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INTRODUCCION

En la medida en que el fendmeno de la ‘globalizaciéon econémica’' se
ha intensificado, los ordenamientos juridicos nacionales ya no se dan abasto
para regular eficazmente los acontecimientos relacionados con el comercio. La
apertura de las fronteras nacionales a favor del libre intercambio de mercancias
y servicios se ha traducido juridicamente en la necesidad de regular a nivel
internacional dichas actividades a fin de garantizar la requerida seguridad

juridica. La propiedad industrial no es la excepcion.

Mucho antes de la llamada ‘globalizacion’, la regulacién de los signos -
distintivos, especialmente de las marcas, ha sido un elemento indispensable
para garantizar el flujo ordenado de mercancias y de servicios. Hoy en dia, ya

no podemos siquiera imaginarnos el funcionamiento de los mercados -

internacionales sin un desarrollado concepto del derecho marcario. Los paises o

que pretendan competir en los mismos deben procurar estar a la vanguardla de
los instrumentos juridicos que cumplen esa funcion. México, no cabe duda se
encuentra plenamente insertado en la globalizacién®, por lo que debe contar ’

con un marco juridico actualizado en la materia.

Por otro lado, e independientemente de las dlversas criucas de las

cuales son objeto las marcas como simbolos representauvos de’las' grandes -

corporaciones transnacionales, no hay duda de que tamblénkde empen n un
papel de interés social a favor de la proteccné )
consumidores. A la fecha, son el medio mas efecu 0 con el que éstos cuentan
para identificar el origen y las propledades de los productos y‘serwmos que se
encuentran en el mercado; se trata, pues, no_ 6lode una’ herramlenta al,.

servicio de los intereses de los capitales, s:no tamblen d

control muy util para garantizar la segundad dvelk_consumlldovr

Multiples esfuerzos se han llevado a cabo para olorgar:una préleccién
eficaz y congruente a las necesidades de la. sociedad. consumidora. "Sin .

México es el pais gue mayor nimero de tratados de libre comercio ha celebrado y que cuenta
con {ratados con las dos economias mas grandes del mundo' Estados Unidos y Ia Unlén
Europea. . E i



embargo, aunque esta proteccnén es muy snmilar en la mayorla de Ios palses.
para acceder a'ella es necesarlo |ncoar tantos procedimlentos de reglstro de -
marcas como numero de paises en Ios que se desee obtener eI derecho asu.
uso y explotacion exclusivos. ; ’ R

Uno de los esfuerzos mas significativos en ese sentido, lo encontramos
en la elaboracion del Arreglo de Madrid relativo al Registro internacional de
Marcas y del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas. Sus objetivos fundamentales consisten en facilitar la
obtencién de la protecciéon de las marcas en varios paises, mediante la
presentacion en una sola oficina de una unica solicitud en un solo idioma, asi
como en agilizar la gestion posterior, mediante un anico tramite administrativo
de los asuntos que guarden relacidn con esa proteccion. Ambos tratados
internacionales conforman lo que se conoce como el Sistema de Madrid para el
Registro Internacional de Marcas

Actualmente, México no forma parte de este Sistema, por ho'que el
dereého al uso exclusivo de una marca dentro " del terrllorio nacional
unicamente se puede obtener mediante la tramltacusn dlrecta por el |nteresado
o de su apoderado cuando éste resida en el pafs, de una solicitud de registro
de marca ante el Instituto Mexicano de la Propledad Indu;_tnal. 4rgano
competente para su conocimiento. De igual forma, resulta complicado para las
personas nacionales o residentes en nuestro pais obtener la proteccion de una
marca fuera del territorio nacional, ya que la tramitacion del registro la tiene que
efectuar directamente en las oficinas de los paises en los que se desea hacer
extensiva su proteccion. Esto, sin duda, |mplica demasnado hempo y costos

excesivos.

Al establecerse mecanlsmos que permllen la sumpllfcacuon del trémute .
para la proteccion de las marcas en dlversos pa[ses de’ manera simulténea se
incentiva la inversion exiranjera. Yy, 8 su vez, se fac:llta la- colocacion de los

productos nacionales en el exterior.:

[8)



Por todo lo anterior, asi como por otras razones que en su momento se'
expllcarén considero que México deberfa {ormar parte del S|slema de Madrld

alos uempos actuales.

Demostrar lo anterior sera el ob]etlvo prlncipal d' la presente tesis. Para
ello seguiremos la siguiente metodologfa de Investigacuon. En un pnmer paso,
se analizaran contenido y funcionamiento de Ios dos’ tra(ados, pues a pesarde

lo dicho en el parrafo anterior, el conommlento del’ antecesor del Protocolo es

de gran utilidad para entender mejor las ventajas y desvenlajas de este dltimo.

En segundo lugar, se estudiara la mahera en quke ambos tratados se
vinculan, pues, aunque son tratados’ iﬁdependienlés y = perfectamente
funcionales por separado, debido a inercias que no nos toca aclarar en este
momento, la mayoria de los Estados mlembros del Slslema de Madrid son
cargados de administrar este

parte de los dos. Ademas de que los érganos
Sistema son los mismos. Si bien, como’ya’ se dle, la “suscripcion de ambos
tratados no es necesaria, resulta convenient "con,ocer el funcionamiento comun

del Sistema.

Finalmente, se hara una descrip‘cién de cdmo se obtiene la protéccién qé
una marca en México, es decir dell régimen juridico mexicano en la materia.
Ello con la finalidad de confrontar el contenido del Protocolo a nuestro orden
juridico a fin de identificar problemas de incompatibilidad tanto con Ia'lé'y‘ que
rige la materia, asf como con nuestra Ley Fundamental. Asimismo, se anélizrarérv
la forma en que podria adecuarse la legislacion interna para armonizarla cdh la
normatividad del Protocolo y garantizar su correcta aplicacion en nuestro pais.



"~ CAPITULO PRIMERO

"EL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO
INTERNACIONAL DE MARCAS

I~ Antei:e’d‘enfve‘s

No cabe duda que la aparicion y evolucion del comercio y de la 1ndustrla

han sido factores determmantes para el derecho marcario. Su estudio nos permite

+ explicar- Ia presencia ‘de ias marcas en una determinada época y de normas
oo juridlcas deshnadas a protegerlas

: Como consecuencna de la Revolucién industrial a partir del Siglo XIX, es
démr, Ia mdustrlaluzacnén de las sociedades en Europa occidental, 'y
= 'espécpalmente gn Gran Bretaiia, asi como del surgimiento de nuevos medios de
' CQmuniéacléh‘(ferroviarios), el intercambio internacional de mercancias se  vio
'fuertemente |ntensnf'cado Ello trajo como consecuencia la practica de ofrecer

: produclos en Ios mercados internacionales bajo la misma marca utlllzada en los
lmercados mternos - ‘

; : Sm embargo. ‘esta préctlca se vio limitada cuando surgieron los prlmeros .
: vordenam:entos legales que de modo especifico y d|recto regularon ios  derechos
“de‘las -marcas, en los cuales fue acogido el ‘ahora ‘pnnc_lp/o‘ }L‘/n/versal de
territorialidad de las marcas, por el cual la proteccic’)’hvde"dic‘ho's signos distintivos
se vio restringida al territorio del pais en el cual se utiliz'ab':an.vjbrr‘se: concedia tal
proteccion. Esto trajo como consecuencia la necesidad -deincoar diversos
procedimientos, con multiples formalidades, para la “concesion de registros de
marcas de conformidad a las disposiciones: de las. respectivas ' legislaciones
domésticas, asi como el seguimiento del status juridico de la-marca en cada pais a
fin de conservar sus efectos; provocandose.de esta:forma la desaceleracion del

trafico mercantil internacional.



‘reconoc1mlento y proteccién de Ias marcas en IosEstados Parte sln la necesndad
de otra formahdad que no fuera la de eslar protegida por uno de esos Estados E

. Paralelamente a la suscripcién de los aduerdos bi!atéraleé.- ef\,el"Ctingreso :
Internacional de la Propiedad Industrial, celebrado en Paris en 1'8'7'8/ 'sé't‘o‘mé a
decisién de establecer cierto grado de uniformidad y armomzacién entre los '

. diversos sistemas nacionales de propiedad industrial.- Esta accién fue
materializada en 1880, cuando el goblerno de Francia preparé un congreso
internacional para la creacién de una “unién” para la proteccion de la propiedad
industrial, en el que se dio redaccidn al Convenio de Paris para la  Proteccion de
ia Propiedad Industrial® (en lo subsiguiente Convenio de Paris) y su Protocolo

' €I Dr. David Rangel Medina menciona que los convenios bilaterales que sobre la materia México
celebré fueron: la Declaracion de 7 de junio de 1895 entre Bélgica y México para la proteccion
reciproca de marcas de fabrica y de comercio, el Tratado de 16 de agosto de 1893 entre los
Estados Unidos Mexicanas y el Imperio Aleman para la proteccion de las marcas de fabrica y la
Convencion de 10 de abril de 1899 entre los Estados Unidos Mexicanos y la Republica Francesa,
sobre propiedad industrial (Cfr. RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario. Las
Marcas Industriales y Comerciales en México, México, 1960, pp. 62 y 63).

? Ello es asi porque, en esencia, se trata de lineamientos para armonizar o uniformar las
legislaciones nacionales, a fin de cumplir con los fines del Convenio de Paris. Aqui es preciso
distinguir entre armonizacion y uniformidad legales. Ambos conceptos son propios del derecho
conflictual. Por medio de la armonizacion se pretende crear estandares minimos de coincidencia
en las diversas legislaciones nacionales en torno a malerias especificas para evitar conflictos
normativos internacionales. En este caso, los Estados nacionales tienen un amplio margen de
maniobra en la eleccion de los medios necesarios par lograr el objetivo de ta armonizacion, pues la
disposiciéon armonizadora fija objetivos generales. La uniformidad, por su parte, constituye un
método, segun el cual, la disposicion unificadora establece a la letra las normas materiales que
deben adoptarse en las diversas legislaciones nacionales, teniendo como resultado la uniformidad
normativa en diversos ordenes juridicos nacionales en materias especificas, eliminado asi los
conflictos normativos entre ellos (Cfr. Tesis de licenciatura de RODILES BRETON, Alejandro,
Hacia una Constitucion Europea: Perspectivas Juridico-Politicas sobre la Transformacion del
Orden Juridico de la Union Europea, Facultad de Derecho, UNAM, México, 2003, p. 50).

3 El Convenio de Paris constituye sin duda el instrumento juridico internacional mas eficaz para la
proteccion y divulgacion de los avances técnicos y los signos distintivos a través del sistema de
propiedad industrial. Después de su conclusién en 1883, su texto ha sido modificado
periddicamente para adaplarse a las necesidades cambiantes en materia de propiedad industrial; a
saber: en Bruselas el 14 de diciembre de 1800; en Washington el 2 de junio de 1911; en la Haya el
6 de noviembre de 1925; en Londres el 2 de junio de 1934: en Lisboa el 31 de octubre de 1958; en
Estocolmo el 14 de junio de 1967 y enmendado el 28 de sepltiembre de 1979.
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Final. Dichos instrumentos |nterna<:|onales fueron’ suscrltos el 20 de marzo de
1883 por once Estados: Bélglca Brasil, El Salvador, Espana Francna Guatemala,
- lalia, Palses Bajos Ponugal Serbia, ySulza : - B
- Desde sus inicios, el Convenio de Paris ha 6onsagrado'el principio de trato
nacional, por el cual se garantiza a los nacionales de cada uno de los paises
~contratantes que gozaran en todos los demas paises pertenecientes a dicha
Unién, en lo que se refiere a la proteccion de la propiedad industrial, de todas las
ventajas que las leyes respectivas concedan a sus nacionales. Lo que se traduce
en que aquéllos tendran la misma proteccién que éstos y el mismo recurso legal
contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan con las
condiciones y formalidades impuestas a los nacionales (articulo 2). Sin embargo,
toda vez que el principio de trato nacional no nos dice nada sobre el valor o rango
estandar de proteccion que deba darse a la propiedad industrial, ya que éste
depende enteramente de la proteccidon que cada pais quiera otorgarle a sus
nacionales, el Convenio de Paris consagré determinados principios y derechos
minimos relativos a la propiedad industrial que los gobiernos de los Estados
signatarios, que a su vez conformaron la Unién de Paris para la proteccién de la
propiedad industrial, se obligaron a reconocer en sus legislaciones a favor de los
ciudadanos unionistas. Estos principios en la actualidad siguen siendo los pilares
del Convenio de Paris. )

El texto originario del Convenio de Paris (1883) solamente se referia a la
proteccion de cuatro derechos de propiedad industrial: las patentes, diseios
industriales, marcas de fabrica o de comercio® y nombres comerciales. En materia
de marcas, dicho Convenio proporciond a los beneficiarios ciertos mecan]smds

* Cuando entraron en vigor el Convenio de Paris y su Protocolo de Clausura, el 7 de julio de 1884,
se habian sumado también Gran Bretana, Tunez y Ecuador. México se adhirid al Convenio de
Paris el 10 de junio de 1903, asi como al Acta Adicional del Convenio de: Parls. flrmada en
Bruselas el 14 de diciembre de 1900, que modificod dicho Convenio.

®La expresion “marca de servicio” fue empleada por primera vez en 1968, en la revlsibn del
Convenio de Paris celebrada en Lisboa.



resultaba ca5| lmposible

obtener- ‘el reglstro mnsma marca. en’ distin(os ‘paises, debldo al
mconvemente que representaba el tener que recorrer largas dlstancias para ello y
.a que frecuentemente el flenado de solicitudes de registro en pafses extranjeros
requeria de traducciones y. en muchos de los casos, a esas solncutudes precedian
comunicaciones entre el solicitante que estaba en un pais, y entre Ios agentes -
registradores de marcas que radicaban en el pais en el que se desea ‘obtener el
registro de la marca. Tales dificultades variaban en proporc:én al numero de
idiomas envueltos y la distancia entre el domicilio del solicitante y Ios pa[ses en Ios

que la solicitud iba a ser presentada.

Este problema practico se vio resuelto por el Convenip'de'Pu'aﬁ‘s’."fqug desde
su texto originario del 1883 reconocid a favor de las pérsohaS‘ que“hubiesen
depositado una solicitud de registro de marca de fébnca o de comercm en alguno

de los Estados contratantes, un derecho de pr|or|dad para efectuar dentro de -
cierto periodo, el deposito de la misma marca, respecto’ de Ios ‘mismos p;oductos.

en cualquiera de los demas palses contratanles,'i‘e.;bbr una ficcidn jurldica se
tuvo por reconocida como fecha de presentacion.de la-solicitud de registro de
marca en los Estados parte del Convenio de Paris, la fecha de la primera solicitud
de registro de esa misma marca en otro pais unionista, siempre que dicho
depdsito fuese efectuado dentro de los tres meses siguientes al depdsito de la
primera solicitud o de los cuatro meses siguientes en caso de que se tratara de
"paises lejanos"’. Este mecanismo tuvo como finalidad impedir que el derecho
conferido al solicitante de una marca pudiera ser invalidado por hechos ocur'rivdos,

% International Bureau of Intellectual Property, The Paris Convention Centenary of the Prolecllon ol
4nduslnal Property from 1883 to 1983, Geneva, 1983, p. 41. 3

Este derecho también se hizo extensivo a las solicitudes de patenies y de registro de disefos
industriales. En el caso de las primeras, el derecho de prioridad podia hacerse valer dentro de los
seis meses siguientes (articulo 4 del texto de 1883 del Convenio de Paris). .



en el mtervalo de esos tres o cuatro meses, lales como Ia presentacuén de otra :
solicitud de regsstro o el uso de una misma o semejante marca f '

: Al margen de la adopcién del Convenio de Parls, y'como medida para -
" contrarrestar el principio de territorialidad de las marcas, en 1911 sé'conétiiuyé' én' -
Alemania la Sociedad de la creacién de un derecho mundial de mart;és; Esta
sociedad creada por iniciativa de los industrialistas alemanes: - E. Kalz, A
Dueringer y J. Kohler, tenia como meta el promover un debate acerca de la
construccién de una marca mundial que debla asentarse sobre la siguiente
premisa: la proteccion de la marca mundial (Weltmarke) no debia atribuirse a los
Estados nacionales, sino a una Asociacion de nuevo cuiio, la Weltmarkenverband.

- Sin embargo, este proyecto fracasé debido al rechazo que provocaban las
caracteristicas del proyecto de la marca mundial, a saber: constitucion de un
Tribunal Arbitral Internacional que actuaria la margen de los Tribunales nacionales
y la supresién del sistema de division de productos en clases.® ‘

Como se puede apreciar, varios fueron los esfuerzos tendlentes a olorgar
una proteccion eficaz a las marcas fuera del terrltorio nacional no ‘obstante,
ninguno de ellos posibilité a su titular la obtencton .de.un registro simultaneo en
varios paises. Ello fue asi, pues.si: blen ‘es cierto que: el. Convenio. de Paris
proporcioné a sus beneficiarios la posibilidad de registrar la misma marca en los
palses miembros de la Union de Paris dentro del plazo de tres meses, gozando
as{ del derecho de prioridad, este mecanismo fue insuficiente por las siguientes
razones: establecié un breve plazo para depositar una solicitud de marca en varios
palses de la Union de Paris; no posibilité el registro de la misma marca en varios
paises de forma paralela y directa; e implicaba elevados gastos como

® La Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903 reconocié el derecho de
prioridad a las marcas cuyo registro fuera solicitado a nuestro pais dentro de los cuatro meses
siguientes a Ia fecha en que hubiese sido solicitado en otro pais, siempre que hubiese reciprocidad
en tal respeclo para los ciudadanos mexicanos.

¥ FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Tratado sobre derecho de marcas, Marcial Pons, Edlciones
Juridicas y Sociales. S.A., Madrid, 2001, p. 570 y 580.



consecuencia de la multnplicndad de sohcltudes y Ia mtervencuén de daferentes

mediadores.

Con objeto de obviar estos inconvenientes,‘ surgyié la idea de simplificar el
procedimiento de obtencion de las marcas en varios paises mediante un sistema
registral centralizado. Asi pues, esta idea encontré su primera respuesta oficial en
el Congreso Internacional de la Propiedad Industrial, celebrado en Paris del 5 al
17 de septiembre de 1878, en el cual se adbptaron dos resoluciones relacionadas
con el tema. La primera expresaba el deseo de que el deposito de solicitudes de
patentes, marcas, dibujos y modelos pudiera realizarse en varios paises a la vez
ante la autoridad nacional competente y los consulados respectivos. La segunda,
establecia que las formalidades del deposito de una marca deberian somelerse;a =
una reglamentacién internacional en la que se previese la posibilidad de que un.
tnico depdsito fuese suficiente para obtener la proteccion de una misma marca ‘en’
los paises de aplicacién de dicha reglamentacién Empero. esta leea no fue
materializada en dicha conferencia.diplomatica, debido a que los.
centraron en la creacion de la Union de la, Protecmén de la: Propiédad Industrlal
mediante el Convenio de Paris aprobado para tal f'n :

En la conferencia _de revision del. Convemo de Paris, celebrada en. Ios
meses de abril y mayo en 1886 en Roma, a |niciat|vaA de la Administracxén Suuza‘
recobré nuevo impulso la :dea desarrollar un sistema de registro imernacxonal de
marcas, pero no fue sino hasta la sugulente conferencna cuando se entré aI estudlo :

de dicho proyecto.

La sngmenle conferencna para Ia revnsxén del Convenlo de Parisv tuvo lugar
en Madrid. El desarrollo: de sus lraba]os se Ilevé a cabo en dds etarpas. en ia
primera (del 1.al 14 de abril de 1890) los trabajos se cenlraron sobre el esludlo y '
~ deliberacion del materlal de trabajo, en los que se encontraba eI tema ‘sobre. eI

' BOTANA AGRA, Marniuel, La proteccion de las marcas mrernaclonales (Con espec:al relerencra a
¢ Esparia), Marcial Pons, Ediciones Juridicas, S.A., Madrid, 1994, p. 16.- e

fuerzos se ot



registro internacional en materia de marcas”' y-en la. segunda etapa (14 y 15 de
abril de 1991), los trabajos se limitaron a la firma_ de Ios cuatro proyeclos
aprobados en las sesiones de 1890; a saber: el Arreglo relahvo a la repres:én de
las falsas indicaciones de procedencia de las’ mercancias 'el Arreglo relativo al
registro internacional de marcas de fabrica o' de comercno (en Io ‘subsiguiente
Arreglo de Madrid) con un Protocolo final’ y el Reglamento para la ‘ejecucion del
Arreglo de 14 de abril de 1891 relativo: al registr lntérnacional de marcas de
fabrica o de comercio; el Protocolo relatlvo ala dotacién de la “ Oficina
Internacxonal y el Protocolo relatlvo ala: mterpretamén y apllcacién del Convenio
de 20 de marzo de 1883. ’

g : tro nternacnonal de:
ejecucuén 'y de su

Por lo que se refiere al texto del Arreg o relativo

- -marcas de fabrica o de comercio, del Reglament
Protocolo final'?, éstos fueron objeto de! firma el 14 de abril de 1891 por. Bélgica, -

Espana, Francia, Guatemala, Italia, Paises Bajos,: Portugal,: Suiza yTunez. Una
vez ratificados el 15 de junio de: 189 ‘po Bélglca Espana Francaa Suuza y'

: oriel 15 de julio’ del
_dej ‘Arregio de

‘Tunez. Dichos instrumentos intern ]
‘mismo afio, tal y como lo preveia el. arti
Madrid.'®

Conforme a lo preceptuado por_: el diverso articulado dél téxié originario del
Arreglo de Madrid, el nuevo sistema internacional de registro de marcas tuvo las

siguientes caracteristicas:

" El material de estudio referente al registro internacional de marcas fue presentado por la
administracién Suiza, el cual fue modificado por las delegaciones italiana, belga, francesa y
holandesa, por lo que la Oficina Internacional opté por presentar a la Conferencia un nuevo
Proyeclo (Cfr. idem, p. 17 )

El Protocolo Final del Arreglo de Madrid se referia a la interpretacion y alcance que se debia dar

al articulo 5° del Arreglo de Madrid, el cual preveia la faculltad de las administraciones de los
Estados Parte de rehusar la proteccion de las marcas depositadas en la Oficina internaciona! de
Berna para su registro internacional.
" Este precepto establecia lo siguiente: "Articulo 12. - Ei presente arreglo sera ratificado y las
ratificaciones canjeadas en Madrid en el plazo de seis meses a mas tardar. Empezara a regir al
mes de canjearse las ratificaciones y tendra la misma fuerza y duracién que el Convenio de 20 de
Marzo de 1883."
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a) Aseguré-a los stibditos o ciudadanos de cada uno de Ibs Est‘ados

b

[+

d

e

f)

g

~

-~

~—

~—

~

contratantes la proteccion de sus marcas de fébnca o de comercto
aceptadas para deposito en el pals de orlgen medlante la entrega
de las citadas marcas en la oficina mternac:onal en Berna hecha a
través de la administracion del pals de ongen, o :

previé el francés como idioma oﬁcialidéllav‘solicitud -del registro

internacional de marca;

establecié la publicacién de- Ias marcas reglstradas en un
suplemento de la oficina mternacconal

establecio el compromiso dé Ibs Estados contratantes de atribuir a
la marca inscrita por:la Orcma internacional, la misma proteccién
que fuera otorgada a Ias marcas directamente depositadas en ellos;

faculté a los Estados contratantes a denegar la proteccion de ia
marca en su territorio, siempre que su legistacién interna los
autorizara para ello. Dicha facultad debia ser ejercida dentro del afio

‘siguiente a la fecha de notificacion de la oficina internacional del

registro internacional, obligdndose esta“ultima a dar aviso a la
administracion del pais de origen y aI prépietario de la marca para
que este ultimo acudiera a.los medlos '

previstos en el pais que rehusara dicha|

previé una duracion del registro internacional 'de' veinte - afos
renovables a part:r de su: inscripcién:en‘el’ reglstro de la ofcma

internacional;

condiciond’la vugencua del reglstro mternacmnal ala subsnstenma de
la proteccuén Iegal en el pais de orlgen



h) ampli¢ los efectos del Arreglo de Madrid a los stbditos o ciudadanos
de Estados no contratantes, siempre'y cuando se sometieran a Ias
condiciones previstas en el artlculo 3 del Convenlo de Paris™;'y

i) posibilité a los demas Estados miembrbs de la Unién de Paris la
adhesidn posterior al Arreglo. De esta forma, previd que una vez
que la Oficina internacional tuviera noticias de la adhesiéon de un
nuevo Estado al Arreglo, dirigirla a la administracion del nuevo
Estado miembro una notificacion colectiva de las marcas que a la
fecha gozaran de la proteccion internacional; contando el Estado
adherido con el plazo de un afio para denegar dicha proteccion en

su territorio nacional.

Como sefiala el autor Botana Agra'®, el Arreglo de Madrid conté con un
innegable éxito inicial, prueba de ello fue la creacién de movimientos favorables a
la integracion del mismo, como el encabezado por la Asociacion de inventores y
fabricantes norteamericanos en el congreso celebrado en enero: de 11897, el
numero cada . vez mayor de los Estados que . lo ratlf‘caron y.el sostenldo
crecimiento del nimero de registros mternacnonales practlcados e y '

Asi, a la ratificacion inicial por parte de los Estados bque‘lod ratificaron,
sucedieron hasta 1925, por orden cronoldgico, los Paises Bajos (1 de marzo de’

'4 El texto del Convenio de Paris suscrito el 20 de marzo de 1983, en su articulo tercero establecia
lo siguiente: "Los siObditos y ciudadanos de los Estados que no formen parte de la Unién, que estén
domiciliados o que tengan sus establecimientos industriales o comerciales en el territorio de uno de
los Estados de la Unién. seran tratados de la misma manera que los subditos y ciudadanos de los
Estados contratantes.”

'®* BOTANA AGRA, Manuel, ob. cit., p. 20.

