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1 Introduccion

1 Introduccion

La Unién Europea se adhirié al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al
registro internacional de marcas el 1 de julio de 2004.

Esta parte de las Directrices se centra en las caracteristicas especificas del examen
de las marcas internacionales. Para mas informacion sobre los aspectos generales del
procedimiento, deberan consultarse las partes de las Directrices correspondientes
(examen, oposicién, anulacion, etc.).

El objetivo de esta parte de las Directrices es explicar el modo en que, en la practica,
el vinculo entre la marca de la Unién Europea y el Protocolo concerniente al Arreglo de
Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (el «Protocolo de Madrid») afecta a
los procedimientos y a las normas de examen y de oposicién de la EUIPO. El punto 2
se refiere a las tareas de la EUIPO como oficina de origen, es decir, de las solicitudes
internacionales «salientes». El punto 3 se refiere a las tareas como oficina designada,
es decir, de los registros internacionales «entrantes» que designan a la UE. El punto 4
se refiere a la sustitucion, a la transformacion de un registro internacional que designa
a la UE en marca de la Union Europea y a la transformacion (conversion).

Con las Directrices no se pretende, ni se puede, ampliar o reducir el contenido juridico
del Capitulo Xlll del RMUE. La EUIPO esta asimismo vinculada por las disposiciones
del Protocolo de Madrid y del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de
Madrid. También se haran referencias a la «Guia para el Registro Internacional de
Marcas» publicada por la OMPI, ya que las Directrices tratan de no repetir lo
consignado en estos textos.

2 La EUIPO como oficina de origen

Entre las funciones de la EUIPO como oficina de origen figuran:

el examen y transmision de las solicitudes internacionales;

el examen y transmisién de las designaciones posteriores;

la tramitacion de las notificaciones de irregularidad emitidas por la OMPI,

la notificacién a la OMPI de determinados hechos que afectan al registro de base
durante el plazo de dependencia de cinco afnos;

® |a transmision de determinadas solicitudes de modificacion en el Registro
Internacional.
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2 La EUIPO como oficina de origen

2.1 Examen y transmision de las solicitudes
internacionales

Articulo 183 y articulo 184, apartado 1, del RMUE

Articulo 28 del REMUE

Las solicitudes internacionales presentadas ante la EUIPO estan sujetas a:

® ¢l pago de la tasa de tramitacion;

® |a existencia de (un) registro(s) o solicitud(es) de marca de la Unién Europea de
base (la «marca de base») de una marca idéntica;

e cumplimentar correctamente el formulario MM2 o EM2 (ya sea en papel o por via
electrénica);

® ¢l derecho a presentar la solicitud internacional a través de la EUIPO.

El pago puede efectuarse usando cualquiera de los medios de pago aceptados por la
EUIPO (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Seccién 3, Pago de
las tasas, costas y gastos, punto 2).

211 Identificacion de las solicitudes internacionales

Las solicitudes internacionales se identificaran en la base de datos de la EUIPO con el
numero de (solicitud de) marca de la Unién Europea (MUE) de base, seguido del sufijo
_01 (por ejemplo, 012345678_01) si se refiere a una primera solicitud internacional.
Otras solicitudes basadas en la misma MUE/solicitud de MUE basica se identificaran
como _02, 03, etc. Las solicitudes internacionales basadas en mas de una MUE o
solicitud de MUE se identificaran por el nimero de la MUE o solicitud de MUE indicado
en primer lugar en la solicitud.

Cuando se presente una solicitud internacional, la Oficina expedira un recibo en el que
se mencionara el numero de expediente.

2.1.2 Tasas

2.1.21 Tasa de tramitacion

Articulo 184, apartados 4 y 8, y articulo 188, del RMUE

Anexo | A, apartado 34, del RMUE

Las solicitudes internacionales solo se consideraran presentadas una vez pagada la
tasa de tramitacion de 300 EUR.
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2 La EUIPO como oficina de origen

El pago debera realizarse a la EUIPO por cualquiera de los medios de pago aceptados
(véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Seccion 3, Pago de las
tasas, costas y gastos, apartado 2).

Si el solicitante decide basar la solicitud internacional en una solicitud de MUE una vez
que ha sido registrada, se considera que la solicitud de Rl se ha recibido en la fecha
de registro de la MUE. En este caso, la tasa de tramitacion debera abonarse en la
fecha de registro de la MUE.

Cuando la solicitud no se presente por via electrénica, los medios de pago utilizados
podran comunicarse a la EUIPO marcando las casillas adecuadas del formulario EM2
o facilitando dicha informacién en la carta que acompana al formulario MM2.

Si durante el examen de la solicitud internacional el examinador determina que no se
ha abonado la tasa de tramitacion, informara al solicitante de ello y le pedira que
abone la tasa en el plazo de dos meses. Si el pago se efectua en el plazo de dos
meses establecido por la EUIPO, la fecha de recepcion que la EUIPO comunicara a la
OMPI sera la fecha en que la EUIPO recibe el pago. Si no se abonara el pago dentro
del plazo de dos meses establecido por la EUIPO, la Oficina informara al solicitante de
que considera que la solicitud internacional no ha sido presentada y cerrara el
expediente.

21.2.2 Tasas internacionales

Todas las tasas internacionales deberan pagarse directamente a la OMPI. La EUIPO
no recaudara ninguna de las tasas que deben pagarse directamente a la OMPI. Toda
tasa pagada por error se devolvera al remitente.

Si el solicitante emplea la herramienta de presentacién electronica, tendra la
posibilidad de indicar directamente en la solicitud el importe de las tasas
internacionales 'y cdmo se pagaran. Si el solicitante emplea los formularios EM2 en
papel, debera presentarse la hoja de calculo de tasas (anexa al formulario MM2 de la
OMPI) en la lengua en que la solicitud internacional deba transmitirse a la OMPI.
Como alternativa, el solicitante podra adjuntar una copia del pago a la OMPI. Sin
embargo, la EUIPO no examinara si la hoja de calculo de tasas se ha adjuntado, o si
se ha cumplimentado correctamente, o si se ha calculado correctamente el importe de
las tasas internacionales. Las dudas relativas a la cuantia y a los medios de pago
relacionados con las tasas internacionales deberan dirigirse a la OMPI. El sitio web de
la OMPI dispone de una calculadora de tasas.
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2 La EUIPO como oficina de origen

21.3 Formularios

Articulo 184, apartado 1 a 3 y articulo 184, apartado 5, letra a), del RMUE

Articulo 28 del REMUE

Articulo 65, apartado 2, letra b) del RDMUE

La solicitud internacional debera presentarse en una de las lenguas oficiales de la
Unién Europea, empleando preferentemente la herramienta de presentacion
electrénica que la Oficina facilita, en la medida en que oriente al solicitante y, por tanto,
reduzca potencialmente el numero de irregularidades y agilice el examen.

Cuando la solicitud internacional se presente utilizando la herramienta de presentacion
electrénica, se rellenara automaticamente con los datos del registro o la solicitud de
MUE sobre la que se base la solicitud internacional, para limitar al maximo la
introduccion manual de los datos.

La Oficina también facilita formularios en papel EM2 (una adaptacion hecha por la
Oficina del formulario MM2 de la OMPI) en todas las lenguas oficiales. Los solicitantes
no podran utilizar otros formularios ni modificar el contenido ni el formato de los
mismos.

Si la solicitud se presenta en una lengua distinta de las del Protocolo de Madrid
(espanol, inglés, y francés), el solicitante debera indicar en cual de las tres lenguas
debera remitirse la solicitud a la OMPI. En tal caso, se pedira al solicitante que elija
entre autorizar a la Oficina a facilitar una traduccion o si desea facilitar su propia
traduccion de los productos y servicios, y de cualquier otro elemento textual que forme
parte de la solicitud internacional, a la lengua elegida (espanol, inglés o francés) para
remitir la solicitud a la Oficina Internacional.

Si se ha designado a un representante ante la Oficina Internacional, todas las
comunicaciones de esta se enviaran unicamente a dicho representante.

Tanto el solicitante como el representante deben proporcionar obligatoriamente una
direccién de correo electrénico. Toda la correspondencia procedente de la Oficina
Internacional se enviara unicamente por medios electronicos y no se emitira ninguna
correspondencia en papel.

Todos los puntos aplicables del formulario deberan marcarse siguiendo las
indicaciones que se ofrecen en el propio formulario y en la «Guia para el Registro
Internacional de Marcas» publicada por la OMPI.
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2 La EUIPO como oficina de origen

2.1.31 Derecho a presentar la solicitud

Articulo 184, apartado 5, letra f, del RMUE

Articulo 2, apartado 1, inciso ii), del Protocolo de Madrid

Es obligatorio incluir las indicaciones relativas al derecho del solicitante a presentar
una solicitud internacional. Un solicitante tiene derecho a presentar la solicitud ante la
EUIPO como oficina de origen si tiene nacionalidad de un Estado miembro de la UE, o
dispone de un domicilio o establecimiento comercial o industrial real y efectivo en el
mismo. El solicitante puede elegir en qué criterio o criterios basa el derecho a
presentar la solicitud. Por ejemplo, un nacional de Dinamarca con domicilio en
Alemania puede optar por basar su derecho a presentar la solicitud en la nacionalidad
o en el domicilio. Un nacional francés domiciliado en Suiza tiene derecho a presentar
la solicitud unicamente basandose en la nacionalidad (no obstante, en este caso debe
designar un representante ante la EUIPO). Una empresa suiza sin domicilio ni
establecimiento comercial o industrial real y efectivo en un Estado miembro de la UE
no tiene derecho a presentar una solicitud internacional a través de la EUIPO.

Si hay varios solicitantes, cada uno de ellos debe cumplir, como minimo, uno de los
criterios mas arriba expuestos.

La expresion «establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en un Estado
miembro de la UE» debe interpretarse del mismo modo que en otros casos, como en
el contexto de la representacion profesional (véanse las Directrices, Parte A
Disposiciones generales, Seccién 5, Partes en el procedimiento y representacion
profesional, punto 4.4.2, Empleo indirecto).

Un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la UE es una sucursal,
agencia o cualquier otro tipo de establecimiento comercial (incluidas las filiales) en la
UE que pueda considerarse una ampliacion de la persona juridica no perteneciente a
la UE.

El concepto de «sucursal, agencia u otro establecimiento» supone un centro de
operaciones, que se manifiesta de modo duradero hacia el exterior como la
prolongacién de una empresa principal, dotado de una direccion y materialmente
equipado para poder realizar negocios con terceros, de tal modo que estos, aun
sabiendo que eventualmente se establecera un vinculo juridico con la empresa
principal, cuyo domicilio social se halla en el extranjero, quedan dispensados de
dirigirse a ella directamente, y pueden realizar negocios en el centro operativo que
constituye su prolongacién (véase la definicién en 22/11/1978, C-33/78, Somafer,
EU:C:1978:205, § 12; 22/09/2016, T-512/15, SUN CALI (fig.), EU:T:2016:527, § 30).

Todos los argumentos y pruebas que el solicitante considere necesarios para apoyar
su reivindicacién de legitimacién, incluidas las pruebas para justificar la existencia y la
naturaleza del vinculo entre las diferentes entidades, deben presentarse junto con la
solicitud. Si no se presentan estas pruebas, la Oficina emitira una notificacion de
irregularidad.
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2 La EUIPO como oficina de origen

2.1.3.2 Marca de base

Articulo 184, apartado 5, letras b) a e), del RMUE

Regla 9, apartado 4, letra a), incisos v), vii), vii bis) a xii); y regla 11, apartado 2, del
Reglamento del Protocolo

El Sistema de Madrid se basa en la exigencia de una solicitud de registro de marca
nacional o regional de base. En virtud del Protocolo de Madrid, la solicitud
internacional debe basarse en una marca ya registrada («registro de base») o en una
solicitud de marca («solicitud de base») en cualquier etapa del procedimiento de
examen de la marca.

El solicitante puede basar su solicitud internacional en varias marcas de base siempre
que sea solicitante/titular de todas las solicitudes de marca de la Unién Europea y
marcas de la Unién Europea de base incluso en los casos en que, a pesar de incluir
marcas idénticas, los productos y servicios comprendidos son diferentes.

Todas las solicitudes de marca de la Union Europea o marcas de la Unidon Europea
deberan contar con una fecha de presentacion y deberan encontrarse en vigor.

El solicitante internacional debe ser idéntico al titular o solicitante de la marca de la
Unidn Europea. La solicitud internacional no la puede presentar un licenciatario o una
sociedad filial del titular de la marca de base. Una irregularidad en este sentido podra
subsanarse mediante la cesion de la marca de base al solicitante internacional o
mediante la inscripcion de un cambio de nombre, segun el caso (véanse las
Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Seccion 3, La marca de la Unién
Europea y el dibujo o modelo comunitario como objetos de propiedad, Capitulo 1,
Cesion). En los casos en que existen varios titulares o solicitantes de la(s)
solicitud(es)/marca(s) de la Union Europea de base, la solicitud internacional se
debera presentar porlas mismas personas.

