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“Deceniode a3 tguakdad da cportunidades para mujeres v hombres”
Ane cel Cialago y la Reconcil@cicn Nacional”

Lirma, 74 de setiembre de 2018

QFICIO N° 2BB-2018 -PR

Sefior
DANIEL SALAVERRY VILLA

Presidente del Congreso de la Republica
Presente. -

Nos dingimos a usied. sefior Presidente del Congreso de la Republica. con la
finalidad de comunicarle que, al amparo de las facultades concedidas por el
articulo 57" de la Constitucion Politica del Peru, se ha promulgado el Decreto
Supremo N° 040-2018-RE | que ratifica el "Tratado de Singapur sobre el Derecho
de Marcas" adoptado el 27 de marzo de 2006, en la Repiblica de Singapur

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los
sentimientos de nuestra consideracion

Atentameante,
o f /91»’ S
MERCEDES RO ARAGZ FERNANDEZ CARLOS AUGUSTO OLIVA NEYRA
SEgUn eepresikdenia de la Replblica Ministro de Economia y Finanzas
argada del Despacho de la Encargada del Despacho del
Presidencia de la Repdblica Minisieric de Relaciones Exieriores
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EL PRESIDENTE DE LA REPLUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el “Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas” fus
adoplada el 27 marzo de 2006, en la Replblica de Singapur:

Cue, es conveniante @ Ios interesas del Pand Ia ralificacion del
citadao instrumenta juridico internacional;

De conformidad con la dispuesto por los articulos 579 ¥ 118° inciso
11 de la Constitucién Politica del Pend y el segundo parrafo del articulo 2° de Ia Lay N
26847, gue facultan al Presidente de la Repiblica a celebrar v rafificar tratados o
adherir a estos sin el requisito de la aprobacidn previa dal Congresa;

DECRETA:

Articulo 1°%- Ralificase el “Tratado de Singapur sobre el
Dereche de Marcas”, adoplado el 27 marzo de 2006, en la Replblica de Singapur

Articule 2°.- De conformidad con los articulos 4° v 6° da |a Ley
N*® 26647, el Ministerio de Relacionas Exteriores procederd a publicar en el diarlo sficial
"El Peruano” el texto integro del referido Tratado, asi como |a fecha de enfrada en
vigencia,

Articulo 3°.- Dése cuenta al Congreso de la Repablica.
Articulo 4°.-El presenle Decreto Supremo serd refrendada por el

Ministro de Relaciones Extericres,

Dado en la casa de Gobiemo, en Lima, a los weintifin dias del mes de
getiombre del afio dos mil diecioche.
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MINISTERIO DE RELACIONES

2,

EXTERIORES

EXPOSICION DE MOTIVOS

El “Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas™ (en adslants, Tratado de
Singapur), fus adeptade el 27 marzo de 2006, en la Repiblica de Singapur,

Luego de cuatro afios de revision del Tratade scbre Deracho de Marcas da 19847,
durante la Conferencia Diplomética para la adopoitn de un instruments intermacianal
sobre el derecho de marcas, realizada en Singapur del 13 al 28 de marzo da 2008,
147 Estados miambros de [a Onganizacion Mundial de la Propiedad Intalectual — ORMPY
en ese entoncas, aprobaron el Tratada da Singapur.

Entre uno de (03 2specios més resaltantes a sefislar, cabe indicar qua | Tratada da
Singapur &5 & primear instrumento intemacional en materia de marcas que reconoce
da manera expresa lag margas no radigonales,

El Tratado de Singapur ha sido estructurada an treinta y dos articules ¥ tiene por
phjeto cresr un marco intermnacional para |3 simplificacion y armonizacidn de los
procedimientos adminisirativos nacionales y regionales de ragisiro de marcas,

Para determinar la via de perfecconamianta del Tratado de Singapur, conforme akos
eriterios establecidos en la Constitucién Palitica del Panl, la Direccién General de
Tratados del Ministerio de Relaciones Exleriores analizd ¢l toxto del referido tratada,
v las opiniones tenicas emilidas por el Instibite Macional de Defenza de g
y de la Proteccién de |2 Propieded Intelectual* y la Diraccién General pama Asuntos
Econdmicos, dependenda del Ministerdo de Reladones Exlericres competents an la
materia.

Como resultado da la evaluadion realizada por la Gireccidn General de Tratados dal
Minizterio de Relaciones Exteriores, se emiid el Informe [DGT) N® 023-2018, de fecha
14 da sabiambre de 2018, en &l cual s8 concluye que el pedeccionamients intamao del
Tratade de Singapur deba efectuarse por la via simplificada, dizspuesta en el articule
57" da |la Constitucidn Politica y el segundo pamafo del articulo 2° da Ia Ley N® 26647,
Agmismao, @l Tratado de Singapur tampoco crea, modifica o suprime irbutes: ni exige
la modificacidn o dercgacidn de alguna norma con rango da ley, ni requiere |
adopcidn de medidas legislalivas para su adecuada ejscucsEon,

! Bl "Tretaco sobre Oerecho do Marcas®, fue adaplado ol 27 da ociubra da 1694, miificads intemamenie
mgsdiante Decrals Suprarma N* §07-2008-RE, da fecha 18 de enam de 004, v vigente parn o Perd desde ol 6
de agusio de 2009,

* El Instifuio Macional de Dwfensa da la Compatancla v de 13 Prateccidn de 3 Propsadad Imeleciual e aeado
a irawds dei Decreto Ley M* 25868, de feche 24 de noviembre da 1892, el cual fue deogade par gl Decralo
Legislativn que aprueha la Ley de Orgarszacian y Funciones cal INDECOPL,
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7. En consecuencia, corresponde al Fresidenta de | Repiblica ratificar madianis
Decreto Supremo el *“Tratado de Singapur sabre el Derecho de Marcas”, dando
cuanta de ello al Congreso de la Republica,

8, De acuerdo a lo establecido en el articulo 55° de ta Constitucian Palitica dal Perd
cuande el referido Tratado de Singapur entre en vigencia farmazrs parta del Darecho
nacional,

n



EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el "Tratado de Singapur scbre el Derecho de Marcas"”, fue
adoptado el 27 marzo da 2006, en la Repdbfica de Singapur;

Que, a5 conveniante a los intereses del Pera la ratificacion del
citada instrumento juridico internacional;

De confarmidad con lo dispuesto por los articulos 57° y 1187 inciso
11 de la Constitucién Polltica del Pen) y el segundo pérrafo del articule 2° da la Ley N°
26647, que facultan al Presidenta de la Repdblica a celebrar y ratificar fratados o
adherir a éstos sin el requisito de |a aprobacion pravia del Congraso;

DECRETA:

Articulo 1°.- Rafificase el “Tratado de Singapur sobhre el
Derecho de Marcas”, adoptado el 27 marzo de 2008, en la Repiblica de Singapur,

Articule 2°.- De conformidad con los articulos 4° v 6° de la Ley
N® 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores procaderd a publicar en el diario oficial
“El Peruana” el lexto Integroe del referido Tralado, asi como la fecha de entrada en
wigancia,

Articulo 3".- Dése cuenta al Congreso de la Repiblica,

Articulo 4°.- El presente Decreto Supreme sara refrendada por al
Miniztro de Relaciones Exteriores.

Dado an la casa de Gobierno, en Lima,

_E-.l-



MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

FOR CUANTO:

El “Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas” fue
adoptado el 27 marzo de 2008, en la Republica de Singapur y ratificado
internamente de acuerdo a ko dispuesto por la Constitucion Politica del Peru.

POR TANTO:

En uso de la facultad que me olorga el articulo 118 inciso 11 de la
Constitucion Palitica del Perd, declaro que la Replblica dal Per) se adhiere al
“Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas” adoplado &l 27 marzo de
2008, &n la Replblica de Singapur,

EN FE DE LO CUAL:

Firmo este Instrumente de Adhesion, sellado con las Armas de Ia

Replblica y refrendado por el sefior Minislro de Estado en el Despacho de
Felaciones Exterlores, an Lima,
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&l w50 ¥ desting de la informacidn conlenida, 200918 1143 A
MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES

Este documenta ha side rrpresa par Guisalle Yuliana Willalia Vergara, quian asurs IWMM sobre

"'L"la',ﬂ;b/ :

MEMORANDUM (DGT) N° DGT01112/2018

A ;  DESPACHO VICEMINISTERIAL DE RELACIONES EXTERIORES
B . DIRECCION GENERAL DE TRATADOS

Eleva proyects de instrumanto de Adhesidn al “Tratado da Singapur sobre sl Deracha
Aaint . da Marzas!

Refarencia - CGTO10842018

Come ese Superior Despacho conoce, of Presidente d& fa Republica ratificars intermaments el "Tratads de
Singapur sobre el Dereche de Marcas” adoptado el 27 de marzo de 2008, en la Repiblca de Singapur,

Con dicha achky eeculivo, ol procedimisnts de padfaccionamisnts infeme del referido Tratads habra
culminade y eorfesponderd que esta Direcciin General elabore al instruments de adhesion a través del cual
el Pert manifestard su intencidn de obligarse internacicnalmente con ef depdsilo del referido
instrumento ante el Director General da la Organizacion Mundial de 1a Propiedad intelectual, en su calidad
de Depositario.

Con tal finalided, se eleva a consideracian y de manera excepcional de ese Supencr Despacho el proyecto
de Instrumante de Adhesidn del citado tratado, el mizme que deberd ser refrendado por al Cancillar y
posieriormente firmade par el Presidente de la Regdblica, loda vez que ain no s& cuenta con al respecivo
decreto suprema que ratifique of citado Tralado,

Lima, 20 de sepliernbra del 2018

Jorge Alejandro Raffo Carbajal
Embajadar
Direcior Ganaral de Tratados

.G GAB,GAC,DGT EPT.OMC DAE
YW

Este decumento ha sido impraso por Guiselle Yuliana Villalta Vergara, quien asume la resporsabilided sabra
2l usa ¥ desting da la informadcn conlanida, 20908 11:48 &AM
Aneios

Proveidos
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MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POR CUANTOD:

El “Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas™ fue
adoptado el 27 marzo de 2008, en la Repdblica de Singapur y ratificado
intermameante de acuerdo a lo dispuesto per la Conslitucidn Politica dal Peri,

POR TANTO:

En uso de la facultad que me otorga el articulo 118 inciso 11 de la
Consfilucidn Pollica del Pend, declarc que la Republica del Peri se adhiere al
“Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas™ adoptads el 27 marzo da
2006, en la Repdblica de Singapur.

EN FE DE LO CUAL:

Firmo este Instrumento de Adhasidn, sellado con las Armas de |a
Repdblica y refrendada por el sefior Ministro de Estado en el Despacho de
Relacionas Exteriores, en Lima,
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A . DESPACHO VICEMINISTERIAL DE RE

D :  DIRECCION GEMERAL DE TRATADOS

Asunto i Perfecclonamients inferme dal 'TrEta:;-;l d'e- E.Egaw m al Dera
Referencla :  DAEDM332018

1. De acuerde a lo estabdeckdo en & Reglamenio de Organizacidn y Funciones de la Cancilerfa {arl 128,
Iiteral &), le comesponde 3 esta Diraccidn General amiti opinidn respects al pedeccioramients intema de los
Tratados, determinanda ka via constitucional aplicabile,

4. En cumplimiento de dicha funckin, s& ha evaluado e axpedients de perfeccionamientn dal “Tratada de
Singapur sobre el Déracho d-l:;.HEI'I:Ei' (en’adefanta, 8l Tratedo de Singapur), adoptade o 27 maro de
2006. en la Repiblica de Singapur; ¥ sa ha eishorado of Informe (DGT) N* D23-2018 que s elevs para
coraidarackin de s Superior Despacho,

1. Asimismo, en e Informe antes mencionado se concluye sefialando que of Tratado da Singapur no
requiera 3 aprobacidn del Congrese de la Replbica por fratarse de una materia no contemplada en gl
articulo 56 da la Constitucidn Politiza del Pani. Por o tanto, la via da perfaccionamiento qua le ecmespends
al Tratado de Singapur es la simpificada, conforme al procedimientn descrita en af primar parrafe dal rﬂhl'ﬂ:ub
57 de la Constitucidn, consistente en |3 ratificacidn directa dal Sefior Presidents de la Repiblica, danda
cugnta al Congraszo da s Repdbilca,

4, Dicha ratificacion requiere, conforme i articuio 2 de la Ley N* 25647 — "Establacen rovmas fiie ragulan
acios fealivos al perfeccionamisnio nacional de los tratsdos celebrados por of Estado peruana®, la amisidn
e un Decreto Supremo refrendado por af Ministrs de Ralaciones Exderiares y firmado por el Presidenie de
la Repdiliea. En senbide, se acompafia, ademds, la carpeta de perfeccionamienta, el proyecto de Decratn
Supramo de ratificacion del Tratado de Singapur y su respectiva exposiciéa de mativas,

5. Comsiderando la imponancia del Tralado da Singapur, $& somata para consideracion de esa Superior
Desgacho ol axpediants da peda:::iﬂn-'a.m'runh;vlintﬁm, con &l naogo que se e dé una atencién prioritaria
. - I g | i ]

Lima, 14 de sepliembra del 2048

Jorge Alejandra Ralto Carbajal
Embajadar
Director Gereral da Tratados

C.C: GABVMR.ONE, DGT A y
aYWY }
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Minisiarsy &

Relaciones Exteriores * '-"-_“' ]

INFORME (DGT) N” 023- 2018

|. SOLICITUD DE PERFECCIONAMIENTO

1.-Mediante Memorandum N° (DAE) N° DAEQO168/2018, de fecha 15 de
marzo de 2018, la Direccion de General para Asuntos Econdmicos dal Ministeno de
Relacionas Exterioras solicitd a la Direccion General de Tratados iniciar el procedimianto
de perfeccionamienta interno del “Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas™
{en adelante, el Tratado de Singapur), adoptado el 27 marzo de 2008, en la Replblica
de Singapur,

Il. ANTECEDENTES

2.-La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) s un
organismo espacializado del sistema de organizaciones de las Maciones Unidas,
constituido a través del "Convenio gue establece la Organizacion Mundial de la
Fropiedad Intefectual” (en adelante, &l Convenio), adoptado en la cludad de Estocolmo
el 14 de julio de 1967,

J.- Conforme a lo dispuesto por la Constitucion Politica del Perl de 1879,
vigente en aguel enfonces el referido Convenio fue aprobade internamente mediante
Decreto Ley N™ 22004, de fecha 23 de abril de 1980 y el mismo se encuenira vigente
para el Perl desde el 4 de setiembre de 1980,

4.- Respecto a los tratados administrados por la OMPI sobre marcas, se
encuantra el “Tratado sobre Derecho de Marcas”, adoptado el 27 de oclubre de 1994
{en adelanta, el Tratado de Marcas), ratificado intemamente mediante Decrelo Supremo
M® D07-2009-RE, da fecha 16 de enera de 2009, y vigente para el Penl desde el 6 de
agosto de 2009,

5.-Dada la importancia que brinda el registro de marcas, el Tratado de
Marcas propusc un sistema unificade y simplificado aplicable para los Estados,
facilitando los procedimientos en la presentacidn de solicitud de registro de marcas y la
administracion de cada registro en distintas jurisdicciones.

6.-MNo obstante ello, el alcance de proteccion del Tratado de Marcas
unicamente sobre los signos visibles; la imposibilidad de modificar el Reglamento del
citado tratade por la imprevision de la creacion de un drgano en al referido tratado; asi
como factoras externas, coma, |a innovacion tecnolgica v la intreduccidn de nuevos
mecanismos de comunicacién para el registro de marcas: motivaron la revision del
Tratado de Marcas.



7.- En ese contexto, luego de cuatro anos de revision del Tratado de Marcas,
durante la Conferencia Diplomatica para la adepcidn de un instrumento internacional
sobre el derecho de marcas, realizada en Singapur del 13 al 28 de marzo de 2008, 147
Estados miembros de la Organizacion Mundial de la Propiadad Intelectual — QMPI,
aprobaron al Tratado de Singapur,

§.-Respecto a los documentos asociados al Tratado de Singapur, se
encuentran los siguientes:

(i} La Resolucion de la Conferencia Diplomatica suplemeantana al Tratado de
Singapur,;

(i) Los Farmularios internacionales tipo, ambos documentos de facha 27 de
marzo da 2006 y,

(iii)  El Reglamento del Tratado de Singapur, vigante desde el 1 da noviembre de
2011 {en adelante, el Reglamento).

9.- Entre uno de los aspectos mas resallanies a sefalar, cabe indicar gue el
Tratado de Singapur es el primer instrumento internacional en materia de marcas que
reconoce de manera exprasa las marcas no tradicionales.

10.- Con relacibn a A Resolucion de la Conferencia Diplomatica
suplementana al Tratade de Singapur, las Partes Confratantes enfre ofros asuntcs
declararen que el Tratado de Singapur no obliga a las Parles Contratantes en a) registrar
nuaevos tipos de marcas; ni b) instaurar sistemas automatizados o sistemnas electronicos
de presentacion. Los referidos documentos permiten articular y complementar en
conjunto la aplicacion de las disposiciones del Tratado de Singapur

11.- El Tratado de Singapur, se encuentra registrado en el Archive Macional
de Tratados "Embajador Juan Migual Bakula Patifie” con el Codigo M-1107.

lll.- OBJETO

12.- El Tratado de Singapur ha sido estructurado en treinta y dos articulos v
tiene por abjeto crear un marco internacional para la simplificacién y armonizacion de
los procedimientos administrativos nacionales y regionales de registro de marcas,

IV.- DESCRIPCION

13.-El articulo primero del Tratado de Singapur contiene una serie de
definiciones a fin de precisar los alcances de los términos empleados en sus
disposiciones, entre elios, ‘regisfro’, ‘comunicacidn’, ‘registro de marcas’y leencias'
(articulo 1).

14.-En cuanto al ambito de aplicacién, se precisa que las Pares
Contratantes' aplicardn el Tratado de Singapur a las marcas que consistan en signos
gque puedan registrarse como marcas de acuerdo a sus respeclivas legislaciones
{articulo 2, parrafo 1).

" De acuerdo a la definicion que senala el Tratado de Singapur en el numeral ki) del articulo 1, se debe
amtender por Parte Confratenle, cualquier Eslado u ormganizacidn inergubermamental parle en ol rafendo
iralada
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13- Asimismo, se sefala que el Tratado de Singapur se aplicard a las marcas
relativas a productos o servicios, o relativas a productos y sarvicios; y no se aplicard &
las marcas colectivas, marcas de certificacién y mareas de garantia (articulo 2, parrafo
2).

16.- Respecte a la solicitud de registro, una Parte Contratante podra exigir
que an la referida solicitud se contenga algunos o todos los elementos o indicaciones,
tales como, una peticién de registro; el nombre y la direccion del solicitante; cuando el
solicitante sea un represantante, el nombre y la direccion de ese representanta; una
transliteracion de la marca o de ciertas partes de la marca; entre otros (articulo 3, pérrafo
1)

17.- La solicitud de registro podra referirse a varios productos o serviclos
independientemente de que pertenezcan a una o varias clases de la Clasificacion de
Niza® (articulo 3, parrale 2),

18.- El Tratado de Singapur dispone que una Parte Contratante podra exigir
en el caso que se presante una declaracion de intencion de uso de la marca conforme
al apartado xvi) del literal a) del articulo 4, que &l solicitante presente a la Oficina®
prusbas de uso efective de la marcas, tal como lo sefiale la ley, y en un plazo previsto
de acuerdo a la normativa interna y con sujecion al plazo minimos que sefale el
Reglamento (articulo 3, parrafo 3).

18.- Sobre la solicitud, ninguna Parle podra exigir gue se cumplan requisitos
distintos a los descritos en los parrafos 1) y 3) y en el articulo & del Tratado de Singapur,
asimisma, no se podra exigir respecto a solicitudes mientras sa ancuentre en tramite,
respecto de este ullimo el citado tratado ha previsto cuatro supuestos (articulo 3, parrafo
4,

20.- Con relacion a ke representacion y la direccidn para notificaciones, en &l
Tratado de Singapur dispone los casos en que es admitida una represantacidn; aquelias
circunstancias en que corresponde |a representacion obligatoria; los efectos y alcances
de un poder para representacion (articulo 4).

21.- Respecto a la fecha de presentacidn de una solicitud de registro, se ha
previsto una serie de requisitos permitidos, asi como, |a posibilidad de prever requisitos
adicionales especificos, existiendo la prohibicion que no exigir otros requisitos distintos
a los senalados en el Tratado de Singapur. Con relacidn a las modalidades y plazos
para las correccionas de las mismas estas son prescritas en el Reglaments (articulo 5),

22.- 5e ha establecido que una solicitud sera un registro Unico, en el caso en
&l que 52 incluya en una solicitud dnica, productos o servicios que pertenezcan a varias
clases de la Clasificacion de Niza {articulo 6).

23~ Toda solicitud en |a gque anumere varios productos o servicios podran ser
divididas por el solicitante o a su peficion i) hasta la decision de la Oficina; i) durante
cualquier procedimiento de oposicion conlra la decision de la Oficina; vy, i) durante
cualquier procedimiento de apelacidn contra la decision relativa al registro de la marca.
Las Partes Contratantes tiene liberlad para establecer requisitos para la division de una
solicitud, asi como incluir el pago de tasas (articulo 7, parrafo 1),

*Con relacian a la mencidn a la Clasifieacion de Niza, e Tratado de Singapur la define como la clasificecidn
establecida por el Areglo de Miza relativo a la Clasificacidn Infemacional de Productos v Servicios para el
Registro de las Marcas, firmado en Miza ol 15 de junio de 1057, on su forma revieada v maodificada.

*El Tratade de Singapur define por *0ficing” al orgarésma encargado del regisiro de mascas por una Pare
Confratante. Para el Pend el organismo encargadn del registrs de marcas es al Instéuto Macional de Defensa
der la Compatencia y da la Proteccion de la Propledad Inteleciual — INCECOPI



24.-lgualmente, todo registro padra ser dividido durante i) un procedimiento
en al que un lercera impugne la calidez del regisiro ante la Oficina; i) un procedimiento
de apelacion contra una decision adoptada por la Oficina duranie &l procedimienio anies
referido. Siendo posible que una Parle Contratante pueda excluir la posibilidad de
divisibn del registro si su legislacion nacional permilz la oposicion de terceros al registro
de una marca antes que se registre el mismo {articulo 7, parrafo 2),

25.- Las Pares Contratantes podran elegir un medio de trasmision de las
comunicacionss; exigir gue las mismas sean redactadas en un idioma admitido por la
Oficina; sea firmada por el solicitante, fitular u otra parsona interesada. El Tratado de
Singapur ha establecido algunas especificaciones sobre el mismo (articulo 8).

26.-La clasificacion de productos o servicios deberd designarios por sus
nombres, agrupandolos segun la Clasificacion de Miza, v cada grupo debera estar
precedido por el numero de clasificacian a la que pertenezca ese grupo de productos o
servicio y ser presentado conforme a la referida clasificacion (articulo 9, parrafo 1).

27.-Los productos o sarvicios en un registro o publicacion de la Oficina no
podran considerarse similares entre si, en el caso que un registro o publicacion de la
Oficina, figure la misma clase de la Clasificacion Niza. Del misme modo, no podran
considerarse diferentes los productos o servicios en un registro o publicacion de la
Oficina, =i &l registro o publicacion de la Oficinag, figuren en clases diferentes de |a
Clasificacion de Miza (articulo 3, parrafo 2).

28.- La peticidn de inscripcion de cambio; los requisitos de su formulacion; la
presentacidn de una o mas solicitudes de cambio, el cambio de nombre o la direccion
del representante; asi como otras disposicionas similares han sido consideradas en al
Tralado de Singapur (articulo 10).

29.- Las Partes Contratantes podran aceptar la peticién de correccion de un
aror en |a solicitud o peticidn, estableciéndose una sere de requisitos, la posibilidad de
fermular mas de una solicitud o peticidn de correccidn de error; la prohibicion de
establecer olros reguisitos no previstos en el Tratado de Singapur; la presentacién de
pruebas del presunto error; enire otros aspectos (articula 12).

30.- Con relacion a la duracidn y renovacidn de cada registro, el mismo tendra
la duracion del periode inicial del registro y la duracién de cada periodos de renovacion
de 10 afos, la posibilidad de presentar pruebas duranie el examen de pelicidn de
renovacion, entre otros aspecto vinculados a |a renovacion del registro (articulo 13)

31.-5e han establecido plazos para la medida de subsanacion antes y
despuas de la expiracion de un plazo, cabe la posibilidad de exigir el pago de tasas.
Asimismo, se ha establecido una serie de excepciones y ninguna Parte Contratante
podra exigir el cumplimiento de ofros requisitos que no son sefialados en el Tratado de
Singapur {articulo 14).

Jd2.-El Tratado de Singapur sefiala que las Partes Contratantes deberan
cumplir con las dispesiciones del Convenio de Parls para la Prateccion de Propiedad
Industrial, firmado en Paris el 20 de marzo de 1883 (articulo 15).

J3.-Fara & registro de las marcas de servicio, las Parte Contratantes
aplicaran sobre &l mismo las disposiciones del Convenio de Paris, relativas a las marcas
de producto (articulo 16).

|



34.-Con relacidn a la peticién de inscripcion de una licencia, &l Tratado de
Singapur sefiala especificameante los requisitos relativos a la peticién de inseripeidn; la
posibilidad de establecer una tasa por |3 inscripcién de una licencias; los alcances de
una peticion unica relativa a vanos registros; la prohibicidn de establecer otros requisitos
no previslos en tratado; la prestacion de pruebas sobre la peficidn o cualquier ofro
documento gue disponga el Reglamento (articulo 17).

35.-En el caso que una inscripcién de una licencia sea prevista en la
legislacién de una Parte Conlralante, se podra establecer una serie de requisitos para
su maodificacion o cancelacion, asimismo, respecto a los requisitos se aplicard los
parrafos del 2 al 6 del articulo 17 del Tratado de Singapur (articulo 18).

36.- La no inscripcibn de una licencia no afectara la validez del registro de la
marca objeto de la ficencia, ni la proteccldn de esa marca; una Parte Contratante no
padra exigir |a inscripcion de una licencia como condicién para favorecerse del derecho
que pueda lener el licenciatario. conforme a |a legislacion de esa Parte Contratante; v,
no sé podra exigir la inscripcion de una licencia como condicion para el uso de una
marca (articulo 18).

