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Capitulo 11 Protocolo de Madrid

Este manual representa la consolidacion de las normas y orientaciones de diferentes origenes: Directrices de
Andlisis de Marcas, Manual de Procedimientos de Analisis de Marcas, Manual del Usuario del Sistema E-Marcas,
Manual del Usuario para Presentacion de Solicitudes y Peticiones en Papel, Opiniones normativas, Resoluciones y
instrucciones normativas, Notas Técnicas, Procedimientos tacitos empleados en el examen de marcas. La reunién
de esas fuentes en una sola estructura implicd la reorganizacidn del contenido, incluyendo ajustes de naturaleza
formal, adicién y edicién de partes del texto.

ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI
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11 Protocolo de Madrid

El Protocolo de Madrid es un tratado internacional que permite la presentacién de solicitud y registro de marcas en
mas de 120 paises. El tratado, que es administrado por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),

fue adoptado el 27 de junio de 1989.

El instrumento de adhesién de Brasil al Protocolo de Madrid fue firmado por el Presidente de la Republica el 25 de
junio de 2019, y fue presentado a la OMPI el 2 de julio de 2019. El Protocolo entra en vigor tres meses después de

la adhesion, segln los términos del art. 14(4)(b) del tratado.

Eso significa que, a partir del 2 de octubre de 2019, Brasil podra actuar como Oficina de origen y como Parte
Contratante designada, enviando y recibiendo solicitudes internacionales en el ambito del Protocolo. Los
procedimientos adoptados por el INPI en ambas situaciones se encuentran detallados en este capitulo del Manual

de Marcas.

Para mas detalles sobre los aspectos generales de los procedimientos, como el examen de fondo, el solicitante

debera consultar otras partes relevantes del Manual de Marcas.

Las siguientes normas se aplican al examen de las solicitudes internacionales:

e E| Protocolo de Madrid concerniente al registro internacional de marcas

El Protocolo de Madrid describe los trdmites generales del procesamiento de las solicitudes internacionales y
define criterios de derecho a presentar solicitudes por esa via. La versidén del tratado en la lengua portuguesa se

puede acceder en las Referencias.

e El Reglamento Comun concerniente al Protocolo de Madrid

El Reglamento Comun norma y complementa el Protocolo de Madrid a través de reglas operacionales que incluyen
la manera, las condiciones y los plazos para la practica de los actos. La versién del Reglamento Comun en la lengua

portuguesa se puede acceder en las Referencias.

e El Decreto Legislativo n? 98/2019

El Decreto Legislativo n? 98/2019 transforma el Protocolo de Madrid y el Reglamento Comun en normas juridicas
nacionales y especifica, entre otras, declaraciones concernientes a plazos, tasas individuales y idiomas aplicables a

las solicitudes y registros internacionales.

e La Resoluciéon INPI/PR n2 247/2019


https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283484
https://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?codDiario=100500&paginaPesquisa=58#diario
https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/18607
https://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?codDiario=100500&paginaDireta=58#diario

La Resolucidn INPI/PR n2 247/2019 prevé el registro de marca en el ambito del Protocolo de Madrid y aplica las

practicas al contexto de la legislacién nacional.

e Llaleyn?29.279, de 14 de mayo de 1996

La Ley de Propiedad Industrial (LPI) regula derechos y obligaciones con respeto a la Propiedad Industrial en Brasil.

11.1 Vision de Conjunto
El Protocolo de Madrid intenta facilitar a los solicitantes el depdsito y la administracién de solicitudes de registro de

marca en varios paises, a través de una gestion centralizada de esos registros. Los solicitantes pueden requerir
proteccion marcaria en diferentes paises a través del depdsito de un sélo formulario de solicitud internacional, en

un Unico idioma,y con pago centralizado de tasas.

Para eso, los interesados envian una solicitud internacional de marca a la Oficina Internacional (Ol) — entidad

administrada por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

La solicitud internacional es obligatoriamente sometida a la Ol por intermedio de una Oficina de origen (no caso de
Brasil, el INPI) y debe tener como base una o mas solicitudes o registros activos en la Oficina de origen. La solicitud
internacional sélo podra contener productos y servicios comprendidos en la lista de productos y servicios de la(s))
solicitud(es) o registro(s) de base. En la solicitud internacional, los titulares deben efectuar la designacidn, esto es,
indicar las Partes Contratantes para que deseen obtener la extensidon de proteccion da marca (Partes Contratantes

designadas).

La Oficina de origen procedera a la certificacion de la solicitud internacional, etapa en que se realiza la verificacion
de informacién contenida en la base de datos del instituto en comparacion con informacidon suministrada por los
solicitantes. Después de la recepcion de la solicitud internacional por la Ol y su decisién de conformidad, la solicitud
se vuelve un registro internacional, que es enviado a las Partes Contratantes designadas. Se destaca que, aunque el
registro internacional permita la gestidon centralizada de la informacion relacionada con las Partes Contratantes

designadas, no tiene cualquier efecto sobre esas.

Desde este momento, la designacidn es recibida por las Partes Contratantes designadas y se debe analizar como
una solicitud depositada directamente en las Oficinas de esas partes, basada en la legislacién local y dentro del
plazo establecido por el Protocolo. La designacion podra ser concedida o denegada después del analisis de la
Oficina local. Caso no haya una denegacién dentro del plazo establecido, la solicitud es considerada tacitamente

concedida.

Una vez inscrita la marca en el Registro Internacional, una coleccion de datos relativos a los registros
internacionales mantenidos por la Ol, puede el titular de ese registro requerir, en cualquier momento, la

designacion de otras Partes Contratantes a través de una designacidn posterior.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm

En el contexto del Protocolo, el INPI podra actuar: (a) como Oficina de origen, recibiendo y remitiendo solicitudes
internacionales a la Ol; o (b) como Parte Contratante designada, cuando el titular de un registro internacional

solicita que la marca sea protegida en Brasil.

11.2 Solicitudes internacionales originadas en Brasil

11.2.1 Como formular una solicitud internacional
Las solicitudes internacionales se deben basar en una solicitud o registro presentado directamente al INPI. Asi, para
presentar una solicitud internacional al INPI, el solicitante debe tener un proceso nacional, que servird como

solicitud o registro de base para la solicitud internacional.

Hay que destacar que el solicitante que desee presentar la solicitud de registro internacional de marca debe

atender a las disposiciones del item 11.2.2.1 Derecho a presentar la solicitud internacional al INPI.

Segun la Resolucién INPI/PR n? 247/2019, cualquier peticion relativa al registro de marca en el ambito del
Protocolo de Madrid se dard exclusivamente por el medio electrénico (sistema e-Marcas), a excepcion de las
situaciones en que la indisponibilidad prolongada del medio electrénico cause dafio relevante a la preservacion

de derechos.

En esta seccidn, se puede encontrar la informacién necesaria para efectuar la presentacién de solicitudes
internacionales y el protocolo de peticiones relacionadas a esas solicitudes, ademas de orientaciones sobre su

acompanamiento.

11.2.1.1 Registro en el e-INPI
El primer paso para presentar una solicitud internacional de marca o una peticion relacionada a esa solicitud es el
registro en el sistema e-INPl, que hace posible el acceso a los servicios de la Direccion de Marcas, Disefios

Industriales y Indicaciones Geograficas.

Ese registro es obligatorio para toda persona fisica o juridica que desee solicitar servicios al INPI, y funciona para
todas las direcciones del Instituto. El propio interesado, su mandatario, representante legal o agente de la
propiedad industrial (API) podra registrar una identificacion electrénica, compuesta por login y contrasefia, para

autentificar su acceso al sistema.

Se puede acceder informacién detallada sobre el registro en el sistema e-INPI en item 3.1 Registro en el e-INPI.

11.2.1.2 Pagos
El solicitante de una solicitud internacional debe pagar tasas tanto al INPI como a la Oficina Internacional.
Pagos a la Oficina Internacional

Con respecto a los pagos adeudados a la Oficina Internacional, se destaca que el solicitante de la solicitud

internacional es responsable del calculo del valor a pagar, asi como del relleno de los debidos formularios y de la


file:///C:/Users/bianc/Downloads/PMS/Trabalhos/Manual%20-%20Protocolo%20de%20Madri%20dist%20espanhol/Manual%20-%20Protocolo%20de%20Madri%20espanhol%20Samuel%20parte%202%20-%202,173l.doc%23_Legitimidade_para_depositar
http://www.inpi.gov.br/pedidos-em-etapas/faca-busca/cadastro-no-e-inpi
file:///C:/Users/bianc/Downloads/PMS/Trabalhos/Manual%20-%20Protocolo%20de%20Madri%20dist%20espanhol/Manual%20-%20Protocolo%20de%20Madri%20espanhol%20Samuel%20parte%202%20-%202,173l.doc%23_Cadastro_no_e-INPI

informacién del método de pago. Cualquier procedimiento relacionado con esos pagos se debe realizar junto a la

propia Oficina Internacional.

Se recomienda que el solicitante realice el pago de las tasas para la Oficina Internacional antes que requiera una
solicitud internacional por medio del INPI, para evitar notificaciones de irregularidades con respecto al pago

sefaladas por la Oficina Internacional.

Para una vision de conjunto de los valores de base, complementarios, suplementarios e individuales, el solicitante

debe consultar la Tabla de Tasas de la OMPI, disponible en el sitio web:

https://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html (inglés)

https://www.wipo.int/madrid/es/fees/sched.html (espafiol)

Cabe destacar que se deben pagar todas las tasas adeudadas a la OMPI en francos suizos. La Oficina Internacional

también suministra un Calculador de Tasas, disponible en el sitio web:

https://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp (inglés)

https://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp (espafiol)

Los resultados del Calculador de Tasas se basan en informacién ofrecida por el solicitante (como la indicacién de
que la marca es en color, por ejemplo) y en la Tabla de Tasas de la OMPI vigente en el momento en que el
estimativo es generado. De esa manera, para obtener el estimativo mas preciso, se recomienda consultar el

Calculador de Tasas inmediatamente antes de presentar una solicitud.

Las tasas adeudadas relacionadas a una solicitud internacional de registro de marca en el ambito del Protocolo de

Madrid incluyen:

Una tasa de base;

e Un complemento de tasa por cada Parte Contratante designada;

e Cuando haya mas de tres clases de productos y servicios, una tasa suplementaria para cada clase adicional;

y

e Una tasa individual para las Partes Contratantes designadas que escogieron recibirla, sustituyendo los

complementos de tasa y las tasas suplementarias.

Segln los términos del art. 8(7) del Protocolo de Madrid, pueden las Partes Contratantes designadas escoger
recibir, en vez de una parte de los complementos de tasas y tasas suplementarias, una tasa individual. Para
confirmar si una Parte Contratante escogid la tasa individual y el valor de esa tasa, se debe consultar la lista de

Tasas Individuales, disponible en el sitio web:


https://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html
https://www.wipo.int/madrid/es/fees/sched.html
https://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
https://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp

https://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind taxes.html (inglés)

https://www.wipo.int/madrid/es/fees/ind taxes.html (espafiol)

La falta de pago integral de las tasas resultard en la emisidon de una notificacidon de irregularidad por parte de la
Oficina Internacional. El aviso tendra un plazo para que el solicitante realice el pago, bajo pena de que su solicitud

sea considerada abandonada.

Pagos al INPI

La tasa adeudada al INPI se refiere al servicio de certificacion de la solicitud internacional y el envio a la Oficina

International o al tratamiento de peticiones referentes a solicitudes internacionales.
Los pagos al INPI se deben hacer por la Guia de Pago del Gobierno Federal (GRU).

La tabla de tasas de los servicios entregados por la Direccion de Marcas, Disefios Industriales y Indicaciones
Geograficas estad disponible en el portal del INPI y los usuarios deben consultarla antes de presentar la solicitud o

peticidn de registro internacional con relacion a esa solicitud para que conozcan los valores de cada servicio.
Emisién y pago de la GRU:

Después del registro en el sistema e-INPI, el usuario debe acceder al médulo GRU para crear la Guia de Pago del
Gobierno Federal (Guia de Recolhimento da Unido) con relacién al servicio requerido a la Direccion de Marcas,

Disefos Industriales y Indicaciones Geograficas.

Para la emisidon de una GRU con relacion a la presentacidon de una solicitud internacional de marca (cddigo de
servicio 3004), se debe indicar el nimero de proceso de solo una de las solicitudes o registros que se haran base
para la solicitud internacional. Las otras solicitudes o registros de base, si corresponde, se deberan indicar en el
relleno del formulario de solicitud internacional en el sistema e-Marcas. La cantidad de clases que se debera

informar en la presentacion de la solicitud internacional también se debera llenar.

Para la emisidn de una GRU relacionada con otras peticiones con relacidon a una solicitud internacional, se debe

indicar el numero de la peticidn correspondiente a la presentacién de la solicitud internacional.

Después de la emisién de la Guia de Pago del Gobierno Federal (Guia de Recolhimento da Unido) por el sistema
GRU, el usuario debera pagar antes del envio del formulario de solicitud internacional o de peticiones relacionadas

a esa solicitud, bajo pena de considerarse que la solicitud es inexistente y las peticiones, desconocidas.

Se puede acceder a la informacién detallada sobre la emisidn y el pago de GRU en los items 3.3 Emisién de la GRU

y 3.4 Pago de la GRU.

11.2.1.3 Solicitud electrdonica por el e-Marcas

Acceso al formulario electronico


https://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html
https://www.wipo.int/madrid/es/fees/ind_taxes.html
http://www.inpi.gov.br/arquivos/tabela-nova-marcas.pdf
http://www.inpi.gov.br/pedidos-em-etapas/faca-busca/cadastro-no-e-inpi

Para acceder al formulario electrdnico, el usuario debe acceder el e-Marcas, llenar su login y llave y clicar en
Acceder (Acessar). Cuando en el sistema, el usuario deberd llenar el nimero de la GRU debidamente pagada

n u

(también llamado “nuestro numero” “nosso numero”) en el campo correspondiente, clicando, entonces, en

Avanzar (Avangar).

Se puede acceder informacién detallada sobre el acceso al formulario en el item 3.5.1 Acceso al formulario

electrénico.

Relleno del formulario electréonico

Después de insertar el nimero de la GRU en el campo adecuado, el usuario puede acceder al formulario
electrdnico de solicitud internacional. En el formulario, se transfiere de la GRU no solo la informacién sobre el
solicitante y el mandatario, si este Ultimo estd llenando el formulario, sino también algunos datos relacionados con
la solicitud o el registro de base sefialado en el momento de emisidn de la GRU: numero del proceso, fecha de la

presentacién, fecha de concesidn y representacion de la marca.

El formulario electrénico Certificagdo de pedido internacional para transmissdo a Secretaria Internacional
(Certificacion de solicitud internacional para transmision a la Oficina Internacional - Articulo 2 — Protocolo de
Madrid) se deberd llenar en espafiol o inglés. El usuario podra cambiar el idioma de relleno clicando en los iconos

en la esquina superior derecha del sitio del formulario, de acuerdo con la figura a continuacién.

MM2(E) coss st

APPLICATION FOR INTERNATIONAL REGISTRATION GOVERNED
EXCLUSIVELY BY THE MADRID PROTOCOL

Instrucciones para el relleno del formulario electrénico:

El formulario electrénico para el pedido de solicitud internacional de registro de marca se divide en mdédulos:

Modulos

Modulo se refiere a
Espaiiol Inglés

Basic Application or Basic

Solicitud de Base o Registro de Base Registration

Solicitud de Base o Registro de Base

Solicitante y Derecho a Presentar la
Solicitud

Solicitante y Derecho a Presentar la

Applicant and Entitlement to File Solicitud



http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/e-marcas

Informacién de correspondencia de la
OMPI

WIPO Correspondence
Information

Informacién de correspondencia de la
OMPI

Mandatario ante la OMPI

WIPO Representative

Mandatario ante la OMPI

Partes Contratantes Designadas

Designated Contracting Parties

Partes Contratantes Designadas

Detalles de la marca internacional

International Mark Details

Detalles de la marca internacional

Productos y servicios

Goods and Services

Productos y servicios

Prioridades

Priorities

Prioridades

Calculo de tasas

Fee Calculation

Calculo de tasas

Solicitud de Base o Registro de Base / Basic Application or Basic Registration:

En este mddulo se debe insertar la informacién con relacién a las solicitudes o registros que seran base para la

solicitud internacional.

Inicialmente, el formulario incluird solamente la solicitud o registro de base sefialado en el momento de emisién de

la GRU. El usuario podrd afiadir nuevas solicitudes o registros de base, clicando en el botédn Aiadir Solicitud o

Registro de Base / Add Basic Application or Registration.

BASIC APPLICATION OR BASIC REGISTRATION

Application /

Registration Filling date
number

1M1111111 o 1210972016

Add Basic Application or Registration

Mark
representation

Registration date

241072018

File status

Registro de marca

em vigor

Cuando el usuario escoja afiadir nuevas solicitudes o registros de base, el sistema abrird una nueva ventana para

que él informe el nUmero del proceso que desea incluir como base para la solicitud internacional.

En esa nueva ventana, podra el usuario, también, acceder el sistema BuscaWeb, a través del enlace facilitado, para

pesquisar informacién sobre las solicitudes o registros de base antes de su inclusidn en la solicitud internacional.
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Para insertar un nuevo proceso a la lista de solicitudes y registros de base, el usuario debera informar el numero

del proceso en el campo Numero / File number y clicar en Buscar / Search.

Add Basic Application or Registration

File Number:
222222222

Search

Import

Search Mark (BuscaWeb)

Se presentara la siguiente informacion relacionada con el proceso informado, para que el solicitante la verifique:

Informacion

Espafiol

Inglés

Informacion esta relacionada con

Numero de la solicitud o registro de
base

Application / Registration
number

Numero del proceso

Fecha de la solicitud o registro de base

Filing date

Fecha de presentacion del proceso

Fecha del registro de base

Registration date

Fecha de concesién del registro, si
corresponde

Representacion de la marca

Mark representation

Representacién de la marca

Situacion

File status

Situacién del proceso

Titular

Holder

Titular del proceso

Después de confirmar los datos relacionados con el proceso escogido, el usuario deberd utilizar el boton Importar /

Import para afiadir el proceso informado a la lista de solicitudes o registros de base.
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Add Basic Application or Registration
Search Mark (BuscaWeb)

File Number:
222222222

Search

Application [ Registration number: 222222222
Filling date: 120572016
Registration date: 24/07/2015

Mark representation: Allabaster construction

File status: Regisiro de marca em vigor

Holder: USUARIO TESTE

construction

Import

Nota: no se podrd excluir el proceso sefialado en la emisidn de la GRU de la lista de solicitudes y registros de base.
Ademas, vale destacar que deberd haber correspondencia entre la marca presentada en la solicitud internacional y
aquella(s) incluida(s) en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base, segun los requisitos de certificaciéon descritos en el

item 11.2.2.2 Etapa de certificacion.

Solicitante y Derecho a Presentar la Solicitud / Applicant and Entitlement to File:

Ese mddulo contiene los datos del(de los) solicitante(s) de la solicitud internacional.
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Se cargaran en el formulario solamente los datos (Nombre, Registro de Personas Fisicas (CPF)/Registro Nacional de
Personas Juridicas (CNPJ), Direccién, Ciudad, Codigo Postal (CEP) y Pais) del solicitante indicado en el momento de
generacion de la GRU, aunque la solicitud o registro de base esté en régimen de cotitularidad. Esos datos se
pueden alterar, a excepcidn del CPF/CNPJ, a través del botén de edicidn de los datos del solicitante, ubicado en la

esquina inferior derecha de la imagen a continuacion.

APPLICANT AND ENTITLEMENT TO FILE

Add Applicant

Name: USUARIQ TESTE CNPJ: 1111111111111
Street Address: Rua 00004 n® 111 City: Brasilia
Zip Code: 11111111 Country: Brasil ]

Se destaca que, imperativamente, se debera indicar la informacidn relacionada con el derecho del solicitante. Para
tanto, se debera rellenar el tépico Derecho a Presentar la Solicitud / Entitlement to File accedido a través del
botdn de edicion de los datos del solicitante. El usuario deberd seleccionar, imperativamente, una opcién que

describe el derecho del solicitante de presentar una solicitud internacional de registro de marcas.

El formulario tendra también el boton Afadir Solicitante / Add Applicant para que el usuario afiada nuevos
solicitantes al pedido, seglin proceda. Se pueden editar los datos de los nuevos solicitantes cargados

automaticamente, a excepcion del CPF/CNPJ.

Nombres y direcciones de solicitante(s) indicado(s) en el formulario de la solicitud internacional deben ser idénticos

a los que figuran en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base, segin dispuesto en el item 11.2.2.2 Etapa de

certificacion, sub item Nombre y direccion del solicitante. Se recomienda que el solicitante realice las

actualizaciones de registro necesarias junto al INPI, segln el caso.

El usuario podrd, opcionalmente, informar la naturaleza juridica del (de los) solicitante(s). Para eso, debera
seleccionar la naturaleza en la lista desplegable Seleccione la naturaleza juridica del solicitante (opcional)/Select

the legal nature of the applicant (optional).