'® £ste autor recuerda que <<la primera marca que tuvo acceso al registro internacional al amparo
del Arreglo fue una marca suiza perteneciente a la empresa "Russ-Suchard y Cia. Fabricantes”,
que distinguia chocolates y cacao; evenio que tuvo lugar el 23 de enero 1893>>. A parir de este
afo el incremento del nimero de registros internacionales se dio de la siguiente manera: en el afio
de 1893, 76 registros; en 1894, 231 registros; en 1897, 451 registros; en 1903, 577 registros; en
1908, 908 registros; en 1911, 1517 registros; en 1914, 1934 registros; en 1920, 2284 registros; y
en 1924, 5,487 registros. (Cfr. idem., pp.17,20 y 21)
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1893), Portugal (18 de marzo de 1893), ltalia (15 de octubre de 1894), Brasil (3 de

~ octubre de 1896)", Cuba (1 de enero’de 1905)'%, Austria (1 de enero de 1909),
Hungria (1 de enero de 1909), México‘(2’6 de j_tjlrio‘ M' (ure"co_st (30 de :
julio de 1917), Checoslovaquia (5 de octubré"{"def“l 9\1V9), (é fdé”éclﬁb‘ré de -
1920), Serbia-Croacia-Eslovenia (8 de marzo de 1921), ania (1 de diciembre -
de 1922), Luxemburgo (1 de sepliém\bfé de:1924), Letonia’ (szid.’agfag'olstyb de

Otro de los signos claros del auge que obtuvo el ‘Arreglo, se vio reflejado
en los esfuerzos que de's.debfsu'sf ‘ihic s.fueron realizados p‘aiféfdbrregir algunas de
puesto al de ubi no Estos esfuerzos se
' n’co jo»consecuencia las

de decisién derivé de los

sus deficiencias que la practica’ habi
plasmaron en las conferenc‘riésl'dib
revisiones® al Arreglo de Madrl
delegados de los Estados, que’
Convencién. T

‘Bruselas (1987 y
34), Niza-(1957) y
ambio rvnésr significativos

revisiones, consecuencia de
1900), Washington (1911
Estocolmo (1967). A continuacién se expon
introduci‘dos al ‘texto del {‘Atré"gnqui'dej Madnd ‘como consecuencia de tales

- revisiones:
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'7 Brasil denuncié el Arreglo el 8 de diciembre de 1933,
:: Este pais denunci¢ el Arreglo el 22 de abril de 1931.
2 Méxlc.o denunci.é.» este Tratado el 10 de marzo de 1942,
7 Letonia denuncio el Arreglo el 21 de diciembre de 1926.
22 Este pais denuncio el Arreglo el 10 de septiembre de 1955.
b En este apartado me baso en: BOTANA AGRA, Manuel, ob.cit., pp. 21-28,
Por "revision" debemos entender: “introducir nuevas disposiciones o modificar las ya existentes

en un fratado internacional”.



A)La Conferehcia de B_ruselasy

Esta Conferenma desarrollé sus trabajos en dos etapas del-1 al 14 de
diciembre de 1897 y ‘del'11°al 14 de dlcnembre de 1900. En la pnmera elapa se’
elaboraron dos aclas adicionales, una ‘de ellas aI Convemo de la Paris y.la otra al
Arreglo de Madrid. En la segunda etapa, la Conferencia se limité a su aprobacién

definitiva.

Por lo que se refiere al Arreglo, el acta adicional aprobada introdujo
importantes modificaciones y adiciones, las cuales se resumen: a) se limité la
proteccion a los subditos y ciudadanos de Estados no contratantes que
cumplieran con las condiciones del registro internacional dentro del territorio de
los paises miembros del Arreglo; b) se incorpord el articulo 4 bis, en el que se
previé como efecto propio del registro internacional el de remplazar los registro
nacionales de que haya sido objeto la misma marca con anterioridad a aquél; c)
en cuanto al derecho de rehusar la proteccién de una marca por los paises
contratantes, se precisd que las causas de denegacion solo podrian fundarse en
las causas previstas en el Convenio de Paris, y que el plazo de denegacién de
proteccion seria el establecido en la Ieguslacnén nacional y, en su defecto, el de un
afio contado a partir de la notificacion-hecha por la Oficina lmernactonal d) se-:

“impuso a la Oficina mternacuonal la obllgacién de facilitar “a“toda: persona
~interesada una copia de Ias mencnones que t‘guran en el registro |nternac10nal
» respecto de una determlnada m a‘ y. e) se supnmié el Protocolo Final adoptado,
E “é | interpretacién del art{culo 5 del Arreglo :

en la Conferencna de Mad
‘de Madrld

B) ;.a Con:ferencia de,Washingtqn &

Tuvo verlt”catlv  del 15 de mayo al2 de jumo de 1991 Por lo que se refere
aI Arreglo de” Madrld 'sev'vomaron dos" acmones . La adhesuon al’ cuerpo “del
Arreglo de Madrid de las modificaciones aprobadas enla Conferencqa de Bruselas,




: renuncnar en uno o en varuos palses a su protecclén snempre que dicha renuncta’
) fuera presenlada ante la admmlstracnon ‘del pais de ongen ;

La modlfcacnén hecha al articulo 3, trajo como consecuenma eI de alrlbu:r a -
la -publicidad del registro internacional, los mismos efectos que la publlcudad )
exiglda en los Estados contratantes por sus respechvas Iegislacuones R

Mediante la reforma hecha al articulo 4, se dio entrada al derecho unionista -
de prioridad en virtud del registro internacional." ; ‘

Por ultimo, mediante los cambios mtroducldos en el articulo 9 se permitio al
titular del registro internacional reducir -no- aumentar ni modufcar—»la lista de los

productos a los que se aplicara la marca objeto de reglstro

C)La Conferencia de La Héyé .

Esta conferencia se celebré del 8: de octubre al 6 de noviembre de 1925. El
ado de Ias propuestas de las delegaciones
|mpor1antes modificaciones a la version
' entre las cuales destacan las

texto definitivo aprobado en ella; rest

nacionales participantes, contdé con

adoptada en la Conferencia de’ Wash
n- fo mato oficial de solicitud de registro

siguientes: a) se introdujo la: ldea de
internacional de marcas, presenlado por medlo de la_administracion del pais de
,origen, con la certificacion de ésta ult:ma respeclo de la coincidencia de los datos
de que figuraban en la sohcntud de reglstro |nlernacuonal con los que constan en el
registro nacional del pais de orlgen b) se establecto la positiva ficta del registro '

“internacional, ‘mediante” Ia* cual s reputarla que la* administracién nacional

aceptaba otorgar proteccion a la marca ob;eto de reglstro internacional, cuando no



hubiese efectuado comunicactén alguna de rechazo dentro del plazo méxlmo de
un ano, y €) en cuanto a Ia renovamén se permmé a Ias admmistracnones de los
palses contratantes rehusar fa renovacion cuando se modlfcara la‘forma de la*
marca o se mtrodu;eran camblos en Ios productos a Ios que la marca se ‘aplica.

D) La Conferencia de Londres

Tuvo verificativo del 1° de mayo al 2 de junio de 1934. Como resultado final
de las propuestas y contrapropuestas de las delegaciones nacionales
participantes, se aprobd una nueva versién del Arreglo y de su Reglamento. Los
cambios incorporados al primero de ellos pueden sintetizarse en los siguientes: a)

- se anadio la obligacion a las administraciones nacionales, previa peticion, a tomar
razén del registro internacional de una marca en sus respectivos registros
nacionales; b) se previo la posibilidad de que cualquier interesado pudiera obtener
informacion de la Oficina internacional sobre los motivos de denegacién de la
proteccion de las marcas; c) se asegurd al titular del marca internacional que no
se podria decidir sobre la anulacién de su marca sin que se le hubiese concedido
un plazo razonable para hacer valer sus derechos; y d) se reguld la cesidn parcial
de la marcas en el articulo 9 ter.. ]

E) La Conferencia de Niza

De las revisiones efectuadas- al Arreglo de Madrid, destaca por su
importancia la conferencia de revisién de Niza de 1957, porque --como dice el
autor Botana Agra®*-- la parte sustantiva del Arkeglo de Madrid que actualmente

se encuentra en vigor <<es heredera de la obra coronada en Nizas>.

El texto aprobado en eéta conferencia fue resultado de intensos trabajos
realizados por el comité ad. hoc integrado por los directores de las oficinas
nacionales de los paises que tenian mayor peso dentro de la Unidn de Madrid, el

* BOTANA AGRA, Manuel, ob. Git., p. 20.
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an perjmcuo de:” que ' posterlormente : serén anallzadas con ~mayor
,detemmlento Ia ,aportacmnes reallzadas al Arreglo de Madrid en Ia Conferencxa
de ana a connnuacxén se subrayan los aspectos més novedosos incorporados a

dlcho tratado mternaciona : f,

a) Se’ establecno que Ia etermmacufmf, del palsbde ongen ya no se

la--fecha gdél,,ﬁ(egistro :

solicitada expresamente al momento de: presentar:la’ sollcnud de reglstro
internacional;” . " '

‘e) se establecno el prmclplo de mdependencna del reglstro mternacional e
por el cual dicho regtstro se’ |ndepend|za del reglstro del pais de orlgen al



admmlstracién comun a que sé sometleran vanos palses contratantes
F) La Conferencia de Estocolmo

Esta Conferencia tuvo verificativo del 11 de junio al 14 de julio de 1967. Las
propuestas emanadas de ella se basaron simplemente en realizar modificaciones
meramente administrativas al Arreglo, como légica consecuencia del proyectado

- convenio de creacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual y de
los cambios relativos a las subsecuentes ratificaciones, adhesiones, denuncias,
aplicacion de actas anteriores y clausulas transitorias.

La aportacidn mas relevante de esta Conferencia respecto del Arreglo de
Madrid, fue la regulacion mas detallada de la Unién de Madrid, prevista en los
articulos 10 al 13, cuyo estudio sera objeto de atencion en el Capitulo Tercero del
.. presente trabajo. Sy e

Actualmente el texto mas reciente del Arreglo de Madnd es eI a optado en
la Conferencia de Estocolmo en 1967, pero debe sefialarse que con fecha 2 de-
octubre. de 1979 la Asamblea de la Union de Madrid®: mtrodUJo un" par de )
modlfcacnones en el articulo 10 del Arreglo, relativos a los plazos_en I”s que se )
deberian llevarse a cabo las sesiones ordinarias de la Asamblea y, en lo relauvo a
la adopcién de su presupuesto, se establecié que éste seria blenal en Iugar de
trienal. Dichas modificaciones entraron en vigor a partir del 23 de octubre de 1983

? La Asamblea es el organo coleclivo compuesto un delgado de cada gobierno de los paises que
hubiesen ratificado el Acla de Estocolmo o se hubiesen adherido a ella; entre sus funciones
principales esta la tratar todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarraollo de la Union
Particular de Madrid y a la aplicacion del Arreglo.
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El articulo 19’ del Convenio de Paris establéce que’los paises de la Unién
de Paris tienen el derecho de concertar paraleiamenie entre si arreglos especiales
‘ (bilateraies o multilaterales) para la proteccion de la propiedad' industrial, siempre
" que-tales arreglos no contravengan las disposiciones ‘del propio Convenio de
Paris. De esta forma, el Arreglo de Madrid constituye un afréglo particular de los
contemplados en el articulo de referencia del Convenio de Paris; lo que quiere
decir que los tnicos paises que pueden formar. parte del Afreglo son los Estados
que sean parte del Convenio de Paris Yy que, por tanlo. sean mlembros de la Unidén

de Paris.

. Conforme a. lo dlspuesto en el artfcul
,'mlembro de dicho tratado mternacional no
- todo lo que un pals debe hacer es deposntar
adhesién ante el Director General de la: Organlzaclén‘Mundial de la Proptedad
Intelectual (en los subsrgmente Oficina lnternacnonal u OMPI) Y

En este sentido, es preciso sefialar que eI arﬂculo 14 2 del Arreglo sefala

que al momento en que la Oficina Internacional sea mformada de que un pafs ha

manifestado su voluntad de obligarse conforme a las dlspostc:ones del Arreglo
dirigira a la Administracién de este pais una notlfcacton colectlva de’las marcas

que,” en ese momento, gocen de: proteccion |mernactonal D|chanotufcacuon

26 www.wipo.org/madrid/esfindex.htm



asegurara a tales marcas el beneficio de las disposiciones de dicho ordenamiento
en el territorio del pais que se adhiere y hara correr el plazo de un afio durante el
cual fa Administracion del pals de origen podra rehusar su proteccion.?’ Esto no
obstante que al momento de adherirse un pais pueda declarar que -salvo en lo
referente a las marcas internacionales que hayan sido objeto anteriormente, en
dicho pais, de un registro nacional todavia en vigor- la aplicacién del Acta quedara
limitada a las marcas que sean registradas a partir del dia en que se haga efectiva
dicha adhesién. Una vez que ha sido depositado un instrumento de ratificacién o
de adhesion, como regla general, el acta correspondiente del Arreglo entra en
vigor a los tres meses después de la fecha en que Ia ratificacion o adhesién haya
sido notificada por el Director general. Sin embargo, en caso de que en el

- instrumento de ratificacion o adhesion se sefiale una fecha posterior, el acta
entrard en vigor, para el pais que se trate, en la fecha que asl se indique (articulo
14. 4 del Arreglo).

Actualmente el numero de Estados que son partes contratantes de! Arreglo
: de Madrld por la via de 1a ra(lfcacnén o ‘de la adhesion, asciende a cincuenta y
dos Una lista de dlchos palses se proporciona en el tercer capitulo del presente

lrabajo

Una vez que ha’ quedado precnsado que ‘'solamente: pueden benefcnarse del
lo: suscnban 'y due a su vez sean parte del
las; reglas‘ contenidas en el Arreglo de
‘|arse de éste se encuentran

) ] primero de ellos establece como regla

,'general que. Ios nacnonales de’ cada uno de ‘los : paises contratantes pueden
obtener la protecccén de sus marcas en todos los demas paises que sean parte
v'del Arreglo. Por otro lado, el articulo 2 asimila a los nacionales de los pafses ‘
contratantes, a los nacionales de los palses no adhendos al Arreglo que, dentro

? Vid infra: apariado VI del presente capitulo.
www .wipo.org/madrid/es/index.htm



del temtono de la Unlén pamcular estableclda por éste cumplan Ias condicnones
establecadas en el articulo 3 del Convenlo de Paris.? : B

Lo anterior quiere decir, que podran acogerse a los beneficios establecidos
por él Arreglo de Madrid, los nacionales de cada uno de los paises contratantes,
‘asi como las personas que sin ser nacionales de uno de estos palses. cuenten
con un domicilio real o con un establecimiento industrial o. " comercial - serio y
efectivo en algun pais miembro de la Unién particular. En- este. contexto el -autor

‘Manuel Botana Agra®® senala que para que una persona 'qué no. Sea'nacional de..
un pais contratante del Arreglo pueda beneficiarse de éste, es necesano que se
‘den de manera conjunta los siguientes requisitos: R L :

establecirﬁlent { e
del tenfitorio de la Unién paniéulér.

Asnm|smo este autor senala que para decidir Ia calidad de’ nacnonal de una -
persona,. asi como para determinar si una persona tiene su domicillo o
establecimiento en ese territorio, habra que acudirse a las normas que rigen §pbrq '
la materia en el pais al que corresponda, ie, la calidad ,de na‘cio:nal ola:
determinacion del domicilio o establecimiento serio y efectivo de Un_ sujeto =
persona fisica o juridica— habran de ser definidos conforme a’ la legislacion
aplicable al pais del nacional solicitante del registro internacional o -del pais

% Este precepto establece lo siguiente: *Quedan asimilados a los nacionales de los paises de la
Union aquellos nacionales de paises que no forman parte de la Unién que estén domiciliados o
tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de
los paises de la Unidn."

* BOTANA AGRA, Manuel, ob cit., p. 35-37.
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_marcas de un Eslado mlembro. part:endo de un reglstr nacional como ‘bas

- Internacional

Una - ventaja incuestlonabl

sohcnud en un solo ld|oma, ante Ia of’cma encargada del ‘registro; naclonal de,

En_los sngunenles mcisos se expone de manera delallada cuéles ‘son Ios
presupuestos indlspensables y: ‘el procedlmlento a- segunr para Ia obtencién del

registro mternacnonal

A) EI Registro de Marca en/elv'Pais de Origen corno Base del Registro'f

Este es uno de los rasgos mas . caracteristicos del _,éislémg'{'de"ir'e‘gistro
internacional establecido por el Arreglo de' Madrid. Ello es aéf. dado ‘a“cjue para
obtener el registro internacional de una marca, el solicitante necesériarﬁénte debe
haber obtenido previamente el registro de la misma marca en eI pa{s de origen. Es
un requisito sine qua non para {a tramitacion y obtencién del reglslro mternacnonal
contar con la titularidad de un registro marcario otorgado con anterioridad en un

(8]
(5]



pals mlembro del Arreglo. En esle sentldo. el articulo 1. 2 del Arreglo proclama .
que: “Ios nactonales de cada pals contratante podran proteger sus marcas )
reglstradas en'el. pals de orlgen. a través del depdsito de estas marcas en la
Of'cina Internactonal hecho por mediacién de la Administracion del ‘citadd’ pafs def
orlgen‘. Esto quiere decir que el registro internacional de una marca sélo ’generaré

“los efectbs que lé son propios cuando la marca de que se trate esté réglsiradé'en
uno de los paises contratantes: el "pais de origen”.

Respecto de este punto, es preciso aclarar el alcance que debe darse a la
expresion “registro de una marca en el pals de origen”: Antes de la revision de la
Conferencia de La Haya la expresion contenida en el Arreglo era la de exigir como
presupuesto del registro internacional que la marca hubiese sido “aceptada a
depdsito”; situacién que generaba incertidumbre respecto de si era suficiente para
admitir como base del registro la mera “solicitud” de una marca en el pais de
origen y no su registro, o si se debia interpretar el vocablo “depdsito” como
sindnimo de “registro” 2. Después de la conferencia de La Haya quedd precisado .
4 ~de manera clara que no basta que la marca haya sido regularmente depositada o

solicitada - en la correspondiente oficina del pais de origen, sino que -es

indispensable que la marca haya sido previamente inscrita como tal en el oportuno
,'feg‘is;ro'o dependencia encargada del pais de origen y que se encuentre vigente al
- Vmomérino de la presentacién de la solicitud de registro internacional.®?

En consecuencia, el alcance que habra de darse al articulo 1.2 del Arreglo
de Madrid es el de que el registro internacional debera sustentarse en un reglstro
concreto, previamente realizado en el pais de origen. Esto también encuentra

: susténlo en laregla 11.1 del Reglamento Comun del Arreglo de Magridfelét‘ivro al .

2. Cfr. Idem, p. 38. o
79 E| autor Botana Agra sefala que la palabra “registro”, en senhdo estricto, debe emenderse como
aquél que cuenta con el caracter definitivo en los paises contratantes del Arreglo que’ admitan
recursos en contra, tales como el recurso e revisién; dejandose siempre a salvo el eventual
ejercicio de las acciones de nulidad del registro marcario correspondiente (Cfr. idem, p. 39).



Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concernlente a ese Arreglo (en
lo subsiguiente Reglamento Comun) que’ establece que cuando Ia ofcma de .
origen reciba una solicitud lnternac:onal regida exclusuvamente por. el Arreglo v
antes de que la marca mencnonada en esa peticnén haya quedado lnscrlta enel
registro de esa oficina de orlgen, se .‘estumaré que esa solicitud fue recibida’ por
ésta en la fecha en que se inscriba la marca enel registro dicha oficina..

Por otro lado, es preciso destacar que la solicitud de registro internacional
debe referirse exclusivamente a los productos o servicios que se encuentran
protegidos por el registro nacional de base. Cabe ahora preguntarnos qué pasa
cuando el pais de origen de que proviene el registro nacional de base sélo permite
el registro de una marca para una determinada clase de productos o servicios o
para un numero limitado de ellos. s Tendremos que tramitar tantas solicitudes de
registros internacionales como registros nacionales existan respecto de una
misma marca, propiedad de un mismo titular, para alcanzar asi la protecciéon de
todos los productos o servicios que ampara la marca nacional? El texto elaborado
por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) intitulado Guide to
the Internacional Registration of Marks under the Madrid Agreement and the
Madrid Protocol disipa esta duda, al establecer en su apartado B.11** que, si bien
es cierto que en la mayoria de las veceé la solicitud de un registro internacional se
basa en un solo registro que ampara Iosbrbductos o servicios enlistados en la
solicitud internacional; también es posnble basar una sohcntud de registro .
internacional en varios registros nacionales'a la. vez, que Juntos protejan los
productos o servicios a que la solicitud internacnonal se refere siempre.y cuando‘

todos esos registro nacionales de base provengan del mism ¥

refieran a un mismo signo distintivo y que provengan, e

precisado lo anterior, cabe hacer la aclaracion: de: que en el presente trabajo :
Io cual debe ser

reiteradamente nos referimos al “registro nacuon,alfdef ase

3 Este instrumento juridico entré en vigor el 1° de abril de 1996 y susmuy a panir de esa fecha,
al Reglamento de Ejecucion del Arreglo de Madrid del 29 de abril de.1979.”

*world Intellectual Property Organization, Guide to the International Reglstrarlon of Marks under
the Madrid Agreement and the Madrid Protocol, Geneva, 2000, p. B.ll.2. :
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: ?rcascada

emendido como aquél que |ncluye la posubilldad de estar constltuido por uno o
‘ varlos reglstros nacuonales‘ .

q debemos entender por “pais de orlgen" el anlculo 1.3

. del Arreglo establece lo sngulente “Se consuderaré como pals de origen aquel pals

En cuanto al

dela Unlén partlcular donde el deposntante tenga un establecimiento mdustnal o

g 'comercial efectlvo y real; si no tuviera un establecimiento semejante en un pals de
ta-Unién partlcular el pais de la Unién particular donde tenga su domicnho, si no

luvnera domicilio en la Unién particular, el pais de su nacmnalidad cuando sea
nacional de un palis de la Unidn particular.” o '

La redaccién del precepto anterior establece los criterios que habrén de
tomarse en cuenta para la determinacion del pals de origen, mlsmos que no
podrén eleglrse libremente por el sohcnante de| registro internacional, slno que en

. apego a un_estricto. orden de preferencia.
35

'}conocldo como de pnnclplo de
Esto quiere’ “decir- que. por ejemplo si el solicitante t|ene un-
';"es(ablecumuento en:las cond|c|ones mdicadas dentro del territorio de uno de los .
paises contratantes. seré est' '

3 eI pa(s‘ que haga las funciones de pals de orfgen ;

,'sm que-: pue la™ cogerse a nunguno ‘de “fos - restantes cntenos Con el

: 'establecimlent de tales crllerlos se logra que un mismo titular. de' os_ ré,gi‘stros' ;

: mternagnon es tgnga como prepuesto un dnico pais contratante

De Io anterlor, podemos concluir que- el reglstro nacuonal que habré de .
: servnr de base del registro internacional tiene que provenir de un pa!s bntratante :
'del Arreglo al momento de solicitarse el registro |nternac|onal que a su vez sea
miembro-de la  Unién de Paris y que encuadre en )

\ : de los cnlenos
N establecndos en orden de prioridad para su determmacuén en el Arreglo )

- Por ultumo cabe sefalar que a quuen corresponde tomar la decislén de sise
tiene un establecnmlento industnal o comercual efecuvo y real" "domlcmo es a

3 idem, p. B.I1.3.



las autondades admun:stratlvas o judlclales del Estado Parte ante Ias que:se
presente la solicitud de registro internacxonal en tanto que Ia delerm:nacién de la*"
condicion de "nacnonal" debera resolverse conforme a las disposncmnes del

“derecho |nlerno sobre la materia'de dlChO al
B) Forma y Contenido de la Solicitud

El registro internacional de una marca puede ser solicitado por una o mas
personas fisicas o juridicas?, siempre que sean titulares conjuntamente del
registro de base y que el pals de origen sea el mismo para cada uno de ellas.
Conforme a lo dispuesto por el articulo 3.1 del Arreglo, la solicitud de registro

- internacional debe presentarse en un formulario que cumpla con los requisitos
establecidos en el Reglamento Comun. Si bien es cierto que los solicitantes
pueden crear sus propios formularios de solicitudes (los cuales seran admitidos
por la Oficina Internacional siempre y cuando cumplan con el contenido y formato
preestablecido) con la finalidad de facilitar el tramite del registro internacional y de
evitar que se incurra en frecuentes irregularidades en la solicitud, la O,ﬁrc‘:irna .
Internacional ha creado un formato' oficial, identificado como Forrma MM1. Es"ta
forma es proporcionada de manera gratuita por la Oficina Internacional a las
oficinas de los Estados Parte del Arreglo y también se encuentra disponible en la
pagina de Internet de la OMPI (www wipo.org).

La solicitud de registro internacional no podré redactarse en un idioma
diferente al francés. Debera llenarse a maquina de escribir o mediante otra
maquina y presentarse en un solo ejemplar ante la Oficina Intefnacional bor(
mediacion de la oficina del pais de origen; ademas debera estar debidamenter
firmada por el personal autorizado de esta ultima y, cuando dicha oﬁcuna lo exxja.
‘también debera estar firmada por el solicitante o su apoderado (regla 9. 2, b) En

3 BOTANA AGRA, Manuel, ob. cit., p. 43. R
¥ De acuerdo a lo previsto en las dernlcwnes contenidas en la regla 1 del Reglamenlo Comun. se
entenderd como persona juridica “la corporacién, asociacion u otra agrupacion u organizacion que,
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caso de que la Solicitud sea' presentada directamente ante ta Oficina lnternécional
.7 o este redactada en un ‘idioma diferente al francés ésta no sera considerada como
- taly se devolveré a su remitente sin ser examinada (reglas 6.1y 10.7)."

La regla 9 -del Reglamento Comun sefiala cuales son los requ:snos que
deben contener las solicitudes internacionales que se rijan tanto por eI Arreglo

como por el Protocolo de Madrid. Asi, las solicitudes que se rijan exclusxvamente,
por el ‘primero de dichos tratados internacionales deberan reunir los S|gmentes

datos:

a) El pais contratante en el que el sollcntante posea un estableclmlento real‘
y efectlvo. a-falta del mlsmo. eI pafs contratante en: el‘que enga k u‘

consutuido dlcha persona juridlca.

en virtud de la legislacion que le sea aplicable, tenga capacidad para adqulrir derechos, contraer
obligaciones y entablar demandas o ser objeto de ellas en los tribunales.”