37.- Si la legislacién de una Parte Contralante contiene una indicacion que el
uso da la marca &5 bajo licencia, el incumplimiento total o parcial de ese requisito no
afectara la validez del registro de la marca que &5 objeto de la licencia ni la proteccidn
de esa marca, ni tampoco la aplicacion del parrafo 3 del arliculo 19 del Tratado de
Singapur {articulo 20).

J8.- Ninguna solicitud presentada conforme al articulo 3 o peticion formulada
conforme & los articulos 7.10 & 14, 17 y 18 del Tratada de Singapur podra ser rechazada
en su totalidad o en parte por una Oficing sin dar al solicitante o a la parte peticionaria,
segun corresponde, la posibilidad de formular observaciones en un plazo razonable
sobre €l rechazo previsto. Con respecto al articulo 14 del citado tratado, ninguna oficina
estara obligada a ofrecer la posibilidad de formular observaciones si la persona que pide
una mediad de subsanacion ya ha tenido la posibilidad de formular una observacion
sobre los hechos en los que se basara la decision (articulo 21).

39.- El Reglamento del Tratado de Singapur contiene asuntos que el referido
tratado disponga expresamente, detalles dtiles para la aplicacldn del tratado, requisitos,
asunto o procedimienio administralive, Respecto a la maodificacion del Reglamanle solo
sera necesario tres cuartos de los volos emitidos, y en el mismo se especificara agueallos
Casos en o5 que padra ser modificade por unanimidad, En caso de conflicto entre laz
disposicién del Tratade de Singapur y su Reglamento, prevalecars el referido tratado
{articulo 22).

40 - En el Tratado de Singapur se establece un Asamblea, compuesta por un
delegado de cada Pane Contratante. La referida Asamblea tiene come principales
funciones tratar cuestiones relativas al desarrollo del Tratado de Singapur, modificar &l
Reglamento y los Formmularios internacionales lipe, y olras funciones que ke
correspondan velar por la aplicacion del referido tratado, De otro lade determina el
quorum, la forma de adopcion de las decisiones de la Asamblea, la programacion de
sesiones, y se le concede a la Asamblea la faculta de establecer su propio reglamento
intarno (articulo 23),



41.- La Oficina Intemacional de la OMP| realizara las tareas administrativas
del Tratado de Singapur, se encargara de la secretaria de los comités de experios y
grupos de trabajo que pueda crear la Asamblea, entre ofras funciones que le
encomienden en relacidn con &l Tratado de Singapur (arlicula 24).

42 - En cuanto a la revision o madificacion del Tratado de Singapur. el mismao
podra ser realizado por una conferencia diplomatica, la convocatoria de cualguier
conferencia diplomatica sera decidida por la Asamblea [articulo 25).

43.- El procedimiento para ser parle del Tratado de Singapur, ha sido
desglosado en dos momentos, el primero refarido a la firma y al sequndo al depdsito de
un instrumento de ratificacion —si ha firmado el tratado- o adhesién —si no ha firmado el
tratado-, ¥ para ambos casos dichos aclos podran ser efectuados por i) Estados
miembros de la OMPI; i} organizaciones intargubarnamentales que tenga una Oficina
&n la que puedan registrarse marcas; iil) Estados miembros de la OMPI del que pueden
registrase marcas por conducto de la Oficina de otro Estado miembro de la OMPI; iv)
Estados miembros de la OMPI respecio del gue solamente pueden regisfrarse marcas
por cenducto de la Oficina de una organizacion intergubamamental de la qua sea
miambro ese Estado, v, v) Estados miembros de la OMPI respecto del que solamenta
pueden registrarse marcas por conducte de una Oficina comin a un grupo de Estados
miambros de la OMPI (articuln 26),

d44.- Al Tratado de Singapur le sera aplicable en o gue respecta a las
relaciones entre las Parles Confratanles que sean parie tanto del referido tratado como
el Tratado de Marcas (articulo 27, parrafo 1), Adicionalmente, una Parte Contratante
que sea parte tanto del Tratado de Singapur como del Tratado de Marcas continuara
aplicando este dtimo en sus relaciones con las Partes Contratantes del mismo tratado
gue no formen parte del Tratado de Singapur (articulo 27, parrafo 2).

45.-La entradz en vigar al del Tratado de Singapur sera fres meses después
de que disz Estados u erganizaciones intergubernamentales referidas en el numeral i)
del parrafo 1 del articule 26 del Tratado de Singapur, hayan depositado su instrumento
de ratificacion o adhesion (articulo 28, parrafo 2).

46.- La entrada en vigor de las ratificaciones o adhesiones al Tratado de
Singapur después de la entrada en vigor del tratado sera fres meses después del
depdsito del instrumento de ratificacion o adhasidn (articulo 28, pamrafo 3).

47.- Una Parte Contratante podra fermular una reserva al Tratado de Singapur
medianta una declaracidn que acompana el instrumento de ratificacion o adhesidn sobre
cualquiera de las disposiciones contenidas en el parrafo 3 del articulo 1; articulo 5:
articulo 7, parrafo 5 del articulo 8, articulo 11 y articulo 13, debiéndose especificar a cual
de las disposiciones mencionadas se refiere |a reserva (articulo 29, pédrrafo 1 y 5).

48.-En la fecha de adopcién del Tralado de Singapur, un Estada u
organizacion inlergubernamental podra declara adherirse al mismo mediante una
reserva sl la legislacién interna de en ese momento prevea el registro multiclase de
productos y el registro multiclase de servicios (articulo 29, pamrafo 2).

49.- Un Estado u organizacidn intergubernamental podra declarar a través de
una reserva no obstanie lo sefialado en el parrafo 4 del articulo 13, que con ocasién de
la primera renovacion da un regisiro que cubra servicios, la Oficina podrad examinar dicho
registro en cuante al fondo, con la salvedad especificada en el Tratado de Singapur
(articuls 29, parrafo 3),



30.- Se podra declarar mediante una reserva, no obstante lo sefialado en al
parrafo 2 del articulo 18, la exigencia que en la Inscripcion de una licencia como
condicién para gozar dal derecho que pueda tener el licenciatario, conforme a |a
legislacion del Estado o entidad intergubernamental (articulo 29, parrafo 4)

51.- El Tralado de Singapur, ademds, contampla la pasibilidad de denunciario
a traves de una nolificacion dingidz al Direclor General de Iz OMPI: y la fecha efectiva
de la denuncia surtira efecto un ano después da recibido la notificacién por el Directar
General de la OMPI, Cabe indicar que fa denuncia no afectara la aplicacian del Tratado
de Singapur a ninguna selicitud pendiente o a ninguna marca ragistrada, en la Parle
Contratante danunciante o respecto de la misma, al memento de la expiracion del
reflends plazo, con la salvedad de que la Parte Coniratante denunciante. tras |a
expiracion de ese plazo de un afo, podra dejar de aplicar el referido tratado a cualguier
reqistro a parlr de la fecha en la que deba renovarse ese registro {articule 30),

2<.- Asimisma, el Tratado de Singapur sa& firmard en espafiol, arabe, china,
frances, inglés y ruso, siendo lodos los texlos igualmente auténticos. El Directar Genaral
de la OMP| establscera un idioma oficial al texto del tratado, previa consulla con |la Parle
Contratante de los referidos idiemas y olra Parte Conlratanta interesada (articulo 31,
parrafo 1).

53.- 52 eslablece que el Tralado de Singapur estuviera abierto a la firma en
la sede de la OMPI, durante un anc a parlir de su adopcién (articulo 21, parrafo 2), En
ase santido, el Tratado de Singagur esluvo abierlo a fa firma desds el 27 de marzo de
2008 hasta el 27 de marzo de 2007.

54.- Finalmante, en cuanto al depositarao, se indica gue serd el Direclar
General de la OMPI (articuio 32).

V.- CALIFICACION

53.-El Tralado de Singapur redne los elementos formales exigidos por al
Derscho Intemacional para ser considerado como ftratado, vale decir, haber sido
calebrado entre entes dotados de subjetividad internacional, originar derechos vy
abligasiones juridicas y tener como marco regulader al Derecha Internacional®.

SE.-Esta caraclenzacidn es imporante, en razdn gque sdlo agquelics
inglrumentes  infernacionales identificados como  tralados son somelidos &
perfeccionamiento interno en e derecha peruana,

V1.- OPINIONES DE LOS SECTORES VINCULADOS

o7.- A efactos do suslantar el presente informe, se cuanta con Ias opiniones
favorabies emitidas por el Instituto Macional de Defensa de la Competencia y de Ia
Proteccign de ia Propiedad Intelactual y el Ministario de Relaciones Exleriores a través
de la Direccion General para Asuntos Econdmicos, cada sector en el dmbilo de sus
respectivas competencias.

T Arficula 2.1 (2) de la Corvencidn de Viena sobre ef Dersck de los Tratados de 1969 “se anfiernde por
fraitania un azinendo inlemacions! cetedrado enfie Estados y regan por el demcho infemacianal ya conste
en w instumenfs dilco o en dos 0 mds Msinurenlos conexos ¥ cuslquiera qie S0 51 denominacids
particaa
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Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI®

58.- Medianta Carta N* 162-2018/PRE-INDECCPI de facha 7 de marzo de
2018, la Presidencia del Congejo Ejacutivo del INDECOPI remitid el Informe N* 121-
2018/DSD de fecha 26 de febrero de 2018, a fravés del cual exprest su opinién
favorable al Tratado de Singapur.

58.- En el referido Informe, la Direccidon de Signos Distintivos del INDECOP|
efectud un analisis descriptivo de las disposicionas dal referido tralado, sefialando su
conformidad a cada articulado, considerando entre otros aspecto, que el Tratado de
Singapur @s mas amplio que al Tratado de Marcas, y en ese sentido, se aplicars a todas
las marcas que puedan ser registradas, lales como, los signos no visibles,
irdimensionales, helogramas, sonoros, entre ofros.

60.- Asimismo, con relacidn al cempromiso vinculado con obligaciones
financieras, sefiald que la adhesién al Tratado de Singapur, no irrogara compromisos
financieras para el Perd.

61.- Respecto & los beneficios del Tratado de Singapur, Indicd que dado que
el mismo busca uniformizar los requisilos, y prohibe la imposicion de formalidades
complejas, el Tratado de Singapur resulta ser un clara beneficio para los usuanos
nacionales y extranjeros.

62.- Posteriormanta, madiante Carta 450-2018/PRE-INDECOPI de fecha 30
de mayo, |la Presidencia del Consejo Directive del INDECOP! remitié &l Informe N® 768-
2018/D5D de fecha 24 de mayo de 2018, mediante el cual la referida dependencia del
INDECOPI emitid un informe complementario.

63.-La Direccion de Signos Distintivos confirmd expresamente que las
disposicionas del Tratado de Singapur se encuentran acordes con la normativa interma
an matena de marcas, y por lo cual no se requiere la emisién, modificacidn o supresion
da normas para su ajecucion,

&4.- Sobre el supuesto que permitird al Perd su adhesion al Tratado de
Singapur, la referida dependencia del INDECOP! sefald que el supuesio gue
cormresponda para su adhesion s& encuentra comprendido en el apartado i) del numearal
1 del articulo 26, del citado tratado, en razdn que el Perd es un Estado miembro de la
OMPI y cuenta con una Oficina competente <la Direccian de Signos Distintivos dal
INDECOPI- para el registro de marcas.

65.- Adicionalmeante, con relacion a la disposicion referida a las resarvas
previstas en el articulo 19 del Tratado de Singapur, la Direccidn de Signos Distintivos
indicd que no corresponde formular reserva alguna considerando que la normativa
peruana en la materia se encuenira en concordancia con el Tratado de Singapur,

66.- Finalmente, sefalkd que el Tratado de Singapur favorecers el acceso de
los nacionales a los registros de marcas, los cuales contienan formalidades armonizadas
¥ simplificadas.

: J ® El inatilute Macional de Defersa de la Competencia v de la Protecoién de la Progiadad Intelectual fus
creado 3 traves del Decrato Ley N° 25868, de techa 24 de noviembre de 1992, el cual fue derogado por ol
Decreto Legistative que aprusba |a Ley de Crganizacidn y Funciones del INDEGOP!.
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Ministerio de Relaciones Exteriores
Direccién General para Asuntos Economicos

67.- Mediante Memorandum (DAE) N® DAE0OD168/2018 de fecha 15 de marzo
de 2018, la Direccien General para Asunios Econdmicos exprasd su opinion favorable
sobre la adhesion del Pert al Tratado de Singapur.

635.- Asimismo, a través del Memarandum (DAE) N° DAEDD438/2018 de fecha
20 de junio de 2018, |a Direccion General para Asuntos Econdmicos indicd que & mismo
coadyuvara a cumplir con una de las acciones estratégicas institucionales del Ministerio
de Relaciones Exteriores, especificamente en la Accidn 1.1.16° del Objetivo Estratégico
Institucional N* 1.1 “Fortalecer y ampliar las relaciones bilaterales y mullilaterales en
regiones estratégicas "del Plan Esiratégico Institucional 2016-2018.

69.- De otro lado, se sefiald que hablende el Perd firmado el Tratado Integral
y Progresista de Ascciacién Transpacifico (CPTPP), dentro de los compromisos
asumidos por &l Perd se encuenira el ratificar o adherirse a seis instrurmentos
intarnacionales (parmrafo segundo del articulo 18.77 del CPTPP), siendo ello asi, el Perd
podra cumplir con dicho compromiso con la adhesion al Tratado de Singapur.

Vil.- VIA DE PERFECCIONAMIENTO

70.- Luago del estudio vy analisis correspondiente, la Direccidn General de
Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores concluye gue el Tratado de Singapur
sobre el Derecho de Marcas, adoptado el 27 marzo de 2006, en la Republica de
Singapur ne versa sobre ninguna de Ias malerias previsias en el articulo 56° de la
Conslitucion Politica, lales como derechos humanes; soberania, dominio ¢ integridad
del Estado; defensa nacional ni oblgacionas financieras del Estado, asimismo, tampacs
se crea, modifica o suprime tributos, ni requiere la dacion, modificacion o abrogacién de
alguna norma con rango de ley para su adecuada ejecucian,

71.- Por tal consideracion, |a via que cormesponde para el perdfeccionamiento
interno del Tratado de Singapur es la simplificada, conforme a lo prescritc en los
articulos 57 y 118 inciso 11 de la Constitucidn Polllica, asi como el segundo parrafo del
arliculo 2 de la Ley N* 268647- Establecen normas que regulan aclos relativos al
perfeccionamiente nacional de los Tralados celebrados por el Estado peruano, que
facultan al Presidente de la Republica a ratificar directamente los tratados mediante
Decreto Supremo sin el requisito de la aprobacion del Congreso de la Repiblica, cuando

f Profeger en el exteror las indicationes geograficas, denominaciones de ofigen, palenies, recursos
gendlicos, conocimiantos tradicicnales y ofros derechos de propesstad inleleciual del Per.
" Tratado Integral v Progresista de Asociacion Transpacifico
"“Caplile 18 Propledad intelociual Seccidn A Disposiciones Generzles
Arfigedo 18.7: Acuerdos Intemmacionales: [ ) 2 Cada Parfe deberd ralilfcar ¢ aghenrse 8 cada uno de los
SIGUETHes acuefios, en cass de o habedn hecho lodavia, a la fecha de enirads en wvigor de asfe Tratadn
para dichs Parle:
(&) Prodocodo de Madmd
{B) Tratade de Budapeas!;
[c) Tratado de Singepur '
d) UPOV 18312
{e) TODA, ¥
(N TLHEF,
' Lina Parte podrd safisfacer fas ablpacanas en af pdrals 2a) v 2c) ranficando o adhinéndase ya sea af Prodocol
o Macnid o &) Tratacks do Sngasy.
"Bl Anexa 184 se aphva a eshe subpdrmafn ©



estos no aborden las materias contempladas en el aticulo 56° de la Constitucitn
Politica.

72-En consecuencia, el Presidente de |a Replblica se encuentra
constitucionalmente habilitade para ratificar mediante Decrete Supremo el Tratado de
Singapur sobre el Derecho de Marcas, dando cuenla de sllo al Congreso de la
Repiblica.

Lima, 14 de setiembre de 2018
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Articulo 1
Expresiones abreviadas

A los efectos del presente Tratado y salvo indicacién expresa
en contrario:

i)  se entenderd por “Oficina” el organismo encargado
del registro de marcas por una Parte Contratante;

1)  se entenderd por “registro” el registro de una marca
por una Oficina;

ili) se entenderda por “solicitud” una solicitud de
registro,

iv) se entenderd por ‘“comunicacion” cualquier
solicitud o cualquier peticién, declaracidn, correspondencia u otra
informacion relativa a una solicitud o un registro, que se presente a
la Oficina;

v) el término “'persona” se entenderd referido tanto a
una persona natural como a una persona juridica;

vi)  se entenderd por “titular” la persona indicada en el
registro de marcas como titular del registro;

vii) se entenderd por “registro de marcas” |la
recopilacion de datos mantenida por una Oficina, que incluye el
contenido de todos los registros v todos los datos inscritos respecto
de esos registros, cualquiera que sea el medio en que se almacene esa
informacidn;

viii)  se entenderd por “procedimiento ante la Oficina”
cualquier procedimiento efectuado ante la Oficina respecto de una
solicitud o un registro;

ix) se entenderd por “Convenio de Paris” el Convenio

de Parfs para la Proteccidn de la Propiedad Industrial, firmado en
Paris el 20 de marzo de 1883, en su forma revisada y modificada;
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x) se entenderd por “Clasificacion de Niza" la
clasificacion establecida por el Ameglo de Niza relativo a la
Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el Registro
de las Marcas, firmado en MNiza el 15 de junio de 1957, en su forma
revisada y modificada;

xi) se entenderd por “licencia” una licencia para usar
una marca conforme a la legislacién de una Parte Contratante;

xii)  se entenderd por “licenciatario” la persona a quien
se ha concedido una licencia;

xiii) se entenderd por “Parte Contratante” cualquier
Estado u organizacion intergubernamental parte en el presente
Tratado;

xiv) se entenderd por “conferencia diplomdtica” la

convocacién de las Partes Contratantes con el fin de revisar o
modificar el Tratado,

xv) se entenderdA por “Asamblea® la Asamblea
mencionada en el articulo 23;

xvi) se entendera que las referencias a un “instrumento
de ratificacién™ incluyen referencias a instrumentos de aceptacion y
aprobacidn;

xvii) se entenderd por “Organizacion™ la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual;

xviii)  se entenderd por “Oficina Internacional”, la Oficina
Internacional de la Organizacion;

xix) se entenderd por “Director General” el Director
General de la Organizacidn;

xx)  se entenderd por “Reglamento™ el Reglamento del
presente Tratado mencionado en el articulo 22,
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xxi)  se entenderd que las referencias a un “articulo” o a
un “parrafo”, “apartado” o “punto” de un articulo incluyen
referencias a la regla o reglas correspondientes del Reglamento;

xxii)  se entendera por “TLT de 1994 el Tratado sobre el
Derecho de Marcas adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994,
Articulo 2
Marcas a las que se aplica el Tratado
1 [Naturaleza de las marcas] Las Partes Confratantes
aplicaran el presente Tratado a las marcas que consistan en Signos
que puedan registrarse como marcas conforme a sus legislaciones.
2) [Tipos de marcas)
a) El presente Tratado se aplicard a las marcas
relativas a productos (marcas de producto) o a servicios (marcas de

servicio), o relativas a productos y servicios.

b) El presente Tratado no se aplicara a las marcas
colectivas, marcas de certificacion y marcas de garantia,
Articulo 3

Solicitnud

1) [/ndicaciones o elementos contenidos en una solicitud
o que la acompafian; tasas)

a) Una Parte Contratante podrd exigir que una
solicitud contenga algunas o todas las indicaciones o elementos
siguientes:

i) una peticién de registro;

i) el nombre y la direccion del solicitante;
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iii) el nombre de un Estado de que sea
nacional el solicitante, si es nacional de algin Estado, el nombre de
un Estado en que el solicitante tenga su domicilio, si lo tuviere, y el
nombre de un Estado en que el solicitante tenga un establecimiento
industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere;

iv) cuando el solicitante sea una persona
juridica, la naturaleza juridica de esa persona juridica v el Estado v,
cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado,
conforme a cuya legislacidn se haya constituido dicha persona
juridica;

v) cuando el solicitante sea un
representante, el nombre y la direccion de ese representante;

vi) cuando se exija una direccién para
notificaciones conforme a lo dispuesto en el articulo4.2)b), esa
direccidn;

vil) cuando el solicitante desee prevalerse de
la prioridad de una solicitud anterior, una declaracién en la que se
reivindique la prioridad de esa solicitud anterior, junto con
indicaciones y pruebas en apoyo de la declaracion de prioridad que
puedan ser exigidas en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4
del Convenio de Paris;

viii) cuando el solicitante desee prevalerse de
cualquier proteccidn resultante de la exhibicidn de productos o
servicios en una exposicidn, una declaracidn a tal efecto, junto con
indicaciones en apoyo de esa declaracidn, como lo requiera la
legislacién de la Parte Contratante;

ix) al menos una representacién de la
marca, segun lo previsto en el Reglamento,

x) cuando proceda, una declaracidn, segin
lo previsto en el Reglamento, en la que el solicitante indique el tipo
de marca, asi como cualquier requisito especifico aplicable a ese tipo
de marca;
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xi)  cuando proceda, una declaracidn, segin
lo previsto en el Reglamento, en la que se indique que el solicitante
desea que la marca se registre y se¢ publique en los caracteres
estdndar utilizados por la Oficina;

xii) cuando proceda, una declaracién, segin
lo previsto en el Reglamento, en la que se indique que el solicitante
desea reivindicar el color como caracteristica distintiva de la marca;

xiii) una transliteracion de la marca o de
ciertas partes de la marca;

xiv) una traduccion de la marca o de ciertas
partes de la marca;

xv)  los nombres de los productos y servicios
para los que se solicita el registro, agrupados de acuerdo con las
clases de la Clasificacion de Niza, precedido cada grupo por el
niimero de la clase de esa Clasificacién a la que pertenezca ese grupo
de productos o servicios y presentado en el orden de las clases de esa
Clasificacion;

xvi) una declaracién de intencién de usar la
marca, tal como lo estipule la legislacién de la Parte Contratante,

b) El solicitante podrd presentar en lugar o ademds
de la declaracion de intencién de usar la marca, a que se¢ hace
referencia en el apartado a)xvi), una declaracion de uso efectivo de la
marca y pruebas a tal efecto, tal como lo estipule la legislacion de la
Parte Contratante.

c) Una Parte Contratante podrd solicitar que,
respecto de la solicitud, se paguen tasas a la Oficina.

2)  [Solicitud tinica para productos o servicios
pertenecientes a varias clases] La misma solicitud podré referirse a
varios productos o servicios independientemente de que pertenezcan
a una o varias clases de la Clasificacion de Niza.

=\
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3) [Uso efectiva] Una Parte Contratante podré exigir que,
cuando se haya presentado una declaracién de intencién de usar la
marca conforme al péarrafo l)a)xvi), el solicitante presente a la
Oficina, dentro de un plazo fijado por la ley y con sujecion al plazo
minimo previsto en el Reglamento, pruebas del uso efectivo de la
marca, tal como lo exija la mencionada ley.

4) [Prohibicidn de otros requisitos] Ninguna Parte
Contratante podrd exigir que se cumplan, respecto de la solicitud,
requisitos distintos de los mencionados en los parrafos 1) y 3) y en el
articulo 8. En particular, no se podréd exigir respecto de la solicitud
mientras esté en tramite:

i) que se suministre cualquier tipo de
certificado o extracto de un registro de comercio;

i) que se indique que el solicitante ejerce
una actividad industrial o comercial, ni que se presenten pruebas a tal
efecto;

ii) que se indigue que el solicitante ejerce
una actividad que corresponde a los productos o servicios
enumerados en la solicitud, ni que se presenten pruebas a tal efecto;

iv)  que se presenten pruebas a los efectos de
que la marca ha sido registrada en el registro de marcas de otra Parte
Contratante o de un Estado parte en el Convenio de Paris que no sea
una Parte Contratante, salvo cuando el solicitante invoque la
aplicacion del articulo 6quinguies del Convenio de Paris.

5) [Pruebas] Una Parte Contratante podrd exigir que se
presenten pruebas a la Oficina durante el examen de la solicitud,
cuando la Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de
cualquier indicacién o elemento contenido en la solicitud.



Tralado de Singapur sobre el Derecho de Marcas 13

Ariiculo 4
Representacidn; direccidn para notificaciones

1) [Representantes admitidos a ejercer]

a) Una Parte Contratante podrd exigir que un
representante nombrado a los efectos de cualquier procedimiento
ante la Oficina

i) esté facultado, conforme a la legislacién
- aplicable, para ejercer ante la Oficina respecto de solicitudes y
- registros y, cuando proceda, esté admitido a ejercer ante la Oficina,

ii) proporcione, como direccidn, una
direccién en un territorio aceptado por la Parte Contratante,

b) Una  actuacion relativa a  cualquier
procedimiento ante la Oficina, realizada por un representante o con
respecto a éste, que cumpla con las exigencias impuestas por la Parte
Contratante conforme a lo dispuesto en el apartado a), tendrd el
efecto de una actuacion realizada por el solicitante, titular u otra
persona interesada, o con respecto a éstos, que haya nombrado a ese
representante.