— Select the legal nature of the applicant (optional) - ~~

El relleno de la naturaleza juridica no es obligatorio. Sin embargo, se recomienda el relleno de la naturaleza juridica

cuando sea solicitada por las Partes Contratantes Designadas, como en caso de designaciéon de los Estados Unidos.

Cuando el usuario elegir la naturaleza juridica Persona Natural/Natural person, el formulario presentara el campo

Nacionalidad del solicitante/Nationality of the applicant, para informar la nacionalidad del solicitante.
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Matural person v

MNationality of the applicant:

Caso el usuario seleccione la naturaleza juridica Persona juridica/Legal entity, el formulario exibird los campos
Forma juridica de dicha persona/Legal nature of the legal entity y Estado (pais) y, en su caso, unidad territorial
dentro de ese Estado (cantdn, provincia, estado, etc.), al amparo de cuya legislacion se ha constituido dicha
persona juridica/State (country) and, where applicable, territorial unit within that State (canton, province, state,
etc.), under the law of which the said legal entity has been organized, para relleno opcional de la naturaleza
juridica y del pais o estado del solicitante, respectivamente. Cabe destacar que la informacidn sobre la naturaleza

juridica, cuando requerida por las Partes Contratantes Designadas, se deberd rellenar para cada solicitante.

Legal entity ¥

Legal nature of the legal entity:

State (country) and, where applicable, territorial unit within that State (canton, province, state, etc.), under the
law of which the said legal entity has been organized:

En el topico Derecho a Presentar la Solicitud/Entitlement to File, el usuario debera seleccionar obligatoriamente
una opcidn que describa el derecho del solicitante para requerir una solicitud internacional de registro de marcas.
Para los casos de cotitularidad, esa informacion se debe indicar para cada cotitular separadamente. Se deben

observar las reglas contenidas en el item 11.2.2.1 Derecho a presentar la solicitud internacional al INPI.

Entitlement to File
Choose the appropriate option

®* The applicant is a national of Brazil.
The applicant is domiciled in Brazil.
The applicant has a real and effective industrial or commercial establishment in Brazil.

Al seleccionar la opcion El solicitante esta domiciliado en Brasil/The applicant is domiciled in Brazil, caso la

direccion del solicitante cargada en el formulario no sea en Brasil, el usuario debera informar la direccién del

domicilio en Brasil.
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Provide a Brazil domicile address if the address of the applicant is not in Brazil.
Street Address:

City:

Country:
Erazil

Zip Code:

Caso el usuario seleccione la opcion El solicitante tiene un establecimiento industrial o comercial real y efectivo
en Brasil/The applicant has a real and effective industrial or commercial establishment in Brazil y direccién del
solicitante cargada en el formulario no es en Brasil, el usuario debera informar una direcciéon de establecimiento

industrial o comercial real y efectivo en Brasil.

Provide a Brazil address of the applicant’s real and effective industrial or commercial establishment if the
address of the applicant is not in Brazil.

Street Address:

City:

Country:

Brazil

Zip Code:

Informacién de Correspondencia de la OMPI / WIPO Correspondence Information:

Ese mddulo alberga los datos para envio de correspondencia al solicitante por la Oficina Internacional. Llenar ese

madulo es opcional.

En el item Direcciéon para la Correspondencia / Address for correspondence, se puede llenar los campos si el
usuario no tiene un mandatario y si la direccidn para la correspondencia es diferente de la direccidn del solicitante.
Si el usuario tiene un mandatario para la solicitud internacional, se enviaran las comunicaciones sélo a ese

mandatario.
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Address for correspondence

The fields below may be completed if you do not have a representative and the correspondence address
differs to the applicant’'s address.

Street Address:

City:

Country:

Lip Code:

Si el usuario desea elegir otros medios de comunicacién con la Oficina Internacional, se podra llenar los campos en

el item Otros medios de comunicacion / Other means of communication con las informaciones solicitadas.

Other means of communication
Telephone:

Fax:

Para que las comunicaciones entre la Oficina Internacional y el solicitante se realicen por correo electrénico, el
usuario debe informar el correo electrénico en el campo Direccidon de correo electrénico / E-mail address. Si se
facilita una direccién de correo electrénico, todas las comunicaciones de la Oficina Internacional relacionadas con
ese registro internacional se enviaran exclusivamente a través de este correo electrénico y, por lo tanto, las
correspondencias no se enviaran por otros medios. Asi, se recomienda que el usuario mantenga su registro

actualizado junto a la Oficina Internacional

If you would prefer WIPO to contact you by e-mail fill in the following field.

E-mail address:

También debe tenerse en cuenta que la herramienta Madrid Portfolio Manager, puesta a disposicion por la OMPI
para los titulares de registros internacionales, utiliza el correo electrdnico registrado como una forma de agrupar
los registros internacionales. Por lo tanto, se sugiere que el usuario informe la misma direccion de correo

electrénico para sus registros internacionales. Se puede obtener mas informaciones en el sitio de la OMPI:
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https://www.wipo.int/madrid/en/manage/ (inglés)

https://www.wipo.int/madrid/es/manage/ (espafiol)

Nota: para fines de comunicacién electrdénica, solo se permite una direccidn de correo electrdnico registrada para

cada registro internacional.

En el item Idioma preferido para la correspondencia con la OMPI / Preferred language for correspondence with
WIPO, el usuario puede indicar sélo un idioma preferido (inglés, francés o espafiol) para las comunicaciones
enviadas por la Oficina Internacional. Si el usuario no llena este campo, la Oficina Internacional enviard las

comunicaciones en el idioma en que se ha llenado el formulario.

Preferred language for correspondence with WIPO

(OEnglish OFrench (OSpanish

Mandatario ante la OMPI / WIPO Representative:

Este mdodulo alberga los datos personales y la direccién del mandatario que representara al solicitante ante la

Oficina Internacional. En este mddulo, que es opcional, se puede informar sélo a un mandatario.

Como mencionado en el mddulo Informacién de correspondencia de la OMPI / WIPO Correspondence
Information, si el usuario informa datos de un mandatario para la solicitud internacional, las comunicaciones se
enviardn solo a ese mandatario, con base en los datos informados en ese mddulo. Por lo tanto, para las
comunicaciones con el solicitante, la Oficina Internacional considerara sodlo la informacién suministrada en el

campo que se refiere al mandatario.

Cabe destacar que, para que las comunicaciones se realicen por correo electrénico, el usuario debe informar el

correo electrénico en el campo Direccion de correo electrénico / E-mail address.

Nota: Si el usuario desea informar a un mandatario, debe completar todos los campos (Nombre, CPF / CNPJ,

Direccion, Ciudad, Pais y Codigo Postal) de los datos personales y de la direccion.


https://www.wipo.int/madrid/en/manage/
https://www.wipo.int/madrid/es/manage/
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WIPO REPRESENTATIVE

If a representative is appointed, all WIPO communications will be sent only to that representative.
Name:

Street Address:

City:

Country:

Fip Code:

Other means of communication.
Telephone:

Fax:

If you would prefer WIPO to contact you by e-mail fill in the following field.

E-mail address:

Partes Contratantes Designadas/ Designated Contracting Parties:

En este mddulo, se debe designar las Partes Contratantes. Llenar ese médulo es obligatorio, asi como indicar por lo

menos una Parte Contratante designada.

En Afadir las partes contratantes / Add Contracting Parties, el usuario debe seleccionar una Parte Contratante y

clicar en +Afadir / +Add para agregar nuevas Partes Contratantes.

DESIGNATED CONTRACTING PARTIES

(Information on the procedures in the national or regional Offices of the members of the Madrid System may be
found at the following website: www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices info.html. Additional

information may be found in the information notices available at: www.wipo.int/madrid/en/notices/.)

Add contracting parties:
—Select- ~ I” Add

] Designate member of the Madrid System non-existent in the list of options. [list of members]
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DESIGNATED CONTRACTING PARTIES

(Information on the procedures in the national or regional Offices of the members of the Madrid System may be
found at the following website: www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices info.html. Additional

information may be found in the information notices available at: www.wipo.int/madrid/en/notices/.)

Add contracting parties:

--Select-- v © Add
4 CA - Canada W
L CH - Switzerland o
v ZW - Zimbabwe w

Designate member of the Madrid System non-existent in the list of options. [list of members]

Se aconseja que los usuarios busquen informacién especifica sobre el registro de marca con cada Parte
Contratante. La Oficina Internacional facilita informacién general relacionada con las Partes Contratantes en el sitio

web a continuacion:

https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/

El solicitante debe estar atento a las siguientes orientaciones:

1 - La designacion de la Unién Europea comprende los siguientes Estados Miembros: Alemania, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espafia, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino

Unido, Republica Checa, Rumania y Suecia.

Si la Unién Europea es designada, es obligatorio indicar un segundo idioma, diferente de lo que fue

escogido en la solicitud internacional, ante la Oficina de la Unidn Europea.

Ademas, si el solicitante desea reivindicar la antigliedad de una marca anterior registrada en o para un
Estado Miembro de la Unién Europea, el formulario oficial MM17 debe ser adjuntado al formulario de

solicitud internacional.

2. Al designar Brunéi Darussalam, Singapur, India, Irlanda, Lesoto, Malawi, Mozambique, Nueva Zelanda o

el Reino Unido, el solicitante declara que tiene la intencion de que la marca sea utilizada por él, o con
su consentimiento, en esos paises en relacién con los productos y servicios especificados en la

solicitud.

3. La designacion de la Organizacidn Africana de la Propiedad Intelectual incluyelos siguientes Estados

Miembros: Benin, Burkina Faso, Camerun, Chad, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Gabdn, Guinea,

Guinea-Bisau, Guinea Ecuatorial, Mali, Mauritania, Niger, Republica Centroafricana, Senegal y Togo.


https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/
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4. Si se designa a los Estados Unidos de América, es obligatorio adjuntar a la presente solicitud
internacional el formulario oficial (MM18) en el que figura la declaracién de la intencidn de utilizar la
marca, segun lo exige esta Parte Contratante. Si los Estados Unidos son designados, se debe rellenar la
informacidn sobre la naturaleza juridica del solicitante. De esa manera, se deben rellenar los items
relacionados con el topico Seleccione la naturaleza juridica del solicitante / Select the legal nature of
the applicant, en el mddulo Solicitantes y Derecho a Presentar la Solicitud / Applicants and

Entitlement to File, del formulario electrdénico.

5. Cuba y el Japdon han efectuado la notificacion conforme a la Regla 34.3)a) del Reglamento del
Protocolo. Sus respectivas tasas individuales se abonaran en dos partes. Por tanto, cuando se designe a
Cuba o al Japdn, sélo se abonara la primera parte de la tasa individual en el momento de presentar la
solicitud internacional. La segunda parte de la tasa individual se abonard Unicamente si la Oficina de la
Parte Contratante en cuestidn estima que la marca objeto de registro internacional cumple los
requisitos para ser protegida. La fecha en la que debera abonarse la segunda parte, asi como el importe

de la misma, se notificard al titular del registro internacional en una fecha posterior.

6. San Martin (parte holandesa) es una entidad territorial que anteriormente pertenecia a las Antillas

Holandesas.

7. Si Bonaire, San Eustaquio y Saba (BQ) es designada, la proteccion en esos territorios es otorgada

automaticamente a (ver el Aviso de informacién n2 27/2011).
Detalles de la marca internacional / International Mark Details:

Ese médulo alberga los datos sobre la marca de la solicitud internacional. Llenar algunos campos de ese mdédulo es

obligatorio.

En esa parte del formulario, se presentaran los campos no editables Tipo de marca / Type of mark (presentacion
de la marca), Naturaleza de la marca / Kind of mark (naturaleza de la marca), Representacion de la marca / Mark

representationyElementos Verbales / Verbal Elements (elemento verbal de la marca).
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INTERNATIONAL MARK DETAILS

Type of mark:

Figurative with word elements

Kind of mark:

Individual

Mark representation Edit

construction

Verbal elements

Allabaster construction

Para las marcas figurativas, el campo Elementos Verbales / Verbal elements no se presentard, pues estas no
tienen elemento verbal. Como la marca tridimensional puede eventualmente presentar un elemento verbal, el
campo Elementos Verbales / Verbal elements se presentara si procede. Con respecto a las marcas de presentacién
mixtas (figurativas con elementos verbales) y denominativas, el campo Elementos Verbales / Verbal elements

siempre se presentara, pues obligatoriamente tienen un elemento verbal.

El campo Representacion de la marca / Mark representation mostrara la imagen de la marca, que podra ser
modificada por el usuario. Se destaca que la marca internacional debera corresponder a la marca incluida en la(s)

solicitud o en el(los) registro(s) de base.

Se observa que, en el caso de una marca tridimensional, solo se debe enviar 1 (una) imagen de la marca, que puede

presentar mas de una perspectiva.

En ese punto, se deben observar los requisitos de certificacion para la correspondencia de la marca, incluidos en el

item 11.2.2.2 Etapa de certificacion.

Para editar ese campo, el usuario debe obligatoriamente observar las especificaciones técnicas relacionadas con la

transmisién de imagenes a través del formulario electrénico:

Formato valido del archivo JPG
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Tamaiio minimo 945 x 945 pixels (8 cm x 8 cm)
Resolucion minima 300 dpis
Tamafio maximo del archivo 2MB

Se puede acceder mads informacion acerca de la imagen digital de la marca en el item 3.5.2 Relleno del formulario

electrénico.

En el campo Transcripcion de la marca / Transliteration of the mark, el usuario deberd insertar la transcripcion de
la marca. No se debe confundir transcripcidn con traduccién. La transcripcidn es una representacion fonética de la
marca en caracteres latinos, que acompania a la fonética del idioma de la solicitud internacional. Cuando la marca
consiste en, o contiene caracteres diferentes de los caracteres latinos, o nimeros que no sean numeros arabigos o

romanos, se debe facilitar obligatoriamente una transcripcidn para los caracteres latinos o nimeros arabigos.

Transliteration of the mark

Text of the mark in Latin characters

Ya la casilla de verificacion Las palabras contenidas en la marca pueden ser traducidas / The words contained in
the mark can be translated se debera seleccionar cuando el usuario quiera informar la traduccion de la marca que
consiste o contiene palabras que se pueden traducir. Si se selecciona esa casilla, se presentan los campos
relacionados con la traduccién en inglés, francés y espafiol. Se puede facilitar la traduccién en cualquiera de estos
idiomas, sin importar el idioma en que se llene el formulario de solicitud internacional, y se puede presentarla en

mas de un idioma.

# The words contained in the mark can be translated.

Translation in English

Translation in French

Translation in Spanish
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Una Parte Contratante designada podra solicitar la traduccién de la marca, por lo que se recomienda que el usuario

busque informacidn sobre la necesidad de llenar este campo.

El campo Descripcién voluntaria / Voluntary description se utiliza para que el usuario presente una descripcion
voluntaria de la marca. Asi como la traduccién, una Parte Contratante designada podrd solicitar la descripcidn

voluntaria, como, por ejemplo, los Estados Unidos.

Voluntary description

Cuando el usuario desea informar que no reivindica proteccion para ciertos elementos de la marca, debera rellenar

el campo Renuncia/Disclaimer.

Disclaimer

En las solicitudes internacionales de registro de marca figurativa, el formulario presentard la casilla de verificacién
La marca consiste exclusivamente en un color o en una combinacién de colores como tal, sin ningliin elemento
figurativo/The mark consists exclusively of a colour or combination of colours as such, without any figurative
element, en el item Marca de combinacion de colores/Color combination Mark, que se debe seleccionar caso el
usuario desea informar que su marca es formada exclusivamente por un color o por una combinacidn de colores,

sin cualquier elemento figurativo.

Color combination Mark

] The mark consists exclusively of a colour or combination of colours as such, without any figurative
element.

Cuando el usuario considera que el (los) color(es) es(son) parte integral o esencial de la marca, el campo
Reivindicacion de colores/Color(s) claimed se debe rellenar con la informacidn del (de los) color(es) reivindicado(s)
para la marca. Para ciertas Partes Contratantes Designadas, el hecho de que la reproduccidon de la marca es
colorida exigird, automaticamente, que el(los) color(es) sea(n) expresamente reivindicado(s). Es aconsejable que

los usuarios que buscan proteccidn para una marca colorida rellenen este campo.

Color(s) claimed
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El campo Indicacién de color(es)/Color(s) indication podra ser utilizado por el usuario para indicar, para cada color,

las partes principales de la marca que estan en ese(s) color(es).

Color(s) indication

Cuando el usuario selecciona el item Marca de combinacion de colores/Color combination Mark, debera
obligatoriamente reivindicar los colores en el campo Reivindicaciéon de colores/Color(s) claimed. Igualmente,
cuando se selecciona el item Indicacién de color(es)/Color(s) indication, se debera obligatoriamente reivindicar los

colores en el campo Reivindicacién de colores/Color(s) claimed.
Productos y servicios/Goods and Services:

Ese médulo contiene los datos sobre la lista de los productos y servicios, incluyendo posibles limitaciones a aplicar

con respeto a alguna(s) de las Partes Contratantes Designadas. El relleno de ese mddulo es obligatorio.

El item Productos y servicios contenidos en la(s) solicitud(es)/registro(s) de base [solamente para
referencia]/Goods and services contained in the basic application(s)/registration(s) [for reference only]

informara la lista de los productos y servicios contenidos en la solicitud o registro de base.

GOODS AND SERVICES
Goods and services contained in the basic application(s)/registration(s) [for reference only]

Application/Registration

Number Classes Goods and Services Class Status

Servigos cientificos e
tecnologicos, pesquisa e
desenho relacionados a
estes; servigos de analise
industrial e pesquisa;
concepgao, projeto e
desenvolvimento de
hardware e software de
computador; servigos
juridicos.

911612785 NCL ( 10) 42 Registro de marca em vigor

Cabe destacar que la lista de productos y servicios reivindicada en la solicitud internacional puede ser mas restricta
acerca de los productos y servicios constantes de las solicitudes o registros de base. Sin embargo, no puede ser mas
amplio o contener productos y servicios diferentes. Eso no significa que se deban usar exactamente los mismos
términos. Sin embargo, los términos usados en la solicitud internacional deben ser equivalentes o estar

comprendidos en el alcance de proteccidn de aquellos utilizados en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base.

En el item Productos y servicios de la solicitud internacional/International Application goods and services, el

usuario podra rellenar libremente la lista de los productos y servicios de la solicitud internacional. Para eso, debera
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clicar en Afadir/Add, accionando, de esa manera, una nueva ventana para informar la clase y indicacion de los

productos y servicios de la solicitud internacional.

El usuario debe estar atento al nimero de clases afadidas a la solicitud internacional, puesto que la cantidad de
clases debe corresponder a aquella informada en el momento de la emisién de la GRU. Esa informacién estara

disponible en el campo Numero de clases solicitadas / Number of classes required.

International Application goods and services
Number of classes required: 2

Add

En la ventana Agregar productos y servicios / Add goods and services, podra el usuario indicar, en el campo
Numero de la clase / Class number, el nimero de la clase y, en el campo Indicacién de productos y servicios /

Indication of goods and services, los productos y servicios, debiendo enseguida clicar en +Salvar / +Save.

Add goods and services x

Class number: 42

Indication of goods and services
Legal services; Development of computer software.

Save || Cancel

Vale destacar que se deben observar algunas orientaciones para evitar la notificacidon de posibles irregularidades

con respecto a la indicacion o clasificacidon de productos y servicios:

e Los items indicados deberan imperativamente ser separados por punto y coma;

e Se deben indicar los productos y servicios en términos precisos, preferentemente utilizando palabras
incluidas en la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas

(Clasificacién de Niza); y
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e Las secciones principales de clase seran aceptadas por la Oficina Internacional, pero no necesariamente por
las Partes Contratantes designadas. La indicacion “todos los productos de la clase 9”, por ejemplo, no sera

aceptada por la Oficina Internacional.

Informacién adicional acerca de las indicaciones de productos y servicios que son aceptadas por la Oficina
Internacional se puede encontrar en la base de datos del sistema Madrid Goods & Services Manager (MGS), en los

sitios web a continuacion:

https://webaccess.wipo.int/mgs/ (portugués)

https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=en (inglés)

https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es (espafiol)

El médulo Productos y servicios / Goods and Services permite también la limitacién de la lista de productos y
servicios con respecto a una o mas Partes Contratantes designadas. Para eso, en el tdpico Limitacidn(es) de la lista
de productos y servicios / Limitation(s) of the List of Goods and Services, deberd el usuario seleccionar la casilla
de verificacion El solicitante desea limitar la lista de productos y servicios con respecto a una o mds Partes
Contratantes designadas / The applicant wishes to limit the list of goods and services in respect of one or more

designated Contracting Parties.

Limitation(s) of the List of Goods and Services
DThe applicant wishes to limit the list of goods and services in respect of one or more designated Contracting Parties.

Cuando esa opcidn es seleccionada, deberd el usuario seleccionar las Partes Contratantes designadas afectadas por

la limitacién y clicar en el botén Afadir / Add.

