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INTRODUCCION

1. Ensuvigésimasesion, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios
Industriales e Indicaciones Geogréficas (SCT) pidio ala Secretaria que elaborara un
documento de informacién sobre la cuestion de las declaraciones de consentimiento, afin de
gue fuera examinado por el SCT en su segunda sesion de 2009, y sobre labase de la
informacion que debia recopilar la Secretaria mediante un lista concisa de preguntas que se
distribuiriaalos miembrosdel SCT en el primer semestre de 2009 (parrafo 287 del
documento SCT/20/5).

2. Enconsecuencia, la Secretaria elabor6 un cuestionario cuyo objetivo erarecabar
informacion acercade lalegislacion y la préactica de | os Estados miembros en relacién con las
declaraciones de consentimiento. El cuestionario se envio por correo y se publico en € sitio
Web de laOMPI afin de que se enviaran las respuestas hasta el 31 de agosto de 2009.

3. Enagunasjurisdicciones la presentacion de declaraciones de consentimiento se
considera una forma aternativa de superar una objecion al registro de una marca, cuando
dicha objecion se basa en la existencia de un registro anterior. En efecto, puede superarse la
objecion de un registro por ese motivo si €l titular del derecho anterior otorga su
consentimiento a registro de lamarcaulterior. El consentimiento puede ser expresado de
diversas formas o tener diversas denominaciones (por ejemplo, acuerdo de coexistencia o
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acuerdo transnacional). Sin embargo, en €l presente cuestionario se utilizara el término
“declaracion de consentimiento” paraidentificar, de manera general, un acuerdo escrito
establecido por € titular de un derecho anterior sobre una marca registrada en el que se
autoriza el registro de unamarcaulterior.

4.  Ené€ presente documento se reproduce lainformacion proporcionada por 58 Estados
miembros y una organizacion intergubernamental, a saber: Alemania, Argelia, Australia,
Austria, Azerbaiyan, Bangladesh, Bosniay Herzegovina, Brasil, Bulgaria, China, Chipre,
Colombia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Espaiia, Estados Unidos de América,
Estonia, Etiopia, Ex Republica Y ugoslava de Macedonia, Federacion de Rusia, Filipinas,
Finlandia, Grecia, Guatemala, Hungria, Irlanda, Italia, Japon, Kazajstan, Kirguistan, Lituania,
Malasia, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelandia, Oman, Pakistan, Polonia, Portugal,
Reino Unido, Republica Checa, Republica de Corea, Rumania, Santo Tomeéy Principe,
Serbia, Singapur, Sudafrica, Sudan, Togo, Trinidad y Tabago, Tunez, Turquia, Uzbekistan,
Viet Nam, Yemen y la Organizacion de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP). También
se reproduce lainformacion proporcionada después de la vigésima segunda sesion del SCT
por los 10 paises siguientes: Antiguay Barbuda, Argentina, Chile, Croacia, Pert, Republica
de Moldova, Republica Dominicana, Saint Kittsy Nevis, Sueciay Uruguay. Las
informaciones se exponen en un cuadro en el que se indican las respuestas a cada unade las
preguntas en funcion del pais. Esa parte va seguida de un andlisis cuantitativo de las
respuestas.

5. Enlavigésmasegundasesion del SCT, se solicitd ala Secretariaque finalizara el
resumen de las respuestas que figura en el documento SCT/22/5 Prov., teniendo en cuentalos
comentarios formulados por las delegaciones sobre algunas de | as respuestas especificas
incluidas en los cuadros y sobre la seccién del documento correspondiente alos comentarios,
parague laversion definitiva del presente documento, una vez publicada, pueda servir de
referenciaen € futuro.
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Paises/oficinas 1. Esposible superar lo siguiente mediante la presentacion de una declaracion de
regionalesde P.I. consentimiento
a) la objecién de oficio b) laoposicién a c) lasolicitud de

aunasolicitud deregistro | registro deunamarca | declaracién de nulidad o

sobre la base de un registro | sobre labase de un cancelacion del registro de

de marca anterior registro de marca una marca sobre la base de un

anterior registro de marca anterior

Alemania N.C. NO S
Antiguay Barbuda NO NO N.C.
Argelia Sl N.C. N.C.
Argentina Sl S N.C.
Australia Sl S S
Austria N.C. N.C. sl
Azerbaiyan Sl S S
Bangladesh Sl S S
Bosniay S N.C. S
Herzegovina
Brasil Sl Sl Sl
Bulgaria Sl Sl Sl
Chile S Si NO
China N.C. S S
Chipre Sl S S
Colombia NO NO NO
Croacia N.C. N.C. N.C.
Cuba Sl S S
Dinamarca N.C. S S
Ecuador Sl S S
El Salvador Sl S N.C.
Espafia N.C. Sl NO
Estados Unidos de S S S
América
Estonia Sl S S
Etiopia Sl S S
Federacion de Rusia Sl N.C. S
Filipinas NO NO NO
Finlandia Sl S N.C.
Grecia Sl N.C. N.C.
Guatemala Sl S N.C.
Hungria N.C. S S
Irlanda Sl NO NO
Italia N.C. N.C. N.C.
Japén NO NO NO
K azajstan NO S S
Kirguistan Sl NO NO
laex Republica N.C. S S
Yugoslavade
Macedonia
Lituania Si Sl Sl
Malasia NO N.C. N.C.
Marruecos N.C. Sl NO
México NO N.C. Sl
Noruega Sl Sl N.C.
Nueva Zelandia Si NO NO
Oman Sl Sl Sl
Pakistan Sl Sl Sl
Peru Sl Sl NO
Polonia Si Sl Sl
Portugal Sl Sl Sl
Reino Unido Si Sl Sl
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Paises/oficinas 1. Esposible superar |o siguiente mediante la presentacion de una declaracion de
regionales de P.I. consentimiento
a) laobjecion de oficio b) la oposicion a c) lasolicitud de
aunasolicitud deregistro | registro deunamarca | declaracion de nulidad o
sobre la base de un registro | sobre labase de un cancelacion del registro de
de marca anterior registro de marca una marca sobre la base de un
anterior registro de marca anterior
Republica Checa Sl Sl Sl
Republica de Corea NO NO NO
Republica de S Si Si
Moldova
Republica S NO NO
Dominicana
Rumania Si si si
Saint Kittsy Nevis Sl N.C. N.C.
Santo Toméy S S S
Principe
Serbia Si N.C. N.C.
Singapur Sl N.C. N.C.
Sudéfrica Si NO NO
Sudén Si sl si
Suecia Si sl N.C.
Trinidad y Tabago Sl NO NO
Tunez NO Si NO
Turquia NO NO N.C.
Uruguay NO S NO
Uzbekistén S S S
Viet Nam S S S
Y emen S S S
Oficina de Propiedad N.C. N.C. N.C.
Intelectual del
Benelux (BOIP)