2) [Represemtacion  obligatoria; direccidn  para
notificaciones]

a) Una Parte Contratante podrd exigir que, a los
efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina, un solicitante,
titular u otra persona interesada que no tenga un domicilio ni un
establecimiento industrial o comercial real y efectivo en su territorio,
esté representado por un representante.

b) Una Parte Contratante, en la medida en que no
exija la representacién de conformidad con el apartado a), podréd
exigir que, a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina,
el solicitante, el titular u otra persona interesada que no tenga un
domicilio ni un establecimiento industrial o comercial real y efectivo
en su territorio, si tenga una direccién para notificaciones en ese
territorio.
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1)  [Poder]

a) Cuando una Parte Contratante permita o exija
que un solicitante, un titular o cualquier otra persona interesada esté
representado por un representante ante la Oficina, podra exigir que el
representante  sea nombrade en una comunicacidn separada
(denominada en adelante “poder”), indicando el nombre del
solicitante, del titular o de la otra persona, segin proceda.

b) El poder podra referirse a una o més solicitudes
0 a uno o més registros identificados en el mismo o, con sujecion a
cualquier excepcidn indicada por el poderdante, a todas las
solicitudes o todos los registros existentes o futuros de esa persona.

c) El poder podrd limitar las facultades del
representante a ciertos actos. Una Parte Contratante podré exigir que
todo poder conforme al cual el representante tenga derecho a retirar
una solicitud o a renunciar a un registro, contenga una indicacién
expresa a tal efecto.

d) Cuando se presente en la Oficina una
comunicacién de una persona que se designe en la comunicacidn
como un representante, pero en el momento de recibir la
comunicacidn la Oficina no estuviera en posesion del poder
necesario, la Parte Contratante podréd exigir que el poder se presente
en la Oficina dentro del plazo fijado por la Parte Contratante, con
sujecion al plazo minimo previsto en el Reglamento. Una Parte
Contratante podrd disponer que, cuando el poder no haya sido
presentado a la Oficina en el plazo fijado por la Parte Contratante, la
comunicacion realizada por esa persona no tendrd ningiin efecto.

4) [Referencia al poder] Una Parte Contratante podré
exigir que cualquier comunicacidén a esa Oficina efectuada por un
representante a los fines de un procedimiento ante esa Oficina,
contenga una referencia al poder sobre cuya base actia el
representante.
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5) [Prohibicién de otros reguisitos] Ninguna Parte
Contratante podra exigir que se cumplan requisitos distintos de los
mencionados en los parrafos 3) y 4) y en el articulo 8 respecto de los
asuntos tratados en esos parrafos.

6) [Pruebas] Una Parte Contratante podri exigir que se
presenten pruebas a [la Oficina cuando ésta pueda dudar
razonablemente de la veracidad de cualquier indicacion contenida en
cualquiera de las comunicaciones mencionadas en los parrafos 3)

y 4).

Articulo 5
Fecha de preseniacidn

1 [ Requisitas permitidos]

a) Con sujecién a lo dispuesto en el apartado b) y
en el parrafo 2), una Parte Contratante asignari como fecha de
presentacién de la solicitud la fecha en que la Oficina haya recibido
las siguientes indicaciones y elementos en el idioma previsto en el
articulo 8.2};

i) una indicacién expresa o implicita de
que se pretende registrar una marca;

i) indicaciones que permitan establecer la
identidad del solicitante;

iii)  indicaciones que permitan que la Oficina
establezca contacto con el solicitante o con su representante, si lo
hubiere; :

iv)  una representacidn suficientemente clara
de la marca cuyo registro se solicita;

v) la lista de los productos y servicios para
los que se solicita el registro;
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vi)  cuando s€a aplicable el
articulo 3.1jajxvi) ob), la declaracion a que se refiere el
articulo 3.1)a)xvi) o la declaracién y las pruebas mencionadas en el
articulo 3.1)b), respectivamente, tal como lo estipule la legislacidn
de la Parte Contratante.

b) Una Parte Contratante podrd asignar como
fecha de presentacion de la solicitud la fecha en la que la Oficina
reciba s6lo algunas, en lugar de todas, las indicaciones y elementos
mencionados en el apartado a), o los reciba en un idioma distinto del
exigido conforme al articulo 8.2).

2) [ Requisito adicional permitida)

a) Una Parte Contratante podrd prever que no se
asignard ninguna fecha de presentacion mientras no se hayan pagado
las tasas exigidas.

b)  Una Parte Contratante sélo podrd exigir el
cumplimiento del requisito mencionado en el apartado a) si exigia su
cumplimiento en el momento de adherirse al presente Tratado.

3)  [Correcciones y plazos] Las modalidades y plazos
para las correcciones previstas en los péarrafos 1) y 2) se prescribirdn
en el Reglamento,

4) [Prohibicion de otros requisitos] Ninguna Parte
Contratante podré exigir que se cumplan requisitos distintos de los
mencionados en los pérrafos|) y2) respecto de la fecha de
presentacidn.

Articulo 6
Regisiro unico para productos o servicios
pertenécientes a varias clases

Cuando se hayan incluido en una solicitud tnica productos o
servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificacion de Niza,
esa solicitud dard por resultado un registro dnico,
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Articulo 7
Divisidn de la solicitud y del regisiro

1) [Divisidn de la solicitud)

a) Toda solicitud que enumere varios productos o
servicios (denominada en adelante “solicitud inicial™) podra,

i) por lo menos hasta la decisién de la
Oficina sobre el registro de la marca,

ii) durante cualquier procedimiento de
oposicidn contra la decisidn de la Oficina de registrar la marca,

iii) durante cualquier procedimiento de
apelacion contra la decision relativa al registro de la marca,

ser dividida por el solicitante o a peticion suya en dos o mds
solicitudes (denominadas en adelante “solicitudes fraccionarias"),
distribuyendo entre estas altimas los productos o servicios
enumerados en la solicitud inicial. Las solicitudes fraccionarias
conservardn la fecha de presentacion de la solicitud inicial y el
beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere.

A
b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a),
las Partes Contratantes tendrdn libertad para establecer requisitos
para la division de una solicitud, incluyendo el pago de tasas.

2) [Divisidn del registre] El pérrafo 1) serd aplicable,
mutatis mutandis, respecto de la division de un registro. Esa division
deberd permitirse

i) durante un procedimiento en el que un
tercero impugne la validez del registro ante la Oficina,

ii) durante un procedimiento de apelacion
contra una decisién adoptada por la Oficina durante el procedimiento
antes referido,
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quedando entendido que una Parte Contratante podrd excluir la
posibilidad de divisidn del registro si su legislacién nacional permite
a terceros oponerse al registro de una marca antes de que se registre
la misma.

Articulo 8
Comunicaciones

1) [Medios de transmision y forma de las
comunicaciones] Una Parte Contratante podrd elegir los medios de
transmision de las comunicaciones y si acepta comunicaciones en
papel, comunicaciones en forma electrénica o en cualquier otra
forma de comunicacion.

]
| |

2) [Idioma de las comunicaciones)

a) Una Parte Contratante podrd exigir que las
comunicaciones se redacten en un idioma admitido por la Oficina,
Cuando la Oficina admita mds de un idioma, se podrd exigir al
solicitante, titular u otra persona interesada que cumplan cualquier
otro requisito relativo al idioma aplicable respecto de la Oficina,
siempre que no se exija que alguna indicacién o elemento de la
comunicacion se redacte en mas de un idioma.

b) Ninguna Parte Contratante podrd exigir la
legitimacion, certificacién por fedatario piblico, autenticacién,
legalizacion o cualquier otra certificacion de la traduccion de una
comunicacion, salvo en lo previsto en el presente Tratado.

c) Cuando una Parte Contratante no exija que las
comunicaciones se redacten en un idioma admitido por su Oficina,
ésta podrd exigir que un traductor oficial o un representante presente
en un plazo razonable una traduccién de esa comunicacion a un
idioma admitido por la Oficina.

3) [Firma de las comunicaciones en papel)

a) Una Parte Contratante podrd exigir que una
comunicacion en papel esté firmada por el solicitante, titular u otra
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persona interesada. Cuando una Parte Contratante exija que una
comunicacién en papel esté firmada, deberd aceptar cualquier firma
que cumpla los requisitos previstos en el Reglamento.

b)  MNinguna Parte Contratante podrd exigir la
legitimaci6n, certificacion por fedatario puablico, autenticacidn,
legalizacién o cualquier otra certificacion de una firma excepto
cuando asi lo disponga la legislacién de la Parte Contratante si la
firma se refiere a la renuncia a un registro.

. ¢l No obstante lo dispuesto en el apartado b), una
F'arte Contratante podré exigir que se presenten pruebas a la Oficina
cuando ésta pueda dudar razonablemente de la autenticidad de una
firma en una comunicacion en papel.

4) [Comunicaciones presentadas en forma electrdnica o
por medios electironicos de transmision] Cuando una Parte
Contratante permita la presentacién de comunicaciones en forma
electronica o por medios electrénicos, podrd exigir que esas
comunicaciones estén conformes con los requisitos previstos en el
Reglamento.

5)  [Presentacion de una comunicacion] Las Partes
Contratantes aceptardn la presentacion de toda comunicacién cuyo
contenido corresponda al del Formulario intemacional tipo
correspondiente previsto en el Reglamento, de haberlo.

6)  [Prohibicion de otros reguisitos] Ninguna Parte
Contratante podrd exigir que se cumplan, respecto de los pérrafos 1)
a §), requisitos distintos de los mencionados en el presente articulo,

7 [Medio de comunicacidn con los representantes)
MNada de lo dispuesto en el presente articulo regula el medio de
comunicacion entre el solicitante, el titular u otra persona interesada
y su representante.

29,
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Artlculo 9
Clasificacidn de productos y servicios

1) [Indicaciones de productos y servicios] Cada registro
y cualquier publicacién efectuados por una Oficina que se refieran a
una solicitud o a un registro y en que se indiquen productos o
servicios, deberdn designar los productos o servicios por sus
nombres, agrupandolos segin las clases de la Clasificacién de Niza,
y cada grupo deberd ir precedido por el nimero de la clase de esa
Clasificacion a la que pertenezca ese grupo de productos o servicios
y estar presentado en el orden de las clases de esa Clasificacién.

2) [Productos o servicios en la misma clase o en clases
diferentes)

a) Los productos o servicios no podran
considerarse similares entre si por razén de que, en un registro o
publicacion de la Oficina, figuren en Ja misma clase de la
Clasificacion de Niza.

b) Los productos o servicios no podrin
considerarse diferentes entre si por razén de que, en un registro o
publicacién de la Oficina, figuren en clases diferentes de la
Clasificacidn de Niza.

Articulo 10
Cambios en los nombres o en las direcclones

I} [Cambios en el nombre o en la direccion del titular)

a) Cuando no haya cambio en la persona del
titular, pero si lo haya en su nombre o en su direccién, una Parte
Contratante aceptard que la peticién de inscripcién del cambio por la
Oficina en su registro de marcas sea formulada por el titular en una
comunicacion en la que se indique el nimero del registro en cuestién
y €l cambio que se ha de registrar.
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b) Una Parte Contratante podrd exigir que en la
peticidn se indique

i} el nombre y la direccidn del titular;

i) cuando el titular tenga un representante,
el nombre v la direccidn de ese representante;

ili) cuando el titular tenga una direccidn
para notificaciones, esa direccion.
c) Una Parte Contratante podrd exigir que,
© respecto de la petici6n, se pague una tasa a la Oficina.

d) Bastard con una peticion unica aun cuando la
modificacién se refiera a mds de un registro, siempre que en la
peticidn se indiquen los nimeros de todos los registros en cuestion.

2) |Cambio en el nombre o en la direccion del
solicitante] El péarrafo ) se aplicard, mutatis murandis, cuando el
cambio se refiera a una o més solicitudes, o a una o mds solicitudes y
registros; sin embargo, cuando el nimero de una solicitud ain no se
haya asignado o no sea conocido por el solicitante o su representante,
se deberd identificar de otro modo esa solicitud en la peticion segin
lo previsto en el Reglamento.

£} [Cambio en el nombre o en la direccion del
representante o en la direccidn para notificaciones] El pérrafo 1) se
aplicard, mutatis mutandis, a cualquier cambio en el nombre o en la
direccion del representante, en su caso, y a cualquier cambio relativo
a la direccion para notificaciones, en su caso.

4) [Prohibicidn de ofros reqguisitos] Ninguna - Parte
Contratante podrd exigir que se cumplan requisitos distintos de los
mencionados en los parrafos 1) a 3) y en el articulo 8 respecto de la
peticion mencionada en este articulo. En particular, no podré exigir
que se le proporcione ningln tipo de certificado relativo al cambio.

A\
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5) [Pruebas] Una Parte Contratante podrd exigir que se
presenten pruebas a la Oficina cuando ésta pueda dudar
razonablemente de la veracidad de cualquier indicacién contenida en
la peticion.

Articulo 11
Cambio en la titularidad

1) [Cambio en lu titularidad del regisiro)

a) Cuando se haya producido un cambio en la
persona del titular, una Parte Contratante aceptard que la peticién de
inscripcidn del cambio por la Oficina en su registro de marcas sea
formulada por el titular o por la persona que haya adquirido la
titularidad (denominado en adelante “el nuevo propietario™) en una
comunicacién en la que se indique el nimero del registro en cuestién
y el cambio que se ha de inscribir.

b) Cuando el cambio en la titularidad sea el
resultado de un contrato, una Parte Contratante podrd exigir que la
peticidn indique ese hecho y vaya acompafiada, a eleccion de la parte
peticionaria, de uno de los siguientes elementos:

i) una copia del contrato, respecto de la
cual podra exigirse que un fedatario piblico o cualguier otra
autoridad publica competente certifigue su conformidad con el
confrato original;

i) un extracto del contrato en el que figure
el cambio de titularidad, respecto del cual podrd exigirse que un
fedatario pablico o cualquier otra autoridad piblica competente
certifique que es un extracto auténtico del contrato;

i) un certificado de transferencia, sin
certificacion, en la forma y con el contenido previstos en el
Reglamento, y firmado tanto por el titular como por el nuevo
propietario;
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iv] un documento de transferencia, sin
certificaciéon, en la forma y con el contenido previstos en el
Reglamento, y firmado tanto por el titular como por el nuevo
propietario.

c) Cuando el cambio en la titularidad sea el
resultado de una fusidn, una Parte Contratante podrd exigir que la
peticién indique ese hecho y vaya acompafiada de una copia del
documento que pruebe la fusidn, emitido por la autoridad
competente, por ejemplo la copia de un extracto del registro de
comercio, y que la autoridad que emitid el documento, o un fedatario
‘pablico o cualquier otra autoridad publica competente, certifique su
conformidad con el documento original.

d) Cuando haya un cambio en la persona de uno o
varios cotitulares, pero no en todos ellos, y tal cambio de titularidad
sea ¢l resultado de un contrato o una fusion, una Parte Contratante
podra exigir que todo cotitular, respecto del que no haya habido
cambio en la titularidad, dé su consentimiento expreso al cambio de
titularidad en un documento firmado por él.

e) Cuando el cambio en la titularidad no sea el
resultado de un contrato ni de una fusidn, sino que resulte, por
ejemplo, de la aplicacion de la ley o de una decisidn judicial, una
Parte Contratante podrd exigir que la peticién indigue ese hecho y
vaya acompafiada de una copia de un documento que pruebe el
cambio, y que la autoridad puablica que emitié el documento, o un
fedatario publico o cualquier otra autoridad piblica competente,
certifique su conformidad con el documento original.

f) Una Parte Contratante podrd exigir que en la
peticién se indique

i) el nombre y la direccidn del titular;

ii) el nombre y la direccidn del nuevo
propietario;

iii) el nombre de un Estado del que sea
nacional el nuevo propietario, si éste es nacional de algin Estado, el

AS
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nombre de un Estado en que el nuevo propietario tenga su domicilio,
de tenerlo, y el nombre de un Estado en que el nuevo propietario
tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, de
tenerlo;

iv) cuando el nuevo propietario sea una
persona juridica, la naturaleza juridica de esa persona juridica y el
Estado ¥, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese
Estado, conforme a cuya legislacién se haya constituido la
mencionada persona juridica.

v) cuando el titular tenga un representante,
el nombre y la direccidn de ese representante;

vi) cuando el titular tenga una direccion
para notificaciones, esa direccidn;

vil) cuando el nuevo titular tenga un
representante, el nombre y la direccidn de ese representante;

viii) cuando se exija que el nuevo titular
tenga una direccion para notificaciones conforme a lo dispuesto en el
articulo 4.2)b), esa direccidn.

g2) Una Parte Contratante podrd exigir, gue
respecto de una peticidn, se pague una tasa a la Oficina.

h) Bastard con una peticién Gnica aun cuando el
cambio se refiera a més de un registro, a condicién de que el titular y
el nuevo propietario sean los mismos para cada registro y siempre
que se indiguen en la peticién los nimeros de todos los registros en
cuestion.

i) Cuando el cambio de titularidad no afecte a
todos los productos y servicios enumerados en el registro del titular,
y la legislacién aplicable permita la inscripcién de tal cambio, la
Oficina creard otro registro relativo a los productos o servicios
respecto de los cuales haya cambiado la titularidad.
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2) [Cambio en la titularidad de la solicitud] El pérrafo 1)
se aplicard, mutaris murandis, cuando el cambio de titularidad se
refiera a una o més solicitudes, o a una o0 més solicitudes y registros;
sin embargo, cuando el nimero de una solicitud ain no se haya
publicado o no sea conocido por el solicitante o su representante, se
deberd identificar de otro modo esa solicitud en la peticidn segin lo
previsto en el Reglamento.

3) [Prohibicidn de ofros reguisitos] Ninguna Parte
Contratante podrd exigir que se cumplan requisitos distintos de los
mencionados en los parrafos 1) y 2) y en el articulo 8 respecto de la
peticidn referida en este articulo. En particular, no se podré exigir:

i)  salvo lo dispuesto en el parrafo 1)c), que
se presente un certificado o un extracto de un registro de comercio;

i) que se indique que el nuevo propietario
realiza una actividad industrial o comercial, ni que se presenten
pruebas a tal efecto;

iii) que se indique que el nuevo propietario
realiza una actividad que corresponde a los productos o servicios
afectados por el cambio de titularidad, ni que se presenten pruebas a
cualquiera de estos efectos,

iv) que se indique que el titular transfirid,
total o parcialmente, su negocio o el activo intangible pertinente al
nuevo propietario, ni que se presenten pruebas a cualquiera de estos
efectos.

4) | Pruebas] Una Parte Contratante podra exigir que se
presenten pruebas a la Oficina, o pruebas adicionales si fuese
aplicable el pérrafo 1)) o e), cuando la Oficina pueda dudar
razonablemente de la veracidad de cualquier indicacidn contenida en
la peticion o en cualquier otro documento mencionado en el presente
articulo.

s kY
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Articulo 12
Correccidn de un error

1) [Correccicn de un error respecto de un regisiro]

a) Cada Parte Contratante deberd aceptar que la
peticion de correccion de un error que se haya cometido en la
solicitud o en otra peticién comunicada a la Oficina y que se refleje
en su registro de marcas o en cualquier publicacién de la Oficina, sea
formulada por el titular en una comunicacion en la que se indique el
nimero del registro en cuestidn, el error que se ha de corregir y la
correccion que se ha de efectuar.

b) Una Parte Contratante podrd exigir que en la
peticidn se indique

i) . el nombre y la direccidn del titular;

ii) cuando el titular tenga un representante,
el nombre y la direccién de ese representante;,

ili) cuando el titular tenga una direccion
para notificaciones, esa direccidn.

c) Una Parte Contratante podrd exigir que,
respecto de la peticion, se pague una tasa a la Oficina.

d) Bastard con una peticion Unica aun cuando la
correccion se refiera a mds de un registro de la misma persona,
siempre que el error y la correccion solicitada sean los mismos para
cada registro, y que se indiquen en la peticidén los nimeros de todos
los registros en cuestion,

2) [Correccidn de un error respecto de una solicitud)] El
parrafo 1) sera aplicable, muratis mutandis, cuando el error se refiera
a una 0 mas solicitudes, o a una o mds solicitudes y registros; sin
embargo, cuando el numero de una solicitud ain no se haya
publicado o no sea conocido por el solicitante o su representante, se
deberd identificar de otro modo esa solicitud en la peticién segin lo
previsto en el Reglamento.
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3) [Prohibicion de oiros requisitos] Minguna Parte
Contratante podrd exigir que se cumplan requisitos distintos de los
referidos en los parrafos 1) y 2), y en el articulo 8, respecto de la
peticidn mencionada en el presente articulo.

4) [Pruebas] Una Parte Contratante podré exigir que se
presenten pruebas a la Oficina cuando ésta pueda dudar
razonablemente que el presunto error lo sea efectivamente,

5) [Errores de la Oficina) La Oficina de una Parte
_ Contratante corregird sus propios errores, ex gfficio 0 previa
solicitud, sin tasa.

6) [Errores que no puedan corregirse] Ninguna Parte
Contratante estard obligada a aplicar los parrafos 1), 2) ¥ 5) a un
error que no pueda corregirse conforine a su legislacion.

Artfculo 13
Duracidn y renovacidn del registro

1) [Indicaciones o elementos conrenidos en una peticion
de renovacion o que la acomparien; lasas)

a) Una Parte Contratante podrd exigir que la
renovacion de un registro esté sujeta a la presentacion de una
peticidn y que tal peticién contenga algunas o todas las indicaciones
siguientes:

i) una indicacidn de que se solicita una
renovacion;

i) el nombre y la direccién del titular;
iii) el nomero del registro en cuestion;
iv) a eleccién de la Parte Contratante, la

fecha de presentacién de la solicitud que dio lugar al registro en
cuestion o la fecha del registro en cuestion;

1)
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v) cuando el titular tenga un representante,
el nombre y la direccidn de ese representante;

vi) cuando el titular tenga una direccion
para notificaciones, esa direccion;

vii) cuando la Parte Contratante permita que
se efectie la renovacion de un registro sélo respecto de algunos de
los productos o servicios inscritos en el registro de marcas y se pida
esa renovacidn, los nombres de los productos o servicios inscritos en
el registro para los cuales se pida la renovacién, o los nombres de los
productos o servicios inscritos en el registro para los cuales no se
pida la renovacién, agrupados segiin las clases de la Clasificacién de
NMiza, precedido cada grupo por el nimero de la clase de esa
Clasificacidn a que pertenezca ese grupo de productos o servicios y
presentado en el orden de las clases de esa Clasificacion;

viii) cuando una Parte Contratante permita
que una peticibn de renovacidn sea presentada por una persona
distinta del titular 0 su representante y la peticién sea presentada por
tal persona, el nombre y la direccién de esa persona.

b) Una Parte Contratante podrd exigir que,
respecto de la peticién de renovacion, se pague una tasa a la Oficina.
Una vez que se haya pagado la tasa respecto del periodo inicial del
registro o de cualquier perfodo de renovacion, no podrid exigirse
pago adicional para el mantenimiento del registro respecto de ese
periodo. Las tasas asociadas con el suministro de una declaracién o
prueba de uso, no se considerardn, a los fines de este apartado, como
pagos exigidos para el mantenimiento del registro y no quedarén
afectadas por este apartado.

c) Una Parte Contratante podrd exigir que se
presente |a peticién de renovacién y se pague la tasa correspondiente
mencionada en el apartado b) a la Oficina, dentro del periodo fijado
por la legislacién de la Parte Contratante, con sujecitn a los plazos
minimos previstos en el Reglamento,

2) [Prohibicién de otros reguisitos] WNinguna Parte
Contratante podrd exigir que se cumplan requisitos distintos de los
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mencionados en el pérrafo 1), y en el articulo, B respecto de la
peticion de renovacidn. En particular, no se podré exigir:

i) ninguna  representacion u  ofra
identificacion de la marca;

i) que se presenten pruebas de que se ha
registrado la marca, o que se ha renovado su registro, en algin otro
registro de marcas;

ili) que se proporcione una declaracion o se
presenten pruebas en relacién con el uso de la marca.

3) [Pruebas] Una Parte Contratante podra exigir que se
presenten pruebas a la Oficina durante el examen de la peticion de
renovacidn, cuando la Oficina pueda dudar razonablemente de la
veracidad de cualquier indicacién o elemento contenido en la
peticion de renovacion.

4) [Prohibicion de examen sustantive] A los fines de
efectuar la renovacién, ninguna Oficina de una Parte Contratante
podra examinar el registro en cuanto al fondo.

5) [Duracidn] La duracin del perfodo inicial del registro
y la duracién de cada periodo de renovacion serd de 10 afios.

Articulo 14
Medidas de subsanacién en caso de incumplimiento de plazos

(B [Medida de subsanacién antes de la expiracion de un
plazo] Las Partes Contratantes podrin autorizar la prorroga de un
plazo fijado para realizar un acto en un procedimiento ante la Oficina
respecto de una solicitud o de un registro, si se presenta a la Oficina
una peticion a tal efecto antes de la expiracion del plazo.

2) [Medidas de subsanacién después de la expiracion de
un plazo] Cuando un solicitante, titular u otra persona interesada no
haya cumphdu un plazo fijado (“el plazo en cuestién™) para realizar
un acto en un procedimiento ante la Oficina de una Parte Contratante

9
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respecto de una solicitud o un registro, la Parte Contratante
dispondrd una o mds de las siguientes medidas de subsanacion, de
conformidad con los requisitos previstos en el Reglamento, si se
presenta a la Oficina una peticién a tal efecto:

1) la prorroga del plazo en cuestion por el
periodo previsto en el Reglamento,

i) la continuacién de la tramitacién
respecto de la solicitud o el registro;

iii) el restablecimiento de los derechos del
solicitante, titular u otra persona interesada respecto de la solicitud o
del registro, cuando la Oficina considere que el incumplimiento
ocurrié a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias
0, a eleccién de la Parte Contratante, que el incumplimiento no fue
intencional.

3) [Excepciones] Ninguna Parte Contratante estard
obligada a prever las medidas de subsanacién mencionadas en el
parrafo 2) respecto de las excepciones previstas en el Reglamento.

4) [Tasas] Una Parte Contratante podrd exigir que se
paguen tasas respecto de las medidas de subsanacién mencionadas
en los parrafos 1) y 2).

5) [Prohibicidn de otros requisitos] WNinguna Parte
Contratante podrd exigir que se cumplan requisitos distintos de los
mencionados en el presente articulo y en el articulo 8 respecto de las
medidas de subsanacién mencionadas en el parrafo 2).

Articulo 15
Obligacidn de cumplir con el Convenio de Paris

Las Partes Contratantes deberdn cumplir con las disposiciones
del Convenio de Paris relativas a las marcas.
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Artfeulo 16
Marcas de servicio

Las Partes Contratantes registrardn las marcas de servicio y
aplicaran a ellas las disposiciones del Convenio de Paris relativas a
las marcas de producto.

