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INTRODUCCION

1.  El presente documento contiene un proyecto de Articulos revisados que tratan de la
smplificacion y armonizacion de las formalidades relativas alainscripcion de licencias para e
uso de marcas, cuando se exijatal inscripcion, y de la cancelacién de dichas inscripciones. El
proyecto de Articul os trata ademas de determinadas consecuencias juridicas de lano
inscripcion de las licencias, los efectos del uso de una marca por personas distintas del titular y
laindicacion de licencias en productos y su embalgje. El Anexo | contiene un formulario
internacional tipo relativo ala presentacion de una peticidn de inscripcidn de unalicencia de
marcasy la cancelacion de dichainscripcion.

2. El proyecto de Articul os fue examinado por e Comité de Expertos sobre Licencias de
Marcas de la OMPI en su primera sesién, que tuvo lugar del 17 a 20 de febrero de 1997. Al
preparar €l proyecto de Articulos revisados, se han tenido en cuenta las deliberaciones
efectuadas en dicha reunion, reflgjadas en € informe aprobado por € Comité de Expertos
(véase el documento TML/CE/I/3). Las diferencias existentes entre el texto del proyecto de
Articulos presentado ala primera sesion del Comité de Expertos sobre Licencias de Marcasy
el texto del proyecto de Articulos contenido en e presente documento se han puesto de relieve
de lasiguiente manera: i) se han subrayado las palabras que no figuraban en el documento
TML/CE/1/2 pero figuran en e presente documento y ii) seindicamediante el signo _la
omisién en e presente documento de las palabras que figuraban en el documento TML/CE/1/2.
No se sefidan los cambios habidos en las Notas y en e Formulario internacional tipo.

3. Serecuerdaque lainscripcion de unalicencia es un procedimiento administrativo que
guardarelacion con el registro de unamarcay esta, por consiguiente, estrechamente vinculado
con lamateriadel Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), € cua prevé los requisitos
maximos relativos a las solicitudes de registro y |as peticiones de inscripcién de ciertos temas
relacionados con una solicitud o registro. Por estarazén, se ha redactado el proyecto de
Articulos en e mismo lengugje de tratado que €l TLT y no se han repetido las disposiciones
relativas alas formalidades ya contenidasen el TLT, como € Articulo 8 del TLT, que aborda
los requisitos relativos a las firmas. Por lo tanto, € proyecto de Articulos deberé interpretarse
conjuntamente con el TLT. A fin de facilitar lalectura del presente documento, se reproduce
enel Anexoll e texto del TLT (sin e Formulario internacional tipo) y las Notas hacen
referencia, cuando proceda, a las disposiciones pertinentes.

4.  Unavez que se decida en qué forma se adoptara e proyecto de Articulos, en particular,
s los Articulos tendran algunarelacion formal con e TLT, por giemplo, en calidad de
protocolo, es posible que haya que corregir la redaccion de los mismos.
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Notas sobre el Articulo 1

1.01 Lospuntos i) ax) parecen explicarse por si mismos. Los puntos i), ii), iv) y V)
corresponden alas expresiones abreviadas utilizadas en el Tratado sobre &l Derecho de Marcas
contenidas en e Anexo II.
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Articulo 1

Expresiones abreviadas

A los efectos del presente proyecto de Disposiciones, y salvo indicacién expresa en

contrario:

i) seentenderdpor “Oficina’ € organismo encargado del registro de las marcas por

una Parte Contratante;

ii) seentenderapor “registro” € registro de una marca por una Oficing;

i) seentenderdpor “marca’ una marcarelativa a productos (marcas de fébrica o de

Ccomercio) 0 a servicios (marcas de servicio) o tanto a productos como servicios,

iv) seentenderdpor “titular” la personaindicada en €l registro de marcas como titular

del registro;

v) seentendera por “Clasificacion de Niza’ la clasificacion establecida por € Arreglo
de Nizarelativo ala Clasificacion Internaciona de Productosy Servicios para el Registro de

las Marcas, firmado en Niza el 15 de junio de 1957, en su forma revisaday modificada;

vi) seentenderdpor “licencia’ unalicencia paralautilizacion de una marca en virtud

de lalegisacion aplicable de una Parte Contratante;
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[Notas sobre el Articulo 1, continuacion]

1.02 Lostérminos definidos en los puntos viii) ax) se utilizan en @ Articulo 2.1)a)viii) y en
la Seccion 8 del Formulario internacional tipo contenido en el Anexo |.
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[Articulo 1, continuacion]

vii) seentenderapor “licenciatario” lapersonaaquien € titular concede _unalicencia;

viii)  seentenderd por “licenciaexclusiva’ una licencia que solamente se concede aun

licenciatario y que excluye el uso de lamarca por € titular o cualquier otra persona;

iX) seentenderd por “licenciano exclusiva’ unalicencia gue no excluye el uso dela

marca por € titular o la concesién de otras licencias por d titular a cualquier otra persona;