AUSTRIA: las solicitudes de declaracion de nulidad/cancel acion presentadas ante €l
Departamento de Anulacion de la Oficina Austriaca de Patentes, o decisiones analogas
presentadas ante |os tribunales civiles, pueden ser denegadas si existe un acuerdo por escrito
entre €l titular de la marca registrada anteriormente y el demandado en relacion con la
autorizacion de uso de la marca posterior (sentenciamas reciente: Consgjo Superior de
Patentes y Marcas de Austria, 13 de febrero de 2008).

CROACIA: laOficinano examinalos derechos anteriores, sin embargo, €l titular de un
derecho anterior puede plantear una oposicion tras la publicacion de lasolicitud. Incumbe al
titular del derecho anterior iniciar e procedimiento de oposicion; si desea poner fin adicho
procedimiento podraretirar la oposicion y la solicitud procedera hacia el registro. No se
considera que esa retirada corresponda alo que se entiende por “declaracion de
consentimiento”, segun se define supra.

PORTUGAL: larespuesta afirmativa ala pregunta 1.c) depende de la decision de un juez de
aceptar o desestimar una declaracion de consentimiento para evitar una declaracion de

nulidad.

ESPANA: s sellegaaun acuerdo en los procedimientos de oposicion, bastara con que el
oponente retire su oposicion. La Oficinano examina de oficio |os derechos anteriores, pero,
de ser necesario, enviara unanotificacion a eventual oponente.
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Paises/oficinas regionales de P.I.

2. Se aceptaladeclaracion de consentimiento de un solicitante
gue es una persona juridica perteneciente al mismo grupo de
empresas a que pertenece €l titular

Alemania N.C.
Antiguay Barbuda NO
Argelia NO
Argentina Sl
Australia Sl
Austria N.C.
Azerbaiyan Sl
Bangladesh Sl
Bosniay Herzegovina Sl
Brasi Sl
Bulgaria N.C.
Chile NO
China NO
Chipre N.C.
Colombia NO
Croacia N.C.
Cuba Si
Dinamarca NO
Ecuador NO
El Salvador Si
Espafia Sl
Estados Unidos de América Si
Estonia Si
Etiopia Sl
Federacion de Rusia Si
Filipinas Sl
Finlandia Sl
Grecia NO
Guatemala Sl
Hungria NO
Irlanda NO
Italia N.C.
Japén N.C.
K azajstan Sl
Kirguistan Sl
la ex Republica Y ugoslava de Macedonia NO
Lituania NO
Malasia N.C.
Marruecos NO
México NO
Noruega NO
Nueva Zelandia Si
Oman Si
Pakistan S
Pert NO
Polonia Si
Portugal Sl
Reino Unido Si
Republica Checa Sl
Republica de Corea NO
Republica de Moldova NO
Repuiblica Dominicana Sl
Rumania NO
Saint Kittsy Nevis Sl
Santo Tomé y Principe Sl
Serbia Si
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Paises/oficinas regionales de P.I. 2. Se aceptala declaracion de consentimiento de un solicitante
gue es una persona juridica perteneciente al mismo grupo de
empresas a que pertenece el titular

Singapur Sl

Sudafrica S

Sudén NO

Suecia NO

Trinidad y Tabago N.C.

Tlnez NO

Turquia NO

Uruguay Sl

Uzbekistén NO

Viet Nam S

Y emen S

Oficina de Propiedad Intelectual del N.C.

Benelux (BOIP)

AUSTRALIA: unadeclaracion de consentimiento no se acepta necesariamente cuando la
presenta un solicitante que es una persona juridica perteneciente al mismo grupo de empresas
al que pertenece d titular, a menos que exista una relacion comercia adecuada entre ellos.

FINLANDIA: si por “declaracion de consentimiento de un solicitante” se entiende “firmada
por un solicitante’, la respuesta sera negativa.

PORTUGAL.: larespuestadepende de si se presentd un poder.

FEDERACION DE RUSIA: s d titular de unamarca es una personajuridicarusa, lafirma
de la persona autorizada debera validarse mediante un sello delaempresa. En el caso de
personas juridicas extranjeras, lafirmase validara con un sello si asi 1o prevé lalegislacion
nacional del pais en e que se ha constituido la personajuridica.

