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PROYECTO DE CARIFORUM SOBRE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL E INNOVACION - CARIPI

En el 2008, la Unién Europea (UE) y los estados miembros de CARIFORUM firmaron el
AcuerdodeAsociacion Econdmica (AAE), cuyo propdsito esaumentar lacompetitividad,
el crecimiento econémicoy el desarrollo, apoyando la integracion regional en el Caribe
y la participacion en el sistema mundial de comercio. La implementacion del AAE es

una prioridad para ambas regiones.

La innovacion y la creatividad son el nucleo impulsor del desarrollo econémico
sostenible, y los derechos de propiedad intelectual (DPI) son las herramientas claves
para generar valor de los activos intangibles. Un ambiente habilitador fuerte para
la creacién, administracion y aplicacién de la propiedad intelectual (PI), impulsara
la participacién de paises de CARIFORUM en la economia mundial y estimulara la
innovacion y la competitividad en el sector privado. En este contexto, el proyecto
de CARIFORUM sobre los Derechos de Propiedad Intelectual y la Innovacién (CarlPl),
financiado bajo el 11° Fondo Europeo para el Desarrollo, fue concebido como uno de
los componentes del programa dirigido a proporcionar “apoyo a los estados miembros
de CARIFORUM en el avance de la implementacién de los compromisos bajo Acuerdo
de Asociacion Econémica y la obtencion significativa de los beneficios del Acuerdo”.
Como proyecto de cooperacion internacional financiado por la UE, cofinanciado e
implementado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPO),
CarlPI tiene como objetivo contribuir al alcance de los compromisos y los beneficios
previstos del AAE, colocando la base para un marco regional sostenible a largo plazo
y cooperaciéon en el area de PI. El proyecto comenzé el 1 de noviembre del 2019 y
continuara hasta el 30 de abril del 2024.

Uniendo las partes interesadas de los estados de CARIFORUM, de la UE, y las
organizaciones internacionales relevantes, los principales objetivos de CarlPI son:
apoyar a las oficinas de PI de los paises de CARIFORUM para que puedan ofrecer
servicios modernos y de alta calidad a sus usuarios; garantizar la disponibilidad de
mecanismos eficaces de aplicacion de DPI; contribuir al desarrollo sostenible y la
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innovacion del sector privado; facilitar actividades de negocios entre la Union Europea
(UE) y CARIFORUM, y en particular dentro de la region de CARIFORUM.

Se invita a todos los interesados del sistema de Pl incluyendo micro, pequefias y
medianas empresas, a visitar la pagina web de CarlPldonde estaremos incrementando
nuestro repositorio de publicaciones relevantes, seminarios virtuales y materiales de
aprendizaje virtual sobre todos los aspectos de DPI.

También nos pueden seguir en las redes sociales o inscribirse para recibir nuestro
boletin informativo, depositando actualizaciones directamente a su buzén de correo

electrénico una vez al mes.

WWW.caripi-hub.com Q @ 0 o



https://internationalipcooperation.eu/en/caripi
http://www.caripi-hub.com
https://www.linkedin.com/company/euipcooperation
https://twitter.com/EUIPcooperation
https://www.facebook.com/EUIPcooperation
https://www.youtube.com/channel/UCPHMkeLC_QhbgrztzwrwNAQ
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MENSAJE DE LA OFICINA CUBANA DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (OCPI)

El presente documento ofrece informacién util sobre la estrategia para la proteccién
efectiva de las marcas en el extranjero. En tal sentido, incluye la referencia sobre
buenas practicas a tener en cuenta para la seleccién del signo y el cumplimiento
de los requisitos para su registro en los paises de interés comercial o potenciales
mercados de exportacion. Se exponen las vias existentes para el registro de marcas
en otros territorios, con especial mencién a la proteccién a través del Protocolo de
Madrid, en la que centra su atencion. Brinda una relacion pormenorizada de los pasos
a seguir para la obtencion de un registro internacional, para la inscripcién de alguna
modificacion relativa al mismo o el mantenimiento del derecho obtenido; asi como
las diversas herramientas electronicas que se encuentran disponibles y facilitan la
tramitacion o gestion del registro. Se enuncian las ventajas que justifican al Protocolo
de Madrid como una via preferente para proteger una marca en el extranjero, en
tanto resulta una alternativa centralizada y de menor costo para solicitar la proteccion
en multiples paises, con amplia cobertura en el mercado mundial. Adicionalmente, se
evidencian las distintas opciones de proteccion de una marca en la Unidon Europea,
incluyendo la designacion a través del Protocolo de Madrid. En resumen, deviene en
unainformacion practica para todos los actores econdmicos, nacionales y extranjeros,
gue desarrollan una actividad comercial en el territorio cubano y con posibilidades de
expandirse a otros territorios, para lo cual el conocimiento que les ofrece esta Guia
resulta de extraordinario valor en aras de alcanzar el éxito de su marca mas alla de

las fronteras nacionales.

Maria de los Angeles Sanchez Torres
DIRECTORA GENERAL

OFriciINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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MENSAJE DE LA DELEGACION EUROPEA

La Unién Europea (UE) mantiene vinculos econémicos y culturales con la region del
Caribe. En el marco del Acuerdo Bilateral de Dialogo Politico y Cooperacién, la UE y
Cuba han trabajado en el fortalecimiento de las relaciones politicas, comerciales, de
cooperacion y desarrollo, tanto a nivel regional como a nivel internacional.

A nivel regional, la UE, en asociacién con el Foro del Caribe (CARIFORUM), ha brindado
un amplio apoyo para promover la integracion regional y el comercio. Esto incluye
fortalecer el proceso de integraciéon de la Organizacion de Estados del Caribe Oriental
(OECO) y la Comunidad del Caribe (CARICOM), mejorar la cooperacién dentro de
CARIFORUM y aumentar la cooperacion entre CARIFORUM vy la region del Gran Caribe.

El apoyo a los estados miembros de CARIFORUM es esencial para promover la
implementacién de sus compromisos con el Acuerdo de Asociacion Econdmica y
aprovechar de manera significativa sus beneficios, una vez que se haya ratificado e
implementado. En la busqueda de este objetivo, una subvencion de 19 millones
EUR en el marco del 11.° Fondo Europeo de Desarrollo esta actualmente ayudando
a los estados miembros a abordar los problemas dificiles para el desarrollo de las
exportaciones; incluidos los obstaculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y
fitosanitarias, innovacionyderechos de propiedad intelectual y acceso al financiamiento.
Especificamente, la UE esta apoyando la implementacion del Proyecto de Innovacién
y Derechos de Propiedad Intelectual que busca fortalecer el marco propicio para la
innovacion y la competitividad en el sector privado. La Oficina de Propiedad Intelectual
de la Unién Europea (EUIPO) gestiona el proyecto de 2,8 millones EUR.

El Proyecto de CARIFORUM sobre los Derechos de Propiedad Intelectual e Innovacion
aborda el enfoque inconexo de la propiedad intelectual (Pl) aumentando la conciencia
de la importancia general de la innovacion y de la Pl para las partes interesadas en la
region, al tiempo que fortalece la red existente de instituciones regionales de Pl para
brindar servicios de derechos de propiedad intelectual oportunos, accesibles y de alta
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calidad para sus clientes. El proyecto tiene el objetivo especifico de mejorary armonizar
los sistemas para la creacién, proteccidén y aplicacion de la propiedad intelectual de
acuerdo con las disposiciones del Acuerdo de Asociacién Econdmica y contribuir a la
integracion regional.

Hasta ahora el proyecto ha logrado avances considerables en el desarrollo de la
capacidad de las oficinas de propiedad intelectual en la regién, en el examen de marcas
e indicaciones geograficas, en formaciones sobre la observancia de la Pl dirigidas a los
agentes de aduanas; digitalizacion de procesos y bases de datos de PI; y la actualizacion
y armonizacion de la ley relativa a los dibujos y modelos. Ademas, el sector privado ha
accedido a una serie de seminarios web sobre estrategias de derechos de propiedad
intelectual y el uso de los mismos como herramienta competitiva; especificacion y
controles de indicaciones geograficas, junto con médulos creados para capacitar a las
empresas en la comercializacién de productos vinculados al origen.

Este folleto es el resultado del trabajo actual de CARIPI en su esfuerzo para promover los
beneficios del registro en el Sistema de Madrid. El folleto servira como una guia practica
y una herramienta para las partes interesadas clave en Cuba. Sobre todo, proporcionara
una guia valiosa a las empresas cuando consideren expandirse internacionalmente; al
describir cdmo pueden aprovechar al maximo este sistema de registro internacional,
los procedimientos para presentar marcas en el Sistema de Madrid y las estrategias
destacadas para hacer el mejor uso de los sistemas de registro internacional.

La UE felicita atodaslas partesinvolucradas enla publicacion de este folleto que creemos
ayudara a muchas entidades comerciales en Cuba a aumentar las exportaciones de sus

bienes y servicios a los mercados regionales e internacionales.

Isabel Brilhante Pedrosa

EmBAJADORA DE LA UNION EurOPEA EN CUBA




1. SUMARCA — SU ACTIVO MAS VALIOSO

Su marca es la imagen que le diferencia de sus competidores. Identifica
su producto, su servicio, su empresa. Puede estar constituida por
un signo, un simbolo, un disefio, una palabra, una combinacion de
colores. Transmite al consumidor una imagen de calidad, una garantia
de credibilidad, una sensacion de satisfaccion. Desempefia un papel
crucial en su estrategia de marketing y es un componente esencial para
asegurar la competitividad de su empresa. Genera la fidelidad del
cliente y tiene un valor. Puede llegar a ser su activo mas valioso.

1.1. ESTRATEGIAS DE MARCA Y EXITO EMPRESARIAL

El objetivo de la marca es construir una presencia distintiva y atractiva en el mercado
que ayude a ganar clientes y a retener su fidelidad. Una marca eficaz implica crear una
imagen en la mente de los consumidores sobre la calidad de un producto o un servicio,
principalmente mediante campafias publicitarias centradas en la marca. También
requiere garantizar la proteccion legal de la marca frente a los competidores en los
mercados donde sera utilizada. Las estrategias de marca son esenciales para asegurar

una competitividad sostenida en el mercado y alcanzar el éxito empresarial.
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1.2. CREACION, GESTION Y
COMERCIALIZACION DE LA MARCA

Crear su marca implica elegir los signos que distinguiran sus productos
0 servicios de los de sus competidores y conseguir que estén legalmente
protegidos. La expresion legal de la marca se obtiene mediante su
registro.

Una marca registrada le confiere el derecho exclusivo de impedir que terceros utilicen ese
signo que distingue su marca para identificar productos o servicios idénticos o similares a
los suyos en el curso del comercio.

Puede obtener el registro de su marca en Cuba presentando una solicitud ante la Oficina
Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI).

Ese registro tiene una duracién de 10 afos y OFICINA CUBANA DE LA
es renovable indefinidamente por periodos PROPIEDAD INDUSTRIAL

similares. La gestion de su marca implica renovar

regularmente su registro y hacer valer sus derechos frente a infractores y falsificadores.
La cesion de derechos de marca y la concesion de licencias pueden desempefiar un papel
importante en la comercializacion de la marca en el contexto de iniciativas de fusion,
asociacion y franquicia.

1.3. LA PROTECCION DE SU MARCA EN LOS
MERCADOS DE EXPORTACIONCION

Proteger su marca fuera de Cuba implica adquirir derechos de marca en
cada uno de los mercados de exportacion en los que desee comercializar
sus productos o servicios.

Los derechos de marca son de naturaleza territorial y s6lo son validos dentro del territorio

de un pais (marca nacional) o de un grupo de paises que hayan establecido un sistema
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regional de marcas (por ejemplo, la Unién Europea). En principio, para proteger sumarca en
el extranjero puede hacerlo mediante la presentacion de solicitudes de marca por separado
ante las autoridades competentes de los paises en los que desea obtener derechos sobre
esa marca. Pero una vez obtenidos esos derechos, a los fines de gestionarlos (por ejemplo
renovarlos, o cederlos parcialmente), debera seguir procedimientos, también por separado,
ante cada una de esas autoridades. Sin embargo, si usted es de nacionalidad cubana, o una
persona con domicilio o establecimiento industrial o comercial en Cuba, puede aprovechar
una via alternativa, mucho mas atractiva, econémica y facil de usar, para adquirir y gestionar
sus derechos de marca en el extranjero haciendo uso del Protocolo de Madrid, un tratado

internacional del que Cuba es miembro fundador y que se encuentra en vigor para Cuba
desde el 26 de diciembre de 1995.




2. EL PROTOCOLO DE MADRID - LA MEJOR
VIA PARA PROTEGER SU MARCA EN EL
EXTRANJERO

En tanto que empresario individual o director de una empresa, o
entidad de caracter industrial o comercial, con derecho a disponer de
una marca en Cuba, usted puede valerse de las oportunidades que
ofrece el Protocolo de Madrid para obtener y gestionar la proteccion
de su marca en el extranjero, en mds de 120 paises, mediante un
procedimiento sencillo y econdmico.