X) seentenderapor “licencia Unica’” una licencia que solo se concede a un

licenciatario pero que no excluye e uso de lamarca por € titular.
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Notas sobre el Articulo 2

2.01 Parrafo 1)a). Estadisposicion establece los elementos que una Oficina podra exigir
gue se presenten en una peticion de inscripcion de unalicencia para e uso de unamarca. La
lista de estos elementos constituye un maximo; una Oficina tendré libertad para exigir
solamente algunos de esos elementos pero no podra exigir otros requisitos o requisitos
adicionales (véase € parrafo 2)).

2.02 Puntos i), ii) y iv). Por lo que respecta alaformade indicar nombresy direcciones, se
aplicaralaRegla2 (Forma de indicar los nombres y las direcciones) del TLT.

2.03 Puntos ii) y iii). Seaplicaraaestos puntos el Articulo 4.2) del TLT, porque la
inscripcion de una licencia es un “procedimiento ante la Oficina’. Por consiguiente, en virtud
de ese Articulo, se podra exigir la representacion o un domicilio legal.

2.04 Sehaafadido € punto v) afin de permitir a una Parte Contratante determinar, cuando
sea necesario, S se ofrece reciprocidad a sus nacionales en € pais del que fuera naciona €
licenciatario. Puesto que &l Articulo 3 del Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial establece que los nacionales de |os paises no miembros de la Unién de
Paris tienen derecho a trato nacional s estan domiciliados o tienen establecimientos
industriales o comerciales efectivos y serios en alguno de los paises de la Unidn, este punto
permite que se soliciten dichas indicaciones.

2.05 Puntos vi) y vii). Estos puntos parecen explicarse por si mismos.
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Articulo 2

Peticion de inscripcion/cancelacién de la inscripcidn de una licencia

1) [Contenido de la peticion de inscripcion] a) Cuando lalegidacion de una Parte

Contratante prevea la inscripcion de unalicencia ante su Oficina, esa Parte Contratante podra

exigir que la peticion de inscripcién indique:

i) e nombrey ladireccion del titular;

ii) cuando € titular tenga un representante, el nombre y la direccion de ese

representante;

iif) cuando € titular tenga un domicilio legal, dicho domicilio;

iv) e nombrey ladireccion dd licenciatario;

v) & nombre de un Estado de que sea nacional € licenciatario, S es nacional de

algun Estado, e nombre de un Estado en gue € licenciatario tenga su residencia, si latuviere, y

e nombre de un Estado en que d licenciatario tenga un establecimiento industrial o comercial

red vy efectivo, S lo tuviere;

vi) e nimero de registro de la marca que es objeto de lalicencia;
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[Notas sobre el Articulo 2.1)a), continuacion]

2.06 Punto viii). Lasdefiniciones de “licenciaexclusiva’, “licenciano exclusva’ y “licencia
unica’ figuran en € Articulo 1.viii) ax). Este punto también permite a una Parte Contratante
exigir unaindicacion de que la licencia abarca Unicamente parte del territorio en € que
registro tiene efecto, junto con laindicacion explicita de ese territorio. Cabe sefidar que, con
arreglo alo indicado por las palabras “ cuando proceda’, s lalegidacion de una Parte
Contratante no prevé una o varias de dichas indicaciones, no tendria que suministrarse la
informacion correspondiente a punto objeto de consideracion.

2.07 Punto ix). Este punto parece explicarse por si mismo.

2.08 Parrafo 1)b). En cuanto al importe de latasa que la Oficina puede cobrar por la
inscripcion de una licencia, cabria sefidar que no hay nada en € texto que impida que una
Oficina cobre distintas tasas dependiendo de la cantidad de inscripciones y/o solicitudes a que
haga referencia la peticion.

2.09 Parrafo 2). El efecto de este parrafo es que, alos fines de lainscripcion de unalicencia
ante su Oficina, una Parte Contratante puede no exigir que € solicitante dé informacion
adicional alaque puede exigirse en virtud del parrafo 1) o suministre cualquier documento
adicional, por g.emplo, documentos que demuestren la existencia de clausulas de control de
calidad (en cuanto al control de calidad, véase la Nota 4.03).