Si ladeclaracién de consentimiento esta firmada por €l representante, seré obligatorio
presentar el poder (por el que se autoriza directamente al representante a otorgar e
consentimiento para el registro de un signo reivindicado como marca en nombre del titular del
derecho). Si no se presenta el poder 0 en éste no se autoriza al representante a otorgar el
consentimiento para el registro de unamarca en nombre del titular del derecho, no se
considerara que el documento firmado por €l representante sea la expresion del
consentimiento del titular del derecho para el registro de un signo reivindicado como marca.
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Paises/oficinas regionales de P.I. 3. Se acepta una declaracion de consentimiento en

relacién con el registro de marcas idénticas para

productosy servicios idénticos
Alemania N.C.
Antiguay Barbuda NO
Argelia NO
Argentina NO
Australia S
Austria S
Azerbaiyan NO
Bangladesh
Bosniay Herzegovina S
Brasil NO
Bulgaria NO
Chile NO
China NO
Chipre S
Colombia NO
Croacia N.C.
Cuba NO
Dinamarca S
Ecuador NO
El Salvador NO
Espafia S
Estados Unidos de América S
Estonia NO
Etiopia NO
Federacién de Rusia NO
Filipinas NO
Finlandia S
Grecia NO
Guatemala NO
Hungria S
Irlanda S
Italia N.C.
Japén N.C.
K azajstan S
Kirguistan NO
la ex Republica Y ugoslava de Macedonia Sl
Lituania S
Malasia NO
Marruecos Sl
México NO
Noruega Sl
Nueva Zelandia Sl
Oman Sl
Pakistan S
Peru NO
Polonia NO
Portugal Sl
Reino Unido Sl
Republica Checa Si
Republica de Corea NO
Republica de Moldova NO
Republica Dominicana NO
Rumania Sl
Saint Kittsy Nevis Si
Santo Tomé y Principe Sl
Serbia NO
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Paises/oficinas regionales de P.I. 3. Se acepta una declaracion de consentimiento en
relacion con el registro de marcas idénticas para
productos y servicios idénticos

Singapur Sl

Sudafrica S

Sudén S

Suecia S

Trinidad y Tabago NO

Tlnez S

Turquia NO

Uruguay NO

Uzbekistén NO

Viet Nam NO

Yemen NO

Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux N.C.

(BOIP)
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Paises/oficinas regionales de P.I. 4. Si serecibe unatercerasolicitud de registro para una
marca similar ala marcaregistrada en base auna
declaracion de consentimiento, se requiere al solicitante
presentar las declaraciones de consentimiento de todos
los titulares de registros anteriores
Alemania N.C.
Antiguay Barbuda
Argelia S
Argentina S
Australia S
Austria N.C.
Azerbaiyan S
Bangladesh S
Bosniay Herzegovina S
Brasil NO
Bulgaria S
Chile NO
China Sl
Chipre Sl
Colombia NO
Croacia N.C.
Cuba Sl
Dinamarca N.C.
Ecuador NO
El Salvador Sl
Espania N.C.
Estados Unidos de América Sl
Estonia Sl
Etiopia Sl
Federacion de Rusia Sl
Filipinas N.C.
Finlandia Sl
Grecia Si
Guatemala N.C.
Hungria N.C.
Irlanda NO
Italia N.C.
Japén N.C.
Kazajstan NO
Kirguistéan NO
laex Replblica Y ugoslava de Macedonia NO
Lituania N.C.
Malasia N.C.
Marruecos NO
México N.C.
Noruega Sl
Nueva Zelandia NO
Omaén Sl
Pakistan S
Pert NO
Polonia Si
Portugal Sl
Reino Unido Sl
Republica Checa Si
Republica de Corea NO
Republica de Moldova NO
Republica Dominicana NO
Rumania NO
Saint Kittsy Nevis Si
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Paises/oficinas regionales de P.I. 4. Si serecibe unatercerasolicitud de registro para una
marca similar ala marca registrada en base auna
declaracion de consentimiento, se requiere al solicitante
presentar las declaraciones de consentimiento de todos
los titulares de registros anteriores

Santo Tomé y Principe Sl

Serbia S

Singapur Sl

Sudafrica S

Sudén S

Suecia S

Trinidad y Tabago Sl

Tlnez NO

Turquia N.C.

Uruguay N.C.

Uzbekistén S

Viet Nam S

Yemen NO

Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux N.C.

(BOIP)
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Paises/oficinas regionales de P.I. 5. Las declaraciones de consentimiento deben cumplir
con requisitos formales tales como:
a) un contenido obligatorio | b) el uso de un formulario
oficial
Alemania NO N.C.
Antiguay Barbuda
Argelia Sl NO
Argentina N.C. N.C.
Australia Si NO
Austria NO NO
Azerbaiyan Sl
Bangladesh NO NO
Bosniay Herzegovina Sl NO
Brasi| Si NO
Bulgaria Sl NO
Chile NO NO
China NO NO
Chipre NO NO
Colombia NO NO
Croacia N.C. N.C.
Cuba NO NO
Dinamarca Si NO
Ecuador NO NO
El Salvador Si NO
Esparia NO NO
Estados Unidos de América Si NO
Estonia Si NO
Etiopia Sl NO
Federacion de Rusia Si NO
Filipinas N.C. N.C.
Finlandia N.C. NO
Grecia NO NO
Guatemala Si NO
Hungria Sl NO
Irlanda NO NO
Itaia N.C. N.C.
Japén N.C. N.C.
K azajstan Sl Sl
Kirguistan Sl NO
la ex Republica Y ugoslava de Macedonia N.C. N.C.
Lituania NO NO
Malasia N.C. N.C.
Marruecos NO NO
México NO NO
Noruega Sl NO
Nueva Zelandia Si NO
Oman Si NO
Pakistan Si N.C.
Per(i NO NO
Polonia Si Sl
Portugal NO NO
Reino Unido NO Sl
Republica Checa Sl NO
Republica de Corea N.C. N.C.
Republica de Moldova NO NO
Republica Dominicana Sl NO
Rumania NO NO
Saint Kittsy Nevis Si NO
Santo Tomé y Principe Sl S
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Paises/oficinas regionales de P.I. 5. Las declaraciones de consentimiento deben cumplir

con requisitos formales tales como:

a) un contenido obligatorio | b) el uso de un formulario

oficial

Serbia S NO
Singapur Sl NO
Sudafrica NO S
Sudén S
Suecia S NO
Trinidad y Tabago NO NO
Tlnez NO NO
Turquia N.C. N.C.
Uruguay N.C. N.C.
Uzbekistén S S
Viet Nam S NO
Y emen S NO
Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux N.C. N.C.
(BOIP)

