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I. NOTAS RELATIVAS AL PROYECTO DE TRATADO REVISADO SOBRE EL
DERECHO DE MARCAS

Notas sobre el Articuld
(Expresiones abreviadas)

1.01  Puntoi). De conformidad en el Articul@7.1), el término “Oficina” incluye tanto a
la Oficina nacional de todo Estadpie sea Parte Contratante en el Tratado, como a la Oficina
nacional de una organizacién intergubernamental que sea Parte Contratante.

1.02  Puntoiv). Este punto abarca todas las comunicaciones recibidas por la Oficina,
incluidas las comunicaciones que estan especificadas en el Tratado o en el Reglamento,

por ejemplo, una peticién de inscripcion de una garantia u otra restriccion de los derechos del
titular. De conformidad con el Articul®.6), existe Unicamente la obligacion de cumplir los
requisitogrelativos a las comunicaciones que estan previstos en el Ar8clj@b).

1.03 Puntov). Ni el Tratado ni el Reglamento se pronuncian sobre la cuestion de saber
qué constituye una persona juridica. Esta cuestion es competencia de la legislacabiepli

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 naturédlica, por ejemplo, una
empresa o sociedad que no sea una persona juridica, sigue siendo competencia de la
legislacion aplicable de la Parte Contratante de que se trate.

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

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

1.06  Puntoviii). La expresion “procedimiento ante la Oficina” abarca cualquier
procedimiento por el que un solicitante, titular u otra persona interesadanssica 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 citan@ejemplos la presentacion de una solicitud,

la presentacion de una peticidon de inscripcidén 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 Isolicitud. 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 relacién 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 Oficinabaccara 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)a). El Tratado no contiene una definicion de “marca”. Sin embargo, en la
medida en que se pdan registrar los signos visibles como marcas en virtud de la legislacion
aplicable, el tratado se aplicaria a ese tipo de marcas.

2.02  Enelparrafo 1)b)se contempla la posibilidad de que las Partes Contratantes

apliquen el Tratado a las marcas quesistan en signos no visibles, pero sin que por ello se

cree la obligacion de hacerlo. Este enfoque haria posible que los signos no visibles, que ya
son reconocidos como marcas en algunos Estados miembros de la OMPI, queden amparados
por las disposicionegel Tratado.

2.03 Enelparrafo 1)c)se clarifica que el Tratado no crea obligacién alguna para las

Partes Contratantes en el sentido de que deban aceptar para su registro marcas que consistan
en signos que no pueden ser registrados en virtud de ladeigislaplicable. Sin embargo, no

se verian afectadas las obligaciones que puedan haber contraido las Partes Contratantes con
arreglo a convenios bilaterales o multilaterales.

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

2.05 Parrafo 2)b) Las Partes Contratantes no estaran obligadas a aplicar el Tratado a las
marcas colectias, 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 e nime

de marcas colectivas, marcas de certificacion y marcas de garantia es muy pequefio en
relacion con el nUmero total de marcas. Sin embargo, las Partes Contratantes gozan de
libertad para aplicar a dichas marcas las disposiciones del Tratado.

2.06 Dado ¢ 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 Artiulo 3
(Solicitud)

3.01 Parrafo 1)a) La presente disposicion contiene una lista de indicaciones o elementos
gue pueden exigirse en relacion con la solicitud. En ella se establece una lista maxima de los
requisitos de forma que pueden prever las P& tadratantes a fin de obtener un registro.

Como se desprende de la frase introductoria del padgfa lista es exhaustiva, excepto

cuando el solicitante invoque la aplicacion del Articatpuinquiedel Convenio de Paris

(véase la Not3.29).

3.02 Puntoi). Una Oficina puede considerar irregular una solicitud que no contenga una
solicitud expresa de registro. No obstante, cabe observar que en virtud del Astit)alp)
incluso una solicitud implicita de registro es suficiente a los fines de asigaafecha de
presentacion.
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3.03 Puntoii). Las disposiciones relativas a la indicacion del nombre y la direccién del
solicitante figuran en el Reglamento (véase la Rédlaa) y 2)).

3.04 Puntoiii). Laindicacion del Estado de que es nacional Btgante, 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 Artic@gs3 del Convenio de Paris). De la frase
introductoria del parrafd)a) se desprende que una Parte Contratante podra no exigir dichas
indicaciones, o exigir inicamente algunas de estas indicaciones.

3.05 Puntoiv). Cuando en un Estado pueda constituirea 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 Estadogyando proceda, el nombre de la unidad territorial dentro
de ese Estado (por ejemplo, lBstados Unidos de AmérigeCalifornia).

3.06 Puntov) Las disposiciones relativas a la indicacién del nombre y la direccién del
representante figuran en el Reglento (véase la Regl). 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 relacién con los casos en los que se dajue la prioridad con posterioridad

a la presentacion de la solicitud, posibilidad permitida en virtud de la ultima frase del
Articulo 4D.1) del Convenio de Paris. Ademas, este punto no afecta a la posibilidad de
solicitar, con posterioridad a la presacibn de la solicitud, que se presenten pruebas en
virtud del Articulo4D.3) y5) del Convenio de Paris. Por ultimo, 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 proteccién temporaria
mencionada en el Articulbl del Convenio d@aris. No obstante, su inclusion en el

Articulo 3.1)a) no significa que las Partes Contratantes no puedan permitir que se invoque
esta proteccién temporaria en una etapa ulterior. Tampoco afecta a la posibilidad de exigir, en
virtud del Articulo11.3) dé Convenio de Paris, que se presenten documentos justificativos
como prueba de la identidad del objeto u objetos expuestos y de la fecha de su introduccién en
la exposicién internacional. Asimismo, de conformidad con el Artidélalel Tratado, las
ParteContratantes deberan aplicar las disposiciones del Articlildel 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 presentygiéduttos

0 serviciosen una exposicion nacional si la legislacién de la Parte Contratante prevé dicha
posibilidad.

3.09 Puntoix) Las consecuencias de esta declaracién figuran en el Reglamento (véase la
Regla3.1)).

3.10 Punto x) El hecho de quelsolicitante reivindique el color incide en el nimero de
reproducciones de la marca que deberan presentarse (véase 18.Rpgla
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3.11 Punto xi) Las Partes Contratantes podran exigir que el solicitante indique que la
marca es una marca tridimensioran cuando sea posible deducirlo de la reproduccion de la
marca.

3.12  Punto xiii). En lo que respecta a los signos no visibles, se emplea el vocablo
“representacion” en lugar de “reproduccién” ya que este ultimo parece limitarse a medios
gréficos o fotgraficos de presentacion, mientras que el primero evoca otras formas de
presentacion, como por ejemplo, los ficheros de datos electrénicos.

3.13 Punto xiv) La Regla3.3) define en qué consiste la “reproduccién” en el caso de una
marca tridimensional. & presente disposicion no impide a las Partes Contratantes rechazar
una reproduccién cuya calidad es insuficiente a los fines de la publicacion, entre otras cosas.

3.14 Punto xv) Las disposiciones relativas a la transliteracion figuran en el Reglamento
(véase la Regla.6)).

3.15 Punto xvi) Las Partes Contratantes podran exigir la traduccion 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 tredon figuran en el Reglamento (véase la
Regla3.7)).

3.16  Punto xvii) Cuando se exijan los nombres de pwsductos y/o servicios agrupados

de acuerdo con las clases de la Clasificacion de Niza, no se exigira la utilizacion de los
términos precisos da lista alfabética establecida en relacion 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 términosasiliwad

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 espeyititaros.

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

3.18 Enla presentéisposicion 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.

3.19 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. Podréa asimismo basar su sitlid tanto en la intencion de usar la marca como en el

uso efectivo de la misma cuando utilice efectivamente la marca en relacion con algunos de los
productos y/o servicios enumerados en la solicitud y tenga previsto utilizar la marca en
relacion con loglemas productos y/o servicios enumerados en la solicitud. Esta disposicion
existe, por ejemplo, en las legislaciones de Canada y de los Esladtiss de América.

3.20 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
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combinada (que puede, no obstante, denominarse “tasa de soliciugl"jrmmento en que
se presenta la solicitud.

3.21 Parrafo2). 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?or 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.

3.22  Parrafo3). En algunos paises (por ejemplo, Canada y los Estados Unidos de
América) 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 solicituel presento sobre

la base del uso efectivo.

