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INTRODUCCION

1.  El presente documento contiene las Notas explicativas relativas a la propuesta bésica de
Tratado revisado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento que figura en los documentos
TLT/DC/3y TLT/DC/4, respectivamente.

2. Las Notas explicativas que figuran en el presente documento han sido propuestas por la
Secretaria, pero no han sido aprobadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de
Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geogréaficas (SCT), ni tienen por objeto ser
aprobadas por la Conferencia Diplomatica. Por consiguiente, cuando exista un conflicto entre
las notas y las disposiciones del Tratado y del Reglamento, prevaleceran estas tltimas.
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I NOTAS RELATIVAS AL TRATADO REVISADO SOBRE EL
DERECHO DE MARCAS

Notas sobre el Articulo 1
(Expresiones abreviadas)

1.01 Punto i). De conformidad en el Articulo 26.1), el término “Oficina” incluye tanto a
la Oficina nacional de todo Estado que sea Parte Contratante en el Tratado, como a la Oficina
de una organizacion intergubernamental que sea Parte Contratante.

1.02 Punto iv). Este punto abarca todas las comunicaciones recibidas por la Oficina,
incluidas las comunicaciones que no estan especificadas en el Tratado o en el Reglamento,
por ejemplo, una peticion de inscripcion de una garantia u otra restriccion de los derechos del
titular. De conformidad con el Articulo 8.6), existe unicamente la obligacion de cumplir los
requisitos relativos a las comunicaciones que estan previstos en el Articulo 8.1) a 5).

1.03 Punto v). Ni el Tratado ni el Reglamento se pronuncian sobre la cuestion de saber
qué constituye una persona juridica. Esta cuestion es competencia de la legislacion de la
Parte Contratante donde se solicita la proteccion de una marca. La cuestion de si se considera
como persona, a los efectos de cualquier procedimiento previsto en el Tratado y en el
Reglamento, una entidad distinta de la de una persona natural o juridica, por ejemplo, una
empresa o0 sociedad que no sea una persona juridica, sigue siendo competencia de la
legislacion de la Parte Contratante de que se trate.

1.04 Punto vi). Cuando la legislacion de una Parte Contratante establezca que varias
personas pueden ser cotitulares de un registro, se considerara que el término “titular” abarca
asimismo a los “titulares”.

1.05  Puntovii). El término “registro de marcas” designa Unicamente la recopilacion de
datos relativos a marcas registradas, por lo que no comprende la recopilacion de datos
relativos a solicitudes pendientes.

1.06 Punto viii). La expresion “procedimiento ante la Oficina” abarca cualquier
procedimiento por el que un solicitante, titular u otra persona interesada se comunica con la
Oficina, sea para iniciar tales procedimientos o durante el transcurso de ellos. Abarca todos
los procedimientos efectuados ante la Oficina y no se limita, por lo tanto, a los procedimientos
a los que se alude explicitamente. Cabe citar como ejemplos la presentacion de una solicitud,
la presentacion de una peticién de inscripcion de un acuerdo de licencia, el pago de una tasa,
la presentacion de una respuesta a una notificacion emitida por la Oficina, o el suministro de
una traduccion de la solicitud. También abarca los procedimientos mediante los que la
Oficina establece contacto con el solicitante, el titular u otra persona interesada durante el
procedimiento relativo a la solicitud o al registro como, por ejemplo, el envio de una
notificacién indicando que la solicitud no cumple ciertos requisitos, o la entrega de un
resguardo por un documento o una tasa. No abarca los procedimientos que, por motivos
juridicos, no estan directamente relacionados con esos procedimientos en relacion con la
solicitud o el registro, por ejemplo, la compra de un ejemplar de una solicitud publicada o el
pago de una factura por servicios de informacion al publico proporcionados por la Oficina.
Queda entendido que la expresion “procedimiento ante la Oficina” no abarcara los
procedimientos judiciales en virtud de la legislacion aplicable.
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Notas sobre el Articulo 2
(Marcas a las que se aplica el Tratado)

2.01 Parrafo 1). El Tratado no contiene una definicion de “marca”. Sin embargo, en la
medida en que se puedan registrar determinados tipos de signos como marcas en virtud de la
legislacion aplicable, el Tratado se aplicaria a ese tipo de marcas. Esto conlleva la obligacion
de que las Partes Contratantes apliquen el Tratado a las marcas que consistan en signos no
visibles, si en su legislacidn se prevé el registro de dichos signos.

2.02 Parrafo 2)a). Conforme al Articulo 16 del Tratado, las Partes Contratantes estan
obligadas a registrar las marcas de servicio y a aplicar a estas marcas las disposiciones del
Convenio de Paris relacionadas con las marcas.

2.03 Parrafo 2)b). Las Partes Contratantes no estaran obligadas a aplicar el Tratado a las
marcas colectivas, marcas de certificacion y marcas de garantia. Esto obedece a que el
registro de dichas marcas requiere con frecuencia que se cumplan condiciones especiales que
varian segun los paises, lo que dificulta particularmente la armonizacion. Ademas el nimero
de marcas colectivas, marcas de certificacion y marcas de garantia es muy pequefio en
relacién con el numero total de marcas. Sin embargo, las Partes Contratantes gozan de
libertad para aplicar a dichas marcas las disposiciones del Tratado.

2.04 Dado el caracter especifico de los procedimientos establecidos en virtud del Arreglo
de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese
Arreglo, el presente Tratado no se aplica a dichos procedimientos.

Notas sobre el Articulo 3
(Solicitud)

3.01 Parrafo 1)a). La presente disposicion contiene una lista de indicaciones o elementos
que pueden exigirse en relacion con la solicitud. En ella se establece una lista maxima de los
requisitos de forma que pueden prever las Partes Contratantes a fin de obtener un registro.
Como se desprende de la frase introductoria del parrafo 4), la lista es exhaustiva, excepto
cuando el solicitante invoque la aplicacion del Articulo 6quinquies del Convenio de Paris
(vease la Nota 3.26).

3.02 Punto i). Una Oficina puede considerar irregular una solicitud que no contenga una
solicitud expresa de registro. No obstante, cabe observar que en virtud del Articulo 5.1)a)i)
incluso una solicitud implicita de registro es suficiente a los fines de asignar una fecha de
presentacion.

3.03 Punto ii). Las disposiciones relativas a la indicacion del nombre y la direccién del
solicitante figuran en el Reglamento (véase la Regla 2.1)a) y 2)).

3.04 Punto iii). La indicacion del Estado de que es nacional el solicitante, del Estado en
el que el solicitante tiene su residencia y del Estado en que el solicitante tiene un
establecimiento industrial o comercial puede ser pertinente para la aplicacion de convenios
internacionales (véanse, por ejemplo, los Articulos 2 y 3 del Convenio de Paris). De la frase
introductoria del parrafo 1)a) se desprende que una Parte Contratante podra no exigir dichas
indicaciones, o exigir inicamente algunas de estas indicaciones.
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3.05 Punto iv). Cuando en un Estado pueda constituirse una persona juridica en virtud de
la legislacion particular de una unidad territorial que exista dentro de ese Estado, debera
proporcionarse el nombre de esa unidad territorial. Las Partes Contratantes podran exigir la
indicacion del nombre del Estado y, cuando proceda, el nombre de la unidad territorial dentro
de ese Estado (por ejemplo, los Estados Unidos de América y California).

3.06 Punto v). Las disposiciones relativas a la indicacion del nombre y la direccion del
representante figuran en el Reglamento (véase la Regla 2). El representante puede ser una
persona natural, una persona juridica o una asociacion.

3.07 Punto vii). Este punto no afecta a las disposiciones aplicables de una Parte
Contratante en relacion con los casos en los que se reivindique la prioridad con posterioridad
a la presentacion de la solicitud, posibilidad permitida en virtud de la dltima frase del
Articulo 4D.1) del Convenio de Paris. Ademas, este punto no afecta a la posibilidad de
solicitar, con posterioridad a la presentacion de la solicitud, que se presenten pruebas en
virtud del Articulo 4D.3) y 5) del Convenio de Paris. Por altimo, de conformidad con el
Articulo 16 del Tratado, cabe observar que las Partes Contratantes deben aplicar las
disposiciones del Convenio de Paris relativas a la reivindicacion de prioridad no sélo a las
marcas de producto sino también a las marcas de servicio.

3.08 Punto viii). Este punto se aplicara cuando pueda invocarse la proteccion temporaria
mencionada en el Articulo 11 del Convenio de Paris. No obstante, su inclusion en el

Articulo 3.1)a) no significa que las Partes Contratantes no puedan permitir que se invoque
esta proteccidon temporaria en una etapa ulterior. Tampoco afecta a la posibilidad de exigir, en
virtud del Articulo 11.3) del Convenio de Paris, que se presenten documentos justificativos
como prueba de la identidad del objeto u objetos expuestos y de la fecha de su introduccion en
la exposicion internacional. Asimismo, de conformidad con el Articulo 16 del Tratado, las
Partes Contratantes deberan aplicar las disposiciones del Articulo 11 del Convenio de Paris
asimismo a las marcas de servicio. Por ultimo, la presente disposicion permite a los
solicitantes sacar partido de la proteccion temporaria derivada de la presentacion de productos
0 servicios en una exposicion nacional si la legislacion de la Parte Contratante prevé dicha
posibilidad.

3.09 Punto ix). El término “representacion” tiene por fin abarcar tanto la reproduccion
gréfica o fotografica de una marca como cualquier otro medio de representacion, por ejemplo,
las descripciones o los ficheros de datos electrénicos.

3.10 Punto x). Las consecuencias de esta declaracion figuran en el Reglamento (véase la
Regla 3.1), 2) y 4) a 6)). El hecho de que el solicitante reivindique el color incide en el
namero de reproducciones de la marca que deberan presentarse (véase la Regla 3.3)). Las
Partes Contratantes podran exigir que el solicitante indique que la marca es una marca
tridimensional, aun cuando sea posible deducirlo de la reproduccion de la marca.

3.11 Punto xi). Las disposiciones relativas a la transliteracion figuran en el Reglamento
(vease la Regla 3.7)).

3.12 Punto xii). Las Partes Contratantes podran exigir la traduccién de la marca, por
ejemplo, a fin de evaluar el caracter distintivo de la marca o un posible conflicto con el orden
publico. Las disposiciones relativas a la traduccién figuran en el Reglamento (véase la
Regla 3.8)).
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3.13 Punto xiii). Cuando se exijan los nombres de los productos y/o servicios agrupados
de acuerdo con las clases de la Clasificacion de Niza, no se exigira la utilizacion de los
términos precisos de la lista alfabética establecida en relacién con dicha Clasificacion. Los
productos y/o servicios deben enumerarse en el idioma, o en uno de los idiomas, admitidos
por la Oficina en que se presenta la solicitud. Por lo que respecta a los términos utilizados por
un solicitante para designar los productos y/o servicios en la solicitud, las Partes Contratantes
pueden exigir, durante el examen de dicha solicitud, que cualquier término general o
demasiado vago sea reemplazado por un término o términos especificos y claros.

3.14 Punto xiv). La frase “tal como lo estipule la legislacion de la Parte Contratante”
indica que dicha declaracion debera formularse en los términos y el idioma prescritos por la
legislacion de la Parte Contratante.

3.15 En la presente disposicion y en todo el Tratado y el Reglamento, se considera que la
expresion “legislacion” abarca todas las normas vinculantes establecidas por el poder
legislativo o ejecutivo de las Partes Contratantes, incluidas las normas establecidas por las
Oficinas, y las decisiones judiciales.

3.16 Parrafo 1)b). Si el solicitante utiliza efectivamente su marca en relacion con todos
los productos y/o servicios enumerados en la solicitud, podra basar su solicitud en el uso
efectivo. Podra asimismo basar su solicitud tanto en la intencion de usar la marca como en el
uso efectivo de la misma cuando utilice efectivamente la marca en relacién con algunos de los
productos y/o servicios enumerados en la solicitud y tenga previsto utilizar la marca en
relacién con los demas productos y/o servicios enumerados en la solicitud. Esta disposicion
existe, por ejemplo, en las legislaciones de Canada y de los Estados Unidos de América.

3.17 Parrafo 1)c). Ademas de la tasa que debe pagarse por una solicitud, podran existir
otras tasas relacionadas con la publicacion de la solicitud y el registro. No obstante, también
es posible (y compatible con el Tratado) combinar dichas tasas y exigir el pago de una tasa
combinada (que puede, no obstante, denominarse “tasa de solicitud) en el momento en que
se presenta la solicitud.

3.18 Parrafo 2). Las Partes Contratantes pueden basar el importe de la tasa que debe
pagarse por una solicitud en el nimero de clases a la que pertenecen los productos y/o
servicios incluidos en la solicitud. Por consiguiente, para las Partes Contratantes que aplican
actualmente un sistema de solicitudes de clase Unica, la transicion al sistema de solicitudes
multiclase que establece el Tratado no entrafiara disminucién alguna de ingresos en concepto
de tasas.