La reproduccion de la marca debera ser idéntica. Para obtener detalles completos
sobre la practica de la EUIPO en materia de identidad de las marcas presentadas en
blanco y negro o en escala de grises, en comparacion con las presentadas en color,
véase la Parte B de las Directrices, Seccion 2, Examen, Formalidades,
punto 11.3.2, ,relativa a las reivindicaciones de prioridad, que se aplica por analogia.
Debe prestarse una atencién especial a lo siguiente:

¢ Cuando la solicitud/marca de la Unién Europea de base contenga una indicacién de
colores, la misma indicacion debera incluirse en la solicitud internacional (véanse
las Directrices, Parte B, Examen, Seccion 2, Formalidades, apartado 11). Cuando la
solicitud/marca de la Union Europea de base esté en color pero no contenga una
indicacion de colores, el solicitante podra indicar los colores en la solicitud
internacional.

e Sila marca de base es:
o una marca denominativa, debe marcarse la casilla correspondiente para solicitar

que la marca se considere como una marca en caracteres estandar;
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2 La EUIPO como oficina de origen

o una marca de color, debe marcarse la casilla correspondiente para declarar que
la marca consiste en un color o en una combinacion de colores como tales;

o una marca de forma, debe marcarse la casilla de marca tridimensional (solo las
marcas de forma con representaciones graficas pueden ampliarse
internacionalmente, puesto que la OMPI no acepta imagenes generadas por
ordenador ni dibujos o modelos animados);

© una marca sonora, debe marcarse la casilla pertinente (solo pueden ampliarse
internacionalmente las marcas sonoras con representaciones graficas, en
concreto, las notas musicales, puesto que la OMPI no acepta los archivos
sonoros electronicos).

Si la marca de base es una marca figurativa, una marca de posiciéon, una marca de
patrén, una marca de holograma u otro tipo de marca (distinta de la marca
denominativa, marca de color, marca de forma y marca sonora, que se han
mencionado anteriormente) no podra incluirse ninguna indicacién especifica en el
formulario de solicitud internacional. Por consiguiente, dichas solicitudes se tramitaran
sin indicar el tipo de marca. No obstante, por motivos de claridad, la Oficina afiadira el
tipo de marca en el campo de descripcion del formulario electrénico que se transmitira
a la OMPI.

Asimismo, solo pueden ampliarse internacionalmente las marcas de movimiento o las
marcas de holograma con representaciones graficas, puesto que la OMPI no acepta
archivos de video. Por el mismo motivo, las marcas multimedia no pueden ampliarse
internacionalmente (01/02/2023).

Si la marca de base es una marca colectiva o una marca de certificacion, debe
marcarse la casilla correspondiente.

® Si la marca de base comprende una descripcion, se podra incluir la misma
descripcion en la solicitud internacional.

e Si la marca de base no incluye ninguna descripcion, puede afiadirse una
descripcién voluntaria en la solicitud internacional.

® Se podra incluir una renuncia a reivindicar la proteccion de determinados elementos
aunqgue la marca de base no lo hiciera.

® La OMPI requiere una transcripcion en caracteres latinos si la marca contiene otro
tipo de caracteres. En caso de no facilitar dicha transcripcion, la OMPI emitira una
notificacion de irregularidad que el solicitante debera subsanar directamente. Esto
es aplicable a todos tipos de marcas, no solo a las marcas denominativas.

La lista de productos y servicios debe ser idéntica o si no esta incluida en la lista
contenida en la(s) marca(s) de base en la fecha de presentacion de la solicitud
internacional.

® | alista de productos y servicios debe especificarse agrupada por clases.

La lista también podra limitarse para una, varias o todas las partes contratantes; la
limitacion podra ser diferente respecto de cada parte. Es obligatorio indicar con
claridad y precision la lista limitada completa para cada parte contratante, cuando se
solicita dicha limitacion.
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2 La EUIPO como oficina de origen

Si el solicitante no aporta una traduccién en la lengua de la OMPI elegida (inglés,
francés o espafiol), sino que autoriza a la EUIPO a aportar la traduccién o a utilizar la
traduccion disponible para la(s) marca(s) de base, no sera consultado sobre la
traduccion.

2.1.3.3 Reivindicacion de prioridad

Si se reivindica la prioridad, deberan indicarse la oficina en que se efectud la solicitud
anterior, el numero de solicitud (si se conoce) y la fecha de solicitud. No deben
presentarse los documentos de prioridad. Cuando la presentacién anterior que se
reivindica como derecho de prioridad en una solicitud internacional no se refiere a
todos los productos y servicios, deberan indicarse aquellos a los que si afecta. Cuando
se reivindica la prioridad para varios registros anteriores con diferentes fechas,
deberan indicarse los productos y servicios a los que se refiere cada uno de ellos..

2.1.3.4  Formulario para la designacion de los EE.UU.

Cuando se designe a los Estados Unidos de América, el solicitante debera adjuntar el
formulario MM18 de la OMPI debidamente cumplimentado y firmado. Este formulario,
que contiene la declaracion de intencion de uso de la marca, Unicamente esta
disponible en inglés y debera cumplimentarse en dicha lengua con independencia de
la lengua de la solicitud internacional.

21.4 Examen de la solicitud internacional por parte de la EUIPO

Articulo 184 del RMUE

Articulo 3, apartado 1, del Protocolo de Madrid

Si el examen de la solicitud internacional revela la existencia de irregularidades, la
EUIPO invitara al solicitante a que las subsane en el plazo de un mes. En principio,
este plazo breve deberia permitir a la EUIPO transmitir la solicitud internacional a la
OMPI en el plazo de dos meses desde la fecha de recepcioén vy, por lo tanto, mantener
dicha fecha como la fecha del registro internacional.

Si no se subsanan las irregularidades, la EUIPO informara al solicitante que la
transmision de la solicitud internacional a la OMPI ha sido denegada. La tasa de
tramitaciéon no sera reembolsada.

Esto no excluye la presentacion de otra solicitud internacional en una fecha ulterior.

Tan pronto como la EUIPO determine que la solicitud internacional esta en regla, la
transmitira a la OMPI de forma electronica, con la excepcion de los documentos como
las hojas de calculo de tasas o el formulario MM18, que se transmitirdn como archivos
adjuntos digitalizados. La transmision electrénica comprende la certificacion de la
oficina de origen a que se hace referencia en el articulo 3, apartado 1, del Protocolo de
Madrid.
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2 La EUIPO como oficina de origen

21.5 Irregularidades detectadas por la OMPI

Regla 11, apartado 4, y reglas 12 y 13, del Reglamento del Protocolo

Si la OMPI detecta irregularidades en la solicitud, emitira una notificacion de
irregularidad, que se enviara tanto al solicitante como a la EUIPO como oficina de
origen. En funciéon de su naturaleza, las irregularidades deberan subsanarse por la
EUIPO o por el solicitante. El solicitante debera subsanar las irregularidades relativas
al pago de las tasas internacionales. La EUIPO debera subsanar cualquiera de las
irregularidades que se mencionan en la regla 11, apartado 4, del Reglamento del
Protocolo.

Cuando existan irregularidades en la clasificacion de los productos y servicios, en la
indicacion de los productos y servicios, 0 en ambas, el solicitante no podra presentar
sus argumentos directamente a la OMPI, sino que lo hara a través de la EUIPO en la
lengua del procedimiento con la OMPI. En dicho caso, la EUIPO enviara tal cual la
comunicacion del solicitante a la OMPI, puesto que la Oficina no hara uso de la
facultad que establece la regla 12, apartado 2, del Reglamento del Protocolo de
presentar una opinién discrepante ni de la de la regla 13, apartado 2, del Reglamento
del Protocolo de presentar una propuesta para que se subsane la irregularidad.

2.2 Designaciones posteriores

Articulo 187del RMUE

Articulo 65, apartado 2, letra b, del RDMUE

Articulos 30 y 31 del REMUE
Articulo 2, apartado 1, inciso i), del Protocolo de Madrid

Regla 1, inciso xxvi bis), y regla 24, apartado 2, del Reglamento del Protocolo

En el marco del Sistema de Madrid, el titular de un registro internacional tiene la
posibilidad de extender geograficamente la proteccion de su registro. Existe un
procedimiento especifico denominado «designacion posterior al registro» que permite
extender los efectos de un registro internacional a miembros de la Uniéon de Madrid
respecto de los cuales no se ha inscrito hasta la fecha ninguna designacién o cuyas
designaciones anteriores ya no surten efectos. Podra utilizarse una designacion
posterior para ampliar el ambito del alcance de los productos y servicios de una
designacion anterior, siempre que no se supere el ambito del alcance del registro
internacional. Esto puede resultar util en situaciones en las que haya sido registrada
una limitacion con anterioridad.
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A diferencia de las solicitudes internacionales, no es necesario presentar las
designaciones posteriores a través de la oficina de origen, sino que se pueden remitir
directamente a la OMPI. Se recomienda la presentacion directa ante la OMPI para
acelerar el proceso. Si la solicitud se presenta a través de la EUIPO, debe presentarse
en la lengua en que se haya presentado la solicitud internacional.

En caso de cesion del registro internacional a una persona no autorizada a presentar
una designacién posterior a través de la EUIPO, la solicitud no podra presentarse a
través de la Oficina sino que debera presentarse ante la OMPI o la oficina de la parte
contratante del titular (para mas informacion sobre el derecho a presentar una
solicitud, véase el punto 2.1.3.1 supra).

Solo se podran realizar designaciones posteriores una vez cursada una solicitud
internacional inicial que haya conducido a un registro internacional.

Las designaciones posteriores no estan sujetas al pago de una tasa de tramitacion a la
EUIPO.

Las designaciones posteriores presentadas a través de la EUIPO se realizaran en la
misma lengua que la solicitud internacional inicial, en cuyo defecto la EUIPO denegara
su remisién a la OMPI. Las designaciones posteriores se deberan realizar en el
formulario oficial: el formulario MM4 de la OMPI en espafol, inglés, y francés o el
formulario EM4 en las demas lenguas oficiales de la UE. No existe un formulario
especifico de la EUIPO en espafiol, inglés, y francés, pues para esta no se necesitan
indicaciones especiales en dichas lenguas, por lo que el formulario MM4 de la OMPI
resulta suficiente.

La hoja de calculo de tasas (anexa al formulario MM4 de la OMPI) debe presentarse
en la lengua en que se envie la designacion posterior a la OMPIl. Como alternativa, el
solicitante podra adjuntar una copia del pago a la OMPI. Sin embargo, la EUIPO no
examinara si la hoja de calculo de tasas se ha adjuntado, o si se ha cumplimentado
correctamente; o si se ha calculado correctamente el importe de las tasas
internacionales. Las dudas relativas a la cuantia y a los medios de pago relacionados
de las tasas internacionales. deberan dirigirse a la OMPI. El sitio web de la OMPI
dispone de una calculadora de tasas.

En los formularios MM4 y EM4, las indicaciones que hay que consignar se reducen a
indicaciones concernientes al titular, al representante, la lista de productos y servicios
y la designacion de otras Partes Contratantes del Protocolo de Madrid. Estas
indicaciones se deben realizar de la misma forma que en el formulario MM2. Si se
produce un ‘cambio de titular, el derecho a presentar la solicitud también se
comprobara, concretamente si el registro internacional se ha cedido a una persona con
nacionalidad de un Estado miembro de la UE o con domicilio o establecimiento en la
UE (la EUIPO como «oficina de la parte contratante del titular»).

La lista de productos y servicios puede ser la misma que la del Registro Internacional
(punto 5 a) del formulario oficial) o0 mas reducida (punto 5 b) o c)). La lista no puede
ser mas amplia que la del Registro Internacional aunque esté cubierta por la marca de
base.
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Por ejemplo, un registro internacional para las clases 18 y 25, que designa China para
la clase 25 puede extenderse posteriormente a China para la clase 18; sin embargo, el
mismo registro internacional no podra extenderse posteriormente a China para la clase
9, ya que el registro internacional no cubre esta clase, aunque esté cubierta por la
marca de base.

Con esos limites, se pueden presentar listas diferentes para las distintas partes
contratantes designadas a posteriori.

La marca ha de ser la misma que la del registro internacional inicial.

Si la solicitud no estuviera en espafol, inglés, o francés, el solicitante debera marcar el
punto 0.1 del formulario EM 4 de la EUIPO e indicar la lengua en la que se transmitira
a la OMPI la designacién posterior. También se deberan cumplimentar los puntos 0.2
y 0.3 relativos a la traduccion de la lista de productos y servicios y a la lengua de
correspondencia entre el solicitante y la EUIPO.

Cuando el titular asi lo solicite, la designacién posterior podra tener efecto después de
que finalice un procedimiento especifico, en concreto, la inscripciébn de una
modificacion o de una anulacion parcial respecto del registro internacional en cuestion,
o después de la renovacion del registro internacional.

La EUIPO debera informar al solicitante de |la extensién territorial de la fecha en que se
recibio dicha solicitud.

Si la solicitud de extensién territorial no cumple los requisitos que se han indicado
anteriormente, la EUIPO invitara al solicitante a que subsane las irregularidades en el
plazo de al menos un mes. Si las irregularidades no se subsanan en este plazo, la
EUIPO podra denegar la remision de la solicitud a la EUIPO Internacional. Sin
embargo, la Oficina no denegara dicha remisién antes de que el solicitante haya tenido
la oportunidad de corregir las irregularidades que se hayan detectado en la misma.

La EUIPO remitira la solicitud de extension territorial que se realizd con posterioridad
al registro internacional a la Oficina Internacional cuando se hayan satisfecho los
requisitos que se han mencionado anteriormente.

2.3 Notificacion de hechos que afectan al registro de base

Articulo 49, 53, 57 a 62 y 128 del RMUE

Articulo 29 del REMUE

Si, en un plazo de cinco afios a partir de la fecha del registro internacional, la(s)
marca(s) de base deja(n) de producir efectos total o parcialmente, el registro
internacional se cancelara en la misma medida, ya que es «dependiente» de la misma.
Esto ocurre no solo si un tercero realiza un «ataque central» sino también si la marca
de base caduca por accion u omision de su titular.

