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Articulo 1
Pertenencia a la Unidn de Madrid

Los Estados parte en el presente Protocolo (denominados en adelante "los Estados contratantes"),
aun cuando no sean parte en el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
revisado en Estocolmo en 1967 y modificado en 1979 (denominado en adelante "el Arreglo de Madrid
(Estocolmo)™), y las organizaciones mencionadas en el Articulo 14.1)b) que sean parte en el presente
Protocolo (denominadas en adelante "las organizaciones contratantes"), son miembros de la misma
Unién de la que son miembros los paises parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo). Toda referencia
en el presente Protocolo a las "Partes Contratantes" se entendera como una referencia a los Estados
contratantes y a las organizaciones contratantes.

Articulo 2
Obtenciodn de la proteccion mediante el registro internacional

1) Cuando una solicitud de registro de una marca haya sido presentada en la Oficina de una Parte
Contratante, o cuando una marca haya sido registrada en el registro de la Oficina de una Parte
Contratante, el solicitante de esa solicitud (denominada en adelante "la solicitud de base") o el titular
de ese registro (denominado en adelante "el registro de base"), sin perjuicio de lo dispuesto en el
presente Protocolo, podra asegurarse la proteccion de su marca en el territorio de las Partes
Contratantes, obteniendo el registro de esa marca en el registro de la Oficina Internacional de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (denominados en adelante, respectivamente, "el

registro internacional”, "el Registro Internacional”, "la Oficina Internacional" y "la Organizacién"), a
condicién de que,

i) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de un Estado contratante o cuando
el registro de base haya sido efectuado por tal Oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de
dicho registro sea nacional de ese Estado contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento
industrial 0 comercial efectivo Y real, en dicho Estado contratante;

i) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de una organizacion contratante o
cuando el registro de base haya sido efectuado por tal Oficina, el solicitante de esa solicitud o el
titular de ese registro sea nacional de un Estado miembro de esa organizacion contratante o esté
domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en el territorio de dicha
organizacion contratante.

2) La solicitud de registro internacional (denominada en adelante "la solicitud internacional”)
debera presentarse en la Oficina Internacional por conducto de la Oficina en la que haya sido
presentada la solicitud de base o por la que se haya efectuado el registro de base (denominada en
adelante "la Oficina de origen"), segun sea el caso.

3) En el presente Protocolo, toda referencia a una "Oficina" o a la "Oficina de una Parte
Contratante", se entendera como una referencia a la Oficina que esta encargada del registro de
marcas por cuenta de una Parte Contratante, y toda referencia a "marcas", se entendera como una
referencia tanto a marcas de productos como a marcas de servicios.

4) En el presente Protocolo, se entendera por "territorio de una Parte Contratante", cuando la
Parte Contratante sea un Estado, el territorio de dicho Estado y, cuando la Parte Contratante sea
una organizacion intergubernamental, el territorio en el cual se aplique el tratado constitutivo de dicha
organizacion intergubernamental.



Articulo 3
Solicitud internacional

1) Toda solicitud internacional efectuada en virtud del presente Protocolo debera presentarse en
el formulario prescrito por el Reglamento. La Oficina de origen certificara que las indicaciones que
figuran en la solicitud internacional corresponden a las que figuran, en el momento de la certificacién,
en la solicitud de base o el registro de base, segun proceda. Ademas, dicha Oficina indicara,

i) en el caso de una solicitud de base, la fecha y el nimero de esa solicitud,

i) en el caso de un registro de base, la fecha y el nUmero de ese registro, asi como la fecha y el
namero de la solicitud de la que ha resultado el registro de base.

La Oficina de origen también indicara la fecha de la solicitud internacional.

2)  El solicitante debera indicar los productos y servicios para los que se reivindica la proteccién
de la marca, asi como, si fuera posible, la clase o clases correspondientes, segun la clasificacion
establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos Y Servicios
para el Registro de las Marcas. Si el solicitante no facilita esta indicacion, la Oficina Internacional
clasificard los productos y servicios en las clases correspondientes de dicha clasificacion. La
indicacion de las clases dada por el solicitante se someterd al control de la Oficina Internacional, que
lo ejercera en asociacién con la Oficina de origen. En caso de desacuerdo entre dicha Oficinay la
Oficina Internacional, prevalecera la opinién de esta Ultima.

3) Siel solicitante reivindica el color como elemento distintivo de su marca, estara obligado a

i) declararlo y acompafiar su solicitud internacional de una mencién indicando el color o la
combinacion de colores reivindicada,;

i) unir a su solicitud internacional ejemplares en color de dicha marca, que se unirdn a las
notificaciones efectuadas por la Oficina Internacional; el nUmero de esos ejemplares seré fijado por
el Reglamento.