3.23  El Reglamento establece en la Regl8) un plazo minimo para presentar pruebas del
uso efectivo de la marca en virtud del parr&@joy el derecho de ampliar dicho plazo con
arreglo a las condiciones estlpdas en la legislacion de una Parte Contratante.

3.24  Parrafo4). En el presente parrafo se establece el caracter exhaustivo de la lista de
requisitos en virtud de lgsarrafosl) y 3) y del Articulo8, no sé6lo en el momento de la
presentacion de la goitud 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
parrafo5). No obstante, debe entenderse que el padpfm impide a las Partes Contratasit
exigir durante el examen de la solicitud, cuando sea necesario, indicaciones adicionales del
solicitante sobre la registrabilidad de la marca, por ejemplo, una declaracién del
consentimiento de una persona cuyo nombre aparece en la marca o es idintiésnaa,
documentos que prueben la conformidad con el Artiétdo 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.

3.25 Puntosi) aiv). Los ejemplosncluidos en los punto 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 eoalgunas formalidades particularmente innecesarias e indeseables.

3.26  Envirtud del punta) 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
solidtante y su condicién 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 trdmites destinados a registrar marcas es muy escasa y nojpsiiéicar 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 ebétnegistro.

3.27  Envirtud del puntai) 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 desemperien actividad industrial ci@lguna, por
ejemplo, sociedades de inversiones.
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3.28  Envirtud del puntaii) 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, habidauenta 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
maica 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 sewiemumerados 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.

3.29  El puntoiv) refleja la regla de la independencialds 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 pradbasfectos 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 Articeéuinquiedel Convenio de Paris

establece el derecho especial de obtat 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
beneficiocontemplado en dicha disposicion.

3.30 Parrafo 5) Las Oficinas podran exigir que se presenten pruebas cuando puedan

dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicacién o elemento contenido en la
solicitud. Esto se aplica incluso a las indiaes 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 parrdpconstituye una excepcion a la prohibicion que

figura en elparrafo4). Asi sucede cuando, por ejemplo, el solicitante invoca el Artigulel
Convenio de Paris pero existen dudas acerca de la veracidad de las indicaciones del solicitante
en relacion con su residencia o lugar de establecimiento.

3.31 Laexpresi@ “examen de la solicitud” utilizada en el parrdpincluye cualquier
procedimiento de oposicidon (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 quenka Ofici
considera que una indicacion o un elemento no es veraz.

3.32 La Oficina de una Parte Contratante que es parte en el Convenio de Paris puede
invocar asimismo este parrafo cuando tiene que cumplir una obligacién en virtud del
Convenio de Paris, por ejemfo, 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 Articulgter 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 asess internos de una corporaciéon. 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
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nombramientopero 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 nombramientos
de todos los representantes anteriores. O bien, podran permitir la subrepresentacion y, de ser
asi, exigir gue cuando el poder de un representante se amplie alamimbto de uno o 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
gue el representante nombrado tengadeo a actuar ante sus Oficinas y que dicha persona
indique una direccion en un territorio determinado. No obstante, las Partes Contratantes
podran aplicar un requisito menos estricto y exigir, por ejemplo, sélo una de estas
condiciones, ninguna de ellasestablecer otros requisitos.

4.03 El parrafo1)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 invalidaralguier disposicion de las legislaciones de las Partes
Contratantes que pueda prever un efecto diferente para los actos realizados por representantes.

4.04  Con arreglo aparrafo 2)a) las Partes Contratantes pueden exigir la representacion a
los efectos d 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 exige el nombramiento de un
representante ante sus Oficinas aunque 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 puedegiea 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 representantezesidiverbalmente o por comunicacion
distinta de un poder, por ejemplo, udeclaraciéren la propia solicitud, o en cualquier otra
comunicacion conforme a los Articul@® al3,17 y18. La referencia, en esta disposicion, a
“cualquier otra persona intesada” abarca, por ejemplo, a un oponente.

4.07 Parrafo 3)b) Esta disposicion obliga a las Partes Contratantes a aceptar un unico
poder en relacién con varias solicitudes, varios registros o varias solicitudes y registros de la
misma persona. Las Part€sntratantes 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 sujecién 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, nombramientonantapara 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 lecghode

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
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no necesite nombrar un representante (por ejemplo, paraicitusies y registros

nacionales), puede realizar ciertos tramites (por ejemplo, la presentacion de solicitudes) por si
mismo y nhombrar un representante inicamente para las cuestiones restantes. La posibilidad
de que las Partes Contratantes exijan que pomtler en virtud del cual el representante tenga
derecho a retirar una solicitud o a renunciar a un registro contenga una indicacién expresa a
tal efecto se justifica habida cuenta de las consecuencias particularmente importantes de
dichos actos.

4.09 Parafo 3)d). En relacion con el plazo de presentacion del poder, véase la Regla

4.10 Parrafos 5)y 6). En el parrafd) se establece el caracter exhaustivo de la lista de
requisitos en virtud de los péarraf@¥y 4) y del Articulo8 en relacion con leepresentacion,
tal como se contempla en el Tratado, a reserva de exigir en virtud del péygiie se
presenten pruebas en caso de duda razonable.

Notas sobre el Articulo 5
(Fecha de presentacién)

5.01 Articulo 5. En el presente Articulo se estatdda lista exhaustiva de requisitos
necesarios para asignar una fecha de presentacién de la solicitud. Del pasmftesprende

gue, a los fines de asignar una fecha de presentacion, las Partes Contratantes no podran exigir
mas indicaciones y elemestque los que figuran en el parrdfya) (con sujecién a lo

dispuesto en el parraf)).

5.02 Parrafo 1) Las palabras “con sujecion a lo dispuesto en el apatiagien el
parrafo2)”, significan que las Partes Contratantes podran exigir menos inoiescy
elementos que los que figuran en los pun}@svi), y podran exigir ademas de dichas
indicaciones y elementos, el pago de una tasa.

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

5.04  Puntoii). Dichas indicaciones pueden, por ejemplo, consistir en el cédigo de
identificacién del solicitante (en lugar de su nombre) en las Oficinas que permitan la
utilizacion de dichos cédigos, por ejemplo, en caso de presentacion electrénica.

5.05 Puntoiii). Dichas indicaciones pueden, por ejemplo, no consistir en la direccion
completa o la direccién de correo electrénico.

5.06 Puntoiv) Sibien en ciertas circutencias puede exigirse mas de una reproduccion

de la marca, no podra denegarse la fecha de presentacion si sélo se presenta una reproduccion
o si entre las reproducciones presentadas, Unicamente una reproduccién es “suficientemente
clara”.

5.07 Puntov) 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).
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5.08 Parrafo 2) Todavia existe en algunos paises el requisito de abonar tasas co
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 8)1) y

5.10 Parrafo4). Los requisitos estipulados en los parrafdy 2) son exhaustivos en lo
gue se refiere a la fecha de presentacion de una solicitud. Singmnleato no afecta a la
libertad de que gozan las Partes Contratantes en virtud del ArBclila la hora de elegir los
medios de transmision de las solicitudes.

Notas sobre el Articulo 6
(Registro unico para productos y/o servicios pertenecientesiayalases)

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 comcé&ila solicitud se divide en
varias solicitudes en virtud del Articulg existiran tantos registros como solicitudes.

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

7.01 Parrafo 1)a) Una division de la solicitud inicial puedeferirse a sélo uno de los
productos o servicios incluidos en la solicitud inicial (Que puede ser una solicitud Unica o una
solicitud multiple) o a una o varias clases de productos y/o servicios incluidos en la solicitud
inicial. Las palabras “decisioge 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
objecibn de la Oficina o una oposicion presentada contra el registro de la marca afecta
Gnicamente a algunos de los productos y servicios enumerados. En esta situacion, la division
en dos solicitudes fraccionarias permite a una de las solicitudes fraccionases
inmediatamente al registro, mientras que los procedimientos de objecién 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 o0 negativa) en relacion
con el registro de la marca. Esto obedece a que si la Oficina toma una decisién positiva, toda
peticion de division obstaculizaré el registro de la marca y su publicgadta Oficina toma

una decisidn 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 apelacién. Por supuesto,
las Partes Contratantes podran permitimasino que se divida una solicitud en situaciones no
exigidas por el Tratado.