3.19 Parrafo 3). En algunos paises (por ejemplo, Canada y los Estados Unidos de
Ameérica) existe un requisito que obliga a los solicitantes a presentar pruebas del uso efectivo
de la marca con anterioridad al registro de la misma cuando la solicitud no se present6 sobre
la base del uso efectivo.

3.20 El Reglamento establece en la Regla 3.9) un plazo minimo para presentar pruebas del
uso efectivo de la marca en virtud del parrafo 3), y el derecho de ampliar dicho plazo con
arreglo a las condiciones estipuladas en la legislacion de una Parte Contratante.

3.21 Parrafo 4). En el presente parrafo se establece el caracter exhaustivo de la lista de
requisitos en virtud de los parrafos 1) y 3) y del Articulo 8, no sélo en el momento de la
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presentacion de la solicitud sino también durante toda la fase de solicitud que finaliza con el
registro, con sujecion a la posibilidad de exigir que se presenten pruebas en virtud del

parrafo 5). No obstante, debe entenderse que el parrafo 4) no impide a las Partes Contratantes
exigir durante el examen de la solicitud, cuando sea necesario, indicaciones adicionales del
solicitante sobre la registrabilidad de la marca, por ejemplo, una declaracion del
consentimiento de una persona cuyo nombre aparece en la marca o es idéntico a la misma,
documentos que prueben la conformidad con el Articulo 6ter del Convenio de Paris o
documentos relativos a la capacidad de cierta persona (como un menor o0 una persona bajo
tutela) para presentar una solicitud.

3.22 Puntos i) a iv). Los ejemplos incluidos en los puntos i) a iv) se refieren a
informacion o documentos que no pueden exigirse durante la tramitacion de la solicitud. La
lista no es exhaustiva. Los puntos enumerados sirven meramente para ilustrar los efectos del
Tratado en relacion con algunas formalidades particularmente innecesarias e indeseables.

3.23 En virtud del punto i) se prohibe el requisito de presentar un certificado o un extracto
de un registro de comercio debido a que la Oficina debe dar por supuesta la buena fe del
solicitante y su condicion juridica en virtud de la legislacién del pais en que tenga su
residencia el solicitante. La posibilidad de que personajes ficticios o entidades irregulares
inicien los tramites destinados a registrar marcas es muy escasa y no parece justificar que se
exija a todos los solicitantes suministrar certificados de un registro de comercio. Asimismo,
el Articulo 2.2) del Convenio de Paris excluye la obligacién de presentar un certificado de
establecimiento en el pais en el que se desea obtener el registro.

3.24 En virtud del punto ii) no se podra exigir que el solicitante indique o presente
pruebas de que ejerce una actividad industrial o comercial, ya que las marcas pueden
pertenecer a entidades que no desempefien actividad industrial o comercial alguna, por
ejemplo, sociedades de inversiones.

3.25 En virtud del punto iii) no se podra exigir que el solicitante indique o presente
pruebas de que ejerce una actividad que corresponde a los productos o servicios enumerados
en la solicitud, habida cuenta de que, con frecuencia, las solicitudes de marcas se presentan
antes de que se introduzcan en el mercado los productos o servicios correspondientes.
Numerosas legislaciones prevén un plazo para que el titular de la marca comience a utilizar su
marca en relacion con los productos o servicios especificados. Dicho plazo puede variar entre
tres afios a partir de la fecha de presentacion de la solicitud y cinco afios a partir del registro.
El hecho de no utilizar la marca para los productos y/o servicios enumerados en la solicitud o
en el registro una vez transcurrido el plazo puede entrafiar sanciones en virtud de las
legislaciones aplicables, incluida la denegacion o la cancelacion del registro.

3.26 El punto iv) refleja la regla de la independencia de las marcas en virtud del

Articulo 6 del Convenio de Paris. Prohibe que la proteccion de una marca dependa de su
registro en otro pais parte en el Convenio de Paris, incluido el pais de origen. Por
consiguiente, no podréa exigirse que se presenten pruebas a los efectos de que la marca ha sido
registrada en otra Parte Contratante o en un Estado parte en el Convenio de Paris que no sea
Parte Contratante del TLT. No obstante, el Articulo 6quinquies del Convenio de Paris
establece el derecho especial de obtener el registro de una marca sobre la base de un registro
anterior en el pais de origen. Por consiguiente, las Partes Contratantes podran exigir la
presentacion de un certificado de registro en el pais de origen en el que el solicitante invoca el
beneficio contemplado en dicha disposicion.
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3.27 Parrafo 5). Las Oficinas podran exigir que se presenten pruebas cuando puedan
dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicacion o elemento contenido en la
solicitud. Esto se aplica incluso a las indicaciones que no se exigen en virtud de la legislacion
de la Parte Contratante de que se trate. En el caso de una indicacion que se exija en virtud de
dicha legislacion, la disposicion del parrafo 5) constituye una excepcion a la prohibicién que
figura en el parrafo 4). Asi sucede cuando, por ejemplo, el solicitante invoca el Articulo 3 del
Convenio de Paris pero existen dudas acerca de la veracidad de las indicaciones del solicitante
en relacion con su residencia o lugar de establecimiento.

3.28 La expresion “examen de la solicitud” utilizada en el parrafo 5) incluye cualquier
procedimiento de oposicion (que puede producirse antes o después del registro de una marca).
Esta disposicion no se refiere a la correccion de errores sino a los casos en que la Oficina
considera gque una indicacion o un elemento no es veraz.

3.29 La Oficina de una Parte Contratante que es parte en el Convenio de Paris puede
invocar asimismo este parrafo cuando tiene que cumplir una obligacion en virtud del
Convenio de Paris, por ejemplo, cuando tiene dudas razonables en relacion con el derecho del
solicitante a presentar una solicitud para una marca que consiste en un signo o es similar a un
signo, protegido en virtud del Articulo 6ter del Convenio de Paris.

Notas sobre el Articulo 4
(Representacion; domicilio legal)

4.01  Articulo 4. El presente Articulo no se aplica a los representantes que son empleados
o funcionarios de una entidad juridica (ya se trate del solicitante o del titular), por ejemplo,
funcionarios ejecutivos o asesores internos de una corporacion. Se aplica especificamente a
agentes y abogados de marcas en el ejercicio de su profesion. Este Articulo se refiere
unicamente al nombramiento de un representante y a la posible limitacion de los efectos del
nombramiento, pero no a su terminacion. A este respecto, asi como respecto de cualquier otra
cuestion relativa a la representacion que no esté cubierta por el Tratado, las Partes
Contratantes aplicaran su propia legislacion. Por ejemplo, las Partes Contratantes podran
prever que el nombramiento de un nuevo representante dé por terminados los nhombramientos
de todos los representantes anteriores. O bien, podran permitir la subrepresentacion y, de ser
asi, exigir que cuando el poder de un representante se amplie al nombramiento de uno 0 mas
subrepresentantes, el poder del representante le autorice expresamente a nombrar dichos
subrepresentantes.

4.02 Parrafo 1)a). En virtud de esta disposicion, las Partes Contratantes podran exigir
que el representante nombrado tenga derecho a actuar ante sus Oficinas y que dicha persona
indigue una direccion en un territorio determinado. No obstante, las Partes Contratantes
podran aplicar un requisito menos estricto y exigir, por ejemplo, s6lo una de estas
condiciones, ninguna de ellas, o establecer otros requisitos.

4.03 El parrafo 1)b) define el efecto juridico de los actos realizados por un representante
nombrado en el contexto de procedimientos realizados ante la Oficina, en virtud del Tratado.
Esta disposicion podria invalidar cualquier disposicion de las legislaciones de las Partes
Contratantes que pueda prever un efecto diferente para los actos realizados por representantes.
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4.04  Con arreglo al parrafo 2)a) las Partes Contratantes pueden exigir la representacion a
los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina cuando un solicitante, titular u otra
persona interesada no tenga una residencia ni un establecimiento industrial o comercial real y
efectivo en su territorio.

4.05 Parrafo 2)b). La legislacién de algunos paises no exige el nombramiento de un
representante ante sus Oficinas aungue el solicitante o el nuevo titular no tenga su residencia
ni un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de esos paises. En
cada caso, esos paises pueden exigir a los fines de facilitar la correspondencia con el
interesado, que se indique un domicilio legal en su territorio.

4.06 Parrafo 3)a). De este parrafo se desprende que las Partes Contratantes pueden
rechazar el nombramiento de un representante realizado verbalmente o por comunicacion
distinta de un poder, por ejemplo, una declaracién en la propia solicitud, o en cualquier otra
comunicacion conforme a los Articulos 10 a 13, 17 y 18. La referencia, en esta disposicion, a
“cualquier otra persona interesada” abarca, por ejemplo, a un oponente.

4.07 Parrafo 3)b). Esta disposicion obliga a las Partes Contratantes a aceptar un Gnico
poder en relacidn con varias solicitudes, varios registros o varias solicitudes y registros de la
misma persona. Las Partes Contratantes deberan asimismo aceptar lo que se denomina en
ocasiones “poder general”, es decir, un poder que se aplica a todas las solicitudes o registros
presentes y futuros de la misma persona. En relacién con este ultimo tipo de poder al que se
refieren las palabras *“con sujecion a cualquier excepcion indicada por la persona designante”,
las Partes Contratantes deberan permitir a la persona que realiza el nombramiento indicar las
posibles excepciones en el propio poder (por ejemplo, nombramiento Unicamente para futuras
solicitudes y registros) o hacer excepciones en una etapa ulterior.

4.08 Parrafo 3)c). Un solicitante o un titular puede nombrar un representante en relacion
con ciertas cuestiones (por ejemplo, la presentacion de solicitudes y la renovacion de
registros) y nombrar otro representante en relacion con otras cuestiones (por ejemplo, la
tramitacion de objeciones y oposiciones). Del mismo modo, cuando el solicitante o el titular
no necesite nombrar un representante (por ejemplo, para las solicitudes y registros
nacionales), puede realizar ciertos tramites (por ejemplo, la presentacion de solicitudes) por si
mismo y nombrar un representante Unicamente para las cuestiones restantes. La posibilidad
de que las Partes Contratantes exijan que todo poder en virtud del cual el representante tenga
derecho a retirar una solicitud o a renunciar a un registro contenga una indicacion expresa a
tal efecto se justifica habida cuenta de las consecuencias particularmente importantes de
dichos actos.

4.09  Pérrafo 3)d). En relacion con el plazo de presentacion del poder (véase la Regla 4).

4.10 Parrafos 5) y 6). En el parrafo 5) se establece el caracter exhaustivo de la lista de
requisitos en virtud de los parrafos 3) y 4) y del Articulo 8 en relacion con la representacion,
tal como se contempla en el Tratado, a reserva de exigir en virtud del parrafo 6) que se
presenten pruebas en caso de duda razonable.
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Notas sobre el Articulo 5
(Fecha de presentacidn)

5.01  Articulo 5. En el presente Articulo se establece la lista exhaustiva de requisitos
necesarios para asignar una fecha de presentacion de la solicitud. Del parrafo 4) se desprende
que, a los fines de asignar una fecha de presentacidn, las Partes Contratantes no podran exigir
mas indicaciones y elementos que los que figuran en el parrafo 1)a) (con sujecion a lo
dispuesto en el parrafo 2)).

5.02 Parrafo 1). Las palabras “con sujecion a lo dispuesto en el apartado b) y en el
parrafo 2)”, significan que las Partes Contratantes podran exigir menos indicaciones y
elementos que los que figuran en los puntos i) a vi), y podran exigir ademas de dichas
indicaciones y elementos, el pago de una tasa.

5.03 Punto i). “Implicita” significa que las Partes Contratantes deberan asignar una fecha
de presentacion incluso cuando la peticion no es expresa pero puede deducirse de las
circunstancias.

5.04 Punto ii). Dichas indicaciones pueden, por ejemplo, consistir en el codigo de
identificacion del solicitante (en lugar de su nombre) en las Oficinas que permitan la
utilizacion de dichos cédigos, por ejemplo, en caso de presentacion electronica.

5.05 Punto iii). Dichas indicaciones pueden, por ejemplo, no consistir en la direccion
completa o la direccion de correo electrdnico.

5.06 Punto iv). Si bien en ciertas circunstancias puede exigirse mas de una reproduccion
de la marca, no podra denegarse la fecha de presentacion si solo se presenta una reproduccion
o si entre las reproducciones presentadas, Unicamente una reproduccion es “suficientemente
clara”.

5.07 Punto v). La lista de los productos y servicios debe aceptarse incluso si en el
momento de presentar la solicitud, no se habia presentado de conformidad con el
Articulo 3.1)a)xvii).

5.08 Parrafo 2). Todavia existe en algunos paises el requisito de abonar tasas como
condicion para asignar la fecha de presentacion. Este parrafo permite seguir aplicando ese
requisito en los paises en los que ya existe. No obstante, las Partes Contratantes no podran
introducir este requisito una vez que se hayan adherido al Tratado.