2.1. LOS MIEMBROS DE LA UNION DE MADRID - MERCADOS
DE EXPORTACION ATRACTIVOS PARA CUBA

LaUniondeMadrid,formadaporlasPartesContratantesdelProtocolodeMadrid,cuenta
con 110 miembros (en abril de 2022), entre los que se encuentran 108 Estados y dos
organizacionesintergubernamentales, la Union Europeay la Organizacion Africana de
la Propiedad Intelectual (OAPI). El Sistema de Madrid, regido por el Protocolo de Madrid,
se aplica en los territorios de 126 paises que son miembros de la Unién de Madrid o

participan de ese sistema en su calidad de miembros de una de las dos organizaciones
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que forman parte de esa Unidn. Esos 126 paises dan cuentade mas del 80% de los flujos

comerciales mundialesy son mercados muy atractivos para las exportaciones de Cuba.

MIEMBROS DE LA UNION DE MADRID

(incluidos la Unién Europea y la OAPI)
cubriendo los territorios de 126 paises en
Abril de 2022

Mas de

80%

comercio
mundial

De hecho, los paises que participan del Sistema de Madrid figuran entre los principales
socios comerciales de Cuba. En el afio 2019, fueron el destino de mas del 91% de
las exportaciones de productos cubanos. De los 15 principales destinos de esas
exportaciones ese afio, 14 son paises a los que se extiende la aplicacién del Protocolo
de Madrid, a saber, en un orden decreciente del valor de los productos exportados:
China, Espafia, Paises Bajos, Alemania, Chipre, Suiza, Portugal, Canada, Francia,
Turquia, Federacion de Rusia, Italia, Bélgica y Japon. También participan del Sistema
de Madrid varios otros paises a los que se destina una cifra importante del valor de las
exportaciones de productos cubanos, tales como Grecia, Republica Checa, Uzbekistan,
Singapur, Reino Unido, Australia, Brasil, Luxemburgo, Filipinas, Republica de Corea,

Tailandia, Colombia, Polonia, Suecia, Israel, Austria, Indiay Estados Unidos de América.
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2.2. EL PROTOCOLO DE MADRID -
PROCEDIMIENTOS FACILES DE USAR

El Protocolo de Madrid es administrado por la

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
=
(OMPI), un organismo especializado de las Naciones _-ﬁ

Unidas, con sede en Ginebra, Suiza. El Protocolo
le permite obtener y mantener la proteccién de su OMPI

. . ORGANIZACION MUNDIAL
marca en casi todo el mundo, proporcionando un DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL
conjunto de procedimientos faciles de usar, rapidos
y econdmicos para la presentacion centralizada de solicitudes de proteccion de

marcas y la gestion centralizada de registros de marca con efectos en varios paises.

2.21. VIiA CENTRALIZADA PARA SOLICITAR LA PROTECCION
DE SU MARCA EN MUCHOS PAISES

Sobre la base de una marca registrada o solicitada en Cuba a su nombre, usted
puede presentar una solicitud internacional ante la OCPI designando a uno o0 mas
miembros de la Unién de Madrid (excepto Cuba) en los que desea que su marca esté
protegida. La OCPI remitira su solicitud a la OMPI para su examen formal, registro y
publicacion. La OMPI inscribira su marca en el Registro Internacional y la notificara a
cada uno de los miembros de la Unién de Madrid designados en su solicitud. Esos
miembros deberan decidir si conceden la proteccion a su marca en sus territorios
dentro de unos plazos muy estrictos (12 meses, 18 meses, o un poco mas de 18
meses en caso de oposicion por parte de un tercero). Si cualquier miembro de la
Union de Madrid que ha sido designado no comunica una objecion en ese plazo, la
marca registrada internacionalmente se considerara protegida en su territorio como

si hubiera sido registrada directamente en su propia oficina de propiedad industrial.
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2.2.2. GESTION CENTRALIZADA DE SUS MARCAS
REGISTRADAS INTERNACIONALMENTE

Una vez obtenido su registro internacional, y estando su marca ya protegida en uno o
mas miembros designados de la Union de Madrid, usted podra gestionar sus derechos
muy facilmente siguiendo procedimientos en linea ante una Unica oficina (la OMPI)
para (i) renovar sus derechos de marca cada 10 afios; (i) extender la proteccion a
nuevos mercados en cualquier momento; y (iii) solicitar la inscripcidon centralizada de
varios tipos de modificaciones en su registro (cesion de derechos, cambio de nombre o
direccion, limitaciones, renuncias).

2.3. VENTAJAS — COSTOS DE PROTECCION
REDUCIDOS, GESTION EFICAZ DE SU MARCA

La presentaciéon centralizada de la solicitud de proteccidon para su marca a traves
del Sistema de Madrid, ofrece muchas ventajas: si utiliza esa via, no le es necesario
presentar solicitudes por separado en muchos paises, redactadas en diferentes
idiomas, ni tener que pagar tasas en diferentes monedas, contratar los servicios de
representantes locales y seguir procedimientos diferentes en cada uno de esos paises.
En cambio, usted podra presentar una Unica solicitud internacional ante la OCPI en
La Habana, en un solo idioma (espafiol), pagar las tasas en una sola moneda (francos
suizos) y su solicitud tendra efectos en todos los miembros de la Unién de Madrid que
le interesen. El procedimiento es muy sencillo, facil de usar, rapido y econémico.

Usted se ahorraralos costes detraduccion, varias comisiones de cambio de moneda
y gastos de representacion local. Los estrictos plazos impuestos a los miembros
de la Union de Madrid para decidir sobre el reconocimiento de los derechos que le
correspondan sobre la base de su registro internacional, contribuirdn a acelerar

considerablemente los procedimientos para obtener la proteccion de su marca en

numerosos pa/’ses.
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Las ventajas de la gestion centralizada son aun mayores: una vez obtenido su
registro internacional, sélo debera controlar una fecha de renovacién y seguir un Unico
procedimiento pararenovar su registro, en un solo lugar (la OMPI), en lugar de tener que
estar atento a diferentes fechas y seguir distintos procedimientos ante diversas oficinas
de marcas; ademas, podra extender la proteccion de su marca a nuevos mercados muy
facilmente (mediante una designacién posterior); y también podra realizar cambios
relacionados con el registro de su marca (como una cesion de derechos, un cambio de
nombre o direccidn, una limitacién o una renuncia) mediante su inscripcion en un solo

lugar (el Registro Internacional que lleva la OMPI) y a un coste bajo.

VENTAJAS DE UTILIZAR EL SISTEMA DE MADRID

Costes reducidos y procedimientos mas rapidos

o una sola solicitud de marca (presentada ante la OCPI)
un solo idioma (espanol)
una sola moneda para el pago de tasas (CHF)
en principio, no requiere designar varios representantes
una sola fecha y un solo pedido de renovacion
un solo procedimiento para inscribir modificaciones

podra extender la proteccion de su marca a nuevos paises
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El ahorro de costes que supone el uso del Sistema de Madrid es especialmente
significativo para las pequefias y medianas empresas (PYME). El 80% de los usuarios
del Sistema de Madrid pertenecen a la categoria de PYME y son titulares de tan sélo

una o dos marcas registradas internacionalmente.

Por otra parte, las ventajas del Sistema de Madrid no se limitan a una reduccién
de los costes y una agilizacion de los procedimientos resultantes de la presentacion
centralizada y la gestidén centralizada de los registros internacionales. El Protocolo
de Madrid también favorece una presencia temprana de su marca en el extranjero
y ofrece un medio para adquirir una reputacion internacional y generar una buena
disposicién hacia sus marcas en todo el mundo, rapidamente. Desde el punto de vista
de una estrategia de desarrollo empresarial, la presencia temprana de la marca a escala
mundial abre interesantes oportunidades de acuerdos de franquiciay de asociacion con
otras empresas, por ejemplo, para optimizar el ciclo de vida de un producto o integrar
una cadena de suministros, lo que puede permitirle obtener beneficios econémicos

adicionales.

GANARA
una temprana presencia de su marca en el exterior

reputacion y confianza internacional para su marca

oportunidades de franquicia y asociacion empresarial




3. LA I'ELECCIC')N DE SU MARCA — BUENAS
PRACTICAS

La creacion de una marca implica la eleccion de un signo que distinguird
sus productos o servicios de los de sus competidores.

En principio, cualquier signo capaz de distinguir sus productos o servicios de los de
otras empresas del mercado puede constituir una marca. Asi, su marca puede estar
constituida por un simbolo, un disefio, una palabra, un color, o cualquier otro signo o
una combinacion de ellos, segun se establezca en la legislacion vigente. Sin embargo,
a la hora de elegir su marca, existen ciertos requisitos o limitaciones que debe tener en
cuenta, entre los que cabe citar los siguientes:

Su marca debe ser distintiva, es decir, debe consistir en un signo que sirva para
identificar sus productos o servicios y distinguirlos de los de otras empresas.
Los disefios geométricos comunes (por ejemplo, un rectangulo, un circulo, un
cuadrado), los signos comunes (por ejemplo, letras simples o nimeros de hasta dos
digitos), los apellidos comunes y los nombres de lugares conocidos, se consideran

normalmente signos no distintivos.
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Su marca no debe consistir en un término utilizado de forma comun o usual para
designar el género o la especie del producto o servicio.

Sumarcano debe estar compuesta por términos laudatorios (por ejemplo, “mejor”,
“excelente”, “magico”) ni ser descriptiva de los productos o servicios especificos
gue desea comercializar (por ejemplo, “BRONCE NATURAL" para un bronceador;
o “TRILOBULAR" para tornillos), ya que esto puede dar lugar a la denegacion del

registro.

Su marca debe poder representarse. La mayoria de las oficinas de marcas exigen
una representacion grafica de la marca (es decir, debe poder reproducirse en
papel). Algunas oficinas aceptan otros medios de representacion para tipos
especiales de marcas (por ejemplo, grabaciones de audio en MP3 para las marcas
sonoras). Sin embargo, el Sistema de Madrid sigue exigiendo que la marca esté
representada graficamente.

Su marca no debe ser funcional, lo que significa que el signo que constituye su
marca no debe consistir exclusivamente en una caracteristica que resulte de la
naturaleza de los propios productos o que sea necesaria para obtener unresultado

técnico. Esto es especialmente relevante en el caso de las marcas tridimensionales.

Su marca no debe ser engafiosa. Un signo que evoque un origen falso o
caracteristicas falsas de un producto podra ser denegado como marca por ser
engafoso.

Los signos que sean contrarios a la ley, al orden publico o a las buenas costumbres
(por ejemplo, que hieran los sentimientos religiosos de un sector del publico o
contengan elementos obscenos) pueden quedar excluidos de la proteccién como
marca.

Las banderas de los Estados, los emblemas de los Estados y los nombres vy
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emblemas de las organizaciones intergubernamentales estan excluidos de la
proteccion como marcas en la mayoria de los paises del mundo.

Su marca no debe infringir derechos de terceras personas, como pueden ser:
el derecho de autor sobre una obra; el derecho de la personalidad o sobre los
atributos personales, como el nombre o la imagen; o el derecho sobre dibujos o
modelos industriales.

Por ultimo, y de la mayor importancia, debe asegurarse que el signo que desea
utilizar como marca sigue estando disponible en el mercado y no es idéntico o
similar a una marca notoriamente conocida o ya registrada o solicitada por otra
persona para los mismos productos y servicios, o para productos y servicios
similares, o a cualquier otro signo distintivo reconocido por ley, que haya sido
usado, solicitado o protegido con anterioridad. Por lo tanto, es muy importante
realizar una busqueda exhaustiva de la disponibilidad de su marca en aquellos
mercados en los que desea protegerla.

CONSEJO
Elija su marca con cuidado

Asegurese de que no esta prohibida por la ley

Compruebe que no pertenece a otra persona (realice busquedas en Cubay en
el extranjero)

3.1. LA BUSQUEDA DE UNA MARCA EN CUBA

Antes de presentar una solicitud nacional ante la OCPI para obtener la proteccion de
su marca en Cuba, debe asegurarse de que el signo que piensa utilizar como marca en
Cuba no esta excluido de la proteccion por ley. Puede encontrar el texto del Decreto-
Ley numero 203 "De Marcas y Otros Signos Distintivos ™, de 24 de diciembre de 1999,

en http://www.ocpi.cu/legislacion.
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También debe comprobar si el signo que piensa registrar en la OCPI no ha sido ya
solicitado o registrado como marca en Cuba por otra persona paralos mismos productos
0 servicios o0 para productos o servicios similares, o sea idéntico o similar a cualquier
otro signo reconocido en la legislacién que haya sido usado, solicitado o protegido
con anterioridad. Puede hacerlo consultando los signos publicos en la Base de Datos
Nacional de la OCPI en linea en la direccion siguiente: www.ocpi.cu, o solicitando el

servicio de Busqueda de antecedentes ante la OCPI.

3.2. LA BUSQUEDA DE UNA MARCA EN EL EXTERIOR —
BASES DE DATOS EN LINEA (TMVIEW, BMDM)

Antes de presentar una solicitud internacional para proteger su marca en el extranjero,
debe comprobar que el signo que tiene previsto utilizar como marca en los mercados
de exportacién no pertenezca alli a otra persona. Eso implica realizar una busqueda
de marcas idénticas o similares ya protegidas en esos mercados para los mismos
productos o servicios, o productos o servicios similares. Varias oficinas de marcas
de los miembros de la Unién de Madrid ofrecen la posibilidad de hacer busquedas en
las bases de datos de marcas en linea que figuran en sus respectivos sitios web. Sin
embargo, la mejor manera de comenzar una busqueda de marcas similares a escala
internacional es consultar TMview y la Base Mundial de Datos sobre Marcas (BMDM)
de la OMPI.