7.03  Parrafol)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 Parrafo2). Porlo general, se recurre a la posibilidad de dividir un registro cuando
Unicamente puede presentarse una oposicion tras el registro de la marca (“oposicidén posterior
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al registro”). Si la oposicion afecta Unicamente a algunos de los prasly/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 seieis que no se ven afectados por dicho procedimiento.
Cabe observar que las disposiciones del presente parrafo permiten a las Partes Contratantes
excluir la division con posterioridad al registro si la legislacién de la Parte Contratante de que
se trate prmite la oposicion a las solicitudes (es decir, la oposicion con anterioridad al
registro).

7.05 Lanecesidad 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 ArtitiNg
(véase la N@ 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. Por ejemplo, una
solicitud en papel enviada a la Oficina por correo es una comunitaai@apel transmitida

por medios fisicos, mientras que un disquete enviado por correo a la Oficina es una
comunicacién en forma electrénica transmitida por medios fisicos. Una transmisién por fax
€s una comunicacion en papel transmitida por medios étéctrs. Una transmision

electrénica de computadora a computadora es una comunicacién en forma electrénica
transmitida por medios electronicos. 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 en virtud de este
Tratado. Por consiguiente, se han suprimido del TLT de 1994 las tigpuss en materia de
idiomas que figuraban en los articul®8) (Solicitud, 4.4) (Poder, 10.1)c) Cambios en los
nombres o en las direcciongd.1.2) Cambio en la titularidagi 12.1)c) Correccién de un

error), y 13.3) (Renovacion del registjo La expresion “un idioma admitido por la Oficina”

se refiere a un idioma de expresién 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 Contrata El parrafd@)a) no contiene disposicion alguna que

impida a las Partes Contratantes considerar que una comunicacion acompafiada de una
traduccién ha sido transmitida en un idioma admitido por la Oficina.

8.04 Lasegunda frase del articuBa?)a) pernte a los paises plurilingties o a las
organizaciones internacionales intergubernamentales (como las Comunidades Europeas) que
admiten la presentacion en distintos idiomas exigir al solicitante, titular u otra persona
interesada que cumpla cualquier regigin materia de idiomas aplicable con respecto de sus
Oficinas, siempre y cuando no se exija que la comunicacion se efectie en mas de un idioma.
Permite asimismo a las Partes Contratantes exigir que algunas indicaciones o elementos de la
comunicacioén, cmo 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
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indicaciones o elementos de la comunicacion se presenten en el idioma oficial de la oficina
No obstante, no se exigira que ningin 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 traduccién esté certificada, por ejemplo, poratario publico o por una
autoridad consular.

8.06  Parrafo 2)c) Cuando la Oficina acepta una comunicacion en un idioma extranjero,
podré exigir que le sea presentada una traduccion realizada por un traductor oficial o un
representante. La Oficina pode&igir 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 persdma una comunicacion en papel. La posibilidad

de que una Parte Contratante solicite que figure en una comunicacién determinada la firma
del solicitante, titular u otra parte interesada, segun el caso, esta prevista de forma explicita
por el TLT del1994,en los articulos relativos a la solicitud (ArticiBal)a)xvi) y4)), la
representacion (Articuld.3)a)), la fecha de presentacion (Articld)a)vi)), los cambios en

los nombres o en las direcciones (Articdl@.1)a)), los cambios en la titularidad

(Articulo 11.1)a)), la correccion de un error (Articul@.1)a)) y la renovacion

(Articulo 13.1)a)ix)). Debido al caracter transversal del Artic8ild¢a referencia a la firma se

ha eliminado en esas disposiciones. Cabe sefialar que el término “firma” s6la ea

relacion con las comunicaciones en papel, ya sean transmitidas dichas comunicaciones por
medios de transmision fisicos o electrénicos. Cuando una Parte Contratante prevé la
presentacion de comunicaciones en forma electronica, tiene total lilparadolicitar el uso

de un sistema de autenticacién electrénica para salvaguardar la confidencialidad e integridad
de la comunicacién segun desee establecer (por ejemplo, una clave electrénica y un sistema
de bloqueo). Para evitar cualquier confusiértgemnino “firma electrénica” no deberé usarse
para este tipo de sistema de autenticacion electrénica. Queda implicito que la “firma” de una
comunicacién debe ser la de la persona que esta autorizada a firmarla. En consecuencia, la
Oficina podréa rechazda firma de una persona que no esté autorizada en ese sentido en virtud
de la legislacion aplicable.

8.08 Parrafo3)a). Los detalles relativos a la firma de comunicaciones presentadas en
papel se estipulan en la Re@d) a4). En la Regl&.3) se menonan 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 cédigo de barras.

8.09 Parrafo3)b). Esta disposicion obliga a las Partésntratantes 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 firmds comunicaciones presentadas en papel para renunciar a
un registro, si asi lo establece la legislacion de la Parte Contratante.

8.10 Parrafo3)c). En caso de dudas razonables sobre la autenticidad de la firma, la
oficina puede exigir al solicitante, atular o a otra persona interesada que presente la
comunicacién que aporte pruebas de autenticidad. Dichas pruebas podran consistir en una
certificacidn o cualquier otro tipo de prueba permitida por la legislacién de la Parte
Contratante.
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8.11 Parrafo4). Los detalles relativos a este parrafo figuran en la Réglaab).

8.12 Parrafob). 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 Arti@u&gSolicitud, 4.3)e)

(Podep, 10.1) Cambio en los nombres o en las direcciondd.1) Cambio en la

titularidad), 12.1) Correccion de un error, y 13.2) Renovacion del registjadel TLT

de 1994 han sido reemplazadas por el actual parrafo.

8.13  Envirtud del parrafd®), las Partes Contratantes tienen la obligacion de aceptar una
comunicacion, independiamente 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 relacién con dicha comunicacion. En el formulario
internacioml 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 carrangsa

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 presentadapeingn forma

electronica o por medios electrénicos de transmisién, en virtud de los patjad$. Por

otra parte, las Oficinas podran preparar sus propios “Formularios internacionales
individualizados” que podran usar los solicitantes, a condicéguk 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 @iCbnferencia Diploméatica para la Adopcién

del Tratado sobre el Derecho de Marcas (Declaracién Concerta& N.°

8.14  Parrafo6). Lareferencia a los parrafdg a5) no impide a las Partes Contratantes
aplicar los requisitos permitidos en virtud deastiarticulos, como los Articuld& 10 al4,17
y 18.

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

9.01 Parrafo 1) Esta disposicion obliga a las Oficinas de las Partes Contratantes a
designar por su hombre los productos y saos especificados en el registro de una marcay

en cualquier publicacién de una solicitud o de un registro relativos a una marca. También
exige que se indiquen el nUmero o niameros de clase pertinentes, segun las clases de la
Clasificacion de Niza, y qui®s productos y servicios que pertenezcan a la misma clase se
agrupen bajo el niumero de clase correspondiente. La Clasificacién de Niza fue establecida en
virtud del Arreglo de Niza de 1957. Su octava edicion (en vigor desde 2002) consta

de 34 clases deroductos yl1 clases de servicios, cada una de las cuales lleva un namero

(del1 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 serviciogieagesicomo 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 similaresacionados mientras que, bajo otras
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circunstancias, productos o servicios agrupados en la misma clase pueden considerarse
diferentes o no relacionados. La cuestidn de la similitud entre los productos o servicios puede
ser pertinente para determinar Eance 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 Péarrafo 1)a) Se exige a las Partes Contratantes que acepten la inscripcion de los
cambios de nombre y dire@n, asi como de los cambios tanto de nombre como de direccion.

10.02 Parrafo 1)b) Los nombres y direcciones mencionados en el pafrgfpdeben ser
los inscritos en el registro de marcas de la Oficina de que se trate. En caso contrario, la
Oficina puele exigir que se presenten pruebas en virtud del paBjadaque se inscriba otro
cambio con antelacion.

10.03 Parrafos 1)c) y d) El monto de la tasa podra variar en funcion del numero de
registros o de solicitudes afectados.

10.04 Parrafo 2) Por loque respecta a una peticion relativare 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 Péarrafo 4) Este parrafo establece el caracter exhaustivo de la lista de requisitos
establecidos en virtud de los parrafigsa 3) y del Articulo8 en relacién con una peticién de
cambio en el nombre la direccion. El parrafo prohibe, por ejemplo, el requisito de presentar
una copia certificada de la inscripciéon del cambio en un registro de empresas, o una copia
certificada de la decision de cambiar el nombre o la direccion.