3% Cuando sean dos o mas personas soliciten el reglstro internacional de una marca conforme al
Arreglo, éstas a su vez deberan ser titulares de! mismo registro marcario de base y contar con el
mismo pals de origen. Asimismo, cuando se use la forma MM1, debera indicarse en el espacio
establecido el nombre de uno de ellos y en la pagina de datos complementarios los nombres de los
demas, también deberan designar un representante y domicilio comin o de lo contrario las
comunicaciones se realizaran en el domicilio del primer solicitante nombrado.
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e) ~nombre y direccuén, en: ,su caso. de un mandatano que tenga su
domlcmo en algun pals contratan(e .

f) lafechay o'de keg‘istfo"de"bas’e;'

a) 'la;rbner‘xc‘ién de la fecha de prioridad que le otorgue un depdsito anterior
“efectuado en el pais de origen o en otro pais miembro de la Unién de
Parls'en el sentido del articulo 4 del Convenio de Paris. Generalmente
la prioridad reclamada se base en la solicitud que dio origen al registro
de base en el pafs de origen, pero puede provenir de cualquier otro pais
que sea parte de la Union de Paris, siempre que dicha prioridad se
reclame dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentacion
de la solicitud internacional. El tinico requisito necesario para reclamar la
fecha de prioridad es que se indique el nombre de la oficina en la que se
efectud el depdsito, asi como de la fecha y, de ser posible, del nimero
de ese depdsito, asi como la mencién de si la prioridad reclamada se
refiere a todos los productos o servicios enumerados en la solicitud

internacional;

h

<

la fecha en que la Oficina : de orlgen haya ,recibldo la: sollcutud
internacional o la fecha en: 1a que se estlme que a’ ecublé cuando la
fecha de recepcién sea anterlor a Ia del reglstro nac nal de base' ‘

i) la reproduccién de la marca en las dimensiones que se ajusten. al

recuadro previsto en el formulario oficial;*°

% El inciso c) de la regla 3.1 del Reglamento Comun dispone que el solicitante o titular de un
registro internacional soélo podra tener un mandatario ante la Oficina Internacional, por lo que,
cuando en el nombramiento figuren varios mandatarios, solo el designado en primer lugar sera
considerado como mandalario e inscrito como tal. Sera considerado como un solo mandatario, el
despacho, oficina o firma de abogados que aparezcan designados.

“° En el formato oficial de Ia solicitud aparecen dos recuadros que miden 8 cm x 8 cm, cada uno.
Esta es la medida estandar para la publicacién de la marca en la Gaceta de la Oficina
Iinternacional. Dependiendo de si en el registro de base se reivindicd el color de una marca, pero
en el titulo de registro o su publicacion nacional aparece en blanco y negro (tal vez por que la
oficina de | Estado contratante no registra o publica las marcas a color), se pondra en el primer
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j) una declaracion, en su caso, de que la marca se consndere en
caracteres estandares; :

k) .en caso de’ reivindicaciéon de un. color como elemento distintivo, - la

indicacién del color o - combinacion de colores. as_[ ‘como’“una
reproduccién en color de dicha marca S

descripcion esté redactada e nto
internacional, una traduccién en eI ldloma de Ia sohcitud En~l

descripcion también se puede indlcar que Ia marca sollcutada se trata de.
una marca distinta a las categorias que se contlenen en Ia sohcntud porf"
ejemplo, que se trata .de’ una marca holograma. siempre que dlcha
indicacion se contemple en’ eI regrstro de base" B : : :

~—

p) cuando la marca consusla lotal o parcnalmente en palabras traduclbles al

frances su corresponduante traduccnén'

recuadro una reproduccion de la marca en blanco y negro y en el segundo se pondrd. una
reproduccion a color.




q) sila-marca o una parte de ésta se compone por caracteres no Iatlnos 0.
ﬁuna trascrlpclén de ‘ese

de’cifras dlsunlas de las érabes o romana}
contenido en‘c: '

r) - los elementos no reservables de proteccion de la marca; .~

s) los Estados que se designen en virtud del Arreglo;

~

t). los productos o servicios para los que se solicita el registro internacional,
agrupados segun las clases correspondientes al Arreglo de Niza relativo
a la Clasificacion Internacional de Productos o Servicios para el Registro
de Marcas. El solicitante podra limitar en su solicitud la lista de
productos o servicios a los que se aplique su marca en los paises que
desee;*!

u) el calculo de la cuantia de las tasas que se paguen, asi como el autor y

~—

la forma de pago;

V) la frma del sol|cntante o de su representante. en_caso de'que asI Io
_requxera Ia fic :

w). una dec|aracnon ) cerllfcacnén de'la Of‘cina naci al del pais de ongen

jla marca yia'su titular

de que todas Ias mencnones relatlvas
corresponden a Ias del reg:stro nacional asl como la declaracnén de que
todos los productos o servicios |nd|cados en Ia solucntud mternacuonal se

encuentran incluidos en el registro marcario de base.

! Bl solicitante no esta obligado a poner las clases a las que pertenecen los produclos o servicios

solicitados, pero de ser omiso, sera la Oficina Internacional quien los clasifique. Si la clasificacion
es efectuada por el solicitante, ésta siempre sera objeto de comprobacién por parte de la Oficina
internacional de acuerdo con la administraciéon nacional; en caso de desacuerdo enlre una y otra,
prevalecera el criterio de la Oficina (articulo 3.2. del Arreglo).
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Cabe sefalar, que el aruculo 3.3, 2 del Arreglo establece que en el caso de
la marca solicitada para registro mternacuonal contenga uno o vanos colores como
elementos distintivos, debera anexarse a la sollcnud eI numero de’ ejemplares a
color de dicha marca que establezca el Reglamento‘ Comun, a efecto de que la
Oficina Internacional los anexe a las correspondientes no{iﬂcaciones que realice a
los Estados designados en virtud del Arreglo. Sin embargo el Reglamento Comun
no establece el nUmero de ejemplares que. deberén anexarse en este caso, solo
establece que en la solicitud debera aparecer,}una reproduccion clara de la marca.
Esto es asi, debido a que en la practica, dadd'allos avances tecnolégicos, ya no
es necesario que el solicitante anexe a su solicitud diversos ejemplares de la
marca solicitada para registro inte‘rn’aclonal para que sean pegadas a los
correspondientes certificados de registro, publicaciones y notificaciones, toda vez
que la misma es escaneada por la Oficina Internacional de la propia solicitud, por
lo que aparecera publicada en la Gaceta y aparecera en las notificaciones
realizadas a los palses en los que habra de surtir sus efectos el registro
internacional, de la misma manera que aparece en dicha solicitud.*? Asimism‘o. ia
Guia publicada por la OMPI para el registro internacional de marcas conforme al
Arreglo y Protocolo de Madrid sefiala que no sera necesario anexar muestras
fisicas de las marcas tridimensionales o de las grabaciones de las marcas sonoras
... solicitadas para registro, ya que bastara que.se reproduzcan en eI recuadro

; desugnado de la misma manera en la que aparecen gréfcamente en Ia sohcntud de“,
marca que dio origen al registro naciona! de’ base No sera necesano acompanar
documento poder alguno cuando se sefiale apoderado ni deberé acompanarse la
copla de la solicitud de registro de marca en la que base el derecho de prlondad y
' ;tampoco certificacion alguna de la administracién nac:onal de que provenga .
'(arﬂculo 4.2 del Arreglo). : :

De lo anterior, podemos concluir que no sera necesano anexar documento
e ,alguno a la solicitud de registro internacional de marca. : : o :

“2.world intellectual Property Organization, Guide to the Inlernat/onal Reg:slranon of Marks under
The Madrid Agreement and The Madrid Protocol, ob. cit., p. B.Il, 15.
3 Ibidem.
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C) . Examen de la Solicitud de Registro ;lnterhacional por. la
Administracién del Pais de Origen S Sl

Invanablemente Ia solicntud de reglstro mternacnonal deberé presentarse a
) través de la- admmistracxén del pais de orlgen qunen seré responsable ‘de enviarla .
a’ Of‘cma lnternacuonal ya sea via mensajeria. medlante comunicacién

electronica o via facsimilar.*®:

El primef punto del a;tlculo 3 del Arreglo sefnala que antes de que la oficina

7 de marcas del pais de origen.envie la solicitud de registro internacional a la

- Oficina Intencional, debera certificar los siguientes datos: a) las fechas y ntimero

de las solicitudes y registros nacionales; b) que las indicaciones que figuran en la
solicitud internacional corresponden a las del registro nacional (la identidad de la“
marca solicitada, los colores reivindicados, los: productos o servicios solicitados,
etc.); ¢) que el solicitante mencionado en la solucutud lnternacmnal es el mismo que
a de ‘ngreso .de:la_solicitud ;

figura .como titular del registro de base; d) Ia fech ]
internacional o la que fecha que deba estlmarse como tal Asnmlsmo, corresponde,
a la"oficina receptora verificar que e solicntante efectlvamenle cuenta con‘

legmmacnén para obtener el regxstro lnternac

Una vez que la oficina del pais de orlgen ha corroborado lo anterlor, fecharé
'amblén expedlré ta certlf'cacién

y firmara el ejemplar de la sollcntud internacnonal :
: ,del o delos numeros correspondlentes aI oalos reglslros que sirvan de base para -
- el registro mlernacwnal En caso de que a: solxcntud‘de reglstro internacional se"
na mlsma marca otorgada por

i base en dos o mas registros de base‘ respec'o de.
la: musma Ofcuna de origen, se enlenderé que las: certlfcactones antenormente

e mencionadas se refieren a todas esos reglstros de base

Regla 2 del Reglamento Comun.
% Asi lo establecen las reglas 9.2, b); 9.5, b) yd) del Reglamenlo Comadn.



D) Examen de la sblicltud de Régisgro bbr I a Oficina Internacional

) sql‘ki‘(,:itud ‘de registro

Una vez que la Oficina Internacibﬁél : ha r:eéib‘l.dov I
internacional ‘de ' marca, debera determinar - si  ésta se ajusta 0 no a las
formalidades y demds requisitos prescritos ‘en el Arreglo'de Madrid y en el
Reglamento Comun. Aqui caben tres posibilidadesi a) 'qu‘g Iéis'olicitud cumpla con
todos los requisitos y formalidades necesarios y la Oficina Internacional proceda a
practicar el oportuno registro solicitado; b) que la Solicitud contenga omisiones
irreparables y se deseche de plano (cuando no sea presentada por mediacién de
la Oficina del pais de origen o no sea redactada en francés) y, ¢) que la solicitud
contenga irregularidades que puedan ser subsanables por la oficina del pals de

origen, el solicitante o por ambos, dentro de un plazo determinado.

El Reglamento Comtun establece en las reglas 11, 12 y 13 cuéles son las
irregularidades de la solicitud que deberan subsanarse por la Oficina de origen o
el solicitante, mismas que pueden clasificarse en:*¢-.- :

a) Irregularidades *relativas ala clas‘iﬁcacirén de los productos o
servicios. . Este tipo de irregularidades. se presentan cuando ‘los productos o
servicios no estan clasificados conforme ala clasificacion internacional de Niza o
cuando su clasificacion se estime incorrecta. En este caso, la Oficina Internacional
comunicara dicha circunstancia y la propuesta de su modificacién a ia oficina del
pals del origen y al titular de la sclicitud; asimismo comunicara a cuanto asciende
el importe de los emolumentos, si los hubiere, de las tasas adeudadas como
consecuencia de la clasificacion y agrupamiento propuesto. La oficina de origen
podré realizar, dentro del término de tres meses siguientes a la fecha de
notificaciéon de la propuesta, comentarios respecto de la clasificacion propuesta
por la oficina de origen, los cuales podran basarse a su vez en los comentarios del
solicitante del registro internacional; este Ultimo no podra formular comentarios

h Esta clasificacion se encuentra en World Intellectual Property Organization, Guide fo the
International Registration of Marks under The Madrid Agreement and The Madrid Protocol, ob. cit.,
pp. BI.23 y B.11.24. . :
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directamente a la Of‘cma Internacuonal S| duranle el mencnonado plazo la Of'cunar .

- Internacional : recibe una oplnlén dlversa a~la cIasnf‘cacién propuesta podré'

retirarta,” modificarla‘ > -cas omun S
”demsnén a la of'cma d 'f C S Ene sto ‘de que varie el
eva ' clasificacion,’ la

dia e‘ri/ que la

e ofcma de origen  haya comunlcado la modlfcac:én 0: confrmacién de su
propuesta a falta de lo cual se tendra por abandonada ia sollcitud g

Aqui, cabe sefialar que la administracion del bals de origen no se encuentra

obligada a realizar comentarios respecto de la cIéSifcécién o agrupamiento

- propuesta por la Oficina Internacional, por {o que de ser omnsa la cuantia a que se

refiere el parrafo anterior tendrd que ser abonada a Ios cualro meses siguientes a

la fecha de notificacién de la propuesta realizada por Ia Oficina de Origen o de lo
contrario se tendra por abandonada ia solicitud (regla 1‘2‘).

b) Irregularidades relativas . a’. ,Ia::fr_dqs:ignacién de los servicios o
productos. Se presentan cuando la Oficina Internacional estima que los productos
o servicios que pretende identificar la marca se expresan de manera vaga,
incorrecta o incomprensible, desde el punto de vista lingiilstico. En este.caso,
dicha oficina lo hara del conocimiento de la administracion del pais de origen y del
titular de la solicitud, invitdndolos a subsanar tal irregularidad en un plazo de tres
meses siguientes a la notificacion correspondiente. Si la solicitud no se regulariza
en el plazo referido, la Oficina Internacional practicara el registro de la marca tal y
como se solicitd con una nota de que a su juicio esa expresidon es demasiado
vaga, incomprensible o incorrecta; siempre y cuando la Oficina de origen haya
indicado la clase en la que deba agruparse el producto o servicio correspondiente,
ya que de lo contrario se suprimira de oficio la expresién que dé origen a la
irregularidad.

c) Otras irregularidades. Estas a su vez se subdividen en:
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‘abandonada.

Irregularidades que pueden subsanarse exclusivamente por la
oficina . de origen. - Se presentan cuando la Oficina
Internacional estima que la solicitud no fue llenada a maquina
de escribir.o de cualquier otra, que no fue firmada por la

.oficina de origen, que no se fue presentada en el formulario
-prescrito por la regla 9, que de los elementos que figuran en la

solicitud no es posible determinar la identidad del solicitante,
que contiene irregularidades relativas al derecho del
soblicitante'para presentar una solicitud internacional, que
contiene irregularidades relativas a la declaracién de la Oficina

,del pais de origen o cuando estlme que la. sollcnud no fue
recibida dentro.del plazo de un mes a partir del dia ‘en que

En: este caso, la
ubsanar _dichas

haya' recibido la sol:cntud por telefacs[mll
oficina. del pals de origen:: podré s
|rregular|dades dentro de los tres meses sngutentes .a la

:comunlcamon de’ a Ofcma lnternac;onal o de Io contrano se
: consnderaré abandonada la solicitud. b

Irregularidades que pueden subsanarse. por la’oficina. de

- origen o por el solicitante. Se presentan solamente cuando la

oficina de origen es la que abona las tasas aplicables a la

. sollcntud de reglstro internacional y la. Ofclna Internacional

conSIdera que éstas son inferiores a las requeridas. Dicha

'ctrcunstancua sera notificada a la ot”cma d 1 pafs de origeny al -

sohcntante, para que cualqulera de los, dos la subsane dentro

de los tres meses sngmentes a la fecha de Ia correspondsente

nollf‘cacuén De lo contrano. la sollcnud tendré el. status de




ii. Irregularidades que puedenbsubsahva;’sﬂe sblb bdr el ‘srdlriréitaﬁte .
De acuerdo a lo dlspueslo en la’regla 11 .2 inciso a) del -
Reglamento  Comun, corresponden “aeste (lpo
irregularidades - aquellas - que ‘no puedan i subsa‘nars‘e"
exclusivamente por la oficina de origen o pot esta ﬁltv'imyé y el
solicitante. En tal caso, la Oficina Internacional ndiirﬁciaré” la
existencia de dichas irregularidades a la ofclna'dey origéh y al
solicitante, para que este ultimo las subsane dentro de los tres ‘,
meses siguientes a la fecha de notificacion, ya que ‘de ‘ser- ‘
omiso, se tendra por abandonada la solicitud. En’ slntesis.

tales irregularidades pueden presentarse cuando:.la dlreccién
Vyproporcionada del solicitante o de su representante esté
;lncompleta. cuando no se aporte la mformacién ‘necesaria
para la reclamacién de fecha de prlondad (su ‘esta informacion
‘no'se proporctona dentro del plazo referldo. no se tendra por
"‘abandonada la. solicitud, pero no:se. reconoceré fecha de
prlorldad alguna en la solicitud), cuando Ia reproducctén dela
"TAmarca no sea. lo suf'cnentemente clara cuando se reivindique
e uno,vo varlos colores en la marca y: ésta no sea reproducida
e gré camente en la sohcntud y cuando no se hayan pagado las
tasas requendas o el pago reallzado por eI sollcnante esté

e mcompleto

Tal y como se puede aprecnar. eI estudso que Ia Ofcma Internacnonal hace a
la solicitud de reglstro |nternacnonal se refere excluswamente a Ias formahdades
que la rmsma debe revesur y a.su contemdo asi como ‘del eI pago de las tasas
apl:cables y-que de Ias indicaciones contenidas en Ia ‘solicitud se pueda concluir
de que el solicitante esta facultado para presentaria. Pero no es atribucion de la
referida Oficina Internacional, el valorar si la marca obj'eto de solicitud de registro

- habra de merecer proteccion en los paises contratantes.designados, ya que esto
dependera de la legislacion interna de cada uno de ellos; por ejemplo, si la marca
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sollcctada se trata de una marca so ora, no corresponderé a“la Ofcma )
Internacnonal examlnar sl en cada uno de los paises en que se pretende proteger

o Ia marca se admlte o no esa f'gura

»E) lns&ri'pc’ic"m‘ y Publicacion del Registro Internacional

i ',Cuanld‘d“lra Oficina :lriter'n'acibnal estime que la solicitud de registro
internacional . cumple’ con todos y cada uno de los requisitos y formalidades
previstos en el Arreglo y en el Reglamento Comun o cuando las irregularidades
que presente la solicitud de registro internacional sean subsanadas dentro del
plazo previsto para ello, esta oficina registrard la marca en el Registro
Internacional, informara lo mas pronto posible a la administraciéon de! pais de
origen y ademas enviara el certificado de registro internacional respectivo al
solicitante. En tal sentido, el articulo 3.4 del Arreglo de Madrid prevé que “La
Oficina Internaciona! registrara inmediatamente las marcas depositadas conforme
a lo establecido en el articulo 1‘."

El contenido del certificado de registro mternac:onal seré redactado en
francés y en €l se mencionaran ‘todos los datos contemdos ‘en Ia solicitud de
registro internacional (excepto el de la fecha de prlondad si ésta es posterlor alos
seis meses de la fecha de depésito en la oficina del pais de ongen) la fecha y el
numero de registro internacional; cuando la marca se pueda clasificar conforme a
la Clasificacién Internacional de los Elementos. Figurativos de Viena, la
determinacion por parte de la Oficina Internacional de los simbolos pertenecientes
a dicha clasificacion vy, la indicacion de los paises en los que producira sus efectos
el registro internacional (regla 14.2 del Reglamento Corril.'m)

La fecha del registro internacional cobra especial relevancia debido a que
de ella dependera el computo de los plazds eri‘que: habran de suscitarse los
siguientes acontecimientos: a) la notificacion. de la denegacion de la proteccion por
parte de las administraciones nacionales (articulo 5.2 del Arreglo), b) el inicio y



duracion de los efectos del registro lntemac:onal (artlculo 41 Arreglo) c) Ia
independencia del registro internacional respecto del registro del pals de ongen
(articulo 6.2 del Arreglo) y d) la fecha en que sumré efeclos la renovacnén (articulo . 0
"7 del Arreglo). : s

Como regla general, la fecha: del re

fecha en que la solicitud mternacuonal sea r
de origen o la que deba estimarse como tal ual
cuando el registro nacional de base aun no se haya efecluado (fecha que siempre
serd anterior a la de la inscripcion efectiva por ésta) Sin’ embargo. esta regla
general tiene sus excepciones, toda vez que cuando la - solicitud de registro
- internacional no sea recibida por fa Oficina’ Internacional dentro de los dos meses
siguientes a la fecha de recepcién de la oficina’ nacnonal ‘la Oficina Internacional la
inscribira con la fecha en que efectivamente 1a haya recnbido Por obvias razones,

la fecha del registro internacional también: de “nderé de que la solicitud no

presente irregularidades que puedan afectarl‘ La regla 15 del Reglamento .
Comun establece en este sentido que: cuando‘la' olic d:internacional presente
irregularidades relativas a las lndlcacmnes que permitan éstablecer la identidad
del solicitante y ponerse en contacto con él o su mandalano, a Ias mdlcaclones )

que permitan llegar a la conclusion’ de que el solncntante esté facullado para

presentar una solicitud internacional, a los Estados Parte que estén desngnados a

la:fecha y numero de! registro de base; a’ la: cerhf'cacuén correspondiente de la

Oficina de origen; a la reproduccion de" la’ m: S '
productos y servicios respecto a los. cuale‘
.internacional llevara la fecha en que el ultumo de | (o ( ;
del plazo otorgado or dlcha Ofcma .

subsanado; siempre que esto suceda dent

Internacional para tal efecto.

El articulo 3.4. del Arreglo de Madrld lmpone a Ia Orcma Internacnonal Ia
obligacion - de nom“car sin- dllacmn eI reglstro mternacuonal efectuado -a las:
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administraciones de los palseé 'ders'ig'nadés' en virtud 'dyelrArfeglo‘f?.f:To‘dés los
registros internacionales de marcas apareceran pubiicados enla Gaéeta que es el
medio de difusion en el que se dan a conocer todos los aspectos relacionados con
la vida juridica del registro internacional de marcas efectuado en virtud del Arreglo
y del Protocolo de Madrid o de ambos. A efecto de dar publucudad al registro
internacional, la Oficina Internacional dls(nbunré gratunamente dos ejemplares a
de acuerdo al numero de

cada Eslado contratante, nimero que ird aument ]
designaciones inscritas respecto de la Parte contratante de que se trate. También
podran adquirir, por la mitad de precio de la suscnpcuén ‘un nimero de ejemplares
igual al que tengan derecho de recibir gratunamente (regla.32.1. a) i)y 32.4).

Finalmente, debe subrayarse que la Gltima parte del articulo 3.5 del Arreglo
diqune que la publicacion del registro internacional en la Gaceta editada por la
Oficina Internacional, sera considerada en todos los paises contratantes como
- plenamente suficiente y ninguna otra podra ser exigida al depositante. Esto quiere
decir que con dicha publicacién quedara satisfecho el requisito de publicidad que
exija el Derecho interno de los paises contratantes a los que se haga extensivo el

: fegistro internacional,
V.- Efectos del Registro Internacional

El Arreglo de Madrid debe ser considerado como un mero-instrumento de
simplificacion de trémites de naturaleza administrativa, pero capaz de generar
efectos de fondo en los derechos de marca en diversos paises. A continuacién se
sefalan cuales son los efectos que llevan consigo tal registro y el émbito temtonal ;
al que se hacen extensuvos ; o

En este contexto, el autor Manuel Botana Agra®® sefiala que los efectos que
produce el registro internacional se centran sobre la proteccion de la marca en los

“7 La regla 33.2 establece como plazo general el de tres dias habiles siguientes a fecha de su
recepcion.
‘¢ BOTANA AGRA, Manuel, ob. cit., p. 56.
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paises contr'a‘téh'te;'ir;teresados, ‘sobre el derecho dé‘pfidﬁda& unioﬁisté con
ongen precnsamenle en aquel registro y sobre los eventuales regislros naclonales
X de que: haya sndo objeto la misma marca. Lo antenor, encuentra sustento en o
dlspuesto ‘en” Ios ‘articulos 4 y 4 bis del Arreglo, cuyo alcance y conlemdo'

ensegunda se anallza

E( artlculo 4.1 del Arreglo asimila la proleccién resultante del reglslro
- |nternactonal a-la protecciéon que la marca tendrla en cada pals contratante
‘finteresado si Ia marca fuese directamente “deposntada en ellos "Ello’ quiere decir

que desde el momento en que surge a la vida jurldica el reglstro internacional de
“1’una marca momento que coincidira por lo general con'la fecha de recepcidn de la
" solicitud por la Administracion del pais de ongen sin perjulcio de los supuestos en
los que se prevé una fecha especifica (fecha de recepcién de la solicitud por la
Oficina Internacional o la fecha en la que se subsanen las irregularidades de la
solicitud internacional), gozara de la misma proteccion que cada legislacion interna
de los Estados Parte interesados reconoce para las marcas depositadas en sus
respectivas oficinas de registro de marcas. Obviamente la proteccién derivada del
registro internacional dependera de la proteccién que cada pais otorgue a las
marcas directamente depositadas en ellos, por lo que no se trata de una
proteccién uniforme la que haya de darse a. la mayrca internacional en el conjunto
de paises en los que se hagan extensivos sus eféctds', sino de una proteccion que
esta sujeta a diversos criterios nacionales; ,conio'v‘t_si “'se‘lratara ‘de tantas marcas
nacionales como paises de hayan designado e{ri Iaféolicitud inidlal. L

Asimismo, es preciso sefalar el émblto ter itorial al’ quei habrén de hacerse
tes de Ia rev:sién efectuada al

extensnvos los efectos del registro mternamona'
Arreglo de Madrid como resultado de Ia Conferenma de lea de '1 957 el reglstro
internacional extendia automatlcamente sus efectos a Ia lotalidad de los Estados
“Parte. En virtud de que esta snluacuén generaba una sobrecarga de trabajo para
las administraciones de los paises: comratantye,s‘que‘ tenian jque,,tomar razon,

controlar y vigilar todas las marcas que. accedian al registro internacional, atn
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cuando el titular no estuvnera rea mteresado en elIo* es a parur de’la

entrada en vigor de la Gltima acta aphcable al Arreglo (Acta de Estocolmo) cuando
| Iaf" facullad “C Ios palses contralantes de.

se prevé en el arﬂculo 3 bis.
condicionar la extension del regnstrot nternacuonal a su territorio:a’ ‘la- expresa

solicitud del titular de la marca' Io que -se conoce como Ia ”llmltamon terntorlal

facultativa™®,

Conforme \a dicho pl;‘ercepto,i,pafa hacer efectiva . tal Afa‘cuyltéd:, c'ada pals
contratante podré notificar, en cualquier momento y por eScritq.‘él Dlljector Géneral
de la Oficina Internacional su voluntad de hacer‘extensi‘va ta prb(ecéiéh'resultante
del registro internacional en ese pais solamente cuando' el tltular Io manifieste
expresamente>®, Esto conlleva a dos situaciones: la prlmera es que cuando los
paises miembros del Arreglo no tengan hecha la notificacion a que se refiere el
articulo - 3 bis, - 1, los efectos del registro internécional se extenderan
automaticamente a su territorio, con independencia de que el titular de la marca
haya o no desxgnado ese pals en la solicitud. La segunda que cuando los paises
contratantes .tengan. hecha esa notnfcacnén. el tltular de la” marca debera
‘nombrarlos expresamente enla sollcitud de reglstro mternaclonal o si el registro

‘internacional ya ha sido efectuado sélo podra hacer extenswos los efectos del

reg:stro lnternacuonal para Ios mlsmos productos y serVICIos. en tales paises
Jlacual también habra de tramitarse

mediante una solicitud de extensuén terrltona
mediante la Admlmslracnén del pals de ongen en un formulario prescrito por el

Reglamento.5*

Por su parte, el articulo 9 quater del Arreglo sehala que cuando varios
paises decidan unificar sus leyes nacionales en materia de marcas y que una

< BOTANA AGRA, Manuel, ob. cit., p. 54.