5.09 Parrafo 3). Las disposiciones relativas a este parrafo figuran en la Regla 5.1) y 2).

5.10 Parrafo 4). Los requisitos estipulados en los parrafos 1) y 2) son exhaustivos en lo
que se refiere a la fecha de presentacion de una solicitud. Sin embargo, esto no afecta a la
libertad de que gozan las Partes Contratantes en virtud del Articulo 8.1) a la hora de elegir los
medios de transmision de las solicitudes.
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Notas sobre el Articulo 6
(Registro Unico para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases)

6.01 Esta disposicion impide que las solicitudes Unicas puedan ulteriormente dividirse de
oficio en dos 0 mas registros. No obstante, una solicitud dara por resultado un registro
unicamente si se cumplen todas las condiciones para su concesion. Si la solicitud se divide en
varias solicitudes en virtud del Articulo 7, existiran tantos registros como solicitudes.

Notas sobre el Articulo 7
(Division de la solicitud y el registro)

7.01 Parrafo 1)a). Una division de la solicitud inicial puede referirse a s6lo uno de los
productos o servicios incluidos en la solicitud inicial (que puede ser una solicitud Gnica o una
solicitud maltiple) o a una o varias clases de productos y/o servicios incluidos en la solicitud
inicial. Las palabras “decision de la Oficina sobre el registro” o “decision relativa al
registro”, que aparecen respectivamente en los puntos i) y iii), se refieren a la decision de
registrar o de no registrar. Por lo general, el solicitante desea dividir la solicitud cuando una
objecidon de la Oficina o una oposicidn presentada contra el registro de la marca afecta
Unicamente a algunos de los productos y servicios enumerados. En esta situacion, la division
en dos solicitudes fraccionarias permite a una de las solicitudes fraccionarias pasar
inmediatamente al registro, mientras que los procedimientos de objecion u oposicion
continuaran Unicamente en relacion con la otra solicitud fraccionaria.

7.02 El Articulo 7 no obliga a las Partes Contratantes a permitir la division de las
solicitudes una vez que la Oficina haya tomado una decision (positiva o negativa) en relacion
con el registro de la marca. Esto obedece a que si la Oficina toma una decision positiva, toda
peticion de division obstaculizara el registro de la marca y su publicacién y si la Oficina toma
una decision negativa, la division podra ser solicitada durante los procedimientos de apelacion
contra la decision pero no sera asi si no se interpone un recurso de apelacion. Por supuesto,
las Partes Contratantes podran permitir asimismo que se divida una solicitud en situaciones no
exigidas por el Tratado.

7.03 Parrafo 1)b). Las palabras “requisitos para la division” significan, en particular, los
elementos o las indicaciones que deberan presentarse en la peticion de division.

7.04 Parrafo 2). Por lo general, se recurre a la posibilidad de dividir un registro cuando
Unicamente puede presentarse una oposicion tras el registro de la marca (“oposicion posterior
al registro”). Si la oposicién afecta Gnicamente a algunos de los productos y/o servicios
cubiertos por el registro, el titular deberia tener la oportunidad de dividir su registro. Esto le
resultara atil si pretende negociar, por ejemplo, acuerdos de transferencia parcial o de licencia
en relacion con los productos y/o servicios que no se ven afectados por dicho procedimiento.
Cabe observar que las disposiciones del presente parrafo permiten a las Partes Contratantes
excluir la divisién con posterioridad al registro si la legislacion de la Parte Contratante de que
se trate permite la oposicion a las solicitudes (es decir, la oposicion con anterioridad al
registro).
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7.05 La necesidad de dividir un registro también puede plantearse por razones
empresariales o comerciales. Ninguna disposicion del Tratado impide que las Partes
Contratantes permitan este tipo de division en cualquier momento durante el periodo de
vigencia del registro.

Notas sobre el Articulo 8
(Comunicaciones)

8.01 En cuanto al sentido del término “comunicacion”, cabe remitirse al Articulo 1.iv)
(vease la Nota 1.02).

8.02 Parrafo 1). La expresion “medios de transmision” se refiere a los medios fisicos o
electrénicos utilizados para transmitir la comunicacion a la Oficina, mientras que “forma de
las comunicaciones” se refiere a la forma fisica del medio que contiene la informacién. Por lo
tanto, una solicitud en papel enviada a la Oficina por correo es una comunicacion en papel
transmitida por medios fisicos, mientras que un disquete enviado por correo a la Oficina es
una comunicacion en forma electronica transmitida por medios fisicos. Una transmision por
fax es una comunicacion en papel transmitida por medios electronicos. Una transmision
electrénica de computadora a computadora es una comunicacion en forma electronica
transmitida por medios electrénicos. La expresion “presentacion de comunicaciones” se
refiere a la transmision de una comunicacion a la Oficina.

8.03 Parrafo 2)a). Esta disposicion trata de forma general de los requisitos en materia de
idiomas relativos a todas las comunicaciones presentadas ante las Oficinas. Por consiguiente,
se han suprimido las disposiciones en materia de idiomas que figuraban en los articulos 3.3)
(Solicitud), 4.4) (Poder), 10.1)c) (Cambios en los nombres o en las direcciones), 11.2)
(Cambio en la titularidad), 12.1)c) (Correccién de un error), y 13.3) (Renovacion del
registro) del TLT de 1994. La expresion “un idioma admitido por la Oficina” se refiere a un
idioma de expresion verbal y no, por ejemplo, a un lenguaje de computadora. Lo que se
entiende por idioma admitido por la Oficina es una cuestion que corresponde determinar a
cada Parte Contratante. El parrafo 2)a) no contiene disposicion alguna que impida a las Partes
Contratantes considerar que una comunicacion acompafada de una traduccién ha sido
transmitida en un idioma admitido por la Oficina.

8.04 La segunda frase del articulo 8.2)a) permite a los paises plurilingiies o a las
organizaciones internacionales intergubernamentales (como las Comunidades Europeas) que
admiten la presentacién en distintos idiomas exigir al solicitante, titular u otra persona
interesada que cumpla cualquier requisito en materia de idiomas aplicable con respecto de sus
Oficinas, siempre y cuando no se exija que la comunicacion se efectde en mas de un idioma.
Permite asimismo a las Partes Contratantes exigir que algunas indicaciones o elementos de la
comunicacion, como la lista de productos y servicios, se presenten en un idioma admitido por
la Oficina, que no debe necesariamente ser el idioma oficial de la Oficina, y que otras
indicaciones o elementos de la comunicacién se presenten en el idioma oficial de la oficina.
No obstante, no se exigird que ningun elemento o indicacion deba presentarse en mas de un
idioma.

8.05 Parrafo 2)b). En virtud de la presente disposicion, una Parte Contratante no podra
exigir que una traduccion esté certificada, por ejemplo, por un notario publico o por una
autoridad consular.
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8.06 Parrafo 2)c). Cuando la Oficina acepta una comunicacion en un idioma extranjero,
podra exigir que le sea presentada una traduccion realizada por un traductor oficial o un
representante. La Oficina podra exigir que la traduccion de la comunicacion le sea presentada
en un plazo razonable determinado por la Parte Contratante.

8.07 Parrafo 3). Esta disposicion se aplica cuando una Parte Contratante solicita una
firma u otro medio de identificacion personal en una comunicacion en papel. La posibilidad
de que una Parte Contratante solicite que figure en una comunicacion determinada la firma
del solicitante, titular u otra parte interesada, segun el caso, esta prevista de forma explicita
por el TLT de 1994, en los articulos relativos a la solicitud (Articulo 3.1)a)xvi) y 4)), la
representacion (Articulo 4.3)a)), la fecha de presentacion (Articulo 5.1)a)vi)), los cambios en
los nombres o en las direcciones (Articulo 10.1)a)), los cambios en la titularidad

(Articulo 11.1)a)), la correccion de un error (Articulo 12.1)a)) y la renovacion

(Articulo 13.1)a)ix)). Debido al carécter transversal del Articulo 8, la referencia a la firma se
ha eliminado en esas disposiciones. Cabe sefialar que el término “firma” sélo se usa en
relacién con las comunicaciones en papel, ya sean transmitidas dichas comunicaciones por
medios de transmision fisicos o electronicos. Cuando una Parte Contratante prevé la
presentacion de comunicaciones en forma electronica, tiene total libertad para solicitar el uso
de un sistema de autenticacion electronica para salvaguardar la confidencialidad e integridad
de la comunicacion segun desee establecer (por ejemplo, una clave electronica y un sistema
de bloqueo). Para evitar cualquier confusion, el término “firma electronica” no debera usarse
para este tipo de sistema de autenticacion electronica. Queda implicito que la “firma” de una
comunicacion debe ser la de la persona que esta autorizada a firmarla. En consecuencia, la
Oficina podréa rechazar la firma de una persona que no esté autorizada en ese sentido en virtud
de la legislacion aplicable.

8.08 Parrafo 3)a). Los detalles relativos a la firma de comunicaciones presentadas en
papel se estipulan en la Regla 6.1) a 4). En la Regla 6.3) se mencionan expresamente ciertos
tipos de firma que las Partes Contratantes deben aceptar o podran exigir, a saber, una firma
manuscrita, impresa o estampada, un sello o una etiqueta de codigo de barras.

8.09 Parrafo 3)b). Esta disposicion obliga a las Partes Contratantes a aceptar la firma de
la persona de que se trate, sin necesidad de otra autenticacion, como la certificacion o la
autenticacion notarial de la firma. La Unica excepcion que puede contemplar la legislacion
nacional es la relativa a las firmas de comunicaciones presentadas en papel para renunciar a
un registro, si asi lo establece la legislacion de la Parte Contratante.

8.10 Parrafo 3)c). En caso de dudas razonables sobre la autenticidad de la firma, la
oficina puede exigir al solicitante, al titular o a otra persona interesada que presente la
comunicacion que aporte pruebas de autenticidad. Dichas pruebas podran consistir en una
certificacion o cualquier otro tipo de prueba permitida por la legislacion de la Parte
Contratante.

8.11 Parrafo 4). Los detalles relativos a este parrafo figuran en la Regla 6.4) a 6).

8.12 Parrafo 5). Este parrafo contiene una disposicion general relativa a la presentacion
de comunicaciones respecto de los distintos procedimientos para los que estan previstos
formularios internacionales tipo en el Reglamento. Por consiguiente, las disposiciones
correspondientes que figuraban anteriormente en los Articulos 3.2) (Solicitud), 4.3)e)
(Poder), 10.1) (Cambio en los nombres o en las direcciones), 11.1) (Cambio en la
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titularidad), 12.1) (Correccion de un error), y 13.2) (Renovacion del registro) del TLT
de 1994 han sido reemplazadas por el actual parrafo.

8.13 En virtud del parrafo 5), las Partes Contratantes tienen la obligacion de aceptar una
comunicacion, independientemente de que sea transmitida a la Oficina en papel o en forma
electrénica o por medios electronicos, si su contenido corresponde al formulario internacional
tipo estipulado en el Reglamento en relacidn con dicha comunicacion (véase la Nota relativa a
los formularios internacionales tipo).

8.14 Parrafo 6). La referencia a los parrafos 1) a 5) no impide a las Partes Contratantes
aplicar los requisitos permitidos en virtud de otros articulos, como los Articulos 3, 10 a 14, 17
y 18.

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

9.01 Parrafo 1). Esta disposicion obliga a las Oficinas de las Partes Contratantes a
designar por su nombre los productos y servicios especificados en el registro de una marca y
en cualquier publicacion de una solicitud o de un registro relativos a una marca. También
exige que se indiquen el nimero o nimeros de clase pertinentes, segun las clases de la
Clasificacion de Niza, y que los productos y servicios que pertenezcan a la misma clase se
agrupen bajo el numero de clase correspondiente. La Clasificacion de Niza fue establecida en
virtud del Arreglo de Niza de 1957. Su octava edicidn (en vigor desde 2002) consta

de 34 clases de productos y 11 clases de servicios, cada una de las cuales lleva un namero
(del 1 al 45).

9.02 Parrafo 2). En esta disposicion se exige a las Partes Contratantes que no consideren
la clase o clases bajo las que se agrupan los productos o servicios especificados como criterio
para determinar la similitud o la disimilitud entre dichos productos o servicios. Esta
disposicion reconoce que los productos o servicios clasificados en distintas clases pueden,
bajo ciertas circunstancias, considerarse similares o relacionados mientras que, bajo otras
circunstancias, productos o servicios agrupados en la misma clase pueden considerarse
diferentes o no relacionados. La cuestion de la similitud entre los productos o servicios puede
ser pertinente para determinar el alcance de la proteccion en caso de conflicto entre dos
marcas.

Notas sobre el Articulo 10
(Cambios en los nombres o en las direcciones)

10.01 Parrafo 1)a). Se exige a las Partes Contratantes que acepten la inscripcion de los
cambios de nombre y direccion, asi como de los cambios tanto de nombre como de direccion.