Respecto de las marcas de la Uniéon Europea, lo expuesto abarca los casos en los
que, ya sea total o parcialmente (solo para algunos productos o servicios):
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® |a MUE o la solicitud de marca de la UE en la que se basaba el registro
internacional se retira, se considera retirada o se deniega;

® |a marca de la Unién Europea en la que se basaba el registro internacional es
objeto de renuncia, no se renueva o se declara su caducidad o su nulidad por la
EUIPO o, sobre la base de una demanda de reconvencion en procedimientos de
infraccion, por un tribunal de marcas de la Unién Europea.

En el caso de que se debiere a una resolucion (de la EUIPO o de un tribunal de
marcas de la Union Europea) esta debera ser definitiva.

Si esto sucede dentro del plazo de cinco anos, la EUIPO lo debera notificar a la OMPI.

La EUIPO debe comprobar que la solicitud internacional fue registrada antes de enviar
una notificacion informando a la OMPI de que la marca de la Unién Europea de base
deja de surtir efecto.

También se debera enviar una notificacion a la OMPI en determinados casos en los
que se haya iniciado un procedimiento antes de la expiracion del plazo de cinco afos,
pero no exista una resolucién definitiva dentro de dicho plazo. Esta notificaciéon se
enviara al final del plazo de cinco afos. Los casos afectados son:

® una resolucion denegatoria de la solicitud de marca de la Union Europea de base
pendiente por motivos absolutos (incluidos los recursos subsiguientes ante las
Salas de Recurso o el TG/TJUE);

® un procedimiento de oposicion pendiente contra la solicitud de MUE de base
(incluidos los recursos subsiguientes ante las Salas de Recurso o el TG/TJUE);

® un procedimiento de anulacién pendiente ante la EUIPO contra la MUE de base
(incluidos los recursos subsiguientes ante las Salas de Recurso o el TG/TJUE);

® si se ha mencionado en el Registro de Marcas de la Unién Europea que se ha
presentado ante un tribunal de marcas de la Union Europea una demanda de
reconvencion en procedimientos de infraccidon contra la MUE de base, pero no se
ha hecho mencion todavia en el Registro de la resolucion del tribunal de marcas de
la Union Europea de dicha demanda de reconvencion.

Una vez que se adopte una resolucién definitiva o haya finalizado el procedimiento, se
enviara una notificacion a la OMPI en la que se indica si y en qué medida la marca de
base ha dejado de producir efectos o sigue siendo valida.

También debera enviarse una notificacién a la OMPI si, en el plazo de cinco afios a
partir de la fecha del registro internacional, la solicitud de marca de la Union Europea o
la marca de la Unién Europea de base se divide o es objeto de una cesion parcial. En
otros casos, no obstante, no tendra efectos sobre la validez del registro internacional,
sino que el propdsito de la notificacion es solo llevar un control del numero de marcas
en las que se basa el registro internacional.

La EUIPO no informara a la OMPI de otros cambios que se produzcan en la marca de
base. Cuando el solicitante/titular desee registrar los mismos cambios en el registro
internacional debera solicitarlo de forma separada (véase el punto 2.4 infra).
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24 Transmision de modificaciones que afectan a la marca
internacional

El Registro Internacional se conserva en la OMPI. Los cambios posibles que se
indican a continuacién solo podran inscribirse una vez que se haya registrado la
marca.

La EUIPO no tramitara solicitudes de renovacion ni pagos de las tasas de renovacion.

En principio, la mayoria de los cambios relativos a los registros internacionales los
pueden presentar el titular del registro internacional directamente ante la OMPI o a
través de la oficina de la parte contratante del titular. Sin embargo, algunas solicitudes
de modificacién pueden ser presentadas por la otra parte o través de otra oficina, tal
como se indica a continuacion.

241 Casos en los que las solicitudes de modificacion se han de
transmitir sin examen

Reglas 20 y 20 bis, regla 25, apartado 1, del Reglamento del Protocolo

Las siguientes solicitudes de modificacion relativas a un registro internacional también
se podran presentar ante la EUIPO como «oficina de la parte contratante del titular»:

e formulario MM5 de la OMPI: cambio de titularidad, ya sea total o parcial, presentado
por el titular del registro internacional inscrito (en la terminologia de la marca de la
Union Europea, equivalente a una cesion);

e formulario MM6 de la OMPI: limitacién de la lista de productos y servicios de todas
o de algunas partes contratantes;

e formulario MM7 de la OMPI: renuncia de una o mas partes contratantes (no todas);

e formulario MM8 de la OMPI: cancelacién total o parcial del registro internacional;

e formulario MM9 de la OMPI: cambio en el nombre o en la direccién del titular o
cambio en la indicacion del caracter juridico cuando el titular es una persona
juridica;

e formularios MM13/MM14 de la OMPI: nueva licencia o modificaciéon de una licencia
presentada por el titular del registro internacional registrado;

e formulario MM15 de la OMPI: para anular cancelar la inscripciéon de una licencia;

e formulario MM19 de la OMPI: restriccion del derecho del titular a disponer,
presentado por el titular del registro internacional registrado (en la terminologia de
la marca de la Unién Europea, equivalente a un derecho real, una ejecucion forzosa
o un procedimiento de insolvencia, contemplados en los articulos 22, 23 y 24 del
RMUE).

Dichas solicitudes presentadas ante la EUIPO por el titular del registro internacional
sencillamente se transmitiran a la OMPI sin ningun examen. Las disposiciones del
RMUE relativas a los procedimientos correspondientes no son, en este caso, de
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aplicacion. En particular, las reglas en materia de lenguas son las previstas en el
Reglamento del Protocolo y no hay que pagar tasa alguna a la EUIPO.

Dichas solicitudes solo se podran presentar a través de la EUIPO si es la oficina de
origen o si deviene competente para el titular como resultado de una cesion del
registro internacional (véase la regla 1, inciso xxvi bis), del Reglamento del Protocolo).
Las solicitudes para las que la EUIPO es competente (como oficina de origen) se
remitiran simplemente a la OMPI. Las solicitudes para las que la EUIPO no es
competente (es decir, cuando no es la oficina de origen) no seran tramitadas.

No se utilizaran las opciones contempladas en la regla 20, apartado 1, letra a), del
Reglamento del Protocolo que permiten a la oficina de la parte contratante del titular
notificar de oficio a la Oficina Internacional una limitacién del derecho a disponer del
titular.

24.2 Casos en los que las solicitudes de modificacion se han de
transmitir tras un examen

Articulo 201 del RMUE

Regla 20, apartado 1, letra a), regla 20 bis, apartado 1, regla 25, apartado 1, letra b),
del Reglamento del Protocolo

El Reglamento del Protocolo establece que las solicitudes de inscripcion de un cambio
de titularidad, de una licencia o de una restriccion del derecho del titular a disponer
solo se podran presentar directamente ante la OMPI por el titular del registro
internacional. Seria practicamente imposible inscribir un cambio de titularidad o
licencia en la OMPI en caso de que:

® el titular original ya no exista (por fusion o fallecimiento), o
e ¢l titular no coopere con su licenciatario o (incluso mas probablemente) sea el
beneficiario de una medida de ejecucion forzosa.

Por estos motivos, el nuevo titular, el licenciatario o el beneficiario del derecho real no
tienen otra eleccion que presentar la solicitud en la oficina de la parte contratante del
titular. La OMPI registrara dichas solicitudes sin ningun examen sustantivo sobre la
base de que las ha transmitido dicha oficina.

Para evitar que un tercero pueda convertirse en titular o licenciatario de un registro
internacional, resulta imperativo que la EUIPO examine todas las solicitudes de
cualquier persona que no sea el titular del registro internacional para comprobar si
existe prueba de la cesidn, licencia u otro derecho, con arreglo a lo establecido e el
articulo 201 del RMUE. La EUIPO se limita a examinar las pruebas de la cesion,
licencia u otro derecho, con arreglo a los articulos 20 y 26 del RMUE y articulo 13 del
REMUE vy las partes correspondientes de las Directrices de la EUIPO relativas a
cesiones, licencias, derechos reales, procedimientos de ejecuciéon forzosa e
insolvencia o similares son de aplicacion por analogia. Si no se presenta la prueba, la
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EUIPO denegard la transmisién de la solicitud a la OMPI; esta resolucion es
susceptible de recurso.

En todos los demas aspectos, no son aplicables las normas del RMUE. En particular,
la solicitud debera formularse en una de las lenguas de la OMPI y en el
correspondiente formulario de esta, y no hay que pagar tasa alguna a la EUIPO.

3 La EUIPO como oficina designada

3.1 Sinopsis

Cualquier persona que sea ciudadana de, o que tenga un domicilio o establecimiento
comercial en, un Estado que sea parte del Protocolo de Madrid y que sea el titular de
una solicitud o un registro nacional en ese mismo Estado (una «marca de base»)
podra, a través de la oficina nacional donde esté registrada la marca de base (la
«oficina de origeny»), presentar una solicitud internacional o una designacion posterior
en la que podra designar a la Unién Europea.

Una vez que haya examinado la clasificacion .y comprobado que se cumplen
determinadas formalidades (incluido el pago de las tasas) la OMPI publicara el registro
internacional en la Gaceta de la OMPI, expedira el certificado de registro y lo notificara
a las oficinas designadas. La EUIPO recibira los datos de la OMPI exclusivamente en
formato electronico.

La EUIPO identifica a los registros internacionales que designan a la UE con el
numero de registro de la OMPI, precedido de una «W» y seguido de un 0 en el caso
de un nuevo registro internacional (por ejemplo, W01 234 567) y de un 1 en el caso de
una designacion posterior (por ejemplo, W10 987 654). Las designaciones posteriores
de la UE para el mismo registro internacional se identificaran como W2, W3, etc. Sin
embargo, en la busqueda en las bases de datos electronicas de la EUIPO no debe
introducirse la «\W».

El tipo de marca que se muestra en la base de datos de la Oficina por defecto
dependera de si la indicacion aparece en el Registro Internacional bajo el codigo
INID 541 («Reproduccion de la marca cuando la marca esta representada en
caracteres normalizados»), el cddigo INID 550 («Indicacién relativa a la naturaleza o
tipo de la marca» para la marca tridimensional o marca sonora) o el cédigo INID 558
(«Marca consistente exclusivamente en uno o varios colores»). Si no se preselecciona
ninguno de los anteriores, la marca se incorporara como marca figurativa en la base
de datos de la Oficina.

La EUIPO dispone de un plazo de 18 meses para informar a la OMPI de todos los
posibles motivos para denegar la designacion de la UE. El plazo de 18 meses
comienza el dia en que la EUIPO recibe la notificacion de la designacion.

Cuando se reciban correcciones de la OMPI que afecten a la propia marca o a los
productos y servicios o a la fecha de designacion, sera competencia de la EUIPO
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decidir si el nuevo plazo de 18 meses comienza a contar desde la nueva fecha de
notificacion. En el caso de que la correccion afecte solo a una parte de los productos y
servicios, el nuevo plazo sera de aplicacion unicamente a aquella parte y la EUIPO
debera republicar parcialmente el registro internacional en el Boletin de Marcas de la
Union Europea y reabrir el plazo de oposicién solo para dicha parte de productos y
servicios.

Las principales tareas que la EUIPO debe llevar a cabo como oficina designada son:

® |a primera reedicion en el Boletin de MUE;

® ¢l examen de las formalidades, incluidos el examen de listas limitadas para las
designaciones de la UE, la claridad y precision de los términos en la especificacion
de los productos y servicios y de las reivindicaciones de antigliedad;

® ¢| examen de motivos absolutos;

® ¢l examen de oposiciones contra registros internacionales;

e ¢| tratamiento de las comunicaciones de la OMPI relativas a los cambios en los
registros internacionales.

® |a segunda reedicion en el Boletin de MUE;

® |a emision de concesiones de proteccion o de resoluciones finales;

3.2 Representacion profesional

Articulo 119, apartado 2 y articulo 120 del RMUE

En principio, no es necesario que el titular del registro internacional designe a un
representante ante la Oficina.

No obstante, los titulares de fuera del Espacio Econémico Europeo (EEE) deben estar
representados: a) tras una denegacion provisional, b) para presentar reivindicaciones
de antigledad directamente ante la Oficina, o c) tras una objecion a una reivindicacion
de antigliedad (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Seccién 5,
Representacion profesional, y los articulos 119 y 120 del RMUE).

En cualquiera de las situaciones anteriores, si el titular del registro internacional ha
designado a un representante ante la OMPI que figure también en la base de datos de
representantes mantenida por la Oficina, dicho representante se considerara
automaticamente el representante del titular del registro internacional ante la Oficina.

Cuando un titular de un registro internacional de fuera del EEE no ha designado
ningun representante o ha designado a un representante ante la OMPI que no figura
en la base de datos de representantes de la Oficina, toda notificacion de denegacion
provisional o de objecion debera incluir una invitacién a designar un representante, de
conformidad con los articulos 119 y 120 del RMUE. Para obtener mas informacion
sobre las particularidades de la representacion de cada uno de los procedimientos
ante la EUIPO, véanse los puntos 3.3.3, 3.4 y 3.6.6 infra.
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3.3 Primera reedicién, busquedas y requisitos formales

3.31 Primera reedicion

Articulo 190 del RMUE

Tras su recepcion, los registros internacionales se republicaran 7° inmediatamente en
la Parte M.1 del Boletin de Marcas de la Unién Europea, salvo si no se indica una
segunda lengua.

La publicacién se limitara a los datos bibliograficos, la reproducciéon de la marca y los
numeros de las clases, pero no incluira la lista completa de productos y servicios. Esto
supone en particular que la EUIPO no traducira los registros internacionales ni la lista
de productos y servicios. La publicacion también indicara la primera y la segunda
lengua del registro internacional y contendra una referencia a la publicacién del
registro internacional en la Gaceta de la OMPI, que debera consultarse para mas
informacion. En el Boletin de Marcas de la Unién Europea del sitio web de la EUIPO
obtendra informacién mas detallada.