AUSTRIA: las partes pueden negociar libremente e contenido de ese tipo de declaraciones
de consentimiento o acuerdos por escrito, pues no existen disposiciones obligatorias a
respecto. Sin embargo, la expresién de lavoluntad de | as partes acercadel consentimiento de
uso o laautorizacion de registro de una marca posterior deberd ser inequivoca.

FEDERACION DE RUSIA: no seimponen formalidades para redactar |as declaraciones de
consentimiento; éstas se presentan en el documento original que se adjunta al expediente de
lasolicitud. ElI documento debe contener lainformacion siguiente: 1) los datos completos de
la persona que otorga el consentimiento para el registro de una marca, que permitan
identificarla como € titular de una marca objeto de oposicion (nombre, lugar de residenciao
establecimiento); 2) datos completos de la personaalaque se otorga el consentimiento para
solicitar €l registro del signo gque se reivindica como marca, que permitan identificarla como
solicitante (nombre, lugar de residencia o establecimiento); 3) el consentimiento para solicitar
el registro de un signo reivindicado como marca, en € que seindique el nimero de solicitud,
de haberlo, y la descripcion del signo reivindicado respecto del cual se otorga €l
consentimiento, junto con una reproduccion del signo reivindicado; 4) lalista detaladade
productos y servicios respecto de los cuales € titular del derecho no objeta e registro de la
marcasimilar; 5) lafechade formalizacion del documento y lafirma de una persona
autorizada. La declaracion de consentimiento también podra contener otrainformacion, que
se tendra en cuenta al examinar €l signo reivindicado.
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Paises/oficinas regionales de P.I. 6. Podria aceptarse una declaracién de consentimiento
por un periodo de tiempo especifico solamente

Alemania N.C.
Antiguay Barbuda
Argelia NO
Argentina NO
Australia NO
Austria N.C.
Azerbaiyan Si
Bangladesh S
Bosniay Herzegovina NO
Brasil NO
Bulgaria NO
Chile NO
China NO
Chipre NO
Colombia NO
Croacia N.C.
Cuba NO
Dinamarca NO
Ecuador Si
El Salvador NO
Esparia NO
Estados Unidos de América NO
Estonia N.C.
Etiopia Si
Federacion de Rusia NO
Filipinas N.C.
Finlandia NO
Grecia NO
Guatemala NO
Hungria NO
Irlanda NO
Italia N.C.
Japon N.C.
Kazajstén NO
Kirguistan Si
laex Replblica Y ugoslava de Macedonia NO
Lituania NO
Malasia N.C.
Marruecos S
México NO
Noruega NO
Nueva Zelandia NO
Oman NO
Pakistan NO
Perti NO
Polonia S
Portugal NO
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Paises/oficinas regionales de P.I. 6. Podria aceptarse una declaracién de consentimiento
por un periodo de tiempo especifico solamente

Reino Unido N.C.
Republica Checa NO
Republica de Corea N.C.
Republica de Moldova NO
Republica Dominicana Si
Rumania NO
Saint Kittsy Nevis NO
Santo Tomé y Principe Si
Serbia NO
Singapur NO
Sudéfrica NO
Sudén Si
Suecia NO
Trinidad y Tabago NO
Tlnez NO
Turquia N.C.
Uruguay NO
Uzbekistan NO
Viet Nam NO
Yemen Si
Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux N.C.
(BOIP)

AZERBAIYAN: en e marco del Sistemade Madrid, € titular de un derecho anterior puede
presentar una declaracion de consentimiento en cual quier momento, aungue no se haya
planteado una objecion durante el procedimiento de examen.




SCT/22/5

pagina 15

Paises/oficinas regionales de P.I. 7. Existenrestricciones alatransferencia del registro

de una marca gque ha sido otorgado sobre la base de

una declaracion de consentimiento
Alemania N.C.
Antiguay Barbuda
Argelia S
Argentina NO
Austraia NO
Austria NO
Azerbaiyan S
Bangladesh S
Bosniay Herzegovina NO
Brasil NO
Bulgaria NO
Chile NO
China N.C.
Chipre NO
Colombia NO
Croacia N.C.
Cuba N.C.
Dinamarca NO
Ecuador NO
El Salvador NO
Espania NO
Estados Unidos de América NO
Estonia NO
Etiopia Sl
Federacion de Rusia NO
Filipinas N.C.
Finlandia NO
Grecia NO
Guatemala NO
Hungria NO
Irlanda NO
Italia N.C.
Japén N.C.
Kazajstéan NO
Kirguistan NO
la ex Republica Y ugoslava de Macedonia NO
Lituania N.C.
Malasia N.C.
Marruecos NO
México N.C.
Noruega NO
Nueva Zelandia NO
Omén NO
Pakistan S
Pert sl
Polonia S
Portugal NO
Reino Unido N.C.
Republica Checa NO
Republica de Corea N.C.
Republica de Moldova NO
Republica Dominicana NO
Rumania NO
Saint Kittsy Nevis NO
Santo Tomé y Principe S
Serbia NO
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Paises/oficinas regionales de P.I. 7. Existen restricciones alatransferencia del registro
de una marca gque ha sido otorgado sobre la base de
una declaracion de consenti miento

Singapur NO

Sudéfrica NO

Sudén NO

Suecia NO

Trinidad y Tabago NO

Tlnez NO

Turquia N.C.

Uruguay N.C.

Uzbekistén NO

Viet Nam S

Yemen NO

Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux N.C.

(BOIP)

AUSTRIA: cuando se pide lainscripcién de un cambio en latitularidad de unamarca, la
Oficina Austriaca de Patentes no esta facultada a examinar si €l uso de una marca cedida
congtituiria unainfraccién de o dispuesto en la declaracion de consentimiento otorgada al
titular anterior. Por lo tanto, la Oficina Austriaca de Patentes no podria denegar |a peticion de
inscripcion de un cambio en latitularidad aungue resultara evidente que € cedente no goza
del derecho (derivativo) de uso de lamarca posterior cedidaen el caso de que & uso dela
marca cedidainfrinjael derecho que confiere una marca anterior.
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Paises/oficinas regionales de P.I.

8. Esposible retirar una declaracion de
consentimiento con posterioridad ala
concesion del registro de lamarca

8.8). Seproducela
caducidad del registro como
consecuenciadel retiro

Alemania N.C. N.C.
Antiguay Barbuda

Argelia NO NO
Argentina NO NO
Austraia NO N.C.
Austria N.C. N.C.
Azerbaiyan NO

Bangladesh Sl Sl
Bosniay Herzegovina NO Sl
Brasil NO NO
Bulgaria Sl NO
Chile NO NO
China N.C. N.C.
Chipre NO NO
Colombia NO NO
Croacia N.C. N.C.
Cuba NO N.C.
Dinamarca NO N.C.
Ecuador NO NO
El Salvador NO N.C.
Esparia NO NO
Estados Unidos de América NO Sl
Estonia NO NO
Etiopia Sl Sl
Federacién de Rusia NO NO
Filipinas N.C. N.C.
Finlandia NO N.C.
Grecia NO NO
Guatemala NO NO
Hungria NO NO
Irlanda NO N.C.
Italia N.C. N.C.
Japén N.C. N.C.
Kazgjstdn N.C. N.C.
Kirguistan NO NO
la ex Republica Yugodavade NO N.C.
Macedonia

Lituania NO

Malasia N.C. N.C.
Marruecos NO NO
México NO N.C.
Noruega NO N.C.
Nueva Zelandia NO N.C.
Omén NO

Pakistan NO N.C.
Pert NO

Polonia Si NO
Portugal NO N.C.
Reino Unido Si NO
Republica Checa Sl NO
Republica de Corea N.C. N.C.
Republica de Moldova NO

Republica Dominicana NO NO
Rumania NO NO
Saint Kittsy Nevis NO N.C.
Santo Tomé y Principe Sl Sl
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Paises/oficinas regionalesde P.I. | 8. Esposibleretirar unadeclaracionde | 8.a). Seproducela
consentimiento con posterioridad ala caducidad del registro como
concesion del registro de lamarca consecuencia del retiro
Serbia NO NO
Singapur NO N.C.
Sudéfrica NO N.C.
Sudén NO N.C.
Suecia NO N.C.
Trinidad y Tabago N.C. Sl
Tlnez NO NO
Turquia N.C. N.C.
Uruguay N.C. N.C.
Uzbekistén NO NO
Viet Nam N.C. N.C.
Yemen NO N.C.
Oficina de Propiedad Intelectual N.C. N.C.
del Benelux (BOIP)

SERBIA: s € titular de lamarca anterior decide posteriormente retirar el consentimiento y
solicitala cancelacion del registro, la Oficina denegarala cancel acion, habida cuenta de que el
retiro del consentimiento constituye un hecho nuevo que no se habia producido en €l
momento de conceder la proteccion. Sélo podra cancelarse €l registro de unamarcas en
momento del registro no se reunian las condiciones legal es de proteccion.
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Paises/oficinas regionales de P.I.

9. Serequiere la presentacion de una copia de la declaracion de
consentimiento parala renovacion de un registro otorgado en
base a ésta

Alemania N.C.
Antiguay Barbuda N.C.
Argelia NO
Argentina NO
Australia NO
Austria N.C.
Azerbaiyan NO
Bangladesh

Bosniay Herzegovina NO
Brasi| NO
Bulgaria NO
Chile NO
China N.C.
Chipre NO
Colombia NO
Croacia N.C.
Cuba NO
Dinamarca NO
Ecuador NO
El Salvador NO
Esparia NO
Estados Unidos de América NO
Estonia NO
Etiopia Sl
Federacion de Rusia NO
Filipinas N.C.
Finlandia NO
Grecia NO
Guatemala NO
Hungria NO
Irlanda NO
Itaia N.C.
Japén N.C.
Kazastén N.C.
Kirguistan NO
la ex Republica Y ugoslava de Macedonia NO
Lituania NO
Malasia N.C.
Marruecos NO
México NO
Noruega NO
Nueva Zelandia NO
Oman NO
Pakistan NO
Peru NO
Polonia NO
Portugal NO
Reino Unido NO
Republica Checa NO
Republica de Corea N.C.
Republica de Moldova NO
Republica Dominicana NO
Rumania NO
Saint Kittsy Nevis NO
Santo Tomé y Principe S

Serbia

NO
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Paises/oficinas regionales de P.I.

9. Serequiere la presentacion de una copia de ladeclaracion de
consentimiento para la renovacion de un registro otorgado en
base a ésta

Singapur NO
Sudéfrica NO
Sudén NO
Suecia NO
Trinidad y Tabago NO
Tlnez NO
Turquia N.C.
Uruguay N.C.
Uzbekistén NO
Viet Nam NO
Yemen NO
Oficina de Propiedad Intelectual del N.C.

Benelux (BOIP)
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10. Otros comentarios relativos a las declaraciones de consentimiento.”

AUSTRIA: las declaraciones de consentimiento pueden desempefiar un papel importante en
el procedimiento de cancelacion posterior al registro. El alcancey el contenido delos
arreglos formalizados por escrito y relativos al consentimiento de uso de una marca posterior
podrian constituir un elemento fundamental en las decisiones del tribunal civil competente o
del Departamento de Anulacion de la Oficina Austriaca de Patentes.

AZERBAIYAN: durante el examen delamarca, y en caso de que se adopte una decision
positiva como consecuencia de ello, el Consgjo de Apelaciones podra considerar la
declaracion de consentimiento del propietario de una marca similar respecto de productos o
servicios idénticos o similares u otro documento relativo a un acuerdo.

COLOMBIA: aungue existael consentimiento del titular de un derecho anterior, la
administracion estd obligada a denegar € registro si considera que persiste € riesgo de
confusion.

CUBA: Unicamente se aceptan las declaraciones de consentimiento cuando no existe riesgo
de confusion o asociacion con otramarca, y solo es posible utilizar una declaracién de
consentimiento en caso de invalidacion pero no en los procedimientos de cancelacion. La
caducidad del registro tendra lugar Unicamente cuando se agote el periodo de vigenciay
debido alafalta de uso delamarca.

REPUBLICA CHECA: ladeclaracion de consentimiento debera figurar por escrito y se
debera expresar precisamente e consentimiento a registrar la marca mas reciente.

EL SALVADOR: ladeclaracion de consentimiento es un acuerdo y, por lo tanto, deben
cumplirse las formalidades siguientes. 1) deberaindicarse €l acuerdo expreso de ambas
partes. 2) Si € acuerdo se otorga localmente, debera figurar en un documento certificado por
notario. Si se otorga en €l extranjero, debera formalizarse con los requisitos exigidos en €l
pais de origen y autenticarse debidamente para que tenga validez en El Salvador. 3) En caso
de que la autorizacion (declaracion de consentimiento unilateral) se otorgue en €l pais de
origen, la aceptacion del solicitante deberd formalizarse en un documento independiente. Se
aplican en ambos casos |as hormas descritas en el apartado N° 2.

GUATEMALA: ladeclaracion de consentimiento debera estar certificada por un notario
publico. Si lapersonaque otorgael consentimiento actlia en nombre de una personajuridica,
debera estar debidamente autorizada paraello.

MEXICO: no se contemplalafigura de declaracion de consentimiento en lalegislacion
aplicable. Sin embargo, en la préactica, cabe considerar ese tipo de declaracidn en |os casos
siguientes. si lasmarcas no son idénticas, si unamarcano se reproduce en laotramarcay las
partes interesadas se comprometen a evitar la confusion en el mercado. Con respecto alas
solicitudes de marcas similares alas ya registradas sobre |a base de una declaracion de
consentimiento, €l solicitante no esta obligado a presentar acuerdos de consentimiento
suscritos con todos los titulares de derechos anteriores. No existen restricciones en la
legislacion aplicable ala transferencia de marcas otorgadas sobre |a base de una declaracion
de consentimiento. Se considera que en lalegislacion se establece |a cesion de los derechos
gue se derivan del registro de lamarca o de una solicitud de marca pendiente deregistro y, en
consecuencia, la persona que adquiere € registro de la marca, adquiere entre otros derechos,
el detransferir los derechos sobre ese registro.
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NUEVA ZELANDIA: acontinuacion se exponen los criterios esenciales que han de figurar
en una declaracion de consentimiento, segun lo establecido en las directrices précticas de la
Oficinade Propiedad Intelectual de Nueva Zelandia: 1) en la declaracion de consentimiento
se debe identificar claramente lamarcadel solicitante. A ese respecto, bastaindicar e
nimero o numeros de solicitud. No esesencia incluir lamarcao identificar las marcas
anteriores propiedad de quien otorga el consentimiento. 2) En la declaracion de
consentimiento se debe identificar claramente la persona que otorga e consentimiento, que
debe firmar la declaracion. Cuando |a persona que otorga el consentimiento no estainscrita
en €l registro en calidad de propietario de lamarca, en la declaracion se deberaindicar que €
firmante goza de la potestad necesaria para otorgar €l consentimiento en nombre del
propietario y se deben suministrar pruebas en ese sentido. Por g emplo, en e caso delas
empresas, € firmante deberaindicar su nombrey e cargo que ocupa en laempresa, en un
documento redactado con el membrete oficial de laempresao en el que se haya estampado €l
sello de estatltima. 3) Ladeclaracion de consentimiento debera estar relacionada con el
registro de lamarca dd solicitante. 4) En ladeclaracion se podran identificar los productos y
servicios. Cuando en la declaracion de consentimiento no se hagareferenciaala
especificacion, la Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelandia dara por supuesto que
la especificacion del solicitante es aceptable para la parte que otorga el consentimiento. Sin
embargo, s e propietario de lamarca citada da su consentimiento al registro de lamarcadel
solicitante, pero con respecto a una especificacion de productos o servicios mas limitada que
lasolicitada originamente, e solicitante deberd solicitar unalimitacion de la especificacion,
de manera que incluya Unicamente | os productos o servicios enumerados en la declaracion de
consenti miento.

Declaracion de consentimiento general: cabe establecer una declaracién de consentimiento
general confirmando gque una parte esta preparada a otorgar €l consentimiento a cualquier
solicitud de marca efectuada por otra parte. La declaracion de consentimiento general debe
satisfacer en cualquier caso |os requisitos expuestos anteriormente con la salvedad de que no
es necesario identificar lamarcadel solicitante. En la declaracion de consentimiento general
anicamente ha de identificarse el solicitante a quien se otorga el consentimiento general.
Cuando se presente 0 se mencione una copia de la declaracion de consentimiento general, €
solicitante 0 su agente debera proporcionar una carta de envio en la que se certifique que e
consentimiento general sigue siendo valido y en cuyo expediente se adjuntala declaracion.

NORUEGA: laOficinade P.I. de Noruega acepta los acuerdos de coexistenciaen lugar de
las declaraciones de consentimiento, siempre y cuando se satisfagan las condiciones
siguientes. 1) lamarcaobjeto del acuerdo esidénticaalamarcaquefiguraenla
solicitud/designacion. 2) Los productos o servicios que figuran en €l acuerdo se incluyen en
lasolicitud/designacion. 3) En e acuerdo se indica claramente que se otorga el
consentimiento al registro/aceptacion de lamarca. 4) Las partes que han firmado el acuerdo
(nombrey direccion) son idénticas alas que figuran en las marcas pertinentes. Ademas, no se
contempla el requisito de que los acuerdos de coexistencia deban presentarse por medio de un
representante. Por |o tanto, € titular de un registro internacional, por g emplo, puede
presentar el documento directamente ala Oficina de P.1. de Noruega tras recibir una
denegacion provisiona sin necesidad de ponerse en contacto con un representante de ese pais.
Basta con presentar una copia de la declaracion de consentimiento o del acuerdo de
coexistencia.

FEDERACION DE RUSIA: con arreglo alas normas administrativas, s desde e punto de
vistade solicitante, €l signo objeto de la solicitud de registro es similar hasta el punto de
crear confusion con e signo registrado previamente en nombre de otra persona, la solicitud
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podrair acompariada de una declaracion de consentimiento firmada por estatltima. La
confirmacion del consentimiento podra ef ectuarse en forma de acuerdo escrito, en € que se
recomienda establecer las condiciones con arreglo alas cuales se otorga €l consentimiento, las
obligaciones de las partes y las consecuencias que acarrearia €l incumplimiento de esas
obligaciones.

La confirmacion del consentimiento otorgado por € titular del derecho para €l registro de un
signo reivindicado podra presentarse en ruso o en otro idioma. Si se presenta en otro idioma,
debera adjuntarse una traduccion autenticada a ruso.

En lapractica, se han indicado varias cuestiones de importancia, que es necesario examinar
detenidamente. Algunas de ellasfiguran en e cuestionario. Sin embargo, parece adecuado
volver aestudiar las cuestiones siguientes: 1) ¢en qué casos no da lugar la declaracion de
consentimiento al registro de lamarca? Dicho de otro modo, si se presenta la declaracién de
consentimiento, ¢esta obligado el Registrador aregistrar designaciones similares o tiene
derecho a no aceptar esa declaracion si se trata de designaciones similares hasta €l punto de
crear confusion? 2) Cuando se presente una declaracion de consentimiento expedida por €l
propietario de derechos anteriores, pero, segun € examinador, €l registro sea contrario a
orden publico o induzca a error alos consumidores (por g emplo, en caso de una marca
aplicable a medicamentos) ¢puede denegarse € registro de signos similares? 3) ¢Debe
permitirse larevocacion de una declaracion de consentimiento y en qué casos? ¢Qué efecto
tiene larevocacion de una declaracion de consentimiento presentada previamente? 4) ¢Debe
darse a conocer la existencia de una declaracion de consentimiento? 5) ¢Pueden
proporcionarse copias de declaraciones de consentimiento a peticion de cualquier persona?

SINGAPUR: con respecto ala pregunta 2), tnicamente se aceptara la declaracion de
consentimiento si ésta se haemitido en nombre del titular de la marcaregistrada
anteriormente. No se aceptard una declaracion de consentimiento de una persona distinta del
titular de la marca registrada anteriormente, aunque ese titular haya explicado larelacion
empresaria existente entre el solicitante y €l titular de esa marca, independientemente de lo
intima que sea esarelacion. Con respecto ala pregunta 3), €l Registrador tiene |a potestad de
aceptar o rechazar la declaracion de consentimiento del titular de lamarcaregistrada
anteriormente. General mente, la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (1POS)
aceptara esa declaracion de consentimiento aunque se haya efectuado con respecto a una
marcaidénticay productos o serviciosidénticos. Sin embargo, la IPOS podra rechazar la
declaracion de consentimiento por motivos de politica, por g emplo, las consecuencias
negativas que tendriala posible confusion con respecto a marcas idénticas de productos
farmaceéuticos.

SUDAFRICA: envirtud delaLey de Marcas (Ley 194 de 1993), & Registrador carece de
potestad para aceptar o rechazar las declaraciones de consentimiento. Incluso si €
Registrador opina que con la declaracion de consentimiento no se descartala posibilidad de
gue se engafie o confunda a publico, no podra negarse a aceptar la declaracion, aunque se
haya presentado para una marcaidénticay productosy servicios idénticos. Los motivos en
gue se basa esta norma consisten en gque €l titular de la marca anterior es el més indicado para
determinar si es probable que se produzca € engafio o laconfusion, y si proporciona una
declaracion de consentimiento a un solicitante posterior, no es competencia del Registrador
determinar si existe la posibilidad de que se produzca el engafio o la confusion.

REINO UNIDO: laOficinade Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) aplicalo que
generalmente se denominaun régimen “liberal”, en €l que se dispone expresamente la
posibilidad de otorgar € consentimiento para evitar una objecion por motivos relativos
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(articulo 5.5) delaLey de Marcas de 1994). LaUKIPO instaalas partes en una oposicion o
gue tengan pensado interponer oposicidn a concertar su propio acuerdo de coexistencia o
consentimiento, con €l fin de evitar litigios onerosos. La UKIPO aconsga solicitar la
orientacion de expertos en la elaboracion de ese tipo de acuerdos. Por lo generdl, la UKIPO
no se ocupa de las clausulas con arreglo alas cuales se otorga el consentimiento, que
considera que incumben alas partes. Sin embargo, aveces un acuerdo suscrito entre las
partes puede ser objeto de interpretacion por los tribunales o por Ia Oficina cuando, en un
procedimiento entre las partes, resulta pertinente, por ejemplo, para pronunciarse sobre una
oposicion. Esto puede tener lugar, por gemplo, cuando el acuerdo no resultaclaro, se
considera que va en contradel interés publico o puede servir de base a un impedimento legal
que obligue auna de las partes.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: entre los requisitos que deben satisfacerse para dar por
valida una declaracién de consentimiento figura el siguiente: en los acuerdos de
consentimiento se facilitan normalmente |as razones por |as que no es probable que se
produzca confusién o se declaran los acuerdos suscritos por |as partes para evitar la confusion.
Por gjemplo, en un acuerdo de consentimiento vaido se declarara que las partes han acordado
limitar e uso de sus marcas respectivas a determinados mercados o canales comercialeso a
determinados consumidores. En el acuerdo es posible limitar |a expansion de |os productos o
servicios de la partes. Asimismo, se puede declarar que las partes se abstendran de utilizar
sus marcas en formas, formatos o contextos que puedan dar lugar a confusion.

L os acuerdos de consentimiento que contienen declaraciones infundadas acercade la
probabilidad de que se produzca confusién y los acuerdos de consentimiento mediante los que
las partes simplemente acuerdan permitir o autorizar el registro de una marca, sin establ ecer
limitaciones sobre su uso afin de evitar confusiones, se consideran acuerdos de
consentimiento no razonados. Los acuerdos de consentimiento no razonados tienen poco o
nulo peso durante el examen. Asimismo, |os acuerdos de consentimiento quizano sirvan
simplemente como una alternativa mas comoda a la de concertar un acuerdo de licencia entre
las partes.

Por regla general, los acuerdos entre | as partes, ya sea entre dos solicitantes o entre un
solicitante y € titular de un registro, tienen un peso sustancial. Se entiende que ese tipo de
acuerdos benefician alos intereses pecuniarios de ambas partes puesto que son necesarios
para su supervivencia econdmica, repercuten sustancialmente en los gastos de puesta a punto
y comercializacion de los productos y se suscriben con conocimiento de los productos o
servicios y del mercado en cuestion. Por |o tanto, si 1as partes han proporcionado un acuerdo
valido firmado por € titular de lasolicitud o €l registro o por alguien que goza de la potestad
juridica paraobligar a titular, y se persuade al examinador de que mediante la declaracion de
consentimiento se resuel ve adecuadamente el problema que plantea |a probabilidad de
confusion, el examinador podra desestimar la denegacion del registro o no llevar aefecto la
suspension de la solicitud.
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Resumen cuantitativo de las respuestas a cuestionario sobre declaraciones de consentimiento
(documento SCT/22/5)

Preguntas

Respuestas

Si

%

NO

%

N.C.

%

a) laobjecion de oficio auna
solicitud de registro sobre la base

1. Esposble de un registro de marca anterior

68

46

68%

11

16%

11

16%

superar lo
siguiente b) la oposicion a registro de una
mediante la marca sobre la base de un registro
presentacion de de marca anterior

68

41

60%

14

21%

13

19%

una declaracion
de
consentimiento

¢) lasolicitud de declaracion de
nulidad o cancelacion del registro
de unamarca sobre la base de un
registro de marca anterior

68

35

51%

16

24%

17

25%

2. Se aceptaladeclaracion de consentimiento de un
solicitante que es una personajuridica perteneciente a
mismo grupo de empresas a que pertenece € titular

68

34

50%

24

35%

10

15%

3. Se acepta una declaracidn de consentimiento en
relacion con el registro de marcas idénticas para
productos y servicios idénticos

67

29

43.3%

33

49.2%

7.5%

4. Si serecibe unatercerasolicitud de registro para una
marcasimilar ala marcaregistrada en base auna
declaracion de consentimiento, se requiere a solicitante
presentar las declaraciones

67

35

52%

16

24%

16

24%

5. Las ) ) )
declaraciones de a) un contenido obligatorio

consenti miento

67

30

45%

25

37%

12

18%

deben cumplir
con requisitos
formalestales
como:

b) el uso de un formulario oficial

65

9%

46

71%

13

20%

6. Podria aceptarse unadeclaracion de consentimiento
por un periodo de tiempo especifico solamente

67

10

15%

45

67%

12

18%

7. Existen restricciones alatransferencia del registro de
una marca que ha sido otorgado sobre la base de una
declaracion de consentimiento

67

12%

66%

15

22%

8. Esposible retirar una declaracion de consentimiento
con posterioridad ala concesion del registro de lamarca

67

10.4%

45

67.2%

15

22.4%

8.8). Seproduce la caducidad del registro como
consecuencia del retiro

62

9.7%

24

38.7%

32

51.6%

9. Serequiere la presentacion de una copiade la
declaracion de consentimiento paralarenovacion de un
registro otorgado en base a ésta

67

3%

51

76%

14

21%

[Fin del documento]

Nota de la Secretaria: |as respuestas ala pregunta N° 10 no se reproducen en su totalidad, sino
Unicamente en la medida en que tienen que ver con los temas objeto del cuestionario.