10.02 Parrafo 1)b). Los nombres y direcciones mencionados en el parrafo 1)b) deben ser
los inscritos en el registro de marcas de la Oficina de que se trate. En caso contrario, la
Oficina puede exigir que se presenten pruebas en virtud del parrafo 5) o que se inscriba otro
cambio con antelacion.
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10.03  Parrafos 1)c) y d). El monto de la tasa podra variar en funcion del nimero de
registros o de solicitudes afectados.

10.04 Parrafo 2). Por lo que respecta a una peticion relativa a una o varias solicitudes, las
Partes Contratantes no estan obligadas a inscribir el cambio en su registro de marcas sino en
una base de datos sobre solicitudes pendientes; en dicho caso, el cambio se incluiria en el
registro de marcas cuando se registre la marca.

10.05 Parrafo 4). Este parrafo establece el caracter exhaustivo de la lista de requisitos
establecidos en virtud de los parrafos 1) a 3) y del Articulo 8 en relacidén con una peticién de
cambio en el nombre o la direccion. El parrafo prohibe, por ejemplo, el requisito de presentar
una copia certificada de la inscripcién del cambio en un registro de empresas, 0 una copia
certificada de la decision de cambiar el nombre o la direccion.

Notas sobre el Articulo 11
(Cambio en la titularidad)

11.01 Articulo 11. Este Articulo se ocupa Unicamente de los procedimientos que deberan
realizarse ante la Oficina y no ante otras autoridades de las Partes Contratantes, por ejemplo,
las autoridades fiscales o un registro publico de empresas.

11.02 Parrafo 1)a). El término “nuevo propietario” se utiliza en lugar de “nuevo titular”
debido a que, cuando pide que se inscriba el cambio de titularidad, la persona que ha
adquirido los derechos aun no es el titular ya que ain no esta inscrita como tal en el registro
de marcas.

11.03 Parrafos 1)b) a e). En estos parrafos se distinguen tres casos, a saber, el cambio de
titularidad resultado de un contrato, el cambio de titularidad resultado de una fusion, y el
cambio de titularidad resultado de la aplicacién de la ley o de una decision judicial (herencia,
quiebra, etc.).

11.04 EIl Parrafo 1)b) se refiere al cambio de titularidad resultado de un contrato. Las
Partes Contratantes podran exigir que la peticion de inscripcion del cambio indique ese hecho
y vaya acompafiada de un documento en el que figure el cambio de titularidad. En los
puntos i) a iv) se enumeran 4 documentos distintos, y compete a la parte solicitante optar por
uno de ellos para sustanciar su peticion. Cuando la parte solicitante opte por presentar un
certificado de transferencia o un documento de transferencia (puntos iii) y iv)), ninguna Parte
Contratante podra exigir que deba legalizarse de alguna forma este certificado o documento.
Por otra parte, cuando la parte solicitante opte por presentar una copia del contrato o un
extracto del contrato (puntos i) y ii)), las Partes Contratantes podran exigir que la copia o el
extracto estén certificados. El Reglamento prevé un certificado de transferencia tipo y un
documento de transferencia tipo. Este ultimo puede ser utilizado como contrato tipo (en
version breve).

11.05 El parrafo 1)c) se refiere al cambio de titularidad como resultado de una fusion. La
parte solicitante deberd, si la Parte Contratante asi lo exige, indicar en su peticion el hecho de
que el cambio es resultado de una fusion y acompanfiar su peticion de una copia del documento
que acredite la fusion. Este documento debe haber sido emitido por las autoridades
competentes. Puede tratarse, por ejemplo, de un extracto de un registro de comercio. Las
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Partes Contratantes podran exigir inicamente que se presente una copia del documento de
fusién; no podran exigir el original del documento. Ahora bien, podran exigir que la copia
esté certificada.

11.06 Parrafo 1)d). Cuando un cotitular transfiera su parte de un registro, en virtud de la
legislacion aplicable podré necesitar el consentimiento de los demas cotitulares. El Tratado
permite a las Partes Contratantes exigir la presentacion de un documento en el que se otorgue
dicho consentimiento.

11.07 Parrafo 1)e). Este parrafo se refiere a todo cambio de titularidad que no sea el
resultado de un contrato ni de una fusion. En este caso, la Parte Contratante podra exigir que
se indique en la peticion de inscripcion del cambio la causa legal del cambio (aplicacién de la
ley, decision judicial, etc.) y que la peticién vaya acompafiada de una copia de cualquier
documento que acredite el cambio. Si bien las Partes Contratantes podran no exigir que se
presente el original de dicho documento, podran exigir que la copia proceda de la autoridad
gue emiti6 el documento o que el documento esté certificado.

11.08 Parrafos 1)g) y h). Las explicaciones relativas al Articulo 10.1)c) y d) se aplican
asimismo a estos parrafos (véase la Nota 10.03).

11.09 Parrafo 1)i). Esta disposicion aborda las consecuencias de solicitar la inscripcion de
un cambio de titularidad cuando el cambio concierne Unicamente a algunos de los productos
y/o servicios amparados por el registro. En ese caso, la Oficina debera dividir el registro: el
registro original seguird existiendo, sin hacer referencia a los productos y/o servicios en
relacién con los cuales haya cambiado la titularidad, y se creara un registro separado a
nombre del nuevo titular para los productos y/o servicios en relacion con los cuales la
titularidad haya cambiado. Competera a las Partes Contratantes decidir cbmo debera
identificarse el nuevo registro. Puede hacerse, por ejemplo, asignandole el mismo nimero
que el numero del registro original junto con una letra mayuscula. Ello guardaria
conformidad con la practica observada en virtud del Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo. El parrafo 1)i) se aplica
Unicamente cuando las Partes Contratantes permiten el cambio parcial de titularidad. Habida
cuenta de que el presente Tratado no abarca las condiciones sustantivas relativas al cambio de
titularidad de un registro, las Partes Contratantes pueden denegar un cambio parcial de
titularidad y, por consiguiente, la peticion de inscribir dicho cambio. Las Partes Contratantes
que admiten en principio un cambio parcial de titularidad de una marca pueden rechazar dicho
cambio en ciertos casos especificos basandose en motivos de orden publico, por ejemplo, si la
division de los productos o servicios entre el propietario original y el nuevo propietario puede
inducir a confusion o engario.

11.10 Parrafo 2). Las explicaciones relativas al Articulo 10.2) se aplican asimismo a este
parrafo. (véase la Nota 10.04).

11.11 Parrafo 3). Este parrafo establece el caracter exhaustivo de la lista de requisitos en
virtud de los parrafos 1) a 2) y del Articulo 8 en relacion con la peticion de inscribir un
cambio de titularidad con sujecion a la posibilidad de exigir la presentacion de pruebas en
virtud del parrafo 4). Los ejemplos proporcionados en los puntos i) a iv) no son exhaustivos.
Otro ejemplo de requisito prohibido seria que la admisibilidad de la peticion dependiese de la
publicacién del cambio de titularidad en uno o varios periddicos. Habida cuenta de que el
tratado no reglamenta los requisitos sustantivos relativos a la validez de un cambio de
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titularidad, las Partes Contratantes podran exigir que se cumplan condiciones adicionales, por
ejemplo, en situaciones relativas a la herencia, la quiebra o la tutela.

11.12  Puntos i) aiii). Las explicaciones relativas a los puntos i), ii) y iii) del Articulo 3.4)
se aplican asimismo a estos puntos (véanse las Notas 3.26 a 3.28).

11.13 Punto iv). Esta disposicion no pretende esclarecer si la transferencia de una marca es
valida independientemente de una transferencia o cesion simultanea del negocio o el activo
intangible de que se trate. Especifica Unicamente que no se permiten ciertos requisitos de
forma en relacion con la peticion de inscripcion del cambio de titularidad de una marca
registrada. La cuestion de la cesion del activo de comercio junto con la transferencia de las
marcas es una cuestion que se determinara sobre la base de la legislacion nacional aplicable.
En cuanto a la transferencia de la empresa de que se trate, el Articulo 21 del Acuerdo sobre
los ADPIC establece que el titular de una marca registrada tendra derecho a cederla sin que
sea necesario transferir la empresa a que pertenezca la marca.

Notas sobre el Articulo 12
(Correccion de un error)

12.01 Los péarrafos 1) a 4) del presente Articulo se refieren a errores imputables al
solicitante, al titular, o a su representante.

12.02 Parrafos 1)b), ¢) y d). Las explicaciones relativas al Articulo 10.1)b), ¢) y d) se
aplican asimismo a estos parrafos. (Véanse las Notas 10.02 y 10.03).

12.03 Parrafo 2). Las explicaciones relativas al Articulo 10.2) se aplican asimismo a este
parrafo (véase la Nota 10.04).

12.04 Parrafo 3). Este parrafo establece el caracter exhaustivo de la lista de requisitos en
virtud de los parrafos 1) y 2) y del Articulo 8 en relacion con la peticion de correccion de un
error.

12.05 Parrafo 4). Si las Oficinas tienen razones para suponer que lo que se presenta como
correccion de un error es de hecho un cambio de nombre, direccion o titularidad, o cualquier
otra operacién, pueden exigir que se presenten pruebas a fin de aclarar la cuestion.

12.06 Parrafo 5). En caso de errores imputables a una Oficina, ésta podra adoptar un
procedimiento, como una correccién de oficio o, cuando el error sea observado por el
solicitante, el titular, o su representante, una correccion tras una peticion formulada por los
anteriores por correo.

12.07 Parrafo 6). Las Partes Contratantes no estan obligadas a aceptar la peticion de
corregir un error cuya correccion no esta contemplada en su legislacion. Por ejemplo, si la
legislacion de una Parte Contratante no admite que una marca pueda ser cambiada o alterada
una vez presentada una solicitud de registro, la Oficina de dicha Parte Contratante no estara
obligada en virtud del Articulo 12 a aceptar una peticion para cambiar o alterar la marca sobre
la base de que la marca contiene un error ortografico o de otro tipo.
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Notas sobre el Articulo 13
(Duracion y renovacion del registro)

13.01 Esta disposicion establece una lista m&xima de requisitos en relacién con las
peticiones de renovacion de registros.

13.02 Parrafo 1)a). Este parrafo contiene una lista exhaustiva de las indicaciones y
elementos que pueden exigirse en relacion con una renovacion. El caracter exhaustivo de esta
lista se desprende del parrafo 2). Esta lista es una lista maxima, por lo que las Partes
Contratantes tienen la facultad de exigir menos indicaciones o elementos. Por ejemplo, las
Partes Contratantes podran aceptar renovaciones efectuadas mediante el simple pago de la
tasa de renovacion, sin que se presente una peticion formal.

13.03 Puntoi). La Oficina puede exigir una indicacién expresa de que se pide una
renovacion. No obstante, las Partes Contratantes podran admitir una indicacion implicita a tal
efecto.

13.04 Punto iv). En esta disposicion se indican dos fechas debido a que, de conformidad
con la legislacion de algunos paises, la duracion inicial del registro se cuenta a partir de la
fecha de presentacién de la solicitud que dio lugar al registro, mientras que segun la
legislacion de otros paises, la duracion se cuenta a partir de la fecha de registro. Algunas
Partes Contratantes no exigiran la presentacion de fecha alguna si consideran que la
indicacion del nimero de registro en virtud del punto iii) es suficiente para identificar el
registro objeto de la peticidn de renovacién. Por otra parte, las Partes Contratantes que exijan
la presentacion de una fecha tendran que optar por una de las dos fechas (fecha de
presentacion de la solicitud o fecha de registro) y no podran exigir que se presenten ambas.

13.05 Punto vii). Las Partes Contratantes podran impedir que se limite la lista de productos
y/o servicios cuando se solicite la renovacion. En dichas Partes Contratantes, la limitacion de
la lista de productos y/o servicios debera solicitarse por separado, antes o después de la
renovacion.

13.06 Parrafo 1)b). Esta disposicion no prohibe a las Partes Contratantes exigir una tasa
adicional o una tasa de renovacion mas elevada cuando dichas Partes Contratantes permitan,
en virtud del parrafo 1)a)vii), que se limite la lista de productos y/o servicios en la propia
peticion de renovacion y se solicite dicha limitacion. En la segunda frase de esta disposicion
queda claro que, para cada periodo de diez afios, Unicamente se permite a las Partes
Contratantes exigir el pago de un conjunto de tasas.

13.07 Parrafo 1)c). En la Regla 8 se establece el periodo minimo para solicitar la
renovacion y pagar la tasa de renovacion.

13.08 Parrafo 2). En este parrafo se establece el caracter exhaustivo de la lista de
requisitos en virtud del parrafo 1) y del Articulo 8 con sujecion a la posibilidad de exigir, en
virtud del parrafo 3), la presentacion de pruebas en caso de duda razonable.

