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MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO COMUN

preparado por la Oficina Internacional

.  INTRODUCCION

1. Caberecordar que &l Grupo de Trabajo sobre € Desarrollo Juridico del Sistemade
Madrid para el Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante “el Grupo de
Trabgjo") fue establecido con carécter ad hoc alos fines, entre otros, de proceder aun examen
de la clausula de salvaguardia que se contempla en el articulo 9sexies.2) del Protocolo
concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internaciona de Marcas (denominado en
adelante e “Protocolo”). En el contexto de esalabor, el Grupo de Trabajo comenz6 a
examinar algunas cuestiones relativas a nivel de los servicios prestados por las Oficinas de
las Partes Contratantes del Protocolo.

Igualmente, & Arreglo de Madrid relativo a Registro Internacional de Marcas se denominarden
adelante “el Arreglo” y €l Reglamento Comun del Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcasy del Protocolo concerniente a ese Arreglo se denominara en adelante
“el Reglamento Comun”.
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2. Ensucuartareunion, celebrada en Ginebra del 30 de mayo a 1 de junio de 2007, €
Grupo de Trabajo pidio ala Secretaria que preparara un documento en €l que se abordara, en
particular, la cuestion del acceso ainformaciones sobre el destino de los registros
internacionales en las Partes Contratantes designadas, y se propusieran posibles
modificaciones del Reglamento Comun.

3.  Enseptiembre de 2007, la Asamblea de la Unién de Madrid decidié otorgar al Grupo de
Trabgjo e mandato de examinar |as cuestiones relativas a desarrollo juridico del Protocolo de
Madrid. Mas concretamente, la Asamblea decidio que € Grupo de Trabajo (que, por o tanto,
dej6 de considerarse “ad hoc”) debia celebrar dos reuniones en 2008 y que en la primerade
ellas se examinariala cuestion de mejorar €l acceso ainformaciones sobre € destino delos
registros internacionales en las Partes Contratantes designadas.

4.  Laprimerade esas reuniones (la quintareunion del Grupo de Trabajo) se celebré en
Ginebrade 5 a 9 de mayo de 2008. En las contribuciones recibidas para esa reunién de los
Gobiernos de Australia, Japon y Suiza (documentos MM/LD/WG/5/5y 6, MM/LD/WG/5/3 y
MM/LD/WG/5/4, respectivamente) se indicaba, en particular, la conveniencia de introducir en
el Sistema de Madrid € requisito de que las Oficinas emitan declaraciones de concesion de la
proteccion. Los debates del Grupo de Trabgjo se basaron en € documento MM/LD/WG/5/2.
El informe de esareunion figuraen el documento MM/LD/WG/5/8.

5. Al concluir esareunion, e Grupo de Trabajo convino en recomendar que la Asamblea
de laUnion de Madrid modificara el Reglamento Comun, en laforma expuestaen € proyecto
quefiguraen & Anexo | del documento MM/LD/WG/5/8, incluida una disposicion
transitoria, proponiéndose como fecha de entrada en vigor € 1 de septiembre de 20009.

6.  El presente documento tiene por fin someter ala Asamblealas modificaciones
mencionadas para que las apruebe. A titulo de referencia, las modificaciones propuestas se
reproducen en e Anexo | con lafuncion “control de cambios’, a saber, con € texto que se
propone suprimir tachado y las adiciones propuestas en subrayado. Paramayor claridad, en €l
Anexo |l del presente documento se reproduce € texto final del Reglamento Comun tal como
apareceriasi se adoptaran |as modificaciones propuestas.

7.  End Capitulo Il que figura a continuacion se proporcionan notas complementarias alas
maodificaciones propuestas.

Il.  NOTAS SOBRE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACION DE LASREGLAS 16
Y 17Y SOBRE LASNUEVAS REGLAS 18BIS, 18TERY 40.5) PROPUESTAS

8. Ademasdelosarticulos4y 5 del Arregloy del Protocolo, el marco juridico aplicable a
destino de los registros internacional es en las Partes Contratantes designadas se enuncia
principalmente en laregla 17 del Reglamento Comun (Denegacion provisional y declaracion
de concesién de proteccion), completada por las reglas 16 (Plazo de notificacion de la
denegacion provisional basada en una oposicion) y 18 (Notificaciones irregulares de
denegacion provisional) y por laParte 5 de |as Instrucciones Administrativas” (Notificacion
de denegaciones provisionales).

Instrucciones Administrativas paralaaplicacion del Arreglo de Madrid relativo a Registro
Internacional de Marcasy € Protocolo concerniente a ese Arreglo.
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9. Lasmodificaciones actualmente propuestas, junto con las nuevas reglas 18bisy 18ter,
son consecuencia fundamentalmente de larevision de laregla 17 del Reglamento Comun. En
caso de que se adopte |a propuesta de modificacion de laregla 17, en esaregla se estipulara
unicay especificamente e acto de notificacion de una denegacion provisional, € contenido de
ese tipo de notificacion, los requisitos adicionales en caso de notificacion basada en una
oposicion y, por ultimo, lainscripcion y transmision por la Oficina Internaciona de copias de
ese tipo de notificacion. Ademas, se propone gue permanezcan sin cambios los

parrafos 17.5)d) y e) (relativos a la notificacion de determinadas declaraciones relativas ala
posibilidad de revision).

10. Por otra parte, se propone trasladar de laregla 17 ados nuevas reglas, a saber, la
regla18bisy 18ter, las disposiciones que no guardan relacion especificamente con el acto de
notificacion de una denegacién provisional, sino que se aplican més bien ala situacion, en una
Parte Contratante designada, de una marca objeto de un registro internacional y ala
comunicacion de esa situacion por parte de una Oficina

11. Seprevéque a reorganizar de esa maneralaregla 17, junto con la propuesta de
modificacion de laregla 16, se obtenga un marco més transparente y coherente de
disposiciones en e Reglamento Comun afin de que sean aplicables a procedimiento de
denegacion previsto en € Sistemade Madrid y de que los titulares puedan establecer de
maneramas facil y precisala situacion de sus marcas.

Regla 16 modificada

12. Enlaregla16 del Reglamento Comun se contemplala notificacion de denegacion
provisional basada en una oposicion en determinados casos después del vencimiento del plazo
de 18 meses previsto en € articulo 5.2)c) del Protocolo. En su formavigente, en el

parrafo 1)b) de laregla 16 se dispone gue las Oficinas comuniquen ala Oficina Internacional
las fechas en que comienzay termina el plazo de oposicion, cuando se conozcan esas fechas,
y de otro modo, a mas tardar al mismo tiempo que cualquier notificacion de denegacién
provisional basada en una oposicion.

13. Con frecuencia sucede que en el momento de la comunicacion efectuada por una
Oficinaen virtud del parrafo 1)b) de laregla 16, no se conocen de hecho las fechas en que
comienzay terminael plazo de oposicion. Sin embargo, se ha comprobado que con
frecuencia, en esos casos, tras la comunicacion inicial no se comunican en Ultimo término las
fechas en que comienzay termina el plazo de oposicion, especialmente cuando no se produce
ef ectivamente ninguna notificacion de denegacion provisional basada en una oposicion.

14. Enun documento preparado por la Oficina Internaciona en el contexto de unareunion
anterior del Grupo de Trabgo del Sistemade Madrid en junio de 2001 (documento
MM/WG/2/4), la Oficina Internacional habia sugerido que lainformacién relativa alas fechas
en que comienzay terminael plazo de oposicién unicamente se exige a fin de que la Oficina
Internacional pueda verificar que se han satisfecho los requisitos estipulados en el

articulo 5.2)c)ii). Por lo tanto, en la préctica, cuando una Oficina no haya podido incluir esa
informacion en la comunicacion contemplada en el apartado a), podra enviarla Unicamente en
caso de que se haya presentado efectivamente una oposicion. Sin embargo, habida cuenta de
los debates del Grupo de Trabajo durante sus reuniones mas recientes, esta claro que si no se
comunica esainformacion adiciona se dificultalatareaalostitularesy terceros que
pretendan conocer la situacion exacta de una marca, independientemente de quetrasla
comunicacion inicial se produzca una notificacion de denegacidn basada en una oposicion.
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15.  Por lo tanto, se propone modificar €l parrafo 1)b) afin de que no resulte tan indefinido
el requisito relativo ala comunicacion de las fechas mencionadas. De este modo, se propone
sustituir en la segunda frase del parrafo 1)b) lareferenciaala comunicacion delasfechas“a
mas tardar al mismo tiempo que cualquier notificacion de una denegacion provisional
basada en una oposicién” por “en cuanto se conozcan”.

16. Con laintroduccion de esta propuesta de modificacion se pretende garantizar que las
Oficinas comuniquen las fechas pertinentes en todos |os casos, especia mente en |os casos en
gue tras la comunicacion no se produce, de hecho, una denegacién basada en una oposicion.

17. Ademas, € Grupo de Trabgjo recomendd que si se adopta el parrafo 1.b) modificado,
éste vaya acompariado de una nota a pie de paginaen el sentido de que la Asambleade la
Union de Madrid adopta esa disposicion en el entendimiento de que si € plazo para presentar
la oposicion es prorrogable, la Oficina podra limitarse a comunicar lafechainicial del plazo
de oposiciéon. Enlamedidaen que en € articulo 5.2)c)ii) se establece un plazo definitivo, que
se calculaapartir delafechaen que seiniciael plazo de oposicion, la Oficina Internacional
estara en cualquier caso en disposicion de inscribir y publicar € vencimiento de ese plazo,
incluso en |los casos en que Unicamente se haya indicado la fecha de comienzo.

Regla 17 modificada

18. Si seadoptalamodificacion delaregla 17 se trasladaran en consecuencia (alas nuevas
reglas 18bisy 18ter) las disposiciones de esaregla que no atafien especificamente a acto de
notificacion de una denegacién provisional, sino mas bien ala situacion provisiona y
definitiva de unamarca, y ala comunicacion de esa situacion. De otro modo, el texto dela
regla 17 permanecera sin cambios (aparte del titulo de lareglay € titulo de los parrafos 5.d)

y €)%,

19. Lasdisposicionesdelareglal7 que se propone trasladar alas nuevas reglas 18bis

y 18ter son los parrafos 5.a), b) y ¢) (Confirmacién o retiro de la denegacion provisional) y €
parrafo 6) (Declaracion de concesion de proteccion). En consecuencia, laregla 17 tendraun
alcance més limitado que se aplicara exclusivamente al acto de notificaciéon de una
denegacion provisiona y en ella se dispondra Unicamente lo siguiente:

parrafo 1) — Notificacion de denegacion provisional

parrafo 2) — Contenido de la notificacién

parrafo 3) — Requisitos adicionales relativos a una notificacion de denegacion
provisional basada en una oposicion

parrafo 4) — Inscripcion y transmision de copias de notificaciones

parrafo 5) (nuevo titulo) — Declaraciones relativas a la posibilidad de revision.

Sin embargo, en |o que concierne Unicamente alaversion francesade laRegla17.1)a) y del
titulo de laRegla 17.3), 1as propuestas de modificacién que afectan Unicamente la redaccion en
idiomafiguran enlos Anexos| y Il delaversion francesa del presente documento.
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Nuevaregla 18bis — Situacién provisional de una marca

—  (péarrafo 6)a)ii) de laactual regla17)

20. Lapropuesta de nuevaregla 18bis se titula Stuacién provisional de una marca en una
Parte Contratante designada.

21. Serecuerdaqueen €l parrafo 6)a)ii) delaactua regla 17 figura una disposicién que
habilita ala Oficina de una Parte Contratante designada que no haya efectuado una
notificacion de denegacion provisional dentro del plazo aplicable, para emitir una declaracion
en la gue conste que se ha completado el examen de oficio y que la Oficina no ha encontrado
motivos de denegacion, pero que la proteccion de la marca todavia puede ser objeto de
oposicién o de observaciones por terceros.

22. Con esta propuesta se mantiene la posibilidad que brinda la disposicion del
parrafo 6)a)ii) delaregla 17, pero en otro lugar. Esadisposicion figuraahoraen la propuesta
de nuevaregla 18bis.1)a).

23. El Grupo de Trabajo opind que puede ser de interés paralos usuarios y terceros poseer
esa informacion con respecto a la situacion de sus marcas asimismo en |0s casos en que una
Oficina pueda haber notificado una denegacion provisional y posteriormente concluido
favorablemente el examen de oficio. A tal efecto, se haampliado € acance de lanueva
regla 18bis propuesta y se ha afiadido nuevo texto para contemplar esa disposicién adicional
en lanuevaregla 18bis.1)b).

24. El parafo 6 delaregla 17 vigente setitula Declaracion de concesion de proteccion. Se
consideraque al trasladar €l parrafo 6)a)ii) alanuevaregla 18bis propuestay revisar d titulo
de esa nuevaregla de forma que rece Stuacion provisional de una marca en una Parte
Contratante designada, quedaran reflejados més adecuadamente en el Reglamento Comun €l
objetivo y el efecto de la declaracion en cuestion.

25. Ensuforma presente, la disposicion que habilita alas Oficinas paraemitir declaraciones
en virtud del parrafo 6)a)ii) delaregla 17 esde carécter facultativo. Ladisposicion sigue
conservando e carécter facultativo en la propuesta de nuevaregla 18bis.1)a) y b).

26. Enlanuevaregla18hbis.2) se estipulalainscripcion de cualquier informacion recibida
de una Oficinaen virtud ddl parrafo 1) de esaregla. Ademas, en lanuevaregla se dispone
que la Oficina Internacional comunicaraese hecho a titular y, “cuando la declaracion se haya
comunicado o pueda ser reproducida en un documento especifico, transmitira una copia de
ese documento a titular”. Al igual que en la précticavigente, alos efectos de esaregla, la
Oficina Internacional aceptara listas de nimeros de registros internacionales, que transformara
en comunicaciones para transmitirlas a cada uno de los titulares interesados.
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Aspectos generales de la nuevaregla 18ter — Disposicion definitivarelativa alasituacion de
una marca en una Parte Contratante designada

—  (parrafo 5)a)i), ii) y iii), parrafo 5)b) y c), y parrafo 6)a)i) y iii) delareglal7)
vigente.

27. Lapropuesta de nuevaregla 18ter se titula Disposicion definitiva relativa a la situacion
de una marca en una Parte Contratante designada.

28. Caberecordar que en el parrafo 6)a)i) de laregla 17 vigente se habilitaala Oficina de
una Parte Contratante designada que no haya comunicado una notificacién de denegacion
provisional dentro del plazo aplicable, para emitir una declaracion en la que conste que se han
completado todos |os procedimientos ante la Oficinay que esta Ultima ha decidido conceder
la proteccion ala marca objeto del registro internacional .

29. Ademas, en e parrafo 6)a)iii) delaregla 17 vigente se autoriza ala Oficina de una Parte
Contratante designada que no haya efectuado una notificacion de denegacién provisional
dentro del plazo pertinente y que ya haya emitido una declaracion sobre la situacion
provisional de unamarca (en virtud del parrafo 6)a)ii)) a emitir una declaracion ulterior en la
gue conste que ha vencido € plazo parala presentacion de oposiciones no habiéndose
presentado ninguna oposicion u observacion y que, por lo tanto, la Oficina ha decidido
conceder la proteccion alamarca objeto del registro internacional .

30. A diferenciadeladeclaracion emitida por una Oficinaen virtud del parrafo 6)a)ii)
(objeto ahora de la propuesta de nueva regla 18bis — Stuacion provisional de una marca), las
decl araciones mencionadas anteriormente tienen que ver, en efecto, con la situacion definitiva
delamarca. Ademas, actuamente el envio de cualquiera de las declaraciones en cuestion
tiene carécter meramente facultativo.

31. Por otraparte, cabe recordar que en € parrafo 5)a) de laregla 17 vigente del
Reglamento Comun se dispone que las Oficinas comunicardn de manera obligatoriala
decision final sobre la situacion de la marca, tras la notificacion de denegacion provisional.
El parrafo 5) se titula actualmente Confirmacidn o retiro de la denegacion provisional.

32. El Grupo de Trabajo recomendd que se modificara el Reglamento Comun afin de
incorporar en una unica nuevaregla 18ter, que se aplique ala situacion definitiva de lamarca,
todas | as disposiciones que figuran actualmente en el parrafo 5)a), (junto con los apartados b)
y C) de ese parrafo) y en los apartadosi) y iii) del parrafo 6)a) delaregla 17 vigente.

Regla 18ter.1)

33. El parrafo 1) de la propuesta de nuevaregla 18ter se titula Declaracion de concesion de
la proteccién cuando no se haya comunicado una notificacion de denegacion provisional. Se
traslada a este parrafo la disposicion contemplada actualmente en el parrafo 6)a)i) y iii) dela
reglal’.



MM/A/40/1
pagina 7

34. Si se adoptalapropuesta, se estipulara que, cuando antes del vencimiento del plazo de
denegacion aplicable, se hayan completado todos |os procedimientos ante la Oficinay no
haya motivos para que se deniegue la proteccion, la Oficina en cuestion deberaenviar ala
Oficina Internacional, o antes posible antes del vencimiento de ese plazo, una declaracion en
la que conste que se concede la proteccion ala marca gue es objeto del registro internacional
en |la Parte Contratante de que se trate.

35. Cabe observar que, mientras que €l envio de esa declaracion es facultativo en virtud del
parrafo 6) delavigenteregla 17, pasa a ser obligatorio con arreglo a parrafo 1) delanueva
regla 18ter.

36. Esto permite, de hecho, mitigar los inconvenientes asociados a denominado principio
de aceptacion tacita. Como se expone en la Guia para €l registro internacional de marcas
segun € Arreglo de Madrid y € Protocolo de Madrid, “ no se exige a la Oficina que emita
una declaracion si decide que no denegara la proteccion. Un principio fundamental del
Sstema de Madrid es que, si dentro del plazo correspondiente... no se envia una notificacion
de denegacion provisional, la marca queda automaticamente protegida en la Parte
Contratante en cuestion para todos los servicios y productos indicados’ . Sin embargo, es
importante subrayar que, no obstante lo dispuesto en lanuevaregla 18ter.1), e principio de
aceptacion tacita sigue estando vigente.

37. Por ultimo, e Grupo de Trabajo recomendod que, s se adopta, esa disposicion vaya
acompafada por una nota a pie de pagina en la que conste que al adoptar esta disposicién, la
Asamblea de la Unién de Madrid considera que una declaracion de concesion de la proteccion
podriareferirse avarios registros internacionaes y adoptar laforma de unalista, comunicada
el ectronicamente o en papel, que permitaidentificar esos registros internacionales, y de otra
nota a pie de pagina (con respecto alos parrafos 1) y 2) de lanuevaregla 18ter) en laque
conste que de ser aplicable laregla 34.3), laconcesion de la proteccion estara sujeta a pago
de lasegunda parte de latasa.

Regla 18ter.2)

38. El parrafo 2) delapropuesta de nuevaregla 18ter tiene por titulo Declaracion de
concesioén de la proteccion tras una denegacion provisional. De los apartados 5)a)ii) y iii) de
laregla 17 vigente (titulada Confirmacion o retiro de la denegacion provisional) setrasladaa
este nuevo parrafo € requisito de que una Oficina envie ala Oficina Internacional una
declaracion final con respecto a una denegacion provisional ya notificada por esa Oficina, una
vez que se hayan completado todos |os procedimientos ante la Oficina, en laque se indique
gue se protege la marca respecto de todos los productos y servicios, o en la que se indiquen
los productos y servicios respecto de los que se protege lamarca.

39. Esencidmente, e parrafo 2 de lanuevaregla 18ter no tiene por fin modificar de
ninguna manera el alcance de esta obligacion que ya se impone alas Oficinas. Sin embargo,
en lugar del concepto de confirmacion o retiro de la denegacion provisional, en € nuevo
titulo del parrafo 2) de laregla 18ter se cambia el tema central de la obligacion, en cuanto se
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hace referenciano ala confirmacion o a retiro de una denegacion provisional, sino ala
declaracion de concesion de la proteccion. Por este motivo, en € parrafo 2) se omite la
referenciaal primer apartado del articulo 5.2), que es la confirmacién definitiva de que una
Oficina ha denegado la proteccion respecto de todos los productos y servicios. En lugar de
ello, esto pasa a ser objeto del parrafo 3) de lanuevaregla 18ter.

Regla 18ter.3)

40. Como se ha sefidado anteriormente, setraslada a parrafo 3) de lanuevaregla 18ter €
requisito previsto en el parrafo 5)a)i) delaregla 17 con arreglo a cua la Oficinanotificaradla
decision final de que se deniega la proteccion de la marca en la Parte Contratante en cuestion
respecto de todos los productos y servicios. Por este motivo, se propone titular este parrafo
Confirmacion de la denegacion provisional total.

41. Aligua que sucede con €l parrafo 2) de lanuevaregla 18ter, el nuevo parrafo 3) no
altera de ninguna manera el acance de la obligacién gue se impone actualmente a las Oficinas
en virtud del parrafo 5) delaregla1l7. Ladisposicion simplemente se reubica en ese parrafo
con un nuevo titulo.

Regla 18ter.4) v 5)

42. Enlos parafos4) y 5) de lanuevaregla 18ter simplemente se reubicaladisposicion
que figuraen & parrafo 5) de laregla 17 en relacion con una decision “ulterior” y la
disposicion relativa alainscripcion de lainformacion recibida de las Oficinas. Las
disposiciones permanecen sin cambios, a excepcion dd titulo que se les otorga en lanueva
regla 18ter (yaque enlaregla 17 figuran sin ningun titulo especifico).

43. Sin embargo, con respecto ala disposicion que pasaraaser € parrafo 4) de lanueva
regla 18ter, en caso de adoptarse, € Grupo de Trabajo sefialé que serd necesario volver a
someter a aprobacion de la Asamblea de la Union de Madrid la declaracion interpretativa que
aparece actualmente en lanota apie de pagina 2 de laregla 17.5)b), equivalente aesa
disposicion.

Resumen —Reglas 16 v 17 modificadas y nuevas reglas 18bisy 18ter

44. Por lo tanto, en resumen se propone o siguiente:

- gue se modifique € péarrafo 1)b) de la actual regla 16 afin de que sea menos
indefinido e requisito relativo ala comunicacion de las fechas en que seiniciay terminael
plazo de oposicién. Por este motivo, se propone sustituir lareferencia que figuraen €
parrafo 1)b) con respecto ala comunicacion de las fechas “a mas tardar al mismo tiempo que
cualquier notificacion de una denegacion provisional basada en una oposicion” por “en
cuanto se conozcan’;

— queselimiteel alcance delaactua regla 17, que trata de las denegaciones
provisionales, afin de contener Unicamente disposiciones que se ocupen especificay
exclusivamente del acto de notificar una denegacion provisiona;
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—  quelanuevaregla 18bis se aplique alasituacion provisional de unamarcay, en
particular, a ese aspecto de la actual regla 17 que habilita alas Oficinas, facultativamente,
para enviar una declaracion de concesion de la proteccion cuando la Oficina en cuestion haya
concluido su examen de oficio (parrafo 6)a)ii)), incluidos, ademas, |os casos en que se haya
comunicado anteriormente una notificacion de denegacion provisional; se propone que esta
disposicion siga siendo facultativa;

- gue lanuevaregla 18ter consista en tres “niveles’, en cada uno de los cuales se
trate de manera sucesivala disposicion definitivarelativa ala situacion de unamarca. En el
primer nivel de lanuevaregla 18ter, el parrafo 1), setendra en cuenta el aspecto delareglal7
que habilita alas Oficinas, facultativamente (actualmente), para enviar una declaracion de
concesion de la proteccion cuando, antes del vencimiento del plazo de denegacidn aplicable,
se hayan completado todos |os procedimientos ante la Oficina'y no haya motivos para que esa
Oficina deniegue la proteccion (parrafo 6)a)i)). Sin embargo, en virtud del parrafo 1) dela
nuevaregla 18ter, sera obligatorio comunicar esainformacion. En € titulo de este nuevo
parrafo se mantendra el concepto de declaracién de concesion de la proteccién, como en €
parrafo 6) delaregla 17 vigente;

— queed segundo nivel, € parrafo 2) de lanuevaregla 18ter, trate dela
comunicacion de ladecision final por una Oficina que ya haya enviado una notificacion de
denegacion provisiona (regla17.5)), pero Unicamente en la medida en que se haya decidido
proteger algunos o todos |os productos y servicios solicitados parala marca en cuestion
(regla 17.5)a)ii) y iii)). En € titulo de este nuevo parrafo seintroducira asimismo el concepto
de declaracion de concesién de la proteccion antes que la nocién de confirmacién o retirada
de la denegacion provisional, como se dispone actualmente en €l parrafo 5) delaregla 17,

—  que, por ultimo, € tercer nivel, e parrafo 3) de la nuevaregla 18ter, trate
igualmente de la comunicacion de ladecision final por una Oficina que ya haya enviado una
notificacion de denegacion provisional (regla 17.5)), pero unicamente en la medida en que se
confirme totalmente la denegacion provisional (regla 17.5)a)ii) y iii)). En este nuevo parrafo
se mantendra la nocion de confirmacion de la denegacion provisional, como se dispone
actuamente en €l parrafo 5) delareglal7.

Nuevo parrafo 5) de la regla40 — Disposiciones transitorias

45. El Grupo de Trabajo recomendd que, aunque | as disposiciones modificadas y las nuevas
disposiciones entrardn en vigor € 1 de septiembre de 2009, no se obligue a ninguna Oficinaa
enviar declaraciones de concesion de la proteccion en virtud de la nuevaregla 18ter.1) antes
del 1 de enero de 2011.

46. Cabe recordar que en virtud del parrafo 1) de lanuevaregla 18ter, cuando, antes del
vencimiento del plazo de denegacion aplicable, se hayan completado todos los
procedimientos y no haya motivos para que la Oficina deniegue la proteccion, la Oficinaen
cuestion estara obligada a enviar una declaracion en la gue conste que se concede la
proteccion alamarcaen cuestion. Antes de la adopcidn de la nuevaregla 18ter, las Oficinas
podian enviar una declaracion de ese tipo, pero no estaban obligadas aello. El Grupo de
Trabgjo considera que aplazar |a aplicacién de esta disposicién concreta de la nueva

regla 18ter facilita, en lamedidadelo posible, lalabor de las Oficinas que pueden necesitar
alguin tiempo para aplicar |a disposicion.
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1. MODIFICACIONES QUE PROCEDE EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DE
LASMODIFICACIONES DE LA REGLA 17Y DE LASNUEVAS REGLAS 18BIS
Y 18TER PROPUESTAS, EN CASO DE QUE SE ADOPTEN

47. En caso de que se adopten las modificaciones delaregla 17 y las nuevas reglas 18bis
y 18ter, se adoptaran en consecuencia varias modificaciones de |as reglas siguientes:

a) regla24, parafo 9) —se modificaralareferenciaalas “Reglas 16 a 18" que figura
en ese parrafo para que rece “Reglas 16 a 18ter”.

b) regla28, parrafo 3) —se modificaralareferenciaalas “Reglas 16 a 18" que figura
en laquintalinea de ese parrafo para que rece “Reglas 16 a 18ter”.

c) regla32, apartado 1)iii) — se modificaralareferenciaala“Regla 17.5)c) y 6)b)”
que figuraen la Ultima linea de ese apartado para que rece “ Reglas 18bis.2) y 18ter.5)".

d) regla36, apartado viii) — se modificaralareferenciaala“Regla 17.5) 0 6)” que
figuraen ese apartado para que rece “Reglas 18bis o 18ter”.

48. Seinvita ala Asamblea dela Union de
Madrid a tomar las siguientes decisiones
relativas al Reglamento Comun, con vigencia
a partir del 1 de septiembre de 2009:

a) adoptar las nuevasreglas 18bis,
18ter y 40.5), junto con la nota de pie de
pagina correspondiente a la nueva
regla 18ter, segun consta en el Anexo | del
presente documento;

b)  modificar la declaracion
inter pretativa que actual mente hace referencia
alosactuales puntosii) y iii) delaregla
17.6)a), para que haga referencia a la nueva
regla 18bis;

c) modificar la declaracion
inter pretativa que actual mente hace referencia
alaactual regla 17.5)b) para que haga
referencia a la nuevaregla 18ter; y

d) adoptar las modificaciones de las
reglas 16, 17, 24, 28, 32y 36, junto con la
nota de pie de pagina correspondiente al
parrafo 1)b) dela regla 16 modificada, segun
consta en €l Anexo | del presente documento.

[Siguen los Anexos|
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ANEXO |

Reglamento Comun del Arreglo de Madrid relativo
al Registro Internacional de Mar cas
y del Protocolo concernientea ese Arreglo

(texto en vigor € 1 de septiembre de 2008-2009)
LISTA DE REGLAS
[..]
Capitulo 4

Hechos ocurridos en las Partes Contratantes
gue afectan alosregistrosinternacionales

Regla 16
Plazo-denetificacion-deta-Posibilidad de notificar una denegacion provisional basada en
una oposicion en virtud del Articulo 5.2)c) del Protocolo

1) [Informacion relativa a posibles oposiciones y plazo de notificacion de la
denegacion provisional basada en una oposicién] a) Cuando una Parte Contratante ha
formulado una declaracion con arreglo a Articulo 5.2)b) y c), primera frase, del Protocolo, la
Oficina de esa Parte Contratante, cuando sea evidente, en relacion con un registro
internacional determinado que designe a esa Parte Contratante, que el periedeplazo de
oposicién vencera demasiado tarde para que una denegaciéon provisional basada en una
oposicion se notifique a la Oficina Internacional en € plazo de 18 meses mencionado en el
Articulo 5.2)b), comunicara a la Oficina Internaciona € nimero y el nombre del titular del
registro internacional.

b) Cuando en & momento de comunicar la informacion mencionada en €
apartado a) se conozcan las fechas inicial y final del plazo de oposicion, se indicarén esas
fechas en la comunicacion. Si en ese momento las fechas no se conocen aun se comunl caran
ala Oflcmalnternaaonal a i 3

c) Cuando se apllque eI apartado a) y la Oficina a que se reflere dicho apartado
haya informado a la Oficina Internacional, antes de que venza e plazo de 18 meses
mencionado en ese apartado, de que € plazo para presentar oposiciones vencera 30 dias antes
del vencimiento del plazo de 18 meses, y de que es posible presentar oposiciones durante
esos 30 dias, una denegacion basada en una oposicion presentada durante esos 30 dias podra
notificarse a la Oficina Internacional dentro del mes siguiente a la fecha en que se haya
formulado la oposicion.

! La Asambleade laUnién de Madrid adoptd esta disposicion en el entendimiento de que si €l

plazo para presentar |a oposicion es prorrogable, |a Oficina solo podra comunicar lafecha
inicia del plazo de oposicion.
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2) [Inscripcion y transmision de la informacién] La Oficina Internaciona inscribird
en € Registro Internacional la informacion que reciba en virtud del parrafo 1) y transmitira
esainformacion d titular.

Regla 17
Denegacion provisional y-declaracion-de-concesién-de-proteceion

1) [Notificacion de denegacion provisional] @ Una notificacion de denegacion
provisional podra contener una declaracion dando las razones por las que la Oficina que
efectlia la notificacion considera que no puede concederse proteccion en la Parte Contratante
en cuestion (“denegacion provisional de oficio”), o una declaracion en e sentido de que no
puede concederse proteccion en la Parte Contratante en cuestion porque se ha formulado una
oposicion (* denegacion provisional basada en una oposicion”), o ambas declaraciones.

b)  Una notificacién de denegacién provisional guardara relacion con un solo
registro internacional, llevara fechay estarafirmada por la Oficinaque larediza.

2) [Contenido de la notificacion] En una notificacion de denegacion provisiona
figuraran o seindicarén
i) laOficinaque realizalanotificacion,

ii) e nimero del registro internacional, de preferencia acompafiado de otras
indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, tales como los
elementos verbales de lamarca o € nimero de la solicitud de base o del registro de base,

iii)  [Suprimido]

iv) todos los motivos en gque se base la denegacién provisional, junto con
unareferencia alas correspondientes disposiciones fundamentales de lalegislacion,

v) cuando los motivos en que se base la denegacion provisional serefieran a
una marca que ha sido objeto de una solicitud o un registro y con la cua la marca que es
objeto de registro internacional parece estar en conflicto, lafechay € nimero del depdsito, la
fecha de prioridad (si la hubiere), lafechay el numero del registro (si se conocen), el nombre
y la direccién del titular y una reproduccion de la primera marca, junto con la lista de todos
los productos y servicios pertinentes que figuren en la solicitud o en € registro de la primera
marca, en € entendimiento de que dicha lista puede estar redactada en € idioma de la
solicitud o del registro mencionados,

vi) yaseaque las razones en que se basa la denegacion provisional afectan a
todos los productos y servicios, o bien unaindicacion de los productos y servicios que se vean
afectados por |a denegacién o los que no se vean afectados por €lla,

vii) e plazo, razonable en funcién de las circunstancias, para presentar
peticiones de revision de la denegacién provisiona de oficio o de la denegacién provisional
basada en una oposicion, o de recurso contra ella y, segun sea el caso, para formular una
respuesta a la oposicién, de preferencia con una indicacién de la fecha en que venza dicho
plazo, y la autoridad ala que deberan presentarse tales peticiones de revision, de recurso o de
respuesta, con la indicacion, cuando proceda, de que la peticidn de revision, de recurso o de
respuesta ha de presentarse por conducto de un mandatario que tenga su direccion en €l
territorio de la Parte Contratante cuya oficina ha pronunciado |a denegacion.
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3) [Requisitos adicionales relativos a una notificacién de denegacion provisional
basada en una oposicion] Cuando la denegacion provisional de proteccion se base en una
oposicién o en una oposicion y otros motivos, la notificacion no sélo debera cumplir los
requisitos previstos en €l parrafo 2), sino también reflgjar ese hecho y el nombrey la direccion
del oponente; sin embargo, pese a lo dispuesto en € parrafo 2.v), la Oficina que redlice la
notificacion debera, si la oposicion se basa en una marca que ha sido objeto de solicitud o de
registro, comunicar la lista de los productos y servicios en que se basa la oposicion, y podra
asimismo comunicar la lista completa de los productos y servicios de esa solicitud o de ese
registro anteriores, en € entendimiento de que dichas listas podran redactarse en € idioma de
lasolicitud o del registro anteriores.

4)  [Inscripcion; transmision de copias de notificaciones] La Oficina Internacional
inscribira la denegacion provisional en e Registro Internacional junto con los datos
contenidos en la notificacion, con una indicacion de la fecha en que la notificacion haya sido
enviada o, de conformidad con lo estipulado en la Regla18.1)d), se considere haber sido
enviada, ala Oficinalnternacional, y transmitird una copia de lamismaala Oficina de origen,
si dicha Oficina ha informado a la Oficina Internacional que desea recibir tales copias, vy, a
mismo tiempo, al titular.

5) [Cenfirmacion-oretiro-dela-denegacionprovisionalDeclaraciones relativas a la

DOSIbI|Idad de examen] a) [Suprlmldo]una—eﬁema—que—haya—enwade—a—m—gnema

d) LaOficinade unaParte Contratante podra notificar a Director General, en una
declaracion que, de conformidad con lalegislacion de dicha Parte Contratante,
i) toda denegacion provisional que haya sido notificada a la Oficina
Internacional estara sujeta a una revision, independientemente de que € titular haya o no
solicitado dicharevision, y
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ii) la decision adoptada con respecto a dicha revision podra ser objeto de
unarevision ulterior o de un recurso ante la Oficina.
Cuando esta declaraciéon sea aplicable y a la Oficina no le sea posible comunicar dicha
decision directamente a titular del registro internacional en cuestion, la Oficina enviara la
declaracion mencionada en-el-apartade-a) la Regla 18ter.2) 6 3) a la Oficina Internacional
inmediatamente después de adoptada dicha decision, pese a hecho de que todos los
procedimientos ante dicha Oficina puedan no haberse terminado. Cualquier otra decision que
afecte la proteccion de la marca seré enviada a la Oficina Internaciona de conformidad con lo
estipulado en-el-apartade-b) |a Regla 18ter.4).

e) LaOficina de una Parte Contratante podra notificar al Director Genera en una
declaracién que, de conformidad con la legislacion de dicha Parte Contratante, toda
denegacion provisional de oficio que haya sido notificada a la Oficina Internacional no estara
sujeta a revision ante dicha Oficina. Cuando esta declaracion sea aplicable, toda notificacion
de oficio de una denegacion provisional efectuada por dicha Oficina se considerara que
incluye una declaracion de conformidad con lo estipulado en—el—apartade—a)y)—o6—) la
Regla 18ter.2)ii) 6 3).
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Regla 18bis
Stuacion provisional de una marca en una Parte Contratante designada

1) [Examen de oficio completado, pero existe la posibilidad de oposicién o de
observaciones por terceros] @) La Oficina que no haya comunicado una notificacion de
denegacion provisional podra enviar a la Oficina Internacional, dentro del plazo aplicable en
virtud del Articulo 5.2) del Arreglo o € Articulo 5.2)a) o b) del Protocolo, una declaracidn en
la gue conste que se ha completado € examen de oficio y que la Oficina no ha encontrado
motivos de denegacion, pero gue la proteccién de la marca todavia puede ser objeto de
oposicidn o de observaciones por terceros, junto con unaindicacion de lafechalimite parala
presentacion de tales oposiciones u observaciones”.

b) La Oficina gue haya comunicado una notificacioén de denegacion provisiona
podra enviar ala Oficina Internacional una declaracién en la gue conste que se ha completado
el examen de oficio, y gue la proteccidn de la marca alin puede ser objeto de oposicién u
observaciones por terceros, indicando |la fecha limite para presentar dichas oposiciones u
observaciones.

2)  [Inscripcidn, comunicacion al titular y transmisién de copias] La Oficina
Internacional inscribird las declaraciones recibidas en virtud de |la presente Regla en €
Registro Internacional, comunicara ese hecho al titular y, cuando |la declaracién se haya
comunicado o pueda ser reproducida en un documento especifico, transmitira una copia de
ese documento al titular.

Regla 18ter
Disposicion definitiva relativa a la situacion de una marca

en una Parte Contratante designada

1) [Declaracion de concesién de la proteccion cuando no se haya comunicado una
notificacion de denegacion provisional]® Cuando, antes del vencimiento del plazo aplicable
en virtud del Articulo5.2) del Arreglo o @ Articulo 5.2)a), b) oc) del Protocolo, se hayan
completado todos |os procedimientos ante la Oficinay no haya motivos para que esa Oficina
deniegue la proteccion, la Oficina en cuestion debera enviar a la Oficina Internacional, 1o
antes posible antes del vencimiento de ese plazo, una declaracion en la que conste que se
concede la proteccion a la marca que es objeto del registro internacional en la Parte
Contratante de que se trate®.

Declaracion interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unidn de Madrid:

“Las referencias en la Regla 18bis a observaciones por terceros son aplicables Unicamente
en las Partes Contratantes en cuya legislacién se prevén tales observaciones.”
Al adoptar esta disposicion, la Asamblea de la Union de Madrid consideré gue una declaracién
de concesién de la proteccién podria referirse a varios registros internacionales y adoptar la
forma de una lista, comunicada €electrénicamente o en papel, que permita identificar esos
registros.
Al adoptar los parrafos 1) v 2) de estaregla, la Asamblea de [a Unidn de Madrid consideré que
de ser aplicable la Regla 34.3), la concesién de |a proteccion estara sujeta a pago de la segunda

parte de latasa.
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2) [Declaracién de concesion de |la proteccion tras una denegacion provisional]
Salvo cuando envie la declaracién prevista en € parrafo 3), la Oficina que haya comunicado
una notificacién de denegacién provisional debera enviar ala Oficina Internacional, una vez
compl etados todos | os procedi mientos ante dicha Oficina relacionados con |a proteccién de la
marca

i) una declaracion en la que conste gue se ha retirado la denegacion
provisiona vy gue se ha concedido la protecciéon de la marca, en la Parte Contratante en
cuestion, respecto de todos los productos y servicios para los que se ha solicitado proteccion,
0

ii) unadeclaracion en la que se indiguen los productos y servicios respecto
de los que concede la protecciodn de la marca en |a Parte Contratante en cuestion.

3)  [Confirmacién de la denegacion provisional total] La Oficina gue haya enviado a
la Oficina Internacional una notificacién de denegacién provisiona total deberd enviar a la
Oficina Internacional, una vez completados todos |os procedimientos ante dicha Oficina
relacionados con la proteccion de la marcay unavez que esa Oficina haya decidido confirmar
la denegacién de la proteccion de la marca en |a Parte Contratante en cuestion respecto de
todos |os productos y servicios, una declaracién atal efecto.

4) [Decision ulterior] Cuando después del envio de una declaracién conforme a lo
estipulado en e parrafo 2) 6 3), una decisiéon ulterior afecte a la proteccién de la marca, la
Oficina, en lamedida en que tenga conocimiento de dicha decisién, deberd enviar ala Oficina
Internacional una nueva declaracién en |a que se indiquen |0s productos y Servicios respecto
de los que se protege la marca en la Parte Contratante en cuestion’.

5) [Inscripcidn, comunicacion al titular y transmisién de copias] La Oficina
Internacional inscribira las declaraciones recibidas en virtud de |la presente Regla en €
Registro _Internacional, comunicara ese hecho al titular y, cuando |la declaracién se haya
comunicado o pueda ser reproducida en un documento especifico, transmitira una copia de
ese documento al titular.

Declaracion interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unidn de Madrid:

“Lasreferencias en la Regla 18ter.4) a unadecision ulterior que afecta ala proteccién de
|la marcatambién abarca e caso en  gue la Oficina adopta esa decisién ulterior, por emplo,
en el caso derestitutio in integrum, aun cuando esa Oficina ya hubiera declarado que se habian
completado |os procedi mientos ante dicha Oficina.”
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Regla 24
Designacion posterior al registro internacional

9) [Denegacion] Seaplicaran las Reglas 16 a 18ter, mutatis mutandis.

[..]

Regla 28
Correcciones en € Registro Internacional

[..]

3) [Denegacion resultante de una correccion] Toda Oficina a la que sea aplicable o
dispuesto en € parrafo 2) tendra derecho a declarar, en una notificacion de denegacion
provisional dirigida a la Oficina Internacional, que considera que no se puede, 0 ya no se
puede, conceder proteccion a registro internacional corregido. Se aplicardn, mutatis
mutandis, el Articulo 5 del Arreglo o € Articulo 5 del Protocolo y las Reglas 16 a 18ter, en €l
entendimiento de que el periodo autorizado para enviar dicha notificacion se computara desde
lafecha de envio de lanotificacion de la correccion ala Oficina en cuestion.

[..]

Regla 32
Gaceta

1) [Informacion relativa a los registros internacionales| a) La Oficina Internaciona
publicara en la Gaceta | os datos pertinentes rel ativos a
1) losregistros internacionales efectuados en virtud de la Regla 14;
ii) lainformacion comunicadaen virtud de laRegla 16.1);
Iii) las denegaciones provisionales inscritas en virtud de la Regla17.4) con una
indicacion sobre s la denegacion se relaciona con todos los productos y servicios 0
Gnicamente con algunos de ellos, pero sin indicar los productos y servicios en cuestion ni
exponer los motivos de la denegacion, y las declaraciones y la informacion inscritas en virtud

de laRegla-17-5)€)-y-6)b) |as Reglas 18bis.2) y 18ter.5);

[..]
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Regla 36
Exencion de tasas

[..]

viii) toda denegacion en virtud de la Reglal7, de la Regla24.9) o de la
Regla 28.3), toda declaracién en virtud de ta-Regha-175)-0-6)-las Reglas 18bis 6 18ter, o toda
declaracion en virtud de la Regla 20bis.5) o laRegla27.4) 0 5),

[..]

Regla 40
Entrada en vigor; Disposicionestransitorias

5) [Disposicion transitoria relativa a la declaracién de concesion de la
proteccion] Ninguna Oficina estard obligada a enviar declaraciones de concesion de la
proteccion en virtud de la Regla 18ter.1) antes del 1 de enero de 2011.

[..]

[Sigue el Anexo I1]
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ANEXO I

Reglamento Comun del Arreglo de Madrid relativo
al Registro Internacional de Marcas
y del Protocolo concernientea ese Arreglo

(texto en vigor € 1 de septiembre de 2009)

LISTA DE REGLAS

[..]

Capitulo4
Hechos ocurridos en las Partes Contratantes
gue afectan alosregistrosinternacionales

Regla 16
Posibilidad de notificar una denegacion provisional basada en una oposicion en virtud del
Articulo 5.2)c) del Protocolo

1) [Informacion relativa a posibles oposiciones y plazo de notificacion de la
denegacion provisional basada en una oposicion] @ Cuando una Parte Contratante ha
formulado una declaracion con arreglo al Articulo 5.2)b) y c), primera frase, del Protocolo, la
Oficina de esa Parte Contratante, cuando sea evidente, en relacion con un registro
internacional determinado que designe a esa Parte Contratante, que € plazo de oposicion
vencera demasiado tarde para que una denegacion provisional basada en una oposicion se
notifique ala Oficina Internacional en el plazo de 18 meses mencionado en € Articulo 5.2)b),
comunicara a la Oficina Internacional € numero y e nombre del titular del registro
internacional.

b) Cuando en & momento de comunicar la informacion mencionada en €
apartado a) se conozcan las fechas inicial y final del plazo de oposicion, se indicardn esas
fechas en la comunicacion. Si en ese momento las fechas no se conocen alin, se comunicaran
alaOficina Internacional en cuanto se conozcan'.

c¢) Cuando se aplique el apartado a) y la Oficina a que se refiere dicho apartado
haya informado a la Oficina Internacional, antes de que venza e plazo de 18 meses
mencionado en ese apartado, de que € plazo para presentar oposiciones vencera 30 dias antes
del vencimiento del plazo de 18 meses, y de que es posible presentar oposiciones durante
esos 30 dias, una denegacion basada en una oposicion presentada durante esos 30 dias podra
notificarse a la Oficina Internacional dentro del mes siguiente a la fecha en que se haya
formulado la oposicion.

La Asamblea de la Unién de Madrid adopt6 esta disposicion en € entendimiento de que si €l
plazo para presentar la oposicion es prorrogable, la Oficina solo podra comunicar la fecha
inicial del plazo de oposicion.
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2) [Inscripcion y transmision de la informacién] La Oficina Internacional inscribird
en € Registro Internacional la informacion que reciba en virtud del parrafo 1) y transmitira
esainformacion d titular.

Regla 17
Denegacion provisional

1) [Notificacion de denegacion provisional] @ Una notificacion de denegacion
provisional podra contener una declaracion dando las razones por las que la Oficina que
efectlia la notificacion considera que no puede concederse proteccion en la Parte Contratante
en cuestion (“denegacion provisional de oficio”), o una declaracion en e sentido de que no
puede concederse proteccion en la Parte Contratante en cuestion porque se ha formulado una
oposicion (* denegacion provisional basada en una oposicion”), o ambas declaraciones.

b)  Una notificacién de denegacién provisional guardara relacion con un solo
registro internacional, llevara fechay estarafirmada por la Oficinaque laredliza

2) [Contenido de la notificacion] En una notificacion de denegacion provisiona
figuraran o seindicarén
i) laOficinaque realizalanotificacion,

ii) e nimero del registro internacional, de preferencia acompafiado de otras
indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, tales como los
elementos verbales de lamarca o € nimero de la solicitud de base o del registro de base,

iii)  [Suprimido]

iv) todos los motivos en gque se base la denegacién provisional, junto con
unareferencia alas correspondientes disposiciones fundamentales de lalegislacion,

v) cuando los motivos en que se base la denegacion provisional serefieran a
una marca que ha sido objeto de una solicitud o un registro y con la cua la marca que es
objeto de registro internacional parece estar en conflicto, lafechay € nimero del depdsito, la
fecha de prioridad (si la hubiere), lafechay el numero del registro (si se conocen), el nombre
y la direccién del titular y una reproduccion de la primera marca, junto con la lista de todos
los productos y servicios pertinentes que figuren en la solicitud o en € registro de la primera
marca, en € entendimiento de que dicha lista puede estar redactada en € idioma de la
solicitud o del registro mencionados,

vi) yaseaque las razones en que se basa la denegacion provisional afectan a
todos los productos y servicios, o bien unaindicacion de |los productos y servicios que se vean
afectados por |a denegacién o los que no se vean afectados por €lla,

vii) e plazo, razonable en funcién de las circunstancias, para presentar
peticiones de revision de la denegacién provisiona de oficio o de la denegacién provisional
basada en una oposicion, o de recurso contra ella y, segun sea el caso, para formular una
respuesta a la oposicién, de preferencia con una indicacién de la fecha en que venza dicho
plazo, y la autoridad ala que deberan presentarse tales peticiones de revision, de recurso o de
respuesta, con la indicacion, cuando proceda, de que la peticién de revision, de recurso o de
respuesta ha de presentarse por conducto de un mandatario que tenga su direccion en €l
territorio de la Parte Contratante cuya Oficina ha pronunciado la denegacion.
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3) [Requisitos adicionales relativos a una notificacién de denegacion provisional
basada en una oposicion] Cuando la denegacion provisional de proteccion se base en una
oposicién o en una oposicion y otros motivos, la notificacion no sdlo debera cumplir los
requisitos previstos en €l parrafo 2), sino también reflgjar ese hecho y el nombrey la direccion
del oponente; sin embargo, pese a lo dispuesto en € parrafo 2.v), la Oficina que redlice la
notificacion debera, si la oposicion se basa en una marca que ha sido objeto de solicitud o de
registro, comunicar la lista de los productos y servicios en que se basa la oposicion, y podra
asimismo comunicar la lista completa de los productos y servicios de esa solicitud o de ese
registro anteriores, en € entendimiento de que dichas listas podran redactarse en € idioma de
lasolicitud o del registro anteriores.

4)  [Inscripcion; transmision de copias de notificaciones] La Oficina Internacional
inscribira la denegacion provisional en e Registro Internacional junto con los datos
contenidos en la notificacion, con una indicacion de la fecha en que la notificacion haya sido
enviada o, de conformidad con lo estipulado en la Regla18.1)d), se considere haber sido
enviada, ala Oficinalnternacional, y transmitird una copia de lamismaala Oficina de origen,
si dicha Oficina ha informado a la Oficina Internacional que desea recibir tales copias, vy, a
mismo tiempo, al titular.

5) [Declaracionesrelativas ala posibilidad de examen] a) [Suprimido]
b) [Suprimido]
c) [Suprimido]
d) LaOficinade unaParte Contratante podra notificar a Director General, en
una declaracién gque, de conformidad con lalegislacion de dicha Parte Contratante,
i) toda denegacion provisional que haya sido notificada a la Oficina
Internacional estara sujeta a una revision, independientemente de que € titular haya o no
solicitado dicharevision, y
i) la decision adoptada con respecto a dicha revision podra ser objeto de
unarevision ulterior o de un recurso ante la Oficina.
Cuando esta declaracion sea aplicable y a la Oficina no le sea posible comunicar dicha
decision directamente a titular del registro internacional en cuestion, la Oficina enviara la
declaracion mencionada en la Regla 18ter.2) 6 3) a la Oficina Internacional inmediatamente
después de adoptada dicha decision, pese a hecho de que todos |os procedimientos ante dicha
Oficina puedan no haberse terminado. Cualquier otra decision que afecte la proteccion de la
marca sera enviada a la Oficina Internacional de conformidad con lo estipulado en la
Regla 18ter .4).
€) LaOficinade una Parte Contratante podra notificar a Director Genera en una
declaracion que, de conformidad con la legislacion de dicha Parte Contratante, toda
denegacién provisional de oficio que haya sido notificada a la Oficina Internacional no estara
sujeta a revision ante dicha Oficina. Cuando esta declaracion sea aplicable, toda notificacion
de oficio de una denegacion provisional efectuada por dicha Oficina se considerara que
incluye una declaracion de conformidad con lo estipulado en la Regla 18ter.2)ii) 6 3).
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Regla 18bis
Stuacion provisional de una marca en una Parte Contratante designada

1) [Examen de oficio completado, pero existe la posibilidad de oposicion o de
observaciones por terceros] a) La Oficina que no haya comunicado una notificacion de
denegacion provisiona podra enviar a la Oficina Internacional, dentro del plazo aplicable en
virtud del Articulo 5.2) del Arreglo o €l Articulo 5.2)a) o b) del Protocolo, una declaracién en
la que conste que se ha completado € examen de oficio y que la Oficina no ha encontrado
motivos de denegacion, pero que la proteccién de la marca todavia puede ser objeto de
oposicidn o de observaciones por terceros, junto con una indicacion de la fechalimite parala
presentacion de tales oposiciones u observaciones’.

b) La Oficina que haya comunicado una notificacion de denegacion provisiona
podra enviar ala Oficina Internacional una declaracion en la que conste que se ha completado
el examen de oficio, y que la proteccion de la marca ain puede ser objeto de oposicion u
observaciones por terceros, indicando la fecha limite para presentar dichas oposiciones u
observaciones.

2) [Inscripcion, comunicacion al titular y transmision de copias] La Oficina
Internacional inscribira las declaraciones recibidas en virtud de la presente Regla en €
Registro Internacional, comunicara ese hecho a titular y, cuando la declaracion se haya
comunicado o pueda ser reproducida en un documento especifico, transmitira una copia de
ese documento a titular.

Regla 18ter
Disposicion definitiva relativa a la situacion de una marca
en una Parte Contratante designada

1) [Declaracion de concesién de la proteccion cuando no se haya comunicado una
notificacién de denegacion provisional]®* Cuando, antes del vencimiento del plazo aplicable
en virtud del Articulo 5.2) del Arreglo o € Articulo 5.2)a), b) oc) del Protocolo, se hayan
completado todos los procedimientos ante la Oficina'y no haya motivos para que esa Oficina
deniegue la proteccion, la Oficina en cuestion debera enviar a la Oficina Internacional, lo
antes posible antes del vencimiento de ese plazo, una declaracion en la que conste que se
concede la proteccion a la marca que es objeto del registro internacional en la Parte
Contratante de que se trate®.

Declaracion interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unién de Madrid:

“Lasreferencias en la Regla 18bis a observaci ones por terceros son aplicables Unicamente
en las Partes Contratantes en cuya legisacion se prevén ta es observaciones.”
Al adoptar esta disposicion, la Asamblea de la Unién de Madrid consideré que una declaracion
de concesion de la proteccion podria referirse a varios registros internacionales y adoptar la
forma de una lista, comunicada electronicamente o en papel, que permita identificar esos
registros.
Al adoptar los parrafos 1) y 2) de estaregla, la Asamblea de la Union de Madrid considerd que
de ser aplicable la Regla 34.3), la concesion de la proteccion estara sujeta a pago de la segunda
parte de latasa.
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2) [Declaracion de concesion de la proteccion tras una denegacion provisional]
Salvo cuando envie la declaracion prevista en € parrafo 3), 1a Oficina que haya comunicado
una notificacion de denegacion provisional deberd enviar a la Oficina Internacional, una vez
completados todos |os procedimientos ante dicha Oficina relacionados con la proteccion de la
marca

i) una declaracion en la gque conste que se ha retirado la denegacién
provisional y que se ha concedido la proteccion de la marca, en la Parte Contratante en
cuestion, respecto de todos los productos y servicios para los que se ha solicitado proteccion,
0

i) una declaracion en la que se indiquen los productos y servicios respecto
de los que concede la proteccion de la marca en la Parte Contratante en cuestion.

3) [Confirmacion de la denegacion provisional total] La Oficina que haya enviado a
la Oficina Internacional una notificacion de denegacion provisional total debera enviar a la
Oficina Internacional, una vez completados todos los procedimientos ante dicha Oficina
relacionados con la proteccion de la marca 'y una vez que esa Oficina haya decidido confirmar
la denegacion de la proteccion de la marca en la Parte Contratante en cuestion respecto de
todos los productos y servicios, una declaracion atal efecto.

4) [Decision ulterior] Cuando después del envio de una declaracion conforme a lo
estipulado en @ péarrafo 2) 6 3), una decision ulterior afecte a la proteccion de la marca, la
Oficina, en lamedida en que tenga conocimiento de dicha decision, debera enviar ala Oficina
Internacional una nueva declaracién en la gue se indiquen los productos y servicios respecto
de los que se protege la marca en la Parte Contratante en cuestion”.

5) [Inscripcion, comunicacion al titular y transmision de copias] La Oficina
Internacional inscribira las declaraciones recibidas en virtud de la presente Regla en €
Registro Internacional, comunicara ese hecho a titular y, cuando la declaracion se haya
comunicado o pueda ser reproducida en un documento especifico, transmitira una copia de
ese documento al titular.

Regla 24
Designacion posterior al registro internacional

9) [Denegacién] Seaplicaran las Reglas 16 a 18ter, mutatis mutandis.

[..]

Declaracion interpretativa aprobada por la Asamblea de la Union de Madrid:

“Lasreferencias en la Regla 18ter.4) a una decision ulterior que afecta ala proteccién de
la marcatambién abarca el caso en € que la Oficina adopta esa decision ulterior, por g emplo,
en € caso de redtitutio in integrum, aun cuando esa Oficina ya hubiera declarado que se habian
completado | os procedimientos ante dicha Oficina.”
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Regla 28
Correcciones en el Registro Internacional

[..]

3) [Denegacion resultante de una correccion] Toda Oficina a la que sea aplicable o
dispuesto en € parrafo 2) tendra derecho a declarar, en una notificacion de denegacion
provisional dirigida a la Oficina Internacional, que considera que no se puede, 0 ya no se
puede, conceder proteccion a registro internacional corregido. Se aplicardn, mutatis
mutandis, el Articulo 5 del Arreglo o € Articulo 5 del Protocolo y las Reglas 16 a 18ter, en €l
entendimiento de que el periodo autorizado para enviar dicha notificacion se computara desde
lafecha de envio de la notificacion de la correccion ala Oficina en cuestion.

[..]

Regla 32
Gaceta

1) [Informacidn relativa a los registros internacionales] @) La Oficina Internacional
publicaraen |la Gaceta | os datos pertinentes rel ativos a
i) los registros internacional es efectuados en virtud de la Regla 14;

i) lainformacion comunicadaen virtud de laRegla 16.1);

iii) las denegaciones provisionales inscritas en virtud de la Regla17.4) con una
indicacion sobre s la denegacién se relaciona con todos los productos y servicios o
anicamente con algunos de ellos, pero sin indicar los productos y servicios en cuestion ni
exponer 1os motivos de la denegacion, y las declaraciones y la informacién inscritas en virtud
de las Reglas 18his.2) y 18ter.5);

[..]

Regla 36
Exencion de tasas

[...]
viii) toda denegacién en virtud de la Reglal7, de la Regla24.9) o de la

Regla 28.3), toda declaracion en virtud de las Reglas 18bis 0 18ter, o toda declaracion en
virtud de la Regla 20bis.5) o laRegla27.4) 0 5),

[
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Regla 40
Entrada en vigor; Disposicionestransitorias

5) [Disposicion transitoria relativa a la declaracion de concesion de la
proteccion] Ninguna Oficina estara obligada a enviar declaraciones de concesion de la
proteccion en virtud de la Regla 18ter.1) antes del 1 de enero de 2011.

[..]

[Findel Anexo Il y del documento]