2.10 A titulo de g emplo, los puntos i) y ii) mencionan ciertos elementos de informacion
cuyo suministro a una Oficina suele ser considerado por |as partes en un contrato de licencia
como particularmente oneroso o que puede revelar informacion comercia confidencial

(punto iii)). No obstante, cabria sefidar que ese parrafo 2) no impide que otras
administraciones de las Partes Contratantes (por gemplo, la administracion impositiva o la que
establece estadisticas) exijan alas partes en un contrato de licencia que suministren
informacién de conformidad con la legidacion aplicable.
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[Articulo 2.1)a), continuacion]

vii) los nombres de los productos y/o servicios respecto de los cuales se ha
concedido la licencia, agrupados seguin las clases de la Clasificacion de Niza, estando cada
grupo precedido por € nimero de la clase de esa Clasificacion al que pertenece ese grupo de

productos o servicios y presentado en e orden de las clases de dicha Clasificacion;

viii)  cuando proceda, € hecho de que se trata de unalicencia exclusiva, unalicencia

no exclusiva, _ unalicencia Uinica, 0 que lalicencia abarca Unicamente parte del territorio

amparado por € registro, junto con la indicacién explicita de esa parte del territorio;

iX) laduracién delalicencia

b)  Cuaquier Parte Contratante podra exigir, respecto de lainscripcién de una

licencia, € pago de unatasaala Oficina.

2)  [Prohibicion de otros requisitos] Ninguna Parte Contratante podra exigir €l

cumplimiento de requisitos distintos de los mencionados en el parrafo 1) respecto de la

inscripcion de una licencia ante su Oficina. En particular, no se podra exigir lo siguiente:

i) € suministro del certificado de registro de la marca que es objeto de lalicencia
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[Notas sobre el Articulo 2, continuacion]

211 Parrafo 3). Losrequisitos parala presentacion de una peticidn de inscripcion de una
licencia son similares alos establecidos en e TLT para otros tipos de peticiones de inscripcion.
Cabe sefidar que la peticion puede ser presentada por € titular o € licenciatario (0 sus
representantes respectivos), sempre y cuando esté firmada por € titular o su representante
(véaselanota2.13). El efecto del punto i) es que la Oficina de una Parte Contratante tiene
gue aceptar una peticidn de inscripcion de una licencia cuando dicha peticidn se presente en un
formulario que corresponda a previsto en e Anexo | del presente documento.

2.12 Punto ii). LaOficinade una Parte Contratante no esta obligada a aceptar la
transmision de comunicaciones por telefacsimile. No obstante, de aceptar dichas
transmisiones, debe aplicar € Articulo 8.2) (Firma, Comunicacion por telefacsimile) y la
Regla 6.2) (Detalles relativos a la firma, Comunicacion mediante telefacsimile) del TLT,
cuando se transmita de esta forma una peticion de inscripcion de unalicencia. Esas
disposiciones exigen que las Partes Contratantes acepten las firmas que figuren en peticiones
transmitidas por telefacsimile, permitiéndoles, a mismo tiempo, solicitar la presentacion de una
copia en papel del documento transmitido por telefacsimile, dentro de un periodo que debera
ser como minimo de un mes.

213 Enarasdelasmplificacion, en lamedida de lo posible, de los requisitos formales
relativos alainscripcion de licencias, las Partes Contratantes podran exigir Unicamente que la
peticion esté firmada por €l titular del registro o su representante. Parece justificado permitir
laintroduccion del requisito de que la peticidn sea firmada por € titular o su representante,
puesto que éste serd el Unico elemento de la peticidn de inscripcion que confirme que € titular
ha dado realmente su consentimiento alalicencia. A este respecto, cabe recordar que €l
suministro del certificado de registro de la marca, objeto de lalicencia, es un requisito que no
esté permitido. También debe prestarse atencion ala obligacion de aplicar € Articulo 8.4)
(Firma, Prohibicion del requisito de certificacion) del TLT ala peticion de inscripcion, € cual
prohibe la atestacion, la certificacion por notario, la autenticacion, lalegalizacion o cuaquier
otra certificacion de unafirma o sello.
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[Articulo 2.2), continuacion]

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

iii)  unaindicacion de las condiciones financieras del contrato de licencia

3) [Presentacion de la peticion] Por lo que respectaalos requisitos relativos ala

presentacion de la peticion, ninguna Parte Contratante rechazara la peticion,

i) cuando se presente la peticion por escrito 'y en papel, s se la presenta en un
formulario que corresponda a Formulario de peticion que figuraen € Anexo de

las presentes Disposiciones,

il) cuando la Parte Contratante permita la transmision de comunicaciones ala
Oficina por telefacsimile y que la peticidn se transmita de este modo, si la copia
en papel que resulte de tal transmision corresponde a Formulario de peticion

mencionado en € punto i),

siempre que se presente la peticion en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la

Oficina, y que esté firmada por € titular o su representante.
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[Notas sobre el Articulo 2, continuacion]

2.14 El péarrafo 4) estd en armonia con el enfoque adoptado por €l TLT en sus

Articulos 10.1)€) y 11.1)h), a saber, permitir que |as peticiones de inscripcion hagan referencia
amés de un registro. Esta es una medida de simplificacion importante en |os casos en que se
haya concedido una licencia respecto de varias marcas (por g emplo, una serie de marcas). No
obstante, esto esta sujeto alas siguientes condiciones. € titular y € licenciatario deben ser los
mismos para todos | os registros amparados por la licencia objeto de la peticion de inscripcidn
y, cuando proceda, el @nbito de lalicencia, con arreglo alo indicado en e Articulo 2.1)a)viii)
y iX) (es decir, exclusiva, no exclusiva, Unica, limitada a parte del territorio amparado por €
registro, duracion) debe ser el mismo para todos |os registros amparados por la licencia objeto
de peticion de inscripcion. S no se cumplen estas condiciones, por gemplo, s € titular y €
licenciatario no son los mismos respecto de todos |os registros contenidos en la peticion, deben
realizarse peticiones separadas.

2.15 Parrafo 5). El Articulo 2y e formulario tipo de peticion contenidos en € Anexo | son
aplicables alas peticiones de inscripcidn de licencias o solicitudes, s lalegidacion naciona o
regional de una Parte Contratante prevé dichainscripcion. La Regla alaque hace referencia el
presente parrafo es la Regla 7 del Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas (Forma
de identificacion de una solicitud sin su nimero de solicitud).

2.16 Unavez efectuada lainscripcion de una licencia, dichainscripcion puede ser objeto de
una peticién de cancelacion en determinado momento. Por esta razon, €l parrafo 6) dispone
que los parrafos 1) a 5) del Articulo 2 y el formulario tipo de peticion contenido en el Anexo |
son aplicables, mutatis mutandis, alas peticiones relativas a la cancelacion de lainscripcion de
unalicencia.
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[Articulo 2, continuacion]

4)  [Peticion Unica relativa a varios registros] Una Gnica peticidn sera suficiente aun
cuando la licencia guarde relacion con més de un registro, siempre que __los niimeros de
registro de todos |os registros en cuestion estén indicados en la peticion, d titular y el

licenciatario sean los mismos paratodos los registros y el ambito de lalicencia, indicado de

conformidad con € pérrafo 1)a)viii v ix), sea el mismo paratodos los registros.

5) [Peticion relativa a las solicitudes] Los parrafos 1) a 4) se aplicarén, mutatis

mutandis, alas peticiones de inscripcion de una licencia que guarde relacién con una solicitud.

6) [Peticion de cancelacion de una inscripcion] Los parrafos 1) al 5) se aplicaran,

mutatis mutandis, cuando la peticidn guarde relacion con la cancelacion de lainscripcion de

unalicencia
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Notas sobre el Articulo 3

3.01 Parrafo 1). El propdsito de este parrafo es separar la cuestion de la validez del registro
de unamarcay la proteccion de esa marcade la cuestion de s se hainscrito unalicencia
concerniente adichamarca. Si lalegidacion de la Parte Contratante preveé lainscripcion
obligatoria de licencias, € no cumplimiento de ese requisito podra no tener como consecuencia
lainvalidacidn del registro de la marca que es objeto de lalicencia, y podra no afectar en modo
alguno la proteccion concedida de esamarca. Cabe sefialar que este parrafo guarda relacion
con lainscripcion de unalicencia ante la Oficina u otra administracion de una Parte
Contratante, tal como, por gjemplo, la administracion impositiva o la administracion encargada
del establecimiento de estadisticas.

3.02 Parrafo 2). Estadisposicion no pretende armonizar la cuestion de si debe permitir aun
licenciatario unirse a las actuaciones entabladas por € licenciante o de s €l licenciatario debe
tener o no derecho a percibir dafios y perjuicios como resultado de unainfraccién alamarca
bajo licencia. No obstante, cuando un licenciatario tiene el derecho, en virtud de lalegidacion
de una Parte Contratante, a unirse a las actuaciones por infraccion entabladas por € titular y a
obtener dafios y perjuicios como resultado de unainfraccion ala marcabgjo licencia, el
licenciatario deberia poder gjercer esos derechos con independencia de si ha sido o no inscrita
lalicencia.

3.03 Lacuestion del derecho de un licenciatario a unirse alas actuaciones por infraccion
entabladas por € titular y a obtener dafiosy perjuicios es distinta de la cuestion de si se permite
aun licenciatario entablar en nombre propio actuaciones por infraccion relativas alamarca
bajo licencia. El proyecto de Articulos no aborda este Ultimo caso. Se ha modificado el
parrafo 2) afin de dgjar claro que las Partes Contratantes tienen la libertad de disponer que €
licenciatario no inscrito tiene e derecho a obtener dafios y perjuicios solamente cuando se ha
unido alas actuaciones por infraccion entabladas por €l titular. No obstante, ésta es una norma
maximay las Partes Contratantes tienen por supuesto lalibertad de adoptar un enfoque mas
tolerante, como e existente cuando la legislacion naciona o regional aplicable no prevé en
absoluto lainscripcion de unalicencia. En virtud del proyecto de Articulos, se permitiraalas
Partes Contratantes exigir lainscripcion de lalicencia como condicion paraque € licenciatario
incoe en nombre propio procedimientos legales relativos ala marca objeto de lalicencia

3.04 Lacuestion des € licenciatario no inscrito debieratener el derecho aunirse alas
actuaciones por infraccion entabladas por € titular y a obtener dafios y perjuicios fue objeto de
una intensa discusién durante la primera sesion del Comité de Expertos sobre Licencias de
Marcas (véase el documento TML/CE/I/3, parrafos 70 a 74). Las delegaciones que se
opusieron a parrafo 2) alegaron que, en virtud de lalegisiacion de sus paises, unalicencia
anicamente tenia efecto respecto de terceros si estabainscrita. Las delegacionesy
representantes de organi zaci ones observadoras que expresaron su apoyo a parrafo 2) hicieron
hincapié en € hecho de que hacer que € derecho del licenciatario no inscrito a recibir
compensacion por dafios y perjuicios (en actuaciones por infraccién entabladas por € titular)
dependiera de la inscripcién beneficiaria Unicamente a los infractores de marcas, ya que
estarian exentos de compensar dafios y perjuicios causados por la utilizacion ilicita de una
marca.
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Articulo 3

Efectos de la no inscripcién de una licencia

1) [Validez del registro y proteccion de la marca] Lano inscripcion de unalicencia
ante la Oficina 0 ante cualquier otra administracion de la Parte Contratante no afectara la

validez del registro de lamarca objeto de licencia ni la proteccion de dicha marca.

2) [Ciertos derechos del licenciatario] Una Parte Contratante no podra exigir la
inscripcion de unalicencia como condicion para cualquier derecho que pueda tener €
licenciatario en virtud de lalegisacion de esa Parte Contratante a unirse a actuaciones por

infraccion entabladas por € titular o a obtener, por medio de dichas actuaciones, dafiosy

perjuicios como resultado de unainfraccion de la marca que es objeto de lalicencia
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[Notas sobre el Articulo 3.2), continuacion]

3.05 Merecelapenasefialar que el requisito deinscribir unalicenciaafin de que surta
efectos respecto de terceros no debe implicar necesariamente que un licenciatario no inscrito
no tenga derecho a percibir compensacion por dafios y perjuicios a causa de lainfraccién de
una marca bajo licencia (segiin lo expresado por una delegacidn en la primera reunion del
Comité de Expertos (véase el documento TML/CE/I/3, parrafo 72)). Un posible efecto de la
no inscripcion de unalicenciaa que no se alude en e parrafo 2) seria que, cuando € registro
se transfiriese después de la conclusion de lalicencia, un licenciatario no inscrito no podria
recurrir alalicenciarespecto del cesionario.

3.06 Enloesencid, se hamantenido e parrafo 2) en el presente proyecto, estimando, por
tanto, el derecho del licenciatario (legal) no inscrito a percibir compensacién por dafios y
perjuicios de orden superior a posible interés del publico por estar informado de la utilizacion
de una marcaregistrada en virtud de unalicencia. Desde & punto de vista de la parte
infractora, no parece que tenga importancia s la marca protegida es utilizada por € titular y/o
el licenciatario o s lamarca es utilizada o no en virtud de unalicenciainscrita. Lo que
realmente importa es que la marca esté protegida y esto puede comprobarse mediante una
consulta con €l registro de marcas.
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Notas sobre el Articulo 4

4.01 Parrafo 1). Estadisposicion es particularmente importante puesto que es una norma
generalmente aceptada en el derecho de marcas que las marcas registradas que no se usan
durante un cierto periodo de tiempo deben ser invalidadas. Por gemplo, el Articulo 19.1 del
Acuerdo sobre los Aspectos de |os Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (al que en adelante se denominard“el Acuerdo sobre los ADPIC”) permite alos
Miembros de la OMC invaidar marcas registradas que no han sido usadas durante mas de tres
anos. En general, € titular de unamarca, o la persona que tenga permiso del titular, debe
utilizar lamarcaafin de mantener su registro. Sin embargo, algunas leyes nacionales o
regionales disponen que el uso por personas distintas al titular podra considerarse como uso de
lamarcapor €l titular inicamente si se cumplen ciertas condiciones, tales como la concertacion
de un contrato formal de licencia con clausulas de control de calidad, o lainscripcion de tal
contrato. A ese respecto, cabe sefidar que € Articulo 19.2 del Acuerdo sobre los ADPIC
permite expresamente la existencia del requisito de que € titular controle el uso de lamarca
por un licenciatario afin de considerar tal uso vaido alos fines de mantener € registro de la
marca. El efecto del parrafo a estudio es que cualquier uso de la marca por cualquier persona
distinta del titular debe considerarse como uso de lamarca por € titular, siempre gque dicho uso
se efectle con el consentimiento del titular. Una Parte Contratante no podré exigir ninguna
otra condicién, tal como € control por € titular del uso de lamarca. Por consiguiente, si la
marca es usada por terceros con el consentimiento del titular, cuando éste no use la marca, no
se podrainvalidar la marca alegando su no uso.

4.02 El parrafo 2) deja claramente sentado que es suficiente que € titular dé su
consentimiento para el uso de su marca afin de beneficiarse de tal uso. En particular, no se
permite alas Partes Contratantes exigir que la licencia figure por escrito, que sea exclusiva,
gue contenga disposiciones sobre €l control de calidad o que la Oficina, o cualquier otra
administracion, efectle su inscripcion. Fundamentalmente, todo uso de la marca por terceros
con €l consentimiento ddl titular -ya sea expresa como técitamente- debera considerarse como
uso alos fines de mantener € registro de la marca que asi se use.

4.03 Laideageneral subyacente a Articulo 4 es que deberia dgjarse enteramente ala
responsabilidad del titular el control del uso de su marca. Por supuesto, esto no atarie alas
normas de productos que se basan en e derecho puablico, como, por gemplo, la
responsabilidad por los productos, las normas de salud y seguridad. El tipo de control que se
contempla en este Articulo es, por gemplo, € de la calidad del tejido que € licenciatario utiliza
parafabricar las camisas que posteriormente vende utilizando la marca del titular. Un
titular/licenciante responsabl e cuidara de que cuaquier acuerdo de licencias que suscriba
prevea clausulas de control de calidad o que solamente se utilice su marca con arreglo aun
acuerdo de licencias oficial. No obstante, € no cumplimiento de dichas clausulas es un asunto
contractual y no deberia ser objeto de procedimientos administrativos. Si € licenciatario utiliza
la marca objeto de licencia en productos de calidad inferior, € publico perdera confianzaen la
marcay, finalmente, degjard de comprar esos productos. No se gjustaalareaidad la
expectativa de que un érgano administrativo imponga determinada calidad a productos objeto
de licencia, puesto que € titular es libre (iguamente dentro de ciertos parametros
correspondientes a los reglamentos publicos) de determinar la calidad de los productos o
servicios que ofrece. S € titular decide rebajar la calidad de determinados productos, €
publico consumidor quizas los rechace, pero esto no trae consigo lainvaidacién del registro.

El mismo caso deberia aplicarse respecto de un licenciatario.
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Articulo 4

Uso de una marca en nombre del titular

1)  [Uso que se estima que se hace en nombre del titular] Se estimardque €l uso de
una marca por personas fisicas o juridicas distintas del titular constituye uso por € propio

titular si dicho uso se efectiia con € consentimiento del titular.

2)  [Ausencia de requisitos en cuanto a la forma escrita o la inscripcion] Se aplicad

parrafo 1) aun cuando no existauna __licencia por escrito o, de existir unalicencia por escrito

_, cuando no se haya inscrito lalicencia ante la Oficina o ante cualquier otra administracién de

|a Parte Contratante.
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Notas sobre el Articulo 5

5.01 El Articulo 5 guarda relacion con las indicaciones especificas relativas a las licencias de
marcas que podran exigirse, en virtud de la legidacion de marcas, de lalegidacion general
sobre etiquetado o sobre publicidad, para que figuren en los productos o sus embalgjes, o en
relacion con la prestacion de servicios o en la publicidad de tales productos o servicios. No se
pretende gque este Articulo regule cuestiones generales de informacion sobre productos (o
servicios) exigidas por las leyes de etiquetado, de publicidad o de proteccién a consumidor.
Por consiguiente, quedan fueradel acance de este Articulo las leyesy los reglamentos
nacionales que exijan que deban figurar en su embalge ciertas indicaciones relativas, por
giemplo, ala seguridad del producto, su composicion, su utilizacién correcta, etc.

5.02 El Articulo 5 dgja en manos de lalegislacion de una Parte Contratante el temade
prescribir s los productos que se comercializan en virtud de una marca bajo licencia, o su
embalaje, deben o no llevar unaindicacion del hecho de que se usala marca en virtud del
contrato de licencia, o s tal indicacion debe efectuarse en relacion con la prestacion de
servicios o en la publicidad de tales productos o servicios. No obstante, cuando la legislacion
aplicable exijatal indicacion, € no cumplimiento de dicha obligacion no deberia suponer la
invalidacion del registro de lamarca. Laexistencia del registro no deberia depender del
cumplimiento de los requisitos relativos a etiquetado o ala publicidad, con independenciade si
figuran en leyes sobre marcas u otro tipo de leyes, tales como las leyes de etiquetado o de
publicidad. En particular (y éste es € efecto de lareferencia que se hace a Articulo 4.1) al
fina del Articulo 5), no se permite alas Partes Contratantes cancelar €l registro de una marca
por & simple hecho de que el uso de esa marca lo efectlie un licenciatario que no ha
mencionado la licencia en los productos, 0 en su embalgje, o en relacion con la prestacion de
servicios o en la publicidad de |os productos o servicios paralos que se usd la marca, aunque
existiese un requisito a tales efectos en esa Parte Contratante. Laidea subyacente es que la
invalidacion del registro de una marca bgjo licencia constituye una sancion demasiado severa
por el no cumplimiento de un requisito relativo a etiquetado o ala publicidad, y es por esta
razon que no deberia permitirse. Ademas, el no cumplimiento de disposiciones relativas al
etiquetado o ala publicidad no deberia disminuir las posibilidades de gjercer |os derechos
atribuidos a unamarca bgjo licencia. Ello significaque lafata de unamencién aunalicencia, o
un defecto en dicha mencidn, no puede constituir un argumento en favor de la parte
demandada en actuaciones por infraccién, aun cuando tal mencion sea obligatoria en virtud de
lalegidacion aplicable. El resultado del Articulo 5 es que ninguna sancion por € no
cumplimiento de un requisito de etiquetado o de publicidad, aun cuando ese requisito guarde
relacion con la mencion de unalicencia, debe afectar 1os derechos de una marca.
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Articulo 5

Mencion de la licencia

Cuando lalegidacion de una Parte Contratante exija unamencién, _en relacion con el

uso de lamarca bajo licencia, del hecho de que se usalamarcabgjo licencia, _laausenciade

tal mencidn, o cuaquier defecto de lamisma, no afectaralavalidez del registro de lamarca
gue es objeto de lalicenciani la proteccion de dicha marca, y no afectara la aplicacién del

Articulo 4.1).

[Sigue e Anexo ]
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ANEXO |

FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO
PETICION DE INSCRIPCION/CANCELACION DE LA INSCRIPCION
DE LICENCIA(S)

respecto de una solicitud o solicitudes y/o de una marca
0 marcas registradas,

presentada en la Oficinade ...........cccceeeeeee

PARA USO DE LA OFICINA UNICAMENTE

Referencia dd titular/solicitante
ylolicenciatario:t s

Referenciadel representante:™.............ccooveveeveeevceeeeveneeeennnn,

1. Peticion de inscripcién/cancelacion’

D Por la presente se pide lainscripcion del hecho de que €l (10s) registro(s) y/o la(s)
solicitud(es) mencionado(s) en esta peticion es (son) objeto de unalicencia

D Por la presente se pide la cancelacion de larenovacidn de la(s) licencia(s) relativa(s) a (a
los) registro(s) y/o solicitud(es) mencionado(s) en esta peticion.

En este espacio podra indicarse toda referencia asignada por € titular y/o licenciatario y/o toda
referencia asignada por €l representante a la presente peticion.

Marquese el recuadro apropiado.

r:\intranet\wwwispaldocument\sct\doc\sct4.doc
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Registro(s) y/o solicitud(es) en cuestion
La presente peticion guarda relacion con €l (los) siguiente(s) registro(s) y/o solicitud(es):
2.1 Numero(s) del (de los) registro(s) y/o de la(s) solicitud(es):

2.2 D S e espacio disponible en & punto 2.1 no es suficiente, marquese este
recuadro y proporcionese lainformacion en una hoja adicional.

Titular(es)/Solicitante(s)

3.1 S € solicitante y/o € titular es una personafisica,
a  su(s) apellido(s):®
b)  su(s) nombre(s):®

3.2 S d solicitante y/o € titular es una personajuridica, la designacion oficia
completa de lamisma:

3.3 Direccion (incluidos € codigo postd y € pais):

NUmero(s) de teléfono:” NUmero(s) de telefacsimile:*

34 D Mérquese este recuadro si existe mas de un titular; en tal caso, relacionese a
éstos en una hoja adiciona e indiquense, respecto de cada uno de ellos, las
informaciones mencionadas en los puntos 3.1 6 3.2y 3.3.

El (los) nombre(s) y apellido(s) que se han de indicar en @) y b) son los que aparecen en los
archivos de la Oficina respecto del titular del (de los) registro(s) a que se refiere la presente

peticion.

Aun cuando la Oficina prefiera exigir estainformacion, € titular/solicitante o su representante
tendra la facultad de abstenerse de proporcionar tales indicaciones. Cuando se proporcionan,
deben incluir € cédigo del pais (cuando proceda) y € indicativo de zona.



SCT/1/4
Anexo |, p4gina3

Licenciatario

4.1 S € solicitante y/o € licenciatario es una persona fisica,
a)  su(s) apellido(s):
b)  su(s) nombre(s):

4.2 S € solicitante y/o € licenciatario es una persona juridica, la designacion oficial
completa de lamisma:

4.3 Direccion (incluidos € codigo postal y € pais):
4.4 Estado de que seanaciona € solicitante:
45 Estado en que e solicitante tenga su residencia:

4.6 Estado en que el solicitante tenga un establecimiento industrial o comercial rea y
efectivo:

NUmero(s) de teléfono:® NUmero(s) de telefacsimile:®

4.7 D Mérquese este recuadro si existe méas de un licenciatario; en tal caso,
relacionese a éstos en una hoja adicional e indiquense, respecto de cada uno
de elos, las informaciones mencionadas en los puntos 3.1 6 3.2y 3.3.

Representante
5.1 Nombrey apellido:

5.2 Direccion (incluidos € codigo postd y € pais):

NUmero(s) de teléfono: NUmero(s) de telefacsimile:
5.3 NuUmero deregistro, s estaregistrado ante la Oficina:

5.4 NUmero asignado a poder:°

Aun cuando la Oficina prefiera exigir estainformacion, € titular/solicitante o su representante
tendra la facultad de abstenerse de proporcionar tales indicaciones. Cuando se proporcionan,
deben incluir € cédigo del pais (cuando proceda) y € indicativo de zona.

Se debe dejar en blanco si no se ha asignado, 0 s alin no se ha asignado. un nimero al poder, 0
el titular/solicitante o su representante no conocen ain € nimero.
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Domicilio legal’

Productos y/o servicios para los que se ha concedido la licencia®

7.1 D Se ha concedido lalicencia para todos |os productos y/o servicios

7.2

7.3

[]

[]

enumerados en el (1os) registro(s) y/o solicitud(es) mencionado(s) en el
punto 2.

Solamente se menciona un registro en €l punto 2 y lalicenciaha sido
concedida para algunos de |os productos y/o servicios enumerados en ese
registro o solicitud. Los siguientes productos y/o servicios estan cubiertos
por lalicencia

Se menciona mas de un registro y/o solicitud en €l punto 2y, respecto de al
menos uno de ellos, lalicencia cubre menos que todos |os productos y/o
servicios enumerados. En ta caso, indiquese en una hoja adicional, y
separadamente respecto de cada registro y/ solicitud, s lalicencia cubre
todos los productos y servicios o solamente algunos de ellos.

Tipo de licencia®

8.1

8.2

8.3

8.4

L1 OO0 O

Se trata de unalicencia exclusiva
Se trata de unalicencia no exclusiva
Se trata de unalicencia Unica.

Lalicencia abarca Unicamente la siguiente parte ddl territorio amparado por
el registro:

Duracién de la licencia

Se ha concedido lalicenciahasta d:

Con arreglo a Articulo 4.2)b) del TLT, se deberaindicar un domicilio legal en e espacio
disponible debajo del titulo del punto 6 cuando € titular/solicitante no tenga, o no haya indicado,
unaresidencia o un establecimiento industrial o comercial rea y efectivo en € territorio de la
Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina citada en la primera pagina de la presente peticion,
salvo cuando se indique un representante en € punto 5.

Marquese el recuadro apropiado.
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10. Firma o sellos®

10.1 Firma(s) o sello(s) del (de los) titular(es)/solicitante(s):

10.1.1 Nombre del titular/solicitante o, s € titular/solicitante es una persona
juridica, nombre de la persona que actlia en nombre del titular/solicitante:

10.1.2 Fechadelafirmao del estampado del sello:

10.1.3 Firmao sdlo:

10.2 Firmao sello del representante:
10.2.1 Nombre de la personafisica que firma o cuyo sdllo se utiliza:
10.2.2 Fechadelafirmao del estampado del sdllo:

10.2.3 Firmao sdlo:

11. Tasa
11.1 Moneda e importe de la tasa pagada en relacion con la presente peticion:

11.2 Método de pago:

12. Hojas adicionales y anexos

D Marquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales, e indiquese el nimero
total de dichas hojas:

[Fin del Anexo |, Sigue e Anexo ll]

o Si hay maés de una persona que firma o cuyo sello se utiliza, todas |as indicaciones

correspondientes a los puntos 10.1 y 10.2 deben proporcionarse en una hoja adicional .