13.09 Los ejemplos proporcionados en el parrafo 2) no son exhaustivos. Sirven para
ilustrar los efectos del Tratado en relacion con ciertos requisitos de forma considerados
particularmente innecesarios e indeseables en el momento de la renovacion. Otros ejemplos



TLT/R/DC/5
pagina 17

serian la presentacion del original o de una copia del certificado del registro de la marca que
es objeto de la peticién de renovacion.

13.10 Puntoi). Se prohibe por considerarse superflua la obligacion de presentar
reproducciones u otra identificacion (por ejemplo, la simple indicacion de una marca
publicada en caracteres estandar) de la marca objeto de la peticién de renovacion. La marca
que debe renovarse es la misma que la que se registro inicialmente (de no ser asi, debera
presentarse una nueva solicitud) y las publicaciones de una renovacion no precisan contener la
marca (sélo deben referirse al nimero de registro inicial sin tener que publicar nuevamente la
reproduccion de la marca). Numerosos paises observan la practica de no volver a publicar la
marca, lo que tiene consecuencias ventajosas tanto para los titulares de registros (tasa de
renovacion menos onerosa, en particular cuando deberia volver a publicarse la reproduccion
de la marca en color) y para las Oficinas (simplificacion de la labor administrativa y
reduccidon del espacio necesario para publicar las renovaciones en el boletin oficial. Ninguna
disposicion del Tratado prohibe a las Partes Contratantes volver a publicar, en relacién con la
publicacién de la renovacidn, la reproduccion de la marca tal como se encuentra registrada en
el archivo de la Oficina. Lo que se prohibe es exigir al titular que presente una reproduccion
de la marca a los fines de la renovacion.

13.11 Punto ii). Esta disposicion esta en concordancia con el Articulo 3.4)iv). Refleja la
norma de la independencia de las marcas, tal como se deriva del articulo 6 del Convenio de
Paris. Por consiguiente, la renovacion del registro de una marca en una Parte Contratante no
debe vincularse o supeditarse al registro o a la renovacion de dicha marca en otra Oficina,
independientemente de que se encuentre en una Parte Contratante (véase la Nota 3.26).

13.12  Punto iii). Queda entendido que ninguna disposicion del presente Tratado impide a
las Partes Contratantes aplicar los requisitos de su legislacion en relacion con la utilizacion de
la marca que es objeto de un registro, siempre que el cumplimiento de dichos requisitos no
esté vinculado al procedimiento destinado a renovar dicho registro.

13.13 Parrafo 4). El procedimiento relativo a la renovacion de un registro no puede incluir
un examen sustantivo. La renovacion de un registro implica simplemente una ampliacién del
plazo de un registro ya existente. Los hechos que determinan el registro de la marca,
verificados durante el examen inicial del signo, siguen siendo validos a los fines de la
renovacion. Esto garantizara que los procedimientos de renovacion sean lo mas sencillos y
econdmicos posibles. Nada impedira a las Partes Contratantes suprimir una marca del
registro si se establecen motivos preexistentes o nuevos motivos de cancelacion o
invalidacion. No obstante, este procedimiento no debe vincularse o combinarse con el
procedimiento de renovacion.

13.14 Parrafo 5). Con esta disposicion se pretende armonizar la duracion del periodo
inicial de registro y de cada periodo de renovacion. En cuanto a la duracion del periodo
inicial de registro, los 10 afios propuestos corresponden a la duracion estipulada por la
mayoria de las legislaciones nacionales.

13.15 Enninguna de las disposiciones del Tratado ni del Reglamento se determina la fecha
a partir de la cual deben contarse los periodos iniciales de registro o de renovacion. Esta
cuestion se determinara sobre la base de la legislacion de cada Parte Contratante.
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Notas sobre el Articulo 14
(Medidas de subsanacion en caso de incumplimiento de plazos)

14.01 Este Articulo trata de las medidas de subsanacion previstas en relacion con los
plazos. Dichas medidas pueden consistir en una prorroga del plazo, en la continuacion de la
tramitacion o en el restablecimiento de derechos. Las Partes Contratantes tienen la obligacion
de prever un tipo determinado de medidas de subsanacidn unicamente cuando haya
incumplimiento de un plazo y que dicho plazo haya caducado. Sin embargo, en el Tratado se
contempla la posibilidad de que las Partes Contratantes dispongan la prérroga de un plazo
antes de que venza dicho plazo (Articulo 14.1)) sin crear con ello la obligacion de hacerlo.

14.02 Parrafo 2). Conforme a este parrafo, las Partes Contratantes estan obligadas a prever
una de las tres medidas de subsanacion mencionadas en los puntos i) a iii) despues de que
venza el plazo en cuestion. Sin embargo, las Partes Contratantes gozan de libertad para elegir
el tipo de subsanacidn que sera previsto. Huelga decir que las Partes Contratantes pueden
prever todos los tipos de medidas estipulados en el Articulo 14.2) o algunas de ellas. La
obligacion para las Partes Contratantes de prever medidas de subsanacion conforme al

parrafo 2) no se aplica a los plazos relativos a procedimientos que no se lleven a cabo ante la
Oficina, por ejemplo, los procedimientos ante un tribunal o un 6rgano de apelacion
establecidos en el marco de la Oficina (véase la Nota R9.07).

14.03 Parrafo 2)i). La posibilidad de presentar una solicitud de prérroga del plazo después
de su expiracion se contempla en la Regla 9.1).

14.04 Parrafo 2)ii). El efecto de la continuacion de la tramitacion es que la Oficina
continda con el procedimiento en cuestion como si se hubiera cumplido con el plazo.
Asimismo, de ser necesario, la Oficina debe restablecer los derechos del solicitante o titular
con respecto a la solicitud o al registro en cuestion. Los detalles relativos a la presentacion de
una solicitud de continuacion de la tramitacion se estipulan en la Regla 9.2).

14.05 Parrafo 2)iii). A diferencia de la prorroga de un plazo o de la continuacion de la
tramitacion de una solicitud, el restablecimiento de los derechos esta supeditado a un
pronunciamiento por la Oficina en el sentido de que el incumplimiento ocurrié a pesar de la
diligencia debida exigida por las circunstancias o, a eleccion de la Parte Contratante, que no
fue intencional. La interpretacion de los términos “diligencia debida” y “no intencional” se
deja al arbitrio de la legislacion y de la practica aplicable en la Parte Contratante. En la
Regla 9.3) se exponen los requisitos y los plazos para la presentacion de una peticion de
restablecimiento de los derechos.

14.06  Parrafo 3). Los casos de incumplimiento de un plazo para los que no es obligatorio
prever medidas se establecen en la Regla 9.4).

14.07 Parrafo 5). En esta disposicion se prohibe que las Partes Contratantes impongan
requisitos adicionales a los previstos en los parrafos 1) y 2) y en el Articulo 8. En particular,
no podré exigirse al solicitante o al titular de que se trate que declare los motivos en que se
basa la peticién ni que presente pruebas a la Oficina en relacién con lo dispuesto en los
puntos i) y ii) del parrafo 2) relativos a la prorroga del plazo y a la continuacion de la
tramitacion. No obstante, en esta disposicion se permite a la Oficina exigir pruebas que
fundamenten los motivos de incumplimiento del plazo en virtud del parrafo 2)iii).
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14.08 El Tratado y el Reglamento no regulan los derechos de terceros, de haberlos,
adquiridos por terceros por cualquier acto comenzado, o respecto del que se hayan comenzado
preparativos eficaces y serios, de buena fe, durante el periodo transcurrido entre la pérdida de
los derechos consiguiente al incumplimiento del plazo de que se trate y la fecha de
restablecimiento de dichos derechos. Esta cuestion debe zanjarse con arreglo a la legislacion
de la Parte Contratante de que se trate.

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

15.01  Ninguna disposicion del Tratado permite a las Partes Contratantes incumplir las
obligaciones contraidas mutuamente en virtud del Convenio de Paris.

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

Notas sobre el Articulo 16
(Marcas de servicio)

16.01 De conformidad con el Articulo 6sexies del Convenio de Paris, los paises parte en
dicho Convenio se comprometen a proteger las marcas de servicio, pero no estan obligados a
registrar dichas marcas. El Articulo 16 del TLT significa que, al adherirse al presente
Tratado, las Partes Contratantes tienen la obligacion de registrar las marcas de servicio y
aplicar a las mismas todas las disposiciones del Convenio de Paris aplicables a las marcas
registradas (a saber, a las marcas de producto). Entre estas disposiciones se encuentran las
siguientes:

- Articulo 2, relativo al trato nacional a los nacionales de los paises de la Union de
Paris;

- Articulo 3, mediante el cual se asimilan determinadas categorias de personas a los
nacionales de los paises de la Union de Paris;

- Articulo 4A a D, relativo al derecho de prioridad;

—  Articulo 5C y D, relativo a las cuestiones de falta de utilizacion de una marca,
utilizacion de la marca en forma diferente a la registrada, empleo por
copropietarios y marcado;

- Articulo 5bis, relativo al plazo de gracia para el pago de las tasas de
mantenimiento de los derechos;

- Articulo 6, relativo a las condiciones de registro y la independencia de la
proteccion de la misma marca en diferentes paises;

—  Avrticulo 6bis, relativo a las marcas notoriamente conocidas;

—  Articulo 6ter, relativo a las prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, los
signos oficiales de control y los emblemas de organizaciones
intergubernamentales;

—  Avrticulo 6quater, relativo a la cuestion de la transferencia de las marcas;

—  Articulo 6quinquies, relativo a la proteccion de las marcas registradas en un pais
de la Unidn de Paris en los demas paises de la Unién;

—  Articulo 6septies, relativo a registros efectuados por el agente o el representante
del titular sin su autorizacion;
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—  Articulo 7, relativo a la naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca;

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

- Articulo 10ter, relativo a los recursos legales y el derecho a proceder
judicialmente;

- Articulo 11, relativo a la proteccion temporaria en ciertas exposiciones
internacionales;

- Articulo 12, relativo a los servicios nacionales especiales para la propiedad
industrial.

16.02 EIl Articulo 7bis del Convenio de Paris no se incluye en esta lista debido a que, en
virtud del Articulo 2.2)b), el TLT no se aplica a las marcas colectivas para productos o
Servicios.

Notas sobre el Articulo 17
(Peticion de inscripcion de una licencia)

17.01 Este Articulo se aplica a las peticiones de inscripcion de licencia para el uso de una
marca ante la Oficina de una Parte Contratante, esto es, el organismo encargado por la Parte
Contratante de proceder al registro de marcas. En el Tratado no se exige a las Partes
Contratantes que prevean la inscripcion de licencias ante sus Oficinas. No obstante, se
aplicaria el Articulo 17 en caso de estar prevista dicha inscripcion.

17.02 Parrafo 1). Figuran en el Reglamento la lista de indicaciones y elementos cuya
inclusion en la peticion de inscripcion de una licencia se puede exigir, asi como los
documentos que pueden acompaniarla.

17.03. Parrafo 2). En cuanto al importe de la tasa que la Oficina puede cobrar por la
inscripcion de una licencia, cabria sefialar que ninguna disposicion impide a una Oficina
cobrar distintas tasas dependiendo de la cantidad de inscripciones a que se haga referencia en
la peticion.

17.04 El parrafo 3) esta en armonia con el enfoque adoptado por el TLT en sus

Articulos 10.1)d), 11.1)h) y 12.1)d), a saber, permitir que las peticiones de inscripcion hagan
referencia a mas de un registro. Esta es una medida de simplificacion importante en los casos
en que se concede una licencia respecto de varias marcas (por ejemplo, una serie de marcas).
No obstante, esto esta sujeto a las siguientes condiciones: el titular y el licenciatario deben ser
los mismos para todos los registros amparados por la licencia objeto de la peticion de
inscripcion y, cuando proceda, con arreglo a lo estipulado en el Articulo 17.1) debe indicarse
el ambito de la licencia con respecto a todos los registros amparados por la licencia objeto de
la peticion de inscripcion. Si no se cumplen estas condiciones, por ejemplo, si el titular y el
licenciatario no son los mismos respecto de todos los registros contenidos en la peticion, la
Oficina podréa exigir que se presenten peticiones separadas. Puesto que en el parrafo 3) sélo
se describen las situaciones en las que las Oficinas estan obligadas a aceptar una peticion
Unica para varios registros, las Oficinas pueden aceptar una peticién Unica aun cuando no se
satisfagan las condiciones establecidas en el parrafo 3).
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17.05 Parrafo 4)a). A los fines de la inscripcion de una licencia ante su Oficina, una Parte
Contratante no puede exigir que el solicitante dé informacion adicional a la que puede
exigirse en virtud del parrafo 1) y, por referencia, de la regla aplicable.

17.06  Atitulo de ejemplo de informaciones que no se pueden exigir, en los puntos i) a iii)
se mencionan ciertos elementos de informacion cuyo suministro a una Oficina suele ser
considerado por las partes en un contrato de licencia como particularmente oneroso o que
puede revelar informacién comercial confidencial.