4) La Oficina Internacional registrara inmediatamente las marcas presentadas de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 2. El registro internacional llevara la fecha en la que haya sido recibida
la solicitud internacional por la Oficina de origen, a condicién de que la solicitud internacional haya
sido recibida por la Oficina Internacional en el Plazo de dos meses a partir de esa fecha. Si la solicitud
internacional no hubiese sido recibida en ese plazo, el registro internacional llevara la fecha en la
que dicha solicitud internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional. La Oficina
Internacional notificara sin demora el registro internacional a las Oficinas interesadas. Las marcas
registradas en el Registro Internacional seran publicadas en una gaceta periddica editada por la
Oficina Internacional, sobre la base de las indicaciones contenidas en la solicitud internacional.

5) Con vistas a la publicidad que haya de darse a las marcas registradas en el Registro
Internacional, cada Oficina recibira de la Oficina Internacional cierto nimero de ejemplares gratuitos
y cierto nimero de ejemplares a precio reducido de dicha gaceta, en las condiciones fijadas por la
Asamblea mencionada en el Articulo 10 (denominada en adelante "la Asamblea"). Esta publicidad
se considerara suficiente a los fines de todas las Partes Contratantes, y no podra exigirse ninguna
otra del titular del registro internacional.

Articulo 3bis
Efecto territorial

La proteccién resultante del registro internacional sélo se extenderd a una Parte Contratante a
peticion de la persona que presente la solicitud internacional o que sea titular del registro
internacional. No obstante, tal peticion no podra hacerse respecto de una Parte Contratante cuya
Oficina sea la Oficina de origen.



Articulo 3ter
Solicitud de "extension territorial”

1) Toda solicitud de extension a una Parte Contratante de la proteccién resultante del registro
internacional debera ser objeto de una mencién especial en la solicitud internacional.

2) Una solicitud de extensién territorial también podra formularse con posterioridad al registro
internacional Tal solicitud debera presentarse en el formulario prescrito por el Reglamento. Se
inscribird inmediatamente por la Oficina Internacional, la que notificara sin demora esta inscripcién a
la Oficina u Oficinas interesadas. Esta inscripcién sera publicada en la gaceta periddica de la Oficina
Internacional. La extension territorial producira sus efectos a partir de la fecha en la que haya sido
inscrita en el Registro Internacional; dejara de ser valida a la extincién del registro internacional al
que se refiera.

Articulo 4
Efectos del registro internacional

1) a) A partir de la fecha del registro o de la inscripcion efectuados con arreglo a lo dispuesto en los
Articulos 3y 3ter, la proteccion de la marca en cada una de las Partes Contratantes interesadas sera
la misma que si esa marca hubiera sido depositada directamente en la Oficina de esa Parte
Contratante. Si no se hubiese notificado ninguna denegaciéon a la Oficina Internacional de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 5.1) y 2), o si una denegacion notificada de conformidad
con dicho articulo se hubiese retirado posteriormente, la proteccion de la marca en la Parte
Contratante interesada sera, con efectos a partir de dicha fecha, la misma que si esa marca hubiera
sido registrada por la Oficina de esa Parte Contratante.

b) La indicacion de las clases de productos y servicios prevista en el Articulo 3 no obligara a las
Partes Contratantes en cuanto a la apreciacién de la amplitud de la proteccion de la marca.

2)  Todo registro internacional gozara del derecho de prioridad establecido por el Articulo 4 del
Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, sin que sea necesario cumplir las
formalidades previstas en la letra D de dicho articulo.

Articulo 4bis
Substitucidn de un registro nacional o regional por un registro internacional

1) Cuando una marca que es objeto de un registro nacional o regional en la Oficina de una Parte
Contratante es también objeto de un registro internacional, y ambos registros estan inscritos a
nombre de la misma persona, se considerard que el registro internacional substituye al registro
nacional o regional, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de este Gltimo, a condicion de
que

i) la proteccion resultante del registro internacional se extienda a dicha Parte Contratante, segun lo
dispuesto en el Articulo 3ter.1) o 2),

i) todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional también estén
enumerados en el registro internacional respecto de dicha Parte Contratante,

iii) la extension mencionada surta efecto después de la fecha del registro nacional o regional.

2) Previa peticion, la Oficina mencionada en el péarrafo 1) estara obligada a tomar nota, en su
registro, del registro internacional.



Articulo 5

Denegacion e invalidacion de los efectos del registro internacional respecto de ciertas
Partes Contratantes

1) Cuando la legislacion aplicable lo autorice, la Oficina de una Parte Contratante a la que la
Oficina Internacional haya notificado una extensién a esa Parte Contratante, segln el Articulo 3ter.1)
0 2), de la proteccién resultante de un registro internacional, tendra la facultad de declarar en una
notificacién de denegacién que la proteccién no puede ser concedida en dicha Parte Contratante a
la marca objeto de esa extensién. Tal denegacion s6lo podra fundarse en los motivos que se
aplicarian, en virtud del Convenio de Paris para la proteccién de la Propiedad Industrial, en el caso
de una marca depositada directamente en la Oficina que notifique la denegacion. No obstante, la
proteccién no podra denegarse, ni siquiera parcialmente, por el Gnico motivo de que la legislacién
aplicable sdlo autorice el registro en un numero limitado de clases o para un numero limitado de
productos o servicios.