Designated Contracting Parties affected by the limitation :| Choose a Contracting Party \/| Add

Enseguida, deberd informar las clases y los productos y servicios para los cuales requiere proteccidn con respecto a
las Partes Contratantes seleccionadas. En el ejemplo a continuacion, se requiere la proteccién para servicios

juridicos (Legal services) en los Estados Unidos.


https://webaccess.wipo.int/mgs/
https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=en
https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es
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Add limitation X

Designated Contracting Parties affected by the limitation :| US - United States of America ~| Add

US - United States of
America X

Legal services;

NCL(42)

Save || Cancel

Notas:

Una limitacién en la lista de productos y servicios es efectivamente una reduccién en el alcance de la proteccidn, en

términos de la lista de productos y servicios, en relacién con determinada(s) Parte(s) Contratante(s) designada(s).
No es posible indicar mds de una limitacidon para una misma Parte Contratante designada.
Prioridades / Priorities:

Ese mddulo alberga los datos acerca de prioridad(es) anterior(es) reivindicada(s) en la solicitud internacional.

Llenar ese mddulo es opcional.

Si hay interés en reivindicar prioridad(es) anterior(es), el usuario debera seleccionar la casilla de verificacion El
solicitante desea reivindicar la prioridad de una solicitud anterior/ The applicant wishes to claim priority of an

earlier filing.

PRIORITIES

[ IThe applicant wishes to claim priority of an earlier filing.

Cuando seleccionada la opcion de prioridad reivindicada, el usuario debera informar los datos de la(s) prioridad(es)

clicando en el boton Afadir Prioridad / Add Priority.

PRICRITIES

The applicant wishes to claim priority of an earlier filing.

llzz)iilfii:% Nllzjirl'li-:::%r Filing Date Classes Good and Services

Number

Add Priority
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Sera necesario informar los datos de la prioridad en los campos Fecha de la solicitud / Filing Date (fecha de

presentacién), Numero de la solicitud / Filing Number (nimero del proceso) y Oficina en que se efectud la

solicitud / Filing Office (el pais u organizacion en que se ha presentado la solicitud).

Add Priority x

Filing Date Filing Number Filing Office

mm/dd/aaaa | hd |

Al llenar los datos de prioridad, el usuario deberd indicar las clases y los items de la especificacién relacionados con
la prioridad reivindicada en el tépico La reivindicacion de prioridad se refiere a / The priority claimed relates to. Si
el usuario desea que la prioridad abarque todas las clases, debe utilizar el botén Todas las clases / Mark all. Si el
usuario desea limitar la prioridad a alguna(s) clase(s) y items de la especificacidn, el usuario debe seleccionar la(s)
clase(s) especificas y indicar los items de la lista para los cuales desea reivindicar prioridad. Entonces, debera clicar

en el botén Salvar / Save.

Es posible reivindicar mds de una prioridad en la solicitud internacional, y se debe informar los productos y
servicios referentes a cada prioridad. La reivindicacién de prioridad también es posible para sélo algunos productos
y servicios incluidos en la solicitud internacional. En este caso, se debe indicar los productos y servicios para los

cuales se reivindica la prioridad.

Nota: no se debe confundir la reivindicacién de prioridad con la reivindicacién de antigliedad, en el caso de

designacién de la Unidon Europea.
Calculo de las tasas / Fee Calculation:

Ese mddulo alberga datos sobre el pago de tasas a la Oficina Internacional. El no relleno de la informacién sobre el

pago implicara la notificacidn de irregularidades por la Oficina Internacional.

Cabe destacar que la verificacidon de los importes pagados a la Oficina Internacional se realizard exclusivamente por

esta organizacion.

En esta parte del formulario, en el topico Cuantia de las tasas / Amount of fees, el usuario deberd indicar el valor
total de las tasas adeudadas a la Oficina Internacional en el item Gran total (francos suizos): / Grand total: (Swiss

francs).
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FEE CALCULATION

Amount of fees
The information concerning the International fees payable to WIPO can be consulted here .
Grand total (Swiss francs)

Fee Calculation

Para simular el valor adeudado, el usuario podra utilizar el Calculador de Tasas de la OMPI, disponible en el sitio:

www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp (inglés)

www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp (espafiol)

Si el usuario desea que la Oficina Internacional debite el valor adeudado de las tasas de una cuenta corriente
abierta previamente con la OMPI, el usuario debe seleccionar el item Por la presente se autoriza a la Oficina
Internacional a cargar el importe de las tasas a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional / The
International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened
with the International Bureau, informar el nombre del titular de la cuenta corriente, el nUmero de la cuenta

corriente y el nombre de quien autoriza el débito.

|
The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account
opened with the International Bureau.

Holder of the account:

Account number:

Identity of the party giving instructions:

Si el usuario no escogidé cobrar el valor adeudado de una cuenta corriente previamente abierta con la OMPI, el
usuario debera informar, en el item Identidad de la parte que efectia el pago / Identity of the party effecting the
payment del tépico Método de pago / Payment method, |a identidad de la parte que efectua el pago y seleccionar

el método de pago escogido.


http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
http://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp
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Payment method

Identity of the party effecting the payment:

Select method of payment:
O Payment received and acknowledged by WIPO
@) Payment made to WIPO bank account

O Payment made to WIPO postal account (within Europe only)

Si el método Pago recibido y confirmado por la OMPI / Payment received and acknowledged by WIPO es

escogido, deberd el usuario informar el nimero del recibo suministrado por la OMPI.

Select method of payment:
® Payment received and acknowledged by WIPO
O Payment made to WIPO bank account

O Payment made to WIPO postal account (within Europe only)

WIPO receipt number:

Si selecciond el método Pago realizado a la cuenta bancaria de la OMPI / Payment made to WIPO bank account o
el método Pago realizado a la cuenta postal de la OMPI (solo en Europa) / Payment made to WIPO postal
account (within Europe only), deberd el usuario informar la identificacion del pago y la fecha de pago de la tasa

relacionada con la solicitud internacional.
Select method of payment:
O Payment received and acknowledged by WIPO

® Payment made to WIPO bank account

O Payment made to WIPO postal account (within Europe only)

Payment identification:

Payment date:

ddimm/faaaa

Ademas, la OMPI acepta el pago por tarjeta de crédito para las siguientes tasas:
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e Correccién de irregularidades notificadas por la Oficina Internacional;

e Designacién de Partes Contratantes adicionales después del registro del registro internacional; y

e Renovacién de registros internacionales.

Se puede encontrar mas informacion en el sitio web a continuacion:

https://www.wipo.int/finance/en/madrid.html (inglés)

https://www.wipo.int/finance/es/madrid.html (espafiol)

https://www.wipo.int/finance/fr/madrid.html (francés)

Al final del formulario, puede el usuario enviar documentos anejos, tales como el Formulario de Declaracion de
intenciéon de uso de la marca (MM18), el Formulario de Reivindicaciéon de antigliedad (MM17) y el poder con

respecto a la presentacion de solicitudes internacionales.

11.2.2 Certificacion de la solicitud internacional por el INPI

Como Oficina de origen, el INPI es responsable de la certificacion de la solicitud internacional, etapa en que se
realiza la verificaciéon de informacién en la base de datos del Instituto en comparacién con la informacion en el
formulario de la solicitud internacional, rellenado por los solicitantes. Después de que la certificacidn sea hecha por
el INPI, la Oficina Internacional recibird la solicitud internacional y procedera con su examen de cumplimiento.
Después de la decision por la conformidad de los requisitos de la solicitud internacional, ella se convierte en un

registro internacional, que es enviado a las Partes Contratantes designadas.
La etapa de certificacidn de la solicitud incluye:

e El andlisis del derecho del solicitante;

El analisis de los requisitos para certificacion, establecidos en la Regla 9(5)(d) del Reglamento Comun;

La notificacidon a los solicitantes sobre cualesquiera inconsistencias en el relleno del formulario;

e La manifestacion de los solicitantes con respecto a inconsistencias notificadas; y

La certificacidon de la solicitud y el envio a la Oficina Internacional.

Se verificard la efectiva recaudacidon de la tasa relacionada con el servicio de certificacién de la solicitud
internacional, y se publicaranotificacién de inconsistencia para complementar la tasa en caso de pago insuficiente,
a realizarse dentro de 60 (sesenta) dias naturales de la data de la publicacién en la Revista da Propriedade
Industrial, bajo pena de considerarse que la solicitud internacional es inexistente, segin el parrafo Unico del

articulo 5 de la Resolucién INPI/PR n2 247/2019.


https://www.wipo.int/finance/en/madrid.html
https://www.wipo.int/finance/en/madrid.html
https://www.wipo.int/finance/es/madrid.html
https://www.wipo.int/finance/es/madrid.html
https://www.wipo.int/finance/fr/madrid.html
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Para completar el pago, se debe emitir la Guia de Pago del Gobierno Federal (Guia de Recolhimento da Unido -
GRU) para el servicio de “complementacgdo de retribuicdo” (complementacion de tasa codigo 800), haciendo
referencia al nUmero de la GRU anterior. Después del pago de la complementacién, se debe enviar la prueba del
pago complementar a través del servicio de “cumprimento de exigéncia decorrente de exame de conformidade em
peticdo” (cumplimiento del requisito derivado del examen de conformidad en una peticion - (codigo 382), en

referencia a la peticién de la solicitud internacional correspondiente.

La GRU relacionada con la complementacion se deberd emitir en el exacto importe necesario para la
complementacién de la tasa fijada en la tabla vigente en la fecha del protocolo del servicio de “cumprimento de
exigéncia decorrente de exame de conformidade em peticao” (cumplimiento del requisito derivado del examen de

conformidad en una peticidn - cédigo 382).

Se destaca que el simple pago de la GRU para el servicio de “complementacion de tasa” (codigo 800) no es

suficiente para la correccién de la inconsistencia.

11.2.2.1 Derecho a presentar una solicitud internacional al INPI

Las personas fisicas o juridicas ciudadanas o con domicilio en Brasil 0 aun gue posean un establecimiento industrial

o comercial real y efectivo en el Pais pueden requerir un registro internacional de marca por medio del INPI, segin

el articulo 4 de la Resolucién INPI/PR n2 247/2019 y el articulo 2(1)(i) del Protocolo de Madrid.

Ademas de ser un nacional, con domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en Brasil, el

solicitante debe ser el titular de registro(s) o solicitud(es) de registro de marca(s) nacional(es), que serd(n) base

para la solicitud internacional.

Las solicitudes internacionales se pueden presentar en régimen de cotitularidad, a condicion de que todos los
copropietarios sean ciudadanos, con domicilio o establecimiento comercial o industrial o en Brasil. Del mismo
modo, todos los cotitulares deben ser cotitulares del(de los) registro(s) o solicitud(es) de base para la solicitud

internacional, segun la Regla 8(2) del Reglamento Comun del Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid.

11.2.2.2 Etapa de certificacion

Al recibir el formulario de solicitud internacional, INPI es responsable de certificar la solicitud internacional. INPI
debera firmar y certificar la solicitud internacional, segln el articulo 3(1) del Protocolo de Madrid, la Regla 9(5)(d)
del Reglamento Comun y el articulo 5 de la Resolucion INPI/PR n2 247/2019. La certificacion consiste en verificar la
informacién indicada por el solicitante en el formulario de solicitud internacional comparada a la informacién

contenida en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base en el momento en que se realiza la certificacion.

La solicitud internacional puede basarse en mas de una solicitud o registro de base, sin importar su situacion, a
condicién de que estén activos en la base de datos del INPI y que los signos marcarios en todas las solicitudes o
registros de base sean los mismos reivindicados en la solicitud internacional. Se consideran activos las solicitudes o

registros no archivados, extintos, cancelados o anulados definitivamente. En esos casos, la verificacion de la
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informacién para fines de certificacién considerara la informacion contenida en todos los registros o solicitudes de

base indicadas en el formulario de solicitud internacional.

Se verificaran los siguientes requisitos de certificacion:

Vi.

Vii.

viii.

la fecha de recepcién de la solicitud internacional por el INPI;

el(los) namero(s) y fecha(s) de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base para la solicitud internacional;

la correspondencia entre el(los) titular(es) de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base y el(los) solicitante(s)

de la solicitud internacional;

la correspondencia entre la(s) direccidn(es) del(de los) solicitante(s) y la(s) direccion(es) incluida(s) en la(s)

solicitud(es) o registro(s) de base

la correspondencia entre la marca presentada en la solicitud internacional y la(s) incluida(s) en la(s)

solicitud(es) o registro(s) de base;

la correspondencia entre los productos y servicios reivindicados en la solicitud internacional y

aquél(aquellos) incluido(s) en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base;

la correspondencia entre la indicacion de colores en la solicitud internacional y aquellos incluidos en la(s)

solicitud(es) o registro(s) de base, si corresponde;

la correspondencia entre la indicacidn, si procede, de que la marca se compone exclusivamente de un
color o de una combinacién de colores, sin cualquier elemento figurativo hecha en la solicitud

internacional y la imagen de la marca incluida en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base;

la correspondencia entre cualquier indicacion de que la marca es tridimensional, colectiva o de
certificacion hecha en la solicitud internacional y aquellas incluidas en la(s) solicitud(es) o registro(s) de

base; y

la correspondencia entre la reivindicacion de colores de la marca incluidas en la(s) solicitud(es) o

registro(s) de base y la reivindicacion hecha en la solicitud internacional, si procede.

Con respecto al item “vi” arriba, se destaca que la lista de productos y servicios reivindicada en la solicitud

internacional debe estar comprendida en la(s) lista(s) de productos y servicios de la(s) solicitud(es) o registro(s) de

base, no siendo necesaria la identidad entre las listas.

El INPI verificard apenas los requisitos de certificacion enumerados arriba, segin los términos de la Regla 9(5)(d)

del Reglamento Comun. Los demads elementos de la solicitud internacional, asi como la verificacion del relleno

apropiado del formulario, no impiden la certificacion de la solicitud y serdn objeto de analisis por la Oficina

Internacional.
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Ademas, el INPI no llevara a cabo cualquier verificacién con respecto a pagos efectuados directamente a la Oficina
Internacional, considerando que la falta de pago por el solicitante constituye irregularidad a ser evaluada por la

propia Oficina Internacional en su examen.

En la presentacion de la solicitud internacional, se debe designar por lo menos una Parte Contratante, y no se

puede designar la Parte Contratante donde la solicitud internacional ha sido recibida, o sea, Brasil.

Posteriormente, el titular del registro internacional podra realizar designaciones posteriores, debiendo remitirlas
directamente a la Oficina Internacional, segtn el art. 11 de la Resolucidn INPI/PR n2 247/2019 y la Regla 24(2)(a)

del Reglamento Comun.

Si los requisitos de certificacion han sido cumplidos, el INPI transmitira la solicitud internacional a la Oficina

Internacional y notificara el usuario a través de una publicacidn en la Revista da Propriedade Industrial.

Se notificardn inconsistencias para que el solicitante realice las correcciones necesarias caso los requisitos de
certificacion no sean cumplidos. Si la notificacidon de inconsistencia no es contestada dentro de 60 (sesenta) dias
naturales, la solicitud internacional se considerara inexistente. Si la notificacion de inconsistencia es contestada,

caso no sean realizadas las debidas correcciones, sera negada la certificacidén de la solicitud internacional.

Fecha de recepcion

La fecha del registro internacional sera la fecha en que se presentd la solicitud ante el INPI, a condicién de que la
solicitud internacional sea recibida por la Oficina Internacional dentro del plazo de 2 (dos) meses después de esa

fecha, segun art. 62 de la Resolucion INPI/PR n2 247/2019 y art. 3(4) del Protocolo de Madrid.

Segln el parrafo 22 del art. 62 referido, la certificacion y el envio de la solicitud internacional a la Oficina
Internacional en el referido plazo se garantizaran solamente cuando no haya inconsistencias en la solicitud, por lo
tanto se recomienda la verificacidn de la informacidn sujeta a la certificacidn por el solicitante antes del envio al

INPI.

En casos en que la recepcion de la solicitud internacional por la Oficina Internacional ocurrir después del plazo de 2
(dos) meses, la fecha de presentacién serd la fecha en que la solicitud internacional fue efectivamente recibida por

la Oficina Internacional.

Numeros y fechas de las solicitudes y/o de los registros nacionales

Durante la certificacion, se verificara se nimero(s) y fecha(s) de solicitud(es) o registro(s) de base enumerados por
el solicitante en el formulario de solicitud internacional se refieren a misma marcay al(a los) mismo(s) titular(es)

indicado(s) en el formulario de solicitud internacional.

Nombre y direccion del solicitante

Nombre y direccién del(los) solicitante(s) indicado(s) en el formulario de la solicitud internacional deben ser

idénticos a los que figuran en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base. Se recomienda al solicitante las
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actualizaciones de registro necesarias junto al INPI, segun el caso, antes del envio de la solicitud internacional, y
que la(s) direccidén(es) suministradas sea(n) suficientemente completa(s) con fines de comunicacién postal por la

Oficina Internacional, si se requiere.

Para los casos de cotitularidad, se deben indicar nombre y direccidon de cada cotitular separadamente. Se observa,
sin embargo, que posibles comunicaciones enviadas por la Oficina Internacional se enviaran solamente al primer

cotitular mencionado.

Correspondencia de la Marca

En la certificacion, el INPI verificara si la marca que figura en la solicitud internacional corresponde a la marca

incluida en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base en el momento en que el INPI realiza la certificacion.

Después de la certificacién, no hay impedimento para que se modifique la marca objeto de la(s) solicitud(es) o
registro(s) de base si se requiere, como en los casos de retirada de parte no registrable del signo marcario. En esos

casos, no es necesario que el INPI informe a la Oficina Internacional sobre la modificacion de la marca.

Productos y servicios

Los productos y servicios enumerados en la solicitud internacional deben figurar en la(s) solicitud(es) o registro(s)
de base, esto es, la solicitud internacional puede contemplar todos los productos y servicios constantes en la(s)

solicitud(es) o registro(s) de base o sélo parte de esos productos y servicios.

No es permitido ampliar la lista de los productos y servicios que figuran en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base,
ya sea incluyendo nuevos elementos, utilizando términos mds abarcadores en la solicitud internacional, o

eliminando, en la solicitud internacional, términos restrictivos contenidos en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base.

No se requiere que los términos utilizados en la solicitud internacional sean idénticos a los que se encuentran en
la(s) solicitud(es) o registro(s) de base, a condicidn de que sean claros y de que la utilizacién de términos distintos

no resulte en la ampliacién de la lista de los productos y servicios de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base.

Al rellenar la solicitud internacional, el solicitante puede limitar la lista de productos y servicios de la solicitud
internacional para cada Parte Contratante designada, pudiendo indicar productos y servicios especificos por Parte
Contratante designada. Esto es, se pueden retirar ciertos productos y servicios o utilizar una redaccion mas
detallada, a condiciéon de que la lista de productos y servicios principal de la solicitud internacional no sea

ampliada.

Se deben indicar los productos y servicios por clase, y se recomienda el uso de los términos de la Clasificacién
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificaciéon de Niza) y del Gestor de
Productos y Servicios de Madrid (Madrid Goods & Services Manager (MGS)), para evitar notificaciones de
irregularidades con respecto a los productos y servicios por la Oficina Internacional. Se puede encontrar mas

informacién en el item 11.2.3.1 Irregularidades en la solicitud internacional.




Enlace para acceso a la Clasificacién de Niza:

https://www.wipo.int/classifications/nice/en/index.html (inglés)

https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html (espafiol)

Enlace para acceso al MGS:

https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=pt (portugués)

https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=en (inglés)

https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es (espafiol)

Colores
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La indicacion de que la marca internacional es formada exclusivamente por un color o una combinacién de colores,

sin ningun elemento figurativo, debe estar de conformidad con la imagen de la marca en la solicitud o registro de

base.

Ademas, se verificara si los colores de la imagen de la marca que figura en las solicitudes o registros de base

corresponden a los colores reivindicados en la solicitud internacional. En casos de solicitudes o registros de base en

los cuales la figura de la marca esté en blanco y negro, el solicitante podra solicitar la solicitud internacional en

colores. Se destaca que no se puede hacer el contrario, es decir, si las solicitudes o registros de base se refieren a la

marca en color, debe haber una descripcidn correspondiente de colores en la solicitud internacional.

Ejemplo:

Marca en la solicitud o
registro de base

RED WILLOW

Marca en la solicitud
internacional

-.F'

..‘.l
Imm

.-..,.__.
".

- -:._l._

T :'-gl-l = I.l.:d:-.':
s g

RED WILLOW

Observaciones

Se considera la marca en color
que figura en la solicitud
internacional correspondiente
para fines de certificacién, puesto
que la marca en la solicitud o
registro de base estd en blanco y
negro.


https://www.wipo.int/classifications/nice/en/index.html
https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html
https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=pt
https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=en
https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es
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Después de recibir la solicitud internacional por la Oficina Internacional, no se podrdn modificar en el registro
internacional los datos relacionados a reivindicacién de colores, indicacion de colores y marcas formadas

exclusivamente por un color o una combinaciéon de colores.

Marca tridimensional, colectiva o de certificacion

Las indicaciones de que se trata de una marca tridimensional, colectiva o de certificacién constantes en las
solicitudes o registros de base deben corresponder a las realizadas en la solicitud internacional, y no se las puede

alterar en el registro internacional después del envio a la Oficina Internacional.
Informacion adicional
El INPI no enviard documentos de apoyo anejos a la Oficina Internacional. El solicitante debera verificar cualquier

necesidad y plazo de envio de documentos directamente con las Oficinas de cada Parte Contratante designada.

Solamente los requisitos anteriormente enumerados seran objeto de certificacion por el INPI. No obstante, ademas
de la informacién obligatoria, hay informacion que la Oficina Internacional recomienda que sea suministrada
anticipadamente para evitar la necesidad de futuras aclaraciones. Esa informacidon adicional incluye,

principalmente:
Indicacién de idioma para recibir comunicaciones:

En el formulario de solicitud internacional, el solicitante puede indicar un idioma de preferencia (inglés, espafiol o
francés) para las comunicaciones enviadas por la Oficina Internacional. Caso el solicitante no rellene el campo
correspondiente del formulario, la Oficina Internacional enviara las comunicaciones en el idioma utilizado para

rellenar el formulario.
Otra informacion sobre el(los) solicitante(s):

Cuando sea requerido por las Partes Contratantes designadas, se debe rellenar la informacion relacionada con el

solicitante en el campo 2(f) del formulario MM2.
Traduccion de la marca:

La traduccion de la marca es opcional, de conformidad con la Regla 9(4)(b)(iii) del Reglamento Comun, y se podra
presentar en el idioma del formulario, asi como en los demas idiomas aceptados por la Oficina Internacional, o sea,
inglés, espafiol y francés. Se destina a la Oficina de las Partes Contratantes designadas, siendo que su correccidén no

es evaluada por la Oficina de origen o por la Oficina Internacional.
Transcripcion de la marca:

A diferencia de la traduccién, la transcripcidon de la marca es obligatoria, segln sea el caso, de conformidad con la

Regla 9(4)(a)(xii) del Reglamento Comun, y se debe presentar en el idioma en que se ha rellenado el formulario de

solicitud internacional. Asi, cuando la marca objeto de la solicitud internacional sea constituida o tenga caracteres
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no latinos o numeros no ardbigos o romanos, el solicitante deberd presentar su transcripcién para caracteres

latinos, utilizando la referencia fonética del idioma en que ha sido presentada la solicitud internacional.
Descripcion voluntaria de la marca:
El solicitante podra indicar en el formulario de solicitud internacional una descripcidn voluntaria de la marca.

Se observa que la descripcién de la marca siempre sera voluntaria, puesto que no es un requisito requerido por el

INPI para las solicitudes o registros de marca nacionales.

Se recomienda rellenar la descripcién de la marca cuando ella sea requerida por las Partes Contratantes

designadas.

Elemento de marca para el que no se solicita proteccion:

El solicitante podrd informar que no reivindica proteccién para ciertos elementos de la marca. Sin embargo, se
debe observar que la no reivindicacidon de proteccién incluida en la solicitud internacional se considerara para

todas las Partes Contratantes designadas.
Indicacidn de segundo idioma — Designacion de la Union Europea:

Para los casos con designacién de la Unidn Europea, debe indicarse un segundo idioma, diferente de lo de la

solicitud internacional.
Reivindicacidn de antigiiedad — Designacion de la Unidn Europea:

Ademads, al designar a la Unidn Europea, el solicitante puede presentar la Reivindicacién de Antigliedad,

adjuntando el respectivo formulario (MM17), segun la Regla 9(5)(g)(i) del Reglamento Comun.
Declaracion de la intencidn de utilizar la marca — Designaciéon de los Estados Unidos:

Para los casos en que los Estados Unidos sean Parte Contratante designada, el solicitante debe presentar, junto con
el formulario de solicitud internacional (MM2), el Formulario de Declaracion de la intencién de utilizar la marca

(MM18), obligatoriamente en inglés y debidamente firmado, segun la Regla 9(5)(f) del Reglamento Comun.

El formulario MM18 también puede ser enviado directamente a la Oficina Internacional. El solicitante deberd

atentarse a la fecha limite para presentacién de ese documento a la Oficina Internacional.

Si el Formulario de declaracién de la intencién de utilizar la marca no es debidamente llenado o enviado a la Oficina
Internacional, se podra desconsiderar la designacidn de los Estados Unidos segun la Regla 11(6)(c) del Reglamento

Comun.
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Prioridad

El solicitante puede presentar una reivindicacidon de prioridad segun la Regla 9(4)(a)(iv) del Reglamento Comun,

informando, a través de una declaracion en el formulario de la solicitud internacional: (1) el nimero de la

solicitud anterior, (2) la fecha de presentacion, (3) la Oficina en la que se solicitd el registro y (4) cuando no

aplicable a todos los productos y servicios de la solicitud internacional, los productos y servicios correspondientes.

Toda la informacion relacionada con la prioridad y cualesquiera irregularidades son la responsabilidad exclusiva del
solicitante, que debera ofrecer aclaraciones directamente a la Oficina Internacional. Se reitera que los datos de

prioridad no son un requisito para la certificacion de la solicitud internacional.

Observado el periodo de prioridad previsto en el articulo 4 de la Convencién de Paris, la prioridad puede estar
constituida por solicitudes o registros de base o, aun, solicitudes de registro de marcas presentadas en otros paises

signatarios de la CUP.

El solicitante puede enumerar multiples prioridades, indicando los productos y servicios correspondientes a cada
fecha de prioridad. En caso de prioridad sélo para algunos productos y servicios, el solicitante debe indicar los

productos y servicios que corresponden a la prioridad reivindicada.

Durante la certificacién, INPI no requerira o analizard los documentos de prioridad. Del mismo modo, no se

enviaran cualesquiera documentos de prioridad a la Oficina Internacional.

En los casos en que la Oficina Internacional identifique irregularidades relacionadas con las fechas de prioridad, se
las ignoraran y no se las incluiran en el registro internacional. En esos casos, la Oficina Internacional informara el

solicitante y el INPI.

11.2.2.3 Notificacion de inconsistencias en la solicitud internacional
Durante la certificacidon, cuando se identifiquen inconsistencias con respecto a los requisitos de certificacion

enumerados en el item 11.2.2.2 Etapa de certificacion, el INPI no procedera con ningin cambio de oficio. En esos

casos, las inconsistencias se notificardn en la Revista da Propriedade Industrial para que el solicitante promueva las
debidas correcciones en hasta 60 (sesenta) dias naturales, bajo pena de considerarse que la solicitud es inexistente

segun el articulo 5, parrafo Unico, de la Resolucion INPI/PR n2 247/2019.

Si el propio solicitante identifica inconsistencias en su solicitud internacional, también puede solicitar las

correcciones necesarias, mismo si el INPI no le ha notificado ninguna inconsistencia.

En ambos casos, el solicitante deberd utilizar el servicio de cddigo 3005 - “Corre¢cdo de inconsisténcias em
certificacao de pedido internacional” (Correccidn de inconsistencias en la certificacidn de la solicitud internacional -
Regla 9 — Reglamento del Protocolo de Madrid)”, hacer los cambios necesarios en el formulario de solicitud

internacional (MM2), y reenviarlo al INPI.
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Para utilizar el servicio mencionado, el solicitante debera pagar la GRU correspondiente y informar el numero de la

peticidn de la solicitud internacional que se debe corregir.

Como solicitar el servicio

Correcdo de inconsisténcias em certificacao de pedido internacional (Regra 9 -
Regulamento do Protocolo de Madri) / Correccidn de inconsistencias en la

Servicio certificacién de la solicitud internacional (Regla 9 - Reglamento del Protocolo de
Madrid)
Codigo 3005

Se reitera que, en caso de inconsistencias identificadas en la etapa de certificacion, el plazo de 2 (dos) meses para
el envio de la solicitud internacional por el INPI a la Oficina Internacional no se garantizara. No obstante, el INPI
podra certificar y enviar la solicitud internacional en el referido plazo caso las inconsistencias identificadas sean
corregidas por el solicitante de manera oportuna. A este respecto, las correcciones presentadas se podran analizar
antes del fin del plazo de 60 (sesenta) dias naturales de que trata el art. 52, parrafo Unico, de la Resolucién INPI/PR

n2 247/2019.

Cuando el solicitante no presentar correccidon de inconsistencias y nuevo formulario en hasta 60 (sesenta) dias
naturales después de la notificacién en la Revista da Propriedade Industrial, 1a solicitud se considerara inexistente,

segun los términos del parrafo Unico del art. 52 de la Resolucion INPI/PR n2 247/2019.

Si la notificacion de inconsistencia es contestada sin las correcciones necesarias, se negara la certificacion de la

solicitud internacional.

El INPI no llevard a cabo cualquier verificacion con respecto a pagos efectuados directamente a la Oficina
Internacional, considerando que la ausencia de pago por el solicitante constituye irregularidad que debe ser

evaluada por la propia Oficina Internacional en su examen.

11.2.3 Examen por la Oficina Internacional
Después de la Certificacion, el INPI hara la transmision de la solicitud internacional a la Oficina Internacional y
notificara el usuario a través de publicacidon en la Revista da Propriedade Industrial. La recepcion de la solicitud

internacional por la Oficina Internacional inicia el Examen de Conformidad del registro internacional.

En esa etapa, la Oficina Internacional analiza el formulario de la solicitud internacional y posibles formularios

adjuntos (MM17 o MM18).

En caso de irregularidades identificadas, la Oficina Internacional comunicard directa y simultdneamente al

solicitante y al INPI, independientemente de quién es el responsable de la correccidn de la irregularidad.
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Se observa que, en el ambito del Protocolo de Madrid, el término “notificar” se utiliza para referirse a la
comunicacién enviada por la Oficina Internacional a la parte responsable de la correcciéon de la irregularidad, y el

término “informar” se reserva a la comunicacién enviada a la parte que no tiene obligacidn de contestar.

Dependiendo del tipo de irregularidad identificada por la Oficina Internacional, si no se subsana la irregularidad en

el plazo especificado, la solicitud se considerara abandonada.

En la ausencia de irregularidades o después de subsanadas, la Oficina Internacional promovera el registro
correspondiente en el Registro Internacional, comunicando el hecho al INPI, a las partes designadas y a los

solicitantes.

11.2.3.1 Irregularidades en la solicitud internacional
Durante el examen de conformidad de los requisitos de la solicitud internacional realizado por la Oficina

Internacional, se podran identificar 3 (tres) tipos de irregularidades:
i Irregularidades respecto de la Clasificacién de los Productos y Servicios;
ii. Irregularidades respecto de lalndicacién de los Productos y Servicios;
iii.  Otrasirregularidades.

Se encuentra disponible en el sitio web de la OMPI las “Directrices de examen relativas a la Clasificacién de

Productos y Servicios en las solicitudes internacionales”, y su objetivo es informar a los usuarios y Oficinas de

origen sobre las practicas de la Oficina Internacional, asistir los usuarios en el relleno del formulario de solicitud
internacional, ademas de incrementar la previsibilidad del analisis de clasificacidn realizado por la Oficina
Internacional y la consistencia de la clasificacidon entre las diferentes Oficinas de las Partes Contratantes. Esas

directrices se pueden acceder en el enlace a continuacion:

https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/file/file.html (inglés)

https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/file/file.html (espafiol)

Al comunicar al INPI y al solicitante sobre una irregularidad, la Oficina Internacional especificard el tipo de
irregularidad, cdmo remediarla y el plazo aplicable, ademas de indicar quién es responsable de la correccién (el

INPI o el solicitante).

De acuerdo con el art. 8 de la Resolucion INPI/PR n2 247/2019, cuando el solicitante sea notificado directamente
por la Oficina Internacional acerca de una irregularidad en la solicitud internacional, él serd responsable de
promover las correcciones debidas con la Oficina Internacional. Asi, se destaca que, suponiendo que haya una
irregularidad que se puede corregir tanto por el solicitante como por el INPI, el solicitante sera responsable de

promover las correcciones debidas con la Oficina Internacional.


https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/file/file.html
https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/file/file.html
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Irregularidades respecto de la Clasificacion de los Productos y Servicios

Las irregularidades respecto de la Clasificacién de los productos y servicios se encuentran establecidas en la Regla
12 del Reglamento Comun y se refieren a la agrupacion de los productos y servicios presentados a la Oficina
Internacional segun las clases apropiadas de la Clasificacion Internacional de los Productos y Servicios vigente en la

fecha de depdsito de la solicitud internacional.

Cuando la Oficina Internacional considere que los productos y servicios enumerados se encuentran en clases
distintas de aquellas indicadas en la solicitud internacional, informara al solicitante y notificara al INPI, apuntando,
incluso, cualquier necesidad de pago de valor adicional, cuando los productos y servicios enumerados pertenezcan
a un numero de clases superior a lo indicado en la solicitud internacional, de conformidad con la Regla 12 (1)(b) del

Reglamento Comun.

La Oficina Internacional tomard la decision final con respecto a la clasificacion de los productos y servicios en el

registro internacional.

Se deben enviar manifestaciones sobre irregularidades en la clasificacion de productos y servicios exclusivamente
por el INPI dentro de 3 (tres) meses después de la notificacién por la Oficina Internacional, de conformidad con la
Regla 12(2) del Reglamento Comun. Después de 2 (dos) meses de la comunicacion de la irregularidad al INPI y al

usuario, la Oficina Internacional enviara un recordatorio para asegurar que el plazo de 3 (tres) meses sea cumplido.

Se destaca que el INPI no se manifestara de oficio sobre irregularidades en la clasificacion de los productos y
servicios y, al ser notificado por la Oficina Internacional, informarad al solicitante sobre la irregularidad a través de la
publicacion en la Revista de Propriedade Industrial. Si el solicitante desea enviar a la Oficina Internacional, a través
del INPI, una declaracién que promueva las correcciones necesarias o dispute la irregularidad sefialada, el
solicitante debe presentarla dentro de 30 (treinta) dias naturales a partir de la fecha de publicacién de la
comunicacion en la Revista de Propriedade Industrial. Alternativamente, el depositante podrd optar por realizar el

pago adicional relacionado con la inclusién de nuevas clases, segun indicado por la Oficina Internacional.

Las manifestaciones sobre irregularidades deben presentarse a través del servicio de cddigo 3006 - “Manifestagao

IM

sobre irregularidade em pedido internacional comunicada pela Secretaria Internacional” (Manifestacion de
irregularidades en una solicitud internacional comunicada por la Oficina Internacional). El usuario debe informar el

numero de la peticion de la solicitud internacional correspondiente y presentar la peticidon en espafiol o inglés.

Como solicitar el servicio

“Manifestacdo sobre irregularidade em pedido internacional comunicada pela
Servicio Secretaria Internacional” / Manifestacion de irregularidades en una solicitud
internacional comunicada por la Oficina Internacional

Codigo 3006
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Si el solicitante desea realizar el pago adicional con relacién a la inclusidn de nuevas clases, deberd hacerlo

directamente ante la Oficina Internacional.

En caso de manifestacion del solicitante, el INPI verificara si, después de la correccidn, los productos vy servicios

estan comprendidos en la lista de productos vy servicios de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base. De ser asi, el INPI

enviard la respuesta del solicitante a la Oficina Internacional, tal como se recibid y sin evaluar si los items estan

correctamente clasificados y informara al solicitante, a través de una publicacién en la Revista de Propriedade

Industrial. Si la correccién amplia el alcance de la proteccidn, con respecto a los productos y servicios contenidos en

la(s) solicitud(es) o registro(s) de base, la manifestacidn del solicitante no se enviara a la Oficina Internacional y se

informara al solicitante a través de una publicacidn en la Revista da Propriedade Industrial.

Cuando la Oficina Internacional informa la necesidad de pago del importe adicional y no se envia una manifestacion
a la Oficina Internacional hasta la fecha establecida, se debera hacer el referido pago dentro de 4 (cuatro) meses
después de la notificacién de irregularidad. Si hay un pago, la Oficina Internacional registrara la marca en las clases

y con la indicacién que juzgue correctas.

Cuando se envia una declaracidn disputando la necesidad de pagar un importe adicional a la Oficina Internacional y
esta confirma la necesidad de un pago adicional por parte del solicitante, dicho pago debe hacerse dentro de los 3

(tres) meses después de la comunicacidn de esa confirmacion por parte de la Oficina Internacional.

Si no hay pago, se considerard abandonada la solicitud internacional y, seguin la Regla 12(7) y (8) del Reglamento
Comun, el solicitante tendra derecho a un reembolso de una parte del importe pagado, lo que debera solicitar a la

Oficina Internacional.

Irregularidades en la Indicacion de Productos y servicios

Las irregularidades en la Indicacion de productos y servicios estan previstas en la Regla 13 del Reglamento Comuny
se refieren a los casos en que la Oficina Internacional considera que un término especifico de la solicitud
internacional es considerado demasiado vago para fines de clasificacidon, incomprensible o linglisticamente

incorrecto.

La Oficina Internacional tomara la decision final con respecto a la indicacién de productos y servicios en el registro

internacional.

Las manifestaciones sobre irregularidades en la indicacién de productos y servicios se deben enviar exclusivamente
por el INPI dentro de los 3 (tres) meses después de la notificacién de la Oficina Internacional, de conformidad con
la Regla 13 (2) del Reglamento Comun. Se observa que, a diferencia de lo que ocurre con irregularidades en la
clasificacién de productos y servicios, en el caso de irregularidades relacionadas con la indicacién, la Oficina

Internacional no enviara un recordatorio sobre la fecha limite de presentacion.
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Se destaca que el INPI no se manifestara de oficio sobre irregularidades en la indicacion de productos y servicios
y, al ser notificado por la Oficina Internacional, informara al solicitante sobre la irregularidad a través de la
publicacion en la Revista de Propriedade Industrial. Si el solicitante desea enviar a la Oficina Internacional, a través
del INPI, una declaracion que promueva las correcciones necesarias o dispute la irregularidad sefialada, el
solicitante debe presentarla dentro de 30 (treinta) dias naturales a partir de la fecha de publicacién de la

comunicacion en la Revista de Propriedade Industrial.

Las opiniones sobre irregularidades deben presentarse a través del servicio de cédigo 3006 - “Manifestacdo sobre
irregularidade em pedido internacional comunicada pela Secretaria Internacional” (Manifestacién de
irregularidades en una solicitud internacional comunicada por la Oficina Internacional). El usuario debe informar el

numero de la peticion de la solicitud internacional correspondiente y presentar la peticion en espafiol o inglés.

Como solicitar el servicio

“Manifestagdo sobre irregularidade em pedido internacional comunicada pela
Servicio Secretaria Internacional” / Manifestacion de irregularidades en una solicitud
internacional comunicada por la Oficina Internacional

Cédigo 3006

En caso de manifestacidon del solicitante, el INPI verificarad si, después de la correccién, los productos y servicios

estan comprendidos en la lista de productos v servicios de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base. De ser asi, el INPI

enviard la respuesta del solicitante a la Oficina Internacional, tal como se recibid vy sin evaluar si los items estan

correctamente clasificados y informara al solicitante, a través de una publicacién en la Revista de Propriedade

Industrial. Si la correccion amplia el alcance de la proteccidn, con respecto a los productos vy servicios contenidos en

la(s) solicitud(es) o registro(s) de base, la manifestacidn del solicitante no se enviard a la Oficina Internacional y se

informara al solicitante a través de una publicacion en la Revista da Propriedade Industrial. Cuando no se envia
manifestaciéon o cuando no es aceptada, la Oficina Internacional incluira indicacién de que el término es vago con
fines de clasificacion, incomprensible o lingliisticamente incorrecto, segin en caso. La Oficina Internacional

informara al INPl y al solicitante.

Cuando la manifestacién enviada es aceptada por la Oficina Internacional, se efectuara la modificacion del término

en el registro internacional.

En los casos en que la manifestacién es aceptable, pero resulta en la inadecuacién a la clase originalmente
indicada, la solicitud internacional seguira los trdmites para irregularidades relacionadas a la Clasificacién, segun el

item 11.2.3.1 Irregularidades en la solicitud internacional, sub item Irregularidades respecto de la Clasificacion de

los Productos y Servicios.
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Otras irregularidades

Ademas de las irregularidades relacionadas con la clasificacidon y indicacién de los productos yservicios, otras
irregularidades pueden ser sefialadas por la Oficina Internacional, segln la Regla 11 del Reglamento Comun. Son
irregularidades normalmente relacionadas con la titularidad, la imagen de la marca, el pago de la tasa a la Oficina

Internacional, entre otras.

El plazo para correccién de esas irregularidades es de 3 (tres) meses, y la Oficina Internacional no enviara

recordatorios.

Algunas de esas irregularidades deben ser corregidas directamente por el solicitante, sin necesidad de cualquier
intermediacidn por el INPI. En esos casos, la comunicacion se realiza directamente entre el solicitante notificado y

la Oficina Internacional, siendo el INPI solamente informado de la irregularidad.

