado.




Capitulo 10. Designacion Posterior

Normalmente un solicitante que desee ampliar la proteccidon de una marca a otros paises o
territorios de las Partes Contratantes hara la designacion al momento de presentacién de la
solicitud internacional. Sin embargo, hay circunstancias en las que puede ser conveniente
designarauna o mas de las Partes Contratantes en un momento posterior. Este procedimiento se
denomina Designacion Posterior y se rige por el Protocolo de Madrid, Articulo 2, y Regla 24 del
Reglamento Comun.

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

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

Elegibilidad para hacer una designacion posterior de una Parte Contratante

La Regla 24 del Reglamento Comun define la elegibilidad para hacer una designacién posterior.
Una designacion posterior podra hacerse a una Parte Contratante en la que, en el momento dela
designacion, el titular del registro internacional:

e cumple las condiciones de nacionalidad, domicilio o establecimiento industrial o comercial real
y efectivo establecidos en el articulo 2 del Protocolo de Madrid para ser titular de un registro
internacional,y

e |a Parte Contratante del titular del registro internacional es parte en el tratado mismo (es decir,
el Arreglo de Madrid o del Protocolo de Madrid), asi como la Parte Contratante que se designe.

Las condiciones de elegibilidad para ser titular de un registro internacional son los mismos que
los descritos en los Criterios de Elegibilidad para presentar en una oficina en particular, capitulo 3,
Determinacion de la Oficina de origen. En la mayoria de los casos, una designacion posterior
podra hacerse a cualquier Parte Contratante que sea miembro del mismo tratado que la Parte
Contratante del titular. Sin embargo, en ciertos casos, no hay designaciones posteriores posibles,
lo cual es una excepcion ala capacidad de hacer una designacion posterior.

Cuando Colombia es la oficina de origen, una designacién posterior sélo se puede hacer en
cuanto a una Parte Contratante en el Protocolo de Madrid. Cuando el titular de un registro
internacional que se propone hacer una designacién posterior en cuanto a Colombia, la Parte
Contratante del titular también debe ser miembro del Protocolo de Madrid.




Imposibilidad de designaciones posteriores en ciertos casos

En general, una designacion posterior puede hacerse con respecto a cualquier otra Parte
Contratante que sea miembro del mismo tratado como la Parte Contratante del titular. Sin
embargo, el articulo 14 (5) del Protocolo de Madrid crea una posible excepcion al permitir que
una Parte Contratante declare, en el momento de depositar su instrumento de ratificacion,
aceptacidn o aprobacién del Protocolo de Madrid, que la proteccidon no puede extenderse a los
registros internacionales efectuados antes de la fecha en que el Protocolo de Madrid entré en
vigor con respecto a dicha Parte Contratante. Un solicitante puede determinar si esa declaracién
ha sido hecha respecto de una Parte Contratante en particular mediante la comprobacion de las
declaraciones para el Protocolo de Madrid en el sitio web de la OMPI o mediante la consulta dela
lista de Partes Contratantesy haciendo clicen la pestafia "Detalles" para la Parte Contratante.

Realizaciéon de una designacion posterior

En general, el titular de un registro internacional podra presentar una designacion posterior
directamente a la Oficina Internacional o a través de |la Oficina de la Parte Contratante del titular.

Una designacién posterior podra ser transmitida a la Oficina Internacional por correo, por fax o
por medios electronicos. Cuando una designacion posterior sea presentada por fax, no es
necesariala confirmacion.

La designacidn posterior podra comunicarse a la Oficina Internacional en inglés, francés o espaiiol,
independientemente del idioma en que se presenté la solicitud internacional, a eleccién de la parte
gue envia la comunicacion. Es decir, cuando la designacidn posterior sea presentada directamente
por el titular, el titular podra elegir cual de estos idiomas va a utilizar. Cuando la designacion
posterior sea presentada a través de una oficina, dicha oficina podra autorizar al titular a elegir el
idioma o se puede restringir el soporte al uso de uno o dos de estos idiomas. La SIC determiné que
todas las designaciones posteriores presentadas a través de la SIC deben hacerse en espafiol.

El titular podra acompaiiar la solicitud de una designacion posterior de una traduccién de
cualquier asunto textual a cualquiera de los demads idiomas. Esta opcidon estd disponible si la
designacion posterior es presentada a la Oficina Internacional directamente por el titular o si es
presentada por una oficina. Si la Oficina Internacional estima que la traduccién propuesta no es
correcta, la corregira, tras invitar al titular para que, en el plazo de un mes, haga observaciones
sobre la propuesta de correccidn. Si no hay ninguna observacion durante el plazo establecido, la
propuesta de correccién de la traduccion de la Oficina Internacional serd adoptada.

Formulario Oficial
Una designacién posterior debera ser presentada en el Formulario oficial MM4, o en un

formulario con el mismo contenido y formato. Un formulario puede ser utilizado para designar
varias Partes Contratantes.




Duracién de la proteccion sobre la base de la designacion posterior

La duracion de la proteccidn en todas las Partes Contratantes que han extendido la proteccién a
una marca expira en la misma fecha de vencimiento del registro internacional. Esto es asi
independientemente de sila Parte Contratante ha sido designada en la solicitud internacionaloa
través de una designacion posterior. Por lo tanto, cuando una designacion posterior se efectua, el
periodo de proteccion 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 pagarian por una designacién posterior de un registro internacional que esta
vigente desde hace ocho afios, éstas abarcaran un periodo de solo dos afios.

Fecha de designacién posterior

Conforme alo dispuesto en la Regla 24 del Reglamento Comun, una designacion posterior que es
presentada por el titular directamente a la Oficina Internacional llevara la fecha en que haya sido
recibida por ésta.

Una designacidn posterior que se presente a la Oficina Internacional por una oficina llevard la
fechaen que fue recibido por ésta Ultima, siempre y cuando cumpla con los requisitos aplicablesy
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 designacién posterior a la
expiracion de dicho plazo, lafecha serala de surecepcion porla Oficina Internacional.

Designacion posterior irregular

Cuando la Oficina Internacional considere que existe una irregularidad en relaciéon con una
designacion posterior, notificara al titular de la irregularidad vy, si la designacion posterior fue
presentada por una oficina, también lo comunicara a dicha oficina.

Registro, notificacion y publicacion

Cuando la Oficina Internacional considere que una designacion posterior cumple con todos los
requisitos, se inscribird en el Registro Internacional y notificara a la oficina de cada Parte
Contratante indicada en la solicitud que ha sido designada. Al mismo tiempo comunicara al
titulary, sila designacién posterior fue presentada a través de una oficina, también se notificara a
esa oficina.

La designacién posterior se publicard en la Gaceta. Si la fecha de la designacién posterior,
determinada de conformidad con el Articulo 24 (6) del Reglamento Comun, no supera los seis




meses después de la fecha de prioridad del registro internacional, la informacion relativa a la
declaracidn de prioridad se incluira en la publicacidn de la designacién posterior.

La designacion posterior se inscribird y publicara en inglés, francés y espafiol. Si el registro
internacional sélo se publicé en francés o en Inglés, en virtud de una versién anterior del articulo
6, el registro internacional se publicara también en espafiol y la posterior designacién en si se
inscribird en el Registro Internacional eninglés, francés y espafiol.

Denegacion de la proteccion

La denegacién de la proteccion de una Parte Contratante designada de una designacion
posterior, sigue los mismos procedimientos que para la denegacién de la proteccion de una
denominacién que aparece en la solicitud internacional. Las Reglas 16 a 18ter del Reglamento
Comun aplicardn, con las modificaciones necesarias, en el entendido de que el plazo de una Parte
Contratante para notificar una denegacién de proteccién comienza a partir de la fecha en que la
Oficina Internacional haya notificado la designacion posterior a la Oficina de esa Parte
Contratante.




Capitulo 11. Mantenimiento de la
proteccién internacional

Una vez se ha registrado una solicitud de caracter internacional, el titular debe adoptar ciertas
medidas con el fin de mantener en el tiempo su Registro Internacional y la proteccion obtenida en
los paises designados.

El mantener la proteccidon de una marca requiere llevar a cabo ciertos tramites, tales como
renovar o prolongar los registros. No obstante lo anterior, la proteccion también puede verse
afectada porotrasincidencias menores.

Existen tres (3) cuestiones fundamentales que deben tenerse en cuenta para garantizar la
proteccidn sefialada: i) Mantener la proteccién 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 proteccion en los demas paises designados.

Estos aspectos se encuentran claramente interrelacionados, dado que tanto el Registro
Internacional como la proteccién en los demas paises designados, depende de mantener la
proteccidén en el lugar de origen por un lapso de tiempo no inferior a cinco (5) afios contados
desde lafechadelasolicitud internacional.

Ademas de lo anterior, la proteccién puede perderse aun antes de que se culmine el periodo de
dependencia de cinco (5) afios anteriormente referido, como resultado de ciertos actos iniciados
durante este lapso de tiempo, tal y como se expone a continuacion.

Ataque central y el periodo de dependencia

Durante los primeros cinco (5) afios 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 periodo de dependencia.

De conformidad con el articulo 6, paragrafo (3) del Protocolo de Madrid, durante este periodo de
dependencia, la proteccidn ya no podra ser invocada en caso de que la solicitud base, el registro
proveniente de dicha solicitud, o el registro base:

¢ Haya sido retirado, haya caducado, se haya renunciado a él o haya sido objeto de una decisién
final de rechazo, revocatoria, cancelacidn o invalidacién con respecto a todos o algunos de los
bienes o servicios enlistados en el Registro Internacional, dentro de los cinco (5) afios del periodo
de dependencia.

¢ Haya sido objeto de una decision final de rechazo, revocatoria, cancelacién o invalidacion o se
haya ordenado el retiro, luego del periodo de dependencia, como resultado de:




e Unaapelacion en contra de la decisidon que niega los efectos de una solicitud base.

e Una accion requiriendo el retiro de una solicitud base o la revocatoria, cancelacion o
invalidacion del registro resultante de la solicitud base o del registro base, o

e Unaoposicionalasolicitud base.

Dicha apelacion, accién u oposicion debe haberse iniciado dentro de los cinco (5) afos del
periodo de dependencia.

Estas ultimas provisiones evitan que el titular 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 periodo de dependencia, pero en la cual adn no
se ha proferido una decisién final.

En caso de que una solicitud colombiana u otra solicitud base, un registro base o un registro
resultante de una solicitud base sea retirado, cancelado o restringido en todo o en parte durante
los primeros cinco (5) afios del Registro Internacional, o con fundamento en una accién iniciada
durante ese periodo, la Oficina Internacional cancelard o restringira el Registro Internacional en
el mismo grado. Asi 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 oposicion o litigio frente al tema, la
solicitud es restringida a medias y camisas, la solicitud internacional y la proteccién en los paises
designados se limitara alos mismos bienes o servicios.

La dependencia del Registro Internacional en el registro base es absoluta y es efectiva sin
importar las razones por las cuales se rechazé o retird la solicitud base, o el registro base dejo de
proveer, entodo o en parte, proteccion legal.

Estos eventos —la cancelacién 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 proteccion del sistema internacional al atacar la solicitud base o el
registro.

Lasolicitud basey 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 efectivamente en la oficina de origen),
quienes apliquen antes de recibir un registro tienen mas riesgo de perder la proteccidn 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 accién de un tercero. La proteccion requerida en
virtud de una solicitud base puede negarse, total o parcialmente, por motivos absolutos, a causa
de la existencia de un derecho anterior citado ex officio en el estudio, o como resultado de una
oposicién presentada por parte del titular de ese derecho anterior en ese territorio. En todos
estos casos, y proferida la decision final en cuanto a la solicitud base (es decir que no sea objeto




de mds estudios o de apelacién), 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 decision adoptada en cuanto a la solicitud base.

Mantener el registro vigente en la oficina de origen

La extension de la proteccion a otros paises depende de la continuidad que exista en el registro en
el pais de origen. De conformidad con el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid, un Registro
Internacional deja de tener efectos en los paises en los cuales se ha extendido la proteccion, si
dentro de los cinco (5) primeros afios del Registro Internacional el registro en el pais de origen
deja de generar efectos en todo o en parte. Ver lo sefialado 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 afios del Registro Internacional.

Mantener el Registro Internacional en vigor

Un Registro Internacional tiene un término de duracion de diez (10) afios, contados desde la
fecha en que el registro se efectud. La proteccidn provista por el Registro Internacional puede ser
prolongada por un término adicional de diez (10) afios, mediante el pago de tasa de renovacién a
la Oficina Internacional.

Este proceso se denomina como la renovacién del Registro Internacional, pero en realidad se
trata de una prolongacién de la proteccion inicialmente otorgada. Para mantener la proteccion
no se requiere adoptar medidas adicionales a mantener la proteccién en la oficina de origen y de
pagar latasa de renovacion ala Oficina Internacional cada diez (10) afios.

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

Alternativamente, el titular de un Registro Internacional puede renovarlo utilizando el formato
MM11, el cual se puede encontrar en la pagina web: http://www.wipo.int/madrid /es /forms/. El
referido formato contiene la informacion necesaria para realizar el pago en la cuenta bancaria de
laOMPIloatravésdela cuenta postal de dicha organizacion.

Actualmente, los titulares de registros internacionales que han sido objeto de limitaciones u otro
tipo de modificaciones deben usar el medio fisico, dado que el sistema de renovaciones de la
OMPI aun no esta disponible para realizar determinaciones automaticas en cuanto al nimero de
clases por cada Parte Contratante designada.