Notas sobre el Artical 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 regightblico de empresas.

11.02 Péarrafo 1)a) Eltérmino “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 atest@inscrita como tal en el registro
de marcas.

11.03 Parrafos 1)b) a e) En estos péarrafos 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 titularidd resultado de la aplicacién de la ley o de una decision judicial (herencia,
quiebra, etc.).

11.04 El Parrafo 1)b)se refiere al cambio de titularidad resultado de un contrato. Las
Partes Contratantes podran exigir que la peticion de inscripcion déicamdique ese hecho
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y vaya acompafiada de un documento en el que figure el cambio de titularidad. En los
puntosi) aiv) se enumerad documentos distintos, y compete a la parte solicitante optar por
uno de ellos para sustanciar su peticion. Cuandaiftefsolicitante opte por presentar un
certificado de transferencia o un documento de transferencia (puptp$s/)), ninguna Parte
Contratante podra exigir que deba legalizarse de alguna forma este certificado o0 documento.
Por otra parte, cuando la g solicitante opte por presentar una copia del contrato o un
extracto del contrato (puntagy 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 debera, si la Parte Contratante asi lo gridjear en su peticion el hecho de

gue el cambio es resultado de una fusién y acompafar su peticién de una copia del documento
gue acredite la fusion. Este documento debe haber sido emitido por las autoridades
competentes. Puede tratarse, por ejengeajn extracto de un registro de comercio. Las

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
legislacién aplicable podra necesitar el consentimiento de los demas cotitulares. El Tratado
permite a las Partes Contratantes exigir la presentacién de un documehtuerse otorgue
dicho consentimiento.

11.07 Péarrafo 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 ior$pcion del cambio la causa legal del cambio (aplicacion 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 ebriginal de dicho documento, podran exigir que la copia proceda de la autoridad
gue emitié el documento o que el documento esté certificado.

11.08 Parrafos 1)g) y h) Las explicaciones relativas al Articul®.1)c) y d) se aplican
asimismo a estos pafos (véase la Nota0.03).

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. €& caso, la Oficina debera dividir el registro: el
registro original seguira existiendo, sin hacer referencia a los productos y/o servicios en
relacion con los cuales haya cambiado la titularidad, y se creara un registro separado a
nombre del nuevo tilar para los productos y/o servicios en relacion con los cuales la
titularidad haya cambiado. Competera a las Partes Contratantes decidir como debera
identificarse el nuevo registro. Puede hacerse, por ejemplo, asignandole el mismo nimero
que el numero @ 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 pdjipée 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 deneganbiogarcial de

titularidad y, por consiguiente, la peticion de inscribir dicho cambio. Las Partes Contratantes
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gue admiten en principio un cambio parcial de titularidad de una marca pueden rechazar dicho
cambio en ciertos casos especificos basandoseérmos 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 engafio.

11.10 Péarrafo 2) Las explicaciones relativas al Articul®.2) se aplican asimisora este
parrafo. (Véase la Noth0.04).

11.11 Parrafo 3) Este parrafo establece el caracter exhaustivo de la lista de requisitos en
virtud de los parrafod) a2) y del Articulo8 en relacién con la peticién de inscribir un

cambio de titularidad con gecion a la posibilidad de exigir la presentacion de pruebas en
virtud del parrafod). Los ejemplos proporcionados en los punj@siv) no son exhaustivos.

Otro ejemplo de requisito prohibido seria que la admisibilidad de la peticion dependiese de la
publicacion del cambio de titularidad en uno o varios periédicos. Habida cuenta de que el
tratado no reglamenta los requisitos sustantivos relativos a la validez de un cambio de
titularidad, las Partes Contratantes podran exigir que se cumplan condiathoesales, por
ejemplo, en situaciones relativas a la herencia, la quiebra o la tutela.

11.12 Puntosi) aiii) Las explicaciones relativas a los puntpsi) y iii) del Articulo 3.4)
se aplican asimismo a estos puntos (véanse las [8d26s3.28).

11.13 Puntoiv) Esta disposicién no pretende esclarecer si la transferencia de una marca es
vélida independientemente de una transferencia o cesién simultdnea del negocio o el activo
intangible de que se trate. Especifica Gnicamente que no se peniaitErs requisitos de

forma en relacién 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 sobestade la legislacion nacional aplicable.

En cuanto a la transferencia de la empresa de que se trate, el Aticd& Acuerdo sobre

los ADPIC establece que el titular de una marca registrada tendra derecho a cederla sin que
sea necesario transfera émpresa a que pertenezca la marca.

Notas sobre el Articuld2
(Correccion de un error)

12.01 Losparrafosl) a4)del presente Articulo se refieren a errores imputables al
solicitante, al titular, o a su representante.

12.02 Parrafosl)b), c) yd). Las explicaciones relativas al Articul®.1)b), c) yd) se
aplican asimismo a estos parrafos. (Véanse las Nd&¥ y10.03.)

12.03 Parrafo2). Las explicaciones relativas al Articul®.2) se aplican asimismo a este
parrafo (véase la Noth0.04).

12.04 Parrafo3). Este parrafo establece el caracter exhaustivo de la lista de requisitos en
virtud de los parrafod) y 2) y del Articulo8 en relacion con la peticion de correccién de un
error.

12.05 Parrafo4). Silas Oficinas tienen razones para sugrogue lo que se presenta como
correccion de un error es de hecho un cambio de nombre, direccion o titularidad, o cualquier
otra operacion, pueden exigir que se presenten pruebas a fin de aclarar la cuestion.
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12.06 Parrafo5). En caso de errores imputab a una Oficina, ésta podra adoptar un
procedimiento, como una correccion de oficio o, cuando el error sea observado por el
solicitante, el titular, o su representante, una correccion tras una peticién formulada por los
anteriores por correo.

12.07 Parrafo6). 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 cambiaddap alte
una vez presentada una solicitud de registro, la Oficina de dicha Parte Contratante no estara
obligada en virtud del Articul@2 a aceptar una peticion para cambiar o alterar la marca sobre
la base de que la marca contiene un error ortografico ordeipb.

Notas sobre el Articul@3
(Duracion y renovacion del registro)

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

13.02 Parrafol)a). Este parrafo contiene una lista existiva de las indicaciones y

elementos que pueden exigirse en relacidon con una renovaciéon. El caracter exhaustivo de esta
lista se desprende del parrafp Esta lista es una lista maxima, por lo que las Partes
Contratantes tienen la facultad de exigienos 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 indicaci@xpresa de que se pide una
renovacion. No obstante, las Partes Contratantes podran admitir una indicacion implicita a tal
efecto.

13.04 Puntoiv). En esta disposicién se indican dos fechas debido a que, de conformidad
con la legislacion de algunos pess la duracion inicial del registro se cuenta a partir de la
fecha de presentacion 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 Conttantes no exigiran la presentacion de fecha alguna si consideran que la
indicacién del numero de registro en virtud del puiijaes suficiente para identificar el

registro objeto de la peticion de renovacion. Por otra parte, las Partes Contratargggagque

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 limiista de productos

y/o servicios cuando se solicite la renovaciéon. En dichas Partes Contratantes, la limitacién de
la lista de productos y/o servicios debera solicitarse por separado, antes o después de la
renovacion.

13.06 Parrafo 1)b) Esta disposidn 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 parrafd)a)vii), que se limite la lista de productos y/o servicios en la propia
peticion derenovacion y se solicite dicha limitacion. En la segunda frase de esta disposicion
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gueda claro que, para cada periodaz afios, Unicamente se permite a las Partes
Contratantes exigir el pago de un conjunto de tasas.

13.07 Parrafo 1)c) En la ReglaB 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 parrafb) y del Articulo8 con sujecion a la posildad de exigir, en
virtud del parrafd3), la presentacion de pruebas en caso de duda razonable.

13.09 Los ejemplos proporcionados en el parrajomo son exhaustivos. Sirven para

ilustrar los efectos del Tratado en relacion con ciertos requisitos n@foonsiderados
particularmente innecesarios e indeseables en el momento de la renovacion. Otros ejemplos
serian la presentacion del original o de una copia del certificado del registro de la marca que
es objeto de la peticion de renovacion.