% Esta notificacion surtira efectos seis meses después de la fecha de comunicacion efectuada por
el Dlrec)(or General de la Oficina Internacional a los demas paises contratantes (articulo 3 bis, 1 del
Arreglo

' La extension territorial producira sus efeclos a partir de la fecha en que haya sido inscrita en el
Registro Internacional, momento que sera previo a la notificacién y publicacion y, tal como sucede
con la solicitud que da origen al registro internacional, la solicitud de extensién territorial también
dara pie a la facuitad de denegacion de la proteccion prevista en el articulo 5 del Arreglo
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oficina de marcas comun rémplace a sus oficinas nacionaiéé iéébédtiVas una vez
que sea nollfcada tal circunstancia al Director de la Of'cma Internacwnal

conjunto de sus terntorlos respectivos sera cons:derado como un solo pais para la
aplicaciéon de las disposiciones del Arreglo. Hasta la fecha umcamente Bélgica,
Paises Bajos y Luxemburgo (que conforman la Unuén Economlca de BENELUX
desde 1958) han hecho esta notificacion; por lo que '|r del primero de enero
de 1971, fecha en la que se hizo efectiva Iavdecla fectuada respecto del
articulo 9 quater. el registro mternacnonal de n ma e los mxsmos efectos

ello, se establece una conexién entre’ eI derecho de

internacional, al dotar a este regustro de un estatus’analogo’ al de: un’ depéslto'
la_fecha, de. presentamén de la ;
opuesfa para‘

nacional regular, cuyos efectos se retrotraera

primera solicitud de registro de marca S|empre que . ésla haya sldo
ls | urante los seis meses

registro en alguno de los paises de la U én‘de P
anteriores a la fecha de la presentacién de Ia sollcutud de reglstro lntefnacnonal

Por dltimo, el articulo 4 bis del Arreglo prevé que el registro internacional
producira un efecto de susmucmn respecto de los eventuales registros nacionales
de que haya sndo objeto,la marca registrada internacionalmente en los paises en
los que se extienda el régistro internacional. Esto se da cuando antes de la fecha
del registro internacional de la marca, ésta se encuentre registrada —ademas de
estarlo en el pais de origen— en otro u otros paises contratantes. La sustitucidon
del registro nacional se dara siempre y cuando exista identidad entre la marca



objeto de registro internacional y del o ‘de Ios reg:stros namonales efectuados
previamente en los registros nac«onales, identidad en Jos productos y servtcnos
solicitados, identidad en el sollcntante y. que el 0. Tos egistros nacnonales sean

anteriores y se encuentren en vlgor.

Con la sustitucion de los reglstros nacionales se p senla verdadero
reemplazo de éstos por el regislro internacnonal dejéndose sin efectos el estatus—
Jurldlco nacional y, en su lugar. se da entrada al estatuto proplo del reglstro
internacional (en punto a duraciéon renovacion, pago de tanfas. lmpugnacu‘m. etc %
por ejemplo: un registro marcario sustituido ya no tendra que renovarse ‘sino que
quedara protegido por la vigencia del registro internacional. Respecto de esto, el

“autor Botana Agra nos explica que el alcance de ‘la sustltumén Impllca
propiamente una suspension de la efectividad de.los regislros sustltuidos. pero
con la posibilidad de recuperarse una vez que el régls{ro,ihte‘rnéci‘onal pierde

‘vigencia (por rechazo, anulacién de la marca, etc. w2 Esto es ésl debido a que
seria injusto que el titular del registro nacional perdlese todas las prerrogativas
que le habia generado el registro nacional por solicitar el registro internacional y

“éste ultvmo le sea negado.

3 Sin embargo. aun cuando se presenla la sustltucién del registro nacional,
: subsxstlrén ios derechos y obhgacnones p e\}lamente adqumdos por su fitular; tales
como: las acclones mtentada“ para ,'combahr a: usurpadores, los efectos de las
‘licencias de uso o concesnones VA de: Ios gravémenes |mpuestos. etc. Por ello, la
'f'sustltucubn de reglstro ‘nacional . no’ debe con5|derarse como la-pérdida de los
' ' - és yav que no -se trata de una

desefcacua tolal e wreversnble ‘de Ios reglstros nact nales 8

Este efecto tiene como f'nalldad Ia di ewtar Ios posubles problemas que
puedan suscitarse por la pluralidad de reglslros nacuonales e internacionales en un

%2 vid infra: apartado IX del presente capitulo,
% BOTANA AGRA, Manuel, ob. cit., p. 71y 72.
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.. del registro internacional”,

mismo terntono ya que sin esto podria darse pue a que exista nvalldad emre ellos

y se ‘ponga ‘a duda la efectividad del registro mlernacuonal frente a Ia ‘del reglstro

/nacmnal Es por ello dicha sustitucion se da de manera automéllca y es obligatorla
~'para su titular desde el momento en que el reglstro |nternaC|onal surte sus efectos,

En este sentido, la Gltima parte del articulo 4 bis del Arreglo dispone que “La

-Administracion nacional debera, cuando se le sollcne. tomar nota en sus reglstros' )

-Cabe mencionar que la duracién del registro Intem'acldnal hecho ’c,onfcirme

‘al Arréglo de Madrid sera de veinte aiios a partir de la fecha de su registro (fecha
: que coincidird con la fecha de recepcion de la solicitud de reglstro internacional
por la oficina de origen, o en su defecto, con la fecha de recepmén de la Oficina

Internacuonal o la fecha en la que se subsanen las irregularidades que afecten la
fecha de la solicitud). Por otra parte, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 7 del
Arreglo, el registro internacional podra renovarse indefinidamente, por periodos de
igual duracién, a partir de la fecha de expiracién del periodo precedente. Seis
meses antes de la expiracién de la vigencia del registro internacional, la Oficina

Internacional debera recordar al titular del reglstro internacional, la fecha exacta de
. vencimiento, contando este ultimo con un. plazo de gracia de seis meses

posteriores al vencimiento para solicitar esa renovacion.

El procedimiento de renovacion del registro. internacional es muy sencillo,
ya que basta con presentar una snmple solicitud de renovacion ante la Oficina

Internacional, o si lo permiten las dlsposimones internas del pais del titular, a

través de sus oficinas correspondlen(e {prevno pago de las tasas procedentes,
para que el registro mternacnonal conunue surtiendo sus efectos en todos los
paises a los que se hace extensuvo En este sentido, es importante sefalar que la

renovacién del registro mternacuonal no podra traer implicitas modificaciones al

~mismo (para ello habra de estarse a lo dispuesto a las modalidades establecidas
- -al efecto en el Arreglo); sin embargo al momento de solicitarse la renovacién de!

registro internacional correspondiente, si podra declararse que la renovaciéon no
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egistro Internacional

adrid establece que la proteccion que
las marcas

‘palses contratantes a

' cumphrse para el e) ,rc c tad' he denegamén, serén que exlsta Una

: norma interna en el pais de que se trate que o hablllte o autonce para denegar la

‘proteccién de:la-marca objeto de reglstro mternacional y que las causas de esa

‘denegacion se funden: excluslvamente'en las condlcnones establectdas en. el
Convenio de Paris parala presemacnén de una marca namonal

Asi, el Arreglo de Madrid no deja a la libre voluntad- de los pa(ses
contratantes la determinacion de los motlvos por:los quehabra de. rehusar Iar‘r
. proteccién de una marca reglstrada en Ia Orcma lnternaclonal ya que eslo traeria

como consecuencia la exnstencia de cnternos dlvergentes entre,

miembros al momento de fundamentar sus declaracnones denegatorlas Tampoco
el Arreglo sehala esos motivos en- su proplo texto, smo que nos remlte a las

disposiciones del Convenio de Parls. mlsmo que contlene especlfcamente ensus ..

articulos 6 bis, 6 ter y 6 qulnqutes. un; catélogo de motlvos por los que la

as



Admimstraclén de un pals contratanle del Arreglo podré sustentar la denegacién
En segunda se hace un estudlo del contemdo de cada uno de ellos : :

El articulo 6 bls del Convenio de Paris prevé una proleccién especlal parar T
las denominadas marcas notor/as, ) ]
miembros de la Unién de Paris l”‘
uso de una marca que constitt
susceptible de crear confusnén, _de una marca que. se estime notonamenle

‘la ‘eproduccién. Imitacnén o’ traducc«én.

conocida en el pals del registro 0. del uso. Esto quiere decir que. Ios paises‘ B

miembros de la Unién de Madrid podrén denegar la proteccién en su terntorlo de”
una marca registrada internacionalmente, cuando estlmen' qu,e dlchp,, s;gn_q k
- distintivo es semejante en grado de confusién a una marca alll 'natoriam'e'nte'

conocida.

Por su pante, el articulo 6 ter del Convenlo de Parls perml ea Ios palsesr :

contratantes rehusar o anular el reglstro de una‘ marca q ] haber obtemdo el .

permiso de las autoridades competentes esté 'formadas por escudos de armas,

banderas y otros emblemas de los paises de la Unién de Paris; stgnos Y punzones e

oficiales de control y de garantia adoptados por ellos o que constltuyan una
imitacion desde el punto de: vista Vheréldlco. asicomo por escudos de armas.
banderas y otros emblemas,,siglas ‘0" denominaciones .de ' organizaciones

internacionales mtergubernamentales de los que sean miembro alguno o algunos
de los paises contratantes SR

Con base en Io antenor la administracion de un pais mlembro del Arreglo
podré negar la proteccnén del regxstro internacional cuando su mular no aporte las
. ,/correspondlentes autorlzacuones de uso de los simbolos precnsados en el parrafo

S inmedlato anlenor

: El,anit:ulo,s quinguies contiene;la.denominada: clausula .tal cual es, que
‘‘dispone que una marca registrada regularmente en el pais de origen sera
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a)

b)

c)
productos o serwcuos

d) : Cuando se e marcas genéncas o que hé&éh IIe' ado a ser'
usuales enie enguaje corriente o en las costumbres Ieales y'
constantes del comercno del pals donde la proteccién se reclama.

e) Cuandb sea cdrjtrariés a la moral o al'on‘den pu ‘co: yor

f) Cuando sean capaces de xnducnr al publlco consumldor o usuano

“al error. .

“Todas las causas que antericr)rmente"se '1‘séﬁaia"n son. las 'dUé ‘pueden
motivar a la administracion de un Estado parte del Arreglo a negar, a proteccnén de

: comrarlo sensu. el

- las marcas objeto de registro internacional en ‘su terrltorlo
-articulo 7 del Convenio de Paris y el apartado 1 del amcu_ 5. del Arreglo expresan
los motivos que por los que ninguin pais podra rehusar esa prolecctén El primero
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de ellos determina que la naturaleza del producto al que Ja marca ha de aplicarse
no podra, en ningln caso, constituir un obstaculo para el registro de una marca. El

’ segundo, establece que las administraciones nacionales no podréh;rehﬁsar,la
proteccién de una marca internacional, ni siquiera parcialmente, por el hecho dé :
que sus legislaciones nacionales no autoricen el registro de una marca més que .
en un numero limitado de clases o para. un namero limitado - de productos o
servicios. En este orden de ideas, tenemos que las administracnones de los pairs'es‘ ‘
miembros del Arreglo no podran invocar como motivos de denegacion de la:
proteccién de la marca internacional, las circunstancias de que sus legislacio'nes“, ;
nacionales no permitan la comercializacién de los productos a los que se bretende 5
aplicar dicha marca o no permitan el registro de una marca mas que para un

- namero limitado de clases o productos :

Asimismo, con la finalidad de otorgar seguridad juridica a sus beneficiarios,
el Arreglo de Madrid prevé en su'articulo 5 un plazo especifico y limitado para
hacer efectiva la facultad de d‘enegaci‘én, i.e, durante el afio siguiente a la fecha
del registro internacional oba la fecha en que se inscriba la solicitud de extension
territorial, salvo que cada. Ieglslaclén nacional establezca un plazo menor, los
paises designados deberén notlfcar a la Oficina Internacional todas las
circunstancias por _las que no puedan conceder la proteccién una marca en
especifico. Si dentro del plazo referido no le es notificada a la Oficina internacional
la denegacién de la proteccidn de la marca internacional, fas administraciones de
los paises contratantes habran perdido ese beneficio respecto de la marca en
cuestion. En consecuencia, las notificaciones de denegacion que sean remitidas a
la Oficina Internacional fuera del plazo determinado para ello, no produciran efecto
alguno en contra de la marca internacional, con lo cual, ésta habra ganado firmeza
en los respeclivos paises; dejandose a salvo, obviamente, las posteriores
acciones de nulidad de la misma que conforme a las previsiones contenidas en
cada una de las legislaciones nacionales sean procedentes.



Pero si se diera el caso de que uno o varios paises hicleran la notificacién

' regular de . denegacion de proteccion respecto de un registro internacional _en
especifico, la Oficina Internacional al recibirla, la inscribird en el Registro

- Internacional y la transmitira sin demora al pais de origen y a su titular (anl¢ulo 5.3
. del Arreglo). Si los interesados asi lo solicitan, dicha Oficina comunbica_ré‘lrosv‘
motivos de denegacion; sin embargo, esta dltima no podra manifestar un juici¢ de

‘ valoracion respecto de elios. Una vez notificada la negativa de protecddﬁ al‘ titLllar
del registro internacional, podré interponer los mismos medios de defensa que si:
fa marca hubiese sido depositada directamente en el pais donde la proteccu.‘m fue ‘
denegada. La decisién del solicitante de hacer valer esos medios’ de defensa -

dependera de la evaluacion que haga de las posibilidades reales existentes de o
obtener una resolucion favorable de registro de marca ante Ias autoﬁ ades :
administrativas o tribunales competentes de cada . Estado. Por: parle. ‘las’
administraciones nacionales _deberan poner a dusposncrén del lltula a",mérca
internacional afectada todos los medios o recursos legales dlsponibles (artlculo K
5.6 del Arreglo de Madrld) ) : E ]

vil.- lnde‘ﬁehdehciadéi‘Re'gis'trb Internacional

“Tal y como se precisa en inciso A) del apartado.|V. del presente capltulo es .
nal que la_ marca"

requlsuto indispensable para el nacnmlento el regis (o) nnternacl
reglstro en' un’ paIs contratante del

solicitada haya sido previamente objelo d
Arreglo (el denominado pals de origen); pero otro rasgo caracterlstlco contenldo
en el Arreglo de Madrid, es que la subs:s(encia o vngencua del reglstro mternacuonal
se encontrard condicionada, durame cierto periodo, al mantenimlento o v:gencua :
-del registro nacional de base. o

Lo anterior, no significa otra cosa mas que el mantenimiento de! registro
internacional se encuentra condicionado durante los primeros cinco afos de su
vida a los acontecimientos sobresalientes que influyan el registro nacional de base
(renuncia del titular, anulacion, cancelacién, caducidad, falta. de renovacién).
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Cualquier circunstancia que dentro de esos cinco afos sigdi,e'rnlesi ala fvec‘:ha': ael
~ registro ‘internacional tenga como consecuencia la -pérdida 'de'lafvigencia del
registro de la marca otorgada en el pais de origen, tendra: como onsecuencia -

inexorable Ia pérdida de los efectos del registro inlernaclonal

-.Como légica consecuencia de la dependencua tempora' el

) registro o
‘rlnternacional respecto del registro nacional de base cuando un tercero desee :
atacar al primero de ellos durante este:periodo, no tendra: que entabla tantas
acciones cuantos paises sean en los que. surla sus efectos, smo que seré
‘suficiente el i impugnar el registro de la correspondiente marca en el pals de orlgen
. para obtener asi la cancelacién autométlca del registro mternacional Esta accion:
< ‘es conocida como ataque central®. La pérdida de la protecclén del reglstro'

nacional de base conlleva a Ia Irremediable pérdida de la protecc:én del reglstro

internacional; protecclén que no es otra que la que concede cada uno de Ios )
palses conlratantes a los que se exhende a la marca objeto de registro. '

Sle do el caso de que un reglslro internacional deje de surtlr efectos como

; consecuencna de Ia cesacuén total o parcial de los efectos de una marca registrada ;

senel pals de ongen procederé la cancelacion de oficio o a lnstancna de parte
k mteresada El Arreg|o de Madrid impone la obligacién al pafs del tltular del reglslro

,mternacxonal de comunicar a la Oficina Internacional los hechos (] demsuones que
- afecten al registro nacional, siempre que esos cambios afecten también al registro
internacional. Cuando Ia cancelacién del registro internacional ‘sea resuitado de
una resolucién firme proveniente de los érganos competentes del pais de origen,
por la cual se determine la cesacion de los efectos del regisfro nacional de base,
deberan enviarse a la Oficina Internacional copia de las constancuas judncnales que
'contengan dicha resolucion.

Por. su parte, el articulo 6.2 del Arreglo sefiala que una vez que haya
transcurrido el plazo de cinco.afios desde:la fecha del registro internacional, éste

 BOTANA AGRA, Manuel, ob.cit., p. 95.
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ongen. Para eIIo, es necesario que durante. el transcurso de eso cnnco anos se :
que no cesen los}‘

: mantenga la proteccién legal del registro nac:onal refendo
fectos de la marca nacional como consecuencia de una'accién mtentada antes i

dela explracnon de esos cinco afos, mdependlentemente de ‘que esa acclén sea
. resuelta con posterioridad a dicho plazo. :

: La independencia del registro internacional lrae como consecuencna_la" k
desvinculacion de éste respecto del reglslro nacnonal : '
consecuentemente, que cada pals otorgue a la—‘mar_c
internacional la proteccion establecida en su Derecho:i

acontecimientos futuros del

en cada uno de los palses en los que se encuenlre proteg:da Ia respectlva marca

internacional.

VIIL.- Modificaciones al Re'glstib'lr{te,!-iacion‘all 7

Como sucede en la mayoria de Ios casos con Ios reglstros nacmnales de

marcas, durante la vigencia del regls(ro mternactonal ex:sten varlas circunstancnas, -

que traen como consecuencia su modif‘camén. En ‘este’ sentldo. el Arreglo de
Madrid prevé cudles son los requisitos que habrén de satisfacerse para que. ta
Oficina Internacional inscriba en la base de datos de su registro las modlﬁcaclones
que incidan en los datos del titular de la marca mlernamonal o desu mandatarlo el
ambito espacial de aplicacion, la lista de productos o servicnos que protege y /las.
transmisiones totales o parcnales de derechos Yy obhgacnones. a como’ las"

licencias de uso que otorguen en el plano mternacnona|

. El trdmite que debers realizar el titular del ‘regivstbr,o‘irme‘ncipn;al de una marca__
ante la Oficina Internacional’ para inscripcion de-los:cambios realizados en -él,
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coincide en Ja mayoria de los cas‘o‘ssf'r,vs'alvb aiguhas variaciones que se dan en
casos especificos y que se precisan mas adelante en el estudio de los mismos. En
principio, el titular del registro internacional debera presentar en un formato
especial, previsto por el Reglamemo Comumn, las indicaciones precisas de los
cambios del status juridico del registro internacional y abonar el pago de las tasas
correspondientes que se genereh. La solicitud debera presentarse a través de la
oficina de marcas del pais del titular de registro internacional para que asiente la
fecha de recepcion, la firme:y la envie a la Oficina Internacional. Esta Gitima
inscribira de i'nmedia‘t‘ci’ en el Registro Internacional las modificaciones respectivas
y las publicara en la Gaceta, asimismo, comunicara esta circunstancia a los paises
a . los que 'se amplien los efectos del registro internacional respectivo. La
e inscripcion de las modificaciones del registro llevara la fecha en la que la Oficina
Internacional se encuentre en posesién de la solicitud correspondiente, salvo que
exista peticion expresa de que dicha modificacion se inscriba antes o después de
la inscripcién de otra modificacidn o cancelaciéon o de una designacion. posterior
respecto del registro lnternacxonal en cuestion, o después de la renovacnén de este

altimo®®

Como antenor_ ente a nos hemos refendo anterlormente en.el presente -

capitulo a cuél sera el tratamiento: que recnblré Ia petncién de extenslén "terrltorialr
del registro . intern‘ i -no ‘

‘ d:rectamenle por el litular del registro mternacuonal ,'
(regla 25.1, b) del Reglamento Comun).

bt > Este procedimiento se encuentra regulado en la regla 25 del Reglamento Comun.
%¢ Reglas 25.2, c) y 27 del Reglamento Comuin.



b) Renuncia.- Segun el articulo 8 bis del Arreglo, la renuncia sélo puede
comprender alguno o algunos de los paléeé en los que el registro internacional
surte sus efectos, ya que si se tratara de la totalidad de ellos estarilamos hablando
de “cancelacién”. Es frecuente que se pfoduzpa Ia renuncia cuando el titular ya no
esta interesado en dar a conocer sus pfodﬁc(os o servicios en determinados
lugares, debido al poco éxito obtemdo en su comercializacion o como resultado de
algun convenio celebrado con un tercero para que este ultimo pueda obtener el
registro de una misma marca en un pais determinado sin que el registro
internacional constituya impedimento legal alguno. Esto es posible debido a que la
marca objeto de registro internacional produce efectos independientes en cada
uno de los paises contratantes, i.e., la.-marca cuenta con una proteccion y status
auténomo, susceptible de renuncia en cada uno de los paises contratantes por ;
separado. La Unica salvedad que se presenta en el tramite de mscnpcnén de la
renuncia del registro |nternacnonal es que no se requiere el pago de ninguna tasa
y que la Oficina lnternacuonal realizaré Ia notificacion de Ia renuncia unicamente a
Ios palses que se vean lnvolucrados N

“c)’  Cambios’'a la lista de productos o servicios.- De acuerdo a lo
' 'dlspuesto en “el articulo 9 del Arreglo de Madrid Ia lista de productos o servicios a
Nflos que se aplxca el reglstro mlernaczonal de una marca podra ser objeto de
‘dlsmmucmn, ampliacién o sustltumoynf-,Erstos cambios podran hacerse extensivos a
la totalidad de los palses contratantés; o'bien, limitarse a alguno o algunos de
~ellos. La disminucion de la lisla’de 'prbductos, al no afectar o perturbar derechos
de terceros, no implica mayor 'trémi(e ‘que el que nos hemos referido al inicio de
esle apartado; situacion dif'ehre‘nié" crgit.ieiﬁe presenta cuando es solicitada la adicion
o sustitucion de prodiJctoS 'b”s"e'r\’/icid:s aplicables, ya que con esto si existe la
posibilidad de que se transgredan derechos previamente adquiridos por un tercero
que cuente con el registro de una mlsma o semejante marca en iguales o similares
productos o servuc_uos,jen_lps palses:,en ‘que se pretende ampliar o sustituir el
registro internacional. Por ello es que los apartados 5 y 6 del articulo 9 del Arreglo

53




establecen que sélo podré obtenerse Ia adlcnén ultenor de un nuevo producto o
servlcuo ala Insta, mednante un nuevo depésnto efectuado de conformldad a Ias

d) Transmlslén plena del reglslro internaclonat -7 Consiste en la
‘ transferencla de la totalidad de los derechos y obligacnones que genera el registro
internacional de una marca,’ haciendo ‘extensivos sus efectos a todos los paises
. contratantes en los que goza de protecc:én Cuando la transmisién de derechos
sea realizada a favor de una persona establecida en el mlsmo pals que el del
transmitente, no existira mayor requisito que tramitar su inscripcién en el Registro
Internacional a través de la Administracion del pals del transmitente, para que ésta
la remita a la Oficina Internacional. De la misma manera, cuando después de los
cinco afos siguientes al registro internacional se transmita la totalidad de sus
derechos a favor de una persona establecida en un pais distinto a! delypals del
titular de la marca, esta circunstancia sera notificada a la Oficina Internacional por
la administracién del pais del transmitente, para que la primera la registre,
notifique y publique en la Gaceta. Sin embargo, el articulo 9 bis, 1 sefala que
cuando un registro internacional aun dependa del registro nacional de base y sea
transmitido a una persona establecida en un pais distinto al denominado pals de
qrigen, la Oficina Internacional, en cuanto tenga conocimientorde tal circunstancia,
. debera solicitar el consentimiento de la Administracidon del pais drel nuevo titular y
publicar, si fuese posible, la fecha y el nimero de registro n_a;‘:ionaI‘ de la marca
“respectiva en el pais del nuevo titular. De la interpretacién‘:qe dicho precepto,
podemos concluir que como requisitos sine qua non para la procedencia de la
inscripcion de la transmisiéon de una marca antes de Ia expiraéién del plazo de

- cinco afos contado desde su registro internacional,. el adqu:rente establecido en . ..

un pais diferente al del titular, debera obtener prevuamente el reglstro nacional de

54



~la marca respectlva en su pals y, por otro Iado. 1a Admlnistrac:én -de ese pals
debera aprobar esa transmision®. No debe pasarse por alto que el nuevo tltular
debe contar. con, Iegmmacmn para depositar una solicntud de regcstro de marca
v |nternacuonal es decir. debe ser nacional de alguno de los paises con(ratantes del
Arreglo de Madrld o comar. dentro del territorio de estos palses, con un domicillo o )

establecnmiento mdustrlal serio y efectivo.