El valor a pagar puede ser calculado utilizando la calculadora de tasas de la OMPI disponible
online, enla pagina web: http:/ /www.wipo.int/madrid /es/fees/calculator.jsp.

Paralos titulares que renuevan el registro a través de la web, las tasas pueden pagarse con tarjeta
de crédito o debitandolo de la cuenta que se haya abierto con la Oficina Internacional.

Las tasas de renovacion deben ser canceladas a la Oficina Internacional a mds tardar el dia en que
expira el Registro Internacional. Los titulares deben tener en cuenta que la transaccién puede
tardar y que previamente deben crear una cuenta y obtener la contrasefia correspondiente.
Quienes realicen el procedimiento en medio fisico deben tener en cuenta que los documentos se
toman un tiempo enllegar ala 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 titular no realice el pago oportunamente, la OMPI aceptard el pago
correspondiente dentro de los seis (6) meses siguientes a que expire el registro, siempre que se
pague unrecargo del cincuenta por ciento (50%) adicional con respecto a la tasa original.

Seis (6) meses antes de que expire el término de proteccidon de diez (10) afios, la Oficina
Internacional remitira un comunicado no oficial, con el fin de recordarle al titular del Registro
Internacional o a su representante el dia exacto en que su registro expira. El comunicado
relaciona las partes intervinientes que no han sido objeto de denegacion o invalidacién, de
conformidad con lainformacidn que reposa en el Registro Internacional, o que no han sido objeto
de renuncia. El hecho de que el titular o su representante no reciban el comunicado referido, no
obsta para que se realice el pago de la tasa de renovacion en tiempo. Lo anterior, teniendo en
cuenta que el no recibir el comunicado no es excusa para no realizar el pago o no realizarlo en
tiempo.

Evitar la caducidad del Registro Internacional

Una solicitud internacional puede caducar si las tasas no son pagadas en tiempo. El titular de un
Registro Internacional puede seguir tres pasos esenciales, que se enuncian a continuacién, con el
fin de reducir el riesgo de que se presente una caducidad inadvertida por la falla en el pago de las
tasas de renovacion:

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

e Iniciar el procedimiento de pago con antelacidn, con el fin de contar con el tiempo suficiente
para crear una cuenta o transmitir los documentos correspondientes.

e Mantener actualizada lainformacién de contacto en la Oficina Internacional.




Cambios al momento de larenovacion

No es posible realizar cambios en el nombre o direccién del titular o en la lista productos y
servicios dentro del procedimiento de renovacién. No obstante lo anterior, el titular puede
remitir una comunicacion separada donde notifique dichos cambios para que se incluyan en el
Registro Internacional cuando éste sea renovado. Esos cambios deben ser incluidos en la
informacién recopilada para la renovacion Unicamente si se incluyen en el Registro Internacional
amastardarel dia 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 notificara tanto al titular como al representante de éste de la faltay de la cuantia
omitida. Si la tasa fue cancelada por una parte diferente del titular, su representante o una
oficina, la Oficina Internacional tambiénlo informard a quien realizé efectivamente el pago.

En este punto, el titular debe realizar prontamente el pago del monto faltante o requerir a la
Oficina Internacional para que se reduzca dicho monto al omitir a una de las Partes Contratantes.
Tanto el pago como la solicitud de reduccién deben ser remitidos dentro del periodo de tiempo
otorgado para la remision del pago faltante. En caso de que el titular no realice la solicitud o el
pago en el tiempo establecido y luego de los seis (6) meses siguientes a la fecha de renovacion, se
entiende que no ha sido cancelada la totalidad de la tasa y la Oficina Internacional no registrara la
renovacion, pero reembolsara el dinero recibido a la parte que lo canceld y notificard de éste
hecho al titular y su representante. No obstante, si la notificacion de que la tasa fue insuficiente,
fue remitida menos de tres (3) meses antes de que se cumpla el periodo de expiracion de seis (6)
meses, y el monto del pago realizado al final de dicho periodo es de al menos el setenta por ciento
(70%) de lo adeudado, la Oficina Internacional renovard el Registro Internacional, pero lo
cancelara y reembolsard el dinero si la totalidad de lo debido no es pagado dentro de los tres (3)
meses siguientes a la notificacion.

Renovacién complementaria

Un procedimiento especial lamado renovaciéon complementaria, se configura cuando el titular
de un Registro Internacional lo renueva con respecto de alguna de las Partes Contratantes vy,
luego de la fecha de expiracion, renueva el registro con respecto a alguna de las partes que fue
omitida enlarenovacion original. Si este procedimiento se realiza dentro del periodo de gracia de
seis (6) meses, las tasas a pagar son la tasa basica, una tasa complementaria o individual con
respecto ala Parte Contratante interesaday, en adicion, el recargo.




La renovacion y la fecha efectiva

La Oficina Internacional registra la renovacion en el Registro Internacional en la fecha debida, aun
cuando la tasa se pague dentro del periodo de gracia, es decir, dentro de los seis (6) meses
posteriores a esa fecha. De conformidad con lo expuesto en el articulo 31(2) del Reglamento
Comun, lafecha efectiva de la renovacion es la misma para todas las designaciones contenidas en
el Registro Internacional, sinimportar la fecha en que dichas designaciones fueron incluidas en el
Registro Internacional.

La Oficina Internacional notifica a las oficinas de las Partes Contratantes de la renovacion y remite
el certificado al titular. La renovacién y la informacién de la marca son publicadas en la Gaceta
correspondiente. La Oficina Internacional también debe notificar a la oficina de la Parte
Contratante respecto de la cual no se surtié la renovacién. La Oficina que sea notificada de la
renovacion o no renovacién de un Registro Internacional no debe tomar accién alguna, aunquesi
debe actualizar sus registros.

No renovacion

Un Registro Internacional que no es renovado debido a que el titular no pago la tasa corres-
pondiente o ésta fue pagada en un monto inferior, cesa sus efectos desde la fecha de expiracion del
periodo previo de proteccidn. Luego de seis (6) meses de la fecha de expiracion, cuando ya no es
posible la renovacion a través del pago de la tasa con recargo, la no renovacién del Registro
Internacional es notificada a las oficinas de las Partes Contratantes y el nimero y fecha en que se
debid realizar la renovacién son publicados en la Gaceta. En caso de que no se realice la renovacion
por falta de pago de las tasas, se hara la respectiva publicacion en la Gaceta de esta circunstancia.

En caso de que las tasas de renovacion no se paguen en la fecha de expiraciéon del Registro
Internacional, ninguna designacién subsecuente o cambio puede inscribirse en el Registro
Internacional durante los seis (6) meses siguientes a la referida fecha de expiracién. Durante ese
periodo esta 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
renovacion sea efectivamente incluida en el Registro Internacional.

Mantener la proteccion vigente en los paises designados

Es necesario tener en cuenta dos (2) aspectos relevantes, con el fin de mantener la proteccién en
los paises designados. Uno de ellos se relaciona con las renovaciones del Registro Internacional y
los pagos de las tasas por las Partes Contratantes. El otro tiene que ver con los requisitos que
puedan incluirse en las legislaciones nacionales, dado que los titulares de registros
internacionales y los solicitantes deben prestar particular atencidn a dichos requisitos, con el fin
de evitar que unafallagenere la pérdida de la proteccidén en uno de los paises designados.




Algunos paises han establecido ciertos requisitos para mantener la proteccién en efecto. Por
ejemplo, se requiere que la marca se utilice efectivamente o en conexién con los productos o
servicios que fueron objeto del registro de la marca. En aquellos paises, puede ser necesario usar
la marca en o en conexion con los productos o servicios referidos en el registro y, cuando un
titular no puede demostrar dicho uso, la proteccion puede ser cancelada, por lo menos en cuanto
a aquellos bienes frente a los cuales el titular no puede demostrar uso de la marca. En algunos
paises un uso, aunque sea simbdlico de la marca, puede ser suficiente para satisfacer los
requisitos de uso, pero es posible que en otros paises se requiera de un uso comercial de la marca
encadaunodelos productos o servicios mencionados en la solicitud.

Los paises 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) afios después del registro. Para demostrar que se cumple con
dicho requisito, es necesario presentar una declaracién dentro de un determinado periodo de
tiempo, el no hacerlo puede resultarenla cancelacién de la proteccidn en ese pais.

Alguna informacidn basica se provee para cada Parte Contratante en la pagina web de la OMPI:
http://www.wipo.int/portal /index.html.es2code=404. No obstante, teniendo en cuenta que los
requisitos para mantener un registro en efecto varian de un pais a otro, los solicitantes y titulares
de marcas debenrevisar los requisitos especificos de cada pais designado.

Invalidacién y el derecho a apelar

La invalidacion se refiere a una decision 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 designacion de la Parte Contratante referida. No obstante lo anterior, el
articulo 5(6) del Protocolo de Madrid dispone que “La invalidacién, por las autoridades
competentes de una Parte Contratante, de los efectos en el territorio de esa Parte Contratante de
un registro internacional no podra pronunciarse sin que al titular de ese registro internacional se
le haya ofrecido la posibilidad de hacer valer sus derechos en tiempo util. La invalidacion se
notificara a la Oficina Internacional.” Por lo tanto, en cada Parte Contratante, el titular de un
Registro Internacional debe tener el derecho de apelar cualquier decision relacionada con la
invalidacion de la proteccidn.

Transformacion del Registro Internacional

El Protocolo de Madrid establece un método que busca mitigar los efectos del periodo de
dependencia de cinco (5) afios. 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 titular puede solicitar, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de




cancelacién 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 designacion era gobernada por el
Protocolo de Madrid y el Registro Internacional tenia efecto. En este caso, las solicitudes
nacionales o regionales resultantes de la “transformacién” se consideran presentadas el dia del
Registro Internacional original.

La transformacion de un Registro Internacional en una solicitud nacional o regional es regida por
elarticulo 9 quinquies del Protocolo de Madrid. Dicho articulo 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 titular 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
transformacién debe ser tratada como si hubiera sido presentada:

¢ En la fecha del Registro Internacional (Protocolo de Madrid, articulo 3(4), en relacién con el
registro de la solicitud internacional) o

¢ En la fecha en que se registro la extensidn territorial (Protocolo de Madrid, articulo 3ter(4), el
cual reglamenta las designaciones subsecuentes), y

e Siel 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
aquellosrelacionados con las tasas a pagar.

No obstante las consideraciones especiales referidas en cuanto a las fechas, una solicitud de
transformacion es una solicitud regional o nacional. La solicitud debe presentarse ante la oficina
correspondientey dicha solicitud noinvolucra a la Oficina Internacional.

La transformacién no se da en los lugares donde la cancelacién del Registro Internacional ha sido
requerida por el titular.




Finalizacién del periodo de dependencia

Alfinal del periodo de dependencia, el Registro Internacional se convierte en independiente de la
marca base a no ser que haya cesado o se haya restringido la proteccidn, tal y como se sefiald en
acdpites anteriores.

Por tanto, un Registro Internacional aun 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 generd dicha cesacion no se hubiera concluido
antes definalizarse el periodo de dependencia.

Esto puede presentarse en los casos en que, por ejemplo, una accién de cancelacidn u oposicion
hubiera sido presentada durante el periodo de dependencia, pero dicha actuacion no se hubiera
concluido antes de finalizado dicho periodo.

Una vez el periodo de dependencia termina y no se ha presentado cesacion o restriccion alguna
durante el periodo de dependencia o con fundamento en una accién iniciada en dicho periodo, la
extension de la proteccion esindependiente de lo que suceda con el registro en el pais de origeny
no se ve afectada por cualquier cesacidn o restricciéon subsecuente del registro.

No se presenta dependencia separada para las designaciones subsecuentes, el Gnico periodo de
dependencia esaquel que transcurre desde la fecha del Registro Internacional.

Cambio de propietario del Registro Internacional durante el periodo de
dependencia

Un cambio en el propietario del Registro Internacional o de la marca base durante el periodo de
dependencia no tiene efecto en la dependencia. El Registro Internacional sigue siendo
dependiente de la proteccidn de la marca base otorgada en la Oficina de Origen. Por ejemplo, asi
el Registro Internacional dejara de contar con proteccidn; si el registro base o el registro
resultante de una solicitud base no es renovado; si la solicitud base es retirada; o en caso de que
sea rechazada por la oficina de origen; aun si figura a nombre de una persona que no es el titular
del Registro Internacional.

Notificaciones enrelacién con la pérdida de proteccion.

La oficina de origen debe notificar a la Oficina Internacional de ciertas acciones respecto de la
solicitud base, el registro resultante de la solicitud base, o el registro base. Las notificaciones 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 periodo de dependencia o como resultado de una
accioniniciada en dicho periodo. Debe darse la debida notificacién también en los casos en que la




solicitud base, el registro resultante de la solicitud base, o el registro base sea dividido o
escindido. Estas notificaciones son analizadas a continuacion.

Requisitos del Idioma

Las notificaciones relativas a solicitudes presentadas luego del 1° de abril de 2004, pueden
realizarse eninglés, francés o espafiol, a opcion de la oficina que surte el tramite.

Notificaciones preliminares

En los casos en que la oficina de origen tiene conocimiento de ciertas actuaciones pendientes al
finalizar los cinco (5) afios del periodo de dependencia, debe dar aviso inmediato a la Oficina
Internacional, sefialando que la acotacidn en cuestidn aun no ha sido decidida. Debe realizarse
una notificacién preliminar cuando la solicitud base, el registro resultante de la solicitud base, o
el registro base, estd pendiente al finalizar el periodo de dependencia, no haya expirado el plazo
paraadoptarladecisionfinaly se hayallevado a cabo unade las siguientes:

¢ Una accion judicial relacionada con el registro base.

e Unaapelacion en contra de la decision mediante la cual se rechazé la solicitud base.

e Unaaccion mediante la cual se exige el retiro de la solicitud base.

e Unaoposicién alasolicitud base.