Irregularidades que deben ser corregidas por el solicitante:

Entre las irregularidades cuya correccién es de responsabilidad exclusiva del solicitante, se destacan aquellas

referentes a:

Datos incompletos sobre el solicitante o elmandatario, pero suficientes para identificarlos y contactarlos;

e Datos insuficientes acerca de la prioridad reivindicada;

e Reproduccion ilegible de la marca;

e Reivindicacion de colores, cuando la reproduccion de la marca no es colorida o no hay indicacion de los

colores reivindicados;

e Ausencia de transcripcion de la marca, en caso de caracteres no latinos o niUmeros no arabigos; y

e Tasas no pagadas a la Oficina Internacional o en caso de pago insuficiente.

La no correccién de las irregularidades sefialadas por la Oficina Internacional implica, seglin la Regla 11(2)(b) del
Reglamento Comun, el abandono de la solicitud internacional, con excepcidn de irregularidades relacionadas con
la(s) prioridad(es) anterior(es), la(s) cual€s no sera(n) considerada(s) por la Oficina Internacional caso la correccion

no se realice en el plazo establecido.

Irregularidades que deben ser corregidas por el INPI:

Las irregularidades que deberdn ser corregidas por el INPI estdn enumeradas en la Regla 11(4) del Reglamento

Comun y se refieren a:

e Solicitud no presentada en el formulario oficial correcto o no firmada por el INPI;
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e Irregularidad con respecto a los requisitos del derecho del solicitante a presentar la solicitud internacional,

a saber, “ter nacionalidad, domicilio o establecimiento comercial o industrial en el pais de origen”;
e Ausencia o insuficiencia de los siguientes elementos:

o Informacidon que permita identificar el solicitante o el mandatario y que sea suficiente para

contactarlos;

o Indicacion de la relacién del solicitante con el INPI con fines de comprobar el derecho a presentar la

solicitud internacional;
o Fechay numero de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base;
o Reproduccién de la marca;
o Lista de productos y servicios;
o Indicaciones de las Partes Contratantes Designadas; o
o Declaracidn de Certificacidn por la Oficina de origen.

Ante notificacion de la Oficina Internacional sobre otras irregularidades en la solicitud internacional, el INPI
comunicarad el solicitante acerca de la irregularidad a través de publicacién en la Revista da Propriedade Industrial.
Si el solicitante desea manifestarse junto al INPI acerca de la irregularidad sefialada, debera presentarla en hasta 30

(treinta) dias naturales de la fecha de publicacién de la comunicacién en la Revista da Propriedade Intelectual.

EL INPI evaluard la manifestacion del solicitante y enviard la respuesta a la Oficina Internacional. Caso no haya

manifestacion en el plazo establecido, se enviara la respuesta a la Oficina Internacional en base a la informacién

disponible en la base de datos del INPI.

Las manifestaciones sobre irregularidades deben presentarse a través del servicio de cddigo 3006 - “Manifestagao
sobre irregularidade em pedido internacional comunicada pela Secretaria Internacional” (Manifestacion de
irregularidades en una solicitud internacional comunicada por la Oficina Internacional). El usuario debe informar el

numero de la peticion de la solicitud internacional correspondiente y presentar la peticidn en inglés o espaiol.

Como solicitar el servicio

“Manifestacdo sobre irregularidade em pedido internacional comunicada pela
Servicio Secretaria Internacional” / Manifestacion de irregularidades en una solicitud
internacional comunicada por la Oficina Internacional

Codigo 3006




46

Cuando el INPI envie una respuesta a la Oficina Internacional sobre irregularidades que ese Instituto debe corregir,

el solicitante sera informado a través de una publicacién en la Revista da Propriedade Industrial.

11.2.3.2 Registro por la Oficina Internacional

Cuando, después de cualesquiera notificaciones de irregularidades, manifestaciones y ajustes, la Oficina
Internacional considere que la solicitud internacional cumple los requerimientos aplicables, atestara ella su
conformidad, publicara el registro internacional en la Gaceta de la OMPI y comunicara al INPI, al solicitante y a las

Partes Contratantes designadas, segun los términos de la Regla 14(1) del Reglamento Comun.

La Oficina Internacional enviard directamente al titular el certificado del registro internacional en el idioma de la

solicitud internacional.

Al recibir la comunicacién de la Oficina Internacional, el INPI actualizara su base de datos con el numero del registro

internacional.

11.2.3.3 Examen por las Oficinas de las Partes Contratantes designadas
Al recibir la notificacidon de designacidén en un registro internacional, la Oficina de la Parte Contratante designada
procedera con el examen de la marca basdndose en su legislacion, pudiendo denegar la proteccion en su territorio

o concederla total o parcialmente.

11.2.4 Periodo de dependencia

11.2.4.1 Cesacion de los efectos de la solicitud o del registro de base

De acuerdo con el art. 6(3) y (4) del Protocolo de Madrid, durante el periodo de 5 (cinco) afios después de la fecha
del registro internacional, las modificaciones en la situacién de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base que resulten
en la cesacion total o parcial de sus efectos afectan el registro internacional y deben ser comunicadas a la Oficina

Internacional.

Asi, durante ese periodo, conocido como “periodo de dependencia”, segln los términos del art. 92 de la Resolucién
INPI/PR n2 247/2019, el INPI informard a la Oficina Internacional y solicitarda la cancelacién del registro

internacional en las siguientes posibilidades:
e Archivo definitivo de la solicitud de base;
e Archivo de la solicitud de base por retirada, total o parcial;
e Denegacion de la solicitud de base, sin interposicién de recurso;
e Denegacion de la solicitud de base, mantenida en segunda instancia administrativa;
e Aprobacion parcial de la solicitud de base, sin interposicidn de recurso;

e Aprobacion parcial de la solicitud de base, mantenida en segunda instancia administrativa;
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e Anulacién del registro de base;

e Archivo o cancelacién de oficio de la solicitud o registro de base, total o parcial, sin interposicién de

recurso;

e Archivo o cancelacién de oficio de la solicitud o registro de base, total o parcial, mantenido en segunda

instancia administrativa;

e Extincion del registro de base por expiracidn del plazo de vigencia, cuando no se renueva;

e Extincidon del registro de base por renuncia, total o parcial;

e Extincion del registro de base por caducidad, sin interposicion de recurso;

e Extincidon del registro de base por caducidad, mantenida en recurso;

Extincién del registro de base por incumplimiento de las disposiciones del art. 217.

También afectaran el registro internacional los procedimientos iniciados en el periodo de dependencia y
terminados después de este periodo que cesen total o parcialmente los efectos de la(s) solicitud(es) o registro(s) de
base. De esa manera, en casos en los cuales haya un procedimiento administrativo o judicial iniciado durante el
periodo de dependencia pero no terminado antes del final de ese periodo y que pueda resultar en la cesacion de
los efectos de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base, el INPI informara a la Oficina Internacional sobre la existencia
de ese procedimiento, asi como informara la situacion final de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base después de su

conclusion definitiva, solicitando la cancelacidn de lo registro internacional, cuando sea aplicable.

En ese sentido, al final del periodo de dependencia, el INPI informara a la Oficina Internacional, por ejemplo, sobre
cualquier denegacidon o concesién parcial pendientes de un recurso administrativo, accién judicial o proceso
administrativo de nulidad, informando el resultado final de esos procedimientos en un momento posterior y

solicitando la cancelacion del registro internacional sélo cuando sea apropiado.

También sera solicitada la cancelacidn del registro internacional en los casos en que, habiendo un procedimiento
administrativo o judicial iniciado y no terminado durante el periodo de dependencia, el titular del registro

internacional presentar retirada o renuncia de la solicitud o registro de base después del periodo de dependencia.

Se solicitard la cancelacién del registro internacional a la Oficina Internacional sélo cuando sea definitiva y, sobre

todo en lo que se refiere a las demandas judiciales, solamente después que se haya dictado una decision definitiva.

Las situaciones de cesacidn de los efectos de la solicitud o registro de base seran informadas a la Oficina
Internacional, indicando el nombre del titular, el nimero del registro internacional, los factos y decisiones que
afectaron a la situacién de la solicitud o registro de base, asi como todos los productos y servicios afectados y no

afectados. No se requiere indicacién de los fundamentos de la decisién.
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Se observa que se deben informar a la Oficina Internacional los productos y servicios afectados y no afectados por
la cesacidn de efectos basado en la lista de productos y servicios que figura en el registro internacional y no basado
en la lista que figura en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base. En las posibilidades en las cuales todos los productos

y servicios incluidos en una cierta clase son afectados, se debe indicar “todos los productos/servicios en clase X”.

Es importante observar que el periodo de dependencia es Unico, contabilizado desde la fecha del registro

internacional, esto es, no se iniciard un nuevo periodo de dependencia en los casos de designacidn posterior.

11.2.4.2 Demandas judiciales
Al final del periodo de dependencia, cuando tuviere conocimiento de la existencia de una accién judicial que pueda
resultar en la cesacidon de efectos total o parcial de la solicitud o registro de base, el INPI informara a la Oficina

Internacional.

En casos en que, después del periodo de dependencia, el INPI tuviere conocimiento de la accion judicial iniciada
durante ese periodo, se debera informar a la Oficina Internacional, independientemente del tiempo transcurrido.
En ese caso, el INPI también comunicard a la Oficina Internacional la decisién final de la accién judicial solicitando la

cancelacion del registro internacional sélo cuando sea apropiado.

11.2.4.3 Transformacion del registro internacional en solicitud o registro nacional

Cuando se cancelar el registro internacional en razén de la cesacion de los efectos de la(s) solicitud(es) o registro(s)
de base durante el periodo de dependencia, el titular del registro internacional podra solicitar la transformacion del
registro internacional en solicitud o registro nacional directamente junto a las Partes Contratantes designadas

dentro de 3 (tres) meses después de la cancelacién, de acuerdo con el art. 9 quinquies del Protocolo de Madrid.

Después del final del periodo de dependencia de 5 (cinco) afios, el registro internacional y todas las designaciones
se tornan independientes y no son mas afectadas por modificaciones en la situacidon de la(s) solicitud(es) o

registro(s) de base.

11.2.4.4 Cambio en la titularidad durante el periodo de dependencia

Durante el periodo de dependencia, no hay impedimento para del cambio en la titularidad del registro
internacional o de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base. Para la etapa de certificacidn, es esencial que el
solicitante de la solicitud internacional y el titular de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base sean idénticos. No

obstante, cuando certificada la solicitud internacional, se puede transferir la titularidad.

Se observa, sin embargo, que el registro internacional sigue dependiente de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base
durante el periodo de dependencia, aunque haya habido un cambio en la titularidad de cualquiera de esa(s)
solicitud(es) o registro(s). El titular es responsable de verificar la conveniencia del cambio en la de titularidad, ya
que cualquier cesacion de los efectos de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base resultard en la cancelacion del

registro internacional.
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11.2.4.5 Comunicacion de division de la solicitud o registro de base
En caso de division de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base durante el periodo de dependencia, INPI informara a

la Oficina Internacional segun el articulo 10 de la Resolucién INPI/PR n2 247/2019.

Dicha informacién no afecta el registro internacional y tiene el Unico objetivo de actualizar el registro con relacién a

la(s) solicitud(es) o registro(sde base.

11.2.5 Solicitudes referentes a un registro internacional originado en Brasil
Las renovaciones, designaciones posteriores y inscripciones relacionadas con el registro internacional originado en
Brasil se deberan solicitar por el titular directamente a la Oficina Internacional, segun el articulo 11 de la Resolucién

INPI/PR n2247/2019. Se puede encontrar mas informacion en el item 11.4.2 Solicitudes varias.

La Oficina Internacional suministra instrucciones en los siguientes sitios:
https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/ (inglés)
https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/ (espafiol)

Excepcionalmente, el INPI recibira solicitudes para inscribir el cambio en la titularidad del registro internacional en
el caso previsto en el articulo 35 de la Resolucion INPI/PR n2 247/2019. Se puede encontrar mas informacion en el

item 11.4.2.2 Inscripciones, sub item Cambio en la Titularidad

11.2.6 Correcciones de pedidos internacionales originados en Brasil
La Oficina Internacional podra realizar correcciones de oficio o por una solicitud del titular o de una Oficina segun la

Regla 28 del Reglamento Comun.

Cuando el solicitante o titular identifica la existencia de un error en la solicitud o en el registro internacional,

entonces puede solicitar su correccién, de acuerdo con las orientaciones a continuacion.

Las correcciones relacionadas con solicitudes internacionales originadas en Brasil que aun no hayan sido
certificadas deben ser requeridas por el solicitante al INPI, segin el articulo 13 de la Resolucion INPI/PR n@

247/2019.

Cuando la solicitud internacional haya sido certificada, el titular deberd solicitar la correccién directamente a la

Oficina Internacional, segun el art. 12 de la Resolucion INPI/PR n2 247/2019, excepto por el caso en el cual el error

es atribuible al INPI y afecte a los derechos derivados del registro internacional.

Cuando hay una discrepancia entre el registro internacional y los documentos enviados por el INPI y este error es
atribuible a la Oficina Internacional, se realizard una correccidn de oficio o por una solicitud del interesado en
cualquier momento. Sin embargo, en los casos en que el error es atribuible al depositante, al titular o a su
mandatario, la correccién no serd posible. Por lo tanto, se recomienda atencidn al llenar y enviar documentos, asi

como al verificarlos.


https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/
https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/
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Cuando el error es atribuible al INPI y afecta los derechos derivados del registro internacional, el INPI debe enviar la
solicitud de correccion a la Oficina Internacional dentro de los 9 (nueve) meses después de la publicacién de la
informacién sujeta a correccion por la Oficina Internacional. Para que el envio esté garantizado dentro de este
plazo, el titular debe solicitar la correccién al INPI dentro de los 7 (siete) meses después de la publicacidn de la
informacidn sujeta a rectificacidon por la Oficina Internacional, segln el parrafo Unico del art. 12 de la Resolucién

INPI/PR n2 247/2019.

Para solicitar correcciones relacionadas con solicitudes internacionales al INPI, el titular debe utilizar el servicio de
cddigo 3010 - “Correcdo de dados em pedido internacional devido a falhas na certificagdo (Regra 28 - Regulamento
do Protocolo de Madri)” (Correccién de datos en solicitudes internacionales debido a fallas en la certificacion Regla
28 — Reglamento del Protocolo de Madrid). El usuario debe informar el nimero de la peticién de la solicitud

internacional correspondiente y presentar la peticion en portugués.

Como solicitar el servicio

Correcao de dados em pedido internacional devido a falhas na certificagdo
(Regra 28 - Regulamento do Protocolo de Madri) / Correccién de datos en

Servicio solicitudes internacionales debido a fallas en la certificaciéon (Regla 28 -
Reglamento del Protocolo de Madrid)
Cédigo 3010

11.3 Registros internacionales que designan a Brasil
Como Oficina de una Parte Contratante designada, el INPI es responsable del examen de la registrabilidad de

marcas objeto de designaciones de Brasil que, de acuerdo con el art. 17 de la Resolucion INPI/PR n2 247/2019,
surtirdn los mismos efectos que una solicitud de registro de marca presentada directamente en Brasil, desde la
fecha de la designacién. Las marcas objeto de designaciones de Brasil seran examinadas de conformidad con las
disposiciones de la LPI, de acuerdo con el art. 18 de la Resolucidon INPI/PR n2 247/2019. Si es aprobada, la
proteccion de una designacién de Brasil sera idéntica a aquella otorgada a un registro de marca presentado

directamente en el INPI.

11.3.1 COmo formular la solicitud

La designacion de Brasil debe ser solicitada directamente a la Oficina Internacional. Cabe destacar que, en el acto
de la designacidén, se deberd pagar a la Oficina Internacional la primera parte de la tasa individual relacionada con

la designacion de Brasil, que se debe calcular a través del sitio web a continuacion:

https://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp (inglés)

https://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp (espafiol)



https://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
https://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp
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https://www.wipo.int/madrid/fr/fees/calculator.jsp (francés)

Al designar a Brasil para la extension territorial de la proteccidn del registro internacional, el solicitante debe
declarar que ejerce, en territorio brasilefio, la actividad sefialada por la marca efectiva y licitamente, directamente
o a través de empresas, directa o indirectamente, bajo pena de la ley, de acuerdo con el Art. 128, Parrafo 1, de la
LPI. Esa declaracidn estd en las notas del formulario de designaciones, que se puede obtener en la siguiente

direccion:

https://www.wipo.int/madrid/en/forms/ (inglés)

https://www.wipo.int/madrid/es/forms/ (espafiol)

https://www.wipo.int/madrid/fr/forms/ (francés)

11.3.2 Actos practicados directamente en el INPI

Al practicar actos directamente en el INPI, el titular de un registro internacional con domicilio en el extranjero
deberd nombrar y mantener un mandatario debidamente identificado y con domicilio en el Pais. El poder debera
ser presentado dentro de 60 (sesenta) dias naturales desde la practica del acto, sin necesidad de notificacion o

exigencia, bajo pena de archivo de la peticion.

Los requerimientos referentes a designaciones de Brasil presentados directamente en el INPI, asi como cualquier
documento que esté junto, deberdn estar en portugués. Documentos presentados en un idioma extranjero

deberan ser presentados con una traduccion simple.

El capitulo 3 Cdmo formular una solicitud de registro o peticién de marca contiene informacion sobre todos los

servicios relacionados con una solicitud o registro de marca. Se deberan observar las disposiciones de ese capitulo

sobre el servicio a ser presentado en el INPI.

Se destaca que, de acuerdo con el parrafo Unico del art. 12 de la Res. 247/2019, la peticién con respecto al registro
de marca en el dmbito del Protocolo de Madrid debera ser realizada exclusivamente por el medio electrdénico, a
excepcion de las situaciones en que la indisponibilidad prolongada del sistema pueda causar dafio relevante a la

preservacion de derechos.

11.3.3 Examen
Con un registro internacional, el solicitante podra designar Partes Contratantes, y la solicitud de extension
territorial de la proteccion del registro internacional es enviada para las Oficinas de las Partes Contratantes

designadas.

Las designaciones recibidas por Brasil estan sujetas a las condiciones de examen y procesamiento establecidas en la

LPly a los criterios de examen descritos en el capitulo 5 Examen de fondo.



https://www.wipo.int/madrid/fr/fees/calculator.jsp
https://www.wipo.int/madrid/en/forms/
https://www.wipo.int/madrid/es/forms/
https://www.wipo.int/madrid/fr/forms/
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11.3.3.1 Orden de las filas de examen

Las designaciones recibidas por Brasil se organizardn en las mismas filas de las solicitudes depositadas

directamente en el INPI, definidas en el item 5.1 Orden de las filas de examen.

11.3.3.2 Plazos de examen
Segun las disposiciones del Decreto Legislativo n? 98 de 2019 y del art. 5(2)(b) del Protocolo de Madrid, a partir de
la fecha de notificacidn de la designacién de Brasil se contara el plazo de 18 (dieciocho) meses para que el INPI

notifique una posible denegacién a la proteccidn de la marca objeto del registro internacional.

La denegacion presentada dentro del plazo no es necesariamente una decisién final. De esa manera, el INPI podra
notificar una denegacidn provisional, que se podra confirmar o retirar posteriormente. Asi el examen de fondo de
la designacion de Brasil debera ocurrir en hasta 18 (dieciocho) meses de la fecha de designacién, y deben

considerarse todos los posibles impedimentos legales a la proteccion de la marca objeto del registro internacional.

En el caso de que no se haya notificado ninguna denegacidn en el plazo previsto, la extensién de la proteccién al
Brasil se concederd, segun lo dispuesto en el art. 5(5) del Protocolo de Madrid, a condicién de que se realice el
pago de la segunda parte de la tasa individual con respeto a la designacion de Brasil. Se pude encontrar

informacién adicional en el item 11.3.4.1 Concesion.

Las posibilidades de denegacidn a la proteccidn marcaria estdn detalladas en el sub item Notificaciones aplicables

de los items 11.3.3.5 Examen de fondo y 11.3.3.6 Recursos.

11.3.3.3 Examen formal

El examen formal es la etapa en que se verifican las condiciones formales necesarias a la continuidad del proceso.
Si se cumplen estas condiciones, la designacién de Brasil se publicara en la Revista da Propriedade Intelectual.
Como los registros internacionales que designan Brasil se recibirdn en lengua extranjera, antes de la publicacion de

la solicitud en la Revista da Propriedade Industrial se traducird al portugués la siguiente informacién:
a) Lista de productos y servicios;
b) Lista de productos y servicios para los cuales hubo reivindicacién de prioridad, si procede; y
c) Descripcién de marcas tridimensionales, si procede.