13.10 Puntoi). Se prohibe por considerarse superflua la obligacién de presentar
reproducciones u otra identificacion (por ejemplo, la simple indicacion de una marca
publicada en caracteres estandar) de la marca objeto de la peticion de renovacion. La marca
gue debeenovarse 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 (solo deben referirse al nUmero de registro inicial sin tener que publieaamente la
reproduccién 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 delayiar a publicarse la reproduccion

de la marca en color) y para las Oficinas (simplificacién de la labor administrativa y

reduccion del espacio necesario para publicar las renovaciones en el boletin oficial. Ninguna
disposicion del Tratado prohibe a Bartes Contratantes volver a publicar, en relacién con la
publicacién de la renovacion, la reproduccién 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 maca a los fines de la renovacion.

13.11 Puntoii). Esta disposicion esta en concordancia con el Artidudiv). Refleja la
norma de la independencia de las marcas, tal como se deriva del adtibell@€onvenio de
Paris. Por consiguiente, la renov@tdel 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 (véas8&.29)ota

13.12 Puntoiii). Queda entendido que ninguna disposicion del presente Tratado impide a
las Partes Contratantes aplicar los requisitos de su legislacién en relacidén con la utilizacion de
la marca que es objeto de un registro, siempre que el cumplimiento de dichos requisitos

esté vinculado al procedimiento destinado a renovar dicho registro.

13.13 Parrafo4). El procedimiento relativo a la renovacion de un registro no puede incluir
un examen sustantivo. La renovacion de un registro implica simplemente una ampliacion 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 kentidssy
economicos posibles. Nada impedira a las Partes Contratantes suprimir una marca del
registro si se establecen motivos preexistentes o nuevos motivos de cancelacion o



SCT/14/4
paginal8

invalidacién. No obstante, este procedimiento no debe vincularse o comliparse
procedimiento de renovacion.

13.14 Parrafo5). 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, 1040 afios propuessacorresponden a la duracion estipulada por la
mayoria de las legislaciones nacionales.

13.15 En ninguna de las disposiciones del Tratado ni del Reglamento se determina la fecha
a partir de la cual deben contarse los periodos iniciales de registro nal@osdn. Esta
cuestion se determinara sobre la base de la legislacion de cada Parte Contratante.

Notas sobre el Articuld4
(Medidas de subsanacion en caso de incumplimiento de plazos)

14.01 Este Articulo trata de las medidas de subsanacion preestesdacion con los

plazos. Dichas medidas pueden consistir en una prorroga del plazo, en la continuacién de la
tramitacion o en el restablecimiento de derechos. A raiz de los debates celebrados en la
decimotercera sesion del SCT (octubre2004), las Rrtes Contratantes tienen la obligacion

de prever un tipo determinado de medidas de subsanacion Unicamente cuando haya
incumplimiento de un plazo y que dicho plaza haya caducado. Sin embargo, en el Tratado se
contempla la posibilidad de que las Partes tatantes dispongan la prérroga de un plazo

antes de que venza dicho plazo (Articulo 14.1)) sin crear con ello la obligacién de hacerlo.

14.02 Péarrafo 2) Conforme a este parrafo, las Partes Contratantes estan obligadas a prever
una de las tres medidas dubsanacion mencionadas en los puntos i) a iii) antes de que venza

el plazo en cuestion. Sin embargo, las Partes Contratantes gozan de libertad para elegir el tipo
de subsanacién que sera previsto. Huelga decir que las Partes Contratantes pueden prever
todos los tipos de medidas estipulados en el Artiddl@) o algunas de ellas. La obligacién

para las Partes Contratantes de prever medidas de subsanacién conforme a2paaaf®

aplica a los plazos relativos a procedimientos que no se lleveroceaodb la Oficina, por

ejemplo, los procedimientos ante un tribunal o un érgano de apelacién establecidos en el
marco de la Oficina (véase la Nota R9.07).

14.03 Parrafo2)i). La posibilidad de presentar una solicitud de prérroga del plazo después
de su &piracion se contempla en la Redld).

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 dalestablecer los derechos del solicitante o titular

con respecto a la solicitud o al registro en cuestidon. Los detalles relativos a la presentacion de
una solicitud de continuacion de la tramitacion se estipulan en la Red)la

14.05 Parrafo 2)iii). A diferencia de la prorroga de un plazo o de la continuacion de la
tramitacién 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
diligenciadebida 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 legislacidén y de la practica aplicable en la Parté&@ante. En la
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Regla9.3) se exponen los requisitos y los plazos para la presentacion de una peticion de
restablecimiento de los derechos.

14.06 Parrafo3). Los casos de incumplimiento de un plazo para los que no es obligatorio
prever medidas se estabken en la Regla.4).

14.07 Parrafo5). En esta disposicion se prohibe que las Partes Contratantes impongan
requisitos adicionales a los previstos en los parrajos2) y en el Articulo8. En particular,

no podra exigirse al solicitante o al titulde que se trate que declare los motivos en que se
basa la peticion ni que presente pruebas a la Oficina en relacion con lo dispuesto en los
puntosi) y ii) del parrafo2) relativos a la prorroga del plazo y a la continuacion de la
tramitacién. No obstanteen esta disposicién se permite a la Oficina exigir pruebas que
fundamenten los motivos de incumplimiento del plazo en virtud del payfp

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
restableimiento de dichos derechos. Esta cuestion debe zanjarse con arreglo a la legislacion
de la Parte Contratante de que se trate.

Notas sobre el Articul@5
(Obligacion de cumplir con el Convenio de Paris)

15.01 Ninguna disposicién del Tratado permiteaa 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 Articuld6
(Marcas de servicio)

16.01 De conformidad con el Articul6sexiesdel 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 Articul® 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 (&aber, 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 categoripsrdenas a los
nacionales de los paises de la Unién de Paris;

—  Articulo 4A aD, relativo al derecho de prioridad;

—  Articulo 5Cy D, relativo a las cuestiones de falta de utilizacién de una marca,
utilizacién de la marca en forma diferente a la regisitampleo por
copropietarios y marcado;
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—  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 eifedlentes paises;

—  Atrticulo 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;

— Articulo6quater relativo a la cuestion de la transferencia de las marcas;

—  Articulo 6quinquiesrelativo a la proteccion de las marcas registradas en un pais
de la Unidn de Paris en los demas paises de la Unidn;

—  Articulo 6septiesrelativo a registros efduados por el agente o el representante
del titular sin su autorizacion;

—  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
ilicitamenteuna 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 especiafga pa propiedad
industrial.

16.02 El Articulo 7bisdel Convenio de Paris no se incluye en esta lista debido a que, en
virtud del Articulo2.2)b), el TLT no se aplica a las marcas colectivas para productos o
servicios.

Notas sobre el Articul@7
(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 registte 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 Articuldl7 en caso de estar prevista dicha inscripcion.

17.02 Parrafol). Figuran en el Reglamentda lista de indicaciones y elementos cuya
inclusién en la peticién de inscripcién de una licencia se puede exigir, asi como los
documentos que pueden acompaniarla.

17.03. Parrafo2). En cuanto al importe de la tasa que la Oficina puede cobrar por la
insaipcién 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 péarrafo 3) esta en armonia con el enfoque adoptadogh®LT en sus
Articulos10.1)d),11.1)h) y12.1)d), a saber, permitir que las peticiones de inscripcion hagan
referencia a mas de un registro. Esta es una medida de simplificacién importante en los casos
en que se concede una licencia respecto de var@sas (por ejemplo, una serie de marcas).

No obstante, esto esta sujeto a las siguientes condiciones: el titular y el licenciatario deben ser
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los mismos para todos los registros amparados por la licencia objeto de la peticion de
inscripcién y, cuandonoceda, con arreglo a lo estipulado en el Articlifol) debe indicarse

el ambito de la licencia con respecto a todos los registros amparados por la licencia objeto de
la peticion de inscripcidn. Sino se cumplen estas condiciones, por ejemplo, deelytial
licenciatario no son los mismos respecto de todos los registros contenidos en la peticion, la
Oficina podra exigir que se presenten peticiones separadas. Puesto que en eBpéadiafo

se describen las situaciones en las que las Oficinas elsligadas a aceptar una peticion

Unica para varios registros, las Oficinas pueden aceptar una peticion Gnica aun cuando no se
satisfagan las condiciones establecidas en el pasjafo

17.05 Parrafo4)a). A los fines de la inscripcion de una licenciaasu Oficina, una Parte
Contratante no puede exigir que el solicitante dé informacidn adicional a la que puede
exigirse en virtud del parrafd) y, por referencia, de la regla aplicable.