17.07  En el parrafo 4)b) se clarifica que el parrafo 4) no impide que otras administraciones
de las Partes Contratantes (por ejemplo, la administracion fiscal o el organismo encargado de
la estadistica) exijan a las partes en un contrato de licencia que suministren informacion de
conformidad con la legislacion aplicable.

17.08 Parrafo 6). El Articulo 17, la regla pertinente y el formulario de peticion tipo
contenido en el Reglamento son aplicables a las peticiones de inscripcion de licencias en
relacion con solicitudes si la legislacion nacional o regional de las Partes Contratantes prevé
dicha inscripcidn. Cabe sefalar que seria aplicable la Regla 7 (Forma de identificacién de
una solicitud sin su namero de solicitud).

Notas sobre el Articulo 18
(Peticion de modificacion o cancelacion de la inscripcion de una licencia)

18.01 Una vez efectuada la inscripcion de una licencia ante una Oficina, dicha inscripcion
puede ser objeto de una peticién de modificacion o cancelacion. Al igual que el

Articulo 17.1), el Articulo 18.1) se refiere al Reglamento que sefiala en detalle los elementos e
indicaciones que las Partes Contratantes pueden exigir para la presentacion de una peticion de
modificacion o cancelacion de la inscripcion de una licencia, asi como los documentos que
deban acompariarla. Por lo que respecta a los requisitos generales aplicables a este tipo de
peticiones, se aplican los parrafos 2) a 5) del Articulo 17 mutatis mutandis.

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

19.01 Parrafo 1). El proposito de este parrafo es separar la cuestion de la validez del
registro de una marca y la proteccion de esa marca de la cuestion de si se ha inscrito una
licencia relativa a dicha marca. Si la legislacion de una Parte Contratante prevé la inscripcion
obligatoria de licencias, el no cumplimiento de ese requisito podra no tener como
consecuencia la invalidacion del registro de la marca que es objeto de la licencia, y no afectar
en modo alguno la proteccién concedida a esa marca. Cabe sefialar que este parrafo guarda
relacién con la inscripcion de una licencia ante la Oficina u otra administracion de una Parte
Contratante como, por ejemplo, la administracion fiscal o el Instituto Nacional de Estadistica.

19.02 Parrafo 2). Esta disposicion no pretende armonizar la cuestion de si debe permitirse
a un licenciatario unirse a las actuaciones entabladas por el licenciante, o si el licenciatario
debe o no tener derecho a percibir dafios y perjuicios como resultado de una infraccién a la
marca bajo licencia. Esta cuestion incumbe a la legislacion aplicable. No obstante, cuando
un licenciatario tiene el derecho, en virtud de la legislacion de una Parte Contratante, a unirse
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a las actuaciones por infraccion entabladas por el titular y a obtener dafios y perjuicios como
resultado de una infraccion a la marca bajo licencia, el licenciatario deberia poder ejercer esos
derechos con independencia de si ha sido 0 no inscrita la licencia.

19.03  La cuestion del derecho de un licenciatario a unirse a las actuaciones por infraccion
entabladas por el titular y a obtener dafios y perjuicios es distinta de la cuestion de si se
permite a un licenciatario entablar en nombre propio actuaciones por infraccion relativas a la
marca bajo licencia. El Tratado no aborda este ultimo caso. Por consiguiente, las Partes
Contratantes podran exigir la inscripcion de la licencia como condicion para que el
licenciatario entable una accion judicial en nombre propio en relacién con la marca objeto de
la licencia. Conforme al parrafo 2), las Partes Contratantes pueden disponer que el
licenciatario no inscrito tiene derecho a obtener dafios y perjuicios solamente cuando se ha
unido a las actuaciones por infraccion entabladas por el titular. No obstante, las Partes
Contratantes pueden también adoptar un enfoque mas tolerante, como el existente cuando la
legislacion aplicable no prevé en absoluto la inscripcion de una licencia.

19.04 Parrafo 3). Conforme a lo dispuesto en esta disposicion, la inscripcion de un acuerdo
de licencia no puede constituir un argumento por el que, en los procedimientos relativos a la
adquisicion, el mantenimiento y la observancia de los derechos relativos a las marcas, se
concluya que la marca fue utilizada por el licenciatario en nombre del titular. La expresion
“uso de la marca por un licenciatario” significa que las Partes Contratantes pueden exigir que,
a los fines del parrafo aqui mencionado, el uso de la marca se haya realizado en virtud de un
acuerdo de licencia.

Notas sobre el Articulo 20
(Indicacion de la licencia)

20.01 El Articulo 20 guarda relacién con las indicaciones especificas relativas a las
licencias de marcas que pueden exigirse en virtud de la legislacion sobre marcas, la
legislacion general sobre etiquetado o publicidad, para que figuren en los productos o en sus
embalajes, o en relacion con la prestacion de servicios o en la publicidad de tales productos y
servicios. No se pretende que este articulo regule cuestiones generales de informacion sobre
productos (o servicios) exigidas por las leyes de etiquetado, de publicidad o de proteccion al
consumidor. Por consiguiente, quedan fuera del alcance de este articulo las leyes y los
reglamentos nacionales que exijan que deban figurar en su embalaje ciertas indicaciones
relativas, por ejemplo, a la seguridad del producto, su composicién, su utilizacion correcta,
etcétera.

20.02 Enel Articulo 20 se indica que compete a la legislacion de las Partes Contratantes
prescribir que los productos que se comercializan en virtud de una marca bajo licencia, o su
embalaje, lleven o no una indicacion del hecho de que se usa la marca en virtud del contrato
de licencia, o si tal indicacion debe efectuarse en relacion con la prestacion de servicios o en
la publicidad de tales productos o servicios. No obstante, cuando la legislacion aplicable exija
dicha indicacion, el incumplimiento de dicha obligacion no deberia suponer la invalidacion
del registro de la marca. La existencia del registro no deberia depender del cumplimiento de
los requisitos relativos al etiquetado o a la publicidad, con independencia de que figuren en
leyes sobre marcas o en otro tipo de leyes, como las leyes de etiquetado o de publicidad. En
particular (y este es el efecto de la referencia que se hace al Articulo 19.3) al final del
Articulo 20), no se permite a las Partes Contratantes cancelar el registro de una marca por el
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simple hecho de que el uso de esa marca lo efectie un licenciatario que no ha indicado la
licencia en los productos, en su embalaje, 0 en relacidn con la prestacion de servicios o en la
publicidad de productos o servicios para los que se uso la marca, aunque existiese un requisito
a tales efectos en esa Parte Contratante. La idea subyacente es que la invalidacion del registro
de una marca bajo licencia constituye una sancion demasiado severa por el incumplimiento de
un requisito relativo al etiquetado o la publicidad y, por ello, no deberia permitirse. Ademas,
el incumplimiento de disposiciones relativas al etiquetado o a la publicidad no deberia
disminuir las posibilidades de ejercer los derechos atribuidos a una marca bajo licencia. Ello
significa que una indicacion omitida o errénea de la licencia no puede constituir un argumento
en favor de la parte demandada en actuaciones por infraccion, aun cuando dicha indicacion
sea obligatoria en virtud de la legislacion aplicable. El resultado del Articulo 20 es que
ninguna sancién por el incumplimiento de un requisito de etiquetado o de publicidad, aun
cuando ese requisito guarde relacion con la indicacidn de una licencia, podréa afectar a los
derechos de una marca.

Notas sobre el Articulo 21
(Observaciones en caso de rechazo previsto)

21.01 Articulo 21. Si la Oficina ha de denegar o rechazar una solicitud presentada
conforme al Articulo 3 o una peticion presentada conforme a los Articulos 7, 10 a 14, 17 y 18,
tendra que ofrecer al solicitante, al titular o a otra persona interesada que haya presentado la
solicitud la posibilidad de formular observaciones sobre el rechazo previsto. La nocion de
“rechazo” incluye los casos en que se considere que esas solicitudes o peticiones han sido
retiradas, abandonadas o0 no han sido presentadas. Cabe sefialar que cuando una solicitud no
cumpla con alguno de los requisitos sobre la fecha de presentacidn, segun lo dispuesto en el
Articulo 5, y que se haya remitido una invitacion conforme a lo dispuesto en la Regla 5, la
Oficina de una Parte Contratante puede considerar que dicha solicitud no ha sido presentada
sin tener que cursar una segunda invitacion para formular comentarios siempre que el
solicitante no haya cumplido con la primera invitacion.

21.02  Alternativamente, se deberia dar la posibilidad de formular observaciones al
solicitante o al titular en todos los casos, aun cuando el rechazo esté basado en el
incumplimiento de un pago, o en el pago parcial de las tasas 0 en la presentacion tardia de la
peticion de renovacion. Sin embargo, la Oficina no estara obligada a otorgar a la parte
peticionaria la posibilidad de formular observaciones, cuando dicha parte ya haya tenido la
oportunidad de exponer completamente su caso.

Notas sobre el Articulo 22
(Reglamento)

22.01. Parrafo 3). En este parrafo se establece una excepcion a la disposicion general que
figura en el parrafo 2) en lo relativo al nimero de votos necesarios para modificar el
Reglamento. A este respecto, se podra decidir en el futuro la incorporacion de disposiciones
en el Reglamento que puedan ser modificadas Unicamente por unanimidad. Por el momento
no se ha tomado decision alguna respecto de ese tipo de disposiciones.
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Notas sobre el Articulo 23
(Asamblea)

23.01 Parrafo 1)a). En esta disposicion se establece una Asamblea de Partes Contratantes.
De conformidad con el Articulo 1.xiii), se entendera por “Parte Contratante” cualquier Estado
u organizacion intergubernamental parte en el Tratado.

23.02 Parrafo 2)i). Conforme a esta disposicién la Asamblea podréa, por ejemplo,
establecer recomendaciones relativas a la modificacion de toda disposicion contenida en el
Reglamento o a la revision futura del Tratado por una conferencia diplomaética.

23.03 Péarrafo 4)b)ii). Determinar si debe participar en una votacion durante la Asamblea
una organizacion intergubernamental o sus Estados miembros es una cuestion que han de
decidir esa organizacion y esos Estados. No obstante, en el parrafo b)ii) se aclara que ninguna
organizacion intergubernamental tendra en la Asamblea un voto adicional a los votos de sus
Estados miembros obligados por el Tratado. La tercera frase de este punto garantiza que dos
organizaciones intergubernamentales que tengan uno o mas Estados en comun no puedan
participar en la misma votacion en lugar de sus Estados miembros.

Notas sobre el Articulo 24
(Oficina Internacional)

24.01 Este articulo constituye una disposicion habitual en los tratados de la OMPI.

Notas sobre el Articulo 25
(Revisién y modificacion)

25.01 Parrafo 2). Los Unicos articulos que podran ser modificados por la Asamblea son los
Articulos 23 y 24, que tratan de la Asamblea y de la Oficina Internacional, respectivamente.
No debe entenderse que esta disposicion limita la potestad que tiene la Conferencia
Diplomatica de revisar todo el Tratado, incluidos los Articulos 23 y 24, como se dispone en el
parrafo 1).

Notas sobre el Articulo 26
(Procedimiento para ser parte en el Tratado)
26.01 Parrafo 1)ii). Las organizaciones intergubernamentales amparadas por esta
disposicion son, por ejemplo, la “Organizacion Regional Africana de la Propiedad Industrial”
(ARIPO), la “Organisation africaine de la propriété intellectuelle” (OAPI) y la Comunidad
Europea (CE).

26.02 Parrafo 1)iv). Esta disposicion ampara, por ejemplo, a los Estados miembros de
la OAPI.

26.03 Parrafo 1)v). Esta disposicion se aplicaria, por ejemplo, a un Estado del Benelux.

26.04  Parrafo 3)iv). Esta disposicion tiene como efecto que un Estado parte en una
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organizacion intergubernamental en virtud del parrafo 1)iv) quedaria obligado por el Tratado
por lo menos tres meses después de la adhesion de esa organizacion a este Tratado.

Notas sobre el Articulo 27
(Aplicacion del TLT de 1994 y del presente Tratado)

27.01  El Articulo 27 contiene los principios generales del Derecho internacional publico
que guardan relacion con la aplicacion de dos tratados sucesivos sobre una misma materia, es
decir, el TLT de 1994 y el presente Tratado.

27.02 En el parrafo 1) se especifica que, cuando las Partes Contratantes estén vinculadas
por el TLT de 1994 y por el actual Tratado, se aplicaran las disposiciones de este ultimo a sus
relaciones mutuas (lex posteriori derogat priori).