Articulo 17
Peticidn de inscripcidn de una licencia

1) [Requisitos relativos a la peticion de inscripeidn)
Cuando la legislacion de una Parte Contratante prevea la inscripcion
de una licencia ante su Oficina, esa Parte Contratante podrd exigir
que la peticion de inscripcion

i) se presente conforme a los requisitos
previstos en el Reglamento, y

li) wvaya acompafiada de los documentos
justificativos previstos en el Reglamento,

2) [Tasa] Una Parte Contratante podrd exigir que,
respecto de la inscripcién de una licencia, se pague una tasa a la
Oficina.

3) [Peticidn vinica relativa a varios registros] Una (nica
peticion serd suficiente aun cuando la licencia se refiera a méds de un
registro, siempre que los nimeros de todos los registros en cuestion
estén indicados en la peticion, que el titular y el licenciatario sean los
mismos para todos los registros, ¥ que en la peticion se indique el
ambito de aplicacion de la licencia de conformidad con el
Reglamento, respecto de todos los registros.

4)  [Prohibicidn de otros requisitos)

a) Ninguna Parte Contratante podrd exigir el
cumplimiento de requisitos distintos de los mencionados en los
parrafos 1) a 3) y en el articulo 8 respecto de la inscripcioén de una
licencia ante su Oficina. En particular, no se podré exigir:
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i) el suministro del certificado de registro
de la marca que es objeto de la licencia,

i) el suministro del contrato de licencia o
de una traduccién del mismo;

i) una indicacion de las condiciones
financieras del contrato de licencia.

b) Lo dispuesto en el apartado a) no afectard las
obligaciones previstas en la legislacion de una Parte Contratante
respecto de la divulgacién de informacién con fines distintos de la
inscripcién de la licencia en el registro de marcas.

5)  [Pruebas] Una Parte Contratante podrd exigir que se
presenten pruebas a la Oficina cuando ésta pueda dudar
razonablemente de la veracidad de cualquier indicacién contenida en
la peticion o en cualguier documento mencionado en el Reglamento,

6) [Peticidn relativa a las solicitudes] Los parrafos 1)
a 5) se aplicardn, mulatis mutandis, a las peticiones de inscripcién de
una licencia relativa a una solicitud, cuando la legislacién de una
Parte Contratante prevea esa inscripcion.

Ariticulo 18
Peticidn de modificacidn o cancelacidn
de la inscripcidn de una licencia
1) [Reguisitos relativoes a la peticion] Cuando en la

legislacion de una Parte Contratante se prevea la inscripcién de una
licencia ante su Oficina, esa Parte Contratante podrd exigir que la
peticion de modificacién o cancelacidn de la inscripeién de licencia

i) se presente conforme a los requisitos
previstos en el Reglamento y

1) vaya acompafiada de los documentos
justificativos previstos en el Reglamento.
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2) [Otros requisitos] El articulo 17.2) a 6) se aplicara,
mutatis mutandis, a las peticiones de modificacién o cancelacidn de
la inscripcion de una licencia.

Arifculo 19
Efectos de la no inscripcidn de una licencia

1) [Falidez del registro y proteccién de la marcal La no
inscripcion de una licencia ante la Oficina o ante cualquier otra
administracién de la Parte Contratante no afectard a la validez del
registro de la marca objeto de licencia, ni a la proteccion de esa
marca.

2) [Ciertos derechos del licenciarario] Una Parte
Contratante no podra exigir la inscripcion de una licencia como
condicidn para gozar del derecho que pueda tener el licenciatario,
conforme a la legislacion de esa Parte Contratante, a personarse en
un procedimiento de infraccidn entablado por el titular o a obtener,
en ese procedimiento, compensacién por los dafios y perjuicios
resultantes de una infraccion de la marca objeto de licencia.

3) [Uso de wma marca cuando no se ha inscrito la
licencia]) Una Parte Contratante no podra exigir la inscripcion de
una licencia como condicién para que el uso de una marca por un
licenciatario se considere que constituye uso por el titular en
procedimientos relativos a la adquisicion, el mantenimiento y la
observancia de los derechos relativos a las marcas.

Articnlo 20
Indicacidn de Ia licencia

Cuando la legislacion de una Parte Contratante exija una
indicacién de que se usa la marca bajo licencia, el incumplimiento
total o parcial de ese requisito no afectara la validez del registro de la
marca que es objeto de la licencia ni la proteccion de esa marca, ni
tampoco la aplicacién del articulo 19.3).

E3
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Artfculo 21
Observaciones en caso de rechazo previsto

Una solicitud presentada conforme al articulo 3 o una peticién
formulada conforme a los articulos 7, 10 a 14, 17 y 18 no podra ser
rechazada en su totalidad o en parte por una Oficina sin dar al
solicitante o a la parte peticionaria, segin sea el caso, la posibilidad
de formular en un plazo razonable observaciones sobre el rechazo
previsto. En lo que respecta al articulo 14, ninguna Oficina estard
obligada a ofrecer la posibilidad de fonmular observaciones si la
persona que pide una medida de subsanacién ya' ha tenido la
posibilidad de formular una observacién sobre los hechos en los que
se basard la decisidn.

Articulo 22
Reglamenio

1) [Contenido]

a) En el Reglamento adjunto al presente Tratado
se prevén reglas relativas a:

i) los asuntos que el presente Tratado
disponga expresamente que serdn “previstos en el Reglamento™;

ii) cualquier detalle Util para la aplicacién
del presente Tratado,

i) cualquier requisito, asunto o
procedimiento administrativos,

b) El Reglamento también contiene Formularios
internacionales tipo.

2) [Modificacion del Reglamento] Con sujecién a lo
dispuesto en el parrafo 3), para toda modificacién del Reglamento
serdn necesarios tres cuartos de los votos emitidos.
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3) [ Requisito de unanimidad)

a) En el Reglamento se podrdn especificar las
disposiciones del Reglamento que podrin ser modificadas
nicamente por unanimidad.

b) Serd necesaria la unanimidad para toda
modificacién del Reglamento cuya consecuencia sea la adicién de
disposiciones a las que estuvieran especificadas en el Reglamento de
conformidad con el apartadoa) o la supresién de alguna de esas
disposiciones.

c) Para determinar si se ha alcanzado Ila
unamimidad, s6lo se tomardn en consideracion los  votos
efectivamente emitidos, La abstencidén no se considerard como voto.

4) [Conflicto entre el Tratado y el Reglamento) En caso
de conflicto entre las disposiciones del presente Tratado y las del
Reglamento, prevalecerdn las primeras.

Articula 23
Asamblea
1) [Compasicidn)

a) Las Partes Contratantes contarin con una
Asamblea.

b) Cada Parte Contratante estard representada en
la Asamblea por un delegado, que podrd estar asistido por suplentes,
asesores y expertos, Cada delegado sélo podrd representar a una
Parte Contratante,

2) [Tareas] La Asamblea:

i) tratara las cuestiones relativas al
desarrollo del presente Tratado,

g5
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i) modificard el Reglamento, incluidos los
Formularios internacionales tipo;

iii) fijard las condiciones para la fecha de
aplicacion de las modificaciones mencionadas en el punto ii);

iv) ejercerd las demds funciones que le
_correspondan para velar por la aplicacién de las disposiciones del
presente Tratado.

3) [Oudrum]

a) El quorum estar4 constituido por la mitad de los
miembros de la Asamblea que sean Estados.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), si en
alguna sesion ¢l nimero de los miembros de la Asamblea, que son
Estados y estdn representados, es inferior a la mitad pero igual o
superior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea que son
Estados, la Asamblea podréd adoptar decisiones;, sin embargo, las
decisiones de la Asamblea, salvo las relativas a su propio
procedimiento, surtirdn efecto Gnicamente cuando se hayan cumplido
las condiciones enunciadas mas adelante. La Oficina Internacional
comunicard esas decisiones a los miembros de la Asamblea que son
Estados, y que no estaban representados, invitdndoles a expresar por
escrito su voto o su abstencidn en un plazo de tres meses contados a
partir de la fecha de la comunicacién. Si al término de ese plazo el
nimero de los miembros que han expresado de esa forma su voto o
abstencién es igual al nimero de los miembros que faltaban para
obtener el quérum en la sesién, esas decisiones surtirdn efecto
siempre que, al mismo tiempo, se mantenga la mayoria necesaria,

4)  [Adopcion de decisiones en la Asamblea]

a) La Asamblea procurard adoptar sus decisiones
por CONSenso.

b) Cuando no sea posible adoptar una decisién por
consenso, la cuestién se decidird mediante votacién. En tal caso,
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1) cada Parte Contratante que sea un
Estado dispondrd de un voto y votard dnicamente en su propio
nombre; y

i) cada Parte Contratante gque sea una
organizacién intergubernamental podrd participar en la votacién, en
lugar de sus Estados miembros, con un numero de votos igual al
nimero de sus Estados miembros que sean parte en el presente
Tratado. Ninguna organizacidn intergubernamental participard en la
volacién si uno de sus Estados miembros ejerce su derecho de voto,
y viceversa. Ademds, ninguna de estas organizaciones
intergubernamentales participard en la votacion si alguno de sus
Estados miembros parte en el presente Tratado es un Estado
miembro de otra organizacién intergubernamental y si esa otra
organizacion intergubernamental participa en esa votacion.

5) [Mayorias)

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en los
articulos 22.2) y 3), las decisiones de la Asamblea requerirdn dos
tercios de los votos emitidos.

b) Para determinar si se ha alcanzado la mayoria
necesaria, s6lo se tomaran en consideracion los votos efectivamente
emitidos. La abstencién no se considerard como voto.

6) [ Sesiones) La Asamblea se reunird previa
convocatoria del Director General y, salvo en casos excepcionales,
durante el mismo periodo y en el mismo lugar que la Asamblea
General de la Organizacion. :

T [Reglamento interno] La Asamblea establecerd su
propio reglamento interno, incluidas las reglas para la convocacion
de periodos extraordinarios de sesiones.

Ex
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Articulo 24
Oficina Internacional

1) [ Tareas administrativas)

a) La Oficina Internacional desempefiaré las tareas
administrativas relativas al presente Tratado.

b) En particular, la Oficina Internacional prepararé
las reuniones y se encargard de la secretarfa de la Asamblea y de los
comités de experios y grupos de trabajo que pueda crear la
Asamblea.

2) [Reuniones diferentes de las sesiones de la Asamblea)
El Director General convocard cualquier comité y grupo de trabajo
creado por la Asamblea.

3) [Funcidn de la Oficina Internacional en la Asamblea y
ofras reuniones |

a) El Director General y las personas que el
Director General designe participardn, sin derecho de voto, en todas
las reuniones de la Asamblea, los comités y grupos de trabajo que
ésta pueda crear.

b) El Director General o un miembro del personal
que el Director General designe serd, ex officio, secretario de la
Asamblea y de los comités y grupos de trabajo mencionados en el
apartado a).

4) [Conferencias)

a) La Oficina Internacional, siguiendo las
instrucciones de la Asamblea, se encargard de los preparativos de las
conferencias de revision.

b) La Oficina Intemacional podrd consultar a los
Estados miembros de la Organizacién, las organizaciones
intergubernamentales y las organizaciones intemacionales vy
nacionales no gubernamentales en relacién con esos preparativos.
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c) El Director General vy las personas que el
Director General designe participaran, sin derecho de voto, en las
deliberaciones de las conferencias de revisidn.

5) [Otras rareas] La Oficina Internacional ejecutard
todas las demds tareas que le encomienden en relacidon con el
presente Tratado.

Articulo 25
Revisidn y modificacidn

El presente Tratado sélo podra ser revisado o modificado por
una conferencia diplomética. La convocacion de cualquier
conferencia diplomdtica serd decidida por la Asamblea.

Articulo 26
Procedimiento para ser parte en el Tratado

1) [Comdiciones] Las siguientes entidades podrén firmar
y, con sujecion a lo dispuesto en los parrafos 2) y3) y en el
articulo 28.1) y 3), ser parte en el presente Tratado:

i) todo Estado miembro de la Organizacion
respecto del que puedan registrarse marcas en su Oficina,

i) toda organizacién intergubemamental
que mantenga una Oficina en la que puedan registrarse marcas con
efecto en el territorio en el cual se aplique el tratado constitutivo de
esa organizacion intergubernamental, en todos sus Estados miembros
o en aquellos de sus Estados miembros que sean designados a tal fin
en la solicitud pertinente, a condicion de que todos los Estados
miembros de la organizacion intergubernamental sean miembros de
la Organizacion;

iii)  todo Estado miembro de la Organizacidn
respecto del que solamente puedan registrarse marcas por conducto

de la Oficina de otro Estado especificado que sea miembro de la
Organizacion;
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iv) todo Estado miembro de la Organizacién
respecto del que solamente puedan registrarse marcas por conducto
de la Oficina mantenida por una organizacién intergubernamental de
la que sea miembro ese Estado;

v) todo Estado miembro de la Organizacidn
respecto del que solamente puedan registrarse marcas por conducto
de una Oficina comin a un grupo de Estados miembros de la
Organizacion.

2) [Ratificacion o adhesidn] Toda entidad mencionada
en el parrafo | ) podrd depositar;

1) un instrumento de ratificacién, si ha
firmado el presente Tratado,

i)  un instrumento de adhesidn, si no ha
firmado el presente Tratado.

3) [Fecha efectiva de depdsite] La fecha efectiva del
depdsito de un instrumento de ratificacion o adhesién ser,

i) en el caso de un Estado mencionado en
el parrafo 1)i), la fecha en la que se deposite el instrumento de ese
Estado,

ii) en el caso de wuna organizacion
intergubernamental, la fecha en la que se haya depositado el
Instrumento de esa organizacién intergubernamental;

ili) en el caso de un Estado mencionado en
el parrafo 1)iii), la fecha en la que se cumpla la condicién siguiente;
ha sido depositado el instrumento de ese Estado y ha sido depositado
el instrumento del otro Estado especificado;

iv) en el caso de un Estado mencionado en
el parrafo |)iv), la fecha aplicable conforme a lo dispuesto en el
punto i) supra;
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v) en el caso de un Estado miembro de un
grupo de Estados mencionado en el parrafo 1)v), la fecha en la que
hayan sido depositados los instrumentos de todos los Estados
miembros del grupo.

Articulo 27
Aplicacidn del TLT de 1994 y del presente Tratado

1) [Relaciones entre Partes Confratanies, ilanio del
presente Tratado como del TLT de 1994] Sélo el presente Tratado
serd aplicable en lo que respecta a las relaciones entre las Partes
Contratantes que sean parte tanto del presente Tratado como del TLT
de 1994,

2) [Relaciones entre las Partes Contratantes del presente
Tratado y las Partes Contratantes del TLT de 1994 que no sean
parte en el presente Tratade] Una Parte Contratante que sea parte
tanto en el presente Tratado como en el TLT de 1994 continuaré
aplicando el TLT de 1994 en sus relaciones con las Partes
Contratantes del TLT de 1994 que no sean parte en el presente
Tratado.

Articulo 28
Entrada en vigor;
fecha efectiva de las ratificaciones y adhesiones

1) [Instrumentos que se tomardn en consideracion] A los
fines de lo dispuesto en el presente articulo, sdlo se tomardn en
consideracién los instrumentos de ratificacién o de adhesién que
sean depositados por las entidades mencionadas en el articulo 26.1),
y que tengan una fecha efectiva con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 26.3).

2) [Entrada en vigor del Tratado] EIl presente Tratado
entrard en vigor tres meses después de que diez Estados u
organizaciones intergubernamentales, como las referidaz en el
articulo 26. 1)ii), hayan depositado sus instrumentos de ratificacién o
adhesion.

G\
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3)  [Entrada en vigor de las ratificaciones o adhesiones
posteriores a la entrada en vigor del Tratado] Cualquier entidad no
incluida en el pérrafo 2) quedara obligada por el presente Tratado
tres meses después de la fecha en la que haya depositado su
instrumento de ratificacién o adhesién,

Artfculo 29
Reservas

1 [Tipos especiales de marcas] Cualquier Estado u
organizacién intergubemamental podrd declarar mediante una
reserva que, no obstante lo dispuesto en el articulo2.1) y 2)a),
cualquiera de las disposiciones contenidas en los articulos 3.1), §, 7,
8.5), 11 ¥ 13 no serd aplicable a las marcas asociadas, a las marcas
defensivas o a las marcas derivadas. Esa reserva deber4 especificar a
cudles de las disposiciones mencionadas se refiere la reserva.

2) [Registro multiclase] Un Estado u organizacidn
intergubernamental, cuya legislacién prevea, en la fecha de adopcién
del presente Tratado, el registro multiclase de productos y el registro
multiclase de servicios, podrd declarar al adherirse al presente

Tratado, mediante una reserva, que las disposiciones del articulo 6
no le serdn aplicables.

3) [Examen sustantivo con ocasion de la renovacidn)
Todo Estado u organizacién intergubernamental podrd declarar
mediante una reserva que, no obstante lo dispuesto en el
articulo 13.4), con ocasién de la primera renovacién de un registro
que cubra servicios, la Oficina podrd examinar dicho registro en
cuanto al fondo, con la salvedad de que dicho examen se limitard a la
eliminacién de registros miltiples basados en solicitudes presentadas
durante un periodo de seis meses siguientes a la entrada en vigor de
la normativa de dicho Estado u organizacién que, antes de la entrada
en vigor del presente Tratado, haya establecido la posibilidad de
registrar marcas de servicio.

4) [Ciertos derechos del licenciatario] Cualquier Estado
u organizacion internacional podrd declarar mediante una reserva
que, no obstante lo dispuesto en el articulo 19.2), exige la inscripcidn
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de una licencia como condicidon para gozar del derecho que pueda
tener el licenciatario, conforme a la legislacion de ese Estado u
organizacion intergubernamental, a personarse en un procedimiento
por infraccion entablado por el titular o a obtener, mediante ese
procedimiento, compensacion por los dafios y perjuicios resultantes
de una infraccién de la marca objeto de licencia.

5) [Modalidades) Cualquier reserva formulada conforme
a los parrafos 1), 2), 3) o4) deberd efectuarse mediante una
declaracion que acompafie el instrumento de ratificacion o de
adhesion al’ presente Tratado por el Estado u organizacion
intergubernamental que formule la reserva.

6) [Retiro] Cualquier reserva formulada conforme a los

parrafos 1), 2), 3) 0 4) podré ser retirada en cualquier momento.

7 [Prohibicidn de otras reservas] No se podrd formular
ninguna reserva al presente Tratado, salvo las permitidas conforme a

los parrafos 1), 2), 3) v 4).

Articulo 30
Denuncia del Tratado

1) [Notificacién] Una Parte Contratante podrd denunciar
el presente Tratado mediante notificacion dirigida al Director
General.

2) [Fecha efectiva]l La denuncia surtird efecto un afio
después de la fecha en la que el Director General haya recibido la
notificacion. La denuncia no afectard a la aplicacion del presente
Tratado a ninguna solicitud pendiente o a ninguna marca registrada,
en la Parte Contratante denunciante o respecto de la misma, en el
momento de la expiracién del mencionado plazo de un afio, con la
salvedad de que la Parte Contratante denunciante, tras la expiracion
de ese plazo de un afio, podrd dejar de aplicar el presente Tratado a
cualquier registro a partir de la fecha en la que deba renovarse ese
registro.

R
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Articulo 31
Idiomas del Tratado; firma

1) [Textos originales; textos oficiales)

a) El presente Tratade se firmard en un solo
ejemplar original en espafiol, drabe, chino, francés, inglés y ruso,
considerandose igualmente auténticos todos los textos.

b) El Director General establecerd un texto oficial
en un idioma no mencionado en el apartado a) que sea idioma oficial
de una Parte Contratante, previa consulta con esa Parte Contratante y
con cualquier otra Parte Contratante interesada.

2) [Plazo para la firma] El presente Tratado quedard
abierto a la firma en la Sede de la Organizacion durante un aflo a
partir de su adopcion.

Arilculo 32
Depositario

El Director General serd el depositario del presente Tratado,
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Resoluciin de la Conferencia Diplomética
suplementaria al Tratado de Singapur sobre
el Derecho de Marcas y a su Reglamento

1. En la Conferencia Diplomitica para la Adopeitn de un
Tratado revisado sobre el Derecho de Marcas, celebrada en Singapur
en marzo de 2006, se convino en que el tratado adoptado por la
Conferencia se denominard el “Tratado de Singapur sobre el
Derecho de Marcas” (al que en adelante se referird como *el
Tratado™).

2. Al adoptar el Tratado, en la Conferencia Diplomitica se
convino en que la expresion “procedimiento ante la Oficina®, del

punto viii) del articulo |, no abarca las actuaciones judiciales
conforme a la legislacion de cada Parte Contratante.

3. Reconociendo el hecho de que el Tratado ofrece a las Partes
Coniratantes unos procedimientos eficaces v efectivos sobre las
formalidades en materia de marcas, en la Conferencia Diplomética
quedd entendido de que los artfculos 2 y 8, respectivamente, no
imponen obligacidn alguna para las Partes Contratantes de:

i) registrar nuevos tipos de marcas, como las
mencionadas en los pérrafos 4), 5) v 6) de laregla 3; o

if)  instrumentar sistemas de presentacion electrénica
u otros sistemas automatizados.

Cada Parte Contratante tendrd la opcion de decidir si
permitird el registro de nuevos tipos de marcas, segiin lo mencionada
antériormente, ¥ en qué momento.

4, Con miras a facilitar la aplicacion del Tratado en los paises en
desarrollo ¥ en los paises menos adelantados (PMA), la Conferencia
Diplomdtica solicita a la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPT) y a las Partes Contratantes que proporcionen una
asistencia técnica adecuada y adicional, que incluya el apoyo
tecnologico, juridico y de otra indole, con el fin de fortalecer la
capacidad institucional de esos paises para aplicar el Tratado v
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permitirles que aprovechen plenamente las disposiciones del
Tratado.

5. Para esa asistencia se deberd tomar en consideracién el nivel
de desarrollo econdmico y tecnoldgico de los paises beneficiarios.
El apoyo tecnoldgico debe ayudar a mejorar la infraestructura de
tecnologias de la informacidn y de la comunicacion de esos paises,
contribuyendo de esa forma a reducir la brecha digital entre las
Partes Contratantes. La Conferencia Diplomatica tomd nota de que
algunos paises subrayaron la relevancia del Fondo de Solidaridad
Digital para reducir la brecha digital.

f. Ademds, mas la entrada en vigor del Tratado, las Partes
Contratantes se comprometeran a intercambiar y compartir
multilateralmente la informacién y la experiencia adquiridas en
relacién con los aspectos juridicos, técnicos e institucionales de la
aplicacién del Tratado, asl como con la forma de aprovechar
plenamente las oportunidades y los beneficios resultantes.

7. Reconociendo la situacidn especial y las necesidades de los
PMA, la Conferencia Diplomética convino en que se les acordard un
trato especial y diferenciado en la aplicacidn del Tratado, comeo
sigue:

i) los PMA serdn los beneficiarios principales e
inmediatos de la asistencia teécnica que ofrezcan las Partes
Contratantes y la OMPI;

b) esa asistencia técnica consistira en lo siguiente:

i) asistencia para establecer el marco legal que
permita la aplicacion del Tratado,

ii)  brindar informacitn, educacion v concientizacién
en torno a las repercusiones de la adhesion al Tratado;

iii)  asistencia para la revision de las pricticas y los
procedimientos  administrativos de las autoridades nacionales
encargadas del registro de marcas;
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iv)  asistencia para reforzar el personal cualificado
necesario y las instalaciones de las Oficinas de P.1., sin soslayar el
papel de las tecnologias de la informacién y de la comunicacidn en la
aplicacion efectiva del Tratado y su Reglamento.

8. La Conferencia Diplomdtica solicita a la Asamblea que
supervise y evalie, en cada perfodo ordinario de sesiones, la marcha
de la asistencia relacionada con la labor de aplicacion v con los
beneficios resultantes de la misma.

9. La Conferencia Diplomdtica convine en que toda controversia
que pueda plantearse entre dos o mas Partes Contratantes, en torno a
la interpretacién o aplicacién del presente Tratado, podra resolverse
amistosamente mediante consultas o mediacion bajo los auspicios
del Director General,
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Regla |
Expresiones abreviadas

1) [Expresiones abreviadas definidas en el Reglamento)
A los efectos del presente Reglamento, y salvo estipulacién expresa
en contrario:

i) se entendera por “Tratado™ el Tratado de
Singapur sobre el Derecho de Marcas;

ii)  lapalabra “articulo” se refiere al articulo
especificado del Tratado;

i) s¢ entenderd por “licencia exclusiva”
una licencia que sélo se concede a un licenciatario, ¥ por la que se
prohibe al titular el uso de la marca y la concesién de licencias a
cualquier otra persona;

iv) s¢ entenderd por “licencia Gnica" una
licencia que sdlo se concede a un licenciatario, y por la que se
prohibe al titular la concesion de licencias a cualquier otra persona,
pero no el uso de la marca;

v) se enténderd por “licencia no exclusiva”
una licencia que no prohibe al titular el uso de la marca ni la
concesidn de licencias a cualquier otra persona,

2) [Expresiones abreviadas definidas en el Tratado] Las
expresiones -abreviadas definidas en el articulo | a los fines del
- Tratado tendrin el mismo significado a los fines del presente
Reglamento.
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Regla 2
Forma de indicar los nombres y las direcclones

1) [Nombres)

a)  Cuando se deba indicar el nombre de una
persona, una Parte Contratante podra exigir,

i) cuando la persona sea una persona
natural, que el nombre que habréd de indicarse serd el apellido y el
nombre o nombres de esa persona, o que el nombre que habrd de
indicarse serd, a eleccién de esa persona, el nombre o nombres que
esa persona usa habitualmente;

ii) cuando la persona sea una persona
juridica, que el nombre que habrd de indicarse serd la designacidn
oficial completa de la persona juridica.

b) Cuando se deba indicar el nombre de un
representante que sea una empresa o una asociacién, una Parte
Contratante aceptard como indicacién del nombre la indicacitn que
la empresa o la asociacién utilicen habitualmente,

2) [Direcciones)

a) Cuando se deba indicar la direccidn de una
persona, una Parte Contratante podrd exigir que la direccidn se
indique de manera que satisfaga las exigencias usuales para la répida
distribucién postal a la direccion indicada y, en todo caso, que esté
compuesta por todas las unidades administrativas pertinentes
incluyendo el nmimero de casa o edificio, si lo hubiera,

b) Cuando una comunicacién a |a Oficina de una
Parte Contratante esté dirigida a nombre de dos o més personas con
direcciones diferentes, esa Parte Contratante podrd exigir que tal
comunicacién indique una direccidn tnica como direccidn para la
correspondencia.