Después de la traduccién de esa informacidon, ocurrira el examen formal, en que se deberdn observar los
procedimientos a continuacion.
Tipos de marcas (Formas de presentacion)

Con respecto a los tipos de marcas, se analizard si la marca se clasificé correctamente. Las siguientes

modificaciones podran ocurrir:
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a) Marcas con elementos verbales en caracteres no latinos:

Si la marca se compone por palabras escritas en alfabetos distintos de la lengua vernacula (como es el caso del
hebraico, cirilico y drabe) o ideogramas (como japonés o chino), la forma de presentacién se modificara para mixta

o figurativa, en concordancia con las definiciones del item 2.3 Tipos de marcas (Formas de presentacién. En esos

casos, la marca se clasificard segun la Clasificacién de Viena.
b) Marcas sin clasificacion:

En las designaciones del registro internacional, sélo las marcas denominativas (marcas en caracteres estandar) y las
tridimensionales se clasifican con respecto a la forma de presentacion, de modo que al examen formal le tocard

proceder a la correcta identificacién de marcas figurativas y mixtas.

Si la designacidn se refiere a marca con presentacién distinta, como en caso de marcas con elemento sonoro, el
signo se clasificara como dicho y al examen de fondo le tocard decidir sobre su registrabilidad. Si la designacion
recibida no se refiere al signo distintivo perceptible visualmente, la designacién de Brasil se denegard por
incumplimiento del art. 122 de la Ley de Propiedad Industrial.

Imagen de la marca

No se puede cambiar la imagen de la marca objeto de una designacién de Brasil, pues esta debe ser idéntica a la
imagen de la marca incluida en el registro internacional. Por ese motivo, las siguientes situaciones no implicaran

una formulacion de una exigencia formal:
a) Problemas de nitidez;
b) Presentacion de duplicaciones o variaciones de la marca;
¢) Borrados en laimagen de marca;
d) Diferentes vistas de la marca tridimensional en la misma imagen.

Las marcas del registro internacional clasificadas como denominativas con respecto a la forma de presentacién van
acompafiadas de una imagen que contiene la(s) palabra(s) reclamada(s) en tipologia comun. En la etapa de examen
formal, esas imagenes seran excluidas, asi como las indicaciones que se refieren a la Clasificacion de Viena, y sdlo el

elemento nominativo permanecera en los datos de la marca.

Naturaleza

En las designaciones resultantes del registro internacional, las marcas colectivas y de certificacién se identificaran
bajo la naturaleza “Marca colectiva, marca de certificacion o marca de garantia”, de modo que el examen formal

debera proceder a la identificacidn correcta de las marcas colectivas y de certificacion.

Documentos de prioridad
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En la etapa de examen formal, la verificacién de los documentos de prioridad no se realizara, ya que no se envian a

las Partes Contratantes designadas.

Documentos obligatorios para marcas colectivas y de certificacion

Si la designacion recibida se refiere a la marca colectiva o de certificacidn, se enviard una notificacion de
denegacion provisional total de proteccion a la Oficina Internacional, informando que se deberdn presentar en
portugués, dentro de los 60 (sesenta) dias naturales después de la publicacién correspondiente en el RPI, los

documentos obligatorios previstos en los articulos 147 y 148 de la LPIl y se describe en los items 5.14 Analisis de

solicitudes de marca colectiva y 5.15 Andlisis de solicitudes de marca de certificacion. El examen de la designacion

recibida ocurrird después del fin del plazo mencionado.

El requisito de presentar los documentos en comento dentro del periodo mencionado constituye un requisito
especifico de la ley brasilefia. Como tal, se deben presentar directamente al INPI a través del formulario electrénico
apropiado (apresentacdo de documentos / presentacion de documentos, cddigo 381), y se deben observar las

disposiciones del item 11.3.2 Actos practicados directamente en el INPI. Después del plazo y si no se hayan

facilitado los documentos, se archivara la designacion recibida por Brasil, segun los términos del pdarrafo Unico de
los arts. 147 y 148 de la LPI, y se notificara a la Oficina Internacional una confirmacion de la denegacidén provisional

total.

Como solicitar el servicio

Servicio Apresenta¢do de documentos / Presentaciéon de documentos

Codigo 381

Clasificacion de los productos y servicios

Como la Oficina Internacional analiza la lista de los productos y servicios y realiza los ajustes necesarios a la
Clasificacién de Niza antes de enviar los datos a las Partes Contratantes designadas, no habra un examen formal en

cuanto a la clasificacion de productos y servicios.

11.3.3.4 Publicacién para oposicion

Después del examen formal, las designaciones se publicaran en la Revista da Propriedade Industrial, abriendo un
periodo de 60 (sesenta) dias naturales para la presentacién de oposiciones. En caso de oposicion, se notificara el
solicitante y este podra presentar una manifestacion sobre la oposiciéon dentro de los 60 (sesenta) dias naturales de

la publicacion de la existencia de oposicién en la Revista da Propriedade Industrial.

Cabe destacar que la notificacién de la existencia de oposicidn a una designacidn de Brasil se publicara solamente

en la Revista da Propriedade Industrial, y no se enviard una comunicacién al titular del registro internacional por
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medio de la Oficina Internacional. Asi, se recomienda que el titular del registro internacional acompafie las
publicaciones en la Revista da Propriedade Industrial, a fin de conocer cualquier oposicién y presentar una

manifestacion, si asi lo desea.

La manifestacion acerca de la oposicidon se debera presentar directamente al INPI, segun las disposiciones del item

11.3.2 Actos practicados directamente en el INPI.

Conviene recordar que la manifestacidén acerca de la oposicidn no es obligatoria. Las alegaciones presentadas en las
oposiciones se evaluaran durante el examen de registrabilidad del signo vy, si se consideran vdlidas, se sefalaran
como una base legal para la denegacidn provisional notificada a la Oficina Internacional, contra la cual el titular del

registro internacional puede recurrir.

Las designaciones de Brasil para las cuales hay una oposicidn se analizaran basado en lo dispuesto en item5.12

Analisis de solicitudes con oposicidon.

11.3.3.5 Examen de fondo

En la etapa de examen de fondo, las designaciones recibidas por Brasil seran analizadas segun los requisitos de
legalidad, distintividad, veracidad y disponibilidad del signo. Se analizaran también cualesquiera oposiciones de
terceros, las manifestaciones del titular del registro internacional y los documentos obligatorios en razén de la

naturaleza y de la forma de presentacién del signo.

De acuerdo con el art. 5(2)(a) del Protocolo de Madrid, cualquier notificacion de denegacién de la proteccion
debera informar todos los fundamentos juridicos que impiden la concesidn de la proteccidon de la marca objeto de

la designacion.

A este respecto, cuando sea necesaria la notificacion de denegacidn provisional para comunicar la formulacién de
una exigencia la suspension del examen por derecho anterior pendiente de decisién final o la suspension del
examen de la designacién, la denegacion indicara todos los derechos anteriores, enumerando todos los obstaculos,

si corresponde, asi como sus respectivas listas de productos y servicios.

Después del plazo de 18 (dieciocho) meses, ninguna otra norma legal u derecho anterior se podran indicar como
impedimento del registro. Sin embargo, se admite que sean notificadas nuevas denegaciones provisionales,
aunque indiquen otras normas u derechos anteriores, a condicién de que esa notificacién ocurra dentro del plazo

mencionado.

Andlisis de la lista de los productos y servicios

En el examen de la la lista de productos y servicios, no se verificara si los productos y servicios son compatibles con
las clases a las cuales han sido atribuidos en la Clasificacién de Niza, puesto que la Oficina Internacional analiza la
lista de productos y servicios y hace los ajustes necesarios antes que envie los datos a las Partes Contratantes

designadas.
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Se aplican al examen de los productos y servicios, sin embargo, los demas criterios del item 5.4 Analisis de la lista

de los productos y servicios, incluso la formulacién de una exigencia para aclarar items genéricos y para realizar la

exclusién de términos equivalentes a productos y servicios considerados ilegales.

La exclusién o alteracién de items de la lista de productos y servicios caracterizan una aprobacién parcial de la
designacién, y se comunicaran a través de una notificaciéon de denegacién provisional total de proteccion, segun las

disposiciones del Parrafo 1 del art. 20 de la Resolucién INPI/PR n® 247/2019.

Analisis del derecho

Para evaluar el derecho del titular del registro internacional que designa Brasil, se deben observar las disposiciones

del item 5.5 Analisis del derecho del solicitante, que se aplican a todos los titulares en los casos de designaciones

en régimen de cotitularidad. Con respecto a marcas colectivas y de certificacién, se debe observar las disposiciones

de los items 5.5.5 Marcas colectivas y 5.5.6 Marcas de certificacion.

Analisis de la reivindicacion de prioridad

La Oficina Internacional no recibe o envia documentos de prioridad, y las solicitudes procedentes del Protocolo de
Madrid no exigen su presentacion, de acuerdo con el art. 4(2) del referido tratado. Por lo tanto, no se verificaran

los documentos de prioridad.

Analisis de la legalidad, distintividad, veracidad y disponibilidad del signo

Se aplican al examen de fondo de las designaciones recibidas todos los criterios detallados en los items 5.8 Andlisis

del requisito de legalidad del signo marcario, 5.9 Analisis del requisito de distintividad del signo marcario, 5.10

Andlisis del requisito de veracidad del signo marcario y 5.11 Analisis del requisito de disponibilidad del signo

marcario.

Sin embargo, no se formularan exigencias para la exclusion de elementos no registrables del signo requerido como
marca, ya que no es posible cambiar la imagen de una marca objeto de una designacién de Brasil, que debe ser
idéntica a la imagen de la marca en el registro internacional. En esos casos, se notificara la denegacidn provisional

para comunicar la denegacién o la aprobacidn parcial de designacidn, indicando el dispositivo legal aplicable.

Con respecto al examen de la disponibilidad del signo marcario, cabe destacar que, en los casos en que la
designacion recibida es idéntica a la marca anterior registrada en Brasil en nombre del mismo titular para sefialar
los mismos productos y servicios, no se aplicaran a la designacion lo dispuesto en art. 124, inciso XX, de la Ley de

Propiedad Industrial.

Anadlisis de designaciones con oposicion

Se aplican al examen de fondo de las designaciones recibidas todos los criterios detallados en los items 5.12

Andlisis de solicitudes con oposicién. Sin embargo, como no se puede cambiar la imagen de una marca objeto de
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una designacién de Brasil, que debe ser idéntica a la imagen de la marca incluida en el registro internacional, no se
admitira la retirada de la parte no registrable del signo, aunque como defensa ante la oposicién de terceros.
Analisis de designaciones referentes a marcas tridimensionales

En el analisis de las designaciones recibidas referentes a marcas tridimensionales, se aplican los criterios del item

5.13 Anadlisis de solicitudes de marca tridimensional. Sin embargo, se destaca que no se puede cambiar la imagen

de la marca objeto de una designacién de Brasil, pues esta debe ser idéntica a la imagen de la marca incluida en el
registro internacional. Asi, en el caso de que la designacidn recibida por Brasil se refiera a partes de un conjunto
marcario reivindicadas como marca tridimensional, como la tapa de una botella, no se formularan exigencias para
la presentacion de la forma plastica en su totalidad, y el examen continuard cumpliendo con todas las reglas y

directrices de registro aplicables.

Analisis de designaciones referentes a marcas colectivas

En el andlisis de las designaciones recibidas con respecto a las marcas colectivas, se aplican los criterios del item

5.14 Analisis de solicitudes de marca colectiva.

Analisis de designaciones referentes a marcas de certificacion

En el andlisis de las designaciones recibidas con respecto a las marcas de certificacidn, se aplican los criterios del

item 5.15 Analisis de solicitudes de marca de certificacion.

Analisis de designaciones referentes a signos no perceptibles visualmente

Suponiendo que la designacidn recibida no se refiera a un signo distintivo perceptible visualmente, la designacién

de Brasil serd denegada por incumplimiento del art. 122 de la Ley de Propiedad Industrial.

Notificaciones aplicables

En el curso del examen de fondo de una designacidon de Brasil, los mismss oficios aplicables al examen de
solicitudes de registro de marcas directamente en el INPI se publicaran en la Revista da Propriedade Industrial. Al

mismo tiempo, se enviaran las siguientes notificaciones a la Oficina Internacional:
Notificacion de denegacion provisional total:

Las notificaciones de denegacion provisional total, de conformidad con la Regla 17 (1) del Reglamento Comun del

Protocolo de Madrid, se enviardn para comunicar:
a) Formulacién de exigencias durante el examen;
b) Suspensién del examen por accidn judicial;
c) Suspensidn del examen por derecho anterior pendiente de decision final;

d) Decisién de denegacion de la designacion;
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e) Decisién de aprobacidn parcial de la designacion; o

f)  Archivo de oficio de la designacién pendiente de examen por lo dispuesto en art. 135 de la LPI.

La denegacién provisional total derivada de la aprobacién parcial de la designacion informara:

e que la declaracién de concesién de proteccién sélo se enviara después de la decision de un eventual

recurso de la segunda instancia administrativa; y

e que, si no se presenta un recurso, se enviara una declaracién de concesion de proteccién con respeto a los

productos y servicios para los cuales se registra el signo.

La denegacién provisional total enviada para notificar la suspensién del examen informara el periodo de 60
(sesenta) dias naturales para que el titular del registro internacional que designe a Brasil presente una

manifestacion sobre la denegacion.

Declaracion de concesidn de proteccion total:

Las declaraciones de concesidn de proteccidon se comunicaran cuando sea aprobada la designacién, segun la Regla

18ter(1) del Reglamento Comun del Protocolo de Madrid.

Se destaca que la aprobacion de la designacion ocurrird cuando el signo examinado no viole ningln precepto legal
y atienda a las condiciones de registrabilidad establecidas con respeto a todo el alcance de la proteccidon

reivindicado.

En conjunciéon con la declaracién de concesion de proteccion total, una notificaciéon para el pago de la segunda
parte de la tasa individual con respeto a la designacion de Brasil se enviara a la Oficina Internacional. Se puede

encontrar mas informacion en el item 11.3.4.1 Concesion.

Declaracion de concesion de la proteccion tras una denegacion provisional: Durante el examen de fondo de la
designacién de Brasil, la declaracién de concesion de la proteccidn tras una denegacidn provisional se enviara

segln la Regla 18ter(2) del Reglamento Comun del Protocolo de Madrid, para comunicar:

a) Decisién de aprobacion de la designacién, en casos en los cuales se tenga enviado una notificacién de

denegacion provisional total de la proteccion; o

b) Mantenimiento de la aprobacion parcial de la designacién como consecuencia de no interponer un recurso.

Con respeto al apartado “a” arriba, se destaca que la declaracidn de concesién debera informar que se han retirado
las denegaciones provisionales enviadas anteriormente.

En conjuncién con la declaracién de concesién de proteccién, una notificacidon para el pago de la segunda parte de
la tasa individual con respeto a la designacion de Brasil se enviard a la Oficina Internacional. Para mas informacion,

consulte el item 11.3.4.1 Concesion.
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Confirmacién de la denegacidn provisional total:

Durante el examen de fondo de la designacidon de Brasil, las notificaciones de confirmacién de la denegacién
provisional total se enviardn segun la Regla 18ter(3) del Reglamento Comun del Protocolo de Madrid, para

comunicar:
a) Archivo definitivo de la designacién en razén de una exigencia no cumplida;
b) Mantenimiento de la decisién de denegacién de la designacién en razén de no interponer un recurso; o

¢) Mantenimiento, como consecuencia de no interponer un recurso, del archivo total de oficio de la
designacién pendiente de examen de conformidad con el dispuesto en art. 135 de la LPI.

11.3.3.6 Recursos

A los registros internacionales que designan Brasil serdn asegurados los mismos derechos de manifestacién y
recurso garantizados a aquellos que depositan solicitudes de registro de marca directamente en el INPI. Por lo
tanto, al examen de la materia se aplican los mismos criterios, condiciones y remedios descritos en la LPl y en

capitulo 7 Recursos y procesos administrativos de nulidad. Cabe destacar que, para recurrir de una decision

administrativa, el solicitante debera presentar el recurso competente directamente en el INPI, y se deben observar

las disposiciones del item 11.3.2 Actos practicados directamente en el INPI.

Analisis del recurso

En caso de expirado el plazo de 18 (dieciocho) meses instituido por el art. 5(2)(b) del Protocolo de Madrid, no serd
posible sefalar, en la etapa de analisis del recurso, otros impedimentos legales que no tengan sido listados en

denegaciones provisionales enviadas anteriormente.

Ademads, como no se puede modificar la imagen de una marca objeto de una designacién de Brasil, que debe ser
idéntica a la imagen de la marca que figura en el registro internacional, no se permitird retirar la parte no

registrable del signo, mismo en caso de recurso.

Notificaciones aplicables

En el curso del examen de recurso de una designacion de Brasil, los mismos oficios aplicables al examen de recurso
de solicitudes de registro de marcas directamente en el INPI se publicaran en la Revista da Propriedade Industrial.

Al mismo tiempo, se enviaran las siguientes notificaciones a la Oficina Internacional:
Declaracion de concesién de proteccidn total tras una denegacion provisional:

Durante el examen del recurso de la designacién de Brasil, la concesion total tras una notificacion de denegacion
provisional se enviara segun la Regla 18ter(2) del Reglamento Comun del Protocolo de Madrid, para comunicar la

reforma total de la denegacién o de la aprobacién parcial de la designacidn en segunda instancia administrativa.



60

En esos casos, la declaracion de concesién deberd informar que se han retirado las denegaciones provisionales

enviadas anteriormente.

En conjuncién con la declaracidn de concesion de proteccidn total tras una denegacién provisional, una notificacién
para el pago de la segunda parte de la tasa individual con respeto a la designacién de Brasil se enviara a la Oficina

Internacional. Se puede encontrar mas informacion en el item 11.3.4.1 Concesiodn.

Declaracion de concesidon de proteccion parcial tras una denegacidn provisional:

Durante el examen del recurso de la designacién de Brasil, la declaracion de aprobacién parcial trasuna denegacién
provisional se enviara segun la Regla 18ter(2) del Reglamento Comun del Protocolo de Madrid, en las siguientes

posibilidades:

a) Mantenimiento de la aprobacidn parcial de la designacién en segunda instancia administrativa; o

b) Reforma parcial de la denegacidn o aprobacidn parcial de la designacién en segunda instancia
administrativa.
En esos casos, la declaracion de concesidn no deberd informar que se han retirado las denegaciones provisionales

enviadas anteriormente.

En conjuncién con la declaracion de concesién de proteccidn parcial tras una denegacién provisional, se enviara a la
Oficina Internacional una notificacién para el pago de la segunda parte de la tasa individual con respecto a la

designacioén de Brasil. Se puede encontrar mas informacién en el item 11.3.4.1 Concesidn.

Confirmacion de la denegacién provisional total:

Durante el examen del recurso de la designacién de Brasil, las notificaciones de confirmacién de denegacidn
provisional total ocurrirdn, de conformidad con la Regla 18ter(3) del Reglamento Comun del Protocolo de Madrid,

en los siguientes casos:

a) Mantenimiento de la decisidon de denegacién de la designacidn en segunda instancia administrativa; o

b) Mantenimiento, en segunda instancia administrativa, del archivo total de oficio de la designacidn, segun las
disposiciones del art. 135 de la LPI.
11.3.3.7 Notificacion de decisiones ulteriores
Cuando esté finalizado el examen de registrabilidad de la marca objeto de una designacidn de Brasil, incluso en
segunda instancia, el INPI, al emitir o enterarse de cualesquiera decisiones administrativas o judiciales que afecten
la proteccién de una marca objeto de una designacion de Brasil, comunicard a la Oficina Internacional, de
conformidad con la Regla 18ter(4) del Reglamento Comun del Protocolo de Madrid. La comunicacién informara la

situacién de la marca y los productos y servicios protegidos en Brasil, si corresponde.

Asi, el INPI comunicard a través de una notificacion de decisidn ulterior las siguientes situaciones, entre otras:
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a) la declaracion de extincidn de la designacion por caducidad, total o parcial, segun los términos del inciso Il

del art. 142 de la LPI, o su reforma en segunda instancia administrativa;
b) la declaracién de nulidad de la designacion;

c) la cancelacion de oficio de la designacidn, total o parcial, segin los términos del art. 135 de la LPI, o su

reforma en segunda instancia administrativa; y

d) la extincién de la designacién relacionada con una marca colectiva o de certificacidn, segln los términos del

art. 151 de la LPI, de 1996.

Cabe destacar que el INPI comunicard una decision ulterior que afecte una designacidon de Brasil aunque esta
decisién sea recurrible. En esos casos, si hay una estimacién total o parcial del recurso, el INPI comunicard una
nueva decision ulterior a la Oficina Internacional, informando la situacién de la marca y los productos y servicios

protegidos en Brasil, si corresponde.

11.3.3.8 Irregularidades en las notificaciones

De conformidad con la Regla 17(2) del Reglamento Comun del Protocolo de Madrid, las notificaciones de

denegacion provisional deberan indicar:

a) El ndmero del registro internacional y, segin el caso, otras indicaciones que permitan su identificacion,

como el elemento verbal de la marca;

b) Todos los fundamentos juridicos que impidan la concesion de la proteccién de la marca objeto de la

designacion;
c) Sila denegacion afecta todos los productos y servicios, o los productos y servicios afectados; y

d) El plazo limite para interposicién de recurso o presentacién de manifestacidn, asi como las condiciones

para la practica del acto.