A partir de la fecha de la primera reedicion, el registro internacional surtira los mismos
efectos que una solicitud de marca de la Unién Europea publicada.

3.3.2 Busquedas

Articulo 195 del RMUE

La Oficina, a'peticién del titular del registro internacional, y en un plazo de un mes a
partir de que la OMPI informe a la Oficina de la designacion, elaborara un informe de
busqueda de la Unién Europea para cada registro internacional, que mencionara las
marcas de la Unidn Europea y los registros internacionales similares que designan a la
UE. Los titulares de las marcas anteriores mencionadas en el informe recibiran una
carta de vigilancia de conformidad con el articulo 195, apartado 4, del RMUE, salvo
que soliciten a la Oficina que no les envie dichas notificaciones. Ademas, a peticién del
titular del registro internacional, la Oficina remitird el registro internacional a las
Oficinas nacionales participantes para que lleven a cabo busquedas nacionales
(véanse las Directrices, Parte B, Examen, Seccion 1, Procedimientos).

La solicitud de busqueda nacional debera presentarse directamente ante la Oficina.
Los titulares de registros internacionales que designen a la UE deben solicitar las
busquedas nacionales y abonar la correspondiente tasa en el plazo de un mes a partir
del momento en que la OMPI informe a la Oficina de la designacién. En caso de pago

79 Primero, los registros internacionales se publican en la Gaceta de la OMPI y posteriormente la EUIPO los reedita.
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atrasado o de no realizar el pago de las tasas de busqueda se tendra por no
presentada la solicitud de busqueda nacional.

El pago puede efectuarse usando cualquiera de las modalidades de pago aceptadas
por la Oficina (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Seccion 3,
Pago de las tasas, costas y gastos, punto 2).

El titular no estara obligado a designar un representante a los solos efectos de recibir
el informe de busqueda.

Los informes de busqueda solicitados se enviaran directamente al titular del registro
internacional o, si este ultimo ha designado a un representante ante la Oficina, a dicho
representante. Si se ha considerado que un representante es el representante del
titular del registro internacional ante la Oficina en cualquiera de las situaciones
descritas en el punto 3.2, los informes de busqueda también se enviaran a dicho
representante.

3.3.3 Examen de las formalidades

El examen de las formalidades realizado por la EUIPO respecto de los registros
internacionales se limita a si se ha indicado una segunda lengua, cuando la solicitud
es de una marca colectiva o una marca de certificacion (que deben incluir la
presentacion del reglamento de uso de la marca), si las listas limitadas para la
designacion en la UE entran dentro del ambito de aplicacion de la lista principal de los
registros internacionales, si existen reivindicaciones de antigliedad y si la lista de
productos o servicios reune los requisitos de claridad y precision que se establecen en
las Directrices, Parte B, Examen, Seccién 3, Clasificacion.

3.3.3.1 Lenguas

Articulo 146, apartados 3, 4 y 8, y articulos 193 y 206, del RMUE

Regla 9, apartado 5, letra g), inciso ii), del Reglamento del Protocolo

La regla 9, apartado 5, letra g), inciso ii), del Reglamento del Protocolo y el articulo 206
del RMUE exigen que el solicitante indique en su solicitud internacional que designe a
la UE, una segunda lengua de entre las otras cuatro lenguas de la Oficina como
segunda lengua, marcando la casilla adecuada en la seccién de partes contratantes de
los formularios MM2 o MM4 de la OMPI.

De conformidad con el articulo 206 del RMUE, la lengua de presentacion de la
solicitud internacional sera la lengua del procedimiento con arreglo al articulo 146,
apartado 4, del RMUE. Si la lengua elegida por el titular del registro internacional en un
procedimiento escrito no fuera la lengua de la solicitud internacional, este debera
presentar una traduccion a dicha lengua en el plazo de un mes a partir de la fecha de
presentacion del documento original. Si la traduccién no se recibe en el plazo
sefalado, el documento original no se considerara recibido por la EUIPO
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La segunda lengua indicada en la solicitud internacional sera la segunda lengua con
arreglo al articulo 146, apartado 3, del RMUE, es decir, una lengua del procedimiento
aceptada como posible en los procedimientos de oposicién, caducidad o nulidad ante
la EUIPO.

Si no se ha indicado una segunda lengua, el examinador enviard una denegacion
provisional de proteccion y concedera al titular un plazo de dos meses a partir de la
fecha en que la EUIPO emite dicha denegacion para que subsane la irregularidad, de
conformidad con lo establecido en el articulo 193, apartado 5, del RMUE. Si es
necesario, la notificacion de la denegacion provisional invitara al titular del registro
internacional a que designe un representante, de conformidad con los articulos 119 y
120, del RMUE. Dicha notificacion se inscribira en el Registro Internacional, se
publicara en la Gaceta y se remitira al titular del registro internacional. La respuesta a
la denegacion provisional debera ir dirigida a la EUIPO.

Si el titular del registro internacional subsana la irregularidad y cumple el requisito de
designar un representante ante la EUIPO, en su caso, dentro del plazo sefialado, se
procedera a republicar el registro internacional.

Si no se ha subsanado la irregularidad y/o si no se ha designado un representante, en
su caso, la EUIPO confirmara la denegacion al titular del registro internacional. El
titular dispondra de un plazo de dos meses para interponer un recurso. Cuando la
decision sea definitiva, la EUIPO informara a la OMPI de que se ha confirmado la
denegacion provisional.

3.3.3.2  Marcas colectivas y marcas de certificacion

Articulos 74 a 76, 83, 84 y 194, del RMUE
Articulos 16, 17y 33, del REMUE

Articulo 76 del RDMUE

El sistema de marcas de la Union Europea incluye tres tipos de marcas: las marcas
individuales, las marcas colectivas y las marcas de certificacion (véanse las
Directrices, Parte B, Examen, Seccién 2, Formalidades).

El formulario de solicitud internacional incluye una unica indicacidon que agrupa las
marcas colectivas, las marcas de certificacion y las marcas de garantia. Por lo tanto, si
el registro internacional que designa a la UE esta basado en una marca de
certificacion, una marca de garantia o una marca colectiva nacional, sera inscrita como
una marca colectiva o una marca de certificacion de la Uniéon Europea e implicara el
pago de tasas mas elevadas.

Las condiciones que resultan aplicables a las marcas colectivas y las marcas de
certificacion de la Unién Europea también resultan de aplicacion a los
correspondientes registros internacionales que designan a la UE. Para mas
informacion sobre los requisitos de examen, consultense las Directrices, Parte B
Examen, Seccion 2, Formalidades (puntos 9.2 y 9.3) y las Directrices, Parte B,
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Examen, Seccion 4, Motivos de denegacion absolutos, Capitulo 15, Marcas colectivas
de la Unién Europea y Capitulo 16, Marcas de certificacion de la Unién Europea.

De conformidad con el articulo 194 del RMUE, el titular presentara directamente a la
Oficina, en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que la Oficina Internacional
notificé la designacion a la EUIPO, el reglamento de uso de la marca. Este
Reglamento debe presentarse en la lengua del procedimiento.

La EUIPO determinara, desde el examen de los datos de la marca y el contenido del
reglamento de uso de la marca, si la designacion es para una marca colectiva o una
marca de certificacion.

Si para entonces aun no se ha presentado el Reglamento de uso, o contiene
irregularidades o el titular no cumple los requisitos del articulo 74 o 83 del RMUE, el
examinador emitira una denegacidn provisional de proteccién y concedera al titular un
plazo de dos meses a partir de la fecha en que la EUIPO emite la denegacion
provisional, con arreglo al articulo 333, del REMUE, para subsanar la irregularidad. En
su caso, en los casos en que el titular del registro internacional haya de actuar
representado en los procedimientos ante la EUIPO y surepresentante ante la OMPI no
figure en la base de datos de representantes de la EUIPO, la notificacion de la
denegacion provisional invitara al titular a que designe un representante, de
conformidad con los articulos 119 y 120, del RMUE. Dicha notificacién se inscribira en
el Registro Internacional, se publicara en la Gaceta y se remitira al titular del registro
internacional. La respuesta a la denegacién provisional debera ir dirigida a la EUIPO.

Si el titular del registro internacional subsana la irregularidad y cumple el requisito de
designar un representante ante la EUIPO, en su caso, dentro del plazo senalado, el
registro internacional proseguira.

Si no se ha subsanado la irregularidad y/o si no se ha designado un representante (en
su caso), la EUIPO confirmara la denegacion al titular del registro internacional y le
concedera un plazo de dos meses para presentar un recurso. Cuando la decision sea
definitiva, la EUIPO informara a la OMPI de que se ha confirmado la denegacion
provisional.

3.3.3.3 Reivindicaciones de antigiedad

Reivindicaciones de antiguedad presentadas junto a la designacion

Articulo 191 del RMUE

Regla 9, apartado 5, letra g), inciso i) y regla 21 bis, del Reglamento del Protocolo

El solicitante podra reivindicar, en una solicitud internacional que designe a la UE o en
una designacién posterior, la antigledad de una marca anterior registrada en un
Estado miembro. Dicha reivindicacion debera presentarse en el formulario MM17
adjunto a la solicitud internacional o solicitud de designacion posterior, que incluira
para cada reivindicacion:

® ¢| Estado miembro de la UE en que esta registrado el derecho anterior;
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® ¢l numero de registro;
® |a fecha de presentacion del correspondiente registro.

No existe una disposicion equivalente al articulo 39, apartado 2, del RMUE aplicable a
las presentaciones directas de marca de la Unién Europea.

No hay que adjuntar al formulario MM17 certificados o documentos que apoyen las
reivindicaciones de antigliedad, puesto que la OMPI no los enviara a la EUIPO.

Las reivindicaciones de antigledad que se presentan junto a la solicitud internacional o
una designacion posterior seran examinadas del mismo modo que las reivindicaciones
de antigliedad que se presenten junto a una solicitud de MUE. Para mas informacion,
véanse las Directrices, Parte B, Examen, Seccién 2, Formalidades.

Si es necesario presentar documentacion que apoye la reivindicacion de antigiiedad o
si la reivindicacion incluye irregularidades, el examinador emitira una carta de
irregularidad en la que se concedera un plazo de dos meses al titular del registro
internacional para que subsane la irregularidad. En su caso, se invitara al titular del
registro internacional a que designe un representante ante la EUIPO.

Cuando la EUIPO acepte la reivindicacién de antigledad, se informara a las oficinas
de propiedad intelectual que corresponda. No es necesario informar a la OMPI ya que
no se requiere modificar el registro internacional.

Si no se ha subsanado la irregularidad y/o si no se ha designado un representante (en
su caso), se perdera el derecho de antigiiedad con arreglo al articulo 191, apartado 4,
del RMUE. El titular del registro internacional podra solicitar una resolucion, que puede
ser objeto de recurso. Una vez que sea definitiva, la EUIPO informara a la OMPI de
cualquier pérdida, denegacion o cancelacion del derecho de antigiiedad o de cualquier
renuncia de la reivindicacion de antigiedad. Dichas modificaciones se inscribiran en el
Registro Internacional y seran publicadas por la OMPI.

Reivindicaciones de antigiedad presentadas después de la aceptacion de la
designacion de la Uniéon Europea por parte de la EUIPO

Articulo 192 del RMUE

Articulo 32 del REMUE

Regla 21 bis, apartado 2, del Reglamento del Protocolo

Después de que se publique la aceptacién final del registro internacional en el Boletin
de MUE, el titular del registro internacional podra reivindicar la antigiedad de una
marca anterior registrada en un Estado miembro, presentando una solicitud
directamente en la EUIPO. No se considerara presentada cualquier solicitud
semejante presentada ante la OMPI.

Todas las reivindicaciones de antigiedad presentadas en el intervalo entre la
presentacion de la solicitud internacional y la publicacion de la aceptacién final del
registro internacional, se consideraran recibidas por la EUIPO en la fecha de
publicacion de la aceptacion final del registro internacional y, por lo tanto, seran
examinadas por la EUIPO después de dicha fecha.
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Si es necesario presentar documentacién que apoye la reivindicacién de antigtiiedad o
si la reivindicacion incluye irregularidades o si se requiere la designacion de un
representante ante la EUIPO, el examinador emitira una carta de irregularidad en la
que se concedera un plazo de dos meses al titular del registro internacional para que
subsane la irregularidad.

Si la EUIPO acepta una reivindicaciéon de antigiedad, informara de ello a la OMPI,
quien inscribira este hecho en el Registro Internacional y lo publicara.

Se informara de la reivindicacién de antigiiedad a las oficinas nacionales afectadas,
con arreglo al articulo 35, apartado 4, del RMUE.

Si no se ha subsanado la irregularidad o si no se ha designado un representante (en
su caso), se denegara el derecho de antigiedad y se concedera al titular del registro
internacional un plazo de dos meses para presentar recurso. En dichos casos, no se
informara a la OMPI. Lo mismo es aplicable si se abandona la reivindicacion de
antiguedad.

3.3.3.4  Términos que carecen de claridad y precision

Articulos 33, 41, 182 y 193 del RMUE

Articulo 33 del REMUE

Los registros internacionales que designan a la UE son objeto de un examen a efectos
de la especificacion de los términos que carecen de claridad y precision en la lista de
productos y servicios, del mismo modo que lo son las solicitudes de marcas de la
Union Europea directas (véanse las Directrices, Parte B, Examen, Seccion 3,
Clasificacion).