17.06 Atitulo de ejemplo de informaciones que no se pueden exgilps puntos) a iii)

se mencionan ciertos elementos de informacién cuyo suministro a una Oficina suele ser
considerado por las partes en un contrato de licencia como particularmente oneroso o que
puede revelar informacion comercial confidencial.

17.07 En elparrafo 4)b)se clarifica que el parrafé) no impide que otras administraciones

de las Partes Contratantes (por ejemplo, la administracién fiscal o el organismo encargado de
la estadistica) exijan a las partes en un contrato de licencia que swemnigormacion de
conformidad con la legislacion aplicable.

17.08 Parrafo6). El Articulo 17, la regla pertinente y el formulario de peticion tipo
contenido en el Reglamento son aplicables a las peticiones de inscripcidén de licencias en
relacion con slicitudes si la legislacion nacional o regional de las Partes Contratantes prevé
dicha inscripcion. Cabe sefalar que seria aplicable la Re@arma de identificacion de

una solicitud sin su nimero de solicifud

Notas sobre el Articuld8
(Peticién & 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 modificacién o cancelacién. Al igual que el

Articulo 17.1), elArticulo 18.1) se refiere al Reglamento que sefiala en detalle los elementos e
indicaciones que las Partes Contratantes pueden exigir para la presentacidén de una peticién de
modificacion o cancelacion de la inscripcion de una licencia, asi como los do@swgra

deban acompafarla. Por lo que respecta a los requisitos generales aplicables a este tipo de
peticiones, se aplican los parrasa5) del Articulo17 mutatis mutandis

Notas sobre el Articuld9
(Efectos de la no inscripcién de una licencia)

19.01 Parrafol). El propésito 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. Sila legislacién de una Parte Contraie@wve la inscripcidn
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
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en modo alguno la proteccion concedida a esa marcae S&fimalar que este parrafo guarda
relacion 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 Parrafo2). Esta dispogion 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 infraccion a la
marcabajo 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
a las actuaciones por infraccion entabladas por el titular y a obd@fies 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 o no inscrita la licencia.

19.03 La cuestion del derecho de un licenciatario a unirsesakttuaciones por infraccion
entabladas por el titular y a obtener dafos 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@bla este ultimo caso. Por consiguiente, las Partes
Contratantes podran exigir la inscripcion de la licencia como condicién para que el
licenciatario entable una accion judicial en nombre propio en relacion con la marca objeto de
la licencia. Conforme gbarrafo2), las Partes Contratantes pueden disponer que el
licenciatario no inscrito tiene derecho a obtener dafos y perjuicios solamente cuando se ha
unido a las actuaciones por infraccién entabladas por el titular. No obstante, las Partes
Contratantepueden también adoptar un enfoque mas tolerante, como el existente cuando la
legislaciéon nacional o regional aplicable no prevé en absoluto la inscripcion de una licencia.

Notas sobre el Articul@0
(Uso de una marca en nombre del titular)

20.01 Articulo 20. Conforme a lo dispuesto en esta disposicion, la inscripcién de un
acuerdo de licencia no puede constituir un argumento por el que se cogakij@amarca fue
utilizada por el licenciatario en nombre del tituldra expresion “uso de la marca pan u
licenciatario” significa que las Partes Contratantes pueden exigir que, a los fines del articulo
agui mencionado, el uso de la marca se haya realizado en virtud de un acuerdo de licencia.

Notas sobre el Articul@1
(Indicacién de la licencia)

21.01 El Articulo 21 guarda relacion con las indicaciones especificas relativas a las

licencias de marcas que pueden exigirse en virtud de la legislacion sobre marcas, la
legislacién general sobre etiquetado o publicidad, para que figuren en los productos o en sus
embalajes, o0 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 etiquetadayloléicidad o de proteccién 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 pradusu composicion, su utilizacion correcta,
etcétera.
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21.02 En el Articulo21 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, llevem no una indicacion del hecho de que se usa la marca en virtud del contrato
de licencia, o si tal indicacion debe efectuarse en relaciéon con la prestacion de servicios o en
la publicidad de tales productos o servicios. No obstante, cuando la legislaticabke 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 publicidamh 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 Ar#i@uabfinal del

Articulo 21), no se permite a lasaRes Contratantes cancelar el registro de una marca por el
simple hecho de que el uso de esa marca lo efectle un licenciatario que no ha indicado la
licencia en los productos, en su embalaje, o en relacion con la prestacion de servicios o en la
publicidadde productos o servicios para los que se usé la marca, aunque existiese un requisito
a tales efectos en esa Parte Contratante. Laidea subyacente es que la invalidacion del registro
de una marca bajo licencia constituye una sancion demasiado sevetapanglimiento 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 derechinbuidos a una marca bajo licencia. Ello
significa que una indicacién omitida o errénea de la licencia no puede constituir un argumento
en favor de la parte demandada en actuaciones por infraccién, aun cuando dicha indicacion
sea obligatoria en virtude la legislacion aplicable. El resultado del Artic@tbes que

ninguna sancién por el incumplimiento de un requisito de etiquetado o de publicidad, aun
cuando ese requisito guarde relacién con la indicacién de una licencia, podra afectar a los
derechosle una marca.

Notas sobre el Articul@2
(Observaciones en caso de rechazo previsto)

22.01 Sila Oficina ha de denegar o rechazar una solicitud presentada conforme al

Articulo 3 o una peticidon presentada conforme a los Articdlok0 al4, 17 y18, terdra 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 solicitysggmnes han sido retiradas,
abandonadas o no han sido presentadas. Cabe sefalar que cuando una solicitud no cumpla
con alguno de los requisitos sobre la fecha de presentacién, segun lo dispuesto en el
Articulo 5, y que se haya remitido una invitacidéanforme a lo dispuesto en la Relda

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 laimera invitacion.

22.02 Alternativamente, se deberia dar la posibilidad de formular comentarios 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 o emdagntacion tardia de la peticién de renovacion.
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Notas sobre el Articul@3
(Reglamento)

23.01. Parrafo3). En este parrafo se establece una excepcioén a la disposicion general que
figura en el parraf@) en lo relativo al nimero de votos necesariagapaodificar 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 decisién alguna respecto de ese tipoplEsdiones.

Notas sobre el Articul@4
(Asamblea)

24.01 Parrafol)a). En esta disposicion se establece una Asamblea de Partes Contratantes.
De conformidad con el Articulé.xvi), se entendera por “Parte Contratante” cualquier Estado
u organizacion irdrgubernamental parte en el Tratado.

24.02 Parrafo2)i). Conforme a esta disposicion la Asamblea podra, por ejemplo,
establecer recomendaciones relativas a la modificacion de toda disposicion contenida en el
Reglamento o a la revision futura del Tratgow una conferencia diplomatica.

24.03 Parrafo4)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. Nstante, en el parratw)ii) se aclara que ninguna
organizacion intergubernamental tendréa 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 intetdpernamentales que tengan uno o mas Estados en comun no puedan
participar en la misma votacién en lugar de sus Estados miembros.

Notas sobre el Articul@5
(Oficina Internacional)

25.01 Este articulo constituye una disposicion habitual en los trataeltes GMPI.

Notas sobre el Articul@6
(Revision y modificacién)

26.01 Parrafo2). Los unicos articulos que podran ser modificados por la Asamblea son los
Articulos24 y 25, que tratan de la Asamblea y de la Oficina Internacional.

Notas sobre el Artiulo 27
(Procedimiento para ser parte en el Tratado)

27.01 Parrafol)ii). Las organizaciones intergubernamentales amparadas por esta
disposicion son, por ejemplo, la “Organizacién Regional Africana de la Propiedad Industrial”
(ARIPO), la “Organisation aicaine de la propriété intellectuelle” (OAPI)lgs Comunidades
Europeas (CE).
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27.02 Parrafol)iv). Esta disposicion ampara, por ejemplo, a los Estados miembros de
la OAPI.

27.03 Parrafo1l)v). Esta disposicion se aplicaria, por ejemplo, a un EstabBeteelux.

27.04 Parrafo3)iv). Esta disposicion tiene como efecto que un Estado parte en una
organizacion intergubernamental en virtud del pardgie) quedaria obligado por el Tratado
por lo menos tres meses después de la adhesion de esa orgarazesién ratado.