30
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c) La indicacién de una direccién podrd contener
un numero de teléfono, un nimero de fax y una direccién de correo
electrénico y, a los fines de la correspondencia, una direccidn
diferente de la direccidn indicada conforme al apartado a).

d) Los apartados a) yc) se aplicardn, mutatis
mutandis, a las direcciones para notificaciones.

3)  [Otro medio de identificacién] Toda Parte Contratante
podrd exigir que en una comunicacién a la Oficina se indique el
numero u otro medio de identificacidn, de haberlo, correspondiente a
la inscripcion en la Oficina del solicitante, el titular, el representante
u ofra persona interesada. Ninguna Parte Contratante podrd rechazar
una comunicacién fundindose en el incumplimiento de esa
exigencia, salvo que se trate de solicitudes presentadas en forma
electronica.

4) [Crafia que se ha de wtilizar] Una Parte Contratante
podré exigir que las indicaciones mencionadas en los parrafos 1) y 3)
se comuniquen en la grafia utilizada por la Oficina.

Regla 3
Detrafles relativos a la solicimd

1) [Caracteres estdndar] Cuando la Oficina de una Parte
Contratante utilice caracteres (letras y nimeros) que considere
estandar, y la solicitud contenga una declaracidn en el sentido de que
el solicitante desea que se registre y se publique la marca en los
caracteres estdndar utilizados por la Oficina, la Oficina registrard y
publicard esa marca en tales caracteres estdndar,

2) [Marca en gue se reivindica color] Cuando la
solicitud contenga una declaracion en el sentido de que el solicitante
desea reivindicar el color como caracteristica distintiva de la marca,
la Oficina podréd exigir que en la solicitud se indique el nombre o el
codigo del color o colores reivindicados y una indicacion, respecto
de cada color, de las partes principales de la marca que figuren en
ese color.
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3) [ Niimero de reproducciones)

a) Cuando la solicitud no contenga una
declaracidn en el sentido de que el solicitante desea reivindicar el
color como caracteristica distintiva de la marca, una Parte
Contratante no podré exigir més de

1) cinco reproducciones de la marca en
blanco y negro cuando la solicitud no contenga, o no pueda contener,
conforme a la legislacién de esa Parte Contratante, una declaracién
en el sentido de que el solicitante desea que la marca se registre y se
publique en los caracteres estindar utilizados por la Oficina de esa
Parte Contratante;

i)  una reproduccién de la marca en blanco
y negro cuando la solicitud contenga una declaracidn en el sentido de
que el solicitante desea que la marca se registre y se publique en los
caracteres estandar utilizados por la Oficina de esa Parte Contratante.

b) Cuando la solicitud contenga una declaracién
en el sentido de que el solicitante desea reivindicar el color como
caracteristica distintiva de la marca, una Parte Contratante no podré
exigir mas de cinco reproducciones de la marca en blanco y negro y
cinco reproducciones de la marca en color.

4) [Marca tridimensional)

a) Cuando la solicitud contenga una declaracién
en el sentido de que la marca es tridimensional, la reproduccién de la
marca consistird en una reproduccidén prifica o fotogrifica
bidimensional.

b)  La reproduccién proporcionada confonne a lo
dispuesto en el apartado a), a eleccién del solicitante, podra consistir
en una vista tnica de la marca o en varias vistas diferentes de la
marca.

c) Cuando la Oficina considere que Ila
reproduccién de la marca proporcionada por el solicitante conforme
a lo dispuesto en el apartado a) no muestra suficientemente los

Y
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detalles de la marca tridimensional, podrd invitar al solicitante a
proporcionar, dentro de un plazo razonable fijado en la invitacion,
hasta seis vistas diferentes de la marca o una descripcién de esa
marca mediante palabras.

d) Cuando la Oficina considere que las diferentes
vistas o la descripcibn mencionada en el apartado c) contintian
siendo insuficientes para mostrar los detalles de la marca
tridimensional, podrd invitar al solicitante a proporcionar, dentro de
un plazo razonable fijado en la invitacién, un espécimen de la marca.

e) No obstante lo dispuesto en los apartados a) a
d), una reproduccién lo suficientemente clara en la que se muestre el
cardcter tridimensional de la marca bastard para asignar una fecha de
presentacion.

f) Los apartados a)i) y b) del pdrrafo 3) serdn

aplicables mutatis mutandis.

5) [Marca que consista en un holograma] Cuando la
solicitud contenga una declaracin en el sentido de que la marca es
un holograma, la representacion de la marca consistird en una o
varias vistas de la marca que capten el efecto hologrifico en su
totalidad. Cuando la Oficina considere que las vistas proporcionadas
son insuficientes para captar el efecto hologréfico en su totalidad,
podrd exigir al solicitante que proporcione vistas adicionales. La
Oficina podrd exigir también al solicitante que incluya una
descripcion de la marca que consiste en un holograma,

6) [Marca animada] Cuando la solicitud contenga una
declaracion en el sentido de que la marca es una marca animada, la
representacion de la marca consistird, a eleccién de la Oficina, en
una imagen o en una serie de imégenes fijas o de movimiento que,
conjuntamente, describan ¢l movimiento. Cuando la Oficina
considere que la imagen o la serie de imégenes proporcionadas no
describen el movimiento, podrd exigir que se proporcionen imégenes
adicionales. La Oficina podrd también exigir que la solicitud incluya
una descripcion en la que se explique el movimiento.
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N [Marca de color] Cuando la solicitud contenga una
declaracidn en el sentido de que la marca es una marca cuyo objeto
es exclusivamente un color o una combinacién de colores sin
contornos delineados, la reproduccién de la marca consistird en una
muestra del color o los colores. La Oficina podrd exigir que se
indiquen el color o los colores utilizando su nombre comin. La
Oficina podra exigir, ademds, una descripcién de la manera en que el
color o los colores se aplican a los productos o se utilizan en relacidn
con los servicios. La Oficina podra exigir también que se indiquen
los colores mediante codigos de color reconocidos que elija el
solicitante y sean aceptados por la Oficina,

“B) [Marca de posicion] Cuando la solicitud contenga una
declaracion en el sentido de que la marca es una marca de posicidn,
la reproduccidn de la marca consistird en una anica vista de la marca
que muestre su posicidn respecto del producto. La Oficina podré
exigir que se indique la materia respecto de la que no se reivindique
la proteccién. La Oficina podra también exigir una descripcion en la
que se especifique la posicién de la marca en relacion con el
producto.

9) [Marca sonora]l Cuando la solicitud contenga una
declaracién en el sentido de que la marca es una marca sonora, la
representacién de la marca consistird, a eleccidn de la Oficina, en su
notacidon en un pentagrama, o en una descripcion del sonido que
constituye la marca, o en una grabacidn analdgica o digital de ese
sonido, o toda combinacion de lo anterior.

10)  [Marca que consista en un signo no visible que no sea
wna marca sonora] Cuando la solicitud contenga una declaracion en
el sentido de que la marca consiste en un signo no visible que no es
una marca sonora, una Parte Contratante podréd exigir una o més
representaciones de la marca, una indicacién del tipo de marca y
detalles relativos a la marca, segin lo disponga la legislacidn de esa
Parte Contratante.

11)  [Transliteracion de la marcal] A los fines de lo
dispuesto en el articulo 3.1)a)xiii), cuando la marca esté compuesta o
contenga elementos en una grafia distinta de la utilizada por la

4
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Oficina o nlimeros expresados en cifras distintas de las utilizadas por
la Oficina, se podrd exigir una transliteracién de tal elemento a la
grafiay numeracidn utilizadas por la Oficina.

12)  [Traduccidn de la marca] A los fines de lo dispuesto
en el articulo 3.1)a)xiv), cuando la marca consista o contenga una
palabra o palabras en un idioma distinto del idioma o de uno de los
idiomas admitidos por la Oficina, se podrd exigir una traduccién de
esa palabra o palabras a ese idioma o a uno de esos idiomas.

13) [Plazo para presentar pruebas del uso real de la
marca)] El plazo mencionado en el articulo 3.3) no serd inferior a
seis meses calculados desde la fecha asignada a la solicitud por la
Oficina de la Parte Contratante en la que s haya presentado esa
solicitud. El solicitante o el titular tendrd derecho a una prérroga de
ese plazo, con sujecién a las condiciones previstas por la legislacion
de esa Parte Contratante, por periodos de seis meses cada uno, por lo
menos, hasta una prorroga total que no serd inferior a dos afios'y
medio.

Regla 4
Detalles relativos a la representacidn y direccién para
notificaciones

i) [Direccidn cuando se  haya designado un
representante] Si se designara un representante, la Parte Contratante
considerard que la direccién de ese representante es la direccién para
notificaciones.

2) [Direccidn cuando no se haya designado un
representante] Si no se designara representante alguno y el
solicitante, el titular u otra persona interesada hubieran comunicado
una direccién en el territorio de la Parte Contratante, esa Parte
Contratante considerard que esa direccidn es la direccion para
notificaciones.

3) [Plaze) El plazo mencionado en el articulo 4.3)d) se
calculard a partir de la fecha de recepcién de la comunicacién
referida en ese articulo por la Oficina de la Parte Contratante
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interesada y no serd inferior a un mes cuando la direccién de la
persona en cuyo nombre se hace la comunicacién se encuentre en el
territorio de esa Parte Contratante, ni inferior a dos meses cuando tal
direccion se encuentre fuera del territorio de esa Parte Contratante,

Regla 5
Detalles relativos a la fecha de presentacidn

1) [Procedimiento en caso de incumplimiento de los
requisitos] Si, en el momento de su recepcién por la Oficina, la
solicitud no cumple con alguno de los requisitos aplicables del
articulo 5.1)a) o 2)a), la Oficina invitard rdpidamente al solicitante a
que cumpla con esos requisitos dentro del plazo indicado en la
invitacidn, que no serd inferior a un mes a partir de la fecha de la
invitacion cuando la direccion del solicitante se encuentre en el
territorio de la Parte Contratante en cuestién, ni inferior a dos meses
cuando la direccidén del solicitante se encuentre fuera del territorio de
la Parte Contratante en cuestidn. E| cumplimiento de la invitacidn
podréd estar sujeto al pago de una tasa especial. Aun cuando la
Oficina omita enviar la mencionada invitacion, esos requisitos no se
veran afectados.

2) [Fecha de presentacién en caso de correccidén] Si,
dentro del plazo indicado en la invitacién, el solicitante cumple con
la invitacién mencionada en el parrafo 1) y paga la tasa especial que
se le pueda exigir, la fecha de presentacién serd la fecha en la que la
Oficina haya recibido todas las indicaciones y elementos necesarios
mencionados en el articulo 5.1)a) y, cuando sea aplicable, y se hayan
pagado a la Oficina las tasas exigidas mencionadas en el
articulo 5.2)a). En caso contrario, se considerard no presentada la
solicitud.

Regla 6
Detalles relativos a las comunicaciones

1) [Indicaciones que acompafian a la firma de las
comunicaciones en papel] Una Parte Contratante podré exigir que la
firma de la persona natural que firme vaya acompafiada de
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i) una indicacion escrita del apellido y del
nombre o nombres de esa persona o, a eleccién de esa persona, del
nombre 0 nombres que ella usa habitualmente;

if) una indicacién de la calidad en la que
haya firmado esa persona, cuando esa calidad no sea evidente al leer
la comunicacién.

2) [Fecha de la firma] Toda Parte Contratante podrd
exigir que una firma esté acompafiada de una indicacién de la fecha
en que fue efectuada. Cuando esa indicacién se exija pero no se
proporcione, se considerard que la fecha de la firma es la fecha en
que la comunicacién que lleve la firma haya sido recibida por la
Oficina o, si la Parte Contratante |o permite, una fecha anterior,

3) [Firma de las comunicaciones en papel] Cuando una
comunicacién a la Oficina de una Parte Contratante se presente en
papel y sea necesaria una firma, esa Parte Contratante

i) deberd, sin perjuicio de lo dispuesto en
el punto ii1), aceptar una firma manuscrita,

i) podré permitir que, en lugar de una
firma manuscrita, se utilicen otros tipos de firma, tales como una
firma impresa o estampada, o se utilice un sello o una etiqueta con
codigo de barras;

iii) podréd exigir que se utilice un sello en
lugar de una firma manuscrita cuando la persona natural que firme la
comunicacién sea macional de la Parte Contratante y tenga su
direccién en su termritorio, o cuando la persona juridica en cuyo
nombre se firme la comunicacion esté constituida con arreglo a la
legislacion de esa Parte Contratante y tenga su domicilio o un
establecimiento industrial o comercial real y efectivo en su territorio.

4)  [Firma de comunicaciones en papel presentadas por
medios electronicos de transmision] Una Parte Contratante que
prevea la presentacion de comunicaciones en papel por medios
electrénicos de transmision, considerard que la comunicacion esti
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firmada si en la comunicacién recibida figura la representacion
grafica de una firma aceptada por esa Parte Contratante conforme al
apartado 3).

5) [Original de wna comunicacion en papel presentada
por medios electrdnicos de transmisién] Una Parte Contratante que
prevea la presentacion de comunicaciones en papel por medios
electronicos de transmision podrd exigir que se presente el original
de la comunicacion

i) a la Oficina, acompafiado de una carta
en que se indigue esa transmision anterior y

i)  dentro de un plazo, que serd de un mes
por lo menos, a partir de la fecha en que la Oficina recibio la
comunicacion por medios electrdnicos de transmisidn,

6) [dutenticacion de comunicaciones en forma
electrénica]l Una Parte Contratante que permita la presentacion de
comunicaciones en forma electronica podrd exigir que la
comunicacion sea autenticada mediante un sistema de autenticacidn
electronica, conforme prescriba esa Parte Contratante.

7) [Fecha de recepcidn] Cada Parte Contratante tendra
libertad para determinar en qué circunstancias se considerard que un
documento ha sido recibido por la Oficina, o una tasa ha sido pagada
a la Oficina, cuando el documento ha sido efectivamente recibido, o
el pago efectuado, en

i) una agencia o sucursal de esa Oficina;

i) una Oficina nacional en nombre de la
Oficina de la Parte Contratante, cuando la Parte Contratante sea una
organizacion intergubernamental de las que se mencionan en el
Articulo 26.1)ii);

ii)  un servicio postal oficial;

iv) un servicio de distribucidn o un
organismo especificados por la Parte Contratante;
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v) una direccidn distinta de las direcciones

declaradas de la Oficina.

8) [Presentacidn electronical  Sin  perjuicio de lo
dispuesto en el parrafo 7), cuando una Parte Contratante prevea la
presentacidn de una comunicacién en forma electrénica o por medios
electronicos de transmision y la comunicacion se presente de esa
manera, la fecha en que la Oficina de esa Parte Contratante reciba la
comunicacién en esa forma o por esos medios constituird la fecha de
recepcion de la comunicacion:

; Kegla 7
Forma de identificacidn de una solicitud
sin su numero de solicitud

1) [Forma de identificacion] Cuando se exija que una
solicitud sea identificada mediante su nimero de solicitud, pero que
ese nimero adn no haya sido asignado, o el solicitante o su
representante no lo conozcan, se considerard identificada esa
solicitud si se proporciona lo siguiente:

i) el nimero provisional de solicitud, en su
caso, asignado por la Oficina, o

ii) una copia de la solicitud, o

iii) una representacion de la marca, junto
con la indicacidén de la fecha en la que, a conocimiento del solicitante
o del representante, la solicitud fue recibida por la Oficina vy un
nimero de identificacién asignado a la solicitud por el solicitante o
el representante.

2) [Prohibicion de otros reguisitos] Ninguna Parte
Contratante podrd exigir que se cumplan requisitos distintos de los
mencionados en el parrafo 1) con el fin de identificar una solicitud
cuando su nimero de solicitud no haya sido asignado todavia, o el
solicitante o su representante no lo conozcan.
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Regla &
Detalles relativos a la duracidn y a la renovacidn

A los fines de lo dispuesto en el articulo 13.1)c), el periodo
durante el que podra presentarse la peticién de renovacién y podra
pagarse la tasa de renovacidn comenzard por lo menos seis meses
antes de la fecha en que deba efectuarse la renovacidn y terminar,
por lo menos, seis meses después de esa fecha. Si se presenta la
peticidn de renovacién o se pagan las tasas de renovacion después de
la fecha en que deba efectuarse la renovacién, una Parte Contratante
podra supeditar la aceptacion de la peticidn de renovacidn al pago de
un recargo.

Regla 9
Medidas de subsanacidn previstas
en caso de incumplimiento de plazos

1} [Requisitos relativas a la prdrroga de plazos conforme
al articulo 14.2)i)] Una Parte Contratante que prevea la prorroga de
un plazo conforme al articulo 14.2)i) concederd esa prorroga por un
periodo de tiempo razonable a partir de la presentacidn de la peticidn
de prérroga y podrd exigir que la peticién:

i) contenga la indicacion de la parte
peticionaria, del nimero de la solicitud o del registro
correspondientes y del plazo en cuestidn, y

i) se presente en un plazo que no sera
inferior a dos meses a partir de la fecha de expiracién del plazo en
cuestion,

2) [Reguisitos relativos @ la continuacidon de la
tramitacidn conforme al articulo 14.2)ii)] Una Parte Contratante
podrd exigir que la peticion de continuacion de la tramitacién
conforme al articulo 14.2)ii):

i) contenga la indicacion de la parte
peticionaria, del nimero de la solicitud o del registro
correspondientes y del plazo en cuestion, y
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i) se presente en un plazo que no serd
inferior a dos meses a partir de la fecha de expiracién del plazo en
cuestién. El acto omitido deberd ejecutarse en el mismo plazo o,
cuando la Parte Contratante asi lo disponga, al presentar la peticidn.

3) [Requisitos relativos al restablecimiento de fos
derechos conforme al articulo 14.2)iii))

a) Una Parte Contratante podrd exigir que la

peticibn de restablecimiento de los derechos conforme al
articulo 14.2)iii):

i) contenga la indicacién de la parte
peticionaria, del namero de la solicitud o del registro
correspondientes y del plazo en cuestion, y

ii) contenga una exposicién de los hechos y
las pruebas que justifiquen el incumplimiento del plazo en cuestion.

b) La peticién de restablecimiento de los derechos
debe presentarse a la Oficina en un plazo razonable, que serd fijado
por la Parte Contratante, a partir de la fecha de eliminacién de la
causa de incumplimiento del plazo en cuestién. El acto omitido
deberd ejecutarse en el mismo plazo o, cuando la Parte Contratante
asi lo disponga, al presentar la peticidn.

c) Una Parte Contratante podrd estipular un plazo
méaximo para cumplir con los requisitos de los apartados a) y b), no
inferior a seis meses a partir de la fecha de expiracién del plazo en
cuestidn,

4)  [Excepciones conforme al articulo 14.3)] Las
excepciones mencionadas en el articulo 14.3) son los casos de
incumplimiento de un plazo:

i) respecto del cual ya se haya acordado
una medida de subsanacién conforme al articulo 14.2),
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i) para presentar una peticion de que se
dicte una medida de subsanacién conforme a lo dispuesto en el
articulo 14,

i) parael pago de una tasa de renovacion,

iv)  para realizar un acto ante un Grgano de
apelacién u otro Grgano de revisién establecido en el marco de la
Oficina,

v)  para realizar un acto en procedimientos
contradictorios,

vi} para presentar la declaracidn
mencionada en el articulo 3.1)a)vii) o la declaracién mencionada en
el articulo 3. 1 )a)viii),

vii) para presentar una declaracién que,
conforme a la legislacion de la Parte Contratante, pueda establecer
una nueva fecha de presentacin para una solicitud pendiente, y

viii)  para corregir o afladir una reivindicacidn
de prioridad.

Regla 10
Requisitos relativos a la peticidn de inscripcidn de una licencia, o
de modificacidn o cancelacidn de la inscripeidn de una Heencia
1) [Contenido de la peticidn]

a) Una Parte Contratante podrd exigir que la
peticién de inscripcién de una licencia conforme al articulo 17.1)
contenga algunas o todas las indicaciones o elementos siguientes:

i) el nombre y la direccién del titular;

i)  cuando el titular tenga un representante,
el nombre y la direccién de ese representante;

f
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iii) cuando el titular tenga una direccidn
para notificaciones, esa direccion,

iv)] el mnombre y la direccién del
licenciatario;

v) cuando el licenciatario tenga un
representante, el nombre y la direccidn de ese representante;

vi) cuwando el licenciatario tenga una
direccion para notificaciones, esa direccidn;

vii) el nombre de un Estado del que sea
nacional el licenciatario, si es nacional de algin Estado, el nombre
de un Estado en que el licenciatario tenga su domicilio, si lo tuviere,
y el nombre de un Estado en que el licenciatario tenga un
establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere;

vili) cuando el titular o el licenciatario sea
una persona juridica, su naturaleza juridica y el Estado, y cuando
proceda, la unidad territorial dentro de ese Estado, confonine a cuya
legislacion se haya constituido esa persona juridica,;

ix) el nimero de registro de la marca que es
objeto de la licencia;

x)  los nombres de los productos y servicios
respecto de los cuales se ha concedido la licencia, agrupados segin
las clases de la Clasificacion de Niza, estando cada grupo precedido
por el nimero de clase de esa Clasificacion a la que pertenezca ese
grupo de productos o servicios y presentado en el orden de las clases
de esa Clasificacion;

xi)  si se trata de una licencia exclusiva, una
licencia no exclusiva, o una licencia lnica;

xii) cuando proceda, que la licencia se
refiere Gnicamente a una parte del territorio cubierto por el registro,
junto con la indicacién explicita de esa parte del territorio;
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xiii})  la duracién de la licencia.

b) Una Parte Contratante podra exigir que la
peticién de modificacién o cancelacién de la inscripcién de una
licencia conforme al artfculo 18.1) contenga algunas o todas las
indicaciones o elementos siguientes:

i) las indicaciones especificadas en los
puntos i) a ix) del apartado a);

ii) cuando la modificacidon o cancelacion
afecte a alguna de las indicaciones o elementos especificados en el
apartado a), la naturaleza y el alcance de la modificacién o
cancelacion que se ha de inscribir,

2) [Documentos justificativos de la inscripeidn de una
licencial

a) Una Parte Contratante podrd exigir que la
peticion de inscripcidén de una licencia vaya acompafada, a eleccion
de la parte peticionaria, de uno de los siguientes elementos:

i) un extracto del contrato de licencia en el
que se indiquen las partes y los derechos objeto de licencia,
certificado por un fedatario pGblico o cualquier otra autoridad
plblica competente como auténtico extracto del contrato, o

ii) una declaracidn de licencia sin certificar,
establecida en la forma y con el contenido previstos en el Formulario
de declaracion de licencia que figura en el Reglamento, y firmado
tanto por el titular como por el licenciatario.

b) Una Parte Contratante podrd exigir que el
cotitular que no sea parte en el contrato de licencia dé su
consentimiento expreso a la licencia en un documento firmado por
él,
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3) [Documentos justificativos de la modificacion de la
inscripcion de una licencial

a) Una Parte Contratante podrd exigir que la
peticion de modificacién de la inscripcion de una licencia vaya
acompafiada, a eleccién de la parte peticionaria, de uno de los
siguientes elementos:

i) documentos que  acrediten la
modificacién solicitada de inscripcidn de la licencia, o

i) una declaracién de modificacion de la
licencia, sin certificar, establecida en la forma y con el contenido
previstos en el Formulario de declaracién de modificacién de una
licencia que figura en el Reglamento, y firmado tanto por el titular
como por el licenciatario.

b) Una Parte Contratante podri exigir que el
cotitular que no sea parte en el contrato de licencia dé su
consentimiento expreso a la modificacién de la licencia en un
documento firmado por él.

4) [Documentos justificatives de la cancelacion de la
inscripcion de una licencia] Una Parte Contratante podra exigir que
la peticién de cancelacién de la inscripcidn de una licencia vaya
acompafada, a eleccibn de la parte peticionaria, de uno de los
siguientes elementos:

i) documentos que acrediten la cancelacin
solicitada de inscripcion de la licencia, o

i) wuna declaracién de cancelacién de la
licencia, sin certificar, establecida en la forma y con el contenido
previstos en el Formulario de declaracion de cancelacién de una
licencia que figura en el Reglamento, y firmado tanto por el titular
como por el licenciatario.
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MIMISTERIO DE RELACIOMES
EXTERIORES MUY URGENTE

MEMORANDUM (DAE) N* DAEQ0168/2018

F : DIRECCION GENERAL DE TRATADOS d‘
Da . DIRECCHON GENERAL PARA ASUNTOS ECONOMICOS
Aaunto : Saolicta adhesion del Pérd al Tratado da Singapur sobre @ Derecho da Marcas

El Prasidenis del Consepa Diracliva del INDECOPI ha fransmilide, mediants I3 comunicacién adpnia, of
intards de su nshiucidn por la adhesion del Perd al Tratade da Singapur sobre el Derschs da Marcas [(STLT)
da 2006,

A fin gue esa Diraccion Ganeral pueda realizar fas gestiones orientadas a la adhesion de nuestro pais al
eitado tratada 33 adjunta al informa técnico-lagal elaborado por INDECOP! con al sustanto debide y su
opinién favorable, qua comparta esta Diraccion Ganeral

Tenisndo an cuenta gue i adhesion al cilado lratado es pane de ks COMPromisos Asumides por el Pend en
gl reclantemarts firmado "Tralads integral v Progresisia de Ascciacion Transpacifics™, sa apraciara disponar
32 |g pusda ctorger la dabida priardad.

Lima, 15 de marzo ol 2018

Jaime Antonio Pomareda Mantenegra

Embajadar
Directer General para Asundos Esondmicos

Anexos

Cpiritn Mecnica y legal para la Adhesidn al Tratade de Sngapur sobre el Dareche de
Marcas (STLT), pdf

Froveidos

Proveido de Jorgs Aejandro Raffo Carbajal (15/032013 10:10:45) E
Derivado a Fioralla Nabvarte &
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CARTA N* JI-2018/FRE-INDECOPI

Lirma, ¥ da marzs de 2018

Mnistro

Luis Tsuboyama 7
Dirzctor de Negodiasires Econdémicas Internacicrass v
Ministadio d2 Relasenes Exterores

Prasents -

D& mi mayer consideracicn,

e dirja a ustad corzig'maatz a fin de saludario y. asirisme, refarirms alintasds
quz Land @ Pard 3 ravds ¢l lndecopi, en adhedrsa 2l Tratado de Singasur sobra al
Deracho de Marcas {STLT)

Al respacio y 02 acueid a 1as indicaziones manifestadas por sy Direccidn, tengs
a bign ramitic 3 su daspache al informe tionico - legal alaberado por la Direccitén de
Slgnos Distntives &2 la institusde en el cua’ s2 manifiesta &l interés y cpinidn favorable
como autondad &enica en la mateda

En 232 sanude, sclizilamas a su despache lenga a bien realizar las gesticnes
correspondieni2s @ Bn de peder concretar la adhesién correspendisnte v asimisma
galizito nos informea el proceso 3 saguir a partir de ahora, asi come el plazo que llevaria
la adresidn daf Parcl al presanta Tratado.

Sin cire pantcuiar, hage propicia la epentunidad para expresarle los sentimizntos
g2 mi mayer consideracidn y estima.
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INFORME N* 121-201403D

A t Ivo Gaglulffl Piercech]
Preaiderls del Caonaajo Directhva
rla i Carla Tello Banavides
Gararde (a} da Cooparacitn Tacrica y Raladicnes Irstiudonales
CE : RayMelonl Garcla
Dirgcter de Signes Distirtives
ASUNTD : Opinlén tdenfca y legal para la Adhasidn al Tratado de Singapur

sobre &l Derecho de Marcas (STLT).
REFERENCIA  :  Oficio N*30-201 8-MIMCETURAMCE
FECHA r 26 dafebrars da 2012

Ma dirje a usted a fin da remitide el presente informe por medio def cual fa Dirvecldn de
Signos Digtntives (DSD) emita opinidn téonica y legal sabre [a adhesidn del Perd al
Tratado de Sirgapur sobra i Derecho da Marcas (STLT).

l. ANTECEDENTES

1. El Tratado sobre ¢l Derache do Marsas [TLT) da 1994, &5 un bralade adminisirade
por la Orgarizacidn Mundisl da [a Propiadad Infelactual [OMPI) ¥ Bena por abjela
arrorizar ¥ agilzar fos procedmientss nacionales o megonades para adquir,
mantsner o geslianar &l darecho da marcas. Eile, a iravis dala simplificacidn ds fas
formaidades, eslablecends wia lista de reguisiios midmos respecta de un
doterminade procedimients ¢ documents, los cuales deben observarae -
bisicarnants- para presantar una soficifud da reglairo, cambic de nombras o
direcciones, cambio de Hulardad y rerovacién dal registro.

2. Enefecio, las formalidades varian gensralmenta de wn pals 8 ofro ¥ al TLT da 1994
inreduca raquisites normalizades gue las oficinas da marcas han de cumplir durania

los procedirmientos,

3. El TLT vy su raglammenis fuersn aprobados ef 27 da cchubre da 1894 y entrarcn an
wigesr &f 1 de agesin da 1986, Achualmenta sen 34 Parles Contratantas.

4 El Pard sa acdhidd ai TLT da 1354, ol B da agoste de 2008 v ertrd en viger al 6 da
noviembre de 2005°, Su adhasitn fua uno da jaa compromiscs asumidos por el Perl

* Tratado sccrs of Daracho de Marcas. Ver iiflaFewe wpg irfwipels dngidelais iap M= 1273
T Trwtadon adrmirisiraden por OMPYL Ver Hiip Poan adng piAsatisseaShov B gults o Mlangseshrsaty gt

il FITETO RACITNAL DE REFENTA IF L4 COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECUIN DE LA FROCIEDA D (NTELECTUAL

Gl Defw Moy B9, e T, Doasa 40 Mend f Tl T4 7900
deruiil el st m gob v B g e g oy
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en vitud de| Acuerdo de Promocién Comercial con Estades Unides de América,
firmado el 12 de abril da 2006, el cual enird en vigencla el 1 da fabrero de 20059

5. Por su parte, ol Tratads da Singepur sobre el Derecho da Marcas (en adelanis
STLT), da 2008, &5 un ratado adminfstrads per (3 OMP|, sliborads sobre |8 base
del TLT da 1824, con un alcance mds amglio, que Bene en cuenta &l avanca dalas
tecnolooles de la comunicacidn. Dicho tatada entrd en vigor & 18 de marzo de
20038, Actualmenis son 48 Parles Conlratantes®,

6. Con fecha & de febrero de 2018, medlanie o documenio da la referencia, =f
Vicaministro da Comercio Exterior, Edgar Vasquez Vela, solicitd al Indecopl emitic
un Informa técnico - legal sobra |2 adhaesién del Perl al Tralado da Singapur sabre
al Derecho de Marcas, en el marco de la Implementacion del capitula de Propfedad
Intelectual del Tratado Integral y Progresista ds Asociacitn Transpacifico que serd
suscrto prédmamenta por Austrafis, Brumel, Canadd, Chile, Japén, Malasia,
México, Mueva Zelanda, Singapur, Vietnam y el Penl.

7. Socbre el parllcular, & fin da emilir opinidn scbra o soficitade, s= desamallaran los
siguientes acépiies. (a) Marco normativo para la proteccion de marcas en el Per,
B) Descripcitn del STLT (aspectos mas melevantas), c) Andligis legal de las
disposicionas del 5TLT, (b) Conveniancia para ios infereses del Perd de ser Parta
del Tratade, y &) Compromiss vinculado con obligaciones fnanderas, Finalmente,
ea Indicardn algunas conclusonss.

It ANALISIS

{a} Marce normathvo para la protecelén da marcas an of Pard

8. En & Parl, |a proteccidn de las marcas se encuesnbra regulada por medio de
normativa supranacional, internacional y nacional. Enlre [ag pimeras, lenemos a la
Dedsidn 4865, Ragimen Comun sobra Propiadad Industral para kos palses de la
Comunidad Andina ¥ la Declsidn B8%3, sobra la sdecuacidn de determinados
prifculos de la Declsidn 488 por la que se esfablecs ol Régimen Comin sabra

Propledad Industral, para permitir ¢l desamolio v profundzaddn de darechos de
propledad Industial 3 travéde de la normativa intama de los Paless Mlembrosd,

¥ Ao 16,1, 3.-° (..} Cada Paris mifcant o sdherird a los sguenles acuevmios hasla af | da snsm de 2008
o8 ke enbreda an wigor e ests Acuevda, mmm

{&} af Trafaco de Cooparaciin sa Melena o {1970, y sameacads an 1970

(L) of Trefado sabvn af Devecho o8 Mamay [1334) y

fis] &l Camvent infsrnackonal faes B8 Profesaidn da b Oblencianad Vagataes [Corvania LIBOIV) (1980 1.

CIMP|, War

§ pprobada of 14 de setlembre da 2000, Vigants o parilr dal 01 de dickenbre do 2000,
# Aprabado ef 13 de agosto de 2008, Vigarsa a parlir del 15 co sgostic ce 2003,

2
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Dirwecidn de Bignos Disfintvas
Amars 2007

€ Son romas Inlemacionales en esta maleda, el Convenie de Parls para 2
Protsccién de la Propiedad Industrla dal 23 da marzo de 1283, & Acuatds sobra lag
Aspectos da los Derechos de Propledad Infalaciual ralacionados con el Comancis
do 1904 y el Tratado sobra &l Derecho da Marcas de 1994 y su Reglameanta.

msmmWashummmwmmhmmuﬁmwﬂ'mﬁﬂw

aprueba disposiclones complementaras a la Daclsldn 486, y su modcificatorla
aprobada por Decrelo Legislative N® 1309°, aal como &l Reglamants dal Decrata
Legisiative N* 1075, sprobedo por Decrets Enprm'rn N* D59-2017-PCME,

11. Adicionalmeants, sa deba menclonar que, los procadimiantos administratives para la
proteccion de marca, sa rigen da manera supletorda por el Texto Unico Ordenado de
la Ley N° 27444, Lay dal Procadimlents Administrativo General™, &l Cédigo Civil y
oiras nofmas partinentes, en cuanto no contravengan fa legislacidn andina,

12. Bl Pend, an su cadded do pals miembro da ta Comunidad Andna comparte
acluaimente, junta cen Bollvia, Colomble y Ecuador, la apcadon da las
disposiciones astablecides en la Dedsidn . Las decislones son normas
supranacionales, qua se caracterizan por ser de aplicacion directa (no requiers
sequir un procedimiants especal de Incorporacién en los ordenamientos furldicos
nacionales), preferente (sobre las normas nacicnales) & Inmediata (basta con su
aprobadén),

{b) Descripeidn del STLT (aspecios mds relavantes)

13, El 5TLT es un tratado administrade paor la OMPL, qua Hena como objative simplificar
y armanizer los procedimianics para la pregentacién de las sollcifudos de registro
de marca para distinguir producios e serviclos ¥ para of manterimients o gestion de
dal derecho da marcas, Fue firmado el 27 de marze de 2008 y entrd en vigencia al

16 da marzo da 20052,

14, B citado tratado fua slaborads sobre [a bazs dal TLY de 1884, con un alcance
mids smplo quas tens oa cuanta & avance da lag tacnologlas da la informacién, En

¥ Publendo sn of dafio ofclsl El Panans, o 28 ds jJunio de 2008, Vigenbs & parlr dal 01 dis isbre de 2008
¥ Publicedo an al diaro oficial Bl Penmro, 8l 30 de didembre de 2018, Deareis Legisla®ve N 1308, Deorein

Leghintv do SmpHicocitn da loa Procedimisnios Adminghaibves en Maleds de
arts los Organce Resciutvos ded instituls Nodions! de Deferia o b Compatencta y de B Proteccion

saguldos

da l Prophedend inlefecusl — indecop

¥ publicada an o dae ofclal Bl Peuana, o 29 ds mayo da 2017,

= Pubilcecks sn ol dado ofictal E] Peruara, ol 20 da marzn da 2017, Decrato Supnimas M* 005-2017-JU3.

T Para un mays detale sobnd e caraclecislicas del ordenamisnis Luldics de & Comunidad Andina war Noreas,
Fabda (2003). "La Comunkdad Snding y su Oeclenambsats Jurdiss’. Ere Oamcho Comunlaris Anding
BesTITUTD DR ESTUCu0a INTEs Kassowe £ (TOET). (3003). Lima, Ponilica Unhambied Cabddca del Pard.

# Tratndo de Singapur sobra ol Derscho da Macas, Ver, hiip fwww. oo nitwipsaxies/dotals mo o= 2068

1

INSTTTUTG MACPOMAE DK DEFENEA DE L4 EOMPETENCEA ¥ I8 L4 FROTECCAMN DE LA FROPEOAD INTELECTLAL

Canitr Do de Poomn J04, Tan Fare, Lo - Beed £ Tl ID4 72000
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Anaxn 20T

comparacion con e TLT de 1994, e STLT abarca disposiciones relalivas a las
"IMarcas no radicionales’, "*Comunicaciones”, "Inscripcidn de (lcancias” “Medidas de
subsanacién’ y "Asamblea’.

15, El STLT consta de 32 articules, 10 Reglas y 12 fomwlaries Intemacionzles tipe.

Adicionaimerite, sl STLT cuenta con una Resclucln de ta Confersncia Diplomatica

H'Eupiﬁnerﬂﬂa. firmada el 27 de marzo de 2006; asl como con un Reglaments, &
5-oual erdrd en viger el 1 de noviembre de 2011,

16.A traviés de fa Resolucién da la Conferencla Suplementara ol STLT se aclara -
- principaimente- gque las Partes Contratantes fendrin la epcién de decidir s
- permitirdn o reglsiro de nusvos fipas da marscas ¥ si establecerdn glstemas de

presentaddn electrdnica U olros sistemas aufomalizados.

17. La citada Resclucién procisa -sdemds- que la expreslén “procedimiento ante |a
Cficina”, del punto vii) dal Arffeuio 1 (relativo o Expresionss abreviadas), no
comprende las actuaciones Judiciales conforme a la legislagén de cada Pare
Cantratanta.

18. Aaimizmo, la Conferenca Diplomatica solicita qua la OMP| y las Partes Contratantas
propardonen apoyo lecncldglce, juridico v d= obra Indole a los palses en desarmolle
v & log palses menos adelanfados a fn de que aprovechen plenamerte las
dispasiciones del STLT.

13, Adicionalmente, la Fesolucidn prevé que toda confroversia gue pueda darse en
torno a la Inferpretacion o aplicacién del Tretado, podra resclverse mediante
consultas o medlacidn baio loa auspiclos de| Directar Ganaral de la OB,

(e} Anditsis legal de laz disposiclones def STLT

20. Tomando en consideracidn que af Pani ya es Parte Confratamte del TLT de 1884 y
gua el STLT sa elabord con base a &, & andlisis legal pondrd espedal alencién an
aquellas disposidones que fuaron objeto de mejora o gue fusren Infrodudidas coma
resultado da la revisldn ded TLT.

21. Cabe recorder que, la adhesién del Perd al TLT de 1594, conllevé -en su
oporfunidad- a la emisidn de normes supranacionales (Declaidn 68%) y nomnas
nacionales (Decrelo Legislative N* 1075Y), a fin da dar cumplimients & las
disposicionss establecidas.

22. A continuacidn, sa reallza el andfisis de las disposiciones del STLT a fin da
delerminar i s& encusniran acorda con la normaliva penians, o en su defects, &l sa
requiare |a emisidn, modificacién o derogacién da narmas con rango de ley para su
gjecueiin,

1 pocTicads par el Decnets Lagistatve MN° 1303,

q3
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23, EI STLT incluya nuavas definiciones con refacion o TLT de 1334, tales come:

Comunicacién (W) cualquier sofictud o cualquier peticidn, daclaracion,
correspandencia u otra informacitn relativa a una solicited o un reglstro, qua se

presants a la Oficina.

Procadimienfo ante '8 Oficing (vl): cuslguler procedimierts efeciuado ante la
Ofidina respacio de una soiiciiud o un regisio®™,

Licancia {xi): una licancia para usar una marca conforme a [a legistacion de una
Parta Canfratante.

Licanciataro [xi): la parsona a quien se ha concedido una licencia.

Conferencia dipiamatica {x): la convecacion de las Pertes Contralantas con el fin
da rendsar o modificar al Tratado.

Asambiaa fxv): esamblea manconada en el Ardlculo 23 Jla cual se desarrollard mis
adalanta).

Oficing Intemacianal {xwii); la Oficina Intemacional de la OMPI (Articulo 24),

24, Agimigmao, en Reglamanto (Ragia 1) & proceda & la definicién de:

Licencia axclusiva (If): una Bcencia que s4lo sa conceda a un licenciatario, y por fa
gua sa prohiba al thular ef uso de la manca y la concesion de licencles a cualquier

otra parsona.

Licancle dnica (#); una licencia qua salo 88 concade & un canciatanio, y porla gqus
sa profiba el titufar la concesidn da IJ:'.Eﬂ::IH g I::IJEIqulEIf otra parsona, para no el
uso de la marca.

Licencia no axclusive [v): una llcancia que no profibe al Btular el uso de la marca ni
la concesidn da licenclas & cualquler otra persona.

25, Cabe precisar que les citadas expresiones -en opinddn de esta Direccidn- son
necesaras para un mejor entendimiento ¥ aplicecidn del STLT, en la meadida qus
asle abarca disposiclones relafives a4 Iz "Comamlcaclones®, “inscripcian de

M faba recordar qua, n Reacbusldn de in Cordemncla Diplkmitea Supementads ol Trateds da Singapur scbn

al Darscho da Marces prochus gum be oprestls "procadinints anle B Oficing®, dal punts wil) ded Ao 1

[ruiatvo & Exprasiones sbrevieds ), no comprecds I.-.;dul:hr-uj.-hhlmnh'un o o logisladdn ds cada
Pana Corfrataria,
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icencias” v "Asamblaa’, disposiclonas qua no s& ancuentran plasmadas an sl TLT
de 1984 y que son mateda da anailsis mas adefanta.

Sin perjulco de lo anterior, |25 sxpresiones e ancusairan plenamenie acords con
la nammativa peruana.

EE;.E_n el Artfeuls 2, ralative a marcas a las que sa aplica o Tratado, sa dispona;

b 1] [Malvrelezra cde las marcas] Las Pades Conirafanfes splicardn ef

27,

28,

presecle Tralado a laa marcas que consislan en signos gue
pladan regisirarss como marcas conformae & $us Ispislaciones,

2) [Tiposca marcas]

al El presonfs Tralado 2o aplicérd & sz mamss relsifvas a
productos (marcas de producto) o a servicios (marcas de
senvitio), o relalfvas 8 producios y senvicios,

b} El presente Tradado no 5o apiicard a las maces colactives,
marzas de certificacidn y marcas de garantia, *

Cabe recordar qua o TLT de 1954, dispona gque ¢ Tratado sa aplica dricamants a
gignos vigibles, precisanda que las Parlas Contratanies quo aceptan &f registro da
marcas rndimenslonales estardn obligadas a aplicer el Tratado a dichas marcas. Sin
embargo, como sa despranda de [ lactura dai STLT, esie se aplca a todas las
marcas que pueden e registradas segim |3 legisiacidn de una Parla Confralants e
incluye tanto signos wvisibles como no visibles, teles como tidimensionales,
hologramas, animadas, do color, de posicidn, senoras™, entre olras™,

Lo anterior es concordande con la legisincian andina (Decisidn 485, Régiman da
Propiadad Indusirial}, |a cual preveé &n su artlculs 134, una lsta "snunclativa® de
todos los signes que pusdan constiuir marsa, incluyends expresamenta los
tidimensionales (incise fy y los signos sonorgs (inciso o), dejando ablerta la
posibilidsd de proteger otro fpo de signos, antra los que estardan comprandidas los
hologramas, marcas animadas, marcas de color”, marcas da posicin y marcas quas
consistan en un signo no visible, "sntre olros”, tal como se apredia a contnwescian:

*Arffculo 134.- A efectos de esle négimaen consfituird marca cualquiar signa
g sas aplo pars dalingulr productios o senviclos en el momado. Podrdn
regisirarse como marcas los signos suscaptibles do renreseniacidn grifica,

La nehursiaza dal producio o servicko of cual 8 ha de splicar una manca an

ningin caso sard obshiculo para sU egisn,

Sipnen r viafbies.

™ Bignos. ro visbiss,
VT Siempre y cusnds sdquiadan Salinlvidad, de conformikiad con of arlicula 135 da la Dacisitn 484,

95
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Podrdn constiluir marcas, entre otros, los siguantas signos:

) laspalabras o combinacidn da pafabres;

b) las imdgenes, fgures, simbolos, graficos, fogofipos, monogramas,
relratos, stiqusies, emblemas y escudos,;

o) los sonkdas y kos olores,

) las leiras y ios ndmaros

8] un color delimitade por una farma, ¢ una combinacion ca colores;

1} la forma da los productos, sus envasss o anvallliras

gl cuaiquiar combinacisn da fos signos o medias indicadas e los apantacas
anterioms” (el subrayado y las negritas son nuesiras).

29. En esa santide, en epinidn de esta Direccidn, a5 disposiciones de! STLT podran ser
aplicadas a las solicitudes de raglstre do marcas radiconales™ y marcas na

tradicionales que s& prasenten &n al Penl, dado que [a normafvidad perana es
parmmishva para 30 o reglstro de ambas,

- 5 la 1 na tradicicn

30, El Articulo 3 relativo a la salicitud esteblece;

*1) [indicaciones ¢ elemenios conlonidos en una saolicitud o que la
scompafian; tasas]

a) Una Parta Confralants podrd enigirqua wna soficited conlanga afgunas
o fodas fas indicaciones o efsmeantos sigwanles:

(-d

{ix] of mancs uns represantaciin de s marcs, segin o previsio an
al Reglamanio;

{x) cuande proceda, wna declaracian, sagun kb oprevisio en oef
Raglamartia, mluqmu!mﬁ:ﬂwimdﬂwdamﬂm a3/ como cualquior
raguisito especiico aphcable a bse Epo dé mancs;

{o-d"

" CASTRO, Dawd L marces no fradiconales. Undwevzidud Exlamads de Calmbia, g 297,

“marcs no adioonal™, son dafuides por apoARESN & K0 0Ue 50 conaicers B3 maces Tradcionala®, ef docl;
quuw-hﬂﬂmmﬂmmmﬁummHmmw

of gmalie de fo vipla, Da aain manem, une many no fedicional pr sguefs gua & pomibicle pof ceaiuises o
by cihco senidas v oooyn mpressalackin debe sar heche @ fravda de mdlodos de represenfsciin mo

Lag mimas no fdicinais san de doa pos principaimends, os visuales (oofoams, domaas, holgpramas,
imdsrevses v meviminlo y marces de posicida] y dae no visudies (Sonidas, clores, saboms i afuras) que son
parsitas por Bipun O vanes o9 e senlics del 287 MUman

T

INETITUTO NA CRONAL BE DEFENSA DE LA COMPETENGIA ¥ DE LA FROTRCLION DE L4 PROPIEAAD INTELECTUAL
Tl D b Proer [, Keet Bowgs, Linaa o1 - Perd J T T e
hmmﬂ'ﬂfﬂ s e o



Dsnpecicn de Sigraos Déstiniens
Anaxg $001

31, Asimismo, el Reglamanta del STLT (Regla 3) incluye disposidones sobra las
denominadas “marcas no bradiclonales” (marcas kidimensionales hologramas,
marcas animadas, marcas de codor, marsas ce posiciin, marcas senard ¥ marcas
qua consistan en un signo no visible), precsando la forma cd
mepresantarse enla goliciiud cada wna de esas marcas (nomean da reproducsiones,
visias, descripddn, efemplar del producto, da ser nacesario, antre oiros),

32 raléndose de una mams [Midmensional {4); la representacién consistird en una
reproduccidn grifica o folografia bidimensional. En casa la Oficina de marcas
"considare que no aprecian suficentamants os detallas da fa marca, podrd solicitar
hasta sels vistas diferentas da |3 marca, una deseripeidn da B marca mediants
rpRlabras & inclushe un espécimen de la marca,

EI Reglamenta preces que bastard una reproduccidn lo suficienfemente clars onla
qua sa mussira el cardcter dimenslonel da la marea para asignar fecha de
prasantacidn,

33. Tratdndose de un hofograma (5} 1a representacion consistird en una o varias vistas
d2 la marce an conde se aprecia el efecto hologrdfico en su iotalidad, En casa 1a
OCficina da marcas considers que no gse aprecia suficleniaments el afecto
holografico, podra solicitar vistas adiclonalas & inclusive [a deseripaidn,

34. Traténdose de uma marca animada (6): la representacidn consislird en una Imagen
o en una serle de imdgenas fjas o de movimiento que, conjurdamenits, describan al
mavimianio. En caso la Oficha de marcas consldare gua no se dascribe el
mavimienio, podrd exiglr Imégenss adiconales 8 inclusive i descripcldn an la que
sa axphque el movimianta,

15. Traldndass da una marca de color (axclusivaments un colar) [7): 1a rapresantacisn
de la marca consistrd en una muestra dal eolor a colores. La Ofisina de marcss
podra requarr el color o los colores wilizando su nombre comdn. Adidonalments,
podrd exigh una descripcidn de la forma en que el color o los colores se aplican a
tos productos o se utilizan en reladdn con los servides. Cabe Indicar que también
B pﬂﬁrﬁ&qmrﬁ que sa indiquen los colares madiante ¢ddiges que sean aceptados
por na.

38, Traldndoss de ung marca de posicldn (8); la represantacidn conslstrd en una Gnica
visla da la marcs qua muestre la posicldn respede ol produdto. La Oficina da marcas
pedra requers que sa indique la matera respects de la que no se reivindique la
proteccidn como también la descripoidn en la que se delalie la posicién de la marca

37. Tratdndoss de una marca sonara (9): |a reprasentacisn consislirs en pantagrama, &
en una descripcién ded sonida que constituye la marcs, 0 en una grabadén analéglea
o digital del sanida, o en la cambinacidn de lo anteriar,

38, Trafdndoss de macaz que consisfan an un aigno na visiia que no 328 une marca
sonora [10): 38 podrd exiglr una o mds representacienes de ks marca, unaindicaclen
del fipo de marca y detalles relativos a la marca, segin lo dispenga la legislackin de
la Parte Confratante,



F|.-1:1|:|'FE'-I'.'.-|E A : -
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38, Ahora bien, con relacién a la forma céma han de presentarse las marcas, la Dedlsidn
458 establece ko sigulante:

"Artieuin 138.- Le soflcitud de regisiro de una mama se prasanfand ante ia

oficina naciona! compsfents y debard comprendar une sola clase de

producios o sanvicios y cumplic con fos siguianies reguisios:

{--J

&) fa mproduccidn de la marca, cuanda se irale da una marca denominativa
con grafla, Forma o eolor, o de tna marca figuraliva, mixte o idimensional
con o sin codor; (..)°

"Arleufo 135.- El pefiforio de ia solicitud oo mgisim ds mama astard
panfenido an un farmuiado y comprendard o sigtienie:

f"'J £
g) fa indicacién de fa mamca que se prefende regisirar, cuando s9 trale de
una marca purements denaminafva, sin grafa, forma o eolar (..J)°

40, Asimismao, el Decreto Legisiaiva N* 1075, dispona |o siguients:

"Artioeio 50.- Solfciud de wna manca

La sofcifud de una marca deberd presentarse ante fa Direccidn compelanie.

Podrd inelulr productos y serviclos comprendides an disfintas cases da lo

clasifcackin infernasional, v debard comprender los siguentes elemenfos

s

h,li&mpmdm:ihdnfamm cuands o fafe da una denominsiva con

grafla, forma o cofor, o de una mearca figurativa, mixta con color o sin color;, o

una regreseniaclidn 58 da Wrna marca
o un a por el santido da la vis 5

(& subrayada y las negntas son nuestras),

41. Similar iratamients encontramos an el afffiouto 52 del cilado Decrato Legislative N°
1075, modificada por el Decrato Legislative N* 1309, ralativo B los requisitos que
debarin cbearvarse para asignar facha de presentacidn;

*Arficuio 52.- Fecha do presentacidn de la solicifud

La considerard como fecha de preseniacian de la soliciivd de la solicitud de
ragistro de marca, 18 de su recapcidn por fa Unidad de Trdmite Documantanc
competents, sampre que al momsnio de su moapcidn hubiera contanide por
io manos o sigulerda;

foid

¢) la marca cuyo regisiro ge sofcla, o una mproducoldn de /@ marcs,
tratdndass de marcas dancminalivas con grafls, forma o color aspecialns, o
da marces figuativas, mixlas con cofor o &0 color; o vna representacién
grifics ds ia marca cuando se trate de yna marcs tridimensional o ung
(marca no percaptible por el sentido de fa vista [, )fel subrayado y los
negritas son nuasiras).

42, Como se desprende de la normalividad perusna, lratindoss de marcaz no
tradicionales, fales como indimensionales, hologramas, marcas animadas, marcas
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da colof, marcas de posicidn, marcas sonoras u otres, |3 Desccidn da 5i
Distintivos requerird a los solisitantes, una representacién de [as marcas, o cual as
pleraments concordants con las dispesicionss del S3TLT.

Asi, a mode de ejemplo, podemos citar loa casos de solictudes de megisiro de
marcas tridimensionales, en los cuales la Direcchén requlere una represantacidn
donde so aprecle lag res vislas comespondientas. Por su parle, en & cass da

~Boliciudes de regisire de marcas sonoras, sa requiers la presentacitn dal

Paniagrama acompefiado del audio comes pondianta,

43.-5in perfuicio de o anterior, cabe analar gue la Direcchin poded exdglr que 58 pressnta

435,

44,

47,

-pruebas cuando exista duda razonsble acerca de |a veracidad de cualquier
Indicacidn contanida en un documento, da conformidad con e ariculs 17 da Decreto
Legislatve N* 1075, concordande con el Arlculo 3, numerad 5, dal STLT, al cual
faculta a [as Parles Contratanias a exigir que ea presenton pruabas a la Oficina
durante el axamen de ia soflcivd, cuande la Oficina pueda dudar razonabiements
da la varacldad de cualguier indcacldn o elemento conlenida en la saliciud.

. Adicionalmente, es perinente Indicar que el Tribunal da Jusiicla da la Comunidad

Andina ha esfableddo criterios ralacionadss con Ia farma de presentacion de las
"marcas no fradicionales”, las mismos gua sa encuenfran recogidos en la
Interpretacidn prejudicial, Proceso 242-1P-2015, Marca de “textura suparlcia OLD
PARR" y son validamernta aglicablas an los procedimisnios da marcas.

En ese sentido, las disposiciones del STLT relaclonadas con [a forma odmo han de
preseplarse as marcas, encuentran conformidad con |a laglslacidn pervana, Sin
peduicho de eflo, para un mayor datalle, la Direccién de Signos Distinfivos se
encuenira facultada para slabarar linaamientos administiratives relacionadas con la
forma de presentaclin da esle ipo de signes.

Procedimientos que abarca

El 5TLT comprenda disposidones basicamente formales relacionadas con los
sigulentes procedimientos:

Presantacién de sollciudes (Ariieuls 3}

Asigrnacion de una fecha de presentacian (Ariculo §)

Division de sofichudes o registros (Articulo T)

Inscripcidn de cambias en los nombeas o en las direcciones da los solicitantas o
titefares (Articulo 10)

Inscripcidn da cambilos en la litularidad de sollctudes o registros (Artleulo 11)
Correccién de errorea (Articulo 12}

Reraovaddn de registros [Ardicula 13)

|nscripelén da cancias (Articulas 17 al 1)

o

f ~ @ i

Para cada uno de los ¢itados procedimiantos: §) s enumera una cantided méxima
de elementos formales que se pueden exigic ¥y prohibe la imposicidn de
determinados requisitos, como la legalizacién da firmas, I) dispone formalidades
para agilizar procedimientes, tales coma oquellas relacionadas con |as

10

a%



comunicacionas (Articulo 8), representacidn; cireccian para notficaciones (Aniculs
4), la aceptaciin de soichudes multidese y regisiro dnico para producios y servicios
pertanecientes a diferanies clases (Articulo B), el usa de la Clasificacidn da Niza
{Articule §) y disposidones de medidas de subsanaclén {Artlcula 14).

4%, Con redacién a las disposiciones formales del STLT prescritas entre los numerales 1
al T earrespordientas al punta 46 del presente informe y tomande en consideracidn
que estas disposidones se encuentran plasmadas tamblén en o TLT de 1994, del
cusl el Perd es parte, an opinién de esla Direccldn exisle tolal conformidad con la
normativa paruana en mateds de marcas.

48. Adecuacidn al sistema mutlclase: En efecto, vale la pena recordar que 1a Decislon
689, permitis e establecimienta de un regisiro multiclase, al disponer en su articuls
1, que los Palsas Miembras, a travds de su normativa interna, estarfan facultados,

para desarrellar y profundizar las sigufentes disposicienss (..}

T Artfeufo 138 Parmillr e adabiscirnfamio de vn egisim mulicless da
marcas.

gl Articule 140; Exlablecer plaros para la subsansciin de los requisitos de
Forma pravisios an &l miamo artfeude (... )"

49, Denlra de sala confexda, en uso de |a citada facubtad discrecional, an &l Parl ga
emitié & Decreto Legislativa N® 1075, que Incluye disposiciones qua permilen &
cabal cumplimlento de! TLT de 1984, relativo al establecimisnio de! sistema
mutticlase, divisitn de soliciiudes y registros; asl como plazos para subsanacidn de
los requisitos para asignar fecha de presanfacidn.

E0. Adicionalmants, caba [nefizer que [0g artfeules 14 (requadmiento da solicitud), 60
[ceaidn da derachcos de reglsto), &6 (subsanadin de Imeguizres da solichud da
modificacién de registre) y 15 (podares), del Decreto Legislativa N* 1075, modificada
por e Decrelo Legisletve N® 1308, regulan los documenlos Justificativos qua
deberfin presentarsa para cambios en los nombees ¢ en las direccones da los
solicitantes o litulares y cambios de fhdaridad en [as solicitudes o registros; asl como
toda lo reativo a la subsanacidn da imeguiaridades an dichos procedimisntos, Con
relacidn a las formalldades para los poderes, se efimina cualguler tipo de
legafizaciin o cadificacidn, salve an of caso de renunclas,

§1. Cen ralacian a las disposiciones relativas a la Oblgacidn da cumplir con el Convenlo
de Pars (Ariculo 15) y Marcas de Senvicio (Articulo 18) dal STLT, estds sa
ancuaniran plasmadas en teeminos kddnkicos en el TLT de 1584, del cual el Penl es
parte, por ko qua en opinlén de esta Direccién exlste fofal conformidad con la
normabiva pensana en maleda de marcas.

£2. Es convaniante Indicar qua, en comparaclén con el TLT de 1934, & STLT |ncluye
di fciones sobre com ncl 1

subsanacién, cuyo anslisis sa realizard a continuacidn,
- Sobre las comunicaciones [Adlzuls 8)

11
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53. El Articulo 8, relativo a Comunicaciones, astableca:

"1} [Madics ce lransmision y forma de fes comuniceciones] Una Parfe
Contratante podrd efegir los medios de tmnsmisidn de las comunicaciones y
sl 38 aceplan comunicacionas en papel comunicacionas en foima
alsclrinics o an cualquier farma de comunicacidn |...)

54 simismo, e citado anticulc, numeral 4 dispene:

LT "]
i

4] [Comunicecfonos presentsdss en fama electdnica o par medios
elgcirdnicos de [ransmisidn] Cuando uma Farle Conlbatante permie la
prezanlacidn de comunicacionss e forma elecidnica o por medias
almclrinicos, podrd exigir gue 8sas comunicacionas esién conforma con log

requisitos previsios en of Reglamenio {...)"

55, Como se apreda, &l STLT da libertad a las Partes Contratantes para elegir los

madios da ransmitidn da comunicacienss, tales como papel, madiss electrdnicos g
cualguiar ofra forma, por io qua gqueda clarmo gue &l Pend podrd alegir la forma da
fransmisidn de las comunicaciones.

88 Ahora Blen, con miras 2 implementar comunicaciones a través de medios

elecirénicos, sa debecd taner en cuenta, lo establecido en el Teaxto Urico Ordenada
de |a Lay N* 27444, Lay dal Procedimierts Administrativo General, &l euad dispane:

30, 1. Sin perfuicio del vso de medios Mslcos tredicionales, el procedimianto
agminisiralivo podig realizarse iolal o parciaiments & ieves de lecnofoglas
¥ omedics eMclninlccs, debiendo conslar on wn expediants, escrifo
slacldnico, que confenge fos documendos presanfados por Jos
adminisirados, por lerceros y por ofas entidades, asl come aguelios
documantas remdldos &l agdminfsiradc,

20,2 Ef procediminrio adminsirative efectrdnico daberd respetar lodos jos
principlos, dersches ¥ garantias gel debido procecimianto pravistos en fa
presenia Ley, o0 qua sa afacls ef derscha de defenaa of fa iguakdad de las
parfes, debisndo praver las medidas perdinenles cuando & adminisirado ne
lengs acceso @ medios sfecirdnicos,

30.3. Log sclos sdmindsiralivos reaffizecos & fravds dal madio afacicnico,
posean la misma vafldez y eficacia jurfdica que los aclos realfizados por
medias flslcos radiclonales, Las fimas digitaes y documenios generados y
procesades @ lravés de lecncloglas y medios elscindnices, siguiendo fos
procedimientos definides por Iz aitondad sdminisirative, tendrdn ls miama
valives legal que los documentos manuseiios [, ).

a7, Par lo anierior, nuestra legisfacidn Infterna esiablece que un procedimiento

administrative - coma es el caso de los procedimientos de regisiro de marca y
procedimientos para e mantenimianic o gestién dal deracho da marcas- poaddd
realizarsa tokal o parcisimente a través da tecnaloglas y medios alastrénices, lo cual
es concordanta con les dispesiciones del STLT.

Medidas de subsanacin (Ariculo 14)

12
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54. Bl Adtlculo 14, relative a medidas de subsanacidn, en caso o8 incumplimianto de
plazos establaca:

1) Msdida da subsangcitn antas da la expirecidn de un plazof Las Partes
Contratantes padrén autorizar la primoga de un plazo ffado para realizar un
acto en tn procedimiento ants fa Oficing respecio de una soliclud o ds un
mgistro, si 38 presania & la Oficing una peticidn & fal efecto enfes de fa

axpiracian def plazg,

2) [Macidas de subsanacidn despuds da ja axpirecidn de un plazc] Cuando
un soicitants, fitular o otra parscna infemsada no haya cumplido un plazo
fijade ("l plazo en cunstidn”) para realizar un eclo en un procedimisnia ants
hﬂﬁnaﬁwaﬁﬁammmmmmmmmﬁﬂdnmm
Ja Parte Coniratanie disporndrd una o més de las sigufenfas ifas da
subsanacidn, de confarmidad con las requisios pravisfos en ef Reglamento,
sl 5o presenta & fa Offcina una pelicién a tal efecto:

i} la prtmoga del plazo en cuastidn por ef perfodo pravisto en ef
Faglamenfo,
) la conlinuscitn de la tramitscion mspeclo de b soficlud o ef

reglsire,

iy gl matabacimiarnte do los darschos del saloifants, Blular u olra
persona inferesads respecio da s solicitud o del mgistro, cuando
la Oficine considare gue &l incumplimiento ocurmid & pesar da la
eiligancia dabida exigida por fes circunsiancia o, & eleccidn do fa
Parfs Coniratants, que &f incumplimento no fue infencional.

3) [Excapciones] Minguns Parle Conlratanis estard obligads &
praver las medidas de subsanaciin mencionadas an of parelo 2)

respecto de las excepcionas previslas en of Reglamanto”.

58, Con relscién a la prémoga del plazo: En la Regla 9 se establece que se podrd exigyr
que la peticien (1) contenga la Indicackin de la parte pefidonaria, del nimero de
solicitud o registre y del plazo en cusstidn, y {If) s presents en un plazo que no serd
Inferior a dos meses a partlr de la facha da axpiraclén del plaze en cusstion.

mm;ewwmmmu%mmemmummmmw

podré exigir la paticida () contenga |a Indicacidn de la parte patidionaria, el ndmero
de sofciud o regisiro y del plazo en cwesfdn, y (f) se prasents en un plazo que no
sarh inferior 8 dos meses a pardir de la fecha de expiracion del plazo en crestion.

1. Con relacisn sl restablecimiento de ios derachos; En [a Regla 9 se estabiece que se
podrd exigir que fa peficién contenga (1) la indicacion de la parte pelicionaria, del
nimers de solicitud o registro y ded plazo en cuestidn, v () una exposicién de los
hachos y las pruebas que justifquen ef incumplimiento del plazo en cuestion,

La paficidn da restablecimlento de los darechos dabe presentarse a la Oficina, en
un plazo rezonabile, qua serd ffedo por la Parte Confratants,
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B2. Da la lectura del STLT concordade con su Reglamento (Regla ), s= advierie qua
las Oficinas de marcas deberdn poner 8 dispoalcidn uno o mas d treg
didas da anac &l pun en los casos de qua un
sollcilants, Hiular u obra persona Inleresada no heya cumplido un plazo fijado para
raalizar un acto en un procedimiento ante la oficing,

63. Asl, sobre el restab'ecimienio de los derechos, esta Direceidn cansldera qua resulta
:Ea aplicaciin & articua 1315 del Cédigo Chvil, a! cual dispone:
) “Caso fortuito o fuerza mayor o3 la causa ne imputabls, conalstente en un
- evernio extraordinads, Imprevisible e kresislibla, qua Impide fa efecucidn de
fa obligaciin o defarming su cumplimienta parcial, lardio o defectucsc”.

64. En concordancla con este dispositivo, |a Direccién da Signos Distintivoz viena
spflcando el restablacimianto de los dereches a que se hace referencla en el punto
&1 del presente informe, cuands &a verifica qua & Incumplimiants ocurmld por caso
fortulio o fuarza mayar.

B5. Se frata de casos que deben provenir de una causa enteramenta ajena a l2 voluntad
da la sokctants,

£5. Con relacidn a las excepciones pravisias en el Reglamento, se conslderars que no
habrd medida de subsanacidn, por ejemplo, cuando ya se ha concedido una madida
ta subsanacion, cuando ne g han abonada a fempo fas tasas de renovacién, para
realizar un acto ants un brgano da apelacién u otro Grgano da revisidn, para realtrar
] mmﬁm'ncmﬁuninu contraciciorios o para corregir o afadir una relvindicacidn
da prioddad,

87, En consecuencia, tratdndose da madidas da subsanacion, esta Direccisn considara
que las disposiclones del STLT sa encuentran acordes con la nomativa vigente.

- lnsedocion de licenclas (Ariculs 17), modificacién o cancelacién de inscripcidn

0 18) e indicacion de [ 1

E2. B STLT dispone la lista maxima de requisitos que deben cbservarsa para os
procadimientos relatives a Boenclas vy estableca la prohibician de exigh requisitas
adicionales, En efecto, no sa podrd supadilar la Inserfpeitn de una llcencla a la
presantacion da un certificaga de registro de la marca qua es objels de la licencia,
al suministro del contrato de licencia o dé una traduccidn dal mismo, o a una
indizacién de las condiciones fnancleras del contrato de leencla [Artlculo 17 .4). Dal
mismo moda, establece [a facultad de las Partes Contratardes en el santido da
solicitar pruabas an caso da duda,

59. Al respacto, cabe chiar sl articulo 83 del Decreto Legislative N* 1075, mediflicado por
el Decreto Legislativo N* 1075, que dispons:

613 A efeclos del mgistro, Ja licancia debe conslar por esciilo y e son
aplicablias fos pArmafos pertinentas del anflcwo 14, refardos a fas frmaiidsdas
astablecidas para fas modificacionas que resufen de un contrato.

14
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70. En el Per, las formafidades para b2 Inseripeidn da la licencia s8 encuantran en el

artleuls 14 del Dacrata Legisiative N* 1075, por remisién axpresa del aniculo 62 del

citado decratn. Aslmizsma, la inscripeidn de licencia sa riga suplatoraments, an

cuanto correspanda par fas normas dia Cadigo Civil, toda lo cual se encusnira acorda
con las disposicionss del STLT.

71, De oliro ladg, el Arileula 13 dal STLT, relativo a los efectos da la no inscripddn de
una Ecancia indlca:

* 1) [Validez del ragisiro y proteccin de la marca] La no inscripeitn de Una
fcencia anta fa Oficina o anls cualijiner offa acwirisireciin de fa Parla
Gonlratante no afeclard a la valider del regisio do la marce obfalo de

licencia, ni a la profeccion da 853 marca.

2} [Ciarios derechos dal Neenciataria] Una Parte Confralante no podrd axigic
le Inscripoidn de wna Reanels como condicidn pars gozar del derscho que
puada fener of Feencislario, conforme g I8 legislacidn d2 oza Parfe
Contrafands, a parsonarse eén un pocadimiemio de infraccidn enfablads par

gl (fwar o & ofiienar, en ese procedimients, compansackin por dafos ¥
pafuicios meulfanias de wna infrccidn de fa marca obfelo de Fosncia,

JlUszo da una marea cuando no se ha inscrifo la Neencia] Una Parte
Comdralanls o podrd axigic fa inserecidn da una lcenda coma condicion pars
fqua ef use da fa marca par un Neanciatano s considem que conshiiye 1so
por of Btufar on procacimianias mefalivos @ 8 adquisickn, al manfemimiamo v
e ohsarvancla de ko cerechos refalivios g les marcas”

72, Sobre el particutar, la Declsidn §288 dispuso que log Palzas Milembros, a través de
eu normativa intema, eatarian facudtadne para desamollar y profundizar (...}

* h) Artficufo 1852; Esfablecar comg opcianal el requisito de regisio def
cariralc da feencls de vao da la maca®,

73, En ese ordan da [deas, & adiculo T del Decrelo LegislaBeo N™10TS, madificads por
el Decralo Legistative N™ 1308, dspone;

*Artlcufo T,-Reginio de eclos

Las lransforancias, foenclas, modiiceciones y olros aclos que afechan
derechos de propiedad induskis! podrdn Inseribirse an fos myiskos de la
Propredad Industrial

Los aclos ¥ coniralas, a que & mmflare of pdrafo anlaror surlirdn afechos
frente a larcaros a partir da su inscdpefdn, dalvo las lficenclas gue afectan
reqlstros sobre signos distintives (...)" (8 subrayado y a3 negatas son
nusstras),

74. Asimismo, al artfcuf 63 del Decrelo Lagisiative N® 1075, modificado por &l Decreta
Legisiativo N* 1075 establaca que:

18
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“63.1 El Etwlar de una marce registradts, o en trdmite de registro, puede dar
ﬁmfaaumam&lﬂampmhcxﬂm'ﬂhfﬁmmm. La
licencin de uso pueds registrarsa ants la sutoridad competents®

{...)" (el subrayado y las nagrilas son nuesiras),

75. Du las normas clladas, lenemos qua (a normatividad neclonal establecs |a
iInscripeion de llcencias comeo facultaliva y su validar no se verd a’ectada an cass
no s& inseriba, lo cual s8 ancuanira conforme con las disposiciones def STLT.

- Asamblea (Arnfeulo 23]

76. El STLT establece la conformacin de una Asamblea con facultedes para modificar
al Reglaments, los Formularlos internaclonsles tipo, 23i come determinar la facha
de entrada an vigor da las modifcaciones.

Sa encuenira compuasta por un defegadao por cada Parte Contratanta,

Lo antercr, permitird la actualizacién del STLT 8 fin de adecuarlo cuands sea
necesario,

- ] dal prezents Trat f

77.El ETLT dispone qua ol Tratado sard aplicabla en lo que respacta a las relacianas
entre fas Panes Conlratantes gue sean pana tanto del STLT coma dal TLT da 1994,

78. Una Parte Contralante que sea parta tanto del STLT como del TLT de {1984
contiruard epficando el TLT de 1884 en sus relacicnes con las Partaa Contratantes
de TLT da 1894 que no sean pare del STLT.

72. Deniro de este conlesto, ol Perd seguird aplicands sin dlstnclén, la actual lagistacian

sobre maleria de marces, dado que esta recage las disposiclones (anto del TLT da
1854 aomo dal STLT,

= Eomularos intemadonales fipo

8C. Da conformidad con e STLT las Partes Contratantes scaptardn la presentacién de
teda comunicacién cuyo contenide corresponda al del Formulario internacional tipo.
Cabe precizar que estos formularios incluyen todas loe requisitos miximos gus una
Parte Conbratanta podrd solicitar en un determinado procadimiants.

81, Atendiendo a lo anterior, la Direccién de Signes Distinlivos pondrd a disposicidn de
los usuarios, farmularios anmarcados dentro de las disposiciones del STLT,
[c) Convenlencla para los Intereses dal Perd de ser Parte dal Tratado

2. Slendo el STLT un tratado que buscar armanizar y agiizar procedimientios para la
adquisicitn y mantenimienic o gastidn del derecho de marcas, esta Dirsccién

18
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considera que |2 adhasidn 8 este Tratado redundaria en henafics pars nuesires
usiarios nacionalas vy exirenjearns, pedléndosa resaltar [as =iguientes ventajas;

] Contiens formalidades armanizadas y simpiicadas en lodas les palses que
son parta del Tratade, lo cual facilita los procedimientes da registro v |a tarea

de gestionar &f ragisiro.

[ Prohibe la mpesicén de farmalidades complefas y costosas, tales coma
legelizaciones y certificaciones.

fify Proporciona mayor seguridad a los solicitantes y tihdares, dado que na sa
podra imponer formalidades que no estan previstas en el STLT.

) Con |a adhesidn al STLT, el Pend se pane en la viirina intemacional al ser
uro da los prmarcs palzes da la regidn en ser parie de asle Trafado,

d) Compromiso vinculado con cbligaciones financleras

83. La adhesién al STLT no Irogaria obligacicnas financlaras para ol Perd, tales como
@l pago de cuctas, segin Informacidn preporcionada por la Gerencla da
Cooperacidn Téenlca y Relaciones Instilucionales, mediants e-mal de fecha 08 da
febrero de 2018,

CONCLUSIONES

B4.El STLT fene como chjstiva simplificar y ammonizar los procedimientos para la
prasaniacicn de las solictudes de registre da marcas y parax €l manlenimiento o
gestitin dal derecho de marcars sobre ol avance de les lecncloglas da la informacitn,
Dala dad affo 2005 y entrd en vigor &l afte 2009,

835, El alcance ded STLT &3 mas ampéio que o TLT da 1994, del cual ¢ Pard ez parta.
El STLT se aplica 8 todas las marcas que pueden zer reglsiradas segun la
legisfacitn da una Parte Contratanto @ Incluye tanto signos visibles coma no vislbies,
tales coma signos tidimansisnales, halogramas, animados, da calor, de posicién,
sonoros™ y otrog®,

25, Las disposiciones del STLT sard aplicable a las soffictudes de marcas tradicionales
¥ marcas no lradiclonales que s& presenten en ef Pend, dada qua fa normatividad
pertana as permisiva & fin de que puedan presentarse y accedan al registro,

B7. El Pand podra elegir que |a forma de lransmisin de las comunicaciones sea por
papal, por medics alectndnicos u ofro madio.

ra viglbles.

* Signos no vialies,

ir
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2. Las disposiciones del STLT s2 encuentran acordes con la narmatividad pervana en
materia de marcas, Mo se requlere la emisiin, modificacién o suprasido de normas
para su ejecuchin.

£2. Slendo el STLT un tratada que busear armanizar y agilizar pracedimienios para la
adquisiciin y mantenimiento o gestidn del derecho de marcas, esta Dirsccisn
consldera que la adhesian & este Tratado redundaria en un clara benaficin para
nuastros usuarios nacionales y er0s, dado que uniformiza los requisios en
todos los palees que son Pads y prohibe la impesicién de formalidades complejas
y-costosas,

80. Con [a adheslén al STLY, ol Pert 52 pone en la virina internacional, al ser uno da
los primaros palses de la regidn en ser pare de este Tratade.

91. Con rriras a facllitar la aplicacidn del STLT, la Girecclon de Signos Distintves pondrd
8 disposicién de los wsuarios Eneamientos administrativas sobre 1o forma de
representacidn da las marcas no radicionales y formularics tipe,

92. La adhesién af STLT ne irrogada obligacionas financieras para ol Perd, tales como
&l pago de cuolas, segin Informacién proporcionada por |3 Gerencla de
Cooperaclén Técnica y Relaciones Instiudonales, madiante a-mail de fecha 08 ds
febrero de 2018.

93. Finalmanta, con miras a faciitar [a aplicacitn del STLT es factbie que la OMF y las
Partles Contratanies presten asistencia técnica, que comprenda el apoys
tecnolégico, juridica o de otra Indole, con el fin de fortalecer la capacidad
inatituclonal del |Indecopl, paraaplicar el STLT y pamitides que aprovechen
pl?mmanta sus disposicionas, 1|
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Ke dinjo & ustad en rzlacidn a la adhesién del Per al Tratado de Singapur sobre el Deracho
d= Marcas (en adelante, Tratado de Singapur), en &l marco da la implarmeniacidn del capitule
da Propieded Inielectual del Tratade Integral y Prmogresista da Asociacion Transpacifico que
sard suserio prévimamenta par Ausirdlia, Bruned. Canada, Thile, Japon, Ma'asia, Mdéxca,
Muava Felanda, Singapur, Vistnam y el Pend

Al respacto. este Seclor ha consultado con el Minislero de Relacicnes Exigriores las
acciones que deben desarrollarse a efectos de concretar la adhesidn del Peed al Tralado de
Singapur, habiéndasenos informade que fa entidad competante 2n esle caso Indecopi. debe
galicitar a dicho Ministario deé manara formal gue inicie &l procesa de  adhesion
comespondiente, Para tal efecto, su instlucidn deberd remilir un informe tacnico - legal
favarable, ¥ d& ser ol caso, oS irlarmas favorabiss da 'as enbdadss myvchicradas an |a

implemantacidn o apicacidn dal Tratado de Singapur
Lot infarmas antes indicados deberdn incluir, entre otres elementos, los siguientes,

« la descripcion del trateda {(aspectos mas relevanies):

« el andlisis legal, haciends hincapié en el impacts del Tratado en la lagislacidn nacional,
g5 dacir, 5i reguigre o no ia emisian, madificacion o Supresidn de normas con rango de
ley para su ejecucon, :
la corvaniancia para los inlereses nachonalas da so¢ Parta del Tratado; ¥
si hubiese algln compromiso vinculado con obligacionas financieras (como & pago de
cugias), 13 identficacidn del Sector que |23 asumina con su presupuesio.

Cabe sefalar que ena vez suscrito el Tratado de Singapur y al haber culmmaco el proceso
de perfecclonamianic Intema ded mismo, s2 debe procedar al dapdsito del instrumento da
a#dhesion ante la OMPI, siendo qua &l mencionado Tratado enlrara en vigor 3 |os res meses
siguieniea de habar realizade dicho depdsilo, conforme lo #stableca 3u Articulo 28

En virud de sllo, agradeceramos disponga que se reslicen las gestiones necesarias ant=
Binistenio d& Ralasionss Exterionas. para concratar, 8 la brevedad posible, la adhaton ded
Pani al Tratada de Singapur.

Sin otrg particular, expreso a ustad mi considaracidn y astma.

BELATISRED AT

13 FEB 2018

[ PP

B W Hn3tly 9y

toa Une Desta 30, Uo Corpas
i di g pafun g o phe . S inigdea, Lima 57 Pary

(R B0 - e L

— L
LS ALEE

RECIBIDD




x FlECIEILr Cy

e et i i | T S R

fauﬁ §oag L . R T = T,
% PEhU Brosidanis: - FiNDECORI MINISTER 02 RELkT owes ExTeatans |
i del G 1||al‘-j|:' dr_ ru'llnl J.‘:L- A0 3¢ Gessge Cocumsp :;:rl‘:-
= e MESA DZ pamtes
‘Cecanio de 1 igualidad de aporunidades i hambes”,
*mw&'ﬁbwyhﬂmmmﬁm 1 UK, zmﬂ
RECIBID
o Hora:. L2003 @
- L Lk
CARTA N° 40 .2018/PRE-INDECOPI
Lima, 3¢ de mayo de 2018
ki
Sefor Minlsteg-
Luis Tsuboyama

Director da Magociaciones Econdmicas Intemacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores
Presenis. —

REF. OF. RE (DNE)-1-0-HM80 Tratado de Singapur sobra el Derecho de Marcas (STLT)
O mid mayor consideracidn:

Ma dirjo a usted cordialments a fin de saludarle, v a fin de hacere llegar & informe N®
768-2018/D50, complemantario al informa técnico-legal N"121-2018/D50 previamente remitida, en
relacidn con el proceso de adhesidn del Perd al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.

Cabe precisar, que el referido informe complementario contiena la siguiente informacidn
solicitada por su daspacho mediante el oficio de la referencia;

« Confirma expresameante que las disposicionas del Tratado se encuenfran acordes con
la normatividad peruana en materia de marcas, por lo gue no 52 requiers la emisidn,
modificacidn o supresion de normas con rango de ley para su ejecucion.

» Confirma cual de los supuestos previstos en el articulo 26.1 del Tratado permite la
adhesidn del Penl. .

» Se pronuncia sobre todas [a5 resenvas que el Tratado permite formular conforme a su
articulo 29.

+ Expresa scbre la conveniencia a los intereses nacionales de ser Parte Contratante de
este Tratado,

En eza sentido, remiimos adjunto el informe complamentario indicado,

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad pare expresarla los sentimlentos de mi
mayaor consideracidn y estima.

-
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INFORME N° 768-2018/DSD ciBl
Furs |
A : Rosa Cabello Lecca
Gerente da Cooperacidn Técnica y Relaciones Institucionales
DE : Ray Meloni Garcia
Director de Signos Distintivos
ASUNTO . Informe complementario: opinidn técnica - legal para la
Adhesién al Tratado de Singapur sobre el Derecho de
Marcas (STLT).
REFEREMCIA : OFRE (DNE)-1-0-H/180

Informa 121-2018/050
Oficio N*30-2018-MINCETURNMCE

FECHA : 24 de mayo de 2018

Me dirijo a usted a fin de remitirle el presente informe por medio del cual la Direccidn
de Signos Distintives (DSD) complementa el Informe 121-2018/DSD, de fecha 26 de
fabrero de 2018, referido a la opinidn técnica - legal sobre la adhesidn del Perd al
Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (STLT).

. ANTECEDENTES

1 Con fecha 6 de febrero de 2018, mediante Oficio N' 030
018 MINCETURNMGE, el Viceministro da Comercio Exterior, Edgar Vasquez
Vela, solicilé al Indecopi remitir al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRRE),
un informe técnico - legal sobre la adhesidn del Perd al Tratado de Singapur
sobre al Derecho de Marcas, en el marco de la implementacién del capitulo de
Propiedad Intelectual del Tratado Integral y Progresista de Asociacion
Transpacifico que fuera suscrito por Ausfralia, Brunei, Canada, Chile, Japdn,
Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y el Perd.

2. Al respecto, indicd que el referido informe debia incluir, entre otros: {a)
Descripcidn del STLT (aspectos mas relevantes), (b) Andlisis legal de las
disposicionas del STLT, (c) Conveniencia para los intereses nacionales de ser
Parte dal Tratado, y (d) Compromiso vinculade con obligaciones financieras.

3. Con faecha 26 de febrero de 2018, la Direccion de Signos Distintivos emitid
opinidn favorable sobre lo soficitado, considerande los acdpites indicados y
estableciendo algunas conclusiones.

4, Con fecha 7 de marzo de 2018, mediante Carta N* 162-2018/PRE-INDECOPI,
se remitid al MRREE, el informe técnico = legal.

5. Con fecha 7 de mayo de 2018, mediante OF RE (DNE)-1-0-H/180, &l MRREE,
solicité al Indecopi, un informe complementario, que incluya la siguients
informacidn:
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{a) Confirmar exprasamenta si, en general, el tratada requiers o no la emisidn,

- modificacién o supresién de narmas con rango de ley para su ejecucidn.

Esta alemento permitird definir si el tratado estd inmerso dentro de los
supuestos finales pravistos en el articulo 56 de la Constitucitn Politica;

(b} Confirmar cugl de los supuestos previstos en el articula 26.1 dal Tratado
permite la adhesion del Perd;

(c) Pronunciarse sobre todas las reservas gue el Tratade permite formular
conforma al articulo 29, indicands la conveniencia o no de formularla. En
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proponer fa redaccidn a efectos que la Cancilleria pueda evaluaria. Precisa
que este aspecto es sumamente importante, toda vez que el Estads dabe
adoplar una decisidn sobre las reservas que permite este tratade coma
parte del perfeccicnamiento interng; y,

(d) Expresar la conveniencia a los intareses nacionales de ser Parte
Contratanta da este Tratads.

A eontinuacién se desarrollardn los acdpites safialados.

Il. ANALISIS

(a) Confirmar expresamente si, en general, el tratado requiere © no Ia emisidn,
modificacion o supresidén de normas con rango de ley para su ejecucidn,
Este elemento permitira definir si el tratado estd inmerso dentro de los
supuestos finales previstos en el articulo 56 de la Constitucién Palitica;

6. La Direccién de Signos Dislintivos confirma expresaments que las
disposiciones del STLT se encuentran acardes con la normatividad peruana en
materia de marcas, segun lo desarrollado en el Informe N° 121-2018/DSD. En
ese sentido, el STLT no requiers la emisidn, madificacisn o supresidn de
narmas con rango de ley para su ejecucion, segdn I¢ indicado en el punts &8,
relativo a las Conclusiones dal Informe N*121-2018/D3D,

(b) Cudl de los supuestos previstos en el articulo 26.1 del tratado permite Ja
adhesidn del Perd

7. El Penl se encuentra en el supuesto 261, i) del STLT, que dizpane:

"1) [Condicianes] Las siguientes entidades podrén firmar y, con sujecicn
a lo dispuesto en los pamrafos 2) y 3) y en el articuio 28.7) v 3), ser parta
en & presenie Tratado:

i todo Estado miembro de la Organizacin respacto
del que puedan rogistrarse marcas en sy Oficina;

()"

8. En efecto, el Perd es un Estado miembro de la Organizacidn Mundial de la
Propiedad Intelectual y cuenta con una Oficina (Direcclén de Signos Distintivas
del Indecopi) competente para el registra de marcas,
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10,

11.

1.

13

14,

Pronunciarse sobre fodas las reservas que él fratado permite formular
conforme af articulo 29, indicando la conveniencia o no de formulfarfa. En
caso se ople por recomendar la formulacidn de alguna reserva, se debera
proponer fa redaccidn a efectos gue la Cancillerfa pueda evaluarfa. Este
aspecto es sumamente importante, toda vez que el Estado debe adoptar
una decision sobre las reservas que permife esfa tratade como parfe dal
perfaccionamianto inferno.

El articulo 29 del STLT contiena cuatrg reservas que el Estade u organizacién
intargubernamental podrd efectuar mediante una declaracién que acompafie el
instrumento de ratificacidn o de adhesion al Tratado (en el caso del Penl, el
instrumento de adhesidn).

clales de marcas. marcas asociadas, marcas defensivas o
marcas derivadas

El articulo 29 relativo a reservas, en su punto 1) dispone:

*1) [Tipos especiales de marcas] Cualquier Estado u organizacidn
infergubamamental podrd declarar medianfe una reserva que, no
obstante lo dispuesio en ef ardiculo 2.1) y 2) a), cualguiera. de las
disposiciones contenidas en los arficufos 3.1), 5, 7, 8.5), 11 y 13 no serd
aplicable a las marcas asociadas, 8 las marcas defensivas o a las
marcas denvadas. Esa reserva deberd aspecificar a cudles de fas
disposiciones mencionadas se refiere la reserva, (..)"

Al respecto, se apracia que |a citada raserva se encuentra relacionada con
‘marcas asociadas®, “marcas defensivas® y "marcas derivadas®,

Adicionalmante, se advierte que la reserva se encuentra plasmada en lerminos
idénticos en el articulo 21 del TLT de 1994 y que &l Penl, al momenta de
adhesion a diche Tratade, no formuld reserva,

Lo anterior, se explica al hecho de que la legislacidn peruana relativa a marcas
no hace diferencia entre "marcas asociadas®, “marcas defensivas” o "marcas
derivadas®.

En ese senfido, tampoco para el presenta caso, es conveniente efectuar la
reserva. En opinion de esta Direccién no se hace necasario ni 8 requiera
efectuar [a reserva contemplada en el articulo 29 dal punto 1), dado que la
legislacién peruana relativa a marcas no diferencia entre *marcas asociadas®,
‘marcas defensivas® o "marcas derivadas®. Asl el STLT sera aplicado a las
marcas que permite nuesira legistacidn, sin distincidn alguna, seguin lo
esiablece al articulo 134 da la Decisidn 485.

Sobre el registro multiclaze v &l reqgistra Unicao

15, El articulo 29 relativo a reservas, en su punto 2) establece:;

"2) [Registro mulliclase] Un Estado u organizacidn intergubemamental,
cuya legistacidn pravea, en la fecha de adopclon del presente Tralado,

el registro multiclaze de productos y el registro multiclase de servicios,
3
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podra declarar af adherirse al presente Tratado: ‘mediants una reserva,
que las disposiciones del articulo 6 no le serdn aplicables (,,.)"

16, Por su parte, &l articulo 6 del citado STLT, dispore:

i

*Cuando se hayan incluida en una solicitud dnica productos o senvicios
que perfenezcan a varias clases de la Clasificacion Internacional, esa
solicitud dard por resullado un registro dnico”.

De las normas citadas del STLT, s= aprecia que la reserva se encuentra
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18. Al Fespecto, vale la pena recordar que la Decisian 689, permitic el

18.

20,

21.

22.

establecimiento de un registra multiclase, al disponer en su articulg 1, que los
Paises Miembros, a través de su normativa interna, estarian facultados, para
desarrallar y profundizar las siguientes disposicianas X

°f Articulo 138; Permitir el establecimients de un regisira multiclase de
mareas (...)

Dentro de este contexto, en uso de la citada facultad discrecional, en el Pen) sa
emitia el Decrata Legislative N® 1075, que incluye disposiciones que permiten
el cabal cumplimiento del TLT de 1994, relative al establecimiento dal sistema
multiclase, del cual el Penl es parte y dispuso en su articuls 58, el registro
mulbclase, tal como se aprecia a continuacidn,

“Cuando en una soficitud dnica se hayan incluldd productos o servicios
que pertenazcan a mas de una clase de la Clasificacidn Inlernacional de
Produclos y Servicios de Niza, dicha solicitud dard por resulfado un
tnico registro {..)" varias clases de la Clasificacidn Internacional esa
solictud daré por resultado un registro dnico”

MNatese que el supuesto contemplado en el articula 6 del STLT se encuenira -
actualmente - contenido en el articulo 58 del Decreto Legisiativas N° 1075,

Par o anterior, para el presents caso, no es convenients efectuar la resenva,
En opinién de esta Direccitn ne sa hace necesario ni sa requiera efectuar la
reserva cantemplada en el articulo 29 punte 2), dado que la legislacién peruana
refativa a marcas recoge el supussto cantemplado en el articulo & dal STLT,
relativa al registro multiclase, mataria de reserva.

So &0 sustanti gl procedimients da renovaci
El articulo 29 relative a reservas, en el punto 3) establece:

“3) [Examen sustanfivo con ocasidn de la ranovacion] Todo Esfade u
organizecion intergubemamental podré declarar mediante una reserva
que, no obstante lo dispuesto en al arficule 13.4), con ocasidn de fa
primera renovacion de un registro gue cubra servicios, la Oficina podrd
examinar dicht regisro en cuanto al fondo, con la salvedad de qua
dicho examen se limitard a la efiminacién de registros milliples basados
en solicitudes presentadas duranie un perfodo de seis meses siguientes
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8 la entrada en vigor de la normativa de dicho Estado u organizacion
qgue, antes de la enlrada en vigor del presente Tratado, haya establecido
Ia posibilidad de registrar marcas de servicio (...}

23. Por su parte el articulo 13.4 del STLT dispone:

“IProhibicidn e examen sustantive] A los fines de efectuar la
renovacidn, ninguna Oficina de una Parte Contratante podrd examinar ef
registro en cuanto al fondo {...)"

24 De las normas citadas en al STLT, se advierte que la reserva se encuentra
referida a la facuitad de realizar un examen de fondo en el procedimiento de
renovacion.

25. Ahora blen, la Decisidn 486, dispone:
“Arficulo 153~ (....) Aefectos de la rengwacidn no se exigird prueba de

uso de la marca y se renovard de maners sufomdlica en los mismos
términcs del registro orginal. Sin embargo, el tiular podrd reduci o
limitar los productos o servicios indicados en ef regisiro original” (ef
subrayado es nuwestro ® (el subrayado es nuesiro)

25. De la norma supranacional citada, se desprande que la Auloridad no debe
afactuar andlisis sustantives o de fondo en los procedimientos de renovacion
de registro, dado que estos son automaticos.

27.Siendo asi, no es conveniente efectuar la reserva. Esta Direccion considera
que no requisre efectuar la reserva contermplada en el articulo 29 punto 3),
dada que se encuentra referida a la posibilidad de efectuar examenes de fondo
en los procedimisnios de renovacién de regisiro, lo cual contravendria la
leglslacién de la materia (articulo 153 de la Dacision 488).

Sobre la i dn de i [

28, El articulo 29 punto 4 del STLT establece:

“4) [Ciertos derechos def licenciatario] Cualquier Estado v organizacion
internacional podrd declarar mediante una reserva que, no obslante o
dispuesto en el arficulo 15.2), exige la inscripcidn de una licencla comao
condicidn para gozar del derecho que pueds tener el licenciatario,
conforme & la legislacisn de ese Eslado o organizacidn
intergubsrnamental, a personarse en un procedimiento por infraccion
entablade por ef titular o & oblener, mediante ese procedimiento,
compensacidn por los dafos y penuicios resultantes de una infraccidn
de la marca ohjsto de licencia”.

28, Por su parte, el articulo 19.2 d&i STLT, indica que:

*(...) [Ciertos derechos del licenciatario] Una Parte Contratante no podrd
exigir la inscripcidn de una ficencia como condicidn para gozar del
darecho que pueda lener el licenciatario, conforme a la legislacidn de
esa Parte Coniratanfe, a personarse en un procedimiento de infraccidn
entablado por e fitwlar o & oblener, en ese procedimiento,

5
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compensacion por dafios y perjufcio resultantes de una infracoidn de ls
marca objefo de licencia {...)*

30, Sobre el particular, la Declsién 589 dispuso que los Paises Miembras, a través
de su normativa interna, estarian facultados para desarrollar y profundizar [ )

“h) Articulo 162 Esfablecer como opcional el requisito de regisira del
conlrato de licencia de uso de la marca”.

31. En ese orden de ideas, el articule 7 del Decrete Legislative N"1075, modificado

P S
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“Articulo 7.-Regislro de aclos.
Las fransferencias, hcencias, modificaciones vy olras acfos que afecten

derechos de propiedad industrial podrdn inscribirse en los ragisfros de
fa Propiedad Indusirial.

Los aclos y confratos, a que se refiere al pérrafo anterior surtirdn
efectos frente a fercerss & partir de su inscripcidn, salvo las licencias

ten registros sobre signos distin (.-.J" (el subrayado y
las negritas son nuesiras).

32. Asimismo, el arficulo 63 del Decreto Legislative N* 1075, madificada par al
Decreto Legislativo N® 1075 establece que:

"63.1 El titular de una marca registrada, o en trémite de ragistro, pusde
dar licencia @ uno o mas lerceros para fa explolacidén de ls marca

respectiva. La licencia de uso puede registrarse ante la auforidad

competents”
{...J" (el subrayade y las nagritas son nuestras).

33.De las normas citadas, tenemos que la nomatividad nacional establace |3
inscripeion de licencias como facultativa y su validez no se veri afectada en
caso no se inscriba, lo cual se encuentra conforme con las disposiciones del
STLT.

34.En concordancia con las normas citadas, atendiendo a que Ia lagislacin
peruana relativa a marcas dispone que las inscripciones de licencias son
facultativas, en opinidn de esta Direccion no es conveniente efectuar reserva
Mo se hace necesario ni se requisre efectuar la resarva contemplada en el
articulo 29 punto 4),

35.En conclusidn, no es convenisnte formular reserva alguna No se hace
necasana ni se requiere efectuar alguna reserva contemplada en i articula 29,
dado que la normatividad peruana se encuentra acorde con el STLT.

(d) Expresar la converiencia a les Intereses nacionales de ser Parte
Contratante de este Tratado,

38, Sin perjuicio de lo indicade en el Informe 121-2018/DSD sobre la conveniencia
del Perd de ser Parle Contratante, esta Direccién considera que al STLT

&
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favoracera el acceso da los nacionales a los registros de marcas pues
simplifica el nimero de requisites, no solo en el Perd sino en todos los paises
que son Parte del Tratado, y ademas contiene formalidades armonizadas y

simplificadas.

Asimismo, los nacionales se favorecerdn de formalidades menos cestosas,
dado que el Tratado no exige lagalizaciones ni certificaciones.

Adicionalmente, |a adhesidn al STLT eleva el marco nivel de competitividad, en
la medida que ofrece seguridad juridica a los inversores, a través de un marco
legal simplificade y menos costoso para el registro de marcas y la gestidn de
los mismos

CONCLUSIONES

Las disposiciones del STLT sa encuentran acordes con la normatividad
paruana en materda de marcas. Mo se requiere la emision, modificacion o
supresitn da normas para su ejscucion.

.El Perti se encuenira en el supuesto 28. 1. i) dal STLT, dado que se trata de un

Estado miembro de la Organizacidn Mundial de la Propiedad Intelectual y
cuenta con una Oficina (Direccién de Signos Distintives del Indecopi)
competante para el registro de marcas.

Mo s2 requiere efectuar las reservas contempladas en el ariculo 23, dado que
la normatividad peruana se encuentra acorde con al STLT.

Sin perjuicio de ke indicado en el Informe 121-2018/D50 sobre la conveniancia
del Peni de ser Parte Contratante, esta Direccldn considera que el STLT
favorecerd el acceso de los nacionales & los registros de marcas pues
simplifica el ndmero de requisitos, no solo en el Perd sinc en todos los paises
que son Para del Tratado, y ademas contiene formalidades armonizadas y
simplificadas.

43 Aszimismo, los nacionales se favorecerdn de formalidades menos costosas,

dado que &l Tratado no axige las legalizacicnes ni ceddificaciones,

44, Adicionalmente, [a adhesidn al STLT eleva el marco nivel da competitividad, en

la medida que ofrece seguridad juridica a los inversores, a través de un marco
legal simplificado y menos cosloso para el registro de marcas ¥ la gestién de
los mismos.

\ .

RAY MELUNL GARCIA
Diractar
Direccion do Signos Dletintheas
=l .




MIMISTERIO DE HE_LACIE_!H ES
EXTERIORES MUY URGENTE

MEMORANDUM (DAE) N° DAEQ0168/2018

A : DIRECCION GENERAL DE TRATADOS
De : DIRECCION GENERAL PARA ASUNTOS ECOMNOMICOS
Agunto T Sokcita sdhiesion del Peru af Tratado de Singepur sobra ef Derecho de Marcas

El Presidente del Consejo Directivo del INDECGS ha fransmitido, medEanie la comunicaciin adjunta, &l
int=rds de su instiluckdn por |3 adhesion del Pand & Tratado de Singapus sobog &l Cereche de Marcas (3TLT)
de 20086,

& fin gue esa Direccdn General pueda realizar las gestiones orenades & la adhesidn de nussks pais al
ciigdo tratedo s2 adjunta e informa 18cnico-legal elaborado por INCECOPT con el suslento debads v su
apinin favorable, gue compade 2sta Direccién Ganeral,

Teniendo an cuenta qua la adhezian al citado fratads @5 parte da los compromisos asumidos por el Perd &n
el Faciantementa firmado "Tratado Indegral y Progresista de Asociaciin Transpacifico”, 5a apraciara disgoner
se le pueda olorger |a debida pricndad. g

Lima, 15 da marzo del 2018

Jaima Antenio Pomareds Montenagro
Embajadar
Ediracior Generzl para Asuntos Econdmicos

JYEF

Anegos

Crpinidn bicnica v legal para la Adhesidn al Tratado de Singapur sobre el Derecho de
Marcas (STLT).pdf -

Proveldas

Proveido de Jorge Alsjandro Raffo Carbadal (15032018 10:10:45)
Derivado a Fiorella Nalvarte
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MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

MEMORANDUM (DAE) N° DAE00438/2018

A . DIRECCION GENERAL DE TRATADOS

De +  DIRECCHON GENERAL PARA ASUNTOS ECONOMICOS

Asunta + Sobre adhesidn del Perd al Tratado ¢e Singagur sobre &f Derecho de Marcas
Refarencia :  DGTO04802018, DAEQO1682018

.En &l marco dal procesa da adhasion delf Penk al "Tratado de Singapur sobre Dergcho da Marcas® (en
adelanta, af Tratade de Singapur), adoptado el 7 de marzo de 2006, esta Direccidn Gengral cumple con
remitir e informe Menico-legal elaborads por el Inslibulo Macional de Defensa de a8 Competancia y de |a
Proteccion de la Propigdad Inleiechsal (INDECOPD, desamoflanda los aspecios solicitados &n ¢ punto &
de su memaordndum de [a referencia,

Asimiamg, teniends e cuanta que el objelivo del Tretado de Singapur es crear un marco infermacional
modema ¥y dindamico pera la armonizecidn de los rémites sdmindstralivos de regisiro de marcas, ests
Direccidn General considera que |a athesion del Pend & dicho instrumento permitira reforzar las acciones de
defensa de la propiedad indugirial Ademds, o Tralado de Singapur posee un aizance mas amplio que &l
Tratado sobre @l Darecho de Marcas deé 1954 y ens en cusnta 3 evebecidn mbs recianle &n ¢l Ambite de las
imcnologias de ka comumicacion

D& esa manera, la adhesién a dicho Trelado coadyuvard an los esfuerzes de cumplir una de les acciones
estralégicas instiucionales del Ministerio de Relaciones Exeriores {Accidn 1.1.16. Proteger en e exenor las
indicaciones geogrdficas, denominscionés de orgen, palenies, recwrses genélicos, conacimienios
Iradicionales y olras derechos de propiedad intelectual ded Perd), enmarcado en el objetive de foralecer v
ampliar las relaciones bilaterales v mullilalerales en regiones estraldgicas,

Por abre lada, & Pend ha fenedo el Acuerds Amplio y Progresista da Asociacidn Transgacifica (CPTPP). En
el Articule 18,7 del Acuerdo de Ascclacldn Transpaclico (TPP), Incorporado &l CPTPP, se recoge o
mompramiso de las Pares por ratificer o adherlrsa a sels instrumentos, ncluido ef Tratado de Singapur, Es
perinente resaltar que aqueifas Pares del CPTPP que no heyan ratificado o adherido algunos de seis los
iratades deberan hecerlo & mas tardar antes o la fecha de entrada an vigor del CPTPP para esa Parte, El
Pard &z Parte da cuatro de los sale instrumentos cuys sdhesidn s necedaria en el marco del CETPR. En
ege senlido, el Pend podré satisfacer este obligacidn medianta la edhesion al Tratado de Singapur, segdn la
nota al pés 1 del Articulo 18.7 del CPTPP,

Par lo antes expussty, &31a Direcckin Ganeral amite su opinion favorabla a la adhesion dal Perd al referida
instrumenta intemacional

Finatmente, s2 remite en fisico 2 copla sutenticada del referdo instremento en idioma espadal
Lima, 20 de junio daf 2018
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Franca Lorata Deza Farmaccia
Embaadara

Encargada de (a Direccidn Genaral para Asuntos Econdmicos
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