Antes de presentar un registro internacional que designe a la UE, se puede examinar
el contenido de la Harmonised Database (HDB) usando TMclass (http://
tmclass.tmdn.org). La HDB auna términos aceptados para la clasificacion en todas las
oficinas de la UE. Los usuarios pueden seleccionar estos términos, previamente
aceptados, siempre que entren dentro del alcance de la marca de base, para construir
sus listas de productos y servicios y, al mismo tiempo, comprobar si también estan
incluidos en MGS-Gestor de productos y servicios de Madrid de la OMPI (https:/
webaccess.wipo.int/mgs/). Todos los términos de la HDB seran automaticamente
aceptados por la Oficina. También, pueden comprobar por adelantado que los
productos y servicios estan incluidos en las bases de datos TMclass y el MGS hara
que el proceso de registro de la marca sea mas sencillo para los registros
internacionales que designen a la UE.

Si la lista de productos o servicios del registro internacional contuviera términos que
careciesen de claridad y precisidon, la EUIPO emitira una denegacion provisional de
proteccion y concederd al titular un plazo de dos meses para subsanar la irregularidad,
a contar a partir del dia de emision de la denegacién provisional de la EUIPO, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 33 del RMUE vy el articulo 33 del REMUE . En
su caso, en los casos en que el titular del registro internacional haya de actuar
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representado en los procedimientos ante la EUIPO y su representante ante la OMPI no
figure en la base de datos de representantes de la EUIPO, la notificacion de la
denegacion provisional invitara al titular a que designe un representante, de
conformidad con los articulos 119 y 120 , del RMUE. Dicha notificacion se inscribira en
el Registro Internacional, se publicara en la Gaceta y se comunicara al titular del
registro internacional. La respuesta a la denegacion provisional debera ir dirigida a la
EUIPO.

Una vez que se haya enviado la denegacion provisional, el examen posterior sera
igual que el de la solicitud directa de marca de la Unién Europea; Habra intercambios
directos con el titular del registro internacional o su representante con la frecuencia
necesaria. Los términos que deban ser aclarados por el titular del registro internacional
deberan estar siempre en la misma clase que la redaccion original del Registro
Internacional.

Si, después de volver a examinar el caso, la objecién fuera retirada o el titular del
registro internacional subsanara la irregularidad y cumpliera con el requisito de
nombrar un representante ante la EUIPO, en su caso, dentro del plazo prescrito, la
Oficina emitira una situacién provisional de la marca a la OMPI, a condicion de que no
haya pendiente ninguna otra denegacion provisional de oficio y de que el plazo de
oposicién aun esté vigente.

No se tramitaran las respuestas recibidas del titular del registro internacional o de su
representante cuando ambos estén establecidos fuera del EEE.

Si el titular no subsana las objeciones o se abstiene de responder a la objecién, se
confirmara la denegacion provisional. Dicho de otro modo, si la denegacion provisional
afectaba unicamente a parte de los productos y servicios, se denegaran solo dichos
productos y servicios y se aceptara el resto. El titular del registro internacional
dispondra de un plazo de dos meses para interponer un recurso.

Cuando la resolucion sea definitiva y siempre que la denegacion sea total, la EUIPO
informara a la OMPI de que se ha confirmado la denegacién provisional. Si la
denegacion es solo parcial, se emitird una comunicacion a la OMPI una vez que hayan
finalizado el resto de procedimientos o haya finalizado el plazo de oposicién sin que se
reciban oposiciones (véase el punto 3.9 infra).

3.3.3.5 Lista limitada de productos y servicios para la designacion de la UE

Cuando se solicita una lista limitada de productos y servicios para la designacion de la
UE, la EUIPO examinara si los productos y servicios solicitados estan incluidos en la
lista principal de productos y servicios del registro internacional.

Si la lista limitada para la UE incluye términos que no estan incluidos en la lista
principal de productos y servicios del registro internacional, la EUIPO emitird una
denegacion provisional de proteccién y concedera al titular del registro internacional un
plazo de dos meses a partir del dia en que se declare la denegacion provisional para
que se subsane la irregularidad. Si es necesario, la notificacion de la denegacion
provisional invitara al titular del registro internacional a que designe un representante,
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de conformidad con los articulos 119 y 120, del RMUE. Dicha notificacion se inscribira
en el Registro Internacional, se publicara en la Gaceta y se enviara al titular del
registro internacional. La respuesta a la denegacion provisional debera dirigirse a la
EUIPO.

Una vez que se haya enviado la denegacién provisional, el examen posterior sera
igual que el de la solicitud directa de marca de la Union Europea; Habra intercambios
directos con el titular del registro internacional o su representante con la frecuencia
necesaria.

Si, después de volver a examinar el caso, la objecién fuera retirada o el titular del
registro internacional subsanara la irregularidad y cumpliera, en su caso, con el
requisito de nombrar un representante ante la EUIPO dentro del plazo prescrito, la
EUIPO emitira una situacion provisional de la marca a la OMPI, a condicién de que no
haya pendiente ninguna otra denegacion provisional de oficio y de que el plazo de
oposicion aun esté vigente; en dicho caso se tramitara el registro internacional.

No se tramitaran las respuestas recibidas del titular del registro internacional o de su
representante cuando ambos estén establecidos fuera del EEE.

Si el titular no subsana las objeciones ni convence al examinador de que son
infundadas, o se abstiene de responder a la objecion, se confirmara la denegacion
provisional. Dicho de otro modo, si la denegacién provisional afectara unicamente a
parte de los productos y servicios, se denegaran solo dichos productos y servicios y se
aceptara el resto. El titular del registro internacional dispondra de un plazo de dos
meses para interponer un recurso.

Cuando la resolucién sea definitiva'y siempre que la denegacion sea total, la EUIPO
informara a la OMPI de que se ha confirmado la denegacién provisional. Si la
denegacion es solo parcial, se emitira una comunicacion a la OMPI una vez que hayan
finalizado el resto de procedimientos o haya finalizado el plazo de oposicién sin que se
reciban oposiciones (véase el punto 3.9 infra).

3.4 Motivos de denegacion absolutos

Articulo 193 del RMUE

Articulo 33 del REMUE

Regla 18 bis, apartado 1 del Reglamento del Protocolo

Los registros internacionales que designan a la UE seran objeto de un examen de los
motivos absolutos de denegacién, del mismo modo que lo son las solicitudes de
marcas de la Union Europea directas (véanse las Directrices, Parte B, Examen,
Seccidn 4, Motivos de denegacién absolutos).

Si la EUIPO considera que la marca es susceptible de proteccion, y siempre que no
haya otra denegacién provisional pendiente, enviard una situacion provisional de la
marca a la OMPI, indicando que se ha completado el examen de oficio pero que el
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registro internacional aun puede ser objeto de oposicidén u observaciones por terceros.
Dicha notificacion se inscribira en el Registro Internacional, se publicara en la Gaceta y
se comunicara al titular del registro internacional.

Si la EUIPO considera que la marca no es susceptible de proteccién, enviara una
denegacion provisional de proteccién, en la que concedera al titular del registro
internacional un plazo de dos meses a partir del envio de dicha denegacién para
presentar observaciones. Cuando sea necesario, la notificacion de la denegacion
provisional invitara al titular a que designe un representante, de conformidad con los
articulos 119 y 120 , del RMUE. Dicha notificacion se inscribira en el Registro
Internacional, se publicara en la Gaceta y se comunicara al titular del registro
internacional. La respuesta a la denegacién provisional debera ir dirigida a la EUIPO.

Si, después de reexaminar el asunto, se renuncia a la objecién, el examinador emitira
una situacion provisional de la marca a la OMPI, siempre que no haya otra denegacion
provisional pendiente y no haya vencido el plazo de oposicion.

No obstante, la EUIPO aun tiene la posibilidad de reabrir por iniciativa propia el
examen de los motivos absolutos en cualquier momento antes de emitir una
declaracién definitiva de que otorga la proteccién, aunque no mas alla del plazo de
dieciocho meses que la EUIPO tiene para informar a la OMPI de todos los posibles
motivos de denegacion (véase el punto 3.1 supra).

Una vez que se haya enviado la denegacion provisional, el examen posterior sera
igual que el de la solicitud de marca de la Union Europea directa; se mantendran
intercambios directos con el titular o su representante, siempre que sea necesario.

No se tramitaran las respuestas recibidas por el titular del registro internacional o de su
representante cuando ambos estén establecidos fuera del EEE.

Si el titular no subsana las objeciones ni ‘convence al examinador de que son
infundadas, o se abstiene de responder a la objecion, se confirmara la denegacion.
Dicho de otro modo, si la denegacion provisional afectaba unicamente a algunos de
los productos y servicios, se denegaran solo dichos productos y servicios pero se
aceptara el resto. El titular del registro internacional dispondra de un plazo de dos
meses para interponer un recurso.

Cuando la resolucion sea definitiva y siempre que haya una denegacion total, la
EUIPO informara a la OMPI de que se ha confirmado la denegacién provisional. Si la
denegacion por motivos absolutos es solo parcial, se emitird una comunicacion a la
OMPI una vez que hayan finalizado el resto de procedimientos o haya finalizado el
plazo de oposicion sin que se reciban oposiciones (véase el punto 3.9 infra).

3.5 Observaciones de terceros

Articulo 45 y articulo 193, apartado 7, del RMUE

Las observaciones de terceros se pueden presentar de forma valida ante la EUIPO
desde la fecha de notificacion del registro internacional a la EUIPO al menos hasta el
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final del plazo de oposicion y, si se presentd una oposicidon, siempre que esté
pendiente, aunque nunca mas alla del plazo de 18 meses que la EUIPO tiene para
informar a la OMPI de todos los posibles motivos de denegacion (véase el punto 3.1
supra).

Si las observaciones de terceros se reciben antes de que la EUIPO envie una
comunicacion a la OMPI sobre el resultado del examen de motivos absolutos y la
EUIPO las considera justificadas, la notificacién de denegacién provisional se emitira.

Si las observaciones de terceros se reciben después de emitir una denegacion
provisional basada en motivos absolutos respecto de productos y servicios distintos de
aquellos a los que se hace referencia en las observaciones y la EUIPO las estima
fundadas, se expedira otra denegacion provisional.

Si se reciben observaciones de terceros después de que se haya emitido una situacion
provisional de la marca y la EUIPO las estima fundadas, expedira otra denegacion
provisional a las observaciones de terceros. Las observaciones se adjuntaran a la
denegacion provisional.

El procedimiento de examen posterior es idéntico al procedimiento descrito en las
Directrices, Parte B, Examen, Seccién 1, Procedimientos, punto 3.1.

Si la EUIPO estima que las observaciones carecen de fundamento, simplemente se
enviaran al solicitante sin informar de ello a la OMPI.

3.6 Oposicion

Articulo 196 del RMUE

Articulos 77 y 78, del RDMUE

3.6.1 Plazos

Las oposiciones contra el registro internacional se pueden presentar entre el primero y
el cuarto mes a partir de la fecha de la primera republicacion por parte de la EUIPO.
Por ejemplo, si la primera republicacion por parte de la EUIPO se realiza el
15/02/2017, el plazo de oposicion comienza el 15/03/2017 y finaliza el 15/06/2017.

El plazo de oposicion es fijo e independiente del resultado del procedimiento sobre
motivos absolutos. No obstante, el inicio del plazo de oposicion depende del resultado
del examen de oficio, en la medida en que el procedimiento de oposicion puede verse
suspendido si se ha expedido una denegacion de oficio respecto de los mismos
productos y servicios.

Las oposiciones presentadas después de la primera republicacion por parte de la
EUIPO del registro internacional pero antes del inicio del plazo de oposicion se
retendran y se consideraran presentadas el primer dia del plazo de oposicion. Si la
oposicion se retirare antes de dicha fecha, se devolvera la tasa de oposicion.
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3.6.2 Recepcion e informacion del titular internacional

Articulo 4 y articulo 77, apartado 3, del RDMUE

La EUIPO expedira un recibo a la parte oponente. Si se recibe una oposicion antes del
inicio del plazo de oposicion, se remitird una carta a la parte oponente para informarle
de que la oposicion se considerara recibida el primer dia del plazo de oposicion y que,
hasta entonces, se retendra.

La Oficina enviara, asimismo, una copia del escrito de oposicién, a titulo informativo, al
titular del registro internacional o, si este ultimo ha designado un representante ante la
OMPI y la EUIPO dispone de una informacion de contacto suficiente, a dicho
representante, incluso si posee el establecimiento fuera del EEE.

3.6.3 Tasas

Articulo 99 y articulo 196, apartado 2, del RMUE

La oposicion no se considerara debidamente presentada hasta que no se haya
abonado la tasa de oposicion. Si no se puede determinar el pago de la tasa dentro del
plazo de oposicion, se considerara que la oposicion no ha sido presentada.

Si el oponente esta en desacuerdo con esta conclusion, podra solicitar una resolucion
formal de pérdida de derechos. Si la Oficina decide confirmar esta conclusién, se
informara a ambas partes. Si el oponente recurre la resolucion, la EUIPO expedira una
denegacion provisional a la OMPI, aunque sea incompleta, a los solos efectos de
cumplir el plazo de 18 meses. Si la resolucion deviene definitiva, se revocara la
denegacion provisional. De lo contrario, el procedimiento de oposicién se iniciara
normalmente.

3.6.4 Examen de admisibilidad

Articulo 119, apartado 2, del RMUE

Articulos 5y 78, del RDMUE

La EUIPO examinara si la oposicién es admisible y si contiene los datos que la OMPI
requiere.

Si la oposicion se considera inadmisible, la EUIPO informara de ello al titular del
registro internacional y no se enviara a la OMPI una denegacién provisional basada en
una oposicion.