27.03  En el parrafo 2) se especifica que las relaciones entre las Partes Contratantes del
TLT revisado que también sean partes en el TLT de 1994, y las Partes Contratantes del TLT
de 1994 que no sean partes en el TLT revisado quedaran regidas por el tratado que les sea
comdan, es decir, el TLT de 1994,

Notas sobre el Articulo 28
(Entrada en vigor; fecha efectiva de las ratificaciones y adhesiones)

28.01 Parrafos 1) y 2). El Tratado no entrara en vigor aun cuando cinco Estados u
organizaciones intergubernamentales amparados por el Articulo 26 hayan depositado sus
instrumentos de adhesion o de ratificacion, a no ser que haya una fecha efectiva de depdsito
de conformidad con el Articulo 26.3). Cuando los Estados estén obligados por una
organizacion regional intergubernamental, su adhesion o ratificacion serd tomada en
consideracién Unicamente a partir de la fecha en que la organizacion intergubernamental a la
que esten vinculados haya depositado ella misma su instrumento de adhesion o ratificacion.
Por ejemplo, si cinco Estados miembros de la OAPI depositan sus instrumentos de adhesion o
ratificacion, la entrada en vigor del Tratado dependera de si la OAPI deposita su instrumento
de adhesion o ratificacion en virtud del Articulo 26.3)ii).

28.02  Cabe observar que el instrumento de adhesidn o ratificacion de una organizacion
intergubernamental sera efectivo Unicamente cuando todos sus Estados miembros sean
miembros de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Notas sobre el Articulo 29
(Reservas)

29.01 El parrafo 1) permite efectuar reservas respecto de las marcas asociadas, marcas
defensivas y marcas derivadas. Estas clases especiales de marcas, cuando no se efectien
dichas reservas, se regiran por el Tratado y el Reglamento. La razon por la que es posible
efectuar reservas es que esas clases de marcas especiales pueden estar regidas por
disposiciones especiales de la legislacion de las Partes Contratantes, en particular, en cuanto
al contenido de las solicitudes y a la division, transferencia y renovacion de solicitudes y
registros, que no son compatibles con el Tratado y el Reglamento.
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29.02 El parrafo 2) permite que todo Estado u organizacion intergubernamental formule
una reserva al principio general contenido en el Articulo 19.2) cuando su legislacion prohiba a
un licenciatario no registrado sumarse a una causa por infraccion incoada por el titular y
percibir una indemnizacion por dafios y perjuicios.

Il.  NOTAS RELATIVAS AL REGLAMENTO DEL TRATADO REVISADO SOBRE EL
DERECHO DE MARCAS

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

R2.01 Parrafo 1)a). Las palabras “las Partes Contratantes podran exigir”, que aparecen en
la frase introductoria de este parrafo, indican que las Partes Contratantes podran exigir menos
indicaciones o elementos que los que figuran en esta Regla.

R2.02 Se determinara sobre la base de la legislacion de las Partes Contratantes si el apellido
0 nombre principal debe preceder o seguir al nombre propio.

R2.03 Parrafo 1)b). A fin de facilitar los tramites administrativos ante la Oficina, una
empresa 0 asociacion indicara su nombre unicamente del modo en que lo utilicen
habitualmente.

R2.04 Parrafo 2)b). Esta disposicion no pretende reglamentar la cuestion de quién tiene
derecho a ser el solicitante. Por consiguiente, en lo que concierne a los solicitantes se aplica
unicamente cuando la legislacidn de una Parte Contratante permita la presentacion de
solicitudes por parte de varios solicitantes.

R2.05 Parrafo 2)c). La indicacion de un nimero de teléfono, un nimero de fax o una
direccion de correo electronico no es obligatoria. No obstante, por el propio interés del
solicitante, conviene suministrar dichas indicaciones a fin de que las Oficinas de las Partes
Contratantes puedan ponerse en contacto con el solicitante por los medios de comunicacion
mas eficaces.

R2.06 Parrafo 3). Aunque esta disposicion permita que las Partes Contratantes exijan que
se indique el identificador especifico de una parte ante una Oficina, le impide a una Parte
Contratante rechazar una comunicacion que no cumpla con dicho requisito a menos que se
trate de solicitudes presentadas en forma electronica.

Notas sobre la Regla 3
(Detalles relativos a la solicitud)

R3.01 Parrafo 1). Esta disposicion se aplica Unicamente cuando una Parte Contratante
prevea el registro y publicacion de la marca en los caracteres estandar utilizados por la
Oficina, y cuando la marca consista en una palabra, una letra, un nimero, o cualquier
combinacion de los elementos anteriores que no estén representados de forma especial.
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R3.02 Parrafo 2). La indicacion del color o colores reivindicados podréa realizarse por
medio de palabras 0 mediante referencia a un cédigo de color reconocido, quedando
entendido que los solicitantes no estaran obligados a proporcionar la indicacion de un cédigo
de color reconocido internacionalmente.

R3.03 Parrafo 3). El nimero de reproducciones que podran exigirse incluye la
reproduccion contenida en la solicitud. Asi pues, si en virtud del apartado a)ii) Gnicamente
puede exigirse una reproduccion y la solicitud contiene la reproduccion de la marca, no
podran exigirse reproducciones adicionales; si en virtud del apartado a)i) pueden exigirse
cinco reproducciones y la solicitud contiene la reproduccion de la marca, podran exigirse
cuatro reproducciones adicionales.

R3.04 En el apartado a) se aborda el caso en que el solicitante no incluye en su solicitud
una declaracion en el sentido de que desea reivindicar el color. En caso de que el solicitante
no desee que la marca se registre y publique en los caracteres estandar utilizados por la
Oficina de la Parte Contratante de que se trate podran exigirse hasta cinco reproducciones de
la marca (en blanco y negro) (punto i)); de otro modo, unicamente podra exigirse una
reproduccion en blanco y negro (punto ii)).

R3.05 En el apartado b) se contempla el caso en que el solicitante incluye en su solicitud
una declaracion en el sentido de que desea reivindicar el color como caracteristica distintiva
de la marca. En este caso podran exigirse un maximo de 10 reproducciones (cinco en color y
cinco en blanco y negro).

R3.06 En el parrafo 3) no se abordan las cuestiones del tamafio y la calidad de las
reproducciones. Por lo que respecta a la calidad, véase la tltima frase de la Nota 3.09, en
virtud del Articulo 3.1)a)ix).

R3.07 Parrafo 4)a). La palabra “consistira” deja claro que el solicitante no presentara a la
Oficina un espécimen tridimensional de la marca en lugar de reproducciones bidimensionales
de la misma. No obstante, las Partes Contratantes pueden aceptar que el solicitante presente
un espécimen ademas de las reproducciones tridimensionales. Si una Parte Contratante
permite la transmision de comunicaciones por medios electronicos, se pondran a disposicion
de los solicitantes otras técnicas para que éstos puedan cumplir los requisitos relativos a la
reproduccion.

R3.08 El parrafo 4)b) permite al solicitante presentar, a los fines de la reproduccién de una
marca tridimensional, una vista Unica o varias vistas diferentes de la marca. No obstante, esta
disposicion no impone obligacién alguna a las Partes Contratantes en relacion con el nimero
de vistas que deberan publicar. Por consiguiente, las Partes Contratantes pueden prever que
solo se publique una vista de la marca tridimensional y, en dicho caso, pueden exigir que
cuando el solicitante presente varias vistas diferentes indique qué vista debera publicar la
Oficina. Si el solicitante no proporciona dicha indicacién, la Oficina podré invitarle a hacerlo,
o0 seleccionar de oficio una de las vistas.

R3.09 Parrafo 4)c) y d). Estas disposiciones abordan los casos en que la Oficina de una
Parte Contratante considera que las reproducciones presentadas no muestran suficientemente
los detalles de una marca tridimensional.
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R3.10 Parrafo 4)e). En esta disposicion queda claro que, por lo que concierne al color, en
el caso de las marcas tridimensionales el nimero de reproducciones de cada vista es el mismo
que para las marcas bidimensionales y que la referencia a los caracteres estandar no se aplica
a las marcas tridimensionales.

R3.11 Parrafo5). En lo que respecta a las marcas que consistan en hologramas, las marcas
de movimiento, las marcas de color y las marcas de posicion, se deja al arbitrio de la
legislacion aplicable determinar el nimero y la forma de las reproducciones exigidas.

R3.12 Parrafo 6). Igualmente, cuando se trate de signos no visibles, las Partes Contratantes
gozan de libertad para fijar la forma y otros detalles relativos a la representacion de la marca.

R3.13 Parrafo 9). Las Partes Contratantes podran supeditar la concesion de prorrogas del
plazo minimo de seis meses a distintas condiciones, por ejemplo, el pago de tasas o la
presentacion de documentos o indicaciones que justifiquen las razones por las que no ha
comenzado el uso efectivo de la marca.

Notas sobre la Regla 4
(Detalles relativos a la representacion y al domicilio legal)

R4.01 Parrafo 1). En caso de que hayan sido indicadas otras direcciones a la Oficina,
unicamente se considerara como domicilio legal la direccion del representante. Si esa
direccién no se halla en el territorio de la Parte Contratante, ésta Ultima podra, de conformidad
con el Articulo 4.1)a)ii), exigir que la direccion del representante se halle en un territorio
especificado por ella.

R4.02 Parrafo 3). El plazo minimo de dos meses que debe concederse a las personas que
residen fuera del territorio de la Parte Contratante de que se trate toma en consideracion el
hecho de que las comunicaciones por correo suelen precisar mas tiempo entre dos paises que
en el interior de un pais. Los plazos de un mes y de dos meses se cuentan a partir de la fecha
en que, en virtud del Articulo 4.3)d), se presenta a la Oficina de una Parte Contratante una
comunicacion sin el poder necesario. Ninguna disposicion del Tratado ni del Reglamento
prevé que dicha Oficina tenga la obligacidn de enviar una notificacion en la que se exija la
presentacion del poder necesario.

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

R5.01 Parrafo 1). El plazo ampliado para los solicitantes que residen fuera del territorio de
la Parte Contratante de que se trate se considera justificado no s6lo porgue se precisa mas
tiempo para que lleguen las comunicaciones postales del extranjero que del interior de un
pais, sino asimismo porque el representante local debe contar con tiempo suficiente para
comunicarse con el solicitante que reside fuera del territorio de la Parte Contratante. Cuando
el solicitante tiene un representante, la invitacion que figura en el parrafo 1) se enviara a dicho
representante en lugar de al solicitante o ademas de a este.

R5.02 La ultima frase del parrafo 1) pretende aclarar que la omision por parte de la Oficina
de enviar la invitacion requerida no exime al solicitante de su obligacion de cumplir
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cualquiera de los requisitos aplicables en virtud del Articulo 5 del Tratado. Dicha omisién
puede deberse, por ejemplo, a que la Oficina no pueda ponerse en contacto con el solicitante,
0 a una huelga general. En cualquier caso, la consecuencia sera que, mientras no se cumplan
los requisitos, no se asignara una fecha de presentacion a la solicitud.

R5.03 Parrafo 2). Debe entenderse que la expresién “se considerara no presentada la
solicitud” abarca asimismo el caso en que una Parte Contratante considera la solicitud retirada
0 abandonada.

R5.04 La ultima frase del parrafo 2) no obliga a las Partes Contratantes a reembolsar las
tasas pagadas en relacion con la presentacion de una solicitud.

Notas sobre la Regla 6
(Detalles relativos a las comunicaciones)

R6.01 Parrafo 1). Este parrafo se aplica a la firma de cualquier persona natural de una
comunicacion en papel, incluso cuando una persona natural firma en nombre de una persona
juridica. El punto ii) se aplica, en particular, cuando una persona firma en nombre de una
persona juridica.

R6.02 Parrafo 4). Este parrafo se aplica a las firmas de comunicaciones en papel que
hayan sido transmitidas por medios electronicos de transmision, como las comunicaciones
enviadas por fax, o las comunicaciones en papel que hayan sido digitalizadas y transmitidas,
por ejemplo, como archivos adjuntos a un mensaje de correo electronico.

R6.03 Parrafo 5). Las Partes Contratantes que prevean la transmision de documentos en
papel por medios electrdnicos de transmision, como el fax o los ficheros electrénicos de
imagenes, deberan aceptar, en virtud de la Regla 6.4), la firma que figura en la comunicacién
transmitida de ese modo. No obstante, pueden exigir que el original de dicho documento sea
presentado ante la Oficina segun lo dispuesto en el parrafo 5).

R6.04 Parrafo 6). A fin de evitar confusiones entre las firmas de las comunicaciones en
papel, respecto de las cuales las Partes Contratantes no pueden exigir ninguna forma de
certificacion o autenticacion, salvo en los casos relativos al abandono de un registro, y los
sistemas de proteccioén de la integridad y la confidencialidad de las comunicaciones
electronicas, a menudo denominados “firmas electrénicas”, en el Tratado y el Reglamento no
se utiliza este ultimo término. En su lugar, se utiliza la expresion “autenticacion de las
comunicaciones en forma electronica”. Se contemplan asi todos los sistemas que pueden
utilizar las Partes Contratantes para establecer comunicaciones electronicas seguras entre un
solicitante, un titular u otra persona interesada y una Oficina. Cabe sefialar que, en virtud de
esta disposicidn, las Partes Contratantes pueden establecer con total libertad las normas que
aplican a este tipo de comunicaciones. No obstante, en la medida en que este tema se
contempla en el Reglamento, en el futuro podria llegarse a una armonizacion mediante una
decision de la Asamblea.
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Notas sobre la Regla 8
(Detalles relativos a la duracion y la renovacion)

R8.01 La Regla 8 se basa en las disposiciones contenidas en el Articulo 5bis del Convenio
de Paris en relacién con la obligacion de conceder un plazo de gracia, que debera ser de seis
meses como minimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los
derechos de propiedad intelectual, asi como la posibilidad de exigir el pago de una sobretasa
en dicho caso.

R8.02 La Regla 8 es mas detallada que el Articulo 5bis del Convenio de Paris ya que
establece un plazo de gracia no so6lo para pagar las tasas previstas para la renovacion del
registro de una marca, sino también para presentar la peticion de renovacion ante la Oficina.
A este respecto, las Partes Contratantes tendran la obligacion de aceptar una peticion de
renovacion de un registro, aun cuando dicha peticidn se presente después de la fecha en que
debia efectuarse la renovacion, a saber, la fecha en que expira el registro. Las Partes
Contratantes podran fijar un plazo para ello (plazo de gracia), pero este plazo no podra ser
inferior a seis meses a partir de la fecha en que debia efectuarse la renovacién. La situacion
del registro durante el plazo de gracia y el modo en que se reconoceran los derechos de
terceros adquiridos eventualmente durante dicho periodo se determinaran sobre la base de la
legislacion de las Partes Contratantes.

R8.03 La Regla 8 establece asimismo un plazo minimo durante el cual podra presentarse la
peticion de renovacion antes de la fecha prevista para la renovacion. Con ello se pretende
garantizar que los titulares de marcas puedan presentar sus peticiones de renovacion con la
antelacion necesaria antes de la expiracion de los registros pertinentes, garantizandose asi la
continuacion ininterrumpida de sus derechos registrados.

R8.04 Si la legislacion de una Parte Contratante establece que la Oficina debe informar al
titular de la fecha en que debera renovarse su registro, la legislacion aplicable podra prever las
consecuencias que entrafiard el hecho de que la Oficina omita informar al titular.

Notas sobre la Regla 9
(Medidas de subsanacion en caso de incumplimiento de plazos)

R9.01 Parrafo 2). Cuando se trate de la continuacion de la tramitacion, el acto omitido
debe ser finalizado dentro del plazo disponible para presentar la peticion de continuacion de la
tramitacion (es decir, en un plazo no inferior a los dos meses contados a partir de la fecha de
vencimiento del plazo de que se trate) o, de conformidad con la legislacion de la Parte
Contratante, realizado en el momento de presentar la peticion.

R9.02 Parrafo 3). A diferencia de una peticion de prorroga del plazo o de continuacion de
la tramitacion, las Partes Contratantes podran exigir que en la peticion de restablecimiento de
derechos se indiquen las razones por las que se ha incumplido el plazo. Las Partes
Contratantes tienen libertad para exigir el cumplimiento de todos los requisitos dentro del
plazo estipulado en el parrafo 3)c). A este respecto, las Partes Contratantes podran exigir que
se hayan cumplido dichos requisitos en el momento de cursar la peticién, o podran autorizar
al solicitante, al titular o a un tercero a cumplir los requisitos después de haber presentado la
solicitud pero dentro del plazo estipulado. En el parrafo 3)c) se reconoce la libertad de las
Partes Contratantes para establecer un plazo absoluto para la peticion de restablecimiento de
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los derechos. No obstante, dicho plazo no podra ser inferior a seis meses contados a partir de
la fecha de vencimiento del plazo incumplido inicialmente.

R9.03 Parrafo 4). En esta disposicion se enumeran los procedimientos respecto de los que
las Partes Contratantes no estan obligadas a disponer la prorroga de un plazo, continuar la
tramitacion o restablecer los derechos en virtud del Articulo 14, aunque estén facultadas para
ello.

R9.04 Puntoi). Las Partes Contratantes no estan obligadas a contemplar mas de un tipo de
medidas en virtud del Articulo 14, cuando se haya presentado una peticion de medida de
reparacion después de la expiracion del plazo en cuestion, aunque esten facultadas para ello.

R9.05 Punto ii). Este punto tiene por objetivo impedir que un solicitante o titular obtenga
lo que seria, de hecho, una medida doble respecto del procedimiento de que se trate.

R9.06 Punto iii). Aunque en virtud de este punto las Partes Contratantes no estén obligadas
a disponer la prorroga de un plazo o la continuacion de la tramitacion respecto de un plazo
fijado para el pago de tasas de renovacion, si estan obligadas a prever un plazo de gracia para
el pago de dichas tasas en virtud del Articulo 5bis.1) del Convenio de Paris y para la
presentacion de la peticion de renovacién y el pago de las tasas de renovacion en virtud del
Articulo 13.1)c) y la Regla 8 del Tratado.

R9.07 Punto iv). En la medida en que los procedimientos ante un érgano de apelacion u
otro 6rgano de revision establecido en el marco de una Oficina se consideren como
procedimientos judiciales en virtud de la legislacion de una Parte Contratante, esa Parte no
estard obligada a aplicar el Tratado a dichos procedimientos (vease el Articulo 1.viii) y la
Nota 1.06). No obstante, aun cuando se aplique el Tratado debido a la naturaleza judicial de
dichos procedimientos determinada por la legislacion aplicable, las Partes Contratantes no
estaran obligadas a prever las medidas de subsanacion previstas en el Articulo 14. Ademas,
se reconoce que, en aras de la seguridad juridica, en los procedimientos de recurso
generalmente se exige que los plazos estipulados por ley no estén sujetos a prorrogas.

R9.08 Punto v). Los procedimientos de oposicion relativos a las marcas conllevan
generalmente una o mas presentaciones de documentos por las partes en litigio, lo que, en
determinados casos, puede exigir una serie sucesiva de medidas de subsanacion. Aunque
parece adecuado, en aras de la seguridad juridica, excluir las acciones relativas a los
procedimientos contradictorios de la obligacién de proporcionar medidas de subsanacion en
virtud del TLT, las Partes Contratantes pueden prever en su legislacion medidas de
subsanacion adecuadas para los casos en que se tengan debidamente en cuenta los intereses
concurrentes de terceros, asi como los intereses de otras partes ajenas a los procedimientos.

R9.09 Puntos vi) a viii). En aras de la seguridad juridica y para preservar los intereses de
terceros, se podran excluir los procedimientos mencionados en los puntos vi) a viii) de la
aplicacion de las medidas de subsanacion. En virtud del punto vii), las Partes Contratantes
podran excluir la aplicacion de medidas de subsanacion con respecto a la presentacion de una
declaracion que pueda tener como efecto establecer una nueva fecha de presentacion para una
solicitud pendiente. Esto podra aplicarse cuando la legislacion de una Parte Contratante
prevea un sistema mediante el que la fecha de la modificacion de una solicitud pendiente pase
a ser la fecha de presentacion de una nueva solicitud que esté basada en dicha modificacion.
En dicho caso, la fecha de presentacion deberé fijarse lo mas pronto posible para preservar los
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derechos de terceros. Tal sistema existe, por ejemplo, en la legislacion del Japon.

Notas sobre la Regla 10
(Requisitos relativos a la peticion de inscripcion de una licencia,
o de modificacion o cancelacién de la inscripcién de una licencia)

R10.01 Parrafo 1)a). En este parrafo se establecen los elementos que una Oficina podra
exigir que se presenten en una peticion de inscripcion de una licencia. Habida cuenta del
Articulo 17.4), esa lista de elementos resulta exhaustiva. Las Oficinas podran exigir
solamente algunos de sus elementos pero no podran exigir requisitos diferentes o adicionales.

R10.02 Puntos i) avi). Por lo que respecta a la forma de indicar nombres y direcciones, se
aplicara la Regla 2 (Forma de indicar los nombres y las direcciones).

R10.03 Puntos ii), iii) v) y vi). El Articulo 4.2) se aplicaria a estos puntos ya que la
inscripcion de una licencia es un “procedimiento ante la Oficina”. Por consiguiente, en virtud
de ese Articulo, se podré exigir la representaciéon o un domicilio legal.

R10.04 Punto vii). Puesto que el Articulo 3 del Convenio de Paris establece que los
nacionales de los paises no miembros de la Union de Paris tienen derecho al trato nacional y
estan domiciliados o tienen establecimientos industriales o comerciales reales y efectivos en
algunos de los paises de la Unidn de Paris, este punto permite que se soliciten dichas
indicaciones.

R10.05 El punto viii) permite a las Partes Contratantes exigir que, cuando el titular, el
licenciatario o0 ambas partes sean personas juridicas, se especifique la naturaleza juridica de
dicha persona. Esta disposicion es un reflejo del Articulo 3.1)a)iv) que permite un requisito
similar en relacion con las solicitudes de marcas.

R10.06 Punto xi). Las definiciones de “licencia exclusiva”, “licencia no exclusiva” y
“licencia unica” figuran en la Regla 1.iii) a v). Si la legislacion de una Parte Contratante no
prevé una o varias de dichas indicaciones, no tendria que suministrarse la informacién
correspondiente al punto objeto de examen.

R10.07 El punto xii) permite a las Partes Contratantes exigir una indicacién de que la
licencia solo se refiere a una parte del territorio en la que surte efecto el registro, junto con
una indicacion explicita de esa parte de dicho territorio.

R10.08 Punto xiii). Las Partes Contratantes pueden exigir que la peticion indique la
duracion de la licencia concedida o que ésta ha sido concedida por un periodo de tiempo
ilimitado. Si la licencia se concede por un periodo de tiempo limitado, pero renovado o
prorrogado automaticamente, la licencia se consideraria concedida por un periodo de tiempo
limitado. Corresponderia a las Partes informar a la Oficina sobre cualquier renovacién o
prorroga ulterior de la licencia.

R10.09 Parrafo 2)a). Una peticion de inscripcion de una licencia es una comunicacién y, en
consecuencia, queda contemplada en el Articulo 8 y en la regla pertinente. La cuestién del
derecho a presentar una peticion de inscripcion de una licencia no se menciona. No obstante,
las Partes Contratantes podran exigir que la parte peticionaria proporcione ciertas pruebas
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documentales como condicion para registrar la licencia. A eleccidn de la parte peticionaria,
gue serda a menudo el representante del licenciante o del licenciatario, la peticion de
inscripcion debera estar acompariada, si asi lo exige la Parte Contratante, por los documentos
sefialados en los puntos i) o ii).

R10.10 Parrafo 2)b). Cuando un cotitular conceda en licencia su parte del registro, la
legislacion aplicable podra exigir el consentimiento de los demas cotitulares. A este respecto,
esta disposicion es comparable con el Articulo 11.1)d) del Tratado. Todo cotitular que no sea
parte en el contrato de licencia puede expresar su consentimiento a la inscripcion de la
licencia firmando la declaracién no certificada de licencia que se prevé en la Regla 10.2)a)ii).

R10.11 Parrafos 3) y 4). No se aborda la cuestion del derecho a presentar una peticion de
modificacion o de cancelacion del registro de una licencia. No obstante, en estos parrafos se
permite a las Partes Contratantes exigir que la parte peticionaria presente, a eleccion suya, las
pruebas documentales sefialadas en los parrafos a) y b). Se ha mantenido deliberadamente la
amplia formulacién de los parrafos 3)a)i) y 4)i), dado que las razones para solicitar la
modificacion o cancelacion de una licencia registrada pueden ser multiples.

R10.12 Parrafo 3)b). Esta disposicion es similar a la Regla 10.2)b). (\Veéase la Nota
R10.10).

I1l.  NOTA RELATIVA A LOS FORMULARIOS INTERNACIONALES TIPO

1.01 En los formularios internacionales tipo se estipulan los requisitos maximos que las
Partes Contratantes pueden exigir en virtud del Tratado y el Reglamento respecto de un
procedimiento o documento en particular. Ahora bien, el hecho de que la Oficina esté
obligada a aceptar las comunicaciones cuyo contenido corresponda al formulario
internacional tipo no afecta a ningun requisito establecido por la Oficina en materia de medios
de transmision de las comunicaciones, idioma de las comunicaciones, firma de las
comunicaciones presentadas en papel, en forma electrénica o por medios electrénicos de
transmision, de conformidad con el Articulo 8.1) a 4). Por otra parte, las Oficinas podran
preparar sus propios “Formularios internacionales individualizados” que podran usar los
solicitantes, a condicion de que dichos formularios no contengan referencias a elementos
obligatorios que vendrian a afiadirse a los elementos mencionados en los correspondientes
formularios internacionales tipo y que serian contrarios al Tratado o al Reglamento. Asi se
convino en la Conferencia Diplomaética para la Adopcion del TLT en 1994 (Declaracion
Concertada N.° 5).

[Fin del documento]
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