2) a) Toda Oficina que desee ejercer esta facultad debera notificar su denegacion a la Oficina
Internacional, con indicacion de todos los motivos, en el plazo prescrito por la legislacion aplicable a
esa Oficinay lo mas tarde, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b) y ¢), antes del vencimiento
de un afo a partir de la fecha en la que la notificacion de la extensién prevista en el parrafo 1) ha
sido enviada a dicha Oficina por la Oficina Internacional.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), toda Parte Contratante podra declarar que, para los
registros internacionales efectuados en virtud del presente Protocolo, el plazo de un afio mencionado
en el apartado a) sera reemplazado por 18 meses.

c) Tal declaracién podréd precisar ademas que, cuando una denegacion de proteccién pueda
resultar de una oposicién a la concesién de la proteccion, esa denegacion podra ser notificada a la
Oficina Internacional por la Oficina de dicha Parte Contratante después del vencimiento del plazo de
18 meses. Respecto de un registro internacional determinado, tal Oficina podra notificar una
denegacion de proteccion después del vencimiento del plazo de 18 meses, pero solamente si

i) antes de la expiracion del plazo de 18 meses ha informado a la Oficina Internacional de la
posibilidad de que se formulen oposiciones después de la expiracion del plazo de 18 meses, y

i) la notificacion de la denegacién fundada en una oposicién se efectia dentro del plazo de un mes
a partir de la expiracion del plazo de oposicion y, en cualquier caso, dentro de un plazo maximo de
siete meses a partir de la fecha en que comience a transcurrir el plazo de oposicion.

d) Toda declaracion en virtud de los apartados b) o c¢) podra efectuarse en los instrumentos
mencionados en el Articulo 14.2), y la fecha en la que surtira efecto la declaracién sera la misma que
la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo respecto del Estado u organizacion
intergubernamental que haya efectuado la declaracion. Tal declaracion también podréa efectuarse
ulteriormente, en cuyo caso la declaracién surtira efecto tres meses después de su recepcion por el
Director General de la Organizacién (denominado en adelante "el Director General"), o en cualquier
fecha posterior indicada en la declaracion, respecto de los registros internacionales cuya fecha es la
misma o posterior que aquella en la que surta efecto la declaracion.

e) Al expirar un periodo de diez afios a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo, la
Asamblea examinard el funcionamiento del sistema establecido por los apartados a) a d). Después
de dicho examen, las disposiciones de dichos apartados podran modificarse mediante una decision
unanime de la Asamblea.

3) La Oficina Internacional transmitira sin demora al titular del registro internacional uno de los
ejemplares de la notificacion de denegacion. Dicho titular tendra los mismos medios de recurso que
si la marca hubiese sido depositada directamente por él en la Oficina que haya notificado su
denegacioén. Cuando la Oficina Internacional haya recibido una informacién en virtud del parrafo 2)
¢) i), transmitira sin demora dicha informacion al titular de registro internacional.



4)  Los motivos de denegacion de una marca se comunicaran por la Oficina Internacional a los
interesados que lo soliciten.

5)  Toda Oficina que, respecto de un registro internacional determinado, no haya notificado a la
Oficina Internacional una denegacion provisional o definitiva, de conformidad con lo dispuesto en los
parrafos 1) y 2), perdera, respecto de ese registro internacional, el beneficio de la facultad prevista
en el péarrafo 1).

6) La invalidacion, por las autoridades competentes de una Parte Contratante, de los efectos en
el territorio de esa Parte Contratante de un registro internacional no podra pronunciarse sin que al
titular de ese registro internacional se le haya ofrecido la posibilidad de hacer valer sus derechos en
tiempo util. La invalidacion se notificara a la Oficina Internacional.

Articulo 5bis
Documentos justificativos de la legitimidad de uso de ciertos elementos de la marca

Los documentos justificativos de la legitimidad de uso de ciertos elementos contenidos en las
marcas, como armas, escudos, retratos, distinciones honorificas, titulos, nombres comerciales o
nombres de personas distintas del depositante, u otras inscripciones analogas, que pudieran ser
reclamados por las oficinas de las Partes Contratantes, estaran libres de toda legalizacién, asi como
de toda certificacion que no sea la de la Oficina de origen.

Articulo 5ter

Copia de las menciones que figuren en el Registro Internacional; busquedas de
anterioridades; extractos del Registro Internacional

1) La Oficina Internacional expedira a todas las personas que lo soliciten, mediante el pago de
una tasa fijada por el Reglamento, copia de las referencias inscritas en el Registro Internacional
relativas a una marca determinada.

2) La Oficina Internacional podra encargarse también, mediante remuneracion, de realizar
busquedas de anterioridades entre las marcas que sean objeto de registros internacionales.