Para mas informacion sobre el procedimiento de oposicidon, véanse las Directrices,
Parte C, Oposicion, Seccion 1, Procedimiento de oposicion.
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3.6.5 Lengua del procedimiento

Articulo 146, apartado 6, del RMUE

Articulo 3 del RDMUE

Las oposiciones (al igual que las solicitudes de anulacion) se deberan presentar en la
lengua de la solicitud internacional (la primera lengua) o en la segunda lengua que el
solicitante internacional esta obligado a indicar al designar a la UE. El oponente podra
elegir una de entre estas dos lenguas como la lengua del procedimiento de oposicion.
La oposicién podra asimismo presentarse en cualquiera de las otras tres lenguas de la
Oficina, siempre que en el plazo de un mes se presente una traduccion a la lengua del
procedimiento.

La EUIPO utilizara:

® |a lengua del procedimiento de oposicion elegida por el oponente en todas las
comunicaciones realizadas directamente con las partes;

® |a lengua en la que la OMPI hubiere registrado el registro internacional (primera
lengua) en todas las comunicaciones con la OMPI, por ejemplo, la denegacion
provisional.

3.6.6 Representacion del titular del registro internacional

3.6.6.1 Recibos de la oposicion

Articulo 4 del RDMUE

En su caso, en los recibos de la oposicion, la EUIPO informara al representante ante la
OMPI de que si el titular del registro internacional no nombra a un representante que
cumpla los requisitos del articulo 119, apartado 3, o el articulo 120 del RMUE en el
plazo de un mes desde que se recibe la comunicacién, comunicara al titular del
registro internacional el requisito formal de que designe a un representante junto con
los plazos de oposicién, una vez que se considere que la oposicion es admisible.

Cuando el titular del registro internacional tenga un representante dentro del EEE que
no figure en la base de datos de representantes de la EUIPO, esta informara a dicho
representante de que si desea representar al titular del registro internacional ante la
EUIPO debera especificar la base de su legitimacion (es decir, si es abogado o
representante profesional con arreglo al articulo 120, apartado 1, letras a) o b), del
RMUE o un empleado representante con arreglo al articulo 119, apartado 3, del
RMUE) (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Seccién 5,
Representacion profesional).
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3.6.6.2  Notificacion del inicio del procedimiento de oposicion

Articulo 6, apartado 1 del RDMUE

Si se estima que la oposicion es admisible y si, a pesar de la invitacion con arreglo al
punto 3.6.6.1 supra, el titular del registro internacional no designa a un representante
de la UE antes de que se admita la oposicion, el tratamiento ulterior del expediente
dependera de si el titular del registro internacional haya de actuar o no
representado ante la EUIPO, con arreglo al articulo 119, apartado 2, del RMUE.

® Si el titular del registro internacional no ha de actuar representado ante la EUIPO,
el procedimiento continuara directamente con dicho titular, es decir, se notificara al
titular del registro internacional la admisibilidad de la oposicién y los plazos
sefalados para su fundamentacion.

e Si el titular del registro internacional ha de actuar representado ante la EUIPO, se
notificara al titular del registro internacional la admisibilidad de la oposicion y se le
solicitara formalmente que designe a un representante de la UE en el plazo de dos
meses desde la recepcion de la comunicacion (articulo 77, apartado 4, del
RDMUE), en cuyo defecto se denegara el registro internacional, con un derecho a
recurso. Una vez que la resolucion sea definitiva, se cerrara el procedimiento de
oposicion y se informara a la OMPI. A efectos de la imposicion de costas, seran de
aplicacion las reglas normales. Esto quiere decir que no se dictara resolucion sobre
las costas y que la tasa de oposicidén no se devolvera.

3.6.7 Denegacion provisional (basada en motivos relativos)

Articulo 78 del RDMUE

Articulo 5, apartado 1, articulo 5, apartado 2, letras a) y b), del Protocolo de Madrid

Regla 17, apartado 1, letra a), y apartado 2, letra v), del Reglamento del Protocolo

Toda oposicion que se considere presentada y admisible dara lugar al envio de una
notificacion de denegacion provisional a la OMPI basada en una oposicion en espera.
Se informara a la OMPI sobre cada oposiciéon admitida que haya sido debidamente
presentada en el plazo de oposicidn, a través de una denegacion provisional separada
para cada oposicion.

La denegacion provisional puede ser parcial o total. Contendra los derechos anteriores
invocados, la lista pertinente de productos y servicios en la que se basa la oposicion vy,
en caso de denegacion parcial, la lista de productos y servicios contra la que se dirige
la oposicion.

El oponente aportara la lista de productos y servicios en los que se basa la oposicién
en la lengua del procedimiento de oposicién. La EUIPO remitira esta lista a la OMPI en
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esa lengua y no la traducira a la lengua en la que se hubiere inscrito el registro
internacional.

Dicha notificacién se inscribira en el Registro Internacional, se publicara en la Gaceta y
se comunicara al titular del registro internacional. No contendra, sin embargo, ningun
plazo, ya que el plazo de inicio del procedimiento se sefialara a través de una
notificacion directa a las partes que realiza en paralelo la EUIPO, tal como ocurre para
una marca de la Unién Europea normal.

3.6.8 Suspension de la oposicidon en caso de que estuviere
pendiente una denegacién provisional de oficio

Articulo 6, apartado 2, y articulo 77, apartado 5, del RDMUE

Si la oposicion se presenta después de que la EUIPO haya emitido una o mas
denegaciones provisionales respecto de los mismos productos y servicios, la EUIPO
informara a la OMPI de la misma basandose en la oposicion 'y comunicara a las partes
que, a partir de la fecha de esa comunicacion, el procedimiento de oposicion queda
suspendido hasta que se haya emitido una resolucién definitiva respecto de las
denegaciones de oficio.

Si la denegacion provisional de oficio conduce a una denegacién definitiva de la
proteccion para todos los productos y servicios o para aquellos que han sido
impugnados por la oposicion, el procedimiento de oposicion se da por concluido, sin
que se proceda a dictar una resolucion, y se devuelve la tasa de oposicion.

Si la denegacion de oficio no se mantiene o se mantiene solo parcialmente, se
reanudara el procedimiento de oposicion para el resto de productos y servicios.

3.7 Anulacion del registro internacional o renuncia a la
designacion de la UE

Si, ’ademas de una denegacion provisional de oficio o una denegacién provisional por
motivos relativos, el titular solicita la anulacion del registro internacional del Registro
Internacional o renuncia a su designacion de la UE, se dard por concluido el
expediente después de recibir la notificacion por parte de la OMPI. Por tanto, se
recomienda, encarecidamente, informar a la Oficina tan pronto como se presente la
solicitud ante la OMPI. A continuacion, la Oficina suspendera el procedimiento de
denegacion pendiente de la recepcion de la notificacion de anulacion o renuncia de la
OMPI,

Si esto ocurre antes del inicio de la fase contradictoria del procedimiento de oposicion,
se devolvera la tasa de oposicion al oponente, ya que esto equivale a la retirada de la
solicitud de marca de la Union Europea. El titular del registro internacional debera
presentar dichas peticiones a la OMPI (o a través de la oficina de origen) empleando el
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formulario oficial (MM7/MM8). La EUIPO no puede actuar a modo de intermediario y
no transmitira estas peticiones a la OMPI.

Sin embargo, la anulacién del registro internacional a peticion de la oficina de origen
(debido a un «ataque central» durante el plazo de dependencia de cinco afios) se
considera equivalente a la denegacion de la solicitud de marca de la Union Europea en
procedimientos paralelos, con arreglo al articulo 6, apartado 2, del RDMUE. En este
caso, no se reembolsara la tasa de oposicion.

3.8 Limitaciones de la lista de productos y servicios

Articulo 9 bis, inciso iii, del PM

Regla 25 del Reglamento del Protocolo

Cuando no existe una denegacion provisional pendiente, todas las limitaciones pueden
presentarse unicamente a través de la OMPI. Lo mismo resulta de aplicacion a las
limitaciones presentadas durante los procedimientos de nulidad o caducidad. La OMPI
registrara la limitacion y la remitira a la EUIPO para su examen.

Tras una denegacion provisional, pueden presentarse limitaciones a través de la OMPI
o bien directamente ante la EUIPO.

El titular de un registro internacional debera informar a la Oficina tan pronto como se
presente la solicitud de limitacion (MM6/MM8) ante la OMPI. El procedimiento de
denegacion sera, entonces, suspendido pendiente de la recepcion de la notificacion de
la limitacion de la OMPI (es decir, la limitacion se introduce en el Registro de la OMPI).
En el caso de que la limitacion permita renunciar a la objecién, la EUIPO comunicara a
la OMPI que se retira la denegacion provisional.

Si, tras una la denegacion provisional, el titular del Rl elige limitar la lista de productos
y servicios presentando su solicitud de limitacién ante la EUIPO, en lugar de a través
de la OMPI, la EUIPO sencillamente confirmara la denegacion provisional. En
consecuencia, el Registro de la OMPI reflejara la denegacion parcial, no la limitacion
como tal.

En todos los casos, las limitaciones seran examinadas por la EUIPO del mismo modo
que las limitaciones o renuncias parciales a una solicitud de marca de la Union
Europea o su solicitud (véanse las Directrices, Parte B, Examen, Seccién 3,
Clasificaciéon y Parte E, Operaciones de registro, Seccion 1, Cambios en un registro).
Cuando la limitacion haya sido presentada a través de la OMPI y la EUIPO Ila
considere inadmisible, se emitira una declaracién de que la limitaciéon no surte efectos
en el territorio de la UE, con arreglo a la regla 27, apartado 5, del Reglamento del
Protocolo. Dicha declaracién no sera susceptible de revision ni de recurso.

La solicitud de limitacion debera presentarse a través de la OMPI en todos los
casos en que el solicitante del Registro Internacional desee solicitar una
solicitud de transformacién (conversion).
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Las anulaciones parciales a peticién de la oficina de origen (mas alla de un «ataque
central» durante el plazo de dependencia de cinco afios) seran inscritas tal como estan
por la EUIPO.

Si la limitacién se presenta antes del inicio de la fase contradictoria del procedimiento
de oposicion y permite que se concluya el procedimiento de oposicién, se devolvera la
tasa de oposicion al oponente.

3.9 Confirmacién o retirada de la denegacion provisional y
emisioén de la declaracion de concesién de proteccion

Articulo 33, apartado 2, del REMUE

Articulo 78, apartado 5, y articulo 79, apartado 1, del RDMUE

Regla 18 ter, apartados 1 a 3 del Reglamento del Protocolo

En caso de haber remitido a la OMPI una o varias notificaciones de denegacion
provisional, la EUIPO debera, una vez concluidos todos los procedimientos y que
todas las resoluciones sean definitivas:

® confirmar la denegacion provisional a la OMPI

® enviar a la OMPI un declaracion de concesion de proteccion que indique que la o
las denegaciones provisionales han sido revocadas total o parcialmente. La
declaracién de concesion de proteccion debera especificar para qué productos y
servicios se acepta la marca.

Si, después de que expire el plazo de oposicion, el registro internacional no ha sido
objeto de una denegacion provisional, la EUIPO enviara una declaracion de concesion
de proteccion a la OMPI para todos los productos y servicios.

Dicha declaraciéon ‘debera incluir la fecha en que el registro internacional fue
republicado en la Parte M.3 del Boletin de Marcas de la Union Europea.

La EUIPO no emitira ningun certificado de registro para los registros internacionales.

3.10 Segunda reedicién

Articulos 189, apartados 2 y 3; articulo 190, apartado 2, y articulo 203 del RMUE

La segunda reedicion efectuada por la EUIPO tendra lugar cuando, como resultado del
procedimiento, el registro internacional siga protegido (al menos en parte) en la UE.

La fecha de la segunda reedicion sera el punto de partida del plazo de uso de cinco
afnos y la fecha a partir de la cual se podra invocar el registro contra el infractor.
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A partir de la segunda reedicién, el registro internacional tendra los mismos efectos
que una marca de la Unién Europea registrada. Estos efectos podran entrar en vigor,
por tanto, antes de que haya vencido el plazo de 18 meses.

Solo se publicaran los siguientes datos en la Parte M.3.1 del Boletin de Marcas de la
Union Europea:

111 Numero del registro internacional;
460 Fecha de publicacion en la Gaceta de la OMPI (si procede);

400 Fecha(s), numero(s) y pagina(s) de la(s) anterior(es) publicacion(es) en el Boletin
de Marcas de la Unién Europea,;

450 Fecha de publicacion del registro internacional o designacion posterior en el
Boletin de Marcas de la Unién Europea.

3.1 Cesidén de la designacion de la UE

Articulo 201 del RMUE

El registro internacional es un unico registro desde el punto de vista administrativo ya
que se trata de una sola inscripcion en el Registro Internacional. Sin embargo, en la
practica, se trata de un conjunto de marcas nacionales (regionales) si consideramos
los efectos sustantivos y la marca como un objeto de propiedad. Por lo que respecta al
nexo con la marca de base, aunque el registro internacional ha de inscribirse
originalmente a nombre del titular de la marca de base, podra ser cedido
posteriormente de forma independiente de la misma.

De hecho, una «cesion del registro internacional» no es mas que una cesion de la
marca con efectos para una, varias o todas las Partes Contratantes designadas o para
todos o algunos de los productos y servicios, es decir, equivale a una cesion del
numero correspondiente de marcas nacionales (regionales).

Las cesiones no podran presentarse directamente a la EUIPO en su calidad de oficina
designada; deberan presentarse ante la OMPI o a través de la oficina de la parte
contratante del titular, empleando el formulario MM5 de la OMPI. Una vez registrado
en la OMPI, el cambio de titularidad de la designacién de la UE se notificara a la
EUIPO y se integrara automaticamente en su base de datos.

En su calidad de oficina designada, la EUIPO no tiene nada que examinar por lo que
respecta a la cesion. La regla 27, apartado 4, del Reglamento del Protocolo permite
que una oficina designada envie una declaracion a la OMPI de que, en lo que respecta
a su designacién, un cambio de titularidad carece de efectos. Sin embargo, la EUIPO
no aplicara esta disposicion, puesto que no esta facultada para reexaminar si el
cambio en el registro internacional se basé en una prueba de la cesion.
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3.12 Nulidad, caducidad y demandas de reconvencion

Articulos 58 a 60, articulo 189, apartado 2 y articulo 190, apartado 2, y articulos 198 y
203, del RMUE

Articulo 34 del REMUE

Los efectos de los registros internacionales que designan a la UE podran ser
declarados nulos y la solicitud de nulidad de los efectos de un registro internacional
que designen a la UE se corresponde, en la terminologia de la marca de la UE, a una
solicitud de caducidad o de declaracion de nulidad.

No existe un plazo para presentar una solicitud de caducidad o de declaracion de
nulidad, con las siguientes excepciones:

® una solicitud de una de declaracion de nulidad de un registro internacional que
designa a la UE solo sera admisible una vez que la Oficina haya aceptado
definitivamente la designaciéon, es decir, una vez que se haya enviado la
declaracién de concesion de proteccion.

® solo sera admisible una solicitud de caducidad por falta de uso de un registro
internacional que designa a la UE si‘en la fecha de presentacion de la peticion, la
aceptacion definitiva del registro internacional ha sido republicada por la EUIPO, al
menos, cinco afos antes (véase el articulo 203 del RMUEque establece que la
fecha de publicacién a que se refiere el articulo 190, apartado 2, del RMUE
sustituira a la fecha de registro con miras al establecimiento de la fecha a partir de
la cual la marca objeto de un registro internacional que designe a la Union Europea
deba ser puesta genuinamente en uso en la Unién Europea).

La EUIPO examinara la solicitud del mismo modo que si estuviera dirigida contra
marcas de la Union Europea directas (véanse las Directrices, Parte D, Anulacion).

Si se declara total o parcialmente la nulidad/caducidad del registro internacional que
designa a la UE, la Oficina se lo notificara a la OMPI con arreglo al articulo 5, apartado
6, del PM vy la regla 19, del Reglamento del Protocolo. La Oficina Internacional
inscribira la declaracién de nulidad/caducidad y la publicara en la Gaceta de la OMPI.

4 Transformacion (conversion),
transformacion, sustitucion

4.1 Observaciones preliminares
Transformacion (conversion) o transformacion

Ambas son aplicables en los casos en que el registro internacional que designa a la
UE deja de tener efectos, aunque por distintos motivos:
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e Cuando un registro internacional que designe a la UE sea finalmente denegado por
la EUIPO o deje de tener efectos por motivos que sean independientes de la marca
de base, solo sera posible la transformacién (conversién). La transformacion
(conversion) es posible dentro del plazo sefialado incluso si, mientras tanto, el
registro internacional ha sido anulado del Registro Internacional a peticion de la
oficina de origen, es decir, a través de un «ataque central».

e Cuando un registro internacional deja de tener efectos porque la marca de base ha
sido objeto de un «ataque central» durante el plazo de dependencia de cinco anos,
puede llevarse a cabo la transformacién a través de una solicitud de marca de la
Union Europea directa. La transformacién no esta disponible cuando el registro
internacional ha sido anulado a peticion del titular o este ha renunciado parcial o
totalmente a la designacion de la UE. La designacion de la UE todavia sera efectiva
cuando se solicite la transformacién, es decir, no debe haber sido denegada
definitivamente por la EUIPO, de lo contrario, no habra nada que transformar y la
transformacion (conversién) de la designacion sera la unica posibilidad.

4.2 Transformacion (conversion)

Articulos 139 a 141 y 202, del RMUE

Regla 24, apartado 2, letra a), inciso iii), del Reglamento del Protocolo

La opcidn legal de la transformacién (conversion) 89 tiene su origen en el sistema de la
marca de la Union Europea, que ha sido adaptado con el fin de permitir la
transformacion (conversion) de una designacion de la UE a través de un registro
internacional en una solicitud de marca nacional, del mismo modo que para una marca
de la Union Europea directa. También se han adaptado el sistema de la marca de la
Union Europea y el sistema de Madrid para permitir la transformacion (conversién) en
una designacion de Estados miembros que sean parte del sistema de Madrid
(conocida como transformacién con opting-back o vuelta atras). Malta no forma parte
del sistema de Madrid.

En este ultimo caso, se envia a la OMPI una solicitud de designacion posterior del
Estado o Estado miembro(s). Este tipo de designacion posterior es el Unico que, en
lugar de hacerlo directamente a través de la oficina de origen o a través de la OMPI,
debe presentarse a través de la oficina designada.

Para mas informacion sobre la transformacion (conversién), véanse las Directrices,
Parte E, Operaciones de registro, Seccion 2, Transformacion.

80 Ep inglés, el término «conversion» (transformacion) se utiliza para describir una disposicion juridica especifica del
sistema de la marca de la Union Europea (articulo 139 y ss. del RMUE) mientras que «transformation»
(transformacién) se emplea para describir aquello contemplado en el articulo 9 quinquies del PM. En otras
lenguas, existe solo una uUnica palabra que se utiliza para describir estas dos disposiciones juridicas distintas (por
ejemplo, en espafiol «transformacion»). Para evitar confusiones, podra utilizarse la palabra inglesa «conversion»
entre paréntesis cuando se utilice, por ejemplo, la palabra espafiola «transformacién» con arreglo a lo establecido
en el articulo 139 del RMUE.
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4.3 Transformacion

Articulo 111, apartado 2, letra p) y articulo 204, del RMUE

Articulo 36 del REMUE

Articulo 6, apartado 3 y articulo 9 quinquies del Protocolo de Madrid

4.3.1 Observaciones preliminares

La transformacion tiene su origen exclusivamente en el Protocolo de Madrid. Se ha
introducido con el fin de suavizar las consecuencias del plazo de dependencia de
cinco afios, que ya estaba previsto en el Arreglo de Madrid. En los casos en los que se
anula parcial o totalmente un registro internacional debido a que la marca de base deja
de surtir efecto y el titular presenta una solicitud de la misma marca y por los mismos
productos y servicios que los del registro anulado ante la oficina de cualquiera de las
partes contratantes en las que el registro internacional tenia efectos, dicha solicitud se
tramitara como si hubiese sido presentada en la fecha del registro internacional o,
cuando las partes contratantes hayan sido designadas posteriormente, en la fecha de
la designacion posterior. Asimismo, gozara también de la misma prioridad, en su caso.

Dicha presentacion no esta regulada por el Protocolo de Madrid, ni la OMPI resultara
implicada de ningun modo. A diferencia de lo que ocurre con la transformacion
(conversion), no es posible transformar la designacién de la UE en solicitudes
nacionales, ni tampoco transformar una designaciéon de la UE en designaciones
individuales de los Estados miembros. Si se ha designado a la UE, el registro
internacional tendra efectos en la UE y no en los Estados miembros individuales como
tal.

La designacion de la UE todavia sera efectiva cuando se solicite la transformacion, es
decir, no debe haber sido denegada definitivamente por la EUIPO, de lo contrario, no
habra nada que transformar y la transformacion (conversion) de la designacién sera la
unica posibilidad.

4.3.2 Principio y efectos

Articulo 32 del RMUE

Después de la anulacidn total o parcial de un registro internacional que designa a
la UE a peticion de la oficina de origen, con arreglo al articulo 9 quinquies del PM
(es decir, después de un «ataque central» durante el plazo de dependencia de cinco
anos), el titular podra presentar una solicitud de marca de la Unién Europea «directa»
para la misma marca y los mismos productos y servicios que los de la marca anulada.
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La solicitud que resulta de la transformacion sera tramitada por la EUIPO como si
hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional original o, en los casos
en que se designod a la UE posteriormente, en la fecha de la designacion posterior.
Debera también gozar de la misma prioridad, en su caso.

La fecha del registro internacional o de la designhacién posterior no devendra la
fecha de presentacion de la solicitud de marca de la Unién Europea. Elarticulo 32
del RMUE, que se aplica mutatis mutandis, establece condiciones claras para la
concesion de una fecha de presentacion, que también esta sujeta al pago de una tasa
de solicitud en el plazo de un mes. Sin embargo, la fecha del registro internacional o la
designacion posterior sera la fecha que determine el «efecto de derecho anterior» de
la marca de la Union Europea, a efectos de las busquedas de prioridad, las
oposiciones, etc.

A diferencia de las reivindicaciones de prioridad y antigiedad (véase elarticulo 41,
apartado 8, del RMUE), no es posible tener una fecha «dividida» o «parcial», es decir
solo para aquellos productos y servicios contenidos en el registro internacional y que la
fecha de presentacion de la solicitud de marca de la Uniéon Europea sea la fecha
relevante para los productos y servicios restantes. Ni el articulo 9quinquies del
Protocolo de Madrid, ni el articulo 204 del RMUErecogen la posibilidad de un efecto de
transformacion parcial de este tipo.

La renovacion comienza a contar a partir de la fecha de presentacion de la marca de la
Unién Europea transformada.

4.3.3 Procedimiento

Las condiciones para invocar un derecho de transformacién con arreglo al
articulo 9 quinquies del Protocolo de Madrid son:

® que la solicitud se presente dentro del plazo de tres meses a partir de la fecha en
que se cancelo el registro internacional parcial o totalmente, y

® que los productos y servicios de la solicitud resultante estén realmente
comprendidos en la lista de productos y servicios de la designacion de la UE.

La Oficina denegara cualquier solicitud de MUE que resulte de una transformacion de
RI presentada de forma prematura, es decir, antes de que la OMPI registre la
cancelacion del registro internacional.

El solicitante debera reivindicar este derecho en el correspondiente apartado del
formulario de solicitud de la marca de la Unién Europea. Se deberan indicar los
siguientes datos:

1. 1. el nimero de registro internacional cancelado total o parcialmente;

2. 2. lafecha en la que la OMPI cancelé parcial o totalmente el registro internacional,

3. 3. la fecha del registro internacional con arreglo al articulo 3, apartado 4, del
Protocolo de Madrid o la fecha de la extension territorial a la UE efectuada con
posterioridad al registro internacional con arreglo al articulo 3 ter, apartado 2, del
Protocolo de Madrid;
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4. 4. si procede, la fecha de prioridad o de antigiedad reivindicada en el registro
internacional.

La Oficina invitara al solicitante a subsanar cualquier irregularidad detectada en un
plazo de dos meses.

Si no se subsanan las irregularidades, se perdera el derecho a la fecha del registro
internacional o a la extensién territorial y, si se hubiere reivindicado, el derecho de
prioridad del registro internacional. En otras palabras, si finalmente se denegara la
transformacion, la solicitud de marca de la Unién Europea se examinara como si de
una solicitud «normal» se tratara.

434 Examen

4.3.4.1 Solicitud de transformacién del registro internacional que designa a
la UE cuando no se han publicado las indicaciones

Cuando la solicitud de transformacion se refiera a un registro internacional que
designe a la UE cuyas indicaciones no se hayan publicado con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 190, apartado 2, del RMUE (en otras palabras, la Oficina la ha denegado
definitivamente), la marca de la Union Europea resultante de la transformacion se
tramitara como si se tratara de una solicitud de marca de la Unién Europea normal vy,
por tanto, se examinara con respecto a la clasificacion, las formalidades y los motivos
absolutos. Ademas, se publicara a los efectos de oposicién. No existe ninguna
disposicién en los Reglamentos que permita a la EUIPO omitir el proceso de examen.

No obstante, dado que este caso presupone que existia un registro internacional que
designaba a la UE, la EUIPQO puede aprovechar la clasificacion de la lista de productos
y servicios del registro internacional cancelado (siempre que cumpla las reglas de la
Oficina).

La marca de la Unién Europea se publicara en la Parte A del Boletin de Marcas de la
Unién Europea a efectos de oposicion con un campo adicional bajo el codigo INID 646,
que mencione los datos de la transformacion. El resto del procedimiento sera igual que
para la marca de la Unidon Europea normal, incluso si el procedimiento de oposicion
contra el registro internacional que designa a la UE ya hubiera comenzado, pero no
hubiera alcanzado la fase final de resolucion. En tal caso, el procedimiento de
oposicion anterior queda concluido y tendra que presentarse una nueva oposicion.

4.3.4.2 Solicitud de transformacion del registro internacional que designa a
la UE cuando se han publicado las indicaciones

Cuando la solicitud de transformacion se refiera a un registro internacional que
designe a la UE cuyas indicaciones ya se han publicado con arreglo a lo dispuesto en
el articulo 190, apartado 2, del RMUE, se omitiran las etapas de examen y oposicion
(articulo 42 a 47 , del RMUE).
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4 Transformacion (conversidn), transformacion, sustitucion

Sin embargo, la lista de productos y servicios tendra que traducirse a todas las
lenguas. Seguidamente, se publicara la marca de la Unién Europea en la Parte B.2 del
Boletin de Marcas de la Union Europea con las traducciones y el cédigo INID 646
adicional y se expedira inmediatamente un certificado de registro.

De conformidad con el articulo 204, apartado 2, del RMUE, en el caso de la
transformacion de un registro internacional después de su segunda reedicion, seguiran
aplicandose a la marca registrada de la UE, sin interrupcion, todos los derechos que
emanan del registro internacional que designa a la UE, lo que significa que esta ultima,
a efectos de determinar una «marca anterior» con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 y 9, del RMUE, aprovecha la fecha de presentacién (o prioridad) del registro
internacional o de la designacion posterior.

De conformidad con el articulo 182 del RMUE, salvo que existan disposiciones en
contrario, las disposiciones del RMUE y los actos adoptados con arreglo al mismo se
aplican mutatis mutandis a los registros internacionales que designan a la UE. Dichas
disposiciones incluyen, entre otros, el articulo 18, apartado 1, del RMUE, que impone a
los titulares de marcas de la Unién Europea la obligacién de utilizar la marca en el
plazo de cinco anos tras el registro. De conformidad con el articulo 203 del RMUE, la
fecha de la segunda reedicion de un registro internacional que designa a la UE es la
fecha que se tiene en cuenta para calcular el periodo de gracia. La justificacion de este
periodo de gracia de cinco afios es conceder al titular de la marca este plazo desde el
registro para que prepare el uso de la marca. Puesto que la situacién de un registro
internacional que designa a la UE que se ha transformado en un registro de una MUE
después de su segunda reedicién no es distinta de aquella de un registro de una MUE
presentada directamente en la EUIPO, tampoco existen motivos para que reciba un
trato distinto.

Asimismo, en términos de equidad, a un titular de marca que goce de todos los
derechos de la proteccion de una marca sin interrupcion, también, queda vinculado por
las correspondientes obligaciones que establece la ley, incluida, entre otras, la
obligacién de uso de la marca en cuestion.

Por consiguiente, la transformacién de un registro internacional que designa a la UE
tras la segunda reedicion no tiene consecuencias en el calculo del periodo de gracia,
el cual se inicia segun lo dispuesto en el articulo 203 del RMUE con la segunda
reedicion, a saber, en la fecha de la segunda reedicion de la designacion original de la
UE en la parte M.3 del Boletin de Marcas de la Unién Europea.

4.3.5 Transformacién y antiguedad

Si en el expediente del registro internacional que designa a la UE transformado
constaren reivindicaciones de antigliedad aceptadas por la Oficina e inscritas por la
OMPI, no sera necesario reivindicarlas de nuevo en la marca de la Unién Europea
resultante de la transformacion. Esta solucién no esta prevista de forma expresa en el
articulo 36, del REMUE [solo se menciona la prioridad en la letra d)] pero se amplia
por analogia a la antigtiedad teniendo en cuenta que las condiciones son:

Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte M Marcas internacionales Pagina 1782

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&form=ES#d1e8007-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e788-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&form=ES#d1e933-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&form=ES#d1e7412-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&form=ES#d1e1187-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&form=ES#d1e8000-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&form=ES#d1e8000-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0626&form=ES#d1e2167-37-1

4 Transformacion (conversidn), transformacion, sustitucion

® |a Oficina ya habia aceptado las reivindicaciones y la OMPI las habia publicado,

® en el caso en que, entretanto, el titular haya dejado caducar las marcas anteriores,
no podra presentar reivindicaciones nuevas ante la Oficina (una de las condiciones
para una reivindicacion de antigiedad valida es que el derecho anterior esté
registrado y vigente en el momento en que se realiza la reivindicacion).

4.3.6 Tasas

No existe una tasa de «transformacion» especifica. La solicitud de marca de la Unién
Europea resultante de la transformacion del registro internacional que designa a la UE
estd sujeta a las mismas tasas que la solicitud de marca de la Union Europea
«normal».

La tasa de base de la solicitud de marca de la Uniéon Europea debe abonarse a la
Oficina en el plazo de un mes a partir de la presentacion de la solicitud de marca de la
Union Europea en la que se pide la transformacion a fin de que la peticion cumpla con
lo establecido en el articulo 32 y el articulo 9 quinquies, inciso iii) del Protocolo de
Madrid y la transformacion sea aceptada. Por ejemplo, si el plazo de tres meses para
llevar a cabo la transformacién finaliza el 01/04/2012 y la transformacién a solicitud de
marca de la Union Europea se presenta el 30/03/2012, el plazo limite para abonar la
tasa de base es el 30/4/2012. Si el pago se realiza después de esa fecha, no se
cumpliran las condiciones para la transformacion, se perdera el derecho de
transformacion y la fecha de presentacion de la solicitud de marca de la Unién
Europea sera la fecha del pago.

44 Sustitucion

Articulo 111, apartado 3, letra t) y articulo 197, del RMUE

Articulo 4 bis del Protocolo de Madrid

Regla 21 del Reglamento del Protocolo

441 Observaciones preliminares

La sustitucion tiene su origen en el Arreglo de Madrid y en el Protocolo de Madrid. En
ciertas condiciones, una marca registrada en la oficina de una parte contratante se
considerara sustituida por un registro internacional de la misma marca, sin perjuicio de
los derechos adquiridos (fecha anterior). El tenor del articulo 4 bis, apartado 1, del
Protocolo de Madrid indica claramente que se considera que la sustitucion tiene lugar
de forma automatica, sin necesidad de que el titular lleve a cabo ningun tipo de accion
y sin que tenga que inscribirse la sustitucién. No obstante, cabe la posibilidad de
solicitar a la EUIPO que tome nota de la sustitucién en su Registro (regla 21 del
Reglamento del Protocolo). Este procedimiento tiene por objeto garantizar que la
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4 Transformacion (conversidn), transformacion, sustitucion

informacion relevante sobre la sustitucion sea accesible a terceros en los registros
nacionales o regionales y en el Registro Internacional. Es decir, no es obligatorio haber
inscrito la sustitucion a la hora de invocarla, pero puede resultar util.

Aparte de la condicion relativa a los derechos adquiridos con anterioridad, ni el Arreglo
ni el Protocolo de Madrid proporcionan mas detalles sobre la sustitucion.

4.4.2 Principio y efectos

De acuerdo con el articulo 4 bis del Protocolo de Madrid, el titular puede solicitar a la
EUIPO que tome nota en su Registro del registro internacional que sustituye a una
marca de la Union Europea. Se considerara que los derechos del titular en la UE
surten efectos a partir de la fecha de presentacion de la marca de la Unién Europea
anterior. Por consiguiente, en el Registro de Marcas de la Unién Europea se
introducira una anotacion segun la cual una marca de la Unién Europea directa ha sido
sustituida por una designacion de la UE a través de un registro internacional y se
publicara.

443 Procedimiento

El titular internacional puede presentar una solicitud de sustitucién ante la EUIPO en
cualquier momento después de que la OMPI notifique la designacién de la UE.

Una vez que se reciba una solicitud de registro de una sustitucion, la EUIPO llevara a
cabo un examen formal, en el que se comprobara que las marcas son idénticas, que
todos los productos y servicios contemplados en la marca de la Unidon Europea se
incluyen en el registro internacional que designa a la UE, que las partes son idénticas
y que la marca de la Union Europea se ha registrado con anterioridad a la designacién
de la UE. No es necesario que el registro internacional incluya una lista idéntica de
productos y servicios, sino que la lista puede tener un alcance mayor. Sin embargo, la
lista no puede ser mas reducida. Si la lista es mas reducida, se declara una
deficiencia. Esta deficiencia normalmente puede superarse renunciando parcialmente
a los productos y servicios de la marca de la Union Europea que quedan fuera del
alcance del registro internacional.

La EUIPO considera que es suficiente con que el registro internacional y la marca de
la Union Europea coexistan en la fecha del registro internacional, para inscribir la
sustitucion en el Registro. En concreto, si la designacion de la UE a través de un
registro internacional aun no ha sido aceptada definitivamente, la Oficina no aguardara
a la aceptacion definitiva para inscribir la sustitucion. Corresponde al titular
internacional decidir el momento en el que debe solicitar la sustitucion.

Si se cumplen todas las condiciones, en virtud de la regla 21 del Reglamento del
Protocolo, la EUIPO tomara nota de la sustitucion en el Registro de Marcas de la
Union Europea e informara a la OMPI de que una marca de la Unién Europea ha sido
sustituida por un registro internacional, indicando lo siguiente:
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4 Transformacion (conversidn), transformacion, sustitucion

el niumero del registro internacional;

el niumero de la marca de la Unién Europea

la fecha de la solicitud de marca de la Unién Europea

la fecha de registro de marca de la Unién Europea

fecha(s) de prioridad (si procede)

numero(s) de antigiiedad, fecha(s) de presentacién y pais(es) (si procede)
la lista de productos y servicios de la sustitucién (si procede).

Cuando se haya inscrito la sustitucion, la marca de la Unién Europea suele
mantenerse en el Registro siempre que el titular la renueve. En otras palabras, la
marca de la Union Europea sustituida en vigor y el registro internacional que designa a
la UE coexisten.

De conformidad con la regla 21, apartado 2, del Reglamento del Protocolo, la OMPI
inscribira en el Registro Internacional las indicaciones notificadas en virtud del
apartado 1, las publicara e informara en consecuencia al titular, para garantizar que la
informacién relevante concerniente a la sustitucién esté a disposicion de terceros. En
cualquier caso, la EUIPO no esta obligada a comunicar cambios posteriores que
afecten a la marca de la Unién Europea sustituida.

444 Tasas

La solicitud de inscripcién de una sustitucién es gratuita.

4.4.5 Publicacion

Articulo 111, apartado 3, letra t) y articulo 116, del RMUE

La sustitucion se inscribira en el Registro de Marcas de la Unién Europea y se
publicara en el Boletin de Marcas de la Unién Europea en la Parte C.3.7.

4.4.6 Sustitucion y antigliedad

Articulo 4 bis, apartado 1, del Protocolo de Madrid

Dado que la sustitucién tiene lugar «sin perjuicio de los derechos adquiridos» en virtud
del registro anterior, la EUIPO incluira, en la notificacion enviada a la OMPI en virtud
de la regla 21 del Reglamento del Protocolo, informacion relativa a las reivindicaciones
de antigliedad contenidas en el registro de marca de la Unién Europea sustituido.
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5 Division

4.4.7 Sustitucion y transformacion

Si el registro internacional que sustituyé a la marca de la Union Europea directa deja
de producir efectos a raiz de un «ataque central» y, siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en el articulo 9 quinquies del Protocolo de Madrid, el titular
podra solicitar la transformacién del registro internacional en virtud de dicho articulo
del Protocolo de Madrid y mantener, al mismo tiempo, los efectos de la sustitucién de
la marca de la Unién Europea y sus efectos de fecha anterior, incluyendo, si procede,
la prioridad y antigledad.

448 Sustitucion y transformacion (conversién)

Para que la sustitucion sea efectiva, el registro internacional y la-marca de la Unién
Europea deberan coexistir en la fecha del registro internacional. Por lo tanto, si la
EUIPO deniega definitivamente el registro internacional que sustituye a la marca de la
Union Europea directa (debido a una oposicion, por ejemplo), el titular podra solicitar la
transformacion (conversién) de la designacion de la UE y podra, asi, mantener los
efectos de la sustitucién de la marca de la Unién Europea y sus efectos de fecha
anterior, incluyendo, si procede, la prioridad y antiguedad.

5 Division

Articulos 50 y 56 del RMUE
Articulos 8 y 11 del REMUE

Regla 27bis del Reglamento del Protocolo

5.1 Observaciones preliminares

En octubre de 2016, la Asamblea de la Unién de Madrid aprobé enmiendas al
Reglamento del Protocolo de Madrid, incluida la introduccion, con efecto a partir del 1
de febrero de 2019, de una nueva regla 27 bis sobre la divisibn de un registro
internacional. A partir de esa fecha, los titulares de un registro internacional han tenido
la misma posibilidad de dividir sus marcas como el titular de una MUE.

La division de un registro internacional conservara la misma fecha de designacion y
cualquier fecha de prioridad del registro internacional original. Si las reclamaciones de
antigiiedad han sido aceptadas por la EUIPO y estan registradas por la OMPI en el
registro internacional original, no hay necesidad de reclamar la antigledad
nuevamente en el registro internacional divisional.
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5 Division

5.2 Procedimiento

La solicitud debera presentarse a la EUIPO utilizando el formulario oficial MM22 de la
OMPI en la lengua del registro internacional.

Todos los campos relevantes de MM22 deben ser rellenados en:

el nombre de la parte contratante de la oficina que presenta la solicitud;

el nombre de la oficina que presenta la solicitud;

el numero del registro internacional;

el nombre del titular;

los nombres de los productos y servicios que deben separarse, agrupados en las
clases apropiadas de la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios;

® ¢l método de pago de la tasa internacional, o instrucciones para cargar la cantidad
requerida de una cuenta abierta con la Oficina Internacional, y la identidad de la
parte que efectua el pago o da las instrucciones.

Ademas, se requiere que indique la lista de productos y servicios que deben
permanecer en el registro original, que se debe indicar en una pagina adicional.

La EUIPO comprobara que la solicitud contenga todos estos elementos y examinara si
la solicitud cumple con los requisitos establecidos en los articulos 50 y 56 del RMUE y
en los articulos 8 y 11 del REMUE.

Para obtener detalles completos sobre la divisidon, consulte las Directrices, Parte B
Examen, Seccién 1, Procedimientos, punto 5.4, Divisién de una solicitud de marca de
la Unién Europea.

Una vez que se haya comprobado que la solicitud esté completa y cumpla con
nuestros Reglamentos pertinentes, la EUIPO la remitira a la OMPI. Si la solicitud
cumple con los requisitos de la regla 27 bis del Reglamento del Protocolo y una vez
incluido el pago de la tasa internacional, la OMPI registrara la division, creara el
registro internacional divisional en el Registro Internacional y notificara a la EUIPO
segun corresponda.

La EUIPO creara entonces la division del registro internacional.

53 Tasas

La EUIPO no cobrara ninguna tasa por examinar las solicitudes de divisién de los
registros internacionales.

Sin embargo, las solicitudes estan sujetas a una tasa internacional de 177 CHF, que se
pagara directamente a la OMPI. Cualquier tasa pagada por error a la EUIPO sera
reembolsada.
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