Notas sobre el Articul@8
(Aplicacion del TLT de 1994 y del presente Tratado)

28.01 El Articulo 28contiene los principios generales del Derecho internacional publico
gue guardan relacion con la aplicacion de dos tratados sucesivesus@bmisma materia, es
decir, el TLT de 1994 y el presente Tratado.

28.02 En elparrafo 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 mutuadgx posteriori derogat prioi.

28.03 En elparrafo 2) se especifica que las relaciones entre las Partes Contratantes del
TLT revisado que también sean partes en el TLTL.8@4, y las Partes Contratantes del TLT

de 1994 que no sean pares en el TLT revisado quedaran regidas por el tratado que les sea
comun, es decir, el TLT de 1994.

Notas sobre el Articul@9
(Entrada en vigor; fecha efectiva de las ratificaciones y adhesiones)

29.01 Parrafosl)y2). El Tratado no entrara en vigaun cuando cinco Estados

amparados por el Articul®7.1)i), iii), iv) o v) hayan depositado sus instrumentos de adhesion
o de ratificacién, a no ser que haya una fecha efectiva de depésito de conformidad con el
Articulo 27.3). Cuando los Estados esténigdtios por una organizacion regional
intergubernamental, su adhesion o ratificacion sera tomada en consideracion Unicamente a
partir de la fecha en que la organizacién intergubernamental a la que estén vinculados haya
depositado ella misma su instrumentatihesion 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 Aiculo 27.3)a)ii).

29.02 Cabe observar que el instrumento de adhesion o ratificacion de una organizacion
intergubernamental serd efectivo inicamente cuando todos sus Estados miembros sean
miembros de la Organizacién Mundial de la Propiedad IntelectudRKD

Notas sobre el Articul80
(Reservas)

30.01 El parrafol1) permite efectuar reservas respecto de las marcas asociadas, marcas
defensivas y marcas derivadas. Estas clases especiales de marcas, cuando no se efectien
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dichas reservas, se regiran pbieatado y el Reglamento. Larazén 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 kasolicitudes y a la division, transferencia y renovacion de solicitudes y
registros, que no son compatibles con el Tratado y el Reglamento.

30.02 El parrafo 2)permite que todo Estado u organizacion intergubernamental formule
una reserva al principio geral 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.

[I. NOTAS RELATIVAS AL PROYECTO DE REGIAMENTO REVISADO
DEL PROYECTO DE TRARDO REVISADO SOBRE E DERECHO DE MARCAS

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

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

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

R2.03 Parrafol)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 Parrafo2)b). Esta dispsicion no pretende reglamentar la cuestion de quién tiene
derecho a ser el solicitante. Por consiguiente, en lo que concierne a los solicitantes se aplica
Gnicamente cuando la legislacion de una Parte Contratante permita la presentacion de
solicitudes poparte de varios solicitantes.

R2.05 Péarrafo2)c). Laindicacion de un nimero de teléfono, un nimero de fax o una
direccién de comercio electrénico no es obligatoria. No obstante, por el propio interés del
solicitante, conviene suministrar dichas indicaiones 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 Péarrafo 2)d) Aunque esta disposicion permita que las Partes Contratantes exijan
gue se indigueledentificador 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.
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Notas sobre la Regla
(Detalles relativos a la solicitud)

R3.01 Parrafol). Una marca que consista en una palabra, una letra, un numero, o

cualquier combinacion de los elementos anteriores que no estén representados de forma
especial se registrara y publicara en los caracteresdastatilizados por la Oficina. Ninguna
Oficina tendra la obligacion de registrar o publicar una marca en los caracteres utilizados en la
solicitud si dichos caracteres no corresponden a los caracteres que la Oficina considera
estandar.

R3.02 Parrafo2). El niumero de reproducciones que podran exigirse incluye la
reproduccion contenida en la solicitud. Asi pues, si en virtud del apaaj@yiGnicamente
puede exigirse una reproduccion y la solicitud contiene la reproduccion de la marca, no
podran exigire reproducciones adicionales; si en virtud del aparggg@ueden exigirse
cinco reproducciones y la solicitud contiene la reproduccion de la marca, podran exigirse
cuatro reproducciones adicionales.

R3.03 En elapartadoa) se aborda el caso en queselicitante 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 Contratantie que se trate podran exigirse hasta cinco reproducciones de
la marca (en blanco y negro) (purijiy de otro modo, Unicamente podra exigirse una
reproduccion en blanco y negro (purib).

R3.04 En elapartadob) se contempla el caso en que el sofinie 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 maximni@ddaeproducciones (cinco en color y
cinco en blanco y negro).

R3.05 En elparrafo2) no se abordan las cuestiones del tamafio y la calidad de las
reproducciones. Por lo que respecta a la calidad, véase la Ultima frase de &a18o&n
virtud del Articulo3.1)a)xiv).

R3.06 Parrafo 3)a) La palabra “consistird” deja claro geésolicitante 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 reproduees tridimensionales. Si una Parte Contratante

permite la transmisién de comunicaciones por medios electrénicos, se pondran a disposicion
de los solicitantes otras técnicas para que éstos puedan cumplir los requisitos relativos a la
reproduccion.

R3.07 El parrafo 3)b) permite al solicitante presentar, a los fines de la reproduccion de una
marca tridimensional, una vista Unica o varias vistas diferentes de la marca. No obstante, esta
disposicion no impone obligacion alguna a las Partes Contratanteleidmecon el nimero

de vistas que deberan publicar. Por consiguiente, las Partes Contratantes pueden prever que
sé6lo se publique una vista de la marca tridimensional y, en dicho caso, pueden exigir que
cuando el solicitante presente varias vistas difa®imdique qué vista debera publicar la

Oficina. Si el solicitante no proporciona dicha indicacién, la Oficina podra invitarle a hacerlo,

0 seleccionar de oficio una de las vistas.
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R3.08 Parrafo 3)c) y d) Estas disposiciones abordan los casos efajQdicina de una
Parte Contratante considera que las reproducciones presentadas no muestran suficientemente
los detalles de una marca tridimensional.

R3.09 Parrafo 3)e) En esta disposicion queda claro que, por lo que concierne al color, en

el caso deds marcas tridimensionales el nimero de reproducciones de cada vista es el mismo
gue para las marcas bidimensionales y que la referencia a los caracteres estandar no se aplica
a las marcas tridimensionales.

R3.10 Pérrafo 4) En lo que respecta a las mascque consistan en hologramas, las Partes
Contratantes gozan de libertad para fijar el nUmero y la forma de las reproducciones que
deban suministrarse.

R3.11 Parrafo 5) Igualmente, cuando se trate de signos no visibles, las Partes Contratantes
gozan ddibertad para fijar la forma y otros detalles relativos a la representacion de la marca.

R3.12 Parrafo 8) Las Partes Contratantes podran supeditar la concesion de prorrogas del
plazo minimo de seis meses a distintas condiciones, por ejemplo, el ptagad® 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 dgue hayan sido indicadas otras direcciones a la Oficina,
Unicamente se considerara como domicilio legal la direccion del representante. Siesa
direccién no se halla en el territorio de la Parte Contratante, ésta Ultima podra, de conformidad
con el Articdo 4.1)a)ii), exigir que la direccion del representante se halle en un territorio
especificado por ella.

R4.02 Parrafo3). El plazo minimo de dos meses que debe concederse a las personas que
residen fuera del territorio de la Parte Contratante de qtratetoma 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 Articuld.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 obligacion de enviar una notificacion en la que se exija la
presentacion del ped necesario.

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

R5.01 Péarrafo 1) El plazo ampliado para los solicitantes que residen fuera del territorio de
la Parte Contratante de que se trate se considera justificado no sglee [sar 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 oelwide la Parte Contratante. Cuando

el solicitante tiene un representante, la invitacion que figura en el pdryafmenviard a dicho
representante en lugar de al solicitante o ademas de a este.
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R5.02 La ultima frase del parraft) pretende aclarar guda omision por parte de la Oficina

de enviar la invitacion requerida no exime al solicitante de su obligacion de cumplir

cualquiera de los requisitos aplicables en virtud del Artiéudtel Tratado. Dicha omision

puede deberse, por ejemplo, a que lac{df 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 entendersgie la expresion “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 parraf@) no obliga a las Partes Contratantes a reembolsar las
tasagpagadas en relacion con la presentacién de una solicitud.