3) Los extractos del Registro Internacional solicitados para ser presentados en una de las Partes
Contratantes estaran dispensados de toda legalizacion.

Articulo 6

Duracion de la validez del registro internacional; dependencia e independencia del registro
internacional

1)  Elregistro de una marca en la Oficina Internacional se efectia por diez afios, con posibilidad
de renovacion en las condiciones fijadas en el Articulo 7.

2) Al expirar un plazo de cinco afios desde la fecha del registro internacional, éste se hace
independiente de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro de base,
segun sea el caso, sin perjuicio de las disposiciones siguientes.

3) La proteccién resultante del registro internacional, haya sido o no objeto de una transmision,
ya no podra ser invocada si antes de la expiracién de un periodo de cinco afios, contados a partir de
la fecha del registro internacional, la solicitud de base o el registro resultante de la misma, o el registro
de base, seglin sea el caso, haya sido retirada, haya caducado, se haya renunciado a él, o haya sido
objeto de una decision definitiva de rechazo, revocacion, cancelacion o invalidacion respecto de la
totalidad o de parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional. Lo mismo
serd aplicable si

i) un recurso contra una decision denegando los efectos de la solicitud de base,



i) una accion tendente a la retirada de la solicitud de base o a la revocacion, a la cancelacién o a la
invalidacion del registro resultante de la solicitud de base o del registro de base, o

iii) una oposicién a la solicitud de base diese por resultado, tras la expiracion del periodo de cinco
afios, una decision final de rechazo, de revocacion, de cancelacion o de invalidacion, u ordenando
la retirada de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro de base, segin
sea el caso, a condicion de que dicho recurso, accién u oposicion haya comenzado antes de la
expiracion de dicho periodo. Lo mismo seria igualmente aplicable si se retirase la solicitud de base,
0 si se renunciase al registro resultante de la solicitud de base, o al registro de base, tras la expiracién
del periodo de cinco afios, a condicién de que en el momento de la retirada o de la renuncia, dicha
solicitud o registro fuesen objeto de uno de los procedimientos mencionados en el punto i), ii) o iii) y
que dicho procedimiento haya comenzado antes de la expiracién de dicho periodo.

4) La Oficina de origen, tal como se prescribe en el Reglamento, notificarad a la Oficina
Internacional los hechos y decisiones pertinentes en virtud del parrafo 3), y la Oficina Internacional,
tal como se prescribe en el Reglamento, notificara a las partes interesadas y efectuara toda
publicacién correspondiente. En su caso, la Oficina de origen solicitara a la Oficina Internacional la
cancelacién, en la medida aplicable, del registro internacional, y la Oficina Internacional procedera
en consecuencia.

Articulo 7
Renovacion del registro internacional

1)  Todo registro internacional podra renovarse por un periodo de diez afios contados a partir de
la expiracion del periodo precedente, mediante el simple pago de la tasa de base y, sin perjuicio de
lo dispuesto en el Articulo 8.7), de las tasas suplementarias y de los complementos de tasa previstos
en el Articulo 8.2).

2)  Larenovacion no podra entrafiar ninguna modificacion del registro internacional en el estado
en que se encontrard Ultimamente.

3) Seis meses antes de la expiracion del plazo de proteccion, la Oficina Internacional recordara
al titular del registro internacional y a su representante, si lo hubiera, mediante el envio de un aviso
oficioso, la fecha exacta de esa expiracion.

4)  Se concedera un plazo de gracia de seis meses para la renovacién del registro internacional,
mediante el pago de una sobretasa fijada por el Reglamento.

Articulo 8
Tasas de solicitud internacional y de registro internacional

1) La Oficina de origen tendra la facultad de fijar a voluntad y de percibir en su propio beneficio
una tasa que reclamara del solicitante o del titular del registro internacional en el momento de la
presentacion de la solicitud internacional o de la renovacion del registro internacional.

2)  Elregistro de una marca en la Oficina Internacional estara sujeto al pago previo de una tasa
internacional que, sin perjuicio de las disposiciones del parrafo 7) a), comprendera

i) una tasa basica;

i) una tasa suplementaria por toda clase de la Clasificacion Internacional, sobre la tercera, en la que
se clasifiquen los productos o servicios a los que se aplique la marca;

iii) un complemento de tasa para toda peticion de extension de la proteccion de conformidad con el
Articulo 3ter.

3) Sin embargo, la tasa suplementaria estipulada en el parrafo 2) ii) podra ser pagada, sin que
sufra menoscabo la fecha del registro internacional, en un plazo fijjado por el Reglamento, si el
namero de las clases de productos o servicios ha sido fijado o modificado por la Oficina Internacional.



Si, al expirar dicho plazo, la tasa suplementaria no ha sido pagada o la lista de productos o servicios
no ha sido reducida por el depositante en la medida necesaria, se considerara como abandonada la
solicitud internacional.

4)  El producto anual de los diferentes ingresos del registro internacional, con excepcion de los
ingresos procedentes de las tasas mencionadas en el parrafo 2) ii) y iii), sera repartido en partes
iguales, entre las Partes Contratantes, por la Oficina Internacional, después de deducir los gastos y
cargas necesarios para la ejecucion del presente Protocolo.

5) Las sumas procedentes de las tasas suplementarias aludidas en el péarrafo 2) ii) seran
repartidas al expirar cada afio entre las Partes Contratantes interesadas, proporcionalmente al
namero de marcas para las que haya sido solicitada la protecciéon en cada una de ellas durante el
afio transcurrido, quedando ese namero afectado, por lo que respecta a las Partes Contratantes que
proceden a un examen, por un coeficiente que sera determinado por el Reglamento.

6) Las sumas procedentes de los complementos de tasa aludidos en el parrafo 2) iii) seran
repartidas conforme a las mismas reglas que las previstas en el parrafo 5).

7) a) Toda Parte Contratante puede declarar que, respecto de cada registro internacional en el que
sea mencionada en virtud del Articulo 3ter, y respecto de la renovacién de tal registro internacional,
desea recibir, en lugar de una parte del ingreso procedente de las tasas suplementarias y de los
complementos de tasas, una tasa (denominada en adelante "la tasa individual”) cuyo importe seréa
indicado en la declaracién, y que puede ser modificado en declaraciones subsiguientes, pero que no
puede exceder del equivalente del importe, una vez deducido el ahorro resultante del procedimiento
internacional, que dicha Oficina de la Parte Contratante tendria derecho de percibir de un solicitante
por un registro de diez afios, o del titular de un registro por una renovacién por diez afios de dicho
registro, de la marca en el registro de dicha Oficina. En el caso de que deba pagarse la tasa
individual,

i) ninguna tasa suplementaria prevista en el parrafo 2) ii) sera debida si tnicamente son mencionadas
en virtud del Articulo 3ter las Partes Contratantes que hayan hecho una declaracién en virtud del
presente apartado, y

i) ningln complemento de tasa previsto en el péarrafo 2) iii) sera debido respecto de toda Parte
Contratante que haya hecho una declaracion en virtud del presente apartado.

b) Toda declaracién en virtud del apartado a) podra efectuarse en los instrumentos mencionados
en el Articulo 14.2), y la fecha en la que surtird efecto la declaracion sera la misma que la fecha de
entrada en vigor del presente Protocolo respecto del Estado u organizacion intergubernamental que
haya efectuado la declaracion. Tal declaracién también podra efectuarse ulteriormente, en cuyo caso
la declaracién surtird efecto tres meses después de su recepcion por el Director General, o en
cualquier fecha posterior indicada en la declaracién, respecto de los registros internacionales cuya
fecha es la misma o posterior que aquella en la que surta efecto la declaracion.

Articulo 9
Inscripcién del cambio de titular de un registro internacional

A solicitud de la persona a cuyo nombre aparezca el registro internacional, o a solicitud de una Oficina
interesada hecha de oficio 0 a peticion de una persona interesada, la Oficina Internacional inscribira
en el Registro Internacional todo cambio de titular de dicho registro, respecto de la totalidad o de
algunas de las Partes Contratantes en cuyos territorios surta efecto dicho registro y respecto de la
totalidad o parte de los productos y servicios enumerados en el registro, siempre y cuando el nuevo
titular sea una persona que, en virtud del Articulo 2.1), esté facultada para presentar solicitudes
internacionales.



Articulo 9bis
Inscripcién de ciertos aspectos relativos a un registro internacional
La Oficina Internacional inscribira en el Registro Internacional
i) todo cambio del nombre o de la direccién del titular del registro internacional,

i) el nombramiento de un representante del titular del registro internacional y cualquier otro dato
pertinente relativo a dicho representante,

iii) toda limitacion, respecto de la totalidad o de algunas de las Partes Contratantes, de los productos
y servicios enumerados en el registro internacional,

iv) toda renuncia, cancelacion o invalidacién del registro internacional respecto de la totalidad o de
algunas de las Partes Contratantes,

v) cualquier otro dato pertinente, identificado en el Reglamento, relativo a los derechos sobre una
marca objeto de un registro internacional.

Articulo 9ter
Tasas para ciertas inscripciones
Toda inscripcion en virtud del Articulo 9 o del Articulo 9bis podra estar sujeta al pago de una tasa.
Articulo 9quater
Oficina comun de varios Estados contratantes

1)  Si varios Estados contratantes acuerdan realizar la unificacion de sus leyes nacionales en
materia de marcas, podrian notificar al Director General

i) que una Oficina comun reemplazara a la Oficina nacional de cada uno de ellos, y

i) que el conjunto de sus territorios respectivos debera ser considerado como un solo Estado para
la aplicacién de la totalidad o parte de las disposiciones que preceden al presente articulo, asi como
de las disposiciones de los Articulos 9quinquies y 9sexies.

2)  Esta notificacion no surtira efecto sino tres meses después de la fecha de la comunicacién que
sera hecha por el Director General a las demas Partes Contratantes.

Articulo 9quinquies
Transformacién de un registro internacional en solicitudes nacionales o regionales

Cuando, en el caso en que un registro internacional sea cancelado a solicitud de la oficina de origen
en virtud del Articulo 6.4) respecto de la totalidad o parte de los productos y servicios enumerados
en dicho registro, la persona que era el titular del registro internacional presente una solicitud de
registro para la misma marca ante la Oficina de cualquier Parte Contratante en el territorio en el que
el registro internacional era valido, dicha solicitud sera tramitada como si hubiera sido presentada en
la fecha del registro internacional en virtud del Articulo 3.4) o en la fecha de inscripcién de la
extension territorial en virtud del Articulo 3ter.2) y, si el registro internacional tenia prioridad, gozara
de la misma prioridad, siempre y cuando

i) dicha solicitud sea presentada en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha en la que
el registro internacional fue cancelado,

i) los productos y servicios enumerados en la solicitud estén realmente cubiertos por la lista de
productos y servicios contenida en el registro internacional respecto de la Parte Contratante
interesada, y



iii) dicha solicitud satisfaga todos los requisitos de la legislacion aplicable, incluyendo los relativos a
tasas.

Articulo 9sexies

Relaciones entre los Estados parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de
Madrid (Acta de Estocolmo)

1) a) En lo que atafie a las relaciones entre los Estados parte tanto en el presente Protocolo como
en el Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo), sélo el presente Protocolo sera aplicable.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), toda declaracion hecha en virtud de los articulos 5.2)
b), 5.2) ¢) o del articulo 8.7) del presente Protocolo por un Estado parte tanto en el presente Protocolo
como en el Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo) no surtira efecto en las relaciones que tenga con
otro Estado parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo).

2) La Asamblea, tras la expiracion de un plazo de tres afios a partir del 1 de septiembre de 2008,
examinara la aplicacion del parrafo 1) b) y podra, en cualquier momento, derogar lo dispuesto en ese
parrafo o restringir su alcance, por mayoria de tres cuartos. En la votacién en la Asamblea sélo
tendran derecho a participar aquellos Estados que sean parte tanto en el Arreglo de Madrid (Acta de
Estocolmo) como en el presente Protocolo.

Articulo 10
Asamblea

1) a) Las Partes Contratantes serdn miembros de la misma Asamblea que los paises parte en el
Arreglo de Madrid (Estocolmo).

b) Cada Parte Contratante estara representada en esta Asamblea por un delegado que podra ser
asistido por suplentes, asesores y expertos.

c) Los gastos de cada delegacién correran a cargo de la Parte Contratante que la haya designado,
con excepcion de los gastos de viaje y de las dietas de un delegado por cada Parte Contratante, que
correran a cargo de la Union.

2) La Asamblea, ademas de las funciones que le incumben en virtud del Arreglo de Madrid
(Estocolmo),

i) tratard de todas las cuestiones relativas a la aplicacién del presente Protocolo;

i) dara instrucciones a la Oficina Internacional en relacién con la preparacién de las conferencias de
revision del presente Protocolo, teniendo debidamente en cuenta las observaciones de los paises
de la Unién que no sean parte en el presente Protocolo;

iii) adoptarad y modificara las disposiciones del Reglamento relativas a la aplicacion del presente
Protocolo;

iv) se ocupara de todas las demas funciones que implique el presente Protocolo.

3) a) Cada Parte Contratante dispondra de un voto en la Asamblea. En los asuntos que competan
Unicamente a los paises parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo), las Partes Contratantes que no
son parte en dicho Arreglo no tendran derecho de voto, mientras que, en los asuntos que competan
Unicamente a las Partes Contratantes, solamente éstas tendran derecho de voto.

b) La mitad de los miembros de la Asamblea que tengan derecho de voto sobre una cuestion
determinada constituird el quérum a los fines de la votacion sobre dicha cuestion.

¢) No obstante las disposiciones del apartado b), si en cualquier sesion el nUmero de miembros de
la Asamblea con derecho de voto sobre una cuestion determinada representados es inferior a la
mitad pero igual o superior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea con derecho de voto
sobre esta cuestion, la Asamblea podra tomar decisiones; sin embargo, las decisiones de la



Asamblea, salvo aquéllas relativas a su propio procedimiento, sélo seran ejecutivas si se cumplen
los siguientes requisitos: la Oficina Internacional comunicara dichas decisiones a los miembros de la
Asamblea con derecho de voto sobre dicha cuestién y que no estaban representados, invitandoles
a expresar por escrito su voto o su abstencion dentro de un periodo de tres meses a contar desde la
fecha de la comunicacidn. Si, al expirar dicho plazo, el nimero de dichos miembros que hayan asi
expresado su voto o su abstencién asciende al nimero de miembros que faltaba para que se lograse
el quérum en la sesion, dichas decisiones seran ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se
mantenga la mayoria necesaria.

d) Sin perjuicio de las disposiciones de los Articulos 5.2) e), 9sexies.2), 12 y 13.2), las decisiones
de la Asamblea se tomaran por mayoria de dos tercios de los votos emitidos.

e) La abstencion no se considerard como voto.

f) Un delegado no podra representar mas que a un solo miembro de la Asamblea y no podra votar
mas que en nombre del mismo.

4)  Ademas de sus reuniones en sesiones ordinarias y en sesiones extraordinarias de conformidad
con lo dispuesto en el Arreglo de Madrid (Estocolmo), la Asamblea se reunird en sesion
extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, a peticion de un cuarto de los miembros
de la Asamblea con derecho de voto sobre las cuestiones propuestas para ser incluidas en el Orden
del dia de la sesion. El Director General preparara el Orden del dia de tal sesién extraordinaria.

Articulo 11
Oficina Internacional

1) La Oficina Internacional se encargara de las tareas relativas al registro internacional segun el
presente Protocolo, asi como de las demas tareas administrativas que conciernan al presente
Protocolo.

2) a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea, preparara las conferencias
de revision del presente protocolo.

b) La Oficina Internacional podra consultar a las organizaciones intergubernamentales e
internacionales no gubernamentales en relaciéon con la preparaciéon de dichas conferencias de
revision.

c) El Director General y las personas que €l designe participaran, sin derecho de voto, en las
deliberaciones de dichas conferencias de revision.

3) La Oficina Internacional ejecutara todas las demas tareas que le sean atribuidas en relacion
con el presente Protocolo.

Articulo 12
Finanzas

En lo que concierne a las Partes Contratantes, las finanzas de la Unidén estaran regidas por las
mismas disposiciones que las que figuran en el Articulo 12 del Arreglo de Madrid (Estocolmo),
guedando entendido que toda referencia al Articulo 8 de dicho Arreglo se considerara una referencia
al Articulo 8 del presente Protocolo. Ademas, a los fines del Articulo 12.6) b) de dicho Arreglo, las
organizaciones contratantes seran consideradas, a reserva de una decision unanime en contrario de
la Asamblea, pertenecientes a la clase de contribucion | (uno) segun el Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial.



Articulo 13
Modificaciéon de ciertos articulos del Protocolo

1) Las propuestas de modificacién de los Articulos 10, 11y 12 y del presente articulo podran ser
presentadas por cualquier Parte Contratante o por el Director General. Esas propuestas seran
comunicadas por este Ultimo a las Partes Contratantes, al menos seis meses antes de ser sometidas
a examen de la Asamblea.

2) Toda modificacién de los articulos a los que se hace referencia en el parrafo 1) debera ser
adoptada por la Asamblea. La adopcidn requerira tres cuartos de los votos emitidos; sin embargo,
toda modificacién del Articulo 10 y del presente parrafo requerird cuatro quintos de los votos emitidos.

3) Toda modificacion de los articulos a los que se hace referencia en el parrafo 1) entrara en vigor
un mes después de que el Director General haya recibido notificacion escrita de su aceptacion,
efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, de las tres cuartas
partes de los Estados y organizaciones intergubernamentales que, en el momento en que la
modificacién hubiese sido adoptada, eran miembros de la Asamblea y tenian derecho de voto sobre
la modificacion. Toda modificacion de dichos articulos asi adoptada obligara a todos los Estados y
organizaciones intergubernamentales que sean Partes Contratantes en el momento en que la
modificacion entre en vigor o que lo sean en una fecha ulterior.

Articulo 14
Modalidades para ser parte en el Protocolo; entrada en vigor

1) a) Todo Estado parte en el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial podra
ser parte en el presente Protocolo.

b) Ademés, toda organizacion intergubernamental también podr4 ser parte en el presente
Protocolo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

i) gue al menos uno de los Estados miembros de dicha organizacion sea parte en el Convenio de
Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial,

i) que dicha organizacion tenga una Oficina regional para el registro de marcas con efecto en el
territorio de la organizacion, siempre que dicha Oficina no sea objeto de una notificacion en virtud
del Articulo 9quater.

2) Todo Estado u organizacibn mencionado en el parrafo 1) podra firmar este Protocolo.
Cualquiera de estos Estados u organizaciones podrd, si ha firmado el presente Protocolo, depositar
un instrumento de ratificacién, aceptacién o aprobacion del presente Protocolo o, si ho hubiere
firmado el presente Protocolo, podra depositar un instrumento de adhesién a este Protocolo.

3) Losinstrumentos mencionados en el parrafo 2) se depositaran ante el Director General.

4) a) El presente Protocolo entrara en vigor tres meses después del depésito de cuatro instrumentos
de ratificacion, aceptacién, aprobacion o adhesién, siempre y cuando al menos uno de dichos
instrumentos haya sido depositado por un pais parte del Arreglo de Madrid (Estocolmo) y cuando al
menos otro de dichos instrumentos haya sido depositado por un Estado que no es parte en el Arreglo
de Madrid (Estocolmo) o por cualquiera de las organizaciones mencionadas en el apartado 1) b).

b) Respecto de cualquier otro Estado u organizacion mencionado en el parrafo 1), el presente
Protocolo entrara en vigor tres meses después de la fecha en la que su ratificacion, aceptacion,
aprobacion o adhesion haya sido notificada por el Director General.

5)  Cualquier Estado u organizacién mencionado en el apartado 1), al depositar su instrumento de
ratificacion, aceptacion, aprobacion o adhesion al presente Protocolo, podra declarar que la
proteccion resultante de cualquier registro internacional realizado en virtud del presente Protocolo
antes de la fecha de entrada en vigor de dicho Protocolo respecto del mismo, no puede ser objeto
de una extension respecto del mismo.



Articulo 15
Denuncia
1)  El presente Protocolo permanecera en vigor sin limitacion de tiempo.

2) Toda Parte Contratante podra denunciar el presente Protocolo mediante notificacion dirigida al
Director General.

3) Ladenuncia surtira efecto un afio después del dia en que el Director General haya recibido la
notificacion.

4) La facultad de denuncia prevista por el presente articulo no podra ser ejercida por ninguna
Parte Contratante Parte Contratante antes de la expiracién de un plazo de cinco afios contados a
partir de la fecha en que el presente Protocolo haya entrado en vigor respecto de dicha Parte
Contratante.

5) a) Cuando una marca sea objeto de un registro internacional con efectos en el Estado u
organizacién intergubernamental que denuncie el presente Protocolo en la fecha en la que la
denuncia se haga efectiva, el titular de tal registro podrd presentar una solicitud de registro de la
misma marca en la Oficina del Estado u organizacién intergubernamental que denuncie el presente
Protocolo, la cual sera tramitada como si hubiera sido presentada en la fecha del registro
internacional en virtud del Articulo 3.4) o en la fecha de inscripcién de la extension territorial en virtud
del Articulo 3ter.2) y, si el registro internacional tenia prioridad, gozara de la misma prioridad, siempre
y cuando

i) dicha solicitud sea presentada dentro de dos afios a partir de la fecha en la que la denuncia fue
efectiva,

i) los productos y servicios enumerados en la solicitud estén realmente cubiertos por la lista de
productos y servicios contenida en el registro internacional respecto del Estado u organizacién
intergubernamental que haya denunciado el presente Protocolo, y

iii) dicha solicitud satisfaga todos los requisitos de la legislacién aplicable, incluyendo los relativos a
tasas.

b) Las disposiciones del apartado a) también seran aplicables respecto de cualquier marca que
sea objeto de un registro internacional con efectos, en Partes Contratantes distintas del Estado u
organizacién intergubernamental que denuncie el presente Protocolo, en la fecha en la que la
denuncia sea efectiva y cuyo titular, a causa de la denuncia, ya no esté facultado para presentar
solicitudes internacionales en virtud del Articulo 2.1).

Articulo 16
Firma, idiomas, funciones de depositario

1) a) El presente Protocolo se firmara en un solo ejemplar original en espafiol, francés e inglés y sera
depositado ante el Director General, cuando cese de estar abierto a la firma en Madrid. Los textos
en los tres idiomas se consideraran igualmente auténticos.

b) Previa consulta con los gobiernos y organizaciones interesados, el Director General establecera
textos oficiales en aleman, arabe, chino, japonés, portugués y ruso, y en cualquier otro idioma que
la Asamblea pueda indicar.

2)  El presente Protocolo quedara abierto a la firma, en Madrid, hasta el 31 de diciembre de 1989.

3) El Director General transmitira dos copias de los textos firmados del presente Protocolo,
certificadas por el Gobierno de Espafia, a todos los Estados y organizaciones intergubernamentales
susceptibles de ser parte en este Protocolo.

4)  El Director General registrara el presente Protocolo en la Secretaria de las Naciones Unidas.



5)  ElDirector General notificara a todos los Estados y organizaciones internacionales susceptibles
de ser parte o que son parte en este Protocolo respecto de las firmas, los depdsitos de instrumentos
de ratificacion, aceptacion, aprobacion o adhesién, de la entrada en vigor del presente Protocolo y
de toda modificacion de éste, de cualquier notificacion de denuncia y de cualquier declaracion
estipulada en este Protocolo.

La presente es copia fiel y completa en espafiol del Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid
Relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado
el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.

Extiendo la presente, en veintiuna paginas utiles, en la Ciudad de México, el dieciséis de enero de
dos mil trece, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgacion respectivo. - Rubrica.