Las consecuencias de la falta de inscnpmén de la lransmlsién en el
Reglstro lnternacnonal por falta de consentimiento del pais del nuevo titular o por
falta de legitimacion de este ultimo para depositar una marca internacional, son
‘basicamente dos: de un lado, en el registro internacional seguira figurando como
su'titular el transmitente de la marca’ y. ‘en consecuencia el adquirente no podra
E : realizar nmgun acto relativo al regtstro nternacuonal de la marca; y de otro Iado. la

: mternacnonal podré ser objeto de cesién respecto de alguno o algunos productos o
f/servnmos y respecto de uno o varlos de los paises en los que cuente con

o proteccnén. Como consecuencla de Io antenor, eI titutar de una marca lnternacnonalr :

podra reservarse para sl el uso .y explotacion exclusiva’ de Ia mlsma en algunos
paises o para algunos productos o servicios 'y, a'la vez, ceder su u o a uno o

varios terceros en otros paises o para ciertos productos o servucnos En esle :

sentido, el articulo 9 ter, 2 del Arreglo impone como obhgacnén ‘a: !a Of‘cuna h

Internacional, la inscripcion de la cesiones parciales que se: realicen- durante la
vigencia del registro internacional, asimismo, con la finalidad de evnar que’el.

%7 La necesidad de obtener el registro nacional de la marca en el pais del nuevo titular, radica en
evitar que el registro internacional carezca de un registro nacional de base durante los cinco afios
inmediatos posteriores a la fecha de su concesién; registro nacional de base que no exlste cuando
el pais del nuevo titular no otorga su consentimiento a la transmisién, ni tampoco en el caso de que
al adquirente no le esté permitido inscribir marcas en el registro internacional. (Cfr. BOTANA
AGRA, Manuel, ob.cit., p. 112)
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] cedente y ceslonano usen Ia mlsma marca para |denm'car productos o servicios
dtcho preceplo deja abierta la posibilidad a los

: snmllares en un mlsmo lernton 5
-Estados Parte de’ rehusa el reconocumlento o validez de esas cesiones, cuando
los 'broddctévs“o" Servicios fcomprend|dos en’ la parte cedida sean-similares a
raquellos paralos: cuales’ Ia marca continte estando registrada a favor del que
hace la-cesién. Finalmente, el articulo de referencia establece que, en los casos:
_en que se produzca un.cambio de pais del ‘titular o cesionario, sera mdispensable o

que la Administracién del pals del que sea nacnonal el nuevo tllular otorgue SuU

consentimiento, lo cual implica, de una parte, que el ceslonario obtenga el registro
nacional de la marca en su pais y, de otra, que Ia admimstraclén'de ‘ese: ‘pals’

apruebe la cesién.

incorporaron ‘-

f) Inscnpcnén de licencias de uso: Entre las novedades -que s

tltular del’ registro'

oficial a la Oficina lnternaclonal dlrectamente por eI
internacional, o a través de la oficina de la parte contratante del tllular o de Ia parte
contratante respecto de la que se conceda la licencia, cuando estas ultimas lo™-
permitan. Toda solicitud de inscripcién de una licencia de:uso debera mdicarel
numero de registro internacional de la marca a que se refiere; el nombre del ‘m‘ula'r;'
nombre y direccion del licenciatario; las partes contratantes designadas réspecto
de las que se concede la licencia; y, la mencidn de si la licencia se cohcede para
todos o algunos de  los productos y servicios abarcados en el' registro
internacional. Asamlsmo, se: podra mdlcar SI la licencia es o no exc|usuva su
duracién, los datos del apoderado del licenciatario, entre otros. Si la sollcltud
cumple con todos y cada uno de los requusutos previstos en el Reglamento Cqmun. :
la Oficina Internacional procederé’ a la inscripcion de la licencia de uso en el
Registro -Internacional - con todos- los - datos -que - aparecen . en' la- peticion - e
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|nformara a Ias ofcmas de Ias partes contratantes designadas respecto de las que

se conceda Ia Ilcencta

A su véz, el propiq ,Reglarh‘énto Comun reconoce en favor:d'e ]aS'paneé"
contratantes del Sistema de Madrid la facultad de negar el reconocimiento en'sus
territorios de los efectos de la inscripcidn de la licencia de uso hecho por la Oficina
. Internacional. Esta declaracion podra hacerse de manera extensiva a todas las

" inscripciones de licencias de uso, mediante una notificacion al Director General de
la Oficina Internacional, o sdlo respecto de algunas inscripciones que no retinan
los requisitos previstos para tal efecto en su legislacién. En el ltimo de los casos,
la oficina de marcas de |la parte contratante contara con un plazo de 18 meses
contados a partir de que tenga conocimiento de la inscripciéon de la licencia de uso
respectiva, para exponer las causas de su negativa y si dicha declaracién puede
ser objelo de revision o recurso ante sus instancias nacionales." :

Como se observa el Arreglo de Madrld no sélo consmuye n_ instrumento
' de una marca en

internacional efcaz para Ia simpllt"cac:én del tramlt' de
“varios~ paises a- Ia vez, snno'que tambnén facullt
'umco tramlte admmlstratlvo la mscrlpmén enel Reglstro Internacnonal de aquellas
o modlfcacnones que versen sobre los datos del tltular deruna marca internacnonal o
..de: su “mandatario, el ambito espacial de aplicacn.‘m,l lista’de P oductos o'
“servicios que protege y las transmisiones parciales o totales de - derechos y
. lelgamones. asi como de las licencias de uso que:se otorguen en el ambiﬁo
internacional. La finalidad de la inscripcion de tales iﬁbdiﬁcadiohes en el Registro
_Internacional, no es ofra que la actualizacion de Ios'"datds 'qu’e' aparecen en él;la
publicidad a terceros, mediante la publicacion respectlva ‘en’la Gaceta. 1A
esencialmente, que estos cambios sean nohfcados a Ios palses en los que goza

de proteccion la marca.

Independientemente de lo anterior, cabe precisar. que el Arreglo de Madrid
se limita a ordenar a. la ‘Oficina Internacional la |nscnpclén en el Registro

57




Internacional ' los camb:os que le hayan sndo notlfcados, siendo atnbucnén
exclusiva de los Estados miembros del Arreglo delermlnar. _conforme ‘a" la
legislacién interna aplicable, la validez y eficacia_de los ‘actos juridicos ‘que
modifiquen el status juridico de Ia marca dentro de“su temtorlo. Dicho en otras
palabras, la inscripcion de las modlf‘caclones en este Reglstro en nada afecta el
régimen sustantivo y matenal prevlsto en el Derecho interno de los Estados para
ias marcas, en virtud que la mé'rcﬁa ihtérnaciohal se encuentra sometida al mismo
réglmen jurldlco previsto para las marcas nacionales en cada uno de los paises
contratantes Un ejemplo claro de esto lo encontramos cuando la legislacion
mterna ‘de un pals establece que la necesidad formalizar por escrito la cesion de
una marca e inscripcion en el registro de marcas correspondiente, requisitos de
. materiales’ que deberan cumplirse para que esa cesién produzca efectos contra
4te,rceros dentro del territorio nacional; independientemente de la inscripcion de la
cesion de la marca se haya efectuado en el Registro Internacional. Dispone en
“este sentido la regla 27.4 del Reglamento Comun que cuando la oficina de una
" parte contratante designada a la que la Oficina Internacional notifique un cambio
de titular, podra declarar que ese cambio no tiene efectos en su territorio; y asi,
por lo que respecto a esa parte contratante, el registro internacional
correspondiente seguird a nombre del titular anterior.

IX.- Causas de Terminacion de los Efectos del Registro lnternaciqnal :

Dado que la proteccion que deriva del regls(ro mternaCIonaI de, una marca

no es otra que la que concede el Derecho interno 'Ias'marcas reglstradas

de manera especifica en el Arreglo) y Ias causas que ongman la cesacnén de los .’
efectos de la proteccion de la  marca en cada uno de estos palses como
consecuencia de las disposiciones namonales apllcables en materia demarcas.




Respecto del prlmer punlo el dlverso amculado del Arreglo de Madnd prevé'
como causas de pnvamén de Ia vngencua del registro de una marca concedldo por

iy F’or manlfestacién uni!eteral,. de . voluntad . del  titular

ii)

una'acctén intentadarantes de Ia explracubn de ese plazo
: (arﬂculo 6 del Arreglo), g

iii) Como resultado de la transmlslén o cesuén de Ios derechos

: - denvados del reglstro mlernaclonal a una persona que no esté

',facultada para solicitar el reglstro mternacuonal de -marca
(artlculo 9 bus. 3) :

iv) Cuando el reglslro |nternacuonal que aun sea dependlente del -
sea. transmltldo‘o:cedldo a una’(

regnstro nacnonal de bas
persona establecnda en un pals dlstlnto al del mular y ese pafs

no olorgue su consentlmlenlo (artlculo 9 bls. 3)

.b) Caduc:dad La: segunda causa de ‘,_ : 1nacuon de Ios efeclos del

reg|stro internacional es Ia caductdad por. falla ‘de renovacion del
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registro mternacuonal en Ios térmmos fjados en el Arreglo de
Madnd yenel Reglamento Comun. S

Por otro lado, los efectos del i'egistro internacional cesaran en los territorios
de los Estados contratantes cuando se presenten las hipotesis previstas en sus
legislaciones para la terminacién de los efectos de los registros nacionales. Esto
es asi, pues al quedar la proteccién de las marcas objeto de registro internacional
equiparada a la proteccion de las marcas directamente solicitadas para registro en
el pais contratante, el régimen aplicable para la determinacién de las causas de
terminacion de los efectos de la marca internacional en cada Estado signatario del
Arreglo, serd el mismo que prevea la legislacion interna, ie., las cuestiones
- relativas a la nulidad, caducidad o cancelacion de la marca internacional se

regirdn por las disposiciones aplicables a los registros marcarios directamente
solicitados en los Estados contratantes. Por su parte, la regla 20 del Reglamento
Comun sefiala que cuando la administracién de un Estado Parte informe a la
Oficina Internacional .que ha restringido el derecho del titular del registro
internacional - de ‘una marca en:el- teritorio de ese Estado Parte, la Oficia
. Inlernaclonal mscrlbxréﬂr tal- cnrcunstancla en el Registro Internacional y la

comunlcara aI tltular del reglstro marcario afectado.

: 'Fir'\'a'lnﬁent'e. és lmportante sefalar que el Arreglo de Madrid reconoce
expresamente la.garantia de audiencia del titular de la marca internacional, a fin
de que pueda defender los derechos que le son inherentes al registro internacional
~ante tas autoridades competentes de los Estado Parte, al disponer en su articulo
5.6. que la anulacion de una marca internacional no podré ser decidida por las
“‘autoridades competentes sin que al titular de la marca se le haya puesto en
“condicion de hacer valer sus derechos en tiempo-til.
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CAPITULO SEGUNDO

EL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL
REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

I.- Antecedentes

_El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas (Protocolo de Madrid o Protocolo) surge como respuesta
ala resistencia de algunos palses, principalmente con sistema jurldico anglosajén,
de incorporarse al Arreglo-de Madrid. Los argumentos sostenidos por quienes. .
estaban en contra de la adopcién del Arreglo se centraron principalmente en el

“inconveniente QUe representaba la necesidad de contar con el registro nacional de"
la misma marca en el pais de origen como presupuesto inexcusable para el
regiStro internacional; la dependencia temporal de aquél respecto de éste, que -
daba lugar -al denominado ataque central, y a que la solicitud de registro :
internacional de una marca debiera de referirse exclusivamente a los productos 0.
servicios comprendldos en el registro nacnonal de base.%® :

Ante esta situacién, a finales de los afios sesenta y principios de Ios setenta
' surgleron varias propuestas y debates sobre la necesidad de encontrar solucion a
los aspectos negativos que se imputaban al Arreglo, pero sin dejar a un lado las
incuestionables ventajas que aportaba. El autor Manue! Botana Agra®® recuerda el
debate suscitado en la década de los setenta por la doctrina norteamericana sobre
las ventajas y desventajas que presentaba para Estados Unidos la adhesion al
Arreglo, asi como la propuesta de la Bereaux Internationaux Reunis pour la
"Protection de la Propiété Industrielle relativa a la elaboracion de un nuevo tratado
sobre el registro internacional de marcas, que desembocé en el Tratado relativo al

% FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, ob.cit., p. 599.
% BOTANA AGRA, Manuel, ob.cit., p. 144.
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contar con una solicutud o registro nacional de base: par
; |nterna0|onal de una marca. En sintesis, los rasgos caracteri lrat_ado! g

valer la facultad de denegacion.

‘ Aunque en un. primer momemo .es
podemos decir que su fracaso fue rot
o ‘Estados S|gnatanos lo ratlf'cé fueron pocas Ia» ]
las marcas reglslradas bajo su amparo . Otro de los sintomas del escaso éxito
Vobtemdo por-el TRT, es el surgimiento en la escena’ mternacnonal _de. otros

instrumentos concebidos para colmar los objetivos analogos del.TRT: El Protocolo
de Madrid de 1989; la Primera Directiva de la Comunidad Europea, del 21 de
diciembre de 1988, relativa a la aproximacion de las legiSIaéiones de los Estados
miembros en materia de marcas (89/104/CEE) (DOCE, L 40/1, de 11 de febrero de
1989); asi como la aprobacion de! Reglamento de la marca comunitaria nimero
40/94, expedido por el Consejo de la Comunidad Europea el 20 de diciembre de
1993 (modificado el 22 de diciembre de 1994 por el Reglamento de la Comunidad
Europea nuimero 3288/94).5

5% Mas detalles sobre este tema en Botan Agra, ob. cil., p. 152,
8! También, entre 1984 y 1985, existié un proyecto elaborado por la OMPI, conocido como Tratado
de Cooperacién en materia de marcas, cuyos objetivos eran paralelamente iguales al Tratado
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Fue en la década de loé oche'hta a la vista del escaso éxito obtenido por el
TRT, de la subsistencna de Ias objemones planteadas por algunos paises de
- mcorporarse aI Arreglo y de Ia publlcacién de los proyectos del Reglamento de la
marca comumtarla yla aprobacnén por el Consejo de la Comunidad Europea de la
‘..Dlrectiva 89/104/CEE . relativa a. la aproxnmacnén de las legislaciones de los
“’;Eslados miembros en materia de marcas, cuando la Oficina Internacuonal se
:planteé como . cuestion prlontarla la reestructuracuén del Arreglo de Madnd Con.
"este fin, el Director General de Ia OMPI elaboré eI documento denomlnado
'MACT/11/2 en el que se incluian dos proyectos. el Protocolo ‘A, que: inlroducfa'

una - serie de modnf’caciones en el Arreglo ‘de” Madnd Y eI P

Il.- Aprobacién y Enﬁéda en Vigor .°

Como resultédo de la d'ecisirérn' tbfh’éda Vgr)ofila Uniéh 'especrlal para elrrrergisli'o
internacional de marcas establecida por el Arreglo de Madrid (Union de Madﬁd) en
su decimoctava sesion, y de los subsecuentes trabajos preparatorios de la OMPI,
del 12 al 28 de junio de 1989, en los locales del Instituto Nacional de la Induétria
en Madrid tuvo verificativo la Conferencia Diplomatica que dio nacfmlentq al

Protocolo de Madrid®2,

homologo en materia de patentes. Este proyecto quedd en suspenso, debldo a que la OMPI cenlré

S sus esfuerzos en la preparacion del Protocolo de Madrid. S :

World Intellectual Property Organization, Records of the diplomatic conlerence for lhe conclusmn

of a Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the international reglslrauon of marks,
Geneva 1991, p. 51.

63

,téfcol,o?B-iquev =



Los trabajos de esta conferencia. ; tras el estudlo y dellberaclén las -
propuestas los Estados que participaron con derecho a voto , concluyeron con la
aprobacion del texto final del Protocolo el 27 de junio de 1989. El perlodo de frma e
de dicho tralado estuvo abierto del 28 de junio at 31 de diciembre de: 1989% Y. una

. vez que fueron satisfechos los requisitos prev:stos en el apartado 4 de su articulo
: 1465, entré en vigor el 1° de d|c1embre de 1995 y en operamén eI 1°-de abril de
1998. :

Dado a la nomenclalura del Pr tocolo. ha surgldo varias dudas en torno a

su naturaleza juridica. Algunas personas‘ se’ cueshonan ‘sobre’si se trata de una
enmienda, adhesién o acta adlcional del Arreglo de Madrid ©o'si se trata de una
- sucesion de este Ultimo tratado lnterna lonal Respecto de esta cuestion, cabe
hacer la aclaracion de que el Protacolo. no encuadra en alguno de los supuestos
anteriores, toda vez de que no consmuye una. alteracion a las disposiciones del
Arreglo de Madrid y de ninguna manera adiciona, aclara o complementa aspectos

contemplados por dicho Arreglo, ni réglament‘a"de manera  especifica las
disposiciones genéricas contenidas en su texto. El'F;;rotocolo tampoco sucede.la
Arreglo de Madrid, dado que esa no fue la intencion de los estados signatarids. ya
que ambos lratados, independientemente de que versan sobre la misma materia,

% Los paises que asistieron con derecho a voto fueron ias representaciones de los paises
miembros del Arreglo de Madrid, asi como Dinamarca, Grecia, Irlanda y Reino Unido, que aunque
no eran parte del Arreglo, pertenecian a la Comunidad Europea. También asistieron con el caracter
de observadores, 16 paises de la Unién de Paris: Argentina, Burundi, Camerdn, China, Estados
Unidos de America, Finlandia, Japon, Libano, Libia, Nigeria, Republica de Corea, Senegal, Suecia,
Uruguay y Zaire: ademas asistieron los representantes de la oficina de marcas de Benelux, de la
Comunidad Europea y veintinueve organizaciones no gubernamentales. (Para una lista detallada
de los asistentes a la Conferencia Diplomatica de Madrid: Cfr. World Intellectual Property
QOrganization, Records of the diplomatic conference for the conclusion of a Protocol relating to the
Madrid Agreement concerning the international registration of marks, ob.cit., pp. 335-351)

* Los paises que estamparon su firma en ese periodo, fueron: Alemania (las dos), Austria, Bélgica,
Corea (RD), Dinamarca. Egipto, Espaia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, ltalia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Marruecos, Monaco, Mongolia, Paises Bajos, Portugal, Reino Unido, Rumania,
Senegal, Suecia, Suiza, Union Soviética, yYugos!avta {Cfr., idem, p. 51)

% Este precepto dispone que la entrada en vigor de Protocolo de Madrid se producira tres meses
después dei deposito de cuatro instrumentos de ratificacion, aceptacion, aprobacion o adhesion,
siempre y cuando alguno de dichos instrumentos haya sido depositado por un pais que sea parte
del Arreglo de Madrid (Estocolmo) y cuando menos otro de dichos instrumentos haya sido
depositado por un Estado que no sea parte en el Arreglo o por cualquiera de las organizaciones
intergubernamentales que puedan suscribirlo.
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pueden apllcarse simultaneamente por ser compatibler sus dlsposicn nes. prueba

: de ello es que tanto los Estados miembros del Arreglo pueden serlo del Protocolo.' ;
asi como que Ia vngencna y aplicacién de uno no esta cond:clonada o supedltada a
la ratificacién o adhesién del otro. :

Respecto de este ultimo punto, a reserva de: qu‘ sea abordado con mayor

! “detenimiento en el Capitulo Tercero del presen r CISO subrayar que
Ia ecullar relacién entre

» Iejos de que el Protocolo suceda al Arregl
ambos - ordenamientos, la cual . pued ¢ | 5|guiente modo:
independientemente de que el Prolocolo seal un' tratado internacional auténomo,
éste presupone la existencia y subsustencna del Arreglo La coemstencna de ambos
tratados internacionales se refleja claramente en la posnblhdad de que un mismo
Estado sea s:multéneamente parte del Arreglo y del Protocolo de Madrid. Es més.,
en el caso de que todos los palses del Arreglo se convirueran también en partes.
del Protocolo, no por ello dejaria de aplicarse aquél en estos, debldo ala .
; ;mplementacuﬁn del artfculo 9 sexies del Protocolo que cont:ene denomlnada

8 cléusula de salvaguarda, que establece que si un Estad 'e

arte ontratante

n 66

del segundo”,

Desde la éptica det Der
considerado como un tratado int
internacional y de_actuar en el

% Crf. BOTANA AGRA, Manuel, ob. cit., p. 156
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articulo 2 de la Convencxén de Viena’ sobre el Derecho de Ios Tratados que
define a los tratados lnternacwnales como: Un acuerdo lnternar:/onal celebrado por
escrito. entre estados y reg/do por el derecho mternac:ona/ ya conste en un
instrumento unico o en dos o mds instrumentos conexos y cualqu:era que sea su
denominacién. Partiendo de la base anterior, podemos conclunr que técnica y
juridicamente el Protocolo de Madrid cuenta con todos los elementos requeridos
por la Convencién de Viena para ser calificado como un tralado |nte;nacional toda :
vez que es.un. acuerdo de voluntades celebrado por.. escnto ntre estados (24 .
miembros de la Unién de Madrid y cuatro comunitarios no lnc rporados a esta’
Unidén) que representa la intencidén de las partes de oblugarse Juridlcamente y se
rige por normas del Derecho internacional. i Lo

Protocolo no es un Arreglo Particular en el sent:do de rﬁcul ) ' el. Convenio de”

ya que ademés de los palsesi"f

Paris, puesto que excede el marco prevxsto' en’ él
miembros de la Unidén de Paris, podrén ser partes contratantes’ del Protocolo Ias :
fijados por él.

_organizaciones |ntergubernamentales que retnan los: requisitos

Wi.- Beneficiarios del Protdcol'o‘de’ Madrid

Una de Ias innovaciones de mayor reIevancna que caract ‘rlzan al Protocolo’,
de Madrid, consiste en que no solo los Eslados que 'sean4 parte del'( Convenlo de
Paris podran ratificarlo o adherirse a él, sino que tamblén podré ser. parte cualquier
organizacion intergubernamental que cumpla con ias dos condncnones suguuentes.

¢ La Conferencia de Viena entré en vigor en México el 27 de enero de 1980.~ Este ordenamiento.
codificé las normas consuetudinarias en materia de tratados y.se encarga de regular.los aspectos . ::
formales de los tralados, independientemente de su contenido (Cfr. WALLS AURIOLES, Rodolfo, .
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‘a)que al menos uno de los Estados m|embros de dlcha organlzacuén sea parte del
Convenio de Paris y b) que dicha orgamzacnén tenga una oﬂcina reglonal para eI
registro de. marcas con efecto en todo el territorio de Ia organnzacnén siempre que
dicha Of'cma no'sea ob;eto de una notificacion en vnrtud del articulo 9 quater“ 5

Como se: senala en el primer apartado de! presente capltulo uno de Ios
factores que dieron lugar al nacimiento del Protocolo de Madrld fue Ia progresnva'
europe1zacnén del Derecho de marcas como resultado de la aprobacién de Ia '
Primera Directiva del Consejo de la Comunidad Europea de 21 de dlciembre de
1988 relativa a la aproximacién de las legislaciones de los Estados mlembrgs en
materia de marcas®®, y es por ello que el articulo 14.1 del Protocolo . permite la
adhesion o ratificacion de organizaciones intergubernamentales que cuénteh co:n :
una oficina regional de registro de marca con efectos en toda la- organuzactén. .
como podria ser la Oficina de armonizacion del mercado interior de la Comumdad i

Europea; dejandose asi abierta la posibilidad de que el 5|stema de ',

marca 5

comunitaria y el sistema del registro internacional establecldo por eI Protocolo sef e

complementen mediante la obtencién del registro lnternacwnal a partlr de una:f"

solicitud o registro de marca comunitaria o mediante  la“‘ deslgnacnéni
Comunidad Europea en la solicitud de registro internacional regida por: el
Protacolo.

Los Tratados Internacionales y su Regulacién Juridica en el Derecho Internacional Mexicano, ed.
Porrua, México, 2001, p. 35.
%% Quiere esto decir que la oficina de marcas de la organizacion intergubernamental no habra de
suplantar a las de los Estados que la integran; de ahi que, por ejemplo, no cumpla esta condicién
ta Oficina de Benelux de Marcas, ya que reemplaza a las oficinas de los Estados miembros. Por el
contrario, podra cumplir dicha condicion la Oficina de la Marca Comunitaria (cuya denominacion,
segun el Reglamento (CE) num., 40/94, es la de Oficina de armonizacion del mercado interior
(marcas, dibujos y modelos) puesto que se mantienen las oficinas nacionales de marcas de los
Estados miembros.