TMview (https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview) es una w .
plataforma de informacién sobre marcas desarrollada por 76 \/l eV\/

oficinas de marcas de todo el mundo (nacionales, regionales e

internacional), incluida la OCPI, con la finalidad de facilitar, de forma gratuita, al publico
en general, el acceso a los datos sobre marcas de los paises y oficinas participantes.
TMview ofrece la posibilidad de explorar el panorama general en materia de marcas
en mas de 110 paises de todo el mundo (en las Américas, Africa, Asia y el Pacifico, y
Europa). Esta plataforma proporciona acceso a informacion relativa a mas de 101

millones de solicitudes y registros de marcas con efectos en esos paises, ademas de
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los registros internacionales en el marco del Sistema de Madrid, e incluye datos tales
como la denominacién o representacién grafica de la marca, el nombre del solicitante,
el tipo de marca, su situacion juridica, la lista de productos y servicios para los que
se utiliza la marca, los cédigos de clase, etc. TMview permite realizar busquedas de
marcas las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana, de forma sencilla. La exactitud de
los datos disponibles en esa plataforma es responsabilidad exclusiva de las oficinas de

marcas que los proporcionan.

Para explorar el panorama de las marcas en el extranjero también puede consultar la
Base Mundial de Datos sobre Marcas https://www.wipo.int/reference/es/branddb/
un portal en linea gestionado por la OMPI que contiene mas de 50 millones de
registros procedentes de 71 colecciones nacionales e internacionales, entre los que
se encuentran datos sobre marcas (incluidas las marcas cubanas), denominaciones
de origen y escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado protegidos
en diversos paises del mundo, asi como los nombres, abreviaturas y emblemas de

organizaciones intergubernamentales.




4. PREPARACION Y PRESENTACION DE SU
SOLICITUD INTERNACIONAL DE MARCA —

MEJORES PRACTICAS

Una vez que haya seleccionado la marca que le interesa proteger en el
extranjero, y siempre que retna los requisitos indicados a continuacion
(derecho y marca de base), estara listo para preparar y presentar su
solicitud internacional.

Presentacion de solicitud internacional de la marca

OMPI

ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
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4.1. REQUISITOS — DERECHO + MARCA DE BASE EN CUBA

La OCPI tramita las solicitudes internacionales
. . OFICINA CUBANA DE LA
originadas en Cuba. Usted tiene derecho a %PROPIEDADINDUSTRIAL

presentar una solicitud internacional en la OCPI si:

l. esdenacionalidad cubana, o es una persona fisica o juridica domiciliada en Cuba,

o tiene un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en Cuba, y

ll.  dispone de una “marca de base” en Cuba, lo que significa que su marca ha sido
registrada por la OCPI, o es objeto de una solicitud de proteccion presentada
ante la OCPI, a su nombre.

4.2. PRESENTACION DE SU SOLICITUD
INTERNACIONAL ANTE LA OCPI

Si desea presentar una solicitud internacional en virtud del Protocolo de Madrid, debe
rellenar un formulario especial (MM2), en espafiol, que puede descargar del sitio web
de la OMPI (http://www.wipo.int/madrid/es/forms/). Una vez rellenado ese formulario,
debe presentarlo enla OCPly pagar ala OCPl una tarifa de certificacion que actualmente
asciende a 1.920 CUP (moneda nacional).

4.3. CONTENIDO DE SU SOLICITUD INTERNACIONAL
— CONTENIDO OBLIGATORIO Y OPCIONAL

Su solicitud internacional (MM2) debe contener:

l.  sunombre, direcciény direccion de correo electrénico;

ll.  lareproduccién de su marca, que debe ser idéntica a su marca de base en Cuba;



http://www.wipo.int/madrid/es/forms/
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lll. | los nombres de los productos y servicios para los que se solicita la proteccion de
la marca, los que deben estar totalmente comprendidos dentro de los indicados
en su marca de base;

IV.  las Partes Contratantes designadas (o sea, los miembros de la Unién de Madrid
en los que se solicita proteccion para la marca). Estos requisitos son obligatorios
y su ausencia afecta a la fecha de la solicitud internacional.

La solicitud internacional (MM2) también debe contener:

l. la indicacién de su derecho a presentarla (establecimiento o domicilio en Cuba,
o nacionalidad cubana);

lIl.  una reivindicacién de prioridad, si procede;
lIl. | el nombrey la direccion de un representante, si desea designar uno;
IV. " el nUmeroy la fecha de su marca de base en Cuba;

V. ciertas indicaciones relativas a la marca (tipo de marca, reivindicacion de color,

si procede);
VI.  una descripcion de la marca, si se requiere;
VIl.  una transliteracion de la marca, si procede;

VIIl. el importe de las tasas que se pagany la forma de pago.

CONSEJO

Para ayudarle a rellenar su solicitud internacional, consulte las “Notas para
rellenar los formularios MM” en https://www.wi
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Es posible que se requiera algun contenido adicional (por ejemplo, una declaracion de
la intencién de utilizar la marca) cuando se designen determinados miembros de la
Unién de Madrid en la solicitud (véase la seccién 4.5, mas adelante).

La solicitud internacional también puede contener (contenido opcional):

(@) unaindicacion de su nacionalidad o, si es una persona juridica, su naturaleza
juridica y el Estado bajo cuya ley se ha constituido como persona juridica;

(b) una traduccién de la marca;
(c) una descripcion voluntaria de la marca;

(d) unaindicacion en palabras de las partes principales de la
marca que son en color, cuando se reivindica el color; y

() unaindicacion de cualquier elemento de la marca
respecto del cual no se reivindica la proteccion.

Para mas informacién sobre como rellenar el formulario de solicitud internacional
(MM2), puede consultar las “Notas para rellenar los formularios MM” en http://www.
wipo.int/madrid/es/forms/y la Guia de la OMPI para el registro internacional de marcas,

paginas B.1l.7 a B.11.20, en la siguiente direccién:_http://www.wipo.int/madrid/es/guide/

4.4, ELABORACION DE LA LISTA DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS — HERRAMIENTAS DE
CLASIFICACION (TMCLASS, MGS)

Al presentar una solicitud de marca (ya sea nacional o internacional), debe indicar
correctamente los productos y servicios para los que se solicita la proteccién de la

marca (no se aceptan expresiones demasiado vagas, linguisticamente incorrectas o
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incomprensibles); y esos productos y servicios deben estar correctamente clasificados
de acuerdo con la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el Registro
de las Marcas (Clasificacion de Niza).

Para asegurarse de que su lista de productos y

servicios cumple con los requisitos necesarios w C|aSS
para ser aceptada tanto a nivel nacional como

internacional, es muy recomendable consultar TMclass (http://euipo.europa.eu/
ec2/;jsessionid=9F1B5C82C5138EE8850F7CAF134D69F3.ec2t1?lang=es). Se trata de
una herramienta gratuita de busqueday clasificacién de marcas en linea, que le permite

elegir términos para productos y servicios que son aceptados como correctamente
formulados y clasificados por 89 oficinas de marcas (nacionales, regionales, e

internacional) de todo el mundo, incluida la OCPI.

A la hora de preparar su solicitud internacional, también puede consultar el Gestor
de Productos y Servicios de Madrid (MGS) (https://webaccess.wipo.int/mgs/index.
jsp?lang=es), una herramienta en linea, de uso gratuito, ofrecida por la OMPI que le
ayuda a compilar la lista de productos y servicios que debe presentar en su solicitud
internacional. EI MGS le da acceso a mas de 59.000 términos estandar para identificar
productos y servicios en espafiol, correctamente clasificados por la OMPI segun la
ultima edicion de la clasificacién internacional (Clasificacion de Niza), y aceptados por
la OMPI en el marco de los procedimientos del Sistema de Madrid. Ademas, le permite
comprobar si los términos que tiene previsto indicar también son aceptados por las
Oficinas de unos 40 miembros de la Union de Madrid, incluidas las oficinas de China, la
Unidn Europea, Suiza, Canada, y otras.

Incluso antes, ya al preparar una solicitud de marca nacional en Cuba que le servira
de base (marca de base) para su solicitud internacional, puede consultar TMclass y
MGS, con vistas a comprobar la correcta ubicacién de sus productos y servicios en
correspondencia con la Clasificacién de Niza. Esas bases de datos le ayudaran a elaborar
su lista de productos y servicios tanto para la solicitud nacional como la internacional.
Debe considerar que los productos y servicios de su solicitud internacional deben estar

comprendidos dentro de los indicados en su marca de base.



http://euipo.europa.eu/ec2/;jsessionid=9F1B5C82C5138EE8850F7CAF134D69F3.ec2t1?lang=es
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4.5. DESIGNACION DE LOS TERRITORIOS DONDE
LE INTERESA PROTEGER SU MARCA

En su solicitud internacional, usted debera designar a todos los miembros de la Unién
de Madrid (Partes Contratantes del Protocolo de Madrid) en los que desea que su marca
esté protegida. Basta con marcar la casilla que aparece junto al nombre de cada Parte
Contratante en el formulario de solicitud (MM2) para designar a cualquier miembro de
la Union de Madrid, excepto Cuba. Su marca en Cuba (marca de base) seguira estando
protegida por la legislacion cubana, tal y como fuera registrada por la OCPI.

Sistema de Madrid

Principales mercados para los residentes en Cuba
Solicitudes internacionales (SI) y designaciones posteriores (DP) (2012-2021)

# designaciones # designaciones
Parte Contratante { S1+ DP) Parte Contratante {SI +DP)

China Australia

Federacion de Rusia 36 Suiza 20
Mexico 31 India 19
Japoén 26 Republica de Corea 19
Estados Unidos 25 Noruega 18
Ucrania 24 Curazao (Paises Bajos) 18
Union Europea 22 Serbia 18
Colombia 21 Macedonia del Norte 17
Mozambique 36 Marruecos 17
Viet Nam 35 OAPI 17

Fuente: Centro de datos estadisticos de la OMPI — Marzo de 2022

Enla actualidad (abril de 2022), usted puede designar hasta 109 Partes Contratantes del
Protocolo de Madrid, incluidos 107 Estados y dos organizaciones intergubernamentales,
a saber, la Unién Europeay la Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).
Si sumarca es aceptada por la Unidn Europea, gozara de proteccion en sus 27 Estados
miembros. Sisu marca es aceptada por la OAPI, gozara de proteccion en sus 17 Estados

miembros.
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Algunas Partes Contratantes exigen requisitos especiales
qgue se deben tener en cuenta al designarlas en su solicitud
internacional (formulario MM2). Si usted designa a la Unidn

Europea (codigo EM), debera indicar también un segundo
idioma (aleman, francés, inglés o italiano), el cual podra ser
utilizado en algunos de los procedimientos ante su oficina de marcas (EUIPO). Debera
ademas adjuntar un formulario adicional (MM17) si desea reivindicar la antigedad de
una marca ya registrada en alguno de los Estados miembros de la Unidn Europea (para
mas detalles, consulte la seccion 6.2, sobre cobmo obtener proteccidn para su marca en
la Union Europea).

Si usted designa a los Estados Unidos de América (EE.UU.),
debe adjuntar un formulario adicional (MM18) a su solicitud
internacional (MM2) en el que declare su intencion de utilizar

la marca en los EE.UU. Ademas, si usted es una persona fisica,

debera indicar su nacionalidad en el formulario de solicitud internacional (MM2) y, si es
una persona juridica, debera indicar su naturaleza juridica y el Estado bajo cuya ley se
ha organizado como persona juridica.

Por ultimo, si usted designa a Brunei Darussalam, India, Irlanda, Lesotho, Malasia,
Malawi, Mozambique, Nueva Zelandia, Pakistan, Reino Unido (incluido Guernsey),
Singapur o Trinidad y Tobago, al marcar la casilla junto al nombre correspondiente
en el formulario de solicitud internacional (MM2), se entiende que esta declarando su
intencién de utilizar la marca en esos paises.

4.6. ESTIMACION DE COSTOS Y PAGO DE TASAS —
CALCULADOR DE TASAS Y METODOS DE PAGO

Su solicitud internacional debe ir acompafiada del pago a la OMPI de un conjunto de

tasas en francos suizos (CHF) entre las que se incluyen las siguientes:
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(@) una tasa basica de 653 CHF, cuando no se presente ninguna representacion de
la marca en color, o de 903 CHF, cuando se presente alguna representaciéon de la
marca en color;

(b) una tasa individual por cada Parte Contratante que la haya establecido (véase
mas adelante);’

(c) un complemento de tasa de 100 CHF por cada Parte Contratante designada que
no haya establecido una tasa individual; y,

(d) una tasa suplementaria de 100 CHF por cada clase de productos y servicios que
exceda la tercera, excepto si solo se designan Partes Contratantes por las que
corresponda pagar una tasa individual

CONSEJO

Verifique por anticipado cuanto debera pagar utilizando el Calculador de tasas

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

Actualmente (junio de 2021), 67 oficinas de marcas de Partes Contratantes del Protocolo
de Madrid cobran tasas individuales. Puede consultar la lista de esas oficinas y los

importes a pagar con respecto a cada una de ellas en la siguiente direccion: https://
www.wipo.int/madrid/es/fees/ind_taxes.html.