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

R6.01 Parrafo 1) Este péarrafo se aplica a la firma de cualquier persona natural de una
comunicacion en papel, incluso cuand@yoersona natural firma en nombre de una persona
juridica. El puntdi) se aplica, en particular, cuando una persona firma en nombre de una
persona juridica.

R6.02 Parrafo4). Este parrafo se aplica a las firmas de comunicaciones en papel que
hayan siddransmitidas por medios electronicos de transmisién, 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 electrénico.

R6.03 Parrafo5). Las Partes Contratantes que prevean la transmision de documentos en
papel por medios electrénicos de transmision, como el fax o los ficheros electrénicos de
imagenes, deberan aceptar, en virtud de la R&dlp |la firma que figura en la comunicanié
transmitida de ese modo. No obstante, pueden exigir que el original de dicho documento sea
presentado ante la Oficina segun lo dispuesto en el pa&jafo

R6.04 Parrafo6). A fin de evitar confusiones entre las firmas de las comunicaciones en
papel, especto 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 proteccion de la integridad y la confidencialidad de las comunicacione
electrénicas, 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 lemastgue pueden

utilizar las Partes Contratantes para establecer comunicaciones electrénicas seguras entre un
solicitante, un titular u otra persona interesada y una Oficina. Cabe sefialar que, en virtud de
esta disposicion, las Partes Contratantes puedtiblecer 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 stbre la Regla8
(Detalles relativos a la duracion y la renovacion)

R8.01 LaRegla8 se basa en las disposiciones contenidas Antiglulo 5bisdel Convenio

de Paris en relacion con la obligacion de conceder un plazo de gracia, que debera ser de seis
mesesomo 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 Regla8 es més detallada que el Articlibisdel Conveniade Paris ya que

establece un plazo de gracia no sélo 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 tendrdnligaoion 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 pasllo (plazo de gracia), pero este plazo no podra ser
inferior a seis meses a partir de la fecha en que debia efectuarse la renovacion. La situacion
del registro durante el plazo de gracia y el modo en que se reconoceran los derechos de
terceros adquiriols eventualmente durante dicho periodo se determinaran sobre la base de la
legislacién aplicable de las Partes Contratantes.

R8.03 LaRegla8 establece asimismo un plazo minimo durante el cual podra presentarse la
peticion de renovaciéantesde la fechgrevista para la renovacion. Con ello se pretende
garantizar que los titulares de marcas puedan presentar sus peticiones de renovacién con la
antelacion necesaria antes de la expiracion de los registros pertinentes, garantizandose asi la
continuacion initerrumpida de sus derechos registrados.

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

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

R9.01 Parrafo2). Cuando se trate de la continuacién de la tramitacion, el acto omitido

debe ser finatado dentro del plazo disponible para presentar la peticion de continuacion de la
tramitacién (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 legislagil@Rhrte

Contratante, realizado en el momento de presentar la peticion.

R9.02 Parrafo3). A diferencia de una peticion de prérroga del plazo o de continuacién de

la tramitacion, las Partes Contratantes podran exigir que en la peticion de restableciaien
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 parraB)c). A este respecto, las Partes Contrgda 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 estipuladen el parrafa3)c) se reconoce la libertad de las

Partes Contratantes para establecer un plazo absoluto para la peticion de restablecimiento de
los derechos. No obstante, dicho plazo no podra ser inferior a seis meses contados a partir de
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la fecha de vecimiento del plazo incumplido inicialmente.

R9.03 Parrafo4). En esta disposicion se enumeran los procedimientos respecto de los que
las Partes Contratantes no estan obligadas a disponer la prérroga de un plazo, continuar la
tramitacion o restablecersaderechos en virtud del Articuligt, 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 Articuld4, cuando se haya presentado una peticion de medida de
repaacion después de la expiracién del plazo en cuestion, aunque estén facultadas para ello.

R9.05 Puntoii). Este punto tiene por objetivo impedir que un solicitante o titular obtenga
lo que seria, de hecho, una medida doble respecto del procedimienie de t1ate.

R9.06 Puntoiii). 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 estagautals a prever un plazo de gracia para

el pago de dichas tasas en virtud del Articblis 1) del Convenio de Paris y para la
presentacion de la peticion de renovacion y el pago de las tasas de renovacion en virtud del
Articulo 13.1)c) y la Regl& del Trdado.

R9.07 Puntoiv). En la medida en que los procedimientos ante un érgano de apelacién 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
estara obligada a aplicar el Tratado a dichos procedimientos (véase el Attidii)oy la
Notal.06). No obstante, aun cuando se aplique el Tratado debido a la naturaleza judicial de
dichos procedimientos determinada por la legislacién aplicable, las Partes Contratantes no
estaran obligadas a prever las medidas de subsanacién previstas en el AdticAiemas,

se reconoce que, en aras de la seguridad juridica, en los procedimientos de recurso
generalmente se exige que los plazos estgmgaor ley no estén sujetos a prérrogas.

R9.08 Puntov). Los procedimientos de oposicidn relativos a las marcas conllevan
generalmente una 0 mas presentaciones de documentos por las partes en litigio, lo que, en
determinados casos, puede exigir unaessuicesiva de medidas de subsanacion. Aunque

parece adecuado, en aras de la seguridad juridica, excluir las acciones relativas a los
procedimientos contradictorios de la obligacion de proporcionar medidas de subsanacion en
virtud del TLT, las Partes Corgttantes 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 Puntosvi) yvii). 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
aplicaciéon de las medidas de subsanacion.

Notas sobre la Regla0
(Detalles relativos a lgeticion de inscripcion de una licencia,
o de modificacion o cancelacion de la inscripcidn de una licencia

R10.01 Parrafol)a). En este parrafo se establecen los elementos que una Oficina podra
exigir que se presenten en una peticion de inscripcicamadicencia. Habida cuenta del
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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 resgcta a la forma de indicar nombres y direcciones, se
aplicara la Regl2 (Forma de indicar los nombres y las direcciohes

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 “procedénto ante la Oficina”. Por consiguiente, en virtud
de ese Articulo, se podra exigir la representacion o un domicilio legal.

R10.04 Puntovii). Puesto que el Articul8 del Convenio de Paris establece que los
nacionales de los paises no miembros dérgn 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 Unién de Paris, este punto permite que se soliciten dichas
indicaciones.

R10.05 El puntoviii) permite a las Partes Contratantes exigir que, cuando el titular, el
licenciatario o ambas partes sean personas juridicas, se especifique la naturaleza juridica de
dicha persona. Esta disposicion es un reflejo del Artiulga)iv) que permiteun 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 el Articuld)xiii) a xv). 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 puntoxii) permite a las Partes Contratantes exigir una indicacion de que la
licencia sélo se refiere a una partd tigritorio 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

duracién de la licencia concedida o que ésta ha sahcedida 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 Parteformar a la Oficina sobre cualquier renovacion o
prérroga ulterior de la licencia.

R10.09 Parrafo 2)a) Una peticidn de inscripcidn de una licencia es una comunicacion y, en
consecuencia, queda contemplada en el ArtiBujen la regla pertinente. Laiestion 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
documentales como condicion para registrar la licengialeccidn de la parte peticionaria,

que sera a menudo el representante del licenciante o del licenciatario, la peticion de
inscripcion debera estar acompafiada, si asi lo exige la Parte Contratante, por los documentos
sefalados en los puntds ii).

R10.10 Péarrafo 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. daidolar que no sea

parte en el contrato de licencia puede expresar su consentimiento a la inscripcién de la
licencia firmando la declaracion no certificada de licencia que se prevé en la Regla 10.2)a)ii).
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R10.11 Pérrafos 3) y 4) No se aborda la cuédh del derecho a presentar una peticion de
cancelacion o de modificacion del registro de una licencia. No obstante, en estos parrafos se
permite a las Partes Contratantes exigir que la parte peticionaria presente, a eleccién suya, las
pruebas documentaesenaladas en los punip® ii). Se ha mantenido deliberadamente la

amplia formulacion del punti), dado que las razones para solicitar la cancelacion o
modificacion de una licencia registrada pueden ser multiples.

[Fin del documento]