También segun la Regla 17(2) del Reglamento Comun del Protocolo de Madrid, cuando los fundamentos de la
denegacion citan registro anterior, se deberan informar: el nimero de la solicitud o registro; las fechas de
presentacién, prioridad (si corresponde) y registro (si corresponde); el nombre y la direccidon del solicitante o
titular; la reproduccion del derecho anterior y de la respectiva lista de productos y servicios, que se podra enviar

en portugués.

Las denegaciones provisionales se inscriben y publican en la Gaceta de la OMPI. La inscripcion informard si la

notificacién trata de denegacidn total o parcial, asi como los nimeros de las clases afectadas.

Segln los términos de la Regla 18(1)(a) del Reglamento Comun del Protocolo de Madrid, la notificacién de

denegacion provisional se desconsiderara si:
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a) El documento no contiene el numero del registro internacional o indicaciones que permitan identificar el

registro internacional;
b) El documento no informa la(s) razén(es) de la denegacidn provisional; o
¢) Eldocumento se envia después del plazo de 18 (dieciocho) meses.

De conformidad con la Regla 18(1)(b) del Reglamento Comun, si se constata cualquiera de las irregularidades
descritas, la Oficina Internacional no procederd con la inscripcién, pero transmitird una copia de la denegacién
provisional al titular del registro internacional. La Oficina Internacional informara al INPI y al solicitante que no
considera la notificacion de denegacidén como tal. Caso el plazo de 18 (dieciocho) meses todavia no ha expirado, se

puede enviar nueva notificacion de denegacién provisional.

La denegacién provisional que no proporciona informacién sobre la posibilidad de recurso o manifestacién, asi
como los plazos para la practica del acto, también si ignorara, a menos que una notificacidn rectificada sea enviada
por INPI en el plazo de 2 (dos) meses de la notificacion de irregularidad por parte de la Oficina Internacional. Una
vez que se haya rectificado la irregularidad, se mantendrd la fecha de la denegacién provisional enviada

anteriormente, segun los términos de la Regla 18(1)(d) del Reglamento Comun.

En caso de otras irregularidades, la Oficina Internacional inscribird la denegacidn provisional y invitara al INPI a

rectificarla dentro de 2 (dos) meses, segln orienta la Regla 18(1)(c) del Reglamento Comun.

Después de recibir una notificacion de denegacion, el titular del registro internacional tiene derecho a los mismos
medios de recurso y manifestaciéon garantizados a los solicitan registros de marca directamente al INPIl. Cabe
destacar que la Oficina Internacional no se manifiesta con respecto a los fundamentos de la denegacién ni

interviene en materias de fondo.

11.3.4 Concesion, renovacion y extincion

11.3.4.1 Concesion

Cuando se envia a la Oficina Internacional una declaraciéon de concesién de la proteccién o una declaracién de
concesion tras una denegacidn provisional, el INPI enviard notificacién para el pago de la segunda parte de la tasa
individual con respeto a la designacion de Brasil, de conformidad con el articulo 8(7) del Protocolo de Madrid y la
Regla 34(3)(a) del Reglamento Comun. Esa notificacion indicara que el pago debe hacerse dentro de 60 (sesenta)
dias naturales contados desde la publicacion de aprobacién de la designacion en la Revista da Propriedade

Industrial.

Si el pago no se ha realizado dentro del plazo previsto, la designacidn se archivara definitivamente, a excepcion de
la posibilidad de continuacion de la tramitacidn prevista en el Reglamento Comun. Se pude encontrar informacion

adicional en el item 11.4.3.2 Plazos en la Oficina Internacional.
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11.3.4.2 Renovacion

Para que continte produciendo efectos en el Pais, el titular debera solicitar a la Oficina Internacional la renovacion
del registro internacional con relacidn a Brasil a través del Formulario MM11. Es importante sefialar que, con fines
de renovacidn, las designaciones posteriores de Brasil siguen el plazo de vigencia del registro internacional,

independientemente de la fecha en que el INPI notificd o examind la designacion posterior.

Las designaciones de registros internacionales pendientes de examen que no se renuevencon respeto a Brasil al

final de su vigencia se archivaran, y las que hayan sido concedidas se extinguiran.

Se podrdn pagar las tasas relacionadas con la renovacidn dentro de los 6 (seis) meses después de la finalizacidn del
plazo final del registro internacional, mediante el pago de una tasa adicional, de conformidad con la Regla 30(1)(a)

del Reglamento Comun.

Si el titular no desea renovar el registro internacional en relacidon con una Parte Contratante designada, el pago de
las tasas debera ir acompafiado de una declaracidn que informe a la Oficina Internacional acerca de eso, segun la

Regla 30(2)(a) del Reglamento Comun.

11.3.4.3 Extincion

La designacion de Brasil extingue total o parcialmente:

a) Por la expiracidn del plazo de vigencia del registro internacional, cuando no se renueva con respeto a la

designacién de Brasil;
b) Por la limitacidn a la lista de productos y servicios acerca de la designacidn de Brasil;
¢) Por larenuncia, en un registro internacional, acerca de la designacion de Brasil;
d) Por la cancelacidn, total o parcial, del registro internacional; o
e) Porla caducidad.

En cuanto al item “a” anterior, se informa que se debe solicitar la renovacién de los registros internacionales a la
Oficina Internacional y que el INPI sélo extinguira la designacién después de recibir la notificacién de que la

designacioén de Brasil no se ha renovado, segun los términos de la Regla 31(4) del Reglamento Comun.

Con respecto al item “d” arriba, se destaca que, cuando la cancelaciéon del registro internacional es solicitada por la
Oficina de origen, el titular del registro internacional podra solicitar la transformacién de la designacién de Brasil en

solicitud o registro nacional. Se puede encontrar informacién adicional en el item 11.3.7 Transformacidn.

Con respecto al item “e” arriba, se destaca que el analisis de peticiones de caducidad de designaciones de Brasil

ocurrira de conformidad con las disposiciones del item 6.5 Caducidad.

Se puede obtener mas informacion acerca de la limitacién, renuncia y cancelacién en el item 11.3.5 Inscripciones.
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11.3.5 Inscripciones
Segun el art. 28 de la Resolucion INPI/PR n2 247/2019, las siguientes inscripciones, cuando en el Registro
Internacional y aplicables a Brasil como Parte Contratante designada, se produciran los mismos efectos de una

inscripcidn directamente ante el INPI:
e cambio en el nombre y direccién del titular;
e cambio en la titularidad;
e limitacidn a la lista de productos y servicios;
e renuncia de la designacion;
e cancelacion del registro internacional;
e division de registros internacionales resultante de cambio en la titularidad; y
e fusion de registros internacionales, desde que derivadas de la division después del cambio en la titularidad.

11.3.5.1 Cambio en el nombre y direccion del titular
Después de recibir la notificacion de cambio en el nombre o direcciéon del titular por la Oficina Internacional, el INPI

hard los debidos cambios en su base de dados, y no podra declarar que esta inscripcion no surte efectos en Brasil.

La solicitud de cambio en el nombre y direccién del titular relacionado con una designacién de Brasil debe ser

presentada por el titular directamente a la Oficina Internacional, segin art. 27 de la Resoluciéon INPI/PR n2

247/2019. Se pude encontrar informacidn adicional en el item 11.4.2 Solicitudes varias.

11.3.5.2 Cambio en la titularidad
Se observa que el cambio en la titularidad de un registro internacional se inscribird sélo con relacién a una
determinada Parte Contratante si esta cumple los requisitos de la legislacion propia, aplicable a esta Parte

Contratante.

En este contexto, cuando considera que no se han cumplido los requisitos legales nacionales, el INPI, después de
notificado de una solicitud de cambio en la titularidad, puede enviar una declaracidon de que el cambio no surte
efectos en Brasil, dentro del periodo de 18 (dieciocho) meses después de la inscripcion de cambio en la titularidad.
Dicha declaracion deberd indicar las razones para la denegacidon de la inscripcion y las condiciones para
presentacidn de recurso, segun la Regla 27(4) del Reglamento Comun y art. 28, parrafo 1, de la Resolucion INPI/PR

n2 247/2019.

La declaracion de que el cambio en la titularidad no surte efectos en Brasil debera indicar los productos y servicios

afectados.
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La declaracién de que el cambio en la titularidad no tiene efectos es recurrible seguin los términos del art. 212 de la
LPI, dentro de 60 (sesenta) dias naturales de la publicacion de la denegacién de la peticion en la Revista da
Propriedade Industrial. EI INPI comunicara a la Oficina Internacional la decisidn final con respecto al cambio en la

titularidad.

Si se interpone un recurso, este serd analizado y el INPI comunicara a la Oficina Internacional la decisién final

confirmando o revocando, total o parcialmente, la declaracién anterior.

Si no se interpone un recurso durante el referido plazo, el INPI comunicard a la Oficina Internacional la decisidn

final confirmando que el cambio en la titularidad no surte efectos en Brasil.

La declaracion de que el cambio en la titularidad no surte efectos en Brasil o cualquier decision final acerca de esa

declaracion se inscribird en el registro internacional.

A las designaciones de Brasil se aplican las disposiciones constantes del art. 135 de la LPI. Asi, una vez que el
cambio en la titularidad solicitada es aprobada, se archivaran las solicitudes, registros o designaciones de Brasil en
nombre del cedente, referentes a marcas iguales o semejantes, con respeto a productos o servicios idénticos,
semejantes o relacionados que no hayan sido transferidos. Se puede encontrar mas informacién en el capitulo 8

Transferencia de derechos, item 8.7. Analisis de peticion de transferencia.

El titular debe presentar la solicitud para inscripcidon de cambio en la titularidad relacionada con una designacion de

Brasil directamente a la Oficina Internacional, de acuerdo con el art. 27 de la Resolucion INPI/PR n2 247/2019.

Excepcionalmente, el INPI recibird solicitudes de inscripcion de cambio en la titularidad de registro internacional en
el caso previsto en el art. 35 de la Resolucién INPI/PR n2 247/2019. Se pude encontrar informacién adicional en el

item 11.4.2.2 Inscripciones, sub item Cambio en la titularidad.

Inscripcidn de cambio en la titularidad en caso de limitacién o carga:

Cuando se notificar el INPI de una solicitud de cambio en la titularidad relacionada con una designacién de Brasil en
la cual haya una inscripcion de limitacidon o carga, una declaracién de que el cambio en la titularidad no surte
efectos en Brasil serd enviada para informar la suspensién del examen de ese cambio en la titularidad, hasta el final
de referida indisponibilidad. Se puede presentar una manifestacion acerca de esa suspensién dentro de 60

(sesenta) dias naturales a partir de su publicacidn en la Revista da Propriedade Industrial.

Una vez finalizada la indisponibilidad en cuestion, el INPI llevara a cabo el examen del cambio en la titularidad y
publicard la decisidn en la Revista da Propriedade Industrial. Después del examen de cualesquiera recursos, el INPI
comunicara a la Oficina Internacional la decisién final acerca del cambio en la titularidad, confirmando o

revocando, total o parcialmente, la declaracién anterior.

Cabe destacar que, en caso de suspension del examen de cambio en la titularidad en virtud de limitacidon o carga, el

INPI sélo enviard una comunicaciéon a la Oficina Internacional después de la decisidn final acerca de la inscripcidn.
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Asi, se recomienda que el titular del registro internacional acompafie el andamiento mediante la Revista da

Propriedade Industrial, para que conozca cualquier denegacién de la peticion.

11.3.5.3 Limitaciéon, Renuncia y Cancelacion

Seglun la Regla 25(1)(a), el titular puede requerir a la Oficina Internacional la inscripcion, en el registro

internacional, de limitacidn, renuncia o cancelacion.

La limitacion puede afectar algunas o todas las Partes Contratantes designadas y se refiere a la limitacion de la lista

de productos y servicios con respeto a esas Partes.

La solicitud de renuncia a la designacion afecta toda la lista de productos y servicios con respeto a algunas, pero no

todas, las Partes Contratantes designadas.

La inscripcién de cancelacién podra ser total o parcial, y se refiere a todos o algunos de los productos y servicios,

afectando el alcance de la proteccidn con respeto a todas las Partes Contratantes designadas.

Las inscripciones de limitacion a la lista de productos y servicios, de renuncia a la designacion y de cancelacién del
registro internacional implicaran el retirada de la designacion de Brasil que aun no haya sido examinada, o la

renuncia de la misma, cuando su proteccién ya haya sido concedida.

Limitacion a la lista de productos y servicios

Cuando notificado por la Oficina Internacional de una limitacién en la lista de productos y servicios, el INPI podra
declarar que la limitacidon no surte efectos en Brasil porque entiende que el cambio solicitado no es en realidad una
limitaciéon, sino una ampliacion del alcance de la proteccién, dentro del plazo de 18 (dieciocho) meses contados
desde la notificacion de inscripcion de limitacidn. Dicha declaracidn debera indicar las razones para denegacion de
la inscripcion y las condiciones para presentacién de recurso, segun la Regla 27(4) del Reglamento Comun y art. 28,

parrafo 1, de la Resolucion INPI/PR n2 247/2019.

La declaracion de que la limitacion no surte efectos estara sujeta a recurso, segun los términos del articulo 212 de
la LIP, dentro de 60 (sesenta) dias naturales a partir de la publicacion de denegacidon de la peticidn en la Revista da
Propriedade Industrial. EI INPI comunicard a la Oficina Internacional la decision final sobre la limitacidn a la lista de

productos y servicios.

Si se interpone un recurso, este serd analizado y el INPI comunicara a la Oficina Internacional la decision final

confirmando o revocando, total o parcialmente, la declaracién anterior.

Si no hay apelacidn en ese plazo, el INPI comunicard a la Oficina Internacional la decisidon final confirmando que la

limitacion a la lista de productos y servicios no surte efectos en Brasil.

La declaracién de que la limitacidon no surte efectos en Brasil, o cualquier decision final sobre esa declaracion, se

inscribird en el registro internacional.
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La solicitud de limitacién a la lista de productos y servicios relacionada con una designacién de Brasil debe ser

presentada por el titular directamente a la Oficina Internacional, segun el articulo 27 de la Resolucién INPI/PR n2

247/2019. Se pude encontrar informacidn adicional en el item 11.4.2 Solicitudes varias.

Renuncia de la designacion

Al recibir la notificacidn de renuncia de la designacidn por parte de la Oficina Internacional, el INPI procedera con

los cambios necesarios en su base de datos, y no puede declarar que esta inscripcidn no surte efectos en Brasil.

La solicitud de renuncia relacionada con una designacidn de Brasil debe ser presentada por el titular directamente

a_la_Oficina_Internacional, segun el articulo 27 de la Resolucién INPI/PR n2 247/2019. Se pude encontrar

informacion adicional en el item 11.4.2 Solicitudes varias.

Cancelacion del registro internacional

Al recibir la notificacidn de cancelacidn del registro internacional por parte de la Oficina Internacional, el INPI

procederd con los cambios necesarios en su base de datos, y no puede declarar que esta inscripcién no surte

efectos en Brasil.

La solicitud de cancelacion del registro internacional debe ser presentada por el titular directamente a la Oficina

Internacional, seguin el articulo 27 de la Resolucion INPI/PR n2 247/2019. Se pude encontrar informacidn adicional

en el item 11.4.2 Solicitudes varias.

11.3.5.4 Division
Al recibir notificacién por parte de la Oficina Internacional sobre divisidn de registros internacionales derivados de

una inscripcidn de cambio parcial en la titularidad, el INPI llevard a cabo el examen de cambio en la titularidad vy, si

se cumplen los requisitos previstos en el item 11.4.2.2 Inscripciones, sub item Cambio en la titularidad, procedera

a la division en su base de datos.

Se destaca que la divisién de que trata la Regla 27bis(1) del Reglamento Comun no se aplica a Brasil.

11.3.5.5 Fusion
Al recibir notificacién por parte de la Oficina Internacional sobre fusion de registros internacionales derivados de

division resultante de cambio en la titularidad, el INPI llevard a cabo el examen del cambio en la titularidad v, si se

cumplen los requisitos previstos en el item 11.4.2.2 Inscripciones, sub item Cambio en la titularidad, procedera a

la fusidn en su base de datos.

Se destaca que la fusidn de que trata la Regla 27ter(2) del Reglamento Comun no se aplica a Brasil.
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11.3.6 Inscripcion de sustitucion
De acuerdo con las disposiciones del art. 4bis(2) del Protocolo de Madrid, podrd el titular de un registro
internacional solicitar la inscripcion, en la designacidon de Brasil, de la sustitucion del registro nacional de su

titularidad por el registro internacional. Se verificara si:

El registro nacional y el registro internacional estan bajo el nombre del mismo titular;

e La proteccidn del registro internacional se extiende a Brasil;

e Todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional también estdn enumerados en el

registro internacional para Brasil;

e Ladesignacion de Brasil surte efectos después de la fecha del registro nacional; y

El registro nacional esta en vigor.

Cumplidas las condiciones para la sustitucion, el INPI procedera con la inscripcion de la sustitucidon en su base de
datos y informara a la Oficina Internacional. La solicitud serd denegada caso las condiciones no sean cumplidas. La

decisién sobre la sustitucidn serd publicada en la Revista da Propriedade Industrial.

La decisién que deniegue la inscripcion de sustitucion sera recurrible, seglin los términos del art. 212 de la LPI,
dentro de 60 (sesenta) dias naturales desde la publicacion de la denegacién de la peticién en la Revista da

Propriedade Industrial.

Caso el registro nacional esté en plazo extraordinario de renovacidn, el examen de la peticion de inscripciéon de

sustitucion ocurrird después de transcurrido ese plazo o de paga la renovacion.

11.3.7 Transformacion

De acuerdo con las disposiciones del art. 9 quinquies del Protocolo de Madrid, cuando un registro internacional que
designa Brasil sea total o parcialmente cancelado a solicitud de la Oficina de origen, el titular del registro
internacional podra, dentro de 3 (tres) meses después de la fecha de cancelacion en el Registro Internacional,

solicitar al INPI la transformacion de la designacidn en una solicitud o registro nacional de la misma marca.

Se procesara la transformacion con respecto a todos los productos y servicios cancelados y solamente en los casos

en que la cancelacion haya sido solicitada por la Oficina de origen.

En los procesos resultantes de una transformacidn, se mantendran la fecha de presentacidn y, en su caso, la fecha
de la prioridad de la designacidn. Si ya ha sido concedida la designacién, también se mantendra en el registro
resultante de la transformacion el periodo de vigencia de la designacién. Caso la designacidn todavia no haya sido
concedida, su plazo de vigencia comenzard después de la posible concesidon de la solicitud resultante de la

transformacion.



69

Se aprovecharan los actos practicados con respecto a la designacién a condicién de que hayan sido realizados hasta
la fecha de cancelacidn del registro internacional. Cualquier comunicacién enviada por el INPI pero no recibida por

la Oficina Internacional serd notificada nuevamente, y cualquier plazo aplicable sera reabierto.

Al ser notificado por la Oficina Internacional de la cancelacidn de un registro internacional a solicitud de la Oficina
de origen, el INPI publicard en la Revista da Propriedade Industrial la cancelaciéon de la designacion de Brasil,
informando los productos y servicios cancelados, asi como el plazo, de 3 (tres) meses después de la fecha de la

cancelacion en el Registro Internacional, para la peticion de transformacién de la designacion.

Si la transformacién no se solicita en el plazo referido, se publicara la extincién o el archivo, total o parcial, de la

designacién de Brasil.

Si hay peticién en el plazo referido, el INPI procedera a la transformacion de la designacién con respeto a todos los
productos y servicios cancelados. Después de llevar a cabo la transformacion, el solicitante podra protocolizar

peticidn de renuncia o retirada parcial, segun el caso.

La designacién de Brasil se transformard en solicitud nacional, si ain no se ha examinado, o en registro nacional, si

ya se ha concedido proteccién a la designacion.

La solicitud de transformacién no se reconocera cuando se presente después del plazo aplicable o cuando no se

refiera a un registro internacional cancelado a solicitud de la Oficina de origen.

11.3.8 Correccion de errores por la Oficina Internacional
La Oficina Internacional podra realizar correcciones de oficio o por una solicitud del titular o de una Oficina segun la

Regla 28 del Reglamento Comun.

Después de las correcciones necesarias, la Oficina Internacional notificara al titular y a las Oficinas de las Partes

Contratantes Designadas, de conformidad con la Regla 28(2) del Reglamento Comun.

Segun dispuesto en la Regla 28(3) del Reglamento Comun y en el articulo 32 de la Resolucion INPI/PR n2 247/2019,
ante notificacidn por parte de la Oficina Internacional sobre correcciones en un registro internacional que designa a
Brasil, el INPI podra reexaminar la designaciéon de Brasil, pudiendo anular o validar sus actos, respetando los

derechos adquiridos de terceros.

También de conformidad con la Regla 28(3) del Reglamento Comun, el INPI podra enviar denegacion provisional
dentro de 18 (dieciocho) meses desde la fecha de notificacidn, si, después de la correccion, no se puede otorgar

proteccion a designacion de Brasil.