Para facilitarle el calculo de las tasas que debe pagar por su solicitud internacional, la
OMPI pone a su disposicion una herramienta en linea muy practica llamada Calculador
de tasas del Sistema de Madrid, a la que puede acceder en la siguiente direccion: https://

madrid.wipo.int/feecalcapp/home.xhtml

1 Si la Parte Contratante designada que ha establecido una tasa individual es un Estado vinculado no solo al Protocolo de Madrid sino
también al Arreglo de Madrid, al igual que Cuba, en lugar de la tasa individual se deberd pagar, respecto de esa Parte Contratante, un
complemento de tasa como el indicado en el apartado c) de este pdrrafo.



https://www.wipo.int/madrid/es/fees/ind_taxes.html
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En cuanto a los métodos de pago, usted podra pagar a la OMPI sus tasas de solicitud
internacional mediante (a) transferencia bancaria; o (b) cuenta corriente en la OMPI.

Para mas detalles, consulte:_https://www.wipo.int/finance/es/madrid.html

4.7. CERTIFICACION DE LA OCPI Y SUBSANACION
DE POSIBLES IRREGULARIDADES

Antes de remitir su solicitud internacional a la OMPI, la OCPI comprobara que (a) usted
es la misma persona que el solicitante o titular de la marca de base en Cuba; (b) la
marca de su solicitud internacional es idéntica a la marca de base; y (c) los productos 'y
servicios de su solicitud internacional estan comprendidos dentro de los indicados en
la marca de base. Si se cumplen esas tres condiciones, la OCPI certificara su solicitud
internacional y la remitira a la OMPI con una indicacion de la fecha en que la solicitud
internacional fue recibida por la OCPI.

Si usted cometi6 un error en la clasificacion de los productos o servicios, o si el término
utilizado para indicar alguno de los productos o servicios en su solicitud internacional
es considerado por la OMPI como demasiado vago, linguisticamente incorrecto o
incomprensible, la OMPI emitira una notificacion de irregularidad y dara a la OCPl un

plazo de tres meses para realizar la(s) correccidén(es) necesaria(s).

Si existen otras deficiencias en su solicitud internacional (por ejemplo, usted no parece
estar facultado para presentar su solicitud por conducto de la OCPI como Oficina de
origen;osusolicitudnosehapresentadoenelformularioMM2,0no esta mecanografiada
0 no esta firmada por la OCPI), la OMPI emitira un aviso de irregularidad y dara a la
OCPI un plazo de tres meses para subsanar dichas irregularidades, a falta de lo cual la
solicitud internacional se considerara abandonada.

Del mismo modo, si faltan uno o mas elementos en la solicitud internacional
(indicaciones que permitan a la OMPI identificar su identidad y que sean suficientes
para ponerse en contacto con usted o su representante; su derecho a presentar la

solicitud en la OCPI; la fecha y el numero de la marca de base; una reproduccion de



 https://www.wipo.int/finance/es/madrid.html

®
ca rl PI s EL SISTEMA DE MADRID - LA MEJOR VIA PARA
S PROTEGER SU MARCA EN EL EXTERIOR

Intellectual
Property Rights &
Innovation

la marca; la lista de productos y servicios; una indicacion de las Partes Contratantes
designadas; la certificacion de la OCPI), la OMPI dara a la OCPI un plazo de tres meses
para subsanar dichas irregularidades, a falta de lo cual la solicitud internacional se
considerara abandonada.

Si existen otras irregularidades (por ejemplo, su direccién esta incompleta o falta su
direccion de correo electrénico; la reproduccién de la marca no es suficientemente
clara; no se han pagado las tasas o su importe es insuficiente), la OMPI le notificara
directamente a usted dicha irregularidad y le pedira que la subsane en un plazo de tres
meses. Sino lo hace, su solicitud puede considerarse abandonada.

Por ultimo, si usted ha designado a los EE.UU. y no ha adjuntado el formulario MM18
que contiene una declaracion de su intencion de utilizar la marca en los EE.UU., la OMPI
le invitara, a través de la OCPI, a adjuntar dicho formulario en un plazo de dos meses a
partir de la fecha de recepcion de la solicitud internacional por parte de la OCPI. Si no

lo hace en ese plazo, su designacion de los EE.UU. se considerara retirada.




5. EL REGISTRO INTERNACIONAL DE SU MARCA

Si su solicitud internacional se ajusta a los requisitos aplicables, la
OMPI registrara su marca en el Registro Internacional, publicard
su registro internacional en la Gaceta de Marcas Internacionales
de la OMPI y lo notificard a las Oficinas de las Partes Contratantes
designadas. También informara a la OCPI y le enviara a usted un
certificado de registro internacional.

Gontacto Portal de P1

Pl Politica Cooperacion Recursos Sobre la Pl La OMPI

icio > Servicios » Sistema de Madrid > Gaceta OMPI

Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales

La Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales es la ReCuIe o

publicacion oficial del Sistema de Madrid. La Oficina Internacional + ST 60 (codigos INID) [l
publica semanalmente informacion relacionada con los nuevos + ST 3 (codigos de pais) Bl

; : : ; : . « Archivos de la Gaceta de Madrid
registros internacionales, las renovaciones, las designaciones (1r;9'7v_(;;1§)a b

posteriores y las modificaciones que afecten a los registros o Avisos informativos
del Sistema de Madrid

internacionales existentes.

Acceso a la Gaceta de la OMPI
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51. FECHAY EFECTOS
511. FECHA DEL REGISTRO INTERNACIONAL

Por regla general, su registro internacional llevard la fecha en que su solicitud
internacional fue recibida por la OCPI, a menos que su solicitud haya llegado a la OMPI
mas de dos meses después de esa fecha (en cuyo caso su registro internacional llevara
la fecha en que su solicitud fue efectivamente recibida por la OMPI).

Lafechadesuregistrointernacional puedeverse afectadasifaltaalguno delos siguientes
elementos: su nombre o direccion, la designacion de las Partes Contratantes donde se
solicita la proteccion, una reproduccién de la marca, la indicacion de los productos o
servicios para los que se solicita la proteccién de la marca. Cualquier irregularidad de
este tipo sera notificara a la OCPl y debera ser subsanada en un plazo maximo de tres
meses. La fecha de su registro internacional dependera en tal caso de la fecha en que
la OMPI reciba el ultimo elemento que falta.

51.2. EFECTOS DEL REGISTRO INTERNACIONAL

A partir de la fecha de su registro internacional, su marca gozara, en cada Parte
Contratante designada, de la misma proteccién que si hubiera sido presentada para su
registro directamente ante la Oficina de esa Parte Contratante.

Cualquier Parte Contratante designada podra denegar la proteccién de su marca por los
mismos motivos que se aplicarian en virtud de su legislacion a las marcas presentadas
directamente ante su propia Oficina (por ejemplo, porque la marca ya pertenece a
otra persona en esa Parte Contratante). Dicha denegacion estara sujeta a revision o
recurso de acuerdo con la legislacion y la practica de la Parte Contratante designada.
Podra encontrar informacién sobre las practicas y procedimientos de los miembros

de la Union de Madrid en la base de datos de Perfiles de los miembros del Sistema de

Madrid en _http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/
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Informese sobre los procedimientos y practicas de los miembros del Sistema de

Madrid en la base de datos Perfiles de Miembros en http://www.wipo.int/madrid/
memberprofiles/#/

Si una Parte Contratante designada no deniega la proteccion de su marca en un plazo
determinado (de 12 meses, 18 meses, 0 algo mas de 18 meses en caso de oposicion
por parte de un tercero), o si dicha denegacién ha sido retirada posteriormente, la
proteccién de sumarca en el territorio de esa Parte Contratante sera la misma, desde la
fecha de su registro internacional, que si su marca hubiera sido registrada directamente
ante la Oficina de esa Parte Contratante.

En todas las Partes Contratantes designadas que no hayan denegado la proteccion,
su marca sera valida durante un periodo de 10 afios a partir de la fecha de su registro
internacional, y podra ser renovada de forma indefinida por periodos adicionales de 10
anos.

5.2. LA GESTION DE SU REGISTRO INTERNACIONAL
— MEJORES PRACTICAS

Si bien el Sistema de Madrid le ofrece muchas ventajas para obtener la proteccion
de su marca en varios mercados, las ventajas que le ofrece en lo que respecta a la
gestion de su marca después del registro son aln mas valiosas. Usted dispondra de
procedimientos muy sencillos, faciles de usar y econdmicos para solicitar directamente
de la OMPI la extension de la proteccion de su marca a nuevos territorios en cualquier
momento, la renovacién de la proteccién de su marca por periodos adicionales de 10
afos, o la inscripcion en el Registro Internacional de varios tipos de cambios relativos a
su registro internacional que extenderan sus efectos a aquellos miembros de la Unidn
de Madrid que sean de su interés. Por cualquier duda, puede ponerse en contacto con

la OMPI en la siguiente direccién: https://www3.wipo.int/contact/es/madrid/



https://www3.wipo.int/contact/es/madrid/ 
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5.2.1. EXTENSION DE LA PROTECCION A NUEVOS
TERRITORIOS (DESIGNACION POSTERIOR)

Siusted es el titular de un registro internacional que extiende sus efectos sélo a algunos
miembros de la Union de Madrid (Partes Contratantes designadas), puede, en cualquier
momento, solicitar que la proteccidon de su marca se extienda a otros miembros de la
Unidn de Madrid que no fueron designados anteriormente. Sélo tiene que presentar
una designacién posterior ante la OMPI directamente o por conducto de la OCPI.

La designacién posterior debe presentarse en el formulario oficial (MM4), que
puede descargarse de https://www.wipo.int/madrid/es/forms/, o puede rellenarse
y presentarse a la OMPI de forma electrénica a través del servicio de Designacion
Posterior en linea disponible en el Portal de Propiedad Intelectual de la OMPI (https://
ipportal.wipo.int/). La designacién posterior llevara la fecha de recepcién en la OMPI.

En el formulario MM4, usted debe indicar el nUmero de su registro internacional, su
nombre y direccién (tal como estan inscritos en el Registro Internacional), la(s) Parte(s)
Contratante(s) a la(s) que solicita extender la proteccién, y los productos y servicios para
los que se efectUa la designacion posterior (Que pueden ser todos o sélo algunos de los
cubiertos por el registro internacional). Con respecto a algunas Partes Contratantes
(Unidn Europea, Estados Unidos de América), puede ser necesario incluir alguna
informacién adicional (como se indicd anteriormente, en la seccién 4.5).

Designacion posterior de otras Partes Contratantes

>>>-I ]
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Las tasas pagaderas por una designacion posterior incluyen: (a) una tasa basica de 300
CHF; (b) una tasa individual por cada Parte Contratante que la haya establecido; 2 (c)
un complemento de tasa de 100 CHF por cada Parte Contratante designada que no
haya establecido una tasa individual. Para calcular las tasas a pagar, podra utilizar el

calculador de tasas (https://madrid.wipo.int/feecalcapp/home.xhtml).

CONSEJO

Para extender la proteccion de su marca a otros miembros de la Unién de Madrid

utilice el servicio de Designacion Posterior en linea disponible en el Portal de
Propiedad Intelectual de la OMPI (https://ipportal.wipo.int/)

Si la designacién posterior se presenta directamente a la OMPI, llevara la fecha de
recepcion en la OMPI. Si se presenta a través de la OCPI, llevara la fecha de recepcién
en la OCPI, a menos que se reciba en la OMPI pasados los dos meses a partir de esa

fecha, en cuyo caso llevara la fecha de recepcion en la OMPI.

Si la Parte Contratante designada no deniega la proteccion de su marca en el plazo
establecido (de 12 meses, 0 18 meses, o un poco mas de 18 meses en caso de oposicion
por parte de un tercero), o si dicha denegacién ha sido retirada posteriormente, la
proteccién de su marca en el territorio de esa Parte Contratante sera la misma que si
su marca hubiera sido registrada por la Oficina de esa Parte Contratante a partir de la
fecha de su designacién posterior.

En todas las Partes Contratantes designadas que no hayan denegado la proteccion, su
marca sera valida durante el tiempo restante de su registro internacional, y podra ser
renovado de forma indefinida por periodos adicionales de 10 afios.

5.2.2. INSCRIPCION DE MODIFICACIONES A SU
REGISTRO INTERNACIONAL

Durante la vigencia de su registro internacional usted podra pedir a la OMPI, en

2 Sila Parte Contratante designada que ha establecido una tasa individual es un Estado vinculado no solo al Protocolo de Madrid sino
también al Arreglo de Madrid, al igual que Cuba, en lugar de la tasa individual se deberd pagar, respecto de esa Parte Contratante, un
complemento de tasa como el indicado en el apartado c) de este pdrrafo. El importe de las tasas de designacion individuales puede
consultarse en https:/www.wipo.int/madrid/es/fees/ind_taxes.html.