® Este proceso de europeizacion del Derecho de marcas alcanzd su punto culminante con la
aprobacion del Reglamento (CEE) num. 40/1994, de 20 de diciembre de 1993, el cual instituye la
marca comunitaria, cuyos efectos se extienden a todo el ambito territorial de la Union Europea.
Como rasgos caracteristicos del sistema de la marca comunitaria, encontramos que ésta solo
puede ser solicitada y concedida para todo el territorio de la Unién Europea; en caso de que exista
oposicion respecto de algun Estado miembro de la Union Europea y, consecuentemente, la marca
comunitaria sera denegada en los restantes territorios; y, por otro lado, una vez concedida la marca
comunitaria, ésta solo puede ser cedida, anulada o caducada en relacion con la lotalidad de los
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Por otra parte, de acuerdo a lo establecldo en el apanado 1 “del anlculo 2
del Protocolo, las personas Iegmmadas para obtener Ios benefcnos de’ dIChO
tratado, y que por ende pueden presentar una solutud de reglstro lnter acnonal de e
una marca, son: a) los nacmnales de un Estado contratanle 0 Ias p rsonas que,
comercia : real y

estén domiciliadas o tengan -un’ establecimi

efectivo en ese Estado contratante y.b) los nacionales de u Estadov mlembro de. .’

una organizacion mtergubernamental _que’'posean un domicilio o establecimiento'

mercantil serio y efectivo en el terrutorlo de esa organizacuén

De lo anterior se puede observar claramente que: el émblto de legmmacxén

establecido por el Protocolo para solicilar el registro internacional de una marca esv e

mas amplio que el establecido por el Arreglo. ya que permite Ia adhe5|6n o
ratificaciéon de una organizaciéon’ mtergubernamental y ademas supnme el orden de
preferencia de criterios. que ha de segunrse para la determinacion’ del pals de
origen conforme al articulo 1.3 del Arreglo’!. En efecto, el Protocolo de Madnd
deja al libre arbitrio del interesado, la eleccién de! Estado contratante . en cuya i
oficina se solicite o se practique el registro de una marca, ‘en funcion,
indistintamente, de su nacionalidad, domicilio o ubicacién del estableg:i‘mlentb )
mercantil; con la innovacién de que también podra incoar el registro internacional
de una marca, el nacional de un Estado miembro de una organizacion
intergubernamental parte de este tratado o las personas que estén domiciliadas o
tengan un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo en el territorio de
esa organizaciéon contratante. Por consiguiente, el solicitante de un registro
internacional podra elegir como oficina receptora, la del Estado en la que posea su
nacionalidad, domicilio o establecimiento mercantil, sin tener que observar ningin
orden de prelacidn entre ellos; siempre y cuando cuente en ese pais, 0 territorio de

7% Sobre el alcance que ha de darse a los términos “nacional”, “domicilio” y “establecimiento
comercial o industrial serio y efectivo”; vid. supra inciso A) del apartado IV del Capitulo Primero.
 Vid supra inciso A) del apartado IV.del Capitulo Primero.
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o del reglstro mternacnonal su tltular habr'v'
: ona de un Estado

mular de un reglstro internacnonal Por
ptratante. o.
ctivo'y, serio en el .

terntono de una parte conlratante
V.- Trémite del Registro Internacional - S
Como se indicé anteriormente, el Protocolo aprobado en la Conferencna de

- Madrid de 1989 surgi6 con el propésito de eliminar. o —-cuando menos- m rtlguar
las objeciones planteadas por ciertos paises en contra del Arreglo de Madnd Y

como seguidamente se comprobara, la verdad es que eI Prot o:hﬂa” Idgrado‘
superar tales objeciones tan sélo parcialmente. g
El Protocolo de Madrid presenta evidentes af’ nidédeé'cdn ‘Arreglo ae :
Madrid en cuanto a su objeto y estructura. Es por este motlvo, ue:en. eI:"pi'ééenle
capitulo se ofrece un panorama global sobre el s:stema mstaurado _por. el F’ro(ocolo'

pero, con la finalidad de no mcurnr en mutlles repeticiones respecto‘d ,os temas, -
abordados en el Capitulo Primero, concentraremos nuestra alencujn en el examen )
de los rasgos mas importantes que lo diferencian frente al Arreglo . 3

En principio, el Protocolo de Madrid constituye un tralado lnternacnonal que '
tiene como finalidad propia la instauracién de un procedimiento snmpllfcado para
la obtencion del registro de una misma marca en varios paises a'la vez sin'la
necesidad de iniciar un trémite de registro directamente en cada uno de ello:s\. Para
esto, el Protocolo adopta la formula prevista por el Arreglo de Madrid, 'me'diante, la
cual, a través de la presentacién de una simple solicitud ‘en la oﬁciﬁa del
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denominado péls de origen, qﬁiéh a”'sdlve'z ié:"en\iia a la Oficina Internacional para
su registro, se Iogra obtener Ia proteccnén conferida por cada una de las paries
contratantes a. las: sollcnudes de" marcas directamente depositadas en ellas, A
contlnuacién nos refenremos a Ios requisitos, formalidades y al tramite que habra

de seguirse para eIIo

A) La solicitud de marca o el registro de marca como base del registro

e obtenc‘ién“f,de eglstro internactonal ante la Oficina Internamonal ademas del

nte o cuando
" Off cma de una

Parte Contratame,,el so//cnanle de esa sol:c: d (denominada en
adelante "la sollcnud de base") o e/ titular de “ese registro
(denominado en adelante el reg/stro de base"), sin perjuicio de lo

dispuesto en el presente Protocolo, podra asegurarse la proteccién
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el reg/stro de esa mérca en el reglstro de Ia Of’ c:na Internacional
de la: Organlz c16n ‘_Mundlal la Prop/edad Intelectual
: respecllvamente, "el registro

(denomlnada
/nternac/onal'

Ol” cma de un Estado contratante o cuando el registro de base haya
s:doefec{qadof por,tal Oficina, el solicitante de esa solicitud o el
Jitular de'di&h6 registro sea nacional de ese Estado contratante o
eslé domlcr/lado, 6 tenga ‘un. establecimiento industrial o comercial

efect/vo y real en dicho Estado contratante;

ii) cuando la: so/lc:tud de base haya sido presentada en la
Oficina de una organlzac:én contratante o cuando el registro de
base" haya s:do efeciuado por tal Oficina, el solicitante de esa

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

solicitud ‘o el ltu/ar de ese registro sea nacional de un Estado

mlembro de esa

rganlzaCIdn contratante o esté domiciliado, o

tenga un es! b/ectmle_nlp industrial o comercial efectivo y real, en el
territorio de dicha organizacion contratante.”

De conformidad a lo dispuesto en el precepto anterior, ya no sera necesario
esperar hasta la ‘concesion del registro nacional o reglonal de una marca para
estar ‘en pOSIbIlldad de solicitar el registro mternacuonal ‘ante la  Oficina
vlnternac:onal sino que sera suficiente contar con la mularudad de una sohcntud de
'reglstro ‘de marca en un Estado u organizacién parte, snempre que dtcha sollcttud

cumpla con ios requisitos establecidos en las dlsposncmnes |nternas del pais u

,‘organlzaclén correspondlente Lo anterior, indudablemente representa una

2 Para determinar en qué momento la solicitud de registro nacional o regional habra de tenerse por

presentada, habrd que acudirse a las disposiciones legales de que rijan en el territorio del pais u

" organizacion contratante. Por otro lado, al igual que en el sistema del Arreglo de Madrid, el registro
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ventaja para el solicitante, ya que implica un ahorro devtlemrpo para el solicitante al
no tener que esperar hasta la culminacion del procedimiento nacional o regibnal
de registro, para iniciar el registro internacional de su marca; aunado a que
asegura el ejercicio en tiempo del derecho de prioridad establecido en el articulo 4
del Convenio de Paris.

B) Forma y contenido de la sollcltud,

Otra de las innovaciones que presenta el Protocolo de Madrid, respecto del
Arreglo, es que permite que la solicitud de reglstro internacional de marca sea
redactada en francés o el inglés;. segun lo determine la: of"cma de orlgen en el
* entendido de que esa oficina podré permmr a los sollcnantes elegir entre ambos :
idiomas” e

Como ocurre en el caso de las solicitudes de registro iniernaéiohal de las
marcas que se tramitan bajo el amparo del Arreglo de Madrld es el Reglamento
Comun - el ordenamiento juridico que se encarga de fjar Ios parémetros y
requlsntos que habran de cumplir las solicitudes que se presenten en virtud del

* Protocolo. Con la finalidad de evitar que se lncurran en omisiones o
|rregular|dades en la solicitud de registro internacional -de ‘marca, la Oficina
Internacional ha elaborado un formato oficial de solicitud, identificado como Forma
MM2, que puede ser utilizado de manera optativa por el interesado, ya que éste
p‘odré elaborar por su cuenta una solicitud que cumpla con todos y cada uno de
los lineamientos establecidos en el articulo 9 de dicho Reglamento; mismos que a
continuacién se enumeran conforme al orden en que aparecen en la ‘referida
Forma MM2:

a) El Estado contratante del que el solicitante sea nacional o en el que este
domiciliado o tenga un establecimiento industrial. o comercial real y

nacional o regional de base habra de tener caracter firme, sin perjuicio de |as posnbles accnones
que se inlerpongan para anular la marca registrada.
73 Asi lo determina 1a regla 6.2 del Reglamento Comun.



b

n

~

“establecimiento T

: dic‘:hé"piersqna’jurfdlv

efectlvo o, en su caso la organlzacuén mtergubernamental contratante y
el Estado miembro de esa organizacnén cuya nacuonahdad domicilio o
establecimiento posea el solicitante;

nombre, domicilio, domicilio para- re‘cibir cdrrespondencia. teléfono,
direccién electrénica y fax, en su.caso; del sohcstante (ya sea persona

fisica o juridica)™;

una declaracién de ue eI sohcntante es nacional o uene su domucnllo o

eal y. efectlvo en un Estado contratante del~

Protocolo.o que es nac:onal de .un-Estado .que" es integrante d un - l
organizacién lntergubernamenlal contratante o que tiene su domlcnlio en o
el territorio en que se aplica el tratado consmuyente de’ dlcha
organizacion, o una declaracion de que el solicitante. tiene -un

establecimiento industrial o comercial real y efectivo en ese territorio

7* Dos o mas personas podran presentar conjuntamente la solicitud de registro internacional,
siempre y cuando hayan presentado conjuntamente la solicitud de base o sean titulares
conjuntamente del registro de base y estén legitimados para presentar una solicitud internacional al
amparo del articulo 2.1 del Protocolo (regla 8 det Reglamenlo Comun).

> Independientemente de que sea la oficina de origen la que determine el idioma en el que deba
ser redactada la solicitud internacional, dicho ordenamiento permite al solicitante elegir entre el
francés o el ingles en la redaccion de las comunicaciones que dirija a la Oficina Internacional (regla
6.2 del Reglamento Comun).

73



g) nombre y direccién, en su caso, del mandatario que tenga su domicitio
en algun pais miembro o dentro del terntorio en el Quese aphque eI acta
constitutiva de la organizacién contratante. . :

la fecha. y numero aslgnado por. Ia'of‘cma de orlgen

h) Ia sollcitud de
registro de marca de base o al registro de marca'de base

i) los datos de la sohcntud de marca‘ e Ia ue.se

el

k) -una ) deciéracién.

en.su caso -de
caracteres esténdares' R

indicacién .del: color o

m) cuando la marca consista total o parcnalmente en palabras traducubles la .
traduccmn de éstas en inglés y francés; .

n) la indicacion, en su caso, de que se trala de una marca tridimensional,
sonora, de certificacion, colectiva o de garantia.

8 Al igual que se prevé para el caso de las solicitudes regidas exclusivamente por el Arreglo de
Madrid, el-Unico requisito necesario para reclamar la fecha de prioridad es que se indique. el -
nombre de la oficina en la que se efectud e! depésito, asi como la fecha y, de ser posible, del

74



o) cuando en eI registro de base ﬁgure una descnpmén de la marca y dlcha

descnpc:én ‘esté redac(ada en. un ldloma dtstlnto al de Ia sollcntud :
mternacnonal una traducclén en el |dloma de Ia sollcnud o

nomero de ese depdsito. También deberad hacerse mencién de si'la prlorl
a todos los productos o servicios enumerados en la solicitud internacional. L

Si el solicitante no indica las clases a las que pertenecen los productos o servicios designados,
la Oficina Internacional los clasificara en las clases correspondientes del Arreglo de Niza.
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sollcnud mternacnonal estén mcluidos en la sollcxtud [¢) reglstro de base y
respecto de la |dentidad del sollcutante.

v):la frma de Ia of‘clna de orlgen y. en caso de requenrlo esta ultlma la

frma del sohcntante'

w) el célculo de la cuanllaA de las tasas que se paguen, asi como el autor y
Ia forma de pag :

Por ulti'mo. cabe sevﬁa‘llavr due' los dos Unicos casos en el que el Reglamento
Comdn exige la presentacién:de documentacion anexa a la solicitud de registro
internacional de marca con arreglo a lo dispuesto en el Protocolo, se dan cuando
en la solicitud se designe a un Estado que exija la presentacién de una
declaracion de intencién de uso de marca, misma que debera adjuntarse a la
solicitud correspondiente™, ya que en caso de que se omita dicho requisito y no
sea subsanada esa irregularidad dentro de los dos meses siguientes a la fecha de
recepcidon de esa solicitud . internacional por la oficina. de ongen. Ia Of’cana«
Internacional considerara que en la solicitud internacional no f'gura la deSIgnacuBn
del Estado u organizacion intergubernamental contratante respecto a Ia “cual se

exige una declaracién de utilizar la marca (regla 11.6 de! Reglamento Comun) El ’
otro caso se da cuando deban ser anexados los documentos Jus ica :

legitimidad de uso de ciertos elementos contenidos en las marcas (como armas,
escudos, retratos, distinciones honorificas, titulos, nombres comercuales. ‘nombres
de personas distintas al depositante)’®

i Dispone es este sentido la regla 7.2 del Reglamento Comun lo siguiente: “Cuando una Parte
Contratante exija, como Parte Contratante designada con arreglo al Protocolo, una declaracion de
la intencion de utilizar la marca, notificara esa exigencia al Director General. Cuando esa Parte
Contratante exija que la declaracion lleve la firma del propio solicitante y figure en un formulario
oficial aparte, anexo a la solicitud internacional, en la notificacion se hara constar esa exigencia y
se expondra en detalle el texto exacto de la declaracion exigida. Cuando la Parte Contratante exija
ademas que la declaracion esté redactada en inglés, aun cuando la solicitud internacional lo esté
en francés, o que esté redactada en francés, aun cuando !a solicitud internacional o esté en inglés,
en la notificacion se indicara explicitamente el idioma exigido.”

® Cfr. articulo 6 bis del Protocolo.
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C) Examen de la sollcltud Inlernaclonal por la oflcina de marcas del

pais u organizacién de origen

Una vez. que a sollcitud de registro inlernacnonal de marca ha srdo

elaborada por su: mular o apoderado don todos: o datos ‘requ rldos por el

, Reglamento Comun ésta deberé preséntarse en la of'cuna que este encargada del :

reglstro de marcas en el Estado u organizacnén'intergubernamental contratante en'

Ia que haya s:do presentada Ia sohcnud de marca nacional o regional de base ) en

cas0.® Si esto no fuese asl y dicha solic

zola Of'cma lmernaclonal tal 'y como lo: establec

; marcas de

las organlzaclones lntergubernamentales con alantes (en ‘|o

correspondan a las de la solicitud o registro nacional o reglona ademés de que Ia' o

marca que sea objeto de la solicitud internacional sea la; rmsma que ﬁgura en la 2

solicitud o registro de base, de que los productos 'y serwcuos mdxcados en . la
sphcntud internacional. estén incluidos en la lista de,pro,d,uc@gsﬁyms,rer\{lmpsr que

5 Asl o establece el arifculo 2.2 del Protocolo.
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figuran en la solicitud de base o en'el ‘registro de base®'. Asimismo, antes de qué
‘envien las ofcin’és'"d'é bl;igen ‘tal solicitud a la Oficina lVr'\te‘rnakcIo'r’\aI 'Vdebe»r'én‘
. certlf'car. cuando se trate de’ una solicitud de base, Ia fecha y numer de soltcntud i,
=g en el caso de'un reglstro de base, la fecha y el nimero de ese registro, asi comof',
la fecha y el numero de la solicitud de la que haya sido resultado eI reglstro de

- base, y en cualquier caso, indicaran también la fecha enla: que haya recnbxdo la:
. solicitud internacional. En el caso de que se traten de dos o més sollcntudes o

"reglstros de base, se certificaran los datos de todos ellos. -

La oficina de marcas de la parte contratante del Protocolo en Iadue se haya
recibido la solicitud de marca o haya concedido el registro de marca de base,
. fechara, firmara y presentara la solicitud internacional a la Oficiné Internacional via
mensajeria, por transmisién electrénica o telefacsimil. :

D) Examen de la solicitud por la Oficina Internacional

La Oficina Internacional, antes de efectuar el registio de una marca en el
Registro Internacional, realizara un estudio de la solicitud enviada:parata! efecto
por la oficina de origen, en el que determinara si la solicitud int'ernacional'se‘ajustaf :
o no a las formalidades y requisitos establecidos en el Protocolo de Madrld y en eI k

" Reglamento Comun. El estudio que realiza la Oficina Internacnonal se centra en los 3
siguientes puntos: que la solicitud internacional haya sido recubida por. escnto. de

manera impresa, con los datos que se ajusten el forrnato establecndo en el
Reglamento Comun, que esté redactada en el idloma correcto que contenga la

certificacion correspondiente de la oficina - del pais i«
intergubernamental de origen, que las Indlcamones c e C
permitan llegar a la conclusién de que el solncntante esté facultado para presentar
una solicitud internacional, que los productos y “servicios aplicables ala marca
hayan sido correctamente designados y clasificados v, en su caso, que se haya

' Cuando Ia solicitud internacional se base en dos o mas solicitudes de base o registros de la
misma marca tramitados en la oficina de origen, se estimara que la certificacion realizada por la
oficina de origen se aplica a la totalidad de esas solicitudes de base y esos regisiros de base.
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“anexado la declaracuén de |ntenclén de uso dmgida al pals que asi lo requlera asi
como que se hayan abonado las tasas aplicables al tramite y registro de dicha

. 'sollcnud

: Eh viriud de ’q'ue en el capliulo primero del presente trabajo se hizo: un
estudlo detallado de los: tlpos de |rregular|dades que puede detectar la Ofcuna
: ‘Internamonal eny una sol;cntud de regustro internacional de marca y de Ias accuones :

2 ,,a seguir por su tltular o por la oficina de origen ante esta sntuacién. losrcuales se

’encuenlran' regulado' ‘en Ias dlsposicnones de! Reglamento Comu a fin de no -

X ;,'Incumr en relteracnones nos remitimos a lo expuesto respecto de dlcho tema en el

: capitulo anterior. .«

E) lr'iscyfipjcién y Publicacién del Registro Internacional

’ EI régnmen que prevée el Protocolo de Madrid en relacion con la mscnpcnén y.
la publicidad del registro es el mlsmo que prevé el ‘Arreglo de: Madrid. Por»ello. sila :

i sollcntud de regnstro internacional de una marca cumple con todos y cada uno Ios

internacional registrara inmedlatameme Ias marcas presentadas de conformldad
con el articulo 2". El registro internacional Ilevaré Ia fecha enla que haya 5|d0
recibida la solicitud internacional por la oficina de’ ongen. a condlmén de que esta’
solicitud haya sido recibida por la Oficina lnlernacnonal enel plazo de dos meses a
partir de la recepcion de la solicitud por la oficina de ongen, en caso de que I_a'
solicitud internacional no hubiese sido recibida dentro de‘ese piazb; el régisiro :
internacional llevara la fecha en la que dicha solicitud inlernaciqnalrhéyév' sido’
recibida por la Oficina Internacional®. Una vez practicado el registro, dicha"oyﬁcina‘.f,

f’ También la regla 15 del Reglamento Comun establece como excepcion, que cuanda la solicitud °
internacional presente irregularidades relacionadas con las indicaciones que permitan establecer la
identidad del solicitante, con la legilimacién de éste para solicitar el registro internacional, las
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notlf‘caré sin demora el registro Internacnonal a su tltular y a la ol'cma de orlgen,
asl como a ‘las oficinas encargadas del reglslro nacuonal o regIonaI de marcas de
las partes contratantes que hayan sudo expresamente designadas en Ia solicnud
=-También enviara el certificado correspond|ente al mular |nteresado (regla 14 1.del

Reglamento Comun).

En el registro mternacxonal f'gurarén todos Ios datos contenidos en la’
solicitud, la fecha del registro unternaclonal el numero del registro lmernaclonal la
Internac:onal &' los 'Elementos

clasificacién de acuerdo - a la’ Clasif'cacién
Figurativos de los disefios o s(mbolos que integren la marca,
proceda y las parles contratantes designadas en virtud del Protocolo. -

en caso ‘de que

Tanto la lnscnpcién en eI Reg|stro Internacional como:la: pubhcaclén del
registro internacional resultante se realizarén en francéf y ‘en mglés y en ellas
aparecera la indicacién del’idioma en el que se redacté la séhcntud mternacuonal
A5|m|smo la Oficina Internacnonal reallzaré Ias traduccnones del inglés al francés o
del francés al inglés .que resulten necesarias’ para. la: notnf‘caclén del registro
internacional a las partes contratantes cuando éstas hayan notlfcado a |a Oficina
Internacional que tales notificaciones se habrén de redactar unlcamente en inglés ;

o en francés.

Las marcas registradas en el fegistro de la Oficina Internacional seran
objeto de publicacidn en una gaceté periédica’ editada por.la propia-oficina; y a
efecto de facilitar la publicad de las marcas internaciphalmehte registradas, la
Oficina Internacional proporcionara a las oficinas iniéresadas‘eje‘rﬁplares gratuitos
o a precio reducido de la gateta. Lé pubvlicaciénﬂ asi»efecfpaaé se considerara
suficiente a los fines de todas las partes contratantes, sin que’ pueda exigirse

partes que estén designadas, la fecha y nimero de solicitud de base o del registro de base, segun
sea el caso, o respeclo de la certificacion de la oficina de origen, la reproduccién del marca o con
los productos y servicios respecto de los cuales se solicita el registro de la marca, la fecha del
registro internacional sera cuando se subsane el dltimo de esos elementos.
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" ninguna otra ‘publicidad  al titular_ dél registro internacional (articulo ‘3.5  del

Prolocolo).

Poslenormente | reglstro mlernactonal de una marca por la Of‘ cina

Internacional, se'podrén ampliar los efectos del mismo a ‘otros. Estados u

. orgamzacnones |ntergubernamenlales contratantes que no hayan sido desngnadas
'ya sea_porque no eran partes contratantes o porque su tltular no lo ‘considers
conveniente;" siempre que sea solicitada la extension terntonal de los efectos del
registro mlernacional en el formato prescrito por el Reglamento y que sean
abonadas las' tasascorrespondlentes La Oficina Internacional inscribira en el
Registro Internacnonal tal  solicitud de extension territorial y la publicara en la
fcina . Internacional notificara, a la brevedad posible, la
rrltorlal a las partes contratantes designadas; esto con la
su' conformxdad o inconformidad dentro del plazo
del Protocolo La extension territorial producird sus
en la que haya sido inscrita en el Registro Internacional

Gaceta. Asimlsmo.
solucntud de extensuén.
fnalldad ‘e que:
' previsto ‘por

efectos a pam
y. dejaré de conta
registro internaczonal aq

ri-efcacia y validez cuando se extingan los efectos del

'se refiera.”

V) E'fecvt"ds dle'l Reglsi‘roklnternacional

A partir de la fecha en la que la Oficina Internacional tenga por realizado el
registro internacional de ‘'una marca efectuado conforme a las disposiciones del
Protocolo de Madrid, los paises u organizaciones intergubernamentales miembros
que expresamente hayan sido designados en la solicitud que dio origen a ese
registro internacional, se encontrarén obligados a reconocer y otorgarle los efectos
juridicos expresamente previstos en dicho tratado internécional.

Antes de entrar al estudio de los efectos que trae consigo el registro
. mternacnonal _de una marca, es precwso subraya que | en cuanto al efecto territorial
de éste, el Protocolo de Madrld a diferencia del Arreglo de Madrid, contempla en
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- sus’ arﬁculos 3 bisy 3 ter que Ia proteccién resultante del registro mternamonal se .
hara extensiva tnica y exclusivamente’ al territorio de una parte contratante que
haya sido expresamente designada en la solicitud del registro |merna0|’onal,‘ oen’
*una posterior de exténsién territorial”' siempre que tal peticién no se refi era a una
parte contratante cuya oficina sea la oficina de origen, debido a que en esa parte
contratante la marca ya goza de protecclén en virtud del registro namonal o
regional. : '

Con lo anterior, se establece una extension territorial rogada a diferencia de
la extensidn automatica pfevisté en ‘el Arreglo de Madrid, lograndose asi que la
proteccion del registrofintérnacional se obtenga solamente en el territorio del

- Estado parte o en el territorio en el que se aplique el tratado constitutivo de la
organizacion mtergubernamental contratante en que el solicitante tenga realmente
interés de Ilevar a cabo la excluswa y efectiva explotacion de su marca.r

Asnmlsmo cuando varlos Estados contratanles acuerden unifi car sus Ieyes

nacionales en atena ma cas Yy cuenten con una of‘cma de marcas comun que
remplace a sus: oficinas nac1onales y ‘a su vez notnfquen tales circunslancnas al

- Dlreclor de la Ofcma Internacional el conjunto de sus terntonos seré consnderado
se entenderé que dicha deslgnamén apllca Ios demés paises con Ios que cuenta
" eonun reglmen de marca ‘unificado. :

Ya que hemos precisado lo anterior, cabe sefalar que, en principio, el
articulo 4 del Protocolo de Madrid atribuye al registro internacional un doble efecto:

8 gl Protocolo de Madrid deja abierta la posibilidad de hacer extensivos los efectos del registro
internacional a otros paises u organizaciones intergubernamentales que no hayan sido incluidos en
la solicitud originaria del registro internacional, mediante la presentacién de una solicitud de
extension territorial. Tal solicitud surtira los efectos que le son propios al registro internacional en el
momento en que haya sido inscrita por la Oficina Internacional en el Registro Internacional y sera
notificada a las partes designadas inmediatamente por la Oficina Internacional, para que hagan
gfectiva ia facullad de denegacion contenida en el articulo 5 del Protocolo.
Vid supra: apartado V del Capitulo Primero.