La designacidon de Brasil se considerara inexistente cuando el INPI sea notificado por la Oficina Internacional de una
correccién informando que el registro internacional no designa a Brasil, que no hubo pago de la primera parte de la

tasa individual, o que esta designacidn no debe considerarse.
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11.4 Medios de comunicacion, solicitudes, plazos y tasas

11.4.1 Medios de comunicacion

Idiomas de comunicacion

De conformidad con el articulo 32 de la Resolucion INPI/PR n2 247/2019, las solicitudes internacionales originadas
en Brasil o las peticiones y comunicaciones relacionadas enviadas a la Oficina Internacional por intermedio del INPI

se deberan redactar en espafiol o en inglés.

Segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Resolucién INPI/PR n2 247/2019, las comunicaciones entre el INPI y la
Oficina Internacional en relacién a una designacién de Brasil se redactardn en inglés. Sin embargo, la lista de
productos y servicios relacionados con las solicitudes o registros anteriores indicados en una denegacién

provisional se puede enviar en portugués.

Segun el articulo 15 de la Resolucidén INPI/PR n2 247/2019, las solicitudes referentes a designaciones de Brasil
presentadas directamente al INPI por el titular del registro internacional, asi como cualquier documento adjunto,
se deberdn redactar en portugués. Documentos presentados en un idioma extranjero deberan ser presentados con

una traduccion simple.
Medios de comunicacion oficial del INPI

El medio de comunicacion oficial del INPI es la Revista da Propriedade Intelectual (Gaceta Oficial del INPI — RPI),
disponible en el portal del Instituto, en formato PDF. La publicacién de la Revista da Propriedade Industrial ocurre
todos los martes, a excepcidn de dias festivos, cuando se publica en el primer dia habil inmediatamente siguiente.
El cumplimiento de la fecha de publicacion en la Revista da Propriedade Industrial es importante, ya que comienza
a contar los plazos legales aplicables a solicitudes, registros y peticiones de marca, asi como a las designaciones de

Brasil.

Se pude encontrar informacidn adicional en el item 1.2 Medios de comunicacion oficiales.

Medios de comunicacion oficial de la Oficina Internacional

El medio oficial de comunicacién de la Oficina Internacional es la Gaceta de la OMPI, publicada todas las semanas

en el sitio de la OMPI, disponible en:

https://www.wipo.int/madrid/monitor/en/ (inglés)

https://www.wipo.int/madrid/monitor/es/ (espafiol)

https://www.wipo.int/madrid/monitor/fr/ (francés)

La Gaceta de la OMPI contiene todos los datos relevantes acerca de nuevas inscripciones internacionales,

renovaciones, designaciones, cambios y otras ocurrencias que afectan los registros internacionales.


https://www.wipo.int/madrid/monitor/en/
https://www.wipo.int/madrid/monitor/es/
https://www.wipo.int/madrid/monitor/fr/
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Ademas, la Gaceta de la OMPI contiene informacion de interés general, como declaraciones y notificaciones por las
Partes Contratantes en el ambito del Arreglo o del Protocolo o informaciéon sobre los dias en que la Oficina

Internacional no esta abierta al publico.

Medios de protocolo ante el INPI

En el ambito del Protocolo de Madrid, cualquier peticion relacionada con solicitudes internacionales originarias de
Brasil o con designaciones de Brasil debe ser realizada electrénicamente, excepto en las situaciones en las que la

falta de disponibilidad prolongada del medio electrénico cause dafios materiales a la preservacién de derechos.

11.4.2 Solicitudes varias

11.4.2.1 Correcciones en el registro internacional

Cuando el solicitante o titular identifica la existencia de un error en la solicitud o en el registro internacional,
entonces puede solicitar su correccién. Como regla general, el titular debe solicitar la correccion de los errores
relacionados con una solicitud o registro internacional directamente a la Oficina Internacional. Excepcionalmente,
INPI recibird solicitudes para corrigir errores en el pedido o registro internacional originario de Brasil, de acuerdo

con las pautas establecidas en el item 11.2.6 Correcciones de solicitudes internacionales originario de Brasil.

Cuando hay una discrepancia entre el registro internacional y los documentos enviados por el INPI y este error es
atribuible a la Oficina Internacional, sera posible la correcciéon por una solicitud del interesado en cualquier
momento. Sin embargo, en los casos en que el error es atribuible al depositante, al titular o a su mandatario, la
correccién no sera posible. Por lo tanto, se recomienda atencion al llenar y enviar documentos, asi como al

verificarlos.

11.4.2.2 Inscripciones
Como regla general, cualesquiera inscripciones referentes a un registro internacional se deberan solicitar por el

titular directamente a la Oficina Internacional. Entre esas inscripciones, se destacan:

el cambio en el nombre y direccidn del titular o de su mandatario;
e cambio en la titularidad;

e limitacidn a la lista de productos y servicios;

e renuncia de la designacion;

e cancelacién del registro internacional;

e division del registro internacional; y

e fusion del registro internacional.

Cambio en el nombre y direccion del titular o de sumandatario


file:///C:/Users/bianc/Downloads/PMS/Trabalhos/Manual%20-%20Protocolo%20de%20Madri%20dist%20espanhol/Manual%20-%20Protocolo%20de%20Madri%20espanhol%20Bianca%20Parte%2012%20-%204,242l.doc%23_Retificações_de_pedidos
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El titular del registro internacional puede solicitar el cambio en su nombre y direccidn o en el nombre y direccién

de su mandatario en el Registro Internacional, segun la Regla 25(1)(a)(iv) y (vi) del Reglamento Comun.

La solicitud de cambio en el nombre y direccién del titular debe ser presentada por el titular directamente a la

Oficina_Internacional, utilizando el formulario MM9. Se observa que dicho formulario solo debe usarse para

cambiar el nombre o la direccién y no para inscribir cambios en la titularidad. Para mas informacion, se puede

consultar el sitio de la OMPI:

https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/change.html (inglés)

https://www.wipo.int/madrid/es/how to/manage/change.html (espariol)

https://www.wipo.int/madrid/fr/how to/manage/change.html (francés)

La solicitud de cambio en el nombre y direccién del mandatario debe ser presentada por el titular directamente a la

Oficina Internacional, utilizando el formulario MM10. Se observa que dicho formulario solo debe usarse para

cambios cuando se trata de mandatarios ya registrados, y no debe usarse para inscribir un nuevo mandatario.

Para mas informacidn, se puede consultar el sitio de la OMPI:

https://www.wipo.int/madrid/en/how to/manage/representation.html (inglés)

https://www.wipo.int/madrid/es/how to/manage/representation.html (espafiol)

https://www.wipo.int/madrid/fr/how to/manage/representation.html (francés)

Cuando la solicitud para inscribir el cambio en el nombre o direccién del titular o su mandatario cumpla con los
requisitos aplicables, la Oficina Internacional inscribira los cambios, con la fecha de recepcién de la solicitud,
publicard los datos relevantes en la Gaceta de la OMPI, notificara a las Oficinas de las Partes Contratantes

designadas y informara al titular.

Cuando la solicitud de inscripcién de cambio en el nombre o direccidn del titular o de su mandatario no cumpla con
los requisitos aplicables, la Oficina Internacional notificara las circunstancias al titular para que se corrija la
irregularidad dentro de 3 (tres) meses después de la fecha de la notificacion. Si no se corrige la irregularidad dentro
de dicho periodo, la solicitud se considerara abandonada y cualquier tasa podra reembolsarse con las debidas

deducciones.

Cambio en la titularidad

El cambio en la titularidad de un registro internacional estd previsto en la Regla 25(1)(a)(i) del Reglamento Comun y
puede llevarse a cabo con relacién a todos los productos y servicios del registro o sélo una parte de ellos. El cambio

en la titularidad también puede alcanzar a todas las Partes Contratantes designadas o sélo a algunas.


https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/change.html
https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/change.html
https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/change.html
https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/representation.html
https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/representation.html
https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/representation.html
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Para que la Oficina Internacional pueda inscribir el cambio en la titularidad, el nuevo titular debe cumplir con los
requisitos para presentar solicitudes internacionales, es decir, ser un ciudadano, estar domiciliado o tener un
establecimiento comercial o industrial real y efectivo en el pais o territorio correspondiente a cada Parte

Contratante para la cual se solicita el cambio en la titularidad.

El nuevo titular debe indicar las Partes Contratantes en las cuales cumple los requisitos de derecho para ser el

titular del registro internacional.

Caso la solicitud de inscripcidn de cambio en la titularidad no cumpla los requerimientos aplicables, la Oficina
Internacional notificard las circunstancias al titular y, caso la solicitud haya sido presentada a través de una Oficina,

a esa Oficina.
Para mas informacidn, el titular podra consultar la pagina de la OMPI:

https://www.wipo.int/madrid/en/how to/manage/ownership.html (inglés)

https://www.wipo.int/madrid/es/how to/manage/ownership.html (espafiol)

https://www.wipo.int/madrid/fr/how to/manage/ownership.html (francés)

La solicitud de inscripcidn de cambio en la titularidad de un registro internacional debe ser presentada por el titular

directamente a la Oficina Internacional. Excepcionalmente, el INPI recibird, con fines de remisién a la Oficina

Internacional, solicitudes de inscripciones de cambio en la titularidad de registro internacional, siempre que

atendidas, acumulativamente, las condiciones a continuacion:

| — haya la imposibilidad de obtencidn, por razones legitimas, de la firma del cedente del registro

internacional, comprobada por documento calificado;

Il — el cedente o el cesionario sea una persona fisica o juridica, ciudadana o con domicilio en Brasil o que

posee un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el Pais; y

[Il — el cambio en la titularidad se refiera a un registro internacional originado en Brasil o0 a una designacion

de Brasil.

La solicitud de remisidn de la inscripcion de cambio en la titularidad, cuando sea presentada ante el INPI, sera
analizada de conformidad con las normas aplicables al cambio en la titularidad de solicitudes o registros nacionales
y, cumplidos los requisitos, serd concedida y remitida a la Oficina Internacional. Se puede encontrar mas

informacién sobre los requisitos aplicables al cambio en la titularidad en el capitulo 8 Transferencia de derechos.

El INPI comunicara, a través de una publicacion en la Revista de Propriedade Industrial (RPI), la decisidén sobre la

solicitud de remision a la Oficina Internacional de la inscripcidon de cambio en la titularidad.


https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/ownership.html
https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/ownership.html
https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/ownership.html
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Como solicitar el servicio

Validacdo e transmissao de solicitacdo de transferéncia de Inscri¢ao
Internacional a Secretaria Internacional (Artigo 9 - Protocolo de Madri) /

Servicio Validacién y transmision de solicitud de transferencia de Registro
Internacional a la Oficina Internacional (Articulo 9 - Protocolo de Madrid)
Cddigo 3007

Limitacion a la lista de productos y servicios

La solicitud de limitacién a la lista de productos y servicios debe ser presentada por el titular directamente a la

Oficina Internacional, y el formulario MM6 debe ser utilizado. Para mas informacion, el titular podrd consultar la

pagina de la OMPI:

https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/limitation.html (inglés)

https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/limitation.html (espafiol)

https://www.wipo.int/madrid/fr/how to/manage/limitation.html (francés)

La inscripcién de limitacidon no implica la exclusion de productos y servicios del registro internacional, y afecta sélo

parte del alcance de la proteccidn con respecto a algunas o todas las Partes Contratantes designadas.

Renuncia de la designacion

La solicitud de renuncia debe ser presentada por el titular directamente a la Oficina Internacional, y el formulario

MM?7 debe ser utilizado. Para mas informacién, el titular podra consultar la pagina de la OMPI:

https://www.wipo.int/madrid/en/how to/manage/renunciation.html (inglés)

https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/renunciation.html (espafiol)

https://www.wipo.int/madrid/fr/how to/manage/renunciation.html (francés)

La solicitud de renuncia de la designacion afecta toda la lista de productos y servicios con respecto a algunas de las
Partes Contratantes, pero no todas, y no implica la exclusién de esos productos y servicios del registro

internacional.

Cancelacion del registro internacional


https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/limitation.html
https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/limitation.html
https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/limitation.html
https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/renunciation.html
https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/renunciation.html
https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/renunciation.html
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La solicitud de cancelacién del registro internacional debe ser presentada por el titular directamente a la Oficina

Internacional, y el formulario MM8 debe ser utilizado. Para mds informacién, el titular podrd consultar la pagina de

la OMPI:

https://www.wipo.int/madrid/en/how to/manage/cancellation.html (inglés)

https://www.wipo.int/madrid/es/how to/manage/cancellation.html (espafiol)

https://www.wipo.int/madrid/fr/how to/manage/cancellation.html (francés)

La inscripcién de cancelacidon podrd ser total o parcial, refiriéndose a todos o algunos de los productos y servicios,
que seran excluidos del registro internacional, afectando el alcance de la proteccidn con respecto a todas las Partes
Contratantes designadas. De esa manera, productos y servicios cancelados no podrdn ser objeto de designaciones
posteriores. Por fin, se destaca que la cancelacién total tiene como consecuencia la cancelacidn del propio registro

internacional.

11.4.2.3 Renovacion

La solicitud de renovacion del registro internacional debe ser presentada por el titular directamente a la Oficina

Internacional, y el formulario MM11 debe ser utilizado. Es importante destacar que, con fines de renovacion, las

designaciones posteriores tienen el mismo plazo de vigencia del registro internacional.

Se podran pagar las tasas relacionadas con la renovacidn dentro de los 6 (seis) meses después de la finalizacion del
plazo final del registro internacional, mediante el pago de una tasa adicional, de conformidad con la Regla 30(1)(a)

del Reglamento Comun.

Si el titular no desea renovar el registro internacional en relacién con una Parte Contratante designada, el pago de
las tasas deberd ir acompanado de una declaracién que informe a la Oficina Internacional acerca de eso, segun la

Regla 30(2)(a) del Reglamento Comun.

Para mas informacidn, el titular podrd consultar la pagina de la OMPI:

https://www.wipo.int/madrid/en/how to/manage/renewal.html (inglés)

https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/renewal.html (espafiol)

https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/renewal.html (francés)

11.4.2.4 Designaciones posteriores

Las solicitudes de designaciones posteriores deberan ser presentadas por el titular directamente a la Oficina

Internacional.

Para mas informacidn, el titular podra consultar la pagina de la OMPI:


https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/cancellation.html
https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/cancellation.html
https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/cancellation.html
https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/renewal.html
https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/renewal.html
https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/renewal.html
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https://www.wipo.int/madrid/en/how to/manage/designation.html (inglés)

https://www.wipo.int/madrid/es/how to/manage/designation.html (espafiol)

https://www.wipo.int/madrid/fr/how to/manage/designation.html (francés)

11.4.3 Plazos

11.4.3.1 Plazos en el INPI

Los plazos establecidos en la LPI, por regla general, empiezan a ser contados desde la fecha de publicacién en la
Revista da Propriedade Industrial. El conteo comienza en el primer dia habil después de la publicacién, y es hecho
en dias naturales. Después de transcurrido el plazo establecido, caduca el derecho de practicar el acto, a excepcion
de cuando sea posible extender el plazo, segln los términos del art. 221 de la LPI y de la Resolucidn INPI/PR n2

178/2017, debido a un evento imprevisto, ajeno a la voluntad de la parte, que le impida practicar el acto.

11.4.3.2 Plazos en la Oficina Internacional

Los plazos para la practica de actos en la Oficina Internacional se podran contar en afios, en meses o en dias.

El periodo contado en afios expirara el mismo dia y mes del evento que comenzd el conteo, a excepcidn de cuando
el periodo comience el 29 de febrero y termine en un afio en que esa fecha no existe. En ese caso, la fecha final

sera el 28 de febrero.

El periodo contado en meses expirara el dia de mismo nimero del evento que comenzd el cémputo, a excepcidn
de cuando no exista un dia con el mismo nimero. En esos casos, el plazo expirara en el dltimo dia de ese mes. Por

ejemplo, un plazo de 3 (tres) meses que comience el 31 de enero terminara el 30 de abril.

Por fin, el periodo contado en dias comenzara el dia siguiente al evento que comenzd el computo.

Como regla, la fecha de envio de una comunicacién por parte del INPI se considerard como la fecha que se refiere a
la practica de cierto acto. En los casos de transmision de solicitud internacional y de notificaciones de denegacidn

de proteccidn, se considerara la fecha de recepcion por la Oficina Internacional.

Cuando la fecha de envio de una comunicacién por parte del INPI sea diferente de la fecha de recepcién por la
Oficina Internacional, debido a la diferencia horaria entre la sede del INPI y la sede de la Oficina Internacional, se

considerard, para efectos de computo del plazo, la fecha de transmision segun el huso horario de la sede del INPI.

Continuacion de la Tramitacion

En los casos previstos en la Regla 5bis del Reglamento Comun, cuando el solicitante o titular del registro
internacional no cumpla con un cierto plazo junto a la Oficina Internacional, podra solicitar, dentro de 2 (dos)

meses posteriores a la fecha limite, la continuacién de la tramitacidn ante la Oficina Internacional.


https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/designation.html
https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/designation.html
https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/designation.html
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Segun la Regla 5bis del Reglamento Comun, los plazos para los cuales se permite la solicitud de continuacidn de

tramitacion se refieren a:

e Correcciones de irregularidades relacionadas con la solicitud internacional a ser corregidas por el

solicitante, previstas en la Regla 11(2) del Reglamento Comun;

e Correcciones de irregularidades relacionadas con la solicitud internacional a ser corregidas por el solicitante
o el INPI, previstas en la Regla 11(3) del Reglamento Comun, relacionadas con el pago de la tasa en monto

inferior al requerido por la Oficina Internacional;

e Correcciones de irregularidades relacionadas a peticiones de inscripcion de licencias, previstas en la Regla
20bis(2) del Reglamento Comun, relacionadas con los requisitos exigibles que deben incluirse en la

inscripcion;

e Correcciones de irregularidades relacionadas a designaciones posteriores, previstas en la Regla 24(5)(b) del

Reglamento Comun;

e Correcciones de irregularidades relacionadas a solicitudes de inscripciones, previstas en la Regla 25 del

Reglamento Comun;

e Pago de la segunda parte de la tasa individual (tasa de la concesidn), prevista en la Regla 34(3)(c)(iii) del

Reglamento Comun; y

e Solicitudes para que un registro internacional contintle sus efectos en un Estado sucesor y pago de las tasas

correspondientes, previstas en la Regla 39(1) del Reglamento Comun.

La continuacidn de la tramitacion debe ser solicitada por el titular directamente a la Oficina Internacional, a través

del formulario MM20, disponible en el sitio web:

https://www.wipo.int/madrid/en/forms/ (inglés)

https://www.wipo.int/madrid/es/forms/ (espafiol)

https://www.wipo.int/madrid/fr/forms/ (francés)

La solicitud debe estar acompanada de las correcciones, pagos o solicitudes objeto de la continuacion de la

tramitacion, y sélo puede ser requerida después de transcurrido el plazo al cual se aplica.

Cuando la solicitud sea recibida de conformidad con las disposiciones de la Regla 5bis del Reglamento Comun, la
Oficina Internacional procedera con el acto en referencia, hara la inscripcién de la continuacidn de la tramitacidn

en el registro internacional y notificara al titular.


https://www.wipo.int/madrid/en/forms/
https://www.wipo.int/madrid/es/forms/
https://www.wipo.int/madrid/fr/forms/index.html
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La solicitud de continuacién de la tramitacion que no cumpla las disposiciones de la Regla 5bis del Reglamento

Comun no sera considerada, y la Oficina Internacional notificara al titular.

En el caso de continuacion de la tramitacidn de correcciones de irregularidades relacionadas a solicitudes de
inscripcidn de licencias, previstas en la Regla 20bis(2) y relacionadas a inscripciones previstas en la Regla 25 del
Reglamento Comun, se considerard como fecha de la inscripcion la fecha final del plazo objeto de la continuacion

de la tramitacion.

Se destaca que la Oficina Internacional sélo comunicard el incumplimiento de un acto después de la expiracién del
plazo de 2 (dos) meses para solicitud de la continuacidn de la tramitacion, si procede. Como ejemplo, el INPI sdlo
sera notificado de que no ha sido hecho el pago de la segunda parte de la tasa individual relacionada a la

designacién de Brasil después del fin de ese plazo.

11.4.4 Tasas

Cuando se refieran a actos practicados en el INPI, el pago de las tasas debe ser hecho a través de la Guia de

Recolhimento da Unido (Guia de Pago del Gobierno Federal - GRU).

Las tasas de los servicios del INPI estan expresadas en la Tabla de Tasas, disponible en el Portal del INPI. Se puede

encontrar mas informacién en el item 1.7 Tasas.

Con respecto a las tasas pagadas directamente a la Oficina Internacional, el propio solicitante es responsable de

calcular el importe a pagar, accediendo previamente el Calculador de Tasas de la OMPI, disponible en el sitio web:

Www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.isp (inglés)

www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp (espafiol)

www.wipo.int/madrid/fr/fees/calculator.jsp (francés)



http://www.inpi.gov.br/arquivos/tabela-nova-marcas.pdf
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
http://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp
http://www.wipo.int/madrid/fr/fees/calculator.jsp