39 |
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cualquier momento, que inscriba en el Registro Internacional un cambio de su nombre
o direccion, o del nombre o direccidn de su representante, una restriccion voluntaria en
la proteccion de su registro internacional (limitacién, renuncia, cancelacion), un cambio
en la titularidad de su marca, o una licencia, con efectos en todas o algunas de las
Partes Contratantes designadas. Para pedir la inscripcion de cualquier modificacion
de ese tipo, debera utilizar el formulario oficial correspondiente que podra descargar
del sitio web de la OMPI (http://www.wipo.int/madrid/es/forms/). Podra enviar esos
formularios a la OMPI por intermedio del canal de envio de documentos https://
www3.wipo.int/madrid/document-upload/upload.xhtml. La inscripcidén centralizada de
cualquier modificacién en el Registro Internacional le evita la necesidad de solicitar
dicha accidén a la Oficina de cada Parte Contratante designada, lo que supone un ahorro
considerable.

Para pedir la inscripcién de un cambio de nombre o direccidn del titular del registro
internacional (sin cambio de titularidad), debe utilizarse el formulario MM9. Su pedido
de cambio puede referirse a varios registros internacionales. La tasa a pagar a la OMPI
sera de sélo 150 CHF. Si el Unico cambio que hay que inscribir se refiere a sus datos de
contacto (direccion para la correspondencia, direccién de correo electrénico o numero
de teléfono), no hay que pagar ninguna tasa. Un cambio de nombre o de direccion
inscrito en el Registro Internacional surtira efectos inmediatos, sin coste adicional, en
todas las Partes Contratantes designadas en las que el registro internacional surte
efectos.

Si usted es el titular de un registro internacional y desea transferir su marca a un nuevo
titular para todos o algunos de los productos y servicios para los que esta protegida,
respecto de todos o algunos de los miembros de la Unién de Madrid en los que el
registro internacional surte efectos, usted podra pedir la inscripcién de ese cambio
de titularidad en el Registro Internacional. Dicha inscripcion s6lo puede tener lugar
si el nuevo titular es una persona con derecho a utilizar el Sistema de Madrid (ya sea
por nacionalidad, o por disponer de un establecimiento o domicilio en una Parte
Contratante). El pedido de cambio de titularidad puede referirse a varios registros
internacionales siempre que el cambio de titularidad se aplique a todas o a las mismas
Partes Contratantes designadasy se refiera atodos o alos mismos productosy servicios.

EL pedido debe presentarse ala OMPI en el formulario oficial MM5 y esta sujeto al pago
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de una tasa (177 CHF). El cambio de titularidad inscrito en el Registro Internacional

tendréd efectos inmediatos, sin coste adicional, en todas las Partes Contratantes
designadas afectadas por el cambio.

Para pedir la inscripcion de un cambio de nombre o direccidon del representante,
debe utilizar el formulario MM10. La inscripcién de dicho cambio es gratuita.

Para pedir una limitacién de la lista de productos y servicios para los que se solicita la
proteccién de su marca, limitacion que puede afectar a algunos o a todos los miembros
de la Unién de Madrid, debera descargar, rellenar y enviar el formulario MM6 o,
preferiblemente, utilizar el servicio de limitacién en linea (Limitacién) disponible en el
Portal de Propiedad Intelectual de la OMPI (https://ipportal.wipo.int/). El pedido de
limitacién esta sujeto al pago a la OMPI de una tasa (177 CHF).

Si usted desea registrar una renuncia a la proteccién de su marca para todos los
bienes y servicios respecto de algunos (no todos) los miembros de la Union de Madrid,
debera utilizar el formulario MM7. Si su solicitud se refiere a la cancelacion del registro
internacional para algunos o todos los productos y servicios respecto a todos los
miembros de la Union de Madrid, debera utilizar el formulario MM8. Estas solicitudes
(renuncia y cancelacion) son gratuitas.

Si usted concede una licencia sobre su marca, puede pedir la inscripcion de la licencia
en el Registro Internacional indicando el nombre y la direccion del licenciatario, las
Partes Contratantes designadas respecto de los cuales se concede la licencia y los
productos y servicios para los que se concede la licencia. Ese pedido debe presentarse
en el formulario MM13y la inscripcion esta sujeta al pago de una tasa de 177 CHF. La
inscripcion de la licencia en el Registro Internacional solo surtira efectos en aquellos
paises cuya legislacién interna prevé la inscripcién de licencias y no han formulado
una declaracién por la que indican que no reconocen los efectos de la inscripcion de
licencias en el Registro Internacional.?

3 26 miembros de la Unién de Madrid han declarado que no reconocen los efectos de la inscripcién de licencias en el Registro Internacional:
Afganistdn, Brasil, Camboya, Canadd, China, Colombia, Emiratos Arabes Unidos, Federacién de Rusia, Gambia, Georgia, India, Indonesia,
Jamaica, Japdn, Kirguistdn, Malasia, Malawi, México, Organizacién Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Pakistdn, Republica de
Corea, Republica Democrdtica Popular Lao, Republica de Moldova, Samoa, Singapur, Tailandia. En estas Partes Contratantes, las licencias
deben registrarse directamente en sus propias oficinas de marcas, de acuerdo con su legislacién nacional. Por su parte, Australia y Nueva
Zelandia han declarado que no prevén la inscripcion de licencias en su legislacién nacional, por lo que la inscripcidn de licencias en el
Registro Internacional no tiene efecto en sus territorios.
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El cambio de titularidad, la limitacién y la inscripcion de licencia pueden ser objeto de

una declaracién de no admisién por la Parte Contratante designada, en un plazo de 18
meses a partir de la notificacion de la OMPI a dicha Parte Contratante.

Renovacion / modificacion de su registro internacional

» =

OMPI

ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD

5.2.3. LA RENOVACION DE SU REGISTRO INTERNACIONAL

Para asegurarse de que, una vez transcurrido el periodo de 10 afios desde el registro
internacional de su marca, ésta siga estando protegida durante un periodo adicional de
10 afios en aquellos territorios en los que asi lo desee, sélo tiene que renovar su registro
internacional pagando a la OMPI las tasas correspondientes. Las tasas pagaderas por
la renovacion incluyen: (a) una tasa basica de 653 CHF; (b) una tasa individual por cada
Parte Contratante que la haya establecido;* (c) un complemento de tasa de 100 CHF
por cada Parte Contratante designada que no haya establecido una tasa individual; y (d)
una tasa suplementaria de 100 CHF por cada clase de productos y servicios que exceda
la tercera, excepto si solo se designan Partes Contratantes por las que corresponda
pagar una tasa individual.

4 Si la Parte Contratante designada que ha establecido una tasa individual es un Estado vinculado no solo al Protocolo de Madrid sino
también al Arreglo de Madrid, al igual que Cuba, en lugar de la tasa individual de renovacion se deberd pagar, respecto de esa Parte
Contratante, un complemento de tasa como el indicado en el apartado c) de este pdrrafo. Elimporte de las tasas individuales por concepto
de renovacion puede consultarse en https.//www.wipo.int/madrid/es/fees/ind_taxes.html
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La OMPI ofrece un servicio de renovacién electrénica de |os registros internacionales
al que se puede acceder a través de su Portal de Propiedad Intelectual (https://ipportal.
wipo.int/). Podra calcular el importe exacto que debe pagar por la renovacion de
su registro internacional utilizando el calculador de tasas (https://madrid.wipo.int/

feecalcapp/home.xhtml). Podra pagar sus tasas de renovacién utilizando una tarjeta
de crédito o su cuenta corriente en la OMPI, si dispone de ella.

Las tasas de renovacion deben pagarse a la OMPl a mas tardar en la fecha de expiraciéon
del registro internacional. El pago aun puede efectuarse hasta seis meses después de
esa fecha (periodo de gracia) siempre que se pague un recargo al mismo tiempo. La
OMPI registra la renovacion con la fecha en que debia realizarse, incluso si las tasas
exigidas se han pagado dentro del periodo de gracia.

CONSEJO

Para renovar su registro internacional, utilice el servicio de renovacion electréonica

en el Portal de la Propiedad Intelectual de la OMPI - https://ipportal.wipo.int

La fecha efectiva de renovacién de su registro internacional es la misma para todas
las Partes Contratantes designadas. Esta es una clara ventaja que resulta de seguir
la via ofrecida por el Sistema de Madrid en lugar de la via tradicional mediante la cual
obtendria registros de marca por separado que deben renovarse en distintas oficinas

y en fechas diferentes.

5.3. DEPENDENCIA QUINQUENAL Y TRANSFORMACION
— INDEPENDENCIA POSTERIOR

Es importante tener en cuenta que, durante un periodo de cinco afios (periodo de
dependencia), la validez de su registro internacional seguira dependiendo de la validez
de su marca de base (solicitud o registro de marca) en Cuba. Si, por cualquier motivo,
dentro de ese periodo de cinco afios (o como resultado de acciones iniciadas dentro
de ese periodo) su marca de base en Cuba deja de ser valida, en su totalidad o en

parte (por denegacién o abandono de su solicitud de base, o por cancelacion, renuncia,
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revocacion, invalidacién o caducidad de su registro de base), su registro internacional
también dejara de ser valido y sera cancelado.

Para suavizar las consecuencias de esa dependencia, el Protocolo de Madrid prevé
la posibilidad de “transformar” su registro internacional en una solicitud nacional o
regional en cada una de las Partes Contratantes designadas. Dentro de los tres meses
siguientes a la cancelacion de su registro internacional, usted podra solicitar el registro
de esa misma marca en esas Partes Contratantes y esas solicitudes (basadas en la
“transformacion” de su registro internacional) seran tratadas como si hubieran sido
presentadas en la fecha de su registro internacional cancelado (manteniendo, por
tanto, su marca la prioridad de la que disfrutaba).

Finalizado el periodo de dependencia de cinco afios, su registro internacional pasa a
ser completamente independiente de su marca de base y ya no podra anularse si esta
ultima deja de ser valida.

5.4. HERRAMIENTAS EN LINEA PARA SUPERVISAR Y
GESTIONAR SUS REGISTROS INTERNACIONALES

Ademas de los servicios en linea ya mencionados, que le facilitan la elaboracion de
sus listas de productos y servicios (MGS), la presentacion de designaciones posteriores
(E-Designacién posterior), la presentacion de solicitudes de renovacion (Renovacién en
el Portal de Propiedad Intelectual) y el calculo de las tasas (Calculador de tasas), la
OMPI ofrece otros dos servicios en linea que le facilitan el seguimiento de sus registros
internacionales y los de sus competidores y la gestion de su cartera de registros

internacionales. A continuacién se describe brevemente esos dos servicios.

5.41. MADRID MONITOR

Madrid Monitor (http://www.wipo.int/madrid/monitor/es/) es un servicio electrénico

de la OMPI que ofrece acceso a informacion sobre todas las marcas registradas en el



http://www.wipo.int/madrid/monitor/es/
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Sistema de Madrid. Cuenta con una interfaz de busqueda intuitiva que ofrece varias

opciones de busqueda (busqueda simple, busqueda avanzada, busqueda en tiempo real,
busqueda de imagenes).

MENU Madrid Monitor )2. y Avuna (B EsPaROL  CONECTARSE OMPI

La puerta de entrada al Sistema de Madrid para mantenerse informado acerca de su marca.
Gracias a esta valiosa herramienta podra seguir el estado de su solicitud internacional o registro internacional de marca, obtener informacién detallada sobre
todas las marcas internacionales registradas mediante el Sistema de Madrid y mantenerse informado de lo que sucede con las marcas de la competencia.

INFORMACION ACTUALIZADA SOBRE EL COVID-19: Instamos a los usuarios a que faciliten una direccion de correo electrénico a través de Contact Madrid para
recibir comunicaciones electrénicas en virtud del Sistema de Madrid, si todavia no lo han hecho. Obtenga mas informacién sobre la necesidad de proporcionar su
direccion de correo electrénico.

NUEVO: Identificacion de los registros sin direccion de correo electronico con el nuevo filtro de estado del correo electronico.

Buscar | GacetaOMPl  Ayuda

Buscar

v

busqueda sencilla
busqueda avanzada = | p

busqueda en tiempo Inicie la bisqueda introduciendo palabras, nimeros, fechas, clasificaciones o paises. el o los campos de bisqueda mas pertinente seran seleccionados

real autométicamente. Si desea modificar el o los campos atribuidos, utilice el mend desplegable cercano al témino. Afin de navegar en la coleccion completa,

biisqueda de deje vacia la casilla de bisqueda

iméagenes

La funcién de busqueda en tiempo real le ofrece la posibilidad de dar seguimiento a
su solicitud internacional mientras avanza en el proceso de examen de la OMPIl y, a
continuacion, supervisar el progreso de su registro internacional en cada una de las Partes
Contratantes designadas, para averiguar si se ha concedido o denegado la proteccién de
su marca alli.

Las funciones de busqueda simple y de busqueda avanzada, permiten realizar busquedas
en toda la base de datos del Sistema de Madrid por palabras (marca, producto o servicio,
nombre del titular o representante, oficina de origen, Parte Contratante designada, etc.),
ndameros (de registro, de solicitud de base, de clase de Niza, de clase de Viena, etc.) o una
combinacién de ellas. La funcion de busqueda de imagenes permite realizar busquedas
seleccionando unaimagen, un tipo deimagen o una estrategia de busqueda de imagenes.

Madrid Monitor también le permite consultar la Gaceta de Marcas Internacionales de
la OMPI, la publicacion semanal oficial del Sistema de Madrid que contiene los datos

relativos a los nuevos registros internacionales, las renovaciones, las designaciones

posteriores y las modificaciones que afectan a los registros existentes.
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Para facilitar el seguimiento de sus propias marcas y de las marcas de sus competidores,
Madrid Monitor le ofrece la posibilidad de registrarse para recibir, por correo electrénico,
alertas de cualquier cambio relacionado con las marcas de su interés. Para suscribirse a
este servicio, necesita tener una cuenta de usuario de la OMPI, la que se puede crear en

https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml.

5.4.2. MADRID PORTFOLIO MANAGER (MPM)

Madrid Portfolio Manager (MPM) es un servicio en linea disponible en el Portal de
Propiedad Industrial de la OMPI (https://ipportal.wipo.int/) que le permite gestionar su
cartera de registros internacionales de marcas con acceso seguro desde una Unica cuenta.
Para acceder al Portal y utilizar MPM necesita una cuenta de usuario de la OMPI (https://
www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml) vinculada a una direccidn
de correo electrénico. Utilizando el MPM, podra establecer su propia cartera de marcas
reuniendo todos los registros internacionales vinculados a la misma direccién de correo
electrénico. Una vez creada su cartera, podra presentar solicitudes de renovacion, de
designacion posterior y de diversos tipos de modificacidén del registro internacional; dar
seguimiento al estado de sus solicitudes; pagar las tasas; delegar la responsabilidad de
la gestion de toda o parte de su cartera en un mandatario; ver y descargar de forma
segura las comunicaciones de las oficinas de marcas y de la OMPI relativas a su registro;
y solicitar extractos del Registro Internacional.

PORTFOLIO E-RENEWAL E-PAYMENT SOLICITUDES NOTIFICACIONES CARGAR CONTACTO

MADRID PORTFOLIO MANAGER

PORTFOLIO

El Madrid Portfolio Manager le permite visualizar tanto sus marcas activas como las inactivas. Puede consultar su estado en Madrid Monitor, consultar su historial y

descargar los certificados de registro.

Ademas, en lo que respecta a las marcas activas, puede presentar las designaciones posteriores a través de la herramienta en linea E-Subsequent Designation

- Marcas inactivas (0] Todas las marcas [0]

NRI ¢ Marca ¢ Fecha de expiraci... Oficina de origen ¢ Titular ¢ Mandatario ¢ Estado ¢



https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml
https://ipportal.wipo.int/
https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml
https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml

6. LA PROTECCION DE SU MARCA EN LA UNION
EUROPEA

En la Union Europea (UE) existen varias posibles vias para obtener
proteccion para su marca. La eleccion de la via a utilizar dependerd de
las necesidades de su empresa.

Si quiere obtener proteccion en un solo Estado miembro de la Unién Europea, puede
presentar una solicitud de marca directamente en la oficina nacional correspondiente.
Esa es la via nacional disponible en 24 Estados miembros de la UE, a saber, Alemania,
Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espafia, Estonia,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia,
Portugal, Republica Checa, Rumaniay Suecia.

Sidesea obtener proteccion en Bélgica, Luxemburgo y los Paises Bajos, puede presentar
una solicitud de marca en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), una
oficina de ambito regional para la proteccion de marcas en esos tres Estados. Esta es
la via regional del Benelux.

Si desea obtener proteccion en todos los Estados miembros de
la Union Europea, puede solicitar una marca de la Union Europea
(MUE) en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea

(EUIPO): esta es lavia europea. La MUE es valida en los territorios
de los 27 Estados miembros de la UE.
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Una via adicional para obtener proteccién para su marca en la Unidén Europea es la
via internacional ofrecida por el Sistema de Madrid, la que puede combinarse con
cualquiera de las tres mencionadas anteriormente. Una persona que presente una
solicitud internacional para la proteccion de su marca en virtud del Sistema de Madrid,
puede designar de forma individual a cualquier Estado miembro de la Unién Europea
gue sea Parte Contratante del Protocolo de Madrid, o puede designar al Benelux (para
su proteccion en Bélgica, Luxemburgo y los Paises Bajos), o puede designar a la Union
Europea (para su proteccion en los 27 Estados miembros de la Union Europea mediante

una unica designacién).”

En los siguientes apartados se analizan las ventajas de obtener un derecho de
marca valido en los 27 Estados miembros de la Unién Europea, ya sea siguiendo la
via europea (mediante la presentacion de una solicitud directamente ante la EUIPO)
o la via internacional (mediante la designacion de la Union Europea en una solicitud
internacional en virtud del Protocolo de Madrid).

6.1. LA ViA EUROPEA: PRESENTACION DE SU
SOLICITUD DIRECTAMENTE ANTE LA EUIPO

Sidesea obtener un Unico derecho de marca que sea valido
en los 27 Estados miembros de la Union Europea, solicitar Q EU IPO

EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

una marca de la Unién Europea (MUE) directamente en la
EUIPO es una via mas atractiva que la de presentar varias solicitudes de marca por
separado ante las oficinas nacionales de todos los Estados miembros de la Union, mas
la oficina del Benelux (BOIP).

5 Tras la retirada del Reino Unido de la Unidn Europea (Brexit), y una vez finalizado el periodo de transicion (31 de diciembre de 2020), los
registros internacionales con efecto en la Unién Europea dejaron de tener efecto en el Reino Unido. El Reino Unido ha tomado medidas
para ofrecer una proteccion continuada a las marcas objeto de esos registros internacionales, inscribiendo en su Registro una marca
britdnica comparable para cada registro internacional al que se le haya concedido proteccion en la Unién Europea antes del 1 de enero
de 2021. Esas marcas britdnicas de nueva creacién son independientes de los registros internacionales y se rigen por la legislacidn del
Reino Unido. Los titulares cuyos registros internacionales aun estaban pendientes ante la Unién Europea al final del periodo de transicidn,
pudieron solicitar el registro de la marca en la Oficina del Reino Unido en los nueve meses posteriores al 1 de enero de 2021, y preservar
la fecha de la designacion de la Unién Europea. Para mds detalles, consulte las orientaciones publicadas por el Gobierno del Reino Unido,
que estdn disponibles en la siguiente direccion: https.//www.gov.uk/guidance/changes-to-international-trade-mark-registrations-after-the-

transition-period



https://www.gov.uk/guidance/changes-to-international-trade-mark-registrations-after-the-transition-p
https://www.gov.uk/guidance/changes-to-international-trade-mark-registrations-after-the-transition-p
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La solicitud de una MUE puede presentarse en linea, en el sitio web de la EUIPO (https://
euipo.europa.eu/ohimportal/en/apply-now). La MUE proporciona un derecho exclusivo
valido en todos los Estados miembros de la Union Europea (actuales y futuros) a un
coste razonable de 850 EUR de tasa de base (en junio de 2021) por la presentacion en
linea de una solicitud que cubre una clase. En el sitio web https://euipo.europa.eu/
ohimportal/en/fees-payable-direct-to-euipo puede obtener informacién actualizada
sobre el sistema de tasas, incluido lo que se cobra por clases adicionales y por una
solicitud de registro de marca colectiva o de certificacion. La MUE es valida por un
periodo de 10 afios y puede renovarse indefinidamente cada 10 afios. La MUE confiere
derechos en un mercado de casi 450 millones de consumidores.

En el sitio web de la EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks)
encontrara explicaciones detalladas sobre cémo solicitar una MUE, cdmo seguir el

procedimiento de registro y como gestionar su MUE una vez registrada.

6.2. LA VIA INTERNACIONAL: DESIGNACION DE LA UE ViA
EL SISTEMA DE MADRID — MEJORES PRACTICAS

Si usted decide seguir la via internacional, podra disfrutar de beneficios similares a los
que le ofrece la via europea y, ademas, de los beneficios adicionales que son exclusivos
del Sistema de Madrid. A partir de 2004, cuando la Union Europea se convirtié en
Parte Contratante del Protocolo de Madrid, los usuarios del Sistema de Madrid pueden
obtener un derecho de marca con los mismos efectos que una MUE (valida en todos
los Estados miembros de la Union Europea) designando a la Union Europea en el
procedimiento internacional (ya sea en una solicitud internacional o en una designacién
posterior).

Un registro internacional que designe a la Unién Europea y que sea aceptado por la
EUIPO tiene los mismos efectos que una marca de la Unién Europea (MUE) registrada
por la EUIPO. En esta seccion se describen las mejores practicas para obtener y

gestionar un registro internacional valido en la Unién Europea.



https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/apply-now
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/apply-now
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks
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6.2.1. DESIGNACION DE LA UNION EUROPEA — REQUISITOS ESPECIFICOS

Usted puede solicitar proteccidon para su marca en la Unién Europea, designando a la
Unién Europea

I.  al presentar su solicitud internacional ante la OCPI, marcando la casilla Unién
Europea (cddigo EM) en el formulario de solicitud (MM2); o

11. DESIGNACIONES™

Margue las casillas correspondientes:

MM2 (S), pagina 9

[ ] AE Emiratos " | DZ Argelia [ | KZ Kazajstan [ ] RORumania
Arabes [] EE Estonia [ ] LA Republica [ ] RS Serbia
Unidos [] EG Egipto Democratica [ | RU Federacion

[ ] AF Afganistan [¥1 EMUnion Popular Lao de Rusia

[ ] AGAntigua y Europea? [] LI Liechtenstein [ ] RW Rwanda
Barbuda [] ES Espaiia [] LR Liberia [] SD Sudan

[] AL Albania ] FI Finlandia [ LS Lesotho® [] SE Suecia

[ ] AMArmenia [ 7-FR Franciz [] LT Lituania [] SG Singapur®

[ ] AT Austria [] GBReino Unido® [ ] LV Letonia [] Sl Eslovenia

[] AU Australia [] GE Georgia [ ] MAMarruecos [] SK Eslovaquia

[] AZ Azerbaiyan [] GGGuernsey®* [ ] MCMdnaco [] SL Sierra Leone

[ ] BABosniay [] GHGhana [ | MDRepublicade [ ] SMSan Marino
Herzegovina [ ] GMGambia Moldova [] ST Santo Tomé

[ | BGBulgaria [ ] GRGrecia [ ] ME Montenegro y Principe

[] BHBahrein ] HR Croatcia [ MGMadagascar [ ] SX San Martin

[ ] BN Brunei ] HU Hungria [ MKMacedonia (parte
Darussalam® [] ID Indonesia del Norte neerlandesa)’

Il.  siya ha obtenido su registro internacional, marcando la casilla Unién Europea
(codigo EM) en el formulario de designacion posterior (MM4) presentado ante la
OCPI o directamente ante la OMPI, ya sea en linea (https://www3.wipo.int/osd/)
0 por correo postal.

Ademasdelosrequisitosgeneralesparalassolicitudesinternacionalesylasdesignaciones
posteriores, al designar a la Union Europea debera considerar lo siguiente.

a. En principio, el idioma de los procedimientos ante la EUIPO sera para usted el
idioma de su solicitud internacional (espafiol). Sin embargo, al designar ala Union
Europea, usted debera indicar también un segundo idioma de la EUIPO (ya sea
aleman, francés, inglés o italiano), cuyo uso acepta como posible idioma para los
procedimientos de oposicién, caducidad o nulidad.


https://www3.wipo.int/osd/
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b. Ademas, si desea reivindicar la antigiedad de una marca anterior registrada
respectodeunEstadomiembrodelaUniénEuropea, puedehacerloenelmomento
de presentar su solicitud internacional o designacion posterior, adjuntando el
formulario oficial MM 17 (también podra reivindicar esa antigliedad directamente
ante la EUIPO en una fecha posterior).

La tasa de designacion de la Unién Europea para una clase de productos o servicios
es de 897 CHF (en junio 2021). Para una segunda clase debe sumarse 55 CHF y para
cada clase adicional a partir de la tercera 164 CHF. En el sitio web https://www.wipo.
int/madrid/es/fees/ind_taxes.html podra obtener informacion actualizada sobre las
tasas individuales fijadas por la EUIPO para la designacion y renovacién de un registro
internacional de marca individual, de marca colectiva, o de marca de certificacion, en
virtud del Sistema de Madrid.

6.2.2. REPRESENTACION PROFESIONAL ANTE LA EUIPO

En principio, usted no necesita nombrar un representante ante la EUIPO. Sin
embargo, al estar situado fuera del Espacio Econdmico Europeo, tendra que nombrar
un representante: (a) si la EUIPO emite una denegacion provisional de su registro
internacional; (b) para presentar reivindicaciones de antigliedad directamente ante la
EUIPO; o (c) a raiz de una objecion de la EUIPO sobre una reivindicacién de antigledad.
En esos casos, debera designar un representante que figure en la base de datos que

mantiene la EUIPO (https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives).

Q EU Ipo Proteja su propiedad intelectual en la Unidn Europea.
OFICINADE PROPIEDAD INTELECTUAL
DE LA UNIGN EUROPEA
Inicio  Marcas ~  Dibujosy modelos ¥  Derechoy practica ~  Aprendizaje  Sobre la EUIPO ~
© eSearch plus o Bisaueds nanzaca
Acceso ala base de datos

de la EUIPO

Marcas  Dibujosy modelos T ulares ~ Representantes  Publii cién diaria

- Criterios de biisque|
ARadir algunos de Ic fiterios de busquepp

siguientes criterios dt st iad o N° de identificacion del representant v | | Ascendente v
3 por

busqueda

deidentificacion del | contiene »

., representante
Informacién del representante
| Nombre del ~

N de identificacion del representante Y Fetim ot contiene x
Nombre del representante
Organizacién del representante

Tipo


https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives
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6.2.3. PRIMERA REPUBLICACION, BUSQUEDAS,
EXAMEN DE FORMALIDADES

Toda vez que la EUIPO recibe de la OMPI la notificacién de un registro internacional
que designa a la Union Europea, la EUIPO publica inmediatamente una noticia de ese
registro internacional en el Boletin de las MUE (Parte M.1) (https://euipo.europa.eu/
eSearch/#advanced/bulletins). La publicacién se limita a los datos bibliograficos, la
reproduccion de la marca y los numeros de clase (no la lista de productos y servicios
propiamente dicha). El registro internacional tiene, a partir de la fecha de esa primera
republicacion, el mismo efecto que una solicitud de MUE publicada.

Q EU Ipo Proteja su propiedad intelectual en la Unidn Europea.
OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
DE LA UNION EURGPEA
Inicio  Marcas ¥  Dibujosy modelos ¥  Derechoy practica ¥  Aprendizaje  Sobre la EUIPO ¥
© eSearch plus oIl
cceso a la base de datos

de la EUIPO

Marcas  Dibujosy modelos  Titulares  Represen ntes  Publicacién diaria

0s boletines se organizan con arre’ 5 a las normas de la OMPI ST.60 y ST.80
) \Jzomendaciones sobre datos i .ograficos relativos a marcas, dibujos y modelos).
Descarga de Boletines
Cons i<l Vademeécum pagfi-otener mas informacion sobre los Boletines y los
codigos U

Tipo Vademécum de marcas de la Unién Europea

MUE ~ English(en)  suomi i) lietuviy kalba (It)
espariol (es) svenska (sv) magyar (hu)
Deutsch (de) Anvuea (el) Malti (mt)
italiano (it) hrvatski (hr) polski (pl)
frangais (fr) 6uarapciv (bg) romana (ro)

N° dansk fda) £edtina (cs) slovenséina (s

Silo desea, en el plazo de un mes a partir de la notificacion de la OMPI, podra solicitar a
la EUIPO que elabore un informe de busqueda que cite las marcas de la Unién Europea
(MUE) y los registros internacionales con efectos en la Unidon Europea, que sean
similares a su marca. También podra solicitar a la EUIPO que comunique el registro
internacional a las oficinas nacionales de los Estados miembros de la UE que realizan
busquedas de ese tipo para que realicen una busqueda para usted (tendra que pagar
las tasas correspondientes).

Elexamen del registro internacional que realizala EUIPO enlo relativo a formalidades, se
limita a comprobar: (a) si se ha indicado un segundo idioma para el procedimiento; (b)

sila solicitud se refiere a una marca colectiva o de certificacion; (c) sicomprende alguna



https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins
https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins
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reivindicacion de antiguedad; (d)sila lista de productosy servicios en su designacion de
la Unién Europea esta comprendida dentro del ambito de la lista principal del registro
internacional; y (e) si los términos utilizados para indicar esos productos o servicios
cumplen los requisitos de claridad y precision descritos en las Directrices de la EUIPO

sobre marcas, Parte B, Seccién 3 (https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-
guidelines).

//- : > Las Directrices de la EUIPO

La practica de la EUIPO en materia
de dibujos y modelos se refleja en
una serie de Directrices de

examen cuya finalidad es ayudar a

los usuarios y a nuestro personal
encargado de los diversos
procedimientos.

Si usted no ha indicado un segundo idioma de la EUIPO como posible idioma para los
procedimientos de oposicién, caducidad o nulidad ante esta Oficina, la EUIPO emitira

una denegacion provisional y le dara dos meses para subsanar esa deficiencia.

Si su registro internacional en el que se designa a la Union Europea corresponde a una
marca colectiva basada en una marca cubana de esa naturaleza, se tratara como una
marca colectiva de la Unién Europea. En esos casos, debera presentar el reglamento
de uso de la marca a la EUIPO en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que la
OMPI haya notificado a la EUIPO la designacion.

Si usted ha reivindicado la antigedad de una marca anterior registrada en un Estado
miembro de la Unién Europea (en el formulario MM17), la EUIPO comprobara que
usted haya indicado el nombre del Estado miembro de la UE donde esta registrado su
derecho anterior, el nUmero de ese registro y la fecha de presentacion de la solicitud
del registro correspondiente.

Si en su designacion de la Unién Europea usted ha presentado una limitacion de la



https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-guidelines
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lista de productos y servicios, la EUIPO comprobara si los productos y servicios de su
lista limitada para la Unidn Europea estan incluidos en el ambito de la lista principal del
registro internacional. Sino lo estan, emitira una denegacién provisional.

Si ensu registro internacional utiliza términos, para designar productos o servicios, que
carecen de claridad o precisién, la EUIPO emitird una denegacion provisional y le dara
dos meses para subsanar la deficiencia. Para evitar incluir en su lista términos que no
seran aceptados por la EUIPO, se recomienda buscar el contenido de la Base de Datos
Armonizada de la UE (HDB) antes de presentar un registro internacional que designe
a la Unién Europea. Esto puede hacerse en linea, de forma gratuita, en la siguiente
direccion: http://tmclass.tmdn.org/ec2/. La HDB contiene términos que designan
productos y servicios que son aceptados por todas las oficinas de marcas de la Unién
Europea. Todos los términos de la HDB seran aceptados por la EUIPO automaticamente.

Esto ayudara a que el proceso de su registro sea mucho mas sencillo y rapido.

oooooooooOoOo0QoaQ

Bienvenido a TMclass

THiclass le ayuda en Ia bisqueda y clasificacion de Productos y Servicios (términos) necesaria para Is solicitud de proteccion de una marca. Ademas puede traducir una lista de Productos y Servicio

Harmonised (EEA, candidate & potential candidate countries)

6.2.4. EXAMEN DE MOTIVOS DE DENEGACION ABSOLUTOS

Los registros internacionales que designan a la Union Europea estan sujetos a un examen
de motivos de denegacién absolutos del mismo modo que las solicitudes de marca de la

Unién Europea.
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Su marca no podra ser protegida en la Union Europea si consiste en un signo que:

a. no se ajusta a la definicibn de MUE (un signo apropiado para distinguir los
productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas, y que esté
representado de modo que pueda determinarse el objeto claro y preciso de la
proteccion otorgada a su titular);

B.  no es distintivo;

€.  es descriptivo;

d. se compone exclusivamente de términos o indicaciones que se han convertido
en habituales en el lenguaje comun o en las costumbres leales y habituales del
comercio;

e. consiste exclusivamente enlaforma u otra caracteristicaimpuesta por la naturaleza
del producto, necesaria para obtener un resultado técnico o que le aporte un valor
sustancial;

f.  es contrario al orden publico o a las buenas costumbres;

g.  es de naturaleza tal que puede inducir al publico a error sobre la naturaleza, la

calidad o la procedencia geografica del producto o servicio;

h. estaden conflicto con unabandera ounemblema de Estado o el nombre o emblema
de una organizacion intergubernamental protegidos en virtud del articulo 6ter del
Convenio de Paris;

i. esta en conflicto con otra insignia, emblema o escudo de especial interés publico;

j.  estaen conflicto conunadenominacion de origen o indicacion geografica protegida

en virtud de la legislacion de la Unidén Europea o de un Estado miembro de la UE,
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0 en virtud de un acuerdo internacional en el que la UE o un Estado miembro sea
parte;

K.  estd en conflicto con una denominacion tradicional de vinos protegida en la Union
Europea;

l.  estd en conflicto con una especialidad tradicional garantizada (ETG) protegida en
la Union Europea; o

m. estaen conflicto conladenominacion de unavariedad vegetal anterior, de la misma
especie o de una especie estrechamente conexa, protegida en la Unidén Europea.

Si la EUIPO considera que su marca no puede ser protegida en la Unidn Europea, le
enviara una denegacion provisional y le dara dos meses para presentar observaciones.
Su respuesta debera dirigirse directamente a la EUIPO, que, tras reexaminar el caso,
puede decidir confirmar la denegacidén o renunciar a la objecién.

Sila EUIPO considera que su marca puede ser protegida, y siempre que no esté pendiente
ninguna otra denegacion provisional, enviara a la OMPI una notificacion de situacion
provisional de la marca en la que se indicara que el examen de oficio ha concluido pero
que el registro internacional puede aun ser objeto de oposicion o de observaciones de
terceros.

6.2.5. OPOSICION Y OBSERVACIONES DE TERCEROS

Cualquier tercero puede plantear observaciones relativas a la existencia de un motivo
de denegacion absoluto, en cuyo caso la EUIPO podra reabrir el examen por tales
motivos. En todo caso, el autor de las observaciones no pasa a ser una parte en el
procedimiento.

Cualquier persona que invoque derechos anteriores en conflicto con su marca podra

presentar una oposicidén contra su registro internacional entre el primery el cuarto mes
siguientes a la fecha de la primera republicacion.
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Si alguien se opone a su registro internacional dentro de ese plazo, la EUIPO enviara a
la OMPI una notificacién de denegacion provisional (basada en la oposicidén) y le enviara
a usted una copia de la notificacién de oposicidon. También le notificara el plazo de
inicio del procedimiento. En todas las comunicaciones con la OMPI, la EUIPO utilizara el
idioma del registro internacional (en su caso, el espafiol). En todas las comunicaciones
enviadas directamente a usted, la EUIPO utilizara el idioma del procedimiento de
oposicion elegido por el oponente (que podra ser el espafiol, o el segundo idioma
elegido por usted al designar a la Unién Europea).

La denegacion provisional podra ser parcial o total. Indicara los derechos anteriores
invocados y la lista de los productos y servicios en los que se basa la oposicién. La lista
de productos y servicios estara en el idioma del procedimiento de oposicion.

6.2.6. DISPOSICION DEFINITIVA

Una vez completados todos los procedimientos, cuando las decisiones de la EUIPO
sean definitivas, la EUIPO debera comunicar a la OMPI, ya sea una confirmacion de su
denegacién de proteccidén o, en su caso, una declaracién de concesion de proteccion
especificando para qué productos y servicios se acepta su marca.

6.2.7. SEGUNDA REPUBLICACION Y PROTECCION DE
SU MARCA EN LA UNION EUROPEA

Si la EUIPO decide que su marca esta protegida en la Union Europea (al menos en
parte), la EUIPO republicara su registro internacional por segunda vez en el Boletin de
Marcas de la Unidn Europea (esta vez en la parte M.3). La EUIPO no emitira ningun
certificado de registro.

A partir de la fecha de esa segunda republicacion, su registro internacional tendra en
la Unién Europea los mismos efectos que una MUE registrada y podra ser invocado

contra cualquier infractor. La fecha de la segunda republicacién sera también el punto
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de partida del plazo de cinco afios dentro del cual su marca debera ser objeto de un
uso efectivo en la Unién Europea. Si su marca no es objeto de dicho uso dentro de
ese plazo, los efectos de su registro internacional en la Unién Europea podran ser
invalidados.

6.2.8. TRANSFORMACION EN UNA MARCA DE LA UNION EUROPEA (MUE)

Si su registro internacional es cancelado, total o parcialmente, porque su marca de
base en Cuba ha dejado de surtir efecto dentro del periodo de dependencia de cinco
afosy su designacion de la Unidn Europea sigue siendo efectiva, usted podra presentar
una solicitud de MUE directamente ante la EUIPO para la misma marca y los mismos
productos y servicios que la marca del registro internacional cancelado, beneficiandose
del derecho de “transformacién” previsto en el Protocolo de Madrid. Eso significa que
su solicitud de MUE basada en una transformacion sera tratada por la EUIPO como si
hubiera sido presentada en la fecha de su designacién original de la Unién Europea y
gozara de la misma prioridad, si la hubiera.

Para invocar el derecho de transformacion, la solicitud de MUE basada en una
transformacion debera presentarse en un plazo de tres meses a partir de la fecha en
que el registro internacional fue cancelado, total o parcialmente, y los productos y
servicios de la solicitud de MUE deberan estar comprendidos en la lista de productos y
servicios de su designacion de la Union Europea. Si su solicitud de transformacion se
refiere a un registro internacional ya aceptado por la EUIPO, la EUIPO omitira los pasos
de examen y oposicion y procedera a publicar la MUE en todos los idiomas de la Unidn
Europeay a emitir su certificado de registro de MUE.

6.2.9. TRANSFORMACION (CONVERSION) EN UNA SOLICITUD
NACIONAL O DESIGNACION POSTERIOR

Si, por cualquier motivo, su designacion de la Unidn Europea en el Sistema de Madrid
es retirada, rechazada o deja de surtir efecto, usted podra solicitar su transformacion
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(conversion) en una solicitud nacional presentada directamente ante la Oficina de uno
o mas Estados miembros de la Unidn Europea, o en una designacién posterior de esos
Estados miembros en el marco del Sistema de Madrid. El efecto de esa transformaciéon
(conversion) es que la solicitud de marca, o la designacion posterior, resultante de
la transformacién (conversion), tendra como fecha de presentacion la fecha de su
designacion de la Unién Europea inscrita en el Registro Internacional y gozara, en su
caso, de la misma fecha de prioridad y/o de antigledad reivindicada.

La designacion posterior resultante de la transformacion (conversién) debera remitirse
ala OMPIl através de la EUIPO en un formulario oficial(MM16), en un plazo de tres meses
a partir de la fecha en que su designacion de la Union Europea fue denegada, o retirada,
o dejo de surtir efecto. Para mas detalles sobre la transformacién (conversion), véanse
las Directrices de la EUIPO, Parte E, Seccién 2, en https://euipo.europa.eu/ohimportal/

es/guidelines.

Directrices relativas al examen de
las marcas de la Unién Europea

Practicas en materia de
Tarcas

6.2.10.SUSTITUCION DE UNA MUE POR SU REGISTRO INTERNACIONAL
Si usted ya tenia su marca registrada como MUE en la EUIPO y designa a la Union

Europea bajo el Sistema de Madrid para la misma marca, disfrutara del beneficio que el
Protocolo de Madrid denomina “sustitucion”. Eso significa que su registro internacional,
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si es aceptado por la EUIPO, tendra efectos desde la fecha del registro de su MUE en la
EUIPO. La"“sustitucién” tendralugar automaticamente; no sera necesarioinscribirla. No
obstante, usted podra pedir a la EUIPO que tome nota de la “sustitucién” en su Registro.
En principio, su MUE seguira figurando en el Registro de la EUIPO mientras usted la

renueve; VY, si la renueva, su MUE “sustituida” coexistira con su registro internacional

que designa a la Unién Europea.




7. CONCLUSION

El Protocolo de Madrid le ofrece una via atractiva para proteger su
marca en hasta 125 paises de todo el mundo al poner a su disposicion
procedimientos sencillos y econdémicos para adquirir y gestionar sus
derechos de marca en el extranjero. Como cubano, o como persona
con domicilio o empresa comercial o industrial en Cuba, usted tiene
derecho a utilizar este tratado al que Cuba se adhirio en 1995. Hoy en
dia, saber como aprovechar las oportunidades que ofrece el Protocolo
de Madrid es un componente esencial de cualquier estrategia de marca
exitosa. Gracias al Protocolo su marca puede alcanzar una temprana
presencia a nivel mundial y una rdpida reputacion internacional.
El Protocolo le garantiza la proteccion juridica de su marca frente
a sus competidores en los mercados de exportacion, aumenta las
oportunidades de franquicia, abre posibilidades de asociacion con
otras empresas y facilita la integracion en las cadenas de suministro
mundiales. En general, proporciona un apoyo muy eficaz a sus
estrategias de marca y al éxito de su negocio.
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MIEMBROS DE LA UNION DE MADRID

110 miembros (incluidas la Union Europea y la OAPI) cubriendo los territorios de 126
paises en Abril de 2022

Afganistan, Albania, Alemania, Antigua y Barbuda, Argelia, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyan, Bahréin,
Belarus, Bélgica, Bhutan, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunéi Darussalam, Bulgaria, Camboya,
Canadé, China, Chipre, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Eslovaquia,
Eslovenia, Espafia, Estados Unidos de América, Estonia, Eswatini, Federacion de Rusia, Filipinas, Finlandia,
Francia, Gambia, Georgia, Ghana, Grecia, Hungria, India, Indonesia, Iran (Republica Islamica de), Irlanda,
Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japdn, Kazajstan, Kenya, Kirguistan, Lesotho, Letonia, Liberia, Liechtenstein,
Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Madagascar, Malasia, Malawi, Marruecos, México, Ménaco,
Mongolia, Montenegro, Mozambique, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Oman, Organizacion Africana
de la Propiedad Intelectual (OAPI), Paises Bajos, Pakistan, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Arabe
Siria, Republica Checa, Republica de Corea, Republica Democratica Popular Lao, Republica de Moldova,
Republica Popular Democratica de Corea, Rumania, Rwanda, Samoa, San Marino, Santo Tomé y Principe,
Serbia, Sierra Leona, Singapur, Sudan, Suecia, Suiza, Tailandia, Tayikistan, Trinidad y Tobago, Tunez,

Turkmenistan, Turquia, Ucrania, Unién Europea’, Uzbekistan, Viet Nam, Zambia, Zimbabwe (110)

6 En el sistema de Madrid, la designacion de la OAPI extiende sus efectos a los territorios de todos sus Estados miembros, a saber: Benin,
Burkina Faso, Camerdn, Chad, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Gabén, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Mali, Mauritania,
Niger, Republica Centroafricana, Senegal, Togo (17)

7 En el Sistema de Madrid, la designacidn de la Unién Europea extiende sus efectos a los territorios de todos sus Estados miembros, a
saber: 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, Republica Checa y Rumania (27)
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ACRONIMOS

BOIP Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux

CHF Franco suizo

EM cédigo de dos letras utilizado para identificar a la Unidn Europea en los
formularios del Sistema de Madrid

EUIPO Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea

MGS Gestor de Productos y Servicios del Sistema de Madrid

MUE Marca de la Unién Europea

OAPI Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual

OCPI Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

OMPI Oficina Mundial de la Propiedad Industrial

UE Unidn Europea




carlPI:

GLOSARIO

Clasificacion de Niza

EL SISTEMA DE MADRID - LA MEJOR VIA PARA
PROTEGER SU MARCA EN EL EXTERIOR

Clasificacion Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de las Marcas, establecida por el
Arreglo de Niza de 1957, modificado en 1979

Designacién posterior

Solicitud de extensién de la proteccion
de un registro internacional a una o mas
Partes Contratantes adicionales

Marca de base

Solicitud de marca o registro de marca en uno de
los miembros de la Unién de Madrid que sirve de
base para presentar una solicitud internacional

Partes Contratantes

Estados y organizaciones intergubernamentales
gue son Partes del Protocolo de Madrid

Protocolo de Madrid

Protocolo de 1989 concerniente al Arreglo de
Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

Registro internacional

Registro internacional de una marca en
virtud del Protocolo de Madrid

Sistema de Madrid

Sistema para el registro internacional de
marcas gobernado por el Protocolo de
Madrid y administrado por la OMPI

Solicitud internacional

Solicitud de registro internacional de una
marca en virtud del Protocolo de Madrid

Union de Madrid

Unidn de los Estados y organizaciones
intergubernamentales que son Partes
del Protocolo de Madrid
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SERVICIOS EN LINEA DE ACCESO GRATUITO PARA
LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE MADRID

EUIPO - https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks
Sitio web de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPO)

EUIPO - Boletin de MUE - https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins

Publicacion oficial de la EUIPO sobre las marcas de la Unién Europea (MUE)

EUIPO - Directrices de marcas - https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-

guidelines
Directrices relativas al examen de las marcas de la Union Europea

EUIPO - Representantes - https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/

representatives
Base de datos de representantes mantenida por la EUIPO

EUIPO - Solicitud de MUE en linea - _https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/apply-

now
Servicio en linea de la EUIPO para la presentacion de solicitudes de registro de MUE

EUIPO - Tasas - https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/fees-payable-direct-to-euipo

Tasas pagaderas a la EUIPO en el marco de los procedimientos relativos a las MUE

OCPI - http://www.ocpi.cu/
Sitio web de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI)

OCPI - Legislacion - http://www.ocpi.cu/legislacion
Sitio web de la OCPI que le proporciona acceso a la legislacién de Cuba sobre marcas

OCPI - Base de Datos Cubana de Propiedad Industrial (WIPO Publish) - https://
wiposearch.ocpi.cu/wopublish-search/public/trademarks?1&query=*:*


https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks 
https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-guidelines 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-guidelines 
https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives 
https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives 
 https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/apply-now 
 https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/apply-now 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/fees-payable-direct-to-euipo
http://www.ocpi.cu/ 
http://www.ocpi.cu/legislacion 
https://wiposearch.ocpi.cu/wopublish-search/public/trademarks?1&query=*:* 
https://wiposearch.ocpi.cu/wopublish-search/public/trademarks?1&query=*:* 
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OMPI - Base Mundial de Datos sobre Marcas - http://www.wipo.int/branddb/es/
index.jsp

Plataforma en linea de la OMPI que proporciona acceso a datos sobre mas de 50
millones de registros relativos a marcas, indicaciones geograficas y emblemas
oficiales, procedentes de 71 colecciones nacionales e internacionales

OMPI - Cuenta de Usuario - https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/

register.xhtml
Cuenta de usuario de los servicios en linea de la OMPI que proporciona acceso al

Portal de Propiedad Intelectual de la OMPI

OMPI - Portal de Propiedad Intelectual - https://ipportal.wipo.int/

Ventanilla Unica de acceso a los servicios en linea que ofrece la OMPI, incluidos

los servicios de renovacion (Madrid E-Renewal Service), de limitacion de la lista de
productos y servicios (Limitacidén) y de gestion de carteras de registros internacionales
(Madrid Portfolio Manager)

Sistema de Madrid - Calculador de Tasas -_http://www.wipo.int/madrid/es/fees/

calculator.jsp
Servicio en linea que facilita el calculo de las tasas pagaderas por concepto de

solicitud internacional, designacién posterior, renovacion de registros internacionales
y otros tramites relativos al Sistema de Madrid

Sistema de Madrid - Contacto - https://www3.wipo.int/contact/es/madrid/
Direccién de contacto para realizar una consulta o enviar a la OMPI un documento o

una respuesta
Sistema de Madrid - E-Designacion posterior - https://www3.wipo.int/osd/

Servicio para la presentacion en linea de pedidos de designacion posterior en virtud
del Protocolo de Madrid


http://www.wipo.int/branddb/es/index.jsp 
http://www.wipo.int/branddb/es/index.jsp 
https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml 
https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml 
https://ipportal.wipo.int/
 http://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp 
 http://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp 
 https://www3.wipo.int/contact/es/madrid/ 
https://www3.wipo.int/osd/ 
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Sistema de Madrid - Formularios - http://www.wipo.int/madrid/en/forms/

Sitio web de la OMPI desde el cual se pueden descargar los formularios para el
registro internacional de marcas

Sistema de Madrid - Gaceta de Marcas Internacionales - https://www3.wipo.int/
madrid/monitor/es/

Publicacion oficial del Sistema de Madrid en la que se publica semanalmente
informacién relacionada con los nuevos registros internacionales, las renovaciones,
las designaciones posteriores y las modificaciones que afecten a los registros
internacionales existentes.

Sistema de Madrid - Gestor de Productos y Servicios (MGS) - https://webaccess.
wipo.int/mgs/

Servicio ofrecido por la OMPI que facilita la compilacién de listas de productos y
servicios para la presentacion de solicitudes internacionales de registro de marcas

Sistema de Madrid - Guia - http://www.wipo.int/madrid/es/guide/
Guia para el Registro Internacional de Marcas segun el Protocolo de Madrid

Sistema de Madrid - Madrid Monitor - http://www.wipo.int/madrid/monitor/es/
Servicio de la OMPI que proporciona acceso a informacién sobre todas las marcas

registradas en virtud del Sistema de Madrid

Sistema de Madrid - Perfiles de Miembros - http://www.wipo.int/madrid/

memberprofiles/#/

Base de datos de la OMPI que proporciona acceso a una amplia gama de informacion
sobre las practicas y procedimientos de los miembros del Sistema de Madrid

Sistema de Madrid - Tasas individuales - https://www.wipo.int/madrid/es/fees/
ind_taxes.html

Tabla de tasas individuales bajo el Protocolo de Madrid



http://www.wipo.int/madrid/en/forms/
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/ 
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/ 
https://webaccess.wipo.int/mgs/ 
https://webaccess.wipo.int/mgs/ 
http://www.wipo.int/madrid/es/guide/  
http://www.wipo.int/madrid/monitor/es/ 
http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/ 
http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/ 
 https://www.wipo.int/madrid/es/fees/ind_taxes.html 
 https://www.wipo.int/madrid/es/fees/ind_taxes.html 
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Sistema de Madrid - Tasas y métodos de pago - https://www.wipo.int/finance/es/
madrid.html

Informacion relativa a las tasas y métodos de pago bajo el Protocolo de Madrid

TMclass - http://euipo.europa.eu/ec2/
Herramienta de ayuda para la busqueda y clasificacion de términos para la

identificacién de productos y servicios para el registro de las marcas aceptados por 89
oficinas de marcas

TMview - https://www.tmdn.org/tmview/welcome
Plataforma de informacién en linea que da acceso a los datos de mas de 101 millones

de registros de marcas de mas de 110 paises

WIPO Lex - https://wipolex.wipo.int/es/main/legislation

Base de datos de la OMPI que proporciona acceso gratuito a informacién juridica

sobre propiedad intelectual de todo el mundo (tratados, leyes, reglamentos, etc.)



https://www.wipo.int/finance/es/madrid.html 
https://www.wipo.int/finance/es/madrid.html 
http://euipo.europa.eu/ec2/
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
https://wipolex.wipo.int/es/main/legislation 
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