¢ Una accion mediante la cual se ordena la revocatoria, cancelacion o invalidacion de la solicitud
base, o del registro resultante de la solicitud base.

Cuando la oficina de origen ha enviado una notificacién preliminar, como se sefialé en el parrafo
precedente, la oficina debe, una vez la decisidon adoptada es final, notificar prontamente a la
Oficina Internacional. En los casos en que la oficina no es notificada directamente de la decision
(por ejemplo, cuando la decision es adoptada por una corte o una autoridad similar), la oficina
debe notificarala Oficina Internacional tan pronto tenga conocimiento de la referida decision.

Notificacidn 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 periodo de dependencia, la oficina de origen debe notificarala
Oficina Internacional de cualquiera de los siguientes hechos o decisiones:

e La solicitud base es denegada ex officio antes de que culmine el periodo de cinco (5) afios,
contado desde la fecha del Registro Internacional, o dicha denegacion se convierta en una
decisién final (por ejemplo, luego de resolverse una apelacidn) después de que el referido
periodo haya expirado.




e La solicitud base es denegada como resultado de una oposicidn que fue iniciada durante el
periodo de cinco (5) afios, sin importar si dicha decision quedd en firme antes o después de
finalizado el referido periodo.

e La solicitud base ha sido retirara en virtud de una solicitud realizada con anterioridad a que
termine el periodo 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
periodo de dependencia, aun si la decisién en cuanto a la caducidad de la solicitud queda en
firme luego de finalizado dicho periodo.

e La solicitud base (o el registro resultante de la solicitud base) ha sido objeto de renuncia,
cancelada, revocada, o invalidada, luego de una peticidn realizada por parte del titular o de
cualquier otra parte, antes de la finalizacién del periodo de dependencia, aun si la renuncia,
cancelacidn, revocatoria o invalidacion se hace efectiva o una decisidn final luego de finalizado
dicho periodo.

e El registro base (o el registro resultante de la solicitud base) ha caducado (por ejemplo, por la
falta de pago de las tasas de renovacién) antes de finalizado el periodo de dependencia, aun si

la decision en cuanto ala caducidad se hace definitiva luego de finalizado dicho periodo.

Requisitos que deben cumplir las notificaciones

La notificacién debe contener la siguiente informacion:
e Elnumero del Registro Internacional
e Nombre del titular

¢ Hechos y decisiones que afecten la solicitud base (o el registro resultante de ésta) o el registro
base, y su fecha. La indicacién de estos hechos y decisiones podria realizarse de la siguiente
manera:

- La solicitud nimero [###] ha sido rechazada por decision de la oficina de [nombre de la
oficina] el dia [fecha]. En este caso, el término para interponer el recurso de apelacién vence
eldia[fecha].

- La solicitud numero [###] ha sido retirada de conformidad con la peticidn allegada el dia
[fecha].

- El registro nimero [###] cesé el dia [fecha]. El periodo en el cual el registro puede ser
restaurado expira el dia [fechal.

- En virtud de la decisidon adoptada por [nombre de la autoridad o corte] el dia [fecha], el
registro numero [###] fue revocado desde el dia [fecha]. En este caso, el término para
interponer el recurso de apelacién vence el dia [fecha].




La oficina de origen no tiene la obligacion de manifestar a la Oficina Internacional la motivacion
deladenegacion o de cualquier otra decisién adoptada.

Cuando aplique, la oficina de origen debe solicitar a la Oficina Internacional la cancelacion 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 Unicamente algunos de los productos y servicios incluidos en el Registro
Internacional, la notificacidén debe indicar qué productosy servicios son afectados y cuales no.

No existe un formulario oficial para uso de la oficina de origen para solicitar la cancelacion de un
registro internacional. El formulario MM8 para uso de un titular para la solicitud de cancelacion

no debe ser utilizado por una Oficina.

Tiempo de la Notificacion

Una notificacidon no debe ser enviada hasta que esté claro que no existe la posibilidad de la
cesacion de los efectos. Por ejemplo, en el caso de una decision administrativa o judicial, la
notificacidon no deberd enviarse hasta que la apelacion se haya decidido o hasta que el plazo para
la presentacién de un recurso de casacidon haya vencido. (Sin embargo, vea Notificaciones
Preliminares, supra). En particular, en el caso de cesacion de los efectos del registro resultante de
la solicitud base o de cesacion de los efectos del registro base por no pagar las tasas de
renovacion, la notificacién no debe ser enviada hasta que venza el periodo de gracia, o para
solicitar la restauracion del registro que ha expirado, cuando esa posibilidad esta consagrada en
lasnormas.

En su caso, la oficina de origen solicitara a la Oficina Internacional la cancelacién del registro
internacional en lamedida que sea aplicable.

Medidas adoptadas por la Oficina Internacional

La Oficina Internacional registra cualquier notificacién en el Registro Internacional y transmite
copias de la notificacion al titular y a las oficinas de las Partes Contratantes designadas. Cuando la
notificacion implique la cancelacién del registro internacional serd cancelado, en la medida
aplicable, y la Oficina Internacional notificard en consecuencia al titular y a las Oficinas de las
Partes Contratantes designadas.

Cualquier cancelacién del registro internacional sera publicada y registrada, con indicacién de la
fecha de la cancelacidn. Del mismo modo, cualquier notificacién de que una accidén iniciada antes
de que finalice el periodo de cinco (5) afios de dependencia se encuentra pendiente al final de ese
periodo se publicard enla Gaceta.




Si la notificacion no cumple con los requisitos antes mencionados, la Oficina Internacional
informara a la oficina que la envid que no puede registrar la cesacién de los efectos hasta que se
ponga en orden la notificacién.

Divisién o fusién 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 distribucion entre ellos de los
productos y servicios relacionados en la solicitud o el registro original. También es posible
fusionar diferentes solicitudes o registros basicos en una sola solicitud o registro. En caso de que
estos procesos se lleven a cabo dentro del periodo de dependencia del Registro Internacional, la
oficina de origen debe notificarala Oficina Internacional de este hecho.

Esta notificacion debe contener la siguiente informacion:

¢ Numero del Registro Internacional, o el numero de la solicitud base en caso de que el nimero
deregistro aln no exista.

e Nombre del titular o solicitante.

¢ NUmero de cada una de las solicitudes resultante de la divisién de la solicitud base o el nimero
delasolicitud resultante de la fusién.

La oficina de origen debe notificar a la Oficina Internacional de la divisién o fusién del registro
base, realizadas durante el periodo de cinco (5) afios. La Oficina Internacional debe inscribir la
notificacion en el Registro Internacional y notificar de la divisién o fusidn a las oficinas de las
Partes Contratantes designadas y al titular del Registro Internacional. Los datos relevantes son
publicados en la Gaceta.

La inclusion en el Registro Internacional solo hara mencién a que la solicitud base o el registro
base ha sido dividido o ha sido fusionado. No relacionara expresamente los productos y servicios
incluidos en cada registro o solicitud resultante de la referida division.

La division o fusion de una solicitud no tiene efecto legal en el Registro Internacional. El propdsito
de la notificacion realizada por parte de la oficina de origen y su inclusion, notificacion y
publicacién por la Oficina Internacional se realiza simplemente con el fin de proveer a las oficina
de las Partes Contratantes designadas y a terceros de informacién acerca de la situacién de la
marca base durante el periodo en que el Registro Internacional depende de ésta.




Efecto del cambio de propietario en el Registro Internacional

No obstante la solicitud internacional debe ser allegada por parte del titular 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 asi, aun cuando la solicitud o registro
nacional o regional sea trasferida a una persona que no calificaria para ser titular de un Registro
Internacional. No obstante, dado que el Registro Internacional depende del registro base, el
titular de un Registro Internacional incurre en un alto riesgo si durante el periodo de dependencia
no controla el registro base.




Capitulo 12. Representacion

En este capitulo se hace referencia a temas relacionados con la designaciéon y comportamiento
del representante ante la SICy ante la Oficina Internacional.

La representacion en relacion con la presentacion de una solicitud base en
Colombia

La persona o entidad 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 juridica (por ejemplo, una sociedad), su representante legal puede
actuar en nombre de la referida persona juridica. Aunque no se requiere de representacion, el
solicitante o titular puede designar a un representante para que lo asista y asesore.

El solicitante, titular o cualquier otro interesado puede designar a un representante en Colombia.
La designacion de un representante se realiza a través del otorgamiento de un poder para actuar
y debe ser firmado por quien espera ser representado. Esta designacién debe ser comunicadaala
SIC, junto con los datos de contacto del apoderado, incluyendo nombre, direccion, correo
electrdnico, teléfonoy nimero 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 sustituido, revocado o terminado su mandato por el solicitante, o sus facultades se agoten de
conformidad con lo sefialado en el respectivo poder, por ejemplo, al culminarse el procedimiento
administrativo de registro de una determinada marca para el que fue encomendado.

En los casos en que se ha designado un apoderado, la SIC se comunicara con él directamente
remitiendo la correspondencia a la direcciéon de correo electrénico sefialada por él en la
actuacion correspondiente. En ningln proceso o trdmite estd permitido que actle
simultdneamente mas de un apoderado de la misma persona; asi las cosas, la SIC no se
comunicara con mas de una persona.

La Representacion en relacion con una solicitud o Registro Internacional

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

La designacién de un mandatario o representante para actuar en relacién con la solicitud
internacional Unicamente 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 proteccidn en alguna de estas oficinas,
debe designarse un apoderado para actuar en esa oficina cumpliendo los requisitos que alli se




establezcan. Estos requisitos se definen segun 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 constituir 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 oposicion, o el solicitante o titular desea interactuar
con la SIC, el solicitante o titular del Registro Internacional que no tenga una residencia o
presencia comercial, real y efectiva en Colombia, debe designar a un representante en Colombia
para representar sus intereses, por ejemplo, para remitir cualquier tipo de documentos y
presentar recursos, entre otros.

La designacién de un representante en relacion con una solicitud internacional
ounregistro

El solicitante o titular de un Registro Internacional puede designar a un representante para que
actue en su nombre ante la Oficina Internacional. Solo se permite un mandatario por titular o
solicitante. En caso de que un documento indique el nombre de varios apoderados, Unicamente
se tendra 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 considerard 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 opcién del
solicitante o titular.

La designacién de un representante se menciona en el articulo 3 del Reglamento Comun. Dicha
designacion puede realizarse en:

e Lasolicitud internacional.
¢ Ladesignacién subsecuente de una o mas Partes Contratantes.

¢ Una solicitud de conformidad con el articulo 25 del Reglamento Comun, esto es, en conexién
con una solicitud de registrar el cambio de propietario, o del nombre o direccion del titular, la
limitacion de productos y/o servicios, la renuncia de alguna de las Partes Contratantes a los
productos y/o servicios, o la cancelacién del Registro Internacional con respecto a algunos
productosy/o servicios, o

e En una comunicacion separada que puede estar relacionada con una o varias solicitudes
internacionales o registros internacionales del mismo solicitante o titular.




Calidades del representante

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

Designacion irregular

La designacién de un representante que no se lleve a cabo de conformidad con lo requerido por la
Oficina Internacional serd considerada como irregular. En este caso, la Oficina Internacional
notificard al solicitante o titular y al supuesto representante (esto es, la persona sefialada en la
designacion irregular), de que la designacion ha sido irregular. Si quien remite la designacién
irregular es una oficina, esa oficina también sera notificada. En los casos en que la designacion
sea considerada como irregular o se entienda que no ha sido realizada, la Oficina Internacional
remitird todas las comunicaciones relacionadas al solicitante o al titular.

Registro y notificacion de la designacion

Sila designacién cumple con todos los requisitos, la Oficina Internacional sefialard en el Registro
Internacional que el titular o solicitante tiene un representante e incluira su nombre y direccion.
La Oficina Internacional notificara tanto al solicitante o titular, como al representante, de que la
designacion ha sido incluida en el Registro Internacional. Cuando la designacién haya sido
realizada mediante un oficio aparte, presentado a través de la oficina, la oficina también serd
notificada.

Dia efectivo de designacidn del representante

El dia efectivo de designacidn del representante es la fecha en que la Oficina Internacional recibe
la comunicacion mediante la cual se realizd la designacidn. La comunicacion puede ser, por
ejemplo, la solicitud internacional, la designacion subsecuente, o el aviso de un cambio donde se
incluyd la referida designacién, o aquella realizada en comunicacion u oficio aparte.

Efecto de la designacién de un representante

Cualquier comunicacién remitida por el representante a la Oficina Internacional tiene el mismo
efecto que aquella que podria enviar el titular o solicitante. Ademas, cuando un representante ha
sido registrado, la Oficina Internacional le enviarda cualquier invitacién, notificacién o
comunicacion que, en ausencia de un representante, seria remitida al titular o solicitante.
Cualquiera de estas comunicaciones tiene el mismo efecto que generaria si hubiera sido enviada
al solicitante o titular.




A no ser que la regulacién establezca lo contrario, el representante debe remitir las
comunicaciones del caso y surtir todas las etapas del procedimiento en lugar del solicitante o
titular.

Excepciones al deber de comunicarse con el representante

Cuando un representante ha sido designado, la Oficina Internacional remitird a éste toda
comunicaciony, de manera excepcional, las enviara al titular o solicitante en los siguientes casos:

e Cuando la Oficina Internacional encuentre que la designacién del representante ha sido
irregulary debera informartanto al solicitante o titular como al supuesto representante.

e Seis (6) meses antes de que expire el término de proteccidn, la Oficina Internacional remitira
una comunicacion extra oficial tanto al titular como al representante.

e Cuando el pago de las tasas de renovacién sea insuficiente, la Oficina Internacional remitira
comunicaciones tanto al solicitante o titular como al representante, hasta tanto se haga
efectiva la cancelacidn.

Cancelacién de la designacion

La designacion puede ser cancelada tanto por el solicitante o titular como por el representante.
El registro de un representante serd cancelado una vez se reciba la peticién correspondiente
firmada por el solicitante, titular o representante. La cancelacion puede requerirse mediante un
simple oficio. La cancelacion del registro se hard efectiva para todas las solicitudes
internacionales o registros del mismo solicitante o titular respecto de los cuales el representante
haya sido designado o frente a cualquier solicitud internacional o registro especifico.

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

El registro de un representante puede ser cancelado por iniciativa de la Oficina Internacional
cuando se haregistrado un cambio en la propiedad, a no ser que el representante sea designado
nuevamente por el titular actual del Registro Internacional.

Normalmente, la cancelacién de una designacion se hace efectiva desde la fecha en que la Oficina
Internacional recibe la comunicacién mediante la cual se informe la cancelacion. No obstante,
véase el siguiente apartado referente a la situacién en la cual la cancelaciéon es requerida por
parte del representante.




Cancelacién por peticién del representante

Cuando la Oficina Internacional recibe una peticién del representante para la cancelacién de la
designacion registrada, ésta notificara inmediatamente al solicitante o titular de este hecho y
remitira copias de todas las comunicaciones enviadas por el representante y remitidas a éste,
durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la notificacidn. La fecha efectiva de la
cancelacién sera la primera de las siguientes:

e La fecha en que la Oficina Internacional recibe la comunicacion designando un nuevo
representante, o

® Dos (2) meses después de la fecha en que la Oficina Internacional recibié la comunicacion del
representante mediante la cual solicitaba la cancelacién de su designacion.

Con el fin de salvaguardar los intereses del titular o solicitante, la Oficina Internacional remitira
las comunicaciones tanto al solicitante o titular como al representante hasta tanto la cancelacion
se haga efectiva.

Una vez la cancelacidn se hace efectiva, la Oficina Internacional notificara la cancelacién y su
fechaal representante cuya designacidon se ha cancelado, al solicitante o titular y a la oficinaenlos
casos en que ladesignacion se realizé a través de esta ultima.

La Oficina Internacional remitird todas las comunicaciones futuras al nuevo representante, o al
titular o solicitante en caso de que no se haya realizado una nueva designacion.

Respecto de los cambios del representante en el registro de la Oficina Internacional, véase el
capitulo 13.




Capitulo 13. Cambio de titularidad

Los derechos respecto de una marca pueden ser transferidos, incluyendo o sin incluir el negocio
al cuallamarca 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 accion legal o en virtud de
ciertas disposiciones legales, como por ejemplo, un proceso de sucesion. Ademas 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 tienen un caracter
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 Comun. Los requisitos relacionados con el cambio de propietario
de un Registro Internacional se establecen en el articulo 9 del Protocolo de Madrid, y en los
articulos 25, 26 y 27 del Reglamento Comun.

Cambio de nombre o de direccion del titular

En cuanto alos cambios de nombre o direccidn del titular, véase el siguiente capitulo.

Elegibilidad

El articulo 9 del Protocolo de Madrid reglamenta el registro del cambio de propietario. Este
tramite se realizard en virtud de la peticion realizada por parte del titular del Registro
Internacional, o a peticion 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 duefio
formal es el titular del Registro Internacional, hasta tanto el cambio se haga efectivo, y el nuevo
dueiio se registre como titular. El referido articulo 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 titular es la persona que, de conformidad
con el articulo 2(1) del Protocolo de Madrid, estd 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 remitir solicitudes internacionales.

El cesionario debe demostrar conexiones de nacionalidad, domicilio o establecimiento industrial
real y efectivo, por lo menos con una Parte Contratante. En la peticidn 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 titular de un Registro
Internacional. El cesionario puede enumerar varias Partes Contratantes, si tiene las conexiones
necesariascon masde una.




Peticion de inscribir un cambio de propietario

Una peticion en cuanto a la inscripcion en el cambio de propietario debe ser presentada a la
Oficina Internacional por el titular o su representante, por la oficina de la Parte Contratante del
titular registrado, o por la oficina de la Parte Contratante del cesionario. No es posible presentar
la peticidn a través de la oficina de origen donde ni el titular actual ni el nuevo titular tienen
conexion con la Parte Contratante de la oficina de origen.

El articulo 25 del Reglamento Comun establece que la peticion 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 informacién y forma. El formulario para este efecto es el
MMS5, el cual se puede encontrar en la pagina web: http://www.wipo.int/madrid /es/forms/. La
peticidén se puede presentar en inglés, francés o espafiol. En caso de que la peticién se remita ala
SIC, ésta debe allegarse en espaiiol. En la practica, la cuestion del lenguaje afecta Unicamente el
listado de productos y servicios, dado que los demds contenidos de la peticion son
independientes delidioma.

Cuando la peticion se presenta ante la Oficina Internacional, a través de una oficina, esa oficina
puede requerir que se demuestre la transferencia, por ejemplo, mediante la presentacién del
contrato correspondiente. La Oficina Internacional no requiere de esos documentos de pruebay
no se deben remitir ninglin otro documento de soporte.

Contenido de la peticion
Elformulario oficial MMS5 requiere que se incluya la siguiente informacion:

1. El numero de Registro Internacional. Una Unica peticion puede referirse a diversos registros
internacionales que seran transferidos del mismo titular 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 mas de un
Registro Internacional se transfiere, todos los nUmeros deben ser registrados.

En casode que el niumero del registro aun sea desconocido, debido a que dicho registro aiin no ha
sido efectuado o notificado al titular, ninglin otro niumero debe ser incluido en la peticion. El
titular debe esperar a que le sea notificado el nimero del Registro Internacional para realizar la
peticion.

2. Titular. Elnombre del titular debe ser el mismo al establecido en el Registro Internacional.

3. Datos del cesionario. Los datos concernientes al nombre y direccion del cesionario deben
proveerse siguiendo los lineamientos establecidos para el nombre y direccion del solicitante
internacional referidos en el Capitulo 4.




4. Designacion del cesionario como titular. Es necesario indicar en los espacios consignados para
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 efectiva.
Cualquiera o todos estos espacios deben diligenciarse y puede hacerse referencia a mas de una
Parte Contratante. Cuando el cesionario se encuentre domiciliado o establecido en un Estado
contratante que sea miembro de una organizacion contratante, estas dos Partes Contratantes
debenserindicadas enlos espacios designados paraello.

En los casos en que el cesionario deba citar mas de una Parte Contratante, éste debe determinar
que partes mencionara. Las indicaciones o informacién incluida debe ser suficiente para
evidenciar que el cesionario se encuentra facultado para ser el titular 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 direccion de éste no se encuentra en el territorio de la
Parte Contratante, es necesario proveer la direccion de dicho domicilio o establecimiento, a no
ser que se haya sefialado que el cesionario es nacional de un Estado contratante o de un Estado
miembro de la Organizacion Contratante.

5. Designacion del representante. Puede designarse un apoderado para representar al nuevo
titular. En los casos en que se traslade completamente la propiedad, la Oficina Internacional ex
officio cancelara 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. Alcance del cambio de propietario. En caso de que el cambio de propietario afecte a todas las
Partes Contratantes designadas e incluidas en el Registro Internacional y se realice con respecto
de todoslos productosy servicios incluidos en dicho registro, debe marcarse la casilla (a).

El item 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 sefialadas y los productosy servicios afectados deben enlistarse y agruparse en las
clases establecidas enla Clasificacién Internacional.

7. Diversas indicaciones. Cuando el cesionario es una persona natural, su nacionalidad debe
consignarse en el item (a), aunque esta informacion ya haya sido relacionada en el item 4(a). De
tratarse de una persona juridica, debe indicarse la naturaleza de dicha persona y el Estado y
unidad territorial dentro del Estado donde opera. La indicacion de esta informacién es opcional y
elnorelacionarlanoseraobjeto de requerimiento por parte de la Oficina Internacional.




8. Firma del titular o su representante. De presentarse la peticidn directamente ante la Oficina
Internacional, ésta debe ser firmada por el titular o su representante. Cuando sea presentadaala
Oficina Internacional a través de una oficina, dicha oficina puede requerir que el titular firme el
formato. La Oficina Internacional no cuestionard la ausencia de la referida firma.

9. Firma de la oficina. Una peticidén presentada ante la Oficina Internacional por parte de una
oficina debe ir firmada por dicha oficina. Un titular que remita la peticion directamente a la
Oficina Internacional mediante su propio formato puede omitir el item 9.

10. Hoja de calculo de la tasa. La peticion en cuanto al registro del cambio de propietario esta
sujeta al pago de cierta tasa, especificada en la tabla correspondiente. Cuando la peticién 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 célculo. Una vez diligenciada la parte (a) de la hoja de célculo, el interesado
debe autorizar a la Oficina Internacional a debitar la tasa correspondiente, pero su monto no
debe ser indicado especificamente. 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 lareferida cuenta, el método de pago, la cuantia a debitar y la parte que realiza el pago deben
serindicados en el apartado (b).

Peticiones irregulares

Sila peticion para registrar el cambio de propietario se realiza sin el lleno de los requisitos, la Oficina
Internacional notificard este hecho al titular y si fue presentada a través de una oficina, se notificard
también a dicha oficina. Lairregularidad debe ser subsanada dentro de los tres (3) meses siguientes
a la fecha de la notificacién, en defecto de lo cual se considerarad que se desiste de la peticion y
cualquier tasa que haya sido pagada sera reembolsada, tras la deduccidon del cincuenta por ciento
(50%) del pago realizado. Cuando la peticidn haya sido presentada a través de una oficina, el titular
o cesionario debe establecer sila oficina subsanard lairregularidad o lo hara el mismo.

Registro de la notificaciéon y su publicacion

La Oficina Internacional registra el cambio de propietario en el Registro Internacional y notifica a
las oficinas de las Partes Contratantes designadas respecto de las cuales se ha efectuado la
transferencia de dominio. Almismo tiempo, se informa al titular y a la oficina correspondiente, en
caso de que la peticién se haya allegado por este medio. La Oficina Internacional también
informara al titular anterior en el caso de una trasferencia total, o al titular de esa parte del
Registro Internacional cuando la transferencia hasido parcial.

El cambio se considera realizado el dia en que la Oficina Internacional recibe una peticién que
cumple con todos los requisitos establecidos. A peticion del titular, la Oficina Internacional puede




registrar el cambio de titularidad en una fecha posterior cuando se solicite que se inscriba con
posterioridad al registro de otro cambio, cancelacién o designacién subsecuente, realizados
respecto del mismo Registro Internacional o luego de la renovacion efectiva de dicho registro. La
Oficina Internacional publicard lainformacidn relevante en la Gaceta.

Cambio parcial de titularidad

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

Cuando la transferencia se refiere a todas las Partes Contratantes, los productos y servicios que
son objeto del cambio seran canceladas del Registro Internacional. La parte que ha sido
transferida debe ser inscrita como un Registro Internacional diferente, el cual sera identificado
con el mismo numero de Registro Internacional incluyéndole una letra mayuscula. La publicacion
en la Gaceta se hara respecto de la parte del Registro Internacional transferida, incluyendo
informacién adicional como la reproduccién 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.

Fusion de registros internacionales luego de transferirse la propiedad

Cuando una misma persona ha sido registrada como titular de dos (2) o mas 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 fusion de estos registros
internacionales. Dos 0 mas registros internacionales pueden ser fusionados de esta forma, solo
en los casos en que se presente la particion de un Registro Internacional a causa de una
transferencia parcial de dominio, como se establecio en el capitulo anterior. Ninguna disposicion
autoriza que se lleve a cabo la fusidon de registros internacionales, cuando recaigan sobre el
mismo titular como resultado de solicitudes internacionales diferentes.

No se ha establecido un formato para requerir el registro de la fusidn de registros internacionales.
La peticion puede ser remitida directamente a la Oficina Internacional o a través de la oficinadela
Parte Contratante del titular.

El Registro Internacional resultante de la fusion llevara el nimero de Registro Internacional del
cualuna parte hasido asignaday en algunos casos incluird unaletra mayuscula.




Declaracion de que una transferencia de dominio no tiene efecto

La validez de un cambio en la titularidad de un Registro Internacional respecto de una Parte
Contratante particular, se define por la legislacion aplicable de dicha parte. Especificamente,
enlos casos en que el cambio de titular se realiza respecto de algunos de los bienes o servicios,
unadelasPartes Contratantes designadas puede rehusarse areconocer lavalidez del cambiosi
los productos y servicios incluidos en la parte transferida son similares a aquellos que
contintan a nombre del titular inicial. Esto debe hacerse en los casos en que el cesionario sea
una persona natural o juridica, que bajo la legislacion de esa Parte Contratante, no se
encuentre facultado para ser titular de una marca, o en caso de que la ley de la Parte
Contratante correspondiente no permita la transferencia, cuando desde su perspectiva, con
ellase puedaengaiiaral publico.

Una vez la oficina de la Parte Contratante designada es notificada por la Oficina Internacional
de un cambio en la titularidad que la afecte, la oficina puede declarar que dicha transferencia
no tiene efectos en su territorio. Cualquier declaracion de este tipo debe ser remitida antes de
que se cumplan dieciocho (18) meses desde que se le notificd a la oficina de la transferencia de
la propiedad. En su declaracién, la oficina debe indicar las razones por las cuales la
transferencia no tiene efectos, las normas en que se fundamenta dicha decisidon y si es
susceptible de ser impugnada. La oficina debe notificar de esa declaraciéon a la Oficina
Internacional, quien a su vez debe notificar al nuevo titulary al titular u oficina que presenté la
peticion para registrar la transferencia. Cuando la declaracién sea susceptible 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 notificar cualquier
decisidnfinal sobre el temaala OficinaInternacional, quien asuvez notificara deladecisidonala
parte que presentd la peticion deinscripcion del cambio de titulary al nuevo titular.

La declaracion de que la transferencia de dominio no tiene ningun efecto y cualquier decisién
finalalrespecto, seincluird en el Registro Internacional. La parte del Registro Internacional que
ha sido objeto de dicha declaracién o de la decision finalmente adoptada serd inscritacomo un
Registro Internacional diferente, de la misma forma que se haria en el caso del registro de una
transferencia de dominio parcial y lainformacionrelevante sera publicada en la Gaceta.

En cuanto al Registro Internacional, el efecto de la declaracién de que una transferencia de
dominio realizada por una Parte Contratante designada no tiene efecto, es con respecto
Unicamente a esa parte, eimplica que el Registro Internacional se mantengaanombre de quien
transfiere el dominio. Los efectos de dicha declaracion con respecto de las partes que
realizaronlatransaccién estdnsujetosalalegislacion nacional aplicable.




Capitulo 14. Inscripcion de los cambios de
propietario en el Registro Internacional

El articulo 9bis del Protocolo de Madrid dispone que la Oficina Internacional debe inscribir la
siguiente informacion:

i) Cualquier cambio en cuanto al nombre o direccién del titular del Registro Internacional.

ii) La designacion de un representante del titular de un Registro Internacional y cualquier otro
hechorelevante relacionado con dicho representante.

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

iv) Cualquier renuncia, cancelacion o invalidacion del Registro Internacional respecto de todas o
algunasde las Partes Contratantes.

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

Los procedimientos para registrar estos cambios se especifican mas claramente en los articulos
25,26y 27 del Reglamento Comuny son resumidas brevemente en el presente documento.

Transferencia de dominio del Registro Internacional

En cuanto ala transferencia de dominio, véase el capitulo precedente.

Cambio del nombre o direccion del titular del Registro Internacional

La solicitud de registro del cambio del nombre o la direccion del titular debe ser presentada ante
la Oficina Internacional en el formato oficial establecido para el efecto, o en un formulario que
contenga la misma informacién y la misma forma. El formulario que debe ser usado en estos
casos es el MM9. Nétese que éste no es el mismo formulario que se utiliza para reportar el
cambio de titularidad y el formato aqui indicado no debe ser utilizado para notificar el cambio de
nombre resultante de una transferencia de dominio.

La peticién puede ser presentada ante la Oficina Internacional directamente por el titular, o a
través de la oficina de la Parte Contratante del titular.




Contenido de la peticion
Lasiguiente es lainformacién que debe ser consignada en el formato MM?9:

1. Numero del Registro Internacional. Una sola peticién puede referirse a diversos Registros
Internacionales que se encuentren a nombre de un mismo titular. Es suficiente indicar los
numeros de los Registros Internacionales paraidentificarlos.

En caso de que se desconozca el nUmero de un Registro Internacional particular, debido a que
éste no hasido efectuado o notificado al titular, no se debe proveer ningiin nimero.

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

3. Cambio en el nombre y/o direccion del titular. En el formato se encuentran casillas para indicar el
nuevo nombre, nueva direccidn, teléfono o fax y el nuevo correo electrénico. Unicamente la
informacion 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 demas espacios en blanco. De la misma forma, cuando se requiere modificar la direccidn, no
es necesario incluir el nombre. Cuando solamente ha cambiado en nimero de teléfono o de fax,
es suficiente con indicar el nuevo nimero. En los casos en que el teléfono o el fax es el Unico
cambio no es necesario realizar el pago de la tasa que normalmente se cancela por dicha peticion.

4. Direccion de correspondencia. Se encuentra una casilla para indicar la direcciéon de
correspondencia, si ésta existe y si es diferente de la reportada por el titularen el item 3.

5. Designacidn de unrepresentante. En este item se puede designar un representante. En caso de
gue no serequiera cambio de representante, esta casilla debe dejarse en blanco.

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

7. Firma de la oficina. Una peticidn presentada ante la Oficina Internacional por una oficina debe
ser firmada por dicha oficina. El titular que allegue la peticidon directamente a la Oficina
Internacionaly que llene su propio formato puede omitir el paso 7.

8. Hoja de calculo de la tasa. La peticidn de registrar el cambio de nombre o de direccién del
titular, incluyendo el cambio en la direccidn de correspondencia, requiere del pago de la tasa
especificada en la tabla de referencia. Este pago cubre todos los Registros Internacionales
mencionados en la peticidon. El pago puede realizarse a través de cualquiera de los medios




referidos en la parte (b) de la hoja de célculo de las tasas, incluyendo la instruccién 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 cuantia a pagar o
aser debitada debeindicarse en la parte (b).

Cambio de nombre o de direccion del representante

La peticidn de registrar el cambio de nombre o direccidn de un representante puede ser allegada
como una solicitud independiente o en conjunto con la peticion de cambio de la direccién o
nombre del titular.

En caso de que se presente de forma separada, la solicitud de cambio del nombre o direccién 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 propodsito. Este
formulario es similar al formulario MM9, utilizado para requerir el cambio del nombre o direccién
del titular. Las diferencias esenciales se refieren a que el nombre del titular no debe ser indicado y
que el cambio se refiere a la modificacion en el nombre o la direccidn del representante. El registro
de un cambio en la direccidn o el nombre del representante, no requiere el pago de tasa alguna.

Registro de una limitacién, renuncia o cancelacién

Todos los Registros Internacionales pueden ser objeto de una restriccién del drea de proteccion o
del alcance geografico de la proteccién. Este tipo de cambios requieren del registro de las
siguientesrestricciones:

¢ Una limitacién es un procedimiento mediante el cual se eliminan productos y servicios respecto
de todos o algunos de los miembros designados de la Uniéon de Madrid en un Registro
Internacional. La solicitud de limitacién debe ser enviada, en una copia, en el formulario MMS6,
el cual puede encontrarse en la pagina web: http://www.wipo.int/madrid/es/forms/. El
formulario puede serradicado en la Oficina Internacional por el titular o a través de la oficina de
propiedad intelectual en el pais del titular.

¢ Una renuncia es un procedimiento mediante el cual se busca desistir de los efectos del Registro
Internacional para todos los productos y servicios respecto de algunos de los miembros
designados de la Unidn. La peticidn de renuncia debe ser remitida, en una copia, en el formulario
MM?7, el cual puede encontrarse en la pagina web: http://www.wipo.int/madrid/es/forms/. El
formulario puede ser radicado ante la Oficina Internacional por el titular del Registro
Internacional o a través de la oficina de propiedad intelectual en el pais del titular.




e Una cancelacion 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 peticion de cancelacién debe ser remitida, en
una copia, en el formulario MMS8, el cual puede encontrarse en la pdgina web:
http://www.wipo.int/madrid /es/forms/. El formulario puede ser radicado ante la Oficina
Internacional por el titular del Registro Internacional o a través de la oficina de propiedad
intelectual en el pais del titular.

Registro de informacion 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 tiene efecto en su territorio.

La peticidn de registrar una licencia debe ser remitida, en una copia, en el formulario MM13, en
inglés, francés o espafiol. El formulario debe ser radicado ante la Oficina Internacional por el
titular del Registro Internacional o a través de la oficina en el pais del titular o de la oficina en el
pais del licenciatario. La peticion debe ser firmada por el titular o la oficina a través de la cual la
presenta. No deben remitirse a la Oficina Internacional documentos soporte, tales como copias
delacuerdodelicencia.

En cuanto a laforma de presentar esta peticion a través de la oficina de propiedad intelectual, los
titulares pueden consultar la informacion 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 utilizados en este caso y se pueden encontrar en
http://www.wipo.int/madrid /es/forms/.

Tabla 2. Formulario para registrar informacién en cuanto a licencias

Formulario Descripcion
‘ MM13 ‘ ‘ Solicitud de registrar una licencia ‘
‘ MM14 ‘ ‘ Solicitud de corregir el registro de una licencia ‘
‘ MM15 ‘ ‘ Solicitud de cancelar el registro de una licencia ‘

Solicitud de registrar una restriccion 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 extensidn de un registro internacional en una Parte Contratante




en particular ha sido otorgada como un aval o un derecho real. También puede ocurrir cuando se
ha expedido una orden judicial con respecto de la disposicion de los bienes del titular. Notese que
esta provisiéon no aplica para las licencias que fueron discutidas anteriormente y paralas cuales se
encuentran diversos formularios. El articulo 20 del Reglamento Comun regula el registro o
eliminacién de esta restriccion y como la informacién relevante sobre el particular debe ser
comunicada a la Oficina Internacional.

Quién debe comunicar lainformacién relacionada con larestriccién del derecho de disposicidén

El titular del Registro Internacional o la oficina de la Parte Contratante del titular debe informar a
la Oficina Internacional que el derecho de disposicion del Registro Internacional que le atafie al
titular 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 disposicidn del titular ha sido restringido respecto del territorio
de esa Parte Contratante. La Oficina Internacional no puede adoptar medidas en cuanto a dicha
informacidn sino provienen del titular o de la oficina.

Comunicacién de larestriccion ala Oficina Internacional

El articulo 20(1)©del Reglamento Comun establece que la informacion relevante debe incluir un
resumen de los principales aspectos relacionados con la restricciéon. Debe sefialarse, por
ejemplo, que la restriccion es resultado de una orden judicial proferida en cuanto a la disposicidn
delosbienes del titular. Esta declaracion debe ser cortay en un formato que pueda serincluido en
el registro internacional. Copias de las decisiones judiciales adoptadas no deben ser remitidas ala
OficinaInternacional.

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 pagina 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
restriccion del derecho del titular de disponer de lamarca y no se debe remitir ningiin documento
que soporte la restriccién ala Oficina Internacional.

El reporte de la restriccidén puede afectar el Registro Internacional como un todo o a algunas de
las Partes Contratantes designadas. En caso de que la restriccion aplique solo para algunas de las
Partes Contratantes designadas, este hecho debe ser expuesto dentro de la comunicacidn 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 disposicién del titular ha
sido restringido, pero dicho informe solo puede hacer alusidn a la restriccidon en el territorio de
esa parte.




Remocidn total o parcial de larestriccién

En caso de que la Oficina Internacional haya sido informada de una restriccidon en cuanto al
derecho de disposicion del titular, la parte que comunicé dicha informacién debe también
anunciar cualquier remocién parcial o total de la referida restriccion.

Registroy publicacidn

La Oficina Internacional debe reportar en el Registro Internacional la informacion en cuanto a la
existencia o remocion de la restriccién y debe informar al titular, a la oficina de la Parte
Contratante del titulary a las oficinas de las Partes Contratantes designadas correspondientes.

La informacion debe registrarse el dia en que sea recibida por parte de la Oficina Internacional,
una vez se verifique que la comunicacion cumple con los requisitos establecidos. Esta
informacién 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 corregira el error ex officio. También debe corregir el
error por peticion del titular o de la oficina.

Antes de acoger una solicitud de correccidn, la Oficina Internacional debe corroborar que el
Registro Internacional, en efecto, contiene un error, de conformidad con el articulo 28 del
Reglamento Comun:

e 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 correccién también sea obvia, en
el sentido de que cualquier lector pueda detectarlo y que la correccidn sea indiscutible, dicho
error debe ser corregido tan pronto como sea evidenciado por parte de la Oficina Internacional.

e Cuando exista un error objetivo en un dato incluido en el Registro Internacional, por ejemplo,
en cuanto al nombre o direccién del titular, o la fecha o nimero del registro base, o acerca del
territorio de la Parte Contratante designada donde la marca objeto del Registro Internacional
no es idéntica 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 peticidn de correccidn debe ser remitida por la oficina
de la Parte Contratante.




¢ En cualquier otro caso, un error no puede ser tratado como una correccion a no ser que se haya
presentado un error en la oficina a través de la cual el documento se remitié a la Oficina
Internacional, en cuyo caso la peticion de correccidn debe ser enviada por la oficina. Este
procedimiento aplica en particular 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 titular o su
representante a la oficina correspondiente, no habra error en el Registro Internacional. Los
errores cometidos por los solicitantes, titulares 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 correccién 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 peticién de correccidn dentro de los nueve (9) meses siguientes
a la publicacién del registro erréneo en el Registro Internacional. Este limite de tiempo no aplica
para los errores cometidos 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 sustantivos como aquellos relacionados con el nombre o
direccién del titular o paralos errores obvios relacionados con la lista de productos y servicios.

Cuando un error en el Registro Internacional haya sido corregido, la Oficina Internacional
notificara de este hecho al titular y a las oficinas de las Partes Contratantes designadas que se han
visto afectadas con la correccion. Ademas, en caso de que la oficina que ha solicitado la
correccién no sea la oficina de la Parte Contratante designada que haya sido afectada con la
correccidn, la Oficina Internacional también informara a dicha oficina. La correccion también sera
publicada enla Gaceta.

Rechazo luego de una correccion

Cualquier oficina notificada de una correccién puede manifestar a la Oficina Internacional,
mediante notificacidon, que la proteccion no puede seguir siendo otorgada al Registro
Internacional tal y como quedd corregido. Esto puede llevarse a cabo cuando existen razones
parala denegacion del Registro Internacional tal y como fue corregido, cuando varia el registro de
como fue notificado originalmente a la oficina correspondiente. Las mismas disposiciones que
rigen los casos en que una Parte Contratante fue notificada de una extensidn y los mismos limites
de tiempo, aplican para este asunto teniendo en cuenta que cuando haya habido una correccion,
el limite de tiempo es contado desde la fecha de remision de la notificacién de la correccion. Los
articulos 5 y 9sexies del Protocolo de Madrid y el articulo 16 a 18er del Reglamento Comun son
aplicables, conlos cambios relativos a la notificacion de la correccidn.




No mds cambios a la marca en el Registro Internacional

Ningun otro cambio que afecte lamarca puede serincluido en el Registro Internacional excepto
aquellos ya discutidos. En particular, no existe disposicidn alguna en cuanto a la correccién de
una marca ya incluida en el Registro Internacional, aun en la renovacion. Si el titular desea
proteger la marca aun con leves cambios con respecto a la reportada en el Registro
Internacional, el titular debe presentar una nueva solicitud internacional. Esto es asi aun
cuando se haya permitido variar la marca en la solicitud base, el registro resultante de la
solicitud base, o el registro base, cuando dichos cambios sean permitidos en la legislacién de la
Parte Contratante correspondiente. Lo anterior no implica que el titular que esté utilizando la
marca de forma diferente a la reportada en el Registro Internacional deba necesariamente
presentar una nueva solicitud de registro internacional. El titular puede basarse en el articulo
5C(2) del Convenio de Paris, el cual establece lo siguiente: “Ninguna marca puede ser rechazada
en los demas paises de la Unidn a causa de que ésta difiera de la marca protegida en el pais de
origen en cuanto a elementos que no alteren su cardcter distintivo y no afecten su identidad
respectodelaformaenquehasidoregistradaenel paisde origen.”

Adicionalmente, no es posible realizar un cambio para extender la lista de productos y
servicios del Registro Internacional. En caso de que el titular desee proteger una marca para
productosyserviciosadicionales, deberd allegar una nuevasolicitud internacional. Esto es asi,
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
omitidos de ésta.




Capitulo 15. Fechas relevantes y fechas limite

Todas las acciones relacionadas con la proteccion de marcas deben cumplirse dentro
determinados limites de tiempo. Los solicitantes, representantes y examinadores deben estar al
tanto de las fechas relevantes y las fechas limite que deben cumplirse de conformidad con el
Protocolo de Madrid. En este capitulo se hace referencia a la forma en que se determinan dichos
limites de tiempo. Las fechas se discuten en los capitulos anteriores, pero se haran mds explicitas
en el presente capitulo, facilitando su consulta.

Calculo de los limites de tiempo

El articulo 4 del Reglamento Comun establece la forma en que los limites de tiempo deben ser
calculados. Cuando un periodo de tiempo se expresa en:

¢ Aiios, el periodo expirara el afio siguiente, en el mismo mes y dia en que se presento el evento
desde el cual se cuenta el término. En caso de que el evento ocurra en 29 de febrero y al afio
siguiente el mes de febrero termine el dia 28, el periodo expirara el 28 de febrero.

* Meses, el periodo expirard el mes siguiente, en el mismo dia en que se presento el evento desde
el cual se cuenta el término. En caso de que el mes siguiente no tenga dicho dia, el periodo
vencerd el ultimo dia de ese mes.

e Dias, el periodo comienza a correr el dia siguiente al dia en que se presente el eventoy vencerd
de conformidad.

En caso de que uno de los términos expire un dia en que la Oficina Internacional o la oficina
correspondiente, se encuentre cerrada al publico, el periodo vencerd el dia siguiente en que la
oficina preste servicio.

Cuando la Oficina Internacional establezca un término de tiempo, ésta indicard el dia en que vence.

Irregularidades en los servicios postales

El articulo 5 del Reglamento Comun dispone que en caso de que una parte interesada no cumpla
con el limite de tiempo establecido para allegar determinada comunicacion a la Oficina
Internacional, habiendo sido remitida via correo, éste hecho sera excusado si la parte demuestra,
a satisfaccién delareferida oficina, que:

i) Dicha comunicacién fue remitida por correo por lo menos con cinco (5) dias de anterioridad a
que expirara el término, o en caso de que el servicio postal hubiera sido interrumpido en
cualquiera de los diez (10) dias anteriores al vencimiento del término a causa de una guerra,
revolucién, desorden civil, huelga, desastre natural, o cualquier otra razén, y ésta haya sido
enviada hasta cinco (5) dias después de que el servicio postal hubiera sido restaurado.

ii) Elenvio delacomunicacién fue registrado o los detalles de la remisién fueron guardados por la
oficina de correo al momento del envio, y



iii) En los casos en que los diversos tipos de correo no llegan normalmente a la Oficina
Internacional dentro de los dos (2) dias siguientes a la remision y la comunicacion fue enviada a
travésde untipo de correo que normalmente llegaria en ese término o por correo aéreo.

Ademas de lo anterior, en caso de que una parte interesada no cumpla con el limite de tiempo
establecido para allegar determinada comunicacién a la Oficina Internacional, habiendo sido
remitida mediante un servicio de entrega, éste hecho serd excusado si la parte demuestra, a
satisfaccion de la referida oficina que:

i) La comunicacion fue remitida con por lo menos cinco (5) dias de antelacion al vencimiento del
término o cuando dentro de los diez (10) dias anteriores al vencimiento del término el servicio
de entrega haya sido interrumpido a causa de una guerra, revolucion, desorden civil, huelga,
desastre natural, o cualquier otra razdn, y ésta haya sido enviada hasta cinco (5) dias después
de que el servicio hubiera sido restaurado.

ii) El envio de la comunicacién fue registrado o los detalles de la remisién fueron guardados por la
oficina de entregas al momento del envio.

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

Las disposiciones sefialadas también son aplicables en caso de que la Oficina Internacional reciba
una solicitud internacional o una designacion subsecuente luego del periodo de dos (2) meses
para actuar y la oficina correspondiente indique que la recepcién tardia se encuentra dentro de
los retrasos anteriormente descritos. En caso de estos eventos, los solicitantes y los titulares
deben cumplir a cabalidad conlas disposiciones del articulo 5 del Reglamento Comun.

Fechas importantes y limites de tiempo para los solicitantes

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

Hay que tener en cuenta que la fecha de prioridad no afecta la fecha del registro internacional,
que serd equivalente ala de recepcion 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 presentacidn de la primera
solicitud al momento de presentacion de la solicitud internacional; sin embargo, dependiendo




del pais, se requerira ese documento para efecto de que se realice el examen de registrabilidad
teniendo en cuenta esa fecha de presentacidn 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 articulo 9 de la Decision 486, es requerido aportar el soporte de la
solicitud cuya prioridad se reivindica dentro de los nueve (9) meses siguientes a la presentacion
delasolicitud ante la SIC.

Fecha del Registro Internacional: La fecha del Registro Internacional es aquella en que la solicitud
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 efectivamente recibida por la
Oficina Internacional. Ver Tabla 1 en el capitulo 7, Procedimientos en la Oficina Internacional.

Término para contestar irregularidades. Por regla general el plazo para responder las
irregularidades por la solicitante es de tres (3) meses desde la fecha en que se envié la
notificacion 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 presentacion, el
término para subsanar la irregularidad es de dos (2) meses so pena de lo cual se puede afectar
lafechadelregistrointernacional. Ver capitulo 5, Irregularidades.

Designacion de paises donde se extiende la proteccidon: Los paises de extension son
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 designacion subsecuente sea objeto de un procedimiento separado. Ver capitulo
10, Designaciones subsecuentes.

Renovacion del registro resultante de una solicitud base, o renovacién de un registro base:
Esto es determinado con fundamento en la legislacion de la Parte Contratante de la oficina de
origen. Para Colombia, una renovacion debe ser remitida en el término que comprende los seis
(6) meses anteriores al vencimiento y los seis (6) meses posteriores a éste.

Renovacion del Registro Internacional: Las tasas de renovacion deben ser pagadas antes de
que venza el plazo para la renovacion. Para estar en tiempo, las tasas de renovacion deben
pagarse en la Oficina Internacional a mas tardar el dia en que expira el Registro Internacional.
No obstante, la Oficina Internacional aceptara las tasas y renovara el registro si éstas y el
recargo son remitidos antes de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento. Ver
capitulo 11, Mantener la proteccidn internacional en efecto.




Capitulo 16. Requisitos procedimentales para
interactuar con la Oficina Internacional

Ciertos requisitos procedimentales deben ser observados en cualquier comunicacion con la
Oficina Internacional. Esto incluye el cumplimiento de los tiempos limite establecidos (discutidos
anteriormente), comunicacion 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 comunicacion.

Idiomas oficiales

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

Cualquier comunicacién remitida por el titular, solicitante o la Oficina Internacional, que esté
relacionada con una solicitud internacional o un Registro Internacional, debe ser presentada en
inglés, espafiol o francés, excepto si:

e En un denegacion provisional fundamentado en una marca conflictiva, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 17 del Reglamento Comun, la lista de todos los bienes y servicios o de
aquellos relevantes de la marca respecto de la cual se haya declarado la denegacion
provisional, debe presentarse en el idioma en que se haya allegado la solicitud o el registro
previo. La misma disposicion aplica para cuando la denegacion provisional se fundamenta en
una oposicidn, o en una oposicion y otras motivaciones y la oposicion se basa en la marca
correspondiente.

¢ Cuando la comunicacion consista en la manifestacion de la intencidn de usar la marca adjunta a
lasolicitud internacional, de acuerdo con el articulo 9(5)(f), o en la designacidn posterior, seglin
el articulo 24(3)(b)(i), la declaracion debe ser presentada en inglés, francés o espafiol y la Parte
Contratante que requierala declaracion debe especificar el idioma que debe ser utilizado.

Asi mismo, cualquier comunicacién de la Oficina Internacional a una oficina debe realizarse en el
idioma de la solicitud internacional, a no ser que la oficina haya notificado a la Oficina
Internacional que todas las notificaciones deben realizarse en inglés, o en espaiol, o en francés.
Cuando dichas comunicaciones se remitan al solicitante o al titular de un Registro Internacional,
éstas deben hacerse en el idioma de la solicitud internacional, a no ser que el solicitante o el
titular haya solicitado que las comunicaciones se realicen en uno de los idiomas oficiales. La
informacién incluida en el Registro Internacional y en la Gaceta del Registro Internacional, o
cualquierinformacion publicada de conformidad con el Reglamento Comun respecto del Registro
Internacional, debe hacerse eninglés, espafiol o francés. La publicacion del Registro Internacional
debeindicarelidioma en que la Oficina Internacional recibié la solicitud internacional.




Traducciones

Las traducciones necesarias para realizar las notificaciones, para incluir la informacion en el
Registro Internacional y para las publicaciones correspondientes, seran realizadas por la Oficina
Internacional. No obstante, el solicitante o el titular del Registro Internacional pueden anexarala
solicitud internacional, o a la solicitud de registrar alguna informacién o de una designacion
posterior o de realizar un cambio, una traduccion de cualquier texto contenido en la solicitud
Internacional o en la peticidn. Sila traduccién propuesta no es considerada como correcta por la
Oficina Internacional, ésta la corregira luego de darle la oportunidad al solicitante o titular de
hacer las observaciones del caso en cuanto a la correccién formulada. El solicitante o titular
dispondra de un mes para pronunciarse.

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

Vale la penaresaltar que el Grupo de Trabajo para el Desarrollo Juridico del Sistema de Madrid, en
reunion de julio de 2012, examind la propuesta sobre traducciones solicitada por la Asamblea de
la Unidn de Paris y propuso que la Oficina Internacional se encargue, previa peticion de las
traducciones, de las operaciones relativas a declaraciones de concesion de proteccion,
limitacionesy designaciones posteriores, para efectos de inscripciény publicacién.

Formularios oficiales

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

é¢Donde 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 pagina web. Todos los formularios estan disponibles en la pagina web
de la OMPI: htip://www.wipo.int/madrid/es/forms/, en el link Trademarks/Madrid
System/Forms. Un formulario oficial debe ser una fiel copia del formulario establecido en la
paginaweb dela OMPIl o el requerido en la oficina de origen.

Un solicitante o titular 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 multiples nombres o una larga lista de bienes




y servicios, eliminando la necesidad de hojas continuas. Cuando un formulario es presentado a
través de una oficina, esa oficina determinara si dicho formulario es aceptable. Tanto la SIC como
la Oficina Internacional, aceptaran un formulario generado por el usuario, que tenga el mismo
contenido y forma del formulario oficial. Ver la lista de verificacion (Check List) que se expone a
continuacion.

Check List: Requisitos de los formularios generados por el usuario

Para que resulte aceptado por la Oficina Internacional, el formulario generado por el usuario debe
cumplir con los siguientes requisitos:

e El formulario debe presentarse en papel tamafio A4 e impreso en un solo lado.

e El formulario debe contener las mismas casillas que el formulario oficial, con la numeracién y titulos
en el mismo orden. No obstante, los items no necesariamente deben tener el mismo espacio y dise-
fio del formulario oficial.

e Cuando el formulario oficial requiere de un cuadro para chequear, las indicaciones que acompafian
dicho cuadro deben incluirse.

e Cuando un item no es utilizado o no es aplicable, el item no puede ser omitido, pero puede marcarse
como “no aplicable”, “NA” o “no utilizado”. Por ejemplo, si no se alega prioridad, el formulario debe
incluir esta casilla, en orden correcto, asi: Prioridad: No aplicable.

e En caso de que el formulario generado por el usuario se refiera a la solicitud internacional, la repro-
duccién de la marca debe ser del tamafio requerido en el formulario oficial (8 cm x 8 cm); si el
formulario incluye dos reproducciones de la marca (esto es, una en blanco y negro y otra a color), las
dos deben incluirse en la misma pagina. El formulario debe ser legible y la escritura a mano no es
permitida.

Formularios obligatorios
Un formulario oficial debe ser utilizado paralos siguientes procedimientos:

1. Presentar una solicitud: Existen tres (3) formularios oficiales diferentes para presentar una
solicitud internacional, dependiendo de si la aplicacion se rige por el Arreglo de Madrid
Unicamente (formulario MM1), por el Protocolo de Madrid exclusivamente (formulario MM2),
o por los dos (formulario MM3). (Reglamento Comun, articulo 9). Un solicitante cuya oficina de
origen sea Colombia, solo puede allegar el formulario MM2. Cuando la solicitud es remitida a
través de una oficina que esta ligada tanto al Arreglo como al Protocolo, el formulario correcto
esaquel correspondiente a la Parte Contratante designada. Es responsabilidad de la oficina de
origen asegurar que se utilice el formulario correcto.

2. Designacion posterior. Una designacion posterior debe ser presentada en el formulario oficial
(Reglamento Comun, articulo 24(2)(b)). Generalmente, la designacidn posterior debe ser
presentada en el formulario MM4, pero una designacion resultante de una conversion (un
procedimiento aplicable a solicitudes realizadas en la UE), debe ser allegada en el formulario
MM 16 (Reglamento Comun, articulo 24(7)).




3. Declaracion de intencion de uso de la marca. Estados Unidos requiere que una declaraciéon de
intencion del uso de la marca sea remitida junto con la designacion de esa Parte Contratante.
Esta declaracidn debe ser presentada en un formulario oficial (Reglamento Comun, articulo 9).
Elformulario aplicable en este caso es el MM18.

4. Reconocimiento de antigiiedad de una o mds marcas anteriores. Cuando una solicitud
internacional contiene la designacién de una organizacidn contratante (por ejemplo, la UE), y
el solicitante quiere reclamar, bajo la legislacion de la organizacién contratante, el
reconocimiento de la antigliedad de una o varias marcas registradas anteriormente o para un
Estado miembro de la organizacion, una manifestacidn para el efecto debe ser allegada junto
con lasolicitud internacional en el formulario MM17.

5. Registro de una licencia. Una solicitud de registro de una licencia debe realizarse en un
formulario oficial (Reglamento Comun, articulo 20bis), formulario MM13.

6. Registro de cambios. Lo que se expone a continuacidn se rige por el articulo 25 del Reglamento
Comunyrequiere del uso de un formulario oficial:

a) Cambio de propietario: Un cambio en la propiedad del Registro Internacional respecto de
todos o algunos de los bienes y servicios, para todas o algunas de las Partes Contratantes
designadas, debe realizarse utilizando el formulario MMS5.

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

c) Registro de un cambio de nombre y/o direccion del titular. Este tramite debe realizarse
utilizando el formulario MM9.

d) Limitacién del listado de bienes y servicios. Una limitacién del listado de bienes y servicios
respecto de todas o algunas de las Partes Contratantes, debe ser requerida en el formulario
MMBe6.

e) Cancelacion del Registro Internacional. Una solicitud de cancelacion respecto de todas las
Partes Contratantes designadas y en relacion con todos o algunos de los bienes y servicios
debe serallegadaen el formulario MMS8.

Formularios opcionales

Ademds de los formularios obligatorios relacionados en la seccidon anterior, la Oficina
Internacional ha establecido una serie de formularios de uso opcional. Estos incluyen, por
ejemplo, el formulario MM11 para la renovacién de un registro, el formulario MM12 para la
designacion de un representante y el formulario MM 10 para el registro de un cambio de nombre
odedireccion del representante.




Hojas continuas

Cuando un solicitante utiliza un formulario oficial y los espacios disponibles en cualquiera de los
apartados del formulario no son suficientes para registrar toda la informacién, una o mas hojas
continuas deben ser utilizadas. El uso de hojas continuas no es necesario, por lo general, cuando
el solicitante genera su formulario. En las hojas continuas es necesario indicar lo siguiente:
“Continuaciéon del item nimero...”, y lainformacion debe ser presentada de la misma manera que
se requiere en el formulario oficial. El nimero de hojas continuas utilizadas 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 alos nombres, direccionesy fechas.

Nombresy direcciones

Para una persona natural, la identificacion que debe ser registrada en los formularios u otras
comunicaciones debe incluir el apellido y el nombre de dicha persona. Para una persona juridica,
elnombre que debe serincluido es la designacién oficial de la razén social de dicha persona.

En caso de que un nombre no se encuentre en caracteres latinos, la indicacion de ese nombre
debe corresponder a la transliteracion a caracteres latinos, siguiendo las fonéticas del lenguaje
de la solicitud internacional. Cuando el nombre de una persona juridica no se encuentre
expresado en caracteres latinos, la transliteracion debe ser reemplazada por una traduccién en el
idioma de la solicitud internacional.

La direccidén provista debe cumplir con los requisitos de las oficinas postales para su remision.
Como minimo, la direccidn debe contener todas las unidades administrativas relevantes e incluir
el numero especifico de la locacién. Adicionalmente, los nimeros de teléfonos, de fax, y los
correos electrénicos, asi como una direccion diferente de correspondencia, debe ser indicada en
elformulario o en las demas comunicaciones.

Estos aspectos se estudian en la Seccidn 12 de las Instrucciones Administrativas.

Direccién de correspondencia de multiples solicitantes, titulares o licenciatarios.

En caso de que existan dos o mds solicitantes, nuevos titulares o licenciatarios con direcciones
diferentes, el Capitulo 13 de las Instrucciones Administrativas establece que la comunicacion
debe indicar una unica direccidn. Si no se determina dicha direccion, la direccidn de la primera
persona enunciada sera establecida como la direccién de correspondencia.




Indicacién de fechas

Cuando un formulario especial requiere de la inclusién de una fecha, la fecha debe ser registrada
en el formulario, la cual debe contener dos (2) digitos para el dia, seguido por el nimero del mes
también en dos (2) digitos y seguido por el afio en cuatro (4) digitos. Las fechas deben presentarse
en numeros arabigos y los dias, meses y afios deben separarse por “/”. Por ejemplo, la fecha
marzo 9 de 2008, debe expresarse asi: 09/03/08.

Reglas para la comunicacion con la oficina internacional.
El capitulo 6 de las Instrucciones Administrativas establece que todas las comunicaciones
remitidas a la Oficina Internacional deben presentarse por escrito, y que éstas no pueden hacerse
amano, es decir, que deben ser mecanografiadasy posteriormente firmadas.
Los documentos pueden ser remitidos a la Oficina Internacional por los siguientes medios:

e Correo

® Fax

e Télexotelegrama

e Comunicacion electrdnica
Envio de documentos por correo
En caso de que varios documentos sean remitidos mediante correo en un solo sobre, deben estar
acompafados de una lista donde se identifiquen uno a uno. (Instrucciones Administrativas,

seccién6.)

Firma

La firma puede hacerse a mano, impresa o estampada. No obstante, puede reemplazarse con un
sello, o en caso de que la comunicacion electrénica sea permitida, la firma puede ser
reemplazada de conformidad con la forma de identificacién acordada entre la Oficina
Internacionaly la oficina correspondiente.

Comunicacién por fax

Cualquier comunicacién puede ser remitida a la Oficina Internacional via fax, siempre que
cuando se trate de un formulario oficial, dicho formulario sea usado para los propdsitos de
remisién por este medio. (Instrucciones Administrativas, seccién 8)




Encasode que lacomunicacidon consista en unasolicitud internacional, el original de la hoja
delformularioenquesereproduzcalamarca, firmada porlaoficinade origeny que contenga
lainformacidn suficiente que permitalaidentificaciéndelasolicitudinternacionalalaquese
refiere, debe serremitidoala OficinaInternacional. Cuandodichooriginal searecibidoporla
Oficina Internacional dentro del mes siguiente a que se envid la comunicacion via fax, se
considerara que el original fue recibido en la misma fecha que la solicitud remitida via fax. La
Oficina Internacional iniciard la revisidon de los documentos una vez reciba el original
sefialado, siéste esrecibidodentrodel messiguienteaque serealizé el envioviafax, é al final
de ese periodo si el original no es allegado en tiempo. (Instrucciones Administrativas,
seccion 8)

Comunicacién por télex o telegrama

Las comunicaciones diferentes de la solicitud internacional o de la designacion posterior pueden
ser remitidas a la Oficina Internacional via télex o telegrama, siempre que cuando se requiera el
envio de un formulario oficial, éste sea debidamente firmado y su contenido corresponda a lo
remitido por estos medios y el original sea recibido por la Oficina Internacional dentro del mes
siguiente a la remision del télex o telegrama. Luego de que se cumplan estos requisitos, el
formulario oficial se considerara recibido por la Oficina Internacional el dia en que el fax o télex
fue enviado. Sidichos requisitos no se cumplen, la comunicacion enviada por télex o telegrama se
considerara como no efectuada.

Una vez recibié el telegrama o télex, la Oficina Internacional notificara del recibo al interesado
por esta misma via y de si la comunicacidn esta incompleta o es ilegible, siempre que sea posible
identificar al remitente.

Cuando la comunicacion se realice por fax, puede haber una diferencia de tiempo entre el envié
y larecepcidn en la Oficina Internacional en Ginebra. En estos casos, la Oficina Internacional dard
por recibida la comunicacién en la fecha mas antigua. (Instrucciones Administrativas, seccién 8,
9y 10).

Comunicaciones electrénicas entre la Oficina Internacional y las oficinas

Una oficina puede acordar con la Oficina Internacional que las comunicaciones se realicen por
medios electrdnicos, su forma dependera de dicho acuerdo y puede incluir la posibilidad de
que se presente solicitudes internacionales por ese medio. (Instrucciones Administrativas,
seccion11).

Si las comunicaciones electrdnicas han sido acordadas entre la Oficina Internacional y la oficina
correspondiente, la Oficina Internacional informard a quien origina la comunicacién electrénica
de la recepcidn de la misma y de si ésta ha sido incompleta o fallida, de poderse identificar el
remitente. Esta Ultima comunicacién también se hara por medios electrénicos. Tal y como sucede




con el fax, puede haber una diferencia de tiempo entre el envid y la recepcién en la Oficina
Internacional en Ginebra. En estos casos, la Oficina Internacional dara por recibida la
comunicacion en lafecha mas antigua.

Comunicacion electrénica entre el solicitante y el titular de un registro con la Oficina
Internacional

La Oficina Internacional esta expandiendo la posibilidad de comunicaciéon con los solicitantes o
titulares por medios electronicos. Detalles concernientes a este tipo de comunicacion se
publican en la Gaceta y los solicitantes y titulares deben consultar dicha Gaceta, dado que las
areas aceptables parala comunicacion electrénica cambian con el tiempo.




Capitulo 17. Tasas

El Protocolo de Madrid dispone de varios tipos de tasas, como se indica a continuacién. Tasas que
se pueden cobrar en relacidn con una solicitud o registro que se especifican en el articulo 8 del
Protocolo de Madridy en las Reglas 10, 34y 35 del Reglamento Comun.

Tasas de Registro

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

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

e Tasa basica. Elimporte de la tasa basica depende de silamarca es en color o no.
e Complemento de tasa para cada Parte Contratante cuando no aplique la tasaindividual.

e Tasa individual por la designacion de cada Parte Contratante designada que haya hecho una
declaracidn con arreglo al Protocolo de Madrid el articulo 8 (7), que establece que una Parte
Contratante podra declarar que, en lugar de recibir una parte de las tasas suplementarias y
complementarias recibidas por la Oficina Internacional, recibira una tasa individual. Cada pais
establece sutasaindividual de manera auténoma.

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

Una Parte Contratante que requiere una tasa individual también podra dividir el pago de la tasa en
dos partes, una que debe pagarse en el momento de la presentacion de la solicitud internacional y
la segunda en una fecha posterior determinada, de acuerdo con la legislacion de la Parte
Contratante en cuestion. En la practica, la segunda parte sera pagadera en el momento en que la
Oficina tiene la certeza de que la marca reune las condiciones para su proteccion. El efecto practico
de este requisito es que el importe a pagar corresponde a la primera cuota de la tasa individual y la
Oficina Internacional notificara al titular cuando la segunda cuota de la tasa sea exigible.

¢ Tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios sin exceder de tres, a menos que
aplique unatasaindividual respecto de todasy cada una de las Partes Contratantes designadas,
en cuyo caso, no habra cargo adicional por este concepto.



Las tarifas mencionadas se pagaran por un periodo de diez (10) afios. Los importes de las tasas
basicas, complementarias y suplementarias, se recogen en la Tabla de tasas, que esta disponible
en elsitio Web delaOMPI en hitp: //www.wipo.int/madrid /es /fees/sched.html.

Los importes de las tasas individuales vigentes estan disponibles bajo la denominacién epigrafe
Madrid/Sistema/Tarifas/calculador de tasas (Trademarks/Madrid System/Fees/Fee Calculator)
en el sitio Web de la OMPI. La calculadora de tasas tiene en cuenta todas las posibilidades de las
designaciones de las Partes Contratantesy el nUmero de clases de productos y servicios, incluidas
las limitaciones respecto de las Partes Contratantes en particular.

Reduccion de las tasas para los solicitantes de los paises menos desarrollados
(PMD)

Una reducciodn sustancial de las tasas esta disponible para los solicitantes con un establecimiento
real y efectivo, industrial o comercial, o domicilio en un pais menos desarrollado, o que sea nacional
de un pais 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 pais menos
desarrollado como la oficina de origen. Estos solicitantes tendran que pagar sélo el 10% del importe
de la tasa basica. Esto se refleja en la Tabla de tasas y se ha incorporado en la calculadora de pagos
en el sitio web del Sistema de Madrid en www.wipo.int/madrid /en/fees/calculator.jsp.

La lista de paises menos desarrollados se mantiene y actualiza periddicamente por las Naciones
Unidas. Actualmente, la lista estd compuesta por 30 paises de Africa, 4 de la regidn drabe, 4 de Asia
y s6lo uno, Haiti, de Latinoamérica y el Caribe. La lista puede ser consultada en el sitio web de las
Naciones Unidas en www.un.org o en el sitio Web de la OMPI en www.wipo.int /Idcs/en/country.

Tasas a pagar cuando Colombia es Parte Contratante designada

Colombia ha hecho una declaracién en el sentido de que con cada solicitud de extension
territorial de la protecciéon de un registro internacional y la renovacion de tal registro
internacional, recibira una tasa individual. Por lo tanto, cuando Colombia es Parte Contratante
designada, una solicitud internacional estard sujeta al pago de la tasa bdsica, mas la tasa
individual para Colombia.

Tasas relativas a la solicitud y renovaciéon 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 transmision
derivada de la recepcién y envio de la solicitud internacional a la OMPI. El costo de tasa de
transmision derivada de la recepcion y envio de la solicitud internacional a la oficina




internacional es $60.000 para el afio 2013, si la solicitud internacional se basa en una sola
aplicacién colombiana o registro. Debido a que las tasas se actualizan cada afio, el monto de las
tasas se debe revisar en el momento de la presentacién en www.sic.gov.co.

Colombia ha efectuado una declaracién en el sentido de que la tasa individual que va a recibir
también se aplica en relacidn con las tasas de renovacion. El pago de las tasas de renovacion se
discute en el capitulo 10, Mantenimiento de proteccidn en virtud del Sistema de Madrid.

Cémo Abonar las Tasas Directamente a la Oficina Internacional

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

La cuantia de tasas adeudadas por concepto de presentacion de una determinada solicitud de
registro internacional y renovaciéon puede obtenerse mediante el calculador de tasas
[http://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jspl. Enelmarco del sistemade Madridel
pago deberd efectuarse en francos suizos. Sirvase consultar la tabla de tasas en
http://www.wipo.int/madrid/es/fees/.

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

e mediante débito de una cuenta corriente abierta enla OMPI:

Si efectya usted transacciones financieras frecuentes con la Oficina Internacional en el marco de
una solicitud de registro de disefios industriales, de un registro internacional de marcas o de una
solicitud de patente en virtud del PCT, puede serle de utilidad abrir una cuenta corriente. Consulte
el documento sobre las condiciones relativas a la apertura, utilizacion y cierre de una cuenta
corriente enla OMPL.[http://www.wipo.int/madrid /es/guide /part_d /pdf /wipo_account.pdf].

* mediante transferencia ala cuenta bancaria de la OMPI:
IBAN: CH51 04835048 708081000
Crédit suisse-1211Ginebra70
SWIFT/BIC: CRESCHZZ80A

e mediante la cuenta postal de la OMPI (Unicamente pagos en Europa):

Cuenta Postal de la OMPI
IBAN: CHO3 0900 0000120050008
SWIFT/BIC: POFICHBE




e mediante tarjeta de crédito paralos servicios de pago electrdnico:
e El sistema E-Renewal puede utilizarse pararenovar su marca internacional en linea.
e El sistema E-Payment puede utilizarse Unicamente para abonar las tasas que se notifican en las

cartas de irregularidad o en otras comunicaciones de la OMPI en relacién con solicitudes o
registrosinternacionales.

Para masinformacion véase: http:/ /www.wipo.int/madrid /es/fees/about_fees.html




Arreglo de Madrid: significa Arreglo de Madrid
relativo 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
septiembre de 1979.

Arreglo de Niza: significa el Arreglo de Niza
concerniente a la Clasificacion Internacional de
Productos y Servicios para los propoésitos 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 relativo al
Registro Internacional de Marcas de Niza establece
un sistema de clasificaciéon que facilita el examen y la
proteccion 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
extension de la proteccidn a otros paises dejara de
tener efecto si el registro en el pais de origen deja de
tener efecto por cualquier motivo durante los
primeros cinco afios después del registro.

Caracteres estandar: significa la posibilidad de utilizar
una denominacidn sin revindicar ningin aspecto
visual, como puede ser una representacion grafica,
forma o color especificos, de manera que se utilizan
las letras en mayusculas, nimeros y simbolos de un
teclado de mdaquina o computador. Corresponde al
solicitante efectuar la respectiva declaracién en el
sentido que la marca sea en caracteres estandar. Sin
embargo, los caracteres que son estandar en un
idioma pueden no ser estandar en otro, por virtud del
alfabeto, los acentos u otros.

La SIC entiende como caracteres estandar las
denominaciones reproducidas en letra Arial, Arial
Narrow o Times New Roman, de acuerdo con lo
establecido en la Circular Unica, modificada por la
Resolucién 21447 de 2012, en sunumeral 1.2.5.4.

GLOSARIO

Para espafol es usual que se consideren como ca-
racteres estandarlos que a continuaciénseindican,
en letras Arial, Times New Roman y Courier,
tamafo12:

LETRAS (mayusculas))ABCDEFGHIJKLM
NNOPQRSTUVWXYZ
NUMEROS:0123456789

SIMBOLOS: .,;:-()/@"!{?¢C*+><%&$#[]_=

Circular Unica: es el cuerpo normativo 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 administrativos de
caracter general expedidos por la Superintendencia
de Industria y Comercio; facilitan a los destinatarios
de su mision de proteccion, vigilancia y control, el
cumplimiento, comprensién y consulta de los actos
expedidos por la Superintendencia; y, proporcionan a
sus funcionarios un instrumento juridico unificado y
coherente que determina con precision las reglas
aplicables a las situaciones concretas que se inscriben
dentro de su ambito de competencia.

Clasificacién Internacional de Elementos Figurativos:
significa la Clasificacion establecida por el Arreglo de
Viena por el que se establece una Clasificacion
Internacional de los elementos figurativos de las
marcas del 12 de junio de 1973.

Clasificacion Internacional de Productos y Servicios:
significa la Clasificacidn establecida por el Arreglo de
Niza concerniente a la Clasificacion Internacional de
Productos y Servicios para los propésitos 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 recopilacion oficial
de datos relativos a los registros internacionales que
mantiene la Oficina Internacional, por virtud del
Arreglo, el Protocolo o el Reglamento Comun, con
independencia del medio en que se almacenen esos




datos. El Registro Internacional contiene 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.

Clasificaciéon de Niza: se refiere a un sistema de
clasificacion internacional de productos y servicios en
el marco del Arreglo de Niza. El Arreglo de Niza
establece un sistema de clasificacion que consta de
aproximadamente diez mil indicaciones que se
refieren a los productos o bienes (tales como
productos quimicos, productos farmacéuticos,
maquinaria, equipo cientifico, vehiculos, textiles,
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,
juridicos y de seguridad). La Clasificacion de Niza se
actualiza aproximadamente cada dos afios, la version
actual incluye 34 clases de productos y 11 clases de
servicios, para un total de 45 clases.

Decision 486: se refiere a la normatividad andina
vigente en materia de propiedad industrial. Decision
486 de la Comisién de la Comunidad Andina de
Naciones, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial,
proferido por virtud del Articulo 27 del Acuerdo de
Cartagena para sustituir la Decision 344 el dia 14 de
septiembre de 2000 en la ciudad de Lima, Peru.

Denegacién: significa la notificacion de la Oficina de
una Parte Contratante designada de acuerdo con el
Articulo 5(1) del Arreglo de Madrid o el Articulo 5(1)
del Protocolo de Madrid que implica que la
proteccidon no puede ser concedida en la Parte
Contratante.

Designaciones: significa una solicitud de extension
territorial por virtud del Articulo 3ter(1) o (2) del
Protocolo de Madrid. El término se refiere a la
indicacion de una o mas Partes Contratantes donde el
solicitante intenta solicitar la proteccion de su marca

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

Designacién Subsecuente: Significa una extension del
alcance geografico-territorial de la proteccién
después de que la marca ya ha sido registrada. Una
designacion posterior se realiza completando el
formulario correspondiente que indique las Partes
Contratantes adicionales cuya proteccion se solicita.

Director General: significa el Director General de la
Organizacion 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 periddica en la
cual la Oficina Internacional publica la informacion
acerca de los registros, denegaciones, renovaciones,
como se discute en la Regla 32 del Reglamento Comun.

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

Instrucciones Administrativas: significa las
instrucciones administrativas para la solicitud del
registro de marcas por virtud del Arreglo de Madrid




Concerniente al Registro Internacional de Marcas y el
Protocolo concerniente al mismo.

Invalidacién: se refiere a cualquier decision de una
autoridad competente (administrativa 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
podria incluir, en particular, la omision de informacién
o documentos requeridos, posibles conflictos con la
solicitud o informacién inconsistente con los
requisitos para obtener la proteccién 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 comun
de varios Estados contratantes que hayan aceptado la
unificacion de sus leyes nacionales sobre marcas,
como se reconoce en el articulo 9 quater del Arreglo
de Madrid o del articulo 9 quater del Protocolo de
Madrid.

Oficina de Origen: significa la oficina con la cual un
solicitante tiene la conexidn necesaria, por virtud del
establecimiento de comercio, el domicilio o la
nacionalidad, y que le otorga la legitimacién para
presentar la solicitud internacional. La oficina de
origen es la oficina en el pais de origen definida en el
Articulo 1(3) del Arreglo de Madrid o el Articulo 2(2)
del Protocolo de Madrid. Cuando Colombia sea la
Parte Contratante del Protocolo de Madrid que con la
que se tiene la conexidn necesaria para ser pais de
origen de la solicitud internacional la oficina de origen
sera la Superintendencia de Industria y Comercio, a

través de la Direccién de Signos Distintivos en la
Delegatura para la Propiedad Industrial.

Oficina Internacional: significa la Oficina
Internacional de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI). La Oficina Internacional
es la organizacion que administra el Arreglo de Madrid
y el Protocolo de Madrid.

Organizaciéon contratante: significa una Parte
Contratante que es una organizacion interguberna-
mental. Por ejemplo, la Unién Europea es una parte
del Protocolo de Madrid.

Parte Contratante: significa un pais, un estado o una
organizacion 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 extensién de la proteccion
("extensidn territorial") en virtud del articulo 3 ter (1)
0 (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 extension de la proteccion
("extensidn territorial") en virtud del articulo 3 ter (1)
0 (2) del Protocolo de Madrid consta en el Registro
Internacional. Parte Contratante designada, una
Parte Contratante para que la extensiéon de la
proteccidn ("extension territorial") ha sido solicitada
en virtud del articulo 3 ter (1) o (2) del Arreglo o en
virtud del articulo 3 ter (1) o (2) del Protocolo, como
sea el caso, o en el caso de que dicha extension se ha
registrado en el Registro Internacional. Cuando
Colombia es el pais de origen, sélo 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
extension de la proteccion a Colombia podra designar
a Colombia en el marco del Protocolo de Madrid, pero
no bajo el Arreglo de Madrid.

Paises de extensién: son paises hacia donde el
registro se extiende. El efecto del registro en esos
paises dependera del estatus del registro base.




Pais de origen: es el pais en el cual el solicitante
presenta su solicitud base. Este usualmente es el pais
de origen del solicitante.

Periodo de Dependencia: significa un periodo de
cinco (5) afios desde la fecha del registro interna-
cional durante los cuales la proteccién resultante del
registro se mantiene 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 Denegacién: significa el término dentro
del cual la oficina de una Parte Contratante debe
notificar a la Oficina Internacional de una denegacion
provisional en orden de que la denegacidn sea eficaz.

Persona natural: significa la persona fisica titular de
derechosy obligaciones.

Persona Juridica: significa una corporacion,
asociacidon u otra agrupacion que, en virtud de la
legislacion 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 reivindicacion para establecer
una fecha de presentacién anterior basada en la
solicitud previa efectuada en otro pais.

Protocolo o Protocolo de Madrid: significa el
Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo
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, seguin corresponda.

Reglamento Comun: significa el Reglamento Comun
del Arreglo de Madrid relativo 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 propdsitos de la
solicitud internacional, la persona natural o juridica
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
constituye 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,
segln corresponda. Para los propodsitos de la
presentacion en Colombia, una solicitud interna-
cional sélo sera considerada si se efectia 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 juridica a
nombre de quien estd concedido el registro
internacional en la Oficina Internacional.
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