E kmternacnonal respeclo de ciertas partes contratantes, la proteccuén resultante del "
reglstro |nIernacnonaI sera equiparable a la proteccién prevnsla enla’ Iéglslaclén
: nacional o reglonal para las marcas que hubiesen sido dlrectaménte depdsitadas
“en'la of'cIna ‘de’ia parte contratante. De ahi que, tal y como’ Io establec el’autor

: fBotana Agra , se puedan identificar dos fases en el nivel’ de: proteccién de ' la

¥ y'marca lnternamonal en cada parte contratante. La prlmera fase —que comprende :

”';':,desde Ia fecha del registro internacional o de la lnscripmén de Ia extensnén'

territorial hasta que transcurre el plazo para notificar la denegacuén conforme aI
—articulo 5.2— la proteccion es la misma que se otorga a Ia marca dIrectamente :

depositada en esa parte contratante; y la segunda fase —que se mncta a partlr de

la fecha de expiracion del plazo de denegacion, cuando ésta no hubiese sido B

presentada o hubiese sido retirada postenormente— ofrece .a. la marca'
internacional la misma proteccion que la prevnsta para Ias marcas dlrectamente

registradas en la correspondiente oficina .de. la parte contratante:demgnada. ‘con
efectos retroactivos a la fecha que ostente eI registro mternac:lonal56

85 Cfr. BOTANA AGRA, Manuel, ob, cit, p. 167
Obviamente, para delerminar cual sera la proleccién resultante deI deposIIo regular de una
marca nacional o regional en cada parte conlratanle ] cual seré Ia protecclén conferlda al registro
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Respecto de dicho efecto, es preciso sefialar que, al igual que lo establece
el Arreglo de Madrid, el inciso b) del apartado 1 del articulo 4 del f-‘r’otoc‘cizlo de
~Madrid dlspone que la mencion de las clases y productos o servicios conforme all :
“articulo 3 no obliga a las partes contratantes designadas en punto a Ia aprecnacnén
" del alcance de la proteccidn de la marca. : ;

El segundo efecto que da lugar el registro internacional es el dé‘gé'hvéﬁa'r el
derecho de prioridad unionista; tal y como lo establece 4.2 deI‘Protocdlo: "7,"odo‘
registro internacional gozaré del derecho de prioridad establecido por el adlculo»4'
del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, sin que sea

- necesario cumplir con las formalidades previstas en la letra D de dichbﬂédlbulo "
Debido a que este efecto coincide con el previsto por el Arreglo de Madrld ‘para no "
incurrir en repeticiones, se remlte al lector alo expuesto al estudlar e e efecto en
el Capitulo Primero. : ;

El tercer.y ﬁllim'o ‘efecitc;“ “registro

internacional de tina marca, es e de al o regional por
el registro internacional; suempre que ‘se, presenten los sugu:entes supuestos a)
que se trate de un mismo signo dlstlntlvo, b) que tanto eI registro internacional
como el registro nacional o regional estén a nombre de una mlsma persona, c) que
la proteccion resultante del registro internacional .se extlenda ‘ala.o tas partes
contratantes en las que presente la sustitucion, d) q'ue todos los productos .y
servicios enumerados en el registro nacional o r"egion'él' también " estén
enumerados en el registro internacional respecto de. dicha parte contratanle y e)
que la extensidon mencionada surta efecto después de Ia fecha del registro

nacional o regional (articulo 4 bis).

nacional o regional, deberemos remitirnos a la Ieglslacn.‘m nacional o reglonal aplicable en ma(erla
de marcas. . :
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Como se cbserva, el Protocolo recoge de manera |déntlca a la prevista en
el Arreglo de Madrid el efecto de susmucuén o de reemplazo de los registros
nacionales o regionales de que hubiera sido objeto_laymlsmav marca en las Partes
contratantes designadas. Esto con la finalidad 'd'e que‘el titular de una marca no
tenga que concentrar y duplicar su atencién tanto en el: status’ previsto para el

registrointernacional como para el registro nacxonal o ‘regional respecto de una

misma marca, al estar estos vigentes en un mismo tiempo y lugar; ya que con lo
anterior se estarfa contradiciendo uno de los prmclpales bbjetivos del Sistema de
Madrid: facilitar los tramites en el segmmlento del: statu Juridlco de la marca en

cada pais y evitar los costes de proteccién y vigencia

“Tal y como' se ‘hizo mencnén en eI‘capItqu anterio la su‘“tltucién‘se .

: ue hublesen sido adquiridos en virtud
: del reglslro nacional o reglonal Por otro Iado. con la finalidad de facilitar la prueba
‘de la sustltumén. el apanado 2 del articulo 4 blS del Protocolo de Madrid establece

__sylml‘!!rluic’igs?ciop :I 'prewsta sobre esta mlsﬂwa malerla en el Arreglo de Madrid. De

" Vid supra apanadd V.del Capitulo F‘riniero.
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aqui que nos Ilmitemos a exponer de manera somera los puntos de conncndencia
sin per;uicno de destacar las innovaciones que respecto de dicho tema trae consigo‘
el F’rotocolo ‘de Madrid, - ‘

Eh principio, tal y como lo hace el Arreglo dé Madrid, el Protocolo deja al
:ljivbfe', ;albedrio de las legislaciones de ‘los Estados  u organizaciones
‘ ‘ihtér§Ubernamentales contratantes el reconocimiento de la facultad de denegar la
protecéién del registro internacional. Asi, cuando lo autorice la legislacion de la

. parte contratante que haya sido expresamente designada en una solicitud de

" registro internacional o de extension territorial, ésta podra rehusar la proteccion
~~“resultante del registro internacional en su territorio. Sin embargo, el articulo 5 del
*.*Protocolo de Madrid dispone que los Gnicos motivos por los que la administracion
de una parte contratante podra negar su proteccion, seran los expresamente
previstos por el Convenio de Paris para el caso de que la marca hubiese sido
directamente depositada en la oficina de la Parte contratante que notifique la
denegacion; lo que significa que toda denegaciéon hecha por alguna parte
contratante debera estar siempre motivada y que tal motivacién no podré derivar
de causas diversas a las expresamente previstas en el Convenio de Paris®
Ademas, en ningan caso podra denegarse la proteccidn, ni siquiera parcialmente,
por el Unico motivo de que la legislacién aplicable sélo autorice el registro en un
ndmero limitado de clases o para un nimero limitado de productos o servicios.

Las innovaciones que presenta el Protocolo de Madrid respecto de este
punto, las encontramos en los plazos establecidos para hacer valer la facultad de
denegacion de la proteccion de la marca internacionalmente reglstrada por parte
de las oficinas de marcas de las partes designadas. Declara en este propésnto el
articulo 5.2 del Protocolo que toda oficina que desee ejercer esta facultad deberé :
notificar su denegacion a la Oficina Internacional, con lndlcamon de todos los

motivos, en el plazo prescrito por la legislacion aplicable a esa of‘cma plazo que,
sin perjuicio de las excepciones que a continuacién se exponen no excedera der

88 Estos moftivos fueron estudiados y detallados uno por uno en el apartado VI de! primer capl!ulo.
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un afio a pamr de la fecha en ia que la notlf‘camén de la extenslén de la proteccidn
ha sido envnada a dlcha ofcma por la Oficina Internac:ona|

Las.excepciones a la regla general de un afio para la notificaciéon de la
denegacion, las encontramos en los incisos B y C del punto 2 del articulo 5 del
Protocolo.’ Para‘ : aplibailas es  necesario que los Estados u .organizaciones
|ntergubernamentales. al momento de ratificar, adherirse o en un acto posterior,
hagan una- declaracnén al respecto. la cual surtira efectos en los dos prlmeros
casos a la entrada en vigor del Protocolo y en el ultimo a los tres meses de haber
-sido recibida por el Director de la Oficina Internacional o en’ otra fecha posterior

' que se inqiqu_g en Ia declaracidn.'l;fstas excepciones consis}en_ enlo siguiente:

) EI mcuso B senala que las partes contratanles podrén declarar que para Ios :
'reglstros m(ernacnonales efectuados env rt d-d ‘I Protocolo, el plazo de ‘un’ ano
referldo en eI pérrafo mmedlato antenor, podré ser émplxado a dieciocho meses

=~ Por otro Iado. el inciso C, establece como segunda excepcion,. que cuando IasH

- partes contratantes manifiesten que, cuando ‘una denegacion pueda ser'

* consecuencia de una oposicion a la concesidn de la proteccion, esa denegacién‘: :

podra ser notificada a la Oficina Internacional al vencimiento del plazo-de: -

dieciocho meses. Una vez hecha la declaracion anterior, la ampliacidn al plazo de

dieciocho meses sera aplicable respecto de un registro internacional déterh‘linadof
cuando se presenten los siguientes supuestos: a) que antes de- e)'(bi(rrar'lbrs'
dieciocho meses se haya informado a la Oficina Internacional acerca: ‘defa
posibilidad de que se formulen oposiciones una vez transcurndo el plazo de
dieciocho meses; b) que la notificacién de la denegacuon fundada en.una 6posicu5n_

tenga lugar dentro del plazo maximo de siete meses a:p
comience a transcurrir el plazo de oposicion; y'si el plazv

%9 El eémputo de los plazos previstos tanto en el Arreglo como en el. Protocolo’ se: hara’ de’

conformidad a la regla 4 del Reglamento Comiin, que sefiala que tratandose de’ plazos expresados

en afios 0 en meses, el computo se hara de fecha a fecha, con’la’salvedad de’ de’'que, cuando el
ano o el mes siguiente al que se tome en consideracién no lenga dla con’ el mismo numero. el
plazo vencera el dltimo dia de ese mes, -
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antes de los s:ete meses Ia no fcacuén de la denegacrén debera efectuarse en el
plazo de un mes a partlr de la explra'moh de dIChO pIazo de Oposicién. e

Como se observa eI Protocolo de Madrld prevé Ia pOSIbllldad de ampllar el

plazo de notlf' cacnon sobre Ia exxstenc:a de |mped|mentos de orden nacuonal °_‘,
reglonal que afecten la proteccuﬁn resultante del regIstro Internacuonal en alguna ojk

: algunas de las partesk contratantes: Eéto obviamente con la ﬂnahdad de aIIanar os

algunos paises representaba el rlgldo e: Inamovible plazoi
'adrid asI como ‘de suavizar las posturas e qurenes se

obstaculos qu : par

prev:sto por e Arr gIo

pronuncnaban en contra de la’ adhésuﬂn a este ultimo tratado

En cuanto Ia orcma'de una parte contratante realrce, dentro del plazo
desngnado para eIIo la notIf’cacrén de la denegacion de proteccion de una marca
objeto de reglstro mternacnonal la Oficina Internacional debera transmitir sin
demora al :titular ‘del registro uno de los ejemplares de la notificacion de
. denegacion. El titular del registro internacional afectado contara con las mismas
acciones o medios de defensa previstos en la legislacion nacional o regional para
' qu'ienes hayan depositado directamente una solicitud de registro de marca‘en la
oficina de la parte contratante que haya notificado la denegacién. En este senIIdo. .
resulta adecuado enfatizar, tal y como lo hace el autor Botana Agra f que cuando '
las partes contratantes del Protocolo _permitan interponer recursos en conlra de Ias ',
negativas de registro de marcas, la denegacidon hecha en virtud del’ articqu 5 del
" Protocolo no alcanzara firmeza o caracter definitivo hasta que se: agoten tales o
recursos y adquieran firmeza de cosa juzgada las resoluciones de los mlsmOS' Io -
que a contrario sensu quiere decir que en cuando las partes conlratantes no
admitan recurso alguno contra la negativa de proteccion, esta denegacién sera -
definitiva.

% Asimismo, con el objeto de ir ajustando las disposiciones del Protocolo a los requerimientos de
sus interesados, dicho tratado prevé en el inciso e) de su articulo 5 que, una vez que haya
transcurrido el plazo de diez afos a partir de su entrada en vigor, i.e., el 1° de enero de 2008, sera .
analizado el funcionamiento de los plazos previstos para la nonfcaclén de denegamén y, de
considerarlo conveniente la mayoria de sus miembros, estos serdn modificados.

! Cfr. BOTANA AGRA, MANUEL, ob. cit. p. 176.
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o fcomo obstécul

Por otra parte, el anjéﬁlo 5.5 del Ffrotoco‘lo'sé‘ ocupa de otorgar certeza al
titular del ‘re‘glslro internacional de qué"l‘a‘ protec‘cién de su marca no podra ser
obJeto de una posterlor prelensién de denegac:én cuando ésta no sea notificada a
Ia Ofcma Internaclo \al, o cuando a o unlcada fuera de los plazos prevnslos

,"hacerse valer las acclones prevustas n Ias dusposiciones aplicables de la parte

comratanle designada para ‘la cesacuén de: los efectos los registros marcarios

‘i vigentes en su terrlvtono. s

Vil.- Ihdependenckia VdeItRkerg'l‘sr o te 'ﬁacional

posibilidad dé‘ q él gozara de independenma plena ab
as pretensiones de los’ palses que esgrlm(an !

Inte, racio en ‘el “sistema’ del Arreglo la® dependencna

initio, esto con la fi na

) temporal del reglslro unternécnonal y la subsngunente posibilidad ‘del’ denomlnado‘ :
: alaque cenlral importa senalar que el arliculo 6.2 del Protocolo acoge —-como su

89




“correfativo ' del Arreglo— el pnnciplo de dependencna temporal del reg:stro‘
internacional. ’ ' '

En efecto. el lexto def'nltlvo del Protocolo de 1989 en:su apanado 2 del

‘ artlculo. establece que el registro internacnonal haya sido’c no objeto de
'transmrsién ‘sera lndependlente de la solicitud de base o del registro resultante de

' la mlsma, o del registro de base. segun sea el caso, una vez que haya transcurrido
eI plazo de cunco anos contado a partir de la fecha correspondlente de registro
internacional. QUIere esto decnr que el registro internacional no alcanzard su
' ‘independencia en tanto no explre dicho plazo y siempre que al producirse esa
v expiracion se’ halle”.en wgor. Sin ~embargo, tal y como lo subraya el autor
. Fernandez Novo‘a ,el pnnmplo de dependencia temporal del registro internacional
‘respecto de la solncntud o reglstro de base se atenula o relativiza sensiblemente,

‘debldo a que el apartado 3 del articulo 6 del Protocolo enumera taxativamente las

causas por vnrtud de las cuales la ineficacia de la solicitud nacional o regional de
base o del registro nacnonal o reglonal de base” desencadena la ineficacia del
registro internacional de la marca® Para una ‘mejor_comprensién de las causas
por las que la solicitud o el registro de base (a:’sf'como ‘el registro resultante de esa
solicitud), al ser desprotegidos én' lés' V;')(éﬂes contratantes, tendran’ como

consecuencia la ineficacia del reglstro |nternacuona| se procede a la clasif‘cacién
de las mismas de la siguiente manera ’

a) Causas anteriores a los primeros cinco afos de la vida del
registro internacional: cuando la solicitud de registro de marca de
base haya sido retirada; o cuando . la solicitud o el registro de
base haya sido objeto de una renuncia o bien hayén sido

2¢cfr. BOTANA AGRA, Manuel, ob. cit. p.170.

93Cfr. FERNANDEZ NOVOA, Carlos, ob. cit. p. 606. .
* Como se recuerda, en este sentido el Arreglo de Madrid.adopta : una férmula _genérica al -
establecer que cualquiera que sea la causa por la que el registro-nacional . de base.pierda su
vigencia sera suficiente para que pierda eficacia el registro mternacnonal ‘mientras éste ultimo se
encuentre en fase de dependencia.
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rechazados. revocados, cancelados o mvalldados en- vmud de
una resolucnén o senlencna definitiva.

b) Cauéés‘posleriores a la expiracion del plazo de los cinco afos
“iniciales del registro internacional de la marca: cuando la solicitud
oel registro de base devenga ineficaz como consecuencia de un
‘recurso, una accién o una oposicion gue se hubiera entablado
con -anterioridad a la expiracion del mencionado_plazo de los
cinco afios iniciales del registro internacional de la marca.

Si las anteriores circunstancias no se presentan, el registro internacional
adquirira ihdépendencia plena respecto de la solicitud de base, o del registro
fesultante dé la misma, o del registro de base, segin sea el caso; i.e, cualquier
mrcunstancna que pueda afectar a estos dltimos, una vez que el registro
‘lnternamonal es independiente, de ninguna manera podra reperculir en su esfera

- juridica.

Si bien es cierto que los autores del texto del Protocolo de Madrid adoptado
el 27 de junio de 1989, no suprimieron el principio de dependencia transitoria del
registro internacional respecto de la solicitud o registro de base; también lo es que,
con la finalidad de suavizar las negativas consecuencias que derivan del
denominado ataque central realizado con éxito durante la fase de dependencia del
registro internacional contra la solicitud de base o el registro de base, el articulo 9
quinquies preveé la posibilidad de transformar el registro internacional cancelado en
solicitudes nacionales o regionales de marca®. Dispone en este sentido dicho
articulo lo siguiente: “serd procedente la transformacion del registro internacional
cancelado en virtud de las causas enumeradas en el propio articulo 6 del
Protocolo, cuando se presenten los siguientes supuestos: a) que el registro

% Como sefiala el autor Bolana Agra “la posibilidad de transformar el registro internacional
cancelado en solicitudes nacionales o regionales constituye una de las novedades mas relevantes
que ofrece el Protocolo de Madrid respecto del Arreglo ((Cfr. BOTANA AGRA, Manuel, ob. cit., p.
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intemacional haya perdido_su validez 'y eficacta”. por cualquiera de’las causas
enunciadas en el articulo 6 del Protdcolo; b) qUé el titﬂ:laf d'élﬁi"e‘gis'trér internacional
presente dentro de los tres meses s'iguyle}ntes»fa‘.‘laj_fé‘cl:hé_;dg‘ éahcelacién de ese
"registro, la correspondiente solicitud nacional o regional en i'a‘ oficina de las partes
contratantes designadas, en cuyo territorio el re'gistro‘ inxfernac'idnal desplegd sus
efectos; c) que las solicitudes reglonales o namonales se referan a la misma
“marca objeto del registro mternacnonal y para productos y servicios mencionados
en este ultimo registro en relacion con la parte contratante enla que se presenten
tales solicitudes; y, d) que las solicitudes nacionales [¢) reguonales cumplan con las
formalidades previstas en las legislaciones apllcables :

cancelado en  solicitudes
ad-la de retrotraer la fecha
Ia’ propla del reglstro

La transformacion “del reglstro |nternacuonalr

nacionales o reglonales obvnamente tiene como “final

nal gozaré con un mejor derecho
emejante marca efectuado con

haya beneflcnado.

Por  ultimo, solo "nos’ resta menc:onar que Ia"

179). Este mismo autor sefala que en este punto el Protocolo se inspird en la propuesta de
Reglamento sobre la marca comunitaria (/bidem, loc. cit., nota 93)
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' recepcién de Ia correspondlente sollcnud por la oficina de la parte contratante de
ongen. a condlcuén de que tal . sohcltud haya sido recibida por la Oficina
Internacmnal dentro de Ios dos meses stguuentes a la fecha de aquella recepcién;
y de no cumpllrse esta condlctén Ia fecha del registro internacional sera la misma

L fecha en la que- Ia sollcltud |nternac|onal haya sido recibida por la Oficina

lnternacnonal

El registro internacional podréd renovarse cuantas veces se - estime
conveniente por un periodo de diez afos contados a partir de la-expiracion del
periodo precedente. Para esto, serd necesario y suficiente con el pago de las
tasas correspondientes y la presentacion de la solicitud respectiva de renovacién
ante la Oficina Internacional; la cual no debera contener modificaciones al registro
internacional. Por su parte, la Oficina Internacional debera recordar al titular del
registro internacional o a su apoderado, cuando esté proximo el vencimiento del
registro internacional, (minimo seis meses antes), la fecha exacta de la expiracion
del plazo. ‘A su vez, los titulares contardn con un plazo de gracia de seis
posteriores a \la-fecha de vencimiento .del registro- internacional para sollcular la
renovacion del’ mlsmo siempre y cuando sea abonada la sobretasa aphcable‘
(arﬂculo 7 del Protocolo)

Vilil.- Modificaciones al Regirstro I'ntern‘aciobna‘l

Respecto de este punto, debido a que las modificaciones de que puede ser
objeto el registro internacional obtenido de conformidad a las disposiciones del
Protocolo de Madrid coinciden integramente con las contempladas en el Arreglo
de Madrid, y a que las modificaciones previstas en el Reglamento Comun también
son aplicables para el Protocolo, en el presente apartado sélo nos remitimos a
enumerarlas, teniendose por reproducidas consideraciones expuestas respecto de
cada una de ellas en el apartado Vil del Primer Capitulo.
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mternacional al que se refera

En prmcuplo el Protocolo de Madnd hace referencia en sus articulos 3 ter, 9
y9 bis a las lnscnpmones de ciertas modlfcaclones que pueden afectar al reglslro
mternactonal alo largo de - su vida legal. ’

Como anterioyrmente se sefnalo, una de  las modificaciones que pueden
realizarse al registro internacional se da en torno a la ampliacién de sus efectds a
los . territorios de otras partes contratantes que no hayan sido expresamente
designadas en la solicitud inicial.- Una vez que la solicitud de extension territorial
cumple con los requisitos legales aplicables, la Oficina Internacional procede a su -
inscripcion en el Registro Internacional, a hacer del conocimiento de las nuevas
partes designadas dicho acontecimiento .y a la“p_'u,bllcacién de la inscripcién con los’

* datos contenidos en la solicitud de eilénsién‘té}ritorial en la Gaceta de la Oficina
Internacional Como expresamente lo indlca eI arﬂculo 3 ter, la extensioén (erntonal

producird sus efeclos a- pamr de a fech' 'en la que haya sido :nscrlta en el
Registro Internacnonal ¥ su vngencna estara supedltada ala v19enC|a del reglstrov

titular de un registro internacional. A solicitud del antiguo'tit'u' a
nhombre aparezca el registro internacional, o a solicitud. de la;
Int nacio nal Inscrlblra

interesada hecha de oficio o a peticion de parte, la Oficin

el cambio de titularidad del registro internacional, ya sea respecto de la totalidad o

de algunas de las partes contratantes en cuyos terntonos surt efeétos el registro

internacional, y respecto de la totalidad o parte de Ios productos o servicios que

aparecen en la lista de dicho registro. Para que Ia ofi ina l'nte \acional proceda a

la inscripcion del camblo del mular del reglstro mternacnonal es lmperanle que el

nuevo titular se encuemre Iegltlmado para p sentar una' sol|c1tud de registro
internacional, en termlnos de Io establemdo en eI arllculo 2 1 del Protocolo.

T Bl artlculo 9 b/s del Protocolo senala que Ia Of'cma Internactonal se
encargara de lnscrlbnr a) todo camblo del nombre o de a: dlrecmon del titular del
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registro internacional; b) el nombramxento de un representanle del tItuIar del

registro _internacional 'y : cualquner otro  dato pemnente relatlvo "a dIChO
representante; c) toda Imntacnén. respeclo de la totalldad o de algunas de las -
partes contratantes;- de Ios productos y servncnos enumerados en el reglstroﬁ
internacional; d) toda renuncna cancelacnén o invalidacion del reglstro mternacnonal
respecto de la totaludad o de algunas de las partes contratantes e) cualquuer otro
~dato penlnente que se encuentre previsto en el Reglamenlo, relallvo alos
derechos de una marca objelo de registro mternactonal

Por su parte; el Reglamento Comun establece de manera adicional que la

o Ofcuna Internactonal estad obligada a inscribir las licencias de uso concedldas

- respecto de Ia marca objeto de registro internacional.®®

Como lo senala el autor Botana Agra¥, en cuanto a Ids e_feétos que habra

. de tener la inscripcion de las modificaciones al regisiro internaclonal efectuada por

la-“Oficina Internacional, debe tenerse presente quebv el,régirrn‘en material o

sustantivo al que han de ajustarse los - referido ‘cai'nbios serd. el. que esté

establecido en las Ieglslacuones de Ias respectuvas partes contratantes desngnadas.

en relacion con los mismos camblos de que puede ser objeto los registros
nacuonales o reglonales dlreclamente efectuados en sus ot"cxnas. :

IX.- Pérdidaﬂ:dé I}a v;généia“dél RegiStfd jr/iterh?diénal -

'meses suguaenles ‘ala’ fecha de

o ¢ Vid supra apartado VIl del Capitulo Primero.
Cir. BOTANA AGRA, Manuel, ob. cit. p. 178.
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derechos derivados del registro internacidnéi'a uné,persona no legitimada para
presentar una solicitud de registro internacic':nal:’y. cuando durante la dependencia
del registro internacional respecto de'la soiiéitud de base o del registro de ella
resultante, o del registro de base, estos L'Jltirhds hayan perdido validez o eficacia,
siempre y cuando la cesacion de _losfefecto's de la solicitud o registro de base
' eradas en el articulo 6 del Protocolo®

deriven de cualquiera de las causas e

En cuanto a este punto, séio:nos‘fehs't,a sefnalar que, en virtud de que los
efectos propios del registro inlernéﬂc}:vion‘aildie; G’na marca. varian de conformidad a
las disposiciones aplicables a cad’ d
proteccion que éstas otorguen para Ias marcas directamente depositadas y

' registradas en sus territorios; es que ktamb:én habré que  acudirse a las
disposiciones de cada una de las parles contratanles del Protocolo para conocer
cuales son las causas por. las, que la proteccnén de las marcas que gocen de

as parles pues dependen de la

proteccion en su territorio perderén su valldez y vngenma

% Significa esto, por tanto, que la cancelacion que haya sido practicada por la Oficina Internacional
a instancia de la oficina del parie contratante de origen en la que se produjo la desproteccién de la
solicitud de base o del registro de base, ha de estar motivada forzosamen!e en cualquiera de las
causas contenidas en el articulo 6 del Protocolo.
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'CAPITULO TERCERO
VINCULACION EXISTENTE ENTRE EL ARREGLO Y
-2 EL PROTOCOLO DE MADRID
I.- La Unién de Madrid

Lé expresion “thién‘f fue por primera vez utilizada en el text'owqrrigiri_ario del
Convenio de Paris de 1883. El articulo 1° de dicho texto sefialaba lo siguiente:
Ifalia; Paises

"sLos ‘gobiernos de Francia, Bélgica, Brasil, Espafa, Guatemala,
Bajos, Portugal, Salvador, Serbia y Suiza constltuyen una Union para la protecc:on ;
de la propiedad industrial."®® :

Las modificaciones que se han ido dand
Convenio de Paris respecto de dicho precepto : :
conferencia de revisién celebrada en Washington: en 1911 eI arﬂculo pnmero ‘del
Convenio de Paris disponia “Los paises contratantes constltuyen una Union para

“la Proteccién de la propiedad Industrial”; mlentras que’en el conferencua ‘de :
revision de 1934 celebrada en Londres el articulo primero se convirtid en el parrafo
primero del articulo primero y las palabras “paises contratantes fueron sustituidas -
por las palabras “los paises a los cuales se apllca el presente Conygnto" ‘Hasta Ia :
fecha el parrafo primero del articulo primero del Acta de’ Estocolmo -en la que se

- ‘plasmaron las modificaciones al Convenio de ParIs efectuadas en: 1967 recoge

- esta misma redaccion, y textualmente establece Io snguten

“Articulo 1. Los paises a los cuales se apllca el. presente Convenlo se
consmuyen en Umon para Ia proteccuén dela propxedad mdustnal "

% Cfr. el lexto original del Convenio de Paris (1883) en: Inle'rnralrlbhélﬁéﬁrr'eau of:'l'rirtélleclualr
Property, The Paris Convention for the Protection of Industrial Property from 1883 to 1983, ob. cit.,
p. 216. .
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En el ConQenio'de Paris, la palabré “Union” refleja la idéa de que un vlncuvlo
-especial y permanente ha sido creado exclusivamente entre los paises miembros.
A diferencla del texto originario del Convenio de Paris de 1883, las Actas de las
revisiones a dicho tratado internacional han dejado en claro que son los paises
- 'signatarios a los que se aplica dicho tratado quienes integran “la Unién para' la
proteccion de la propledad industria” (también conocida como Unidn de Paris o
Unidn General) y no asi sus gobiernos.

Por otra parte, desde texto originario del Convenio de Paris hasta el Acta
vigente de dicho tratado (Estocolmo 1967) se ha previsto la posibilidad de que los
Estados contratantes celebren entre si y de manera separada arreglos especiales

:para. la proteccién de la propiedad industrial, siempre que tales arreglos no
Cohtravengan las disposiciones del propio Convenio de Paris.'® Es asi que a lo
- largo del tiempo se han suscrito infinidad de tratados internacionales (bilaterales y
multilaterales) cuya finalidad ha sido la de intensificar las relaciones entré los
Estados para fomentar el mutuo reconocimiento de los derechos de Ia propledad

industrial.

En materia de marcas, un ejemplo claro de los tratados especnales suscntos
entre los miembros de la Unién de Paris los encontramos en el Arreglo y ‘enel’
* Protocolo de Madrid™, los cuales, tal y como anteriormente lo hemos venido
sefialado, tienen como finalidad la simplificacion del procedimiento de- obtencidn
de proteccién de marcas en varios paises, mediante la instauracion de un sistema
registral centralizado y el establecimiento de estrictos requisitos para la
denegacion de la proteccion asf alcanzada en los paises vinculados a ese sistema
de registro. Ademas, tal y como a continuacion se expone, dichos tratados prevén
en su articulo primero que tanto los Estados miembros del Arreglo de Madrid,
como los Estados y organizaciones intergubernamentales que sean parte del

% Cfr. los textos del Convenio de Paris en: Bureau of Inteliectual Property, The Paris Convention
for the Protection of Industrial Property 1883-19983, ob.cit., pp. 116-122,

' Como es conocido, el Protocolo de Madrid ademas de permitir la ratificacion o adhesion de
Estados miembros de! Convenio de Paris, es innovador al permitir también {a incorporacion de
organizaciones intergubernamentales que cumplan con los requisitos fijados en él.



Protogolo’dé Madrid se constituyen en Uniéh particular para el registro de marcas -
(también conocida como Unién de Madrid o Unién particular.) :

En - principio, la constitucion de la Unidén particular para el registro

" internacional de marcas fue aprobada en la conferencia de revision del Arreglo de
Madri‘d celebrada en Niza en 1957, en la que se aprob6 la incorporacién como

‘texto del parrafo primero del articulo primero la declaracién segun la cual “los
palses a los que se aplica el presente Arreglo constituyen una Unidn particular

para el registro 'internacional de marcas”; en tanto que, la regulacion detallada de

la Union de Madrid, contenida en los articulos 10 al 13 del Arreglo de Madrid, fue

consecuencia de la conferencia de revision de Estocolmo de 1967. 1%

: .Po,sterio'r:mente. en cumplimiento a la decision adoptada por la asamblea de
‘Ia‘llenié'n'dé:Madrid en su decimoctava sesion, y a los sub_éiguientes trabajos
pféparétbfioé de la OMPI con la colaboracion de los Estados contratantes del
: ArreQIO"de Madrid, de los Estados miembros de :la Comkunidad Europea no

L “miembros de dicho Arreglo y de otras organizaciones no gubernamentales, el 12

“al 28 de junio de 1989 se celebrdé en Madrid la Conferencia Diplomética para la
Conclusion del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relalivo al Registro
Internacional de Marcas, el cual entré en vigor el 1° de enero de 1998. Su articulo
primero, tomando en consideracion paralelamente al articulo primero del Arreglo
“de Madrid'®, dispone: Los Estados parte en el presente Protocolo (denominado
en adelante “los Estados contratantes’), aun cuando no sean parte en el Arreglo
de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas revisado en Estocolmo en
1967 y modificado en 1979 (denominado en adelante “el Arreglo de Madrid
‘(Estocolmo)’), y las organizaciones mencionadas en el Articulo 14.1)b) que sean
parte en el presente Protocolo (denominadas en adelante “las organizaciones
contratantes’), son _miembros de la misma Unién de la que son miembros los
palses parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo). Toda referencia en el presente

::i Cfr. BOTANA AGRA, Manuel, ob. cil., p. 28.
El articulo 1° del Arreglo de Madrid establece textualmente que “Los paises a los que se aplica
el presente Arreglo se constituyen en Unién particular para el registro internacional de marcas.”
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. Arreglo

: Protocolo a las “Pades Contratan!es" se entenderéd como una referencia- a los -

Estados contratantes y a las organizaciones contratantes.” (énfasus agregado)

Resulta logico y practico considerar como miembros de la misma Unxén'
particular a los Estados signatarios tanto del Arreglo como del Protocolo. que a su
vez sean miembros del Convenio de Paris, asi como a las organizacuones
intergubernamentales contratantes del Protocolo que retnan -los requisitos
exigidos por el mismo, debido a que el sistema de registro internacional de marcas
instaurado por el Protocolo basicamente es el mismo al previsto en el Arreglo de
Madrid; maxime que, como resultado de la instauracion de la denominada clausula
de salvaguardia en el articulo 9 sexies del Protocolo'®; éste sélo sera aplicable en

- las . relaciones que se presenten entre los Estados y las organizaciones

intergubernamentales que sean exclusivamente partes de dicho Protocolo. Pero

' cuando un Estado sea paﬂe tanlo del Arreglo como del Protocolo, sus relaciones

con los demés palses que" ‘sean parte -GUnicamente del Arreglo o de ambos
|nstrumentos internacuonales._sus relacnones se regirén exclusivamente por el

Ahora bien no: ante Ia conformamon de una misma Unién particular.por

".Ias partes contratan es’ 'el‘ Al reglo y del Protocolo, es de reconocerse que. los”
rderechos y obllgaclones de' os Estado obl|gados por el Arreglo de Madrid v los

derechos y ob gacio nes de Ios Estados y organizaciones mtergubernamentales

gobhgadas por el Protocolo no son siempre los mismos, debldo a.las dlferenmas

que presentan en algunos puntos. Es por ello que el inciso a) del punto 3 del
articulo 10 del" Protocolo prevé que, independientemente de: que Ias partes

contratantes de ambos tratados formen pare de una misma Umon._en los asuntos'
Ias partes

que competan Gnicamente a los paises parte en el Arreglo‘ de'Madr
contratantes que no sean parte en dicho Arreglo no tendran derecho a. voto, en
tanto que, en los asuntos que competan Unicamente a Ias panes conlratantes del

Protocolo, solamente éslas lendrén derecho a voto :

%3 Vid infra aparatado VI del presente capitulo.
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De acuerdo con la ultima actualizacion de la informacion contenida en la
pagina de Internet de la OMPI al mes de abril de 2003, los palses que conforman
la Unién particular ascienden a setenta y un Estados. Por un lado, el A‘rreglo de
Madrid cuenta con cincuenta y dos paises miembros y, por lo que se refiere al
Protocolo, éste cuenta con cincuenta y siete Estados miembros, pero ain no se ha

incorporado organizacién

intergubernamental

alguna

que cumpla con los

requisitos establecidos en su articulo 14. A continuacidn se proporciona una lista

de los paises que conforman la Unidn de Madrid.

Estado Fecha de ingreso al Fecha de ingreso al
Arreglo de Madrid Protocolo

Albania Octubre 4, 1995

Argelia Julio 5, 1972

Antigua y Barbuda

Marzo 17, 2000

Armenia Diciembre 25, 1991 Octubre 19, 2000
Australia - Julio 11, 2001
Austria Enero 1, 1909 Abril 13, 1999
Azerbaiyan Diciembre 25, 1995 -

Bielorrusia Diciembre 25, 1991 Enero 18, 2002
Beélgica Julio 15, 1892 Abril 1, 1998
Bhutan Agosto 4, 2000 Agosto 4, 2000
Bosnia- Marzo 1, 1992

Herzeqovina

Bulgaria Agosto 1, 1985 Octubre 2, 2001
China Octubre 4, 1989 Diciembre 1, 1995
Croacia Octubre 8, 1991

Cuba Diciembre 6, 1989 Diciembre 26, 1995

Republica Checa

Enero 1, 1993

Septiembre 25, 1996

Republica Popular
Democratica de

Junio 10, 1980

Octubre 3, 1996

Corea

Dinamarca Febrero 13, 1996
Egipto Julio 1, 1952

Estonia Noviembre 18, 1998

TESIS CON

FALLA DE ORIGEN

101




Estado Fecha de ingreso al Fecha de ingreso al
Arreglo de Madrid Protocolo
Finlandia Abril 1, 1996
Francia Julio 15, 1892 Noviembre 7, 1997
Georgia Agosto 20, 1998
Alemania Diciembre 1, 1922 Marzo 20, 1996
Grecia Agosto 10, 2000
Hungria Enero 1, 1909 Octubre 3, 1997
Islandia Abril 15, 1997
Irlanda Octubre 19, 2001
Italia Octubre 15, 1894 Abril 17, 2000
Japon March 14, 2000
Kazajstan Diciembre 25, 1991
Kenya Junio 26, 1998 Junio 26, 1998
Kirguistan Diciembre 25, 1991
Latvia Enero 1, 1995 Enero 5, 2000
Lesotho Febrero 12, 1999 Febrero 12, 1999
Liberia Diciembre 25, 1995
Liechtenstein Julio 14, 1933 Marzo 17, 1998
Lituania - Noviembre 15, 1997
Luxemburgo Septiembre 1, 1924 Abril 1, 1998
Maénaco Abril 29, 1956 Septiembre 27,
Mongolia Abril 21, 1985 Junio 16, 2001
Marruecos Julio 30, 1917 Octubre 8, 1999
Mozambique Octubre 7, 1998 Octubre 7, 1998
Paises Bajos Marzo 1, 1893 Abril 1, 1998
Noruega Marzo 29, 1996
Polonia Marzo 18, 1991 Marzo 4, 1997
Portugal Octubre 31, 1893 Marzo 20, 1997
Republica de Abril 10, 2003
Corea
Republica de Diciembre 25, 1991 Diciembre 1, 1997
Moldova
Rumania Octubre 6, 1920 Julio 28, 1998

Federacidon Rusa

Julio 1, 1976

Junio 10, 1997

San Marino

Septiembre 25, 1960

TESIS CON

FALLA DE ORIGEN




Fecha de ingreso al

Estado Fecha de ingreso al

Arreglo de Madrid Protocolo
Serbia y Abril 27, 1992 Febrero 17, 1998
Montenegro
Sierra LLeona Junio 17, 1997 Diciembre 28, 1999
Singapur - Octubre 31, 2000
Eslovaquia Enero 1, 1993 Septiembre 13,

1997

Eslovenia Junio 25, 1991 Marzo 12, 1998
Espania Julio 15, 1892 Diciembre 1, 1995
Sudan May 16, 1984
Suazilandia Diciembre 14, 1998 Diciembre 14, 1998
Suecia Diciembre 1, 1995
Suiza Julio 15, 1892 May 1, 1997
Tayikistan Diciembre 25, 1991
Republica de Septiembre 8, 1991 Agosto 30, 2002
Macedonia
Turquia - Enero 1, 1999

Turkmenistan

Septiembre 28,
1999

Diciembre 29, 2000

Ucrania Diciembre 25, 1991

Gran Bretana - Diciembre 1, 1995
Uzbekistan Diciembre 25, 1991 -

Vietnam Marzo 8, 1949 -

Zambia - Noviembre 15, 2001
Total: 71 Estados 52 Estados 57 Estados

Tanto el Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo 1967), como el Protocolo,
con la finalidad de dotar a la Unién de Madrid de mejores instrumentos de
organizacion y funcionamiento, prevén la existencia de una Asamblea, la cual,
conforme a lo dispuesto en el articulo 10 del Arreglo de Madrid y de su correlativo
en el Protocolo, es un o6rgano colectivo que se integra por la totalidad de los
paises que han ratificado o se han adherido al Acta de Estocolmo del Arreglo y por
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la totalldad de Ios paises u organizacnones mtergubernamentales que también Io
han hecho

Las dlsposmlones contenidas en el Arreglo de Madrid y en el Protocolo
respecto del- modus operendi de la Asamblea no difieren signifi catlvamente. Su.
articulos 10, disponen que cada miembro de la Asamblea tiene derecho a un voto -
y estara representado por un delegado, quien a su vez podré estar asnstido por ‘
suplentes, asesores y expertos. Aqui cabe que, debido a que Ios derechos y
obligaciones de las organizaciones intergubernamentales - conlrata es del o
‘Protocolo son los mismos que los de los Estados miembros, ‘en caso d‘, que una
- organizacién intergubernamental se adhiera, contara con un solo represemante y

+'con'un solo derecho a voto en la Asamblea.

lea; asi como

Como regla general, para la valida constitucion de la As
para la obligatoriedad de las decisiones tomadas: por e,lllé es Vn“eéésaria la
asistencia la mitad de los miembros de la Asamblea que tenéanderecho a voto
sobre una cuestidén determinada. Esta regla contiene dofs ekbebbibneé: la primera
se refiere a la modificacién de los articulos 11, 12 del Arreg‘lo y del Protocolo, para
lo cual se requerira de tres cuartos de los votos emitidos La ségunda excepcion
se presenta respecto de la modificaciéon de los anlchlos 10.y 13, disposiciones

solo podran ser modificadas con el voto a favor de cuatro quintos de los votos
105

emitidos

1% | as disposiciones contenidas en los articulos 10 a! 13 tanto del Arreglo como del Protocolo son
conocidas como " clausulas administrativas™. La férmula que se adopta para su modificacién es
tomada del Convenio de Paris, que en su articulo 17 faculta a la Asamblea para llevar a cabo la
modificacion de los articulos 13 a 17 de dicho Convenio (conocidas también como clausulas
administrativas, ya que se refieren a cuestiones relativas de la Asamblea de la Unidn de Paris, al
Comite Ejecutivo de dicha Asamblea y a las funciones de la OMPI| y de su Director General
respecto de la Union de Paris). Debido a que en el Acta de Estocolmo de la Convencion de Paris
{1967), conscientes de que las periodicas conferencias de revision al texto de un tratado
multilateral son una cuestion delicada y dificil, se llegd a la concusion de que debia establecerse un
método mas sencillo para la modificacion y actualizacion de las denominadas “clausulas
administrativas”. Es por ello que en el articulo 17 del Acta vigente del Convenio de Paris se
establecio la posibilidad de modificarias por la Asamblea de la Union (Cfr. Bureau of Intellectual
Property, The Paris Convention for the Frotection of industrial Property 1883-19983, ob.cit. pp. 79 y
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“La Asamblea se reumré una vez cada dos ‘afios “en’ sesnén ordlnana y'se
reunira en sesion exlraordlnana medlante convocatona del Director General de'la
‘ m|e bros de Ia Asamblea con derecho a
: i en el orden del dia de ta

OMPI, a peuclon de un cuarto d

> voto sobre las. cuestlones propueslas ’ar
sesién

o De acuerdo enlo dlspuesto en el punto'2 del arﬂculo 10 del Arreglo yenel
Ia’AsambIea es competente para: ‘a) tratar

] mismo punto y artfculo del Protocolo‘
todas las cuestlones relatlvas al mantenlmiento y desarrollo de la Unién partlcular
"y de la aplicacion del Arreglo y del Protocolo b) dar instrucciones a la Oficina
Internacional en relacion con la preparacion de la conferencias de revision de los
textos del Arreglo y del Protocolo de Madrid; ¢) modificar el Reglamento relativo a
a aplicacion del Arreglo y del Protocolo; d) determinar la cuantia de las tasas
relacionadas con el registro internacional; e) examinar y aprobar fos informes y las
actividades del Director General de la OMPI relativos a la Unién particular'y de
emitir todas las instrucciones necesarias en lo referente a los asuntos de Ia
competencia de dicha Unién particular; f} fijar el programa, adoptar el presupuesto
bienal de la Unién particular y aprobar sus balances de cuentas, g) adoptar-el
reglamento financiero de la Unién particular; h) crear los comités de expertos y
grupos de trabajo que se consideren convenie‘ntes para alcanzar los objetivos de
la Unién particular; i) decidir qué paises no miembros de la Unién parllcular y qué
organizaciones |ntergubernamentales e |nternaciona|es no. gubernamentales.
podran ser admitidos en sus reuniones en calldad de observadores ]) adoptar los
acuerdos de modificacion de los articulos 10 a3 lanto del Arreglo. como del"
_Protocolo, k) emprender cualquuer olra accnon aproplada para alcanzar los .
objeuvos de la Unidn particular; v, l) ocuparse de todas Ias demas circunstanmas

- que impliquen el Arreglo y el Protocolo de Madnd
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F’rotocolo de Madrid.

La OMPI comenzo su funcionamiento en‘1970 cuando la Convencion por la

que se crea la Organizacién Mundial de'la Pr@téccién de la Propiedad Industrial y
el Acta de Estocolmo de revision de! Convenio de Paris de 1967 entraron en vigor.
-La OMPI, cuya sede se encuentra en Ginebra, Suiza cuenta con 175 Estados

miembros y se dedica principalmente a las siguientes actividades: a) promover la
proteccién y la utilizacion de los derechos de propiedad intelectual en todo el
mundo, en beneficio de la colectividad; b) prestar servicios de tramitacién de
solicitudes de derechos de propiedad industrial; c) promover el intercambio de
informacién en materia de propiedad intelectual; d) prestar asistencia técnico-
juridica a los Estados que la soliciten; e) facilitar la solucién de controversias en
materia de propiedad intelectual en el sector privado, y f) fomentar el uso de las
tecnologias de la informacion y de  Internet, .como  instrumentos para el
almacenamiento, el acceso, la utilizacién de la valiosa informacion en el &mbito de
la propiedad intelectual.'® Asimismo, debido a que en 1974 la OMPI se convirtio
en un organismo especializado de las Naciones Unidas, dicha organizacién se ha
constituido en un foro para que sus Estados miembros elaboren y armonicen

normas y practicas destinadas a proteger los derechos de propiedad intelectual'®’.

% www.wipo.org
%7 Estos derechos figuran en el articulo 27 de la Declaracion Universal de Derechos Humanos,
donde se expone el derecho a beneficiarse de la proteccion de intereses morales y materiales
resultantes de 1a paternidad (o autoria) de toda produccion cientifica, literaria o artistica.
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Proteccion de Denominaciones de Origen y su Registro ln(

En la actualidad, la OMPI administra 23 tratados internacionales'®, los -
cuales de acuerdo a las funciones y finalidades que pefsiguen pueden clasificarse
de la siguiente manera: a) tratados que establecen défechos ‘convenidos a nivel
internacional y normas comunes para su proteccién, que los Estados firmantes se
comprometen a aplicar en sus jurisdicciones (los tratados mas ilustrativos de este
tipo son el Convenio de Paris, el Convenio de Berna, el Tratado de la OMPI sobre
Derecho de Autor y el Tratado de la OMP! sobre Interpretacién o Ejecucion de
Fonogramas); b) tratados que crean sistemas de clasificacion que subdividen la
informacion relativa a las invenciones, marcas o dibujos y modelos industriales en
grupos por indices, a fin de facilitar su consulta (a este tipo de tratados
corresponden el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de Marcas, el Arreglo de Estrasburgo
relativo a la Clasificacion Internacional de Patentes, el Arreglo de Viena por el que
se establece una Clasificacion Internacional de los elementos figurativos de las
marcas y el Arreglo de Locarno que establece una Clasificacion Internacional
para los Dibujos y Modelos Industriales), y ¢) tratados que garantizan la rapida
proteccion en muchos paises de nuevas invenciones y valiosos activos
comerciales, como los dibujos y modelos industriales -y marcas (Tratadqrd'e
Cooperacion en maleria de Patentes, Tratado . de- Budapest sobre el
Reconocimiento Interpacional del Depdsito de Mlcroorganismos a Ios f‘nes del'

‘Procedimiento en Materia de Patentes, el Arreglo de’ Lisboa relahvo a Ia

ac n .eI Arreglo

de la Haya relativo al Depdsito internacional de Dibu]os y Modelos lndustnales asi’

' ;como el ‘Arreglo de Madrid relativo al - Registro Internacional de Marcas y:el

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrld relallvo al; Reglstro Internacnonal de

Marcas).

A través del Ultimo tipo de tratados-que fuer'on' ehuﬁciédos en el parrafo
inmediato anterior, la OMPI garantiza que tanto con el registro internacional, como

.. con la presentacion de una solicitud internacional relativa a determinados

198 www.wipo.org
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derechos ‘de propledad Industrlal se podra acceder a la tramitacion'y proteccnon’
internacional de ellos. En el caso del Protocolo de Madrid, como anlenormente se"
senalé.}tales efectos también pueden ampliarse al territorio en el que se aplique el
acta constitutiva de una organizacién intergubernamental contratante que cumpla
con los requisitos en él especificados. s

En pamcular. las tareas que realiza Ia OMPI en relacién con eI snstema
instaurado por el Arreglo y el Protocolo de Madnd se resumen en las sngunentes a)
practicar los registros internacionales efectuados en virtud de tales instrumentos
internacionales; b) notificar a los Estados u organizaciones contratantes - del
Sistema de Madrid acerca de registro internacional de una marca o acerca de una

* peticién de extensidn territorial - de.un registro internacional determinado cuyos

efectos se hagan extensivos a su territorio; ¢) publicar e inscribir en e! Registro
Internacional los acontecimientos relacionados con la solicitud internacional y el
registro internacional de una marca (tales como modificaciones, renovaciones,
etc.), d) comunicar a las oficinas de marcas nacionales o regionales interesadas,
asi como a los titulares de la solicitud o registro internacional, o a sus apoderados,
los hechos que afecten a las solicitudes o registros internacionales especificos; e)
expedir a todas las personas que lo soliciten, mediante el pago de la tasa
respectiva, copia de las referencias inscritas en el Registro Internacional relativas
a una marca determinada; y f) realizar, previa solicitud y remuneracién de las
tasas ‘aplicables, las busquedas de anterioridades entre las marcas que sean
objeto de registros internacionales.

Asnmtsmo corresponde a la OMPI preparar las reuniones de la Asamblea' !

.coordlnar sngunendo Ias instrucciones de la Asamblea, las conferencias de revnsnon

deI»Arreglo 'y’ del Protocolo; asi ‘como llevar a cabo consultas’ con dlversas
3 orgénizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales 'para
la preparacnon de las conferencias de revision. Por su parte, el Director General de

"—Ja OMPI, o Ia persona por él designada, podra asistir sin derecho a voto a Ias



reuniones'de’ Ia Asamblea o Ias conferencnas de revlsuon (arﬂculo 1 1 del Arreglo y

del Protocolo)

,E;estino y Distr ucnén ,b

ill.- farif?s Aplicable

i marcas contenldas en et Arreglo yen eI Protocolo de Madrld bésicamente son las =~

mlsmas salvo por algunas cuestiones novedosas que lnlroduce eI Protocolo y que
‘mas adelante se exponen. 5 : :

De acuerdo a lo establecido en el articulo 8 del Arreglo y del Protocolo de
Madrid, las tasas aplicables al registro internacional de marcas pueden clasificarse
en dos lipos: tasas nacionales y tasas internacionales. Por lo que se refiere a la
primera de ellas, el primer parrafo del articulo 8 de ambos ordenamientos prevé
que los paises contratantes en los que se presente una solicitud de registro

“Internacional (y también las organizaciones intergubernamentales en las que se
presente una solicitud internacional y que sean parte exclusivamente del
Protocolo) podran fijar, de manera discrecional, y recabar, para su propio
beneficio, una tasa nacional que reclamaran al solicitante del registro internacional
o al titular de un registro internacional al momento de la presentacién de la
solicitud internacional o de la solicitud de renovacién de registro internacional.
Como se menciona, las administraciones de las partes contratantes podréh :
determinar libremente la cuantia de las tasas que percibiran en su propio beneﬁcic;
por la recepcién, tramite y envid a la Oficina Internacional de la solicitud de regisifo .
internacional o de la solicitud de renovacion respectiva. Obviamente, la Ias'tasa K
nacionales seran pagadas en la moneda nacional del pais que las recaude oen la
moneda que fije la organizacion intergubernamental contratante del Protocolo de
Madrid.
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En cuanto al segundo tlpo de tasas, tenemos que los’ artlculos 7 y 8. 2 del -
Arreglo y del Protocolo. tanto el reglstro de una marca en Ia Of'cma Internacional

como su. renovacuén estaran su1elos al pago prevno de una tasa mternacnonal
misma que comprende Ios s:g ‘emes rubros .

a) Una tasa basica cuyo monto es fijo, actualmente consiste en 653 francos
suizos. cuando la marca solicitada no contenga elementos a color y 903 francos
suizos cuando la marca se integre por elementos a color. Esta tasa es aplicable
tanto para las solicitudes que se tramiten conforme al Arreglo, al Protocolo o©
conforme a ambos ordenamientos, asi como para las solicitudes de renovacion del
_registro internacional. La mayor parte de los ingresos recaudados por este
concepto se destinan a la OMPI.

b) Una tasa suