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INTRODUCCION

1. En su decimoséptima reunion, celebrada del 22 al 26 de julio de 2019, el Grupo de
Trabajo sobre el Desarrollo Juridico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de
Marcas (en lo sucesivo, “el Grupo de Trabajo”) recomendd que se sometan a examen y
aprobacién de la Asamblea de la Unién de Madrid (en lo sucesivo “la Asamblea”), en su
quincuagésimo tercer periodo de sesiones, modificaciones de las reglas 21, 25, 27bis, 30 y 40
del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas (en lo sucesivo “el Reglamento”).

2. Los debates del Grupo de Trabajo se basaron en los documentos MM/LD/WG/17/2 y
MM/LD/WG/17/3. En los parrafos siguientes se ofrece informacién general sobre las
modificaciones propuestas. Las modificaciones propuestas se reproducen en los Anexos del
presente documento. Las adiciones y supresiones propuestas se indican, respectivamente,
subrayando y tachando el texto correspondiente (anexos | y Il). En los anexos Il y IV figuran
las versiones en limpio de las disposiciones modificadas propuestas (sin subrayar ni tachar).
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PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO

3. Con las modificaciones propuestas de la Regla 21 del Reglamento se establecen los
principios fundamentales que rigen la sustitucion de un registro nacional o regional anterior por
un registro internacional, y ofrecen una orientacion til tanto a los titulares de registros de
marcas como a las oficinas de marcas sobre la forma en que se lleva a cabo la sustitucion.

4.  Con la modificacién propuesta del parrafo 4 de la Regla 25 se aclara que, en una peticién
de inscripcion de un cambio en la titularidad en la que se mencionen varios nuevos titulares,
cada uno de ellos debera cumplir las condiciones estipuladas para ser titular de un registro
internacional.

5.  Con la modificacion propuesta del parrafo 3 de la Regla 27bis se estipula que la Oficina
Internacional notificara al titular cualquier irregularidad relativa al pago de la tasa prevista en el
punto 7.7 de la Tabla de tasas y se aclara que el titular debera subsanar dicha irregularidad.

6. Con la modificacion propuesta de la Regla 30 se simplifica el procedimiento vigente de
renovacién y el célculo de las tasas, lo que redundara en beneficio de los titulares al facilitarles
la renovacion de sus registros internacionales.

7.  Con la modificacion propuesta del parrafo 6 de la Regla 40 se aclara que toda Parte
Contratante que sea una organizacion intergubernamental podra enviar la notificacion prevista
en ese parrafo.

ENTRADA EN VIGOR DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS

8. El Grupo de Trabajo recomendd ademas que las modificaciones propuestas de las
Reglas 25, 27his, 30 y 40 entren en vigor el 1 de febrero de 2020, y que la modificacion
propuesta de la Regla 21 entre en vigor el 1 de febrero de 2021, tal como consta en los Anexos
del presente documento.

9. Se invita a la Asamblea de la
Unién de Madrid a aprobar las
modificaciones de las Reglas 21, 25,
27bis, 30 y 40 del Reglamento del
Protocolo concerniente al Arreglo de
Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas, segun
constan en los Anexos del
documento MM/A/53/1.

[Siguen los Anexos]



MM/A/53/1
ANEXO |

PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL PROTOCLO CONCERNIENTE
AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas

(texto en vigor el 1 de febrero de 2020)

]

Capitulo 5
Designaciones posteriores; Modificaciones

[...]

Regla 25
Peticion de inscripcion

[..]

4)  [Varios nuevos titulares] Cuando en la peticion de inscripcion de un cambio en la
titularidad del registro internacional se mencionen varios nuevos titulares, cada uno de ellos
debera cumplir las condiciones estipuladas en el Articulo 2 del Protocolo de Madrid para ser

t|tular del remstro mternamonal ne—se—pedra—msenba#ese—eam@e—eq—mlaemn—een—kma—%ne

Regla 27bis
Division de un registro internacional

[..]

3) [Peticion irregular] a) Cuando la peticion no cumpla los requisitos especificados en
el parrafo 1)exigibles, la Oficina Internacional requerira a la Oficina que presenté la peticion que
subsane la irregularidad e informaré al mismo tiempo al titular.

b) Si el importe de las tasas recibido es menor _al importe de las tasas
especificadas en el parrafo 2), la Oficina Internacional notificard en consecuencia al titular e
mformara al mismo tiempo a la Oficina que presentd la peticion. Sl—la—Qﬂema—ne—subsana—la

c) Silairregularidad no es subsanada en un plazo de tres meses contados a partir

de la fecha de la comunicacién contemplada en los parrafos a) o b), se dara por abandonada la
peticion y la Oficina Internacional notificard en consecuencia a la Oficina que la presentd,
informara al mismo tiempo al titular, y reembolsara la tasa pagada en virtud del parrafo 2), previa
deduccion de una cantidad correspondiente a la mitad de dicha tasa.

[..]




MM/A/53/1
Anexo |, pagina 2

[...]

Capitulo 6
Renovaciones

[..]

Regla 30
Detalles relativos a la renovacion

(1) [Tasas] a) [...]

[..]

c) A reserva de lo dispuesto en el parrafo 2), cuando se haya inscrito_en el
Registro Internacional una declaracion en virtud de la Regla 18ter.2) o 4) con respecto a una
Parte Contratante para la cual deba efectuarse el pago de una tasa individual en virtud del
apartado a)iii), el importe de esa tasa individual se establecera teniendo en cuenta Unicamente
los productos v servicios incluidos en dicha declaracién.

2) [Datos suplementarios] a) [...]

b)  Cuando el titular desee renovar el registro internacional respecto a una Parte
Contratante designada, a pesar de que se haya inscrito una declaracion de denegacion en virtud
de la Regla 18ter en el Registro Internacional en relacién con esa Parte Contratante respecto a
la totalidad de los productos y servicios pertinentes, el pago de las tasas exigidas, con inclusién
del complemento de tasa o de la tasa individual, segun proceda, para esa Parte Contratante, se
acompafara de una declaracién del titular en el sentido de que la renovacion del registro
internacional debe inscribirse en el Registro Internacional respectea- en relacion con esa Parte
Contratante respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes.

c) El registro internacional no sera renovado en relacion con una Parte
Contratante designada, respecto a la cual se haya inscrito una invalidacion para la totalidad de
los productos y servicios en virtud de la Regla 19.2) o respecto a la cual se haya inscrito una
renuncia en virtud de la Regla 27.1)a). El registro internacional no sera renovado respecto a una
Parte Contratante designada para los productos y servicios en relacion con los cuales se ha
inscrito, en virtud de la Regla 19.2), una invalidacion de los efectos del registro internacional en
esa Parte Contratante o en relacién con los cuales se ha inscrito una limitacion en virtud de la
Regla 27.1)a).

d) Su9r|m|d0|—euande—se—haya—mseme4*m%deela¥aaen+nAﬁmid+le4a—Regla

el registro mternamonal no se renueve respecto a todas Ias Partes Contratantes designadas no
ser& considerado como constitutivo de modificacion a los efectos de lo dispuesto en el Articulo
7.2) del Protocolo.

[...]
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Capitulo 9
Otras disposiciones

[...]

Regla 40
Entrada en vigor; Disposiciones transitorias

[..]

6) [Incompatibilidad con la legislaciéon nacional o regional] Si, en la fecha de entrada en
vigor de la presente Regla o en la fecha en la que una Parte Contratante pasa a estar obligada
por el Protocolo, el parrafo 1) de la Regla 27bis o el parrafo 2)a) de la Regla 27ter no fuesen
compatibles con la legislacion nacional o regional de esa Parte Contratante, el parrafo o los
parrafos en cuestidn, segun el caso, no se aplicaran respecto de esa Parte Contratante mientras
sigan siendo incompatibles con esa legislacion, siempre y cuando dicha Parte Contratante
notifigue en consecuencia a la Oficina Internacional antes de la fecha de entrada en vigor de la
presente Regla o la fecha en que dicha Parte Contratante pase a estar obligada por el Protocolo.
Esa notificacion podra ser retirada en cualquier momento.

[...]

[Sigue el Anexo ]
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MODIFICACION PROPUESTA DE LA REGLA 21 DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO
CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL
DE MARCAS

Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas

(texto en vigor el 1 de febrero de 202021)

[..]

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

1) [Peticién y Nnotificacion] Desde la fecha de la notificacion del registro internacional
o de la designacion posterior, segun proceda, el titular podra presentar directamente a la Oficina
de una Parte Contratante designada una peticion para gque la Oficina tome nota del registro
internacional en su Registro en virtud del Articulo 4bis.2) del Protocolo. Cuando, de-conformidad

conlo-dispuesto en-el-Articulo-4bis2)-del-Protocolo; a raiz de dicha peticion, la Oficina de-uha
Parte-Contratante-designada-haya tomado nota en su Registro-a+aiz-de-una-peticionformulada
directamente—por—el-titular—en—esa—Oficina; de que se ha sustituido un registro o registros

nacionales o regionales, segun proceda, por &r el registro internacional, dicha Oficina notificara
en consecuencia a la Oficina Internacional. En esa natificacion se indicara

i) el namero del registro internacional correspondiente,

i) cuando la sustitucién afecte s6lo a uno o algunos de los productos y
servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y
servicios, y

i) lafechay el nimero del depdsito, la fecha y el nUmero del registro y, en
su caso, la fecha de prioridad del registro o los registros nacionales o
regionales que se hayan sustituido por el registro internacional.

Toda informacién relativa a otros derechos adquiridos en virtud de ese registro o registros

nacionales o regionales podra ser incluida también en la notificacién-entaforma-acerdadaporia

2) [Inscripcion] a) La Oficina Internacional inscribird en el Registro Internacional las
indicaciones notificadas en virtud del parrafo 1) e informara en consecuencia al titular.

b) Las indicaciones notificadas en virtud del parrafo 1) se inscribiran en la fecha
de recepcion por la Oficina Internacional de una notificacién que cumpla con los requisitos
exigibles.

3) [Otros detalles relacionados con la sustitucién] a) No podra denegarse la proteccién
a la marca que es objeto de un registro internacional, ni siquiera parcialmente, sobre la base de
un reqgistro nacional o regional que se considere sustituido por ese registro internacional.
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b) Podran coexistir el registro nacional o regional y el registro internacional que lo
ha sustituido. El titular no estara obligado a renunciar o a solicitar la cancelacién de un reqistro
nacional o regional que se considere sustituido por un reqistro internacional, y se le permitira
renovar_ese regqistro, si asi lo desea, de conformidad con la legislacion nacional o regional

vigente.

c) Antes de tomar nota de un reqgistro internacional en su Registro, la Oficina de
una Parte Contratante designada examinard la peticibn mencionada en el parrafo 1) para
determinar si se han cumplido las condiciones especificadas en el Articulo 4bis.1) del Protocolo.

d) Los productos vy servicios afectados por la sustitucion, enumerados en el
registro _nacional o regional, estaran incluidos en aguellos enumerados en el registro
internacional.

e) Se considerara que un registro internacional sustituye a un registro nacional o
regional a partir de la fecha en que ese registro internacional surta efecto en la Parte Contratante
designada en cuestiéon, de conformidad con el Articulo 4.1)a) del Protocolo.

[Sigue el Anexo IlI]
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PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL PROTOCLO CONCERNIENTE
AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas

(texto en vigor el 1 de febrero de 2020)

[..]

Capitulo 5
Designaciones posteriores; Modificaciones

[..]

Regla 25
Peticion de inscripcion

[...]

4)  [Varios nuevos titulares] Cuando en la peticién de inscripcién de un cambio en la
titularidad del registro internacional se mencionen varios nuevos titulares, cada uno de ellos
debera cumplir las condiciones estipuladas en el Articulo 2 del Protocolo de Madrid para ser
titular del registro internacional .

[..]

Regla 27bis
Divisidn de un registro internacional

[...]

3) [Peticion irregular] a) Cuando la peticion no cumpla los requisitos especificados en
el parrafo 1), la Oficina Internacional requerira a la Oficina que presento la peticion que subsane
la irregularidad e informara al mismo tiempo al titular.

b) Si el importe de las tasas recibido es menor al importe de las tasas
especificadas en el parrafo 2), la Oficina Internacional notificara en consecuencia al titular e
informara al mismo tiempo a la Oficina que presento la peticion.

c) Silairregularidad no es subsanada en un plazo de tres meses contados a partir
de la fecha de la comunicacion contemplada en los parrafos a) o b), se dara por abandonada la
peticién y la Oficina Internacional notificard en consecuencia a la Oficina que la presento,
informard al mismo tiempo al titular, y reembolsara la tasa pagada en virtud del parrafo 2), previa
deduccién de una cantidad correspondiente a la mitad de dicha tasa.

[..]
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[...]

Capitulo 6
Renovaciones

[..]

Regla 30
Detalles relativos a la renovacion

(1) [Tasas] a) [...]

[...]

c) A reserva de lo dispuesto en el parrafo 2), cuando se haya inscrito en el
Registro Internacional una declaracion en virtud de la Regla 18ter.2) o 4) con respecto a una
Parte Contratante para la cual deba efectuarse el pago de una tasa individual en virtud del
apartado a)iii), el importe de esa tasa individual se establecera teniendo en cuenta Gnicamente
los productos y servicios incluidos en dicha declaracion.

2) [Datos suplementarios] a) [...]

b) Cuando el titular desee renovar el registro internacional respecto a una Parte
Contratante designada, a pesar de que se haya inscrito una declaracion de denegacion en virtud
de la Regla 18ter en el Registro Internacional en relacién con esa Parte Contratante respecto a
la totalidad de los productos y servicios pertinentes, el pago de las tasas exigidas, con inclusion
del complemento de tasa o de la tasa individual, segun proceda, para esa Parte Contratante, se
acompafara de una declaracion del titular en el sentido de que la renovacién del registro
internacional debe inscribirse en el Registro Internacional en relacién con esa Parte Contratante
respecto a la totalidad de los productos y servicios pertinentes.

c) El registro internacional no sera renovado en relacion con una Parte
Contratante designada, respecto a la cual se haya inscrito una invalidacion para la totalidad de
los productos y servicios en virtud de la Regla 19.2) o respecto a la cual se haya inscrito una
renuncia en virtud de la Regla 27.1)a). El registro internacional no sera renovado respecto a una
Parte Contratante designada para los productos y servicios en relacion con los cuales se ha
inscrito, en virtud de la Regla 19.2), una invalidacion de los efectos del registro internacional en
esa Parte Contratante o en relacion con los cuales se ha inscrito una limitacion en virtud de la
Regla 27.1)a).

d) [Suprimido].
e) El hecho de que el registro internacional no se renueve respecto a todas las

Partes Contratantes designadas no sera considerado como constitutivo de modificacion a los
efectos de lo dispuesto en el Articulo 7.2) del Protocolo.

[...]
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Capitulo 9
Otras disposiciones

[...]

Regla 40
Entrada en vigor; Disposiciones transitorias

[..]

6) [Incompatibilidad con la legislacién nacional o regional] Si, en la fecha de entrada en
vigor de la presente Regla o en la fecha en la que una Parte Contratante pasa a estar obligada
por el Protocolo, el parrafo 1) de la Regla 27bis o el parrafo 2)a) de la Regla 27ter no fuesen
compatibles con la legislacion nacional o regional de esa Parte Contratante, el parrafo o los
parrafos en cuestidn, segun el caso, no se aplicaran respecto de esa Parte Contratante mientras
sigan siendo incompatibles con esa legislacion, siempre y cuando dicha Parte Contratante
notifigue en consecuencia a la Oficina Internacional antes de la fecha de entrada en vigor de la
presente Regla o la fecha en que dicha Parte Contratante pase a estar obligada por el Protocolo.
Esa notificacion podra ser retirada en cualquier momento.

[...]

[Sigue el Anexo V]
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MODIFICACION PROPUESTA DE LA REGLA 21 DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO
CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL
DE MARCAS

Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas

(texto en vigor el 1 de febrero de 2021)

[..]

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

1) [Peticion y notificacion] Desde la fecha de la notificacion del registro internacional o
de la designacién posterior, segun proceda, el titular podra presentar directamente a la Oficina
de una Parte Contratante designada una peticion para que la Oficina tome nota del registro
internacional en su Registro en virtud del Articulo 4bis.2) del Protocolo. Cuando, araiz de dicha
peticidn, la Oficina haya tomado nota en su Registro de que se ha sustituido un registro o registros
nacionales o regionales, segun proceda, por el registro internacional, dicha Oficina notificara en
consecuencia a la Oficina Internacional. En esa notificacion se indicara

i) el nimero del registro internacional correspondiente,

ii) cuando la sustitucién afecte sélo a uno o algunos de los productos y
servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y
servicios, y

i) lafechay el nimero del depdsito, la fecha y el nUmero del registro y, en
su caso, la fecha de prioridad del registro o los registros nacionales o
regionales que se hayan sustituido por el registro internacional.

Toda informacion relativa a otros derechos adquiridos en virtud de ese registro 0 registros
nacionales o regionales podra ser incluida también en la notificacion.

2) [Inscripcién] a) La Oficina Internacional inscribirh en el Registro Internacional las
indicaciones notificadas en virtud del parrafo 1) e informara en consecuencia al titular.

b) Las indicaciones notificadas en virtud del parrafo 1) se inscribiran en la fecha
de recepcion por la Oficina Internacional de una notificacion que cumpla con los requisitos
exigibles.

3) [Otros detalles relacionados con la sustitucién] a) No podra denegarse la proteccion
a la marca que es objeto de un registro internacional, ni siquiera parcialmente, sobre la base de
un registro nacional o regional que se considere sustituido por ese registro internacional.
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b)  Podran coexistir el registro nacional o regional y el registro internacional que lo
ha sustituido. El titular no estara obligado a renunciar o a solicitar la cancelacion de un registro
nacional o regional que se considere sustituido por un registro internacional, y se le permitira
renovar ese registro, si asi lo desea, de conformidad con la legislacion nacional o regional
vigente.

c) Antes de tomar nota de un registro internacional en su Registro, la Oficina de
una Parte Contratante designada examinara la peticion mencionada en el parrafo 1) para
determinar si se han cumplido las condiciones especificadas en el Articulo 4bis.1) del Protocolo.

d) Los productos y servicios afectados por la sustituciébn, enumerados en el
registro nacional o regional, estaran incluidos en aquellos enumerados en el registro
internacional.

e) Se considerara que un registro internacional sustituye a un registro nacional o

regional a partir de la fecha en que ese registro internacional surta efecto en la Parte Contratante
designada en cuestion, de conformidad con el Articulo 4.1)a) del Protocolo.

[Fin del Anexo IV y del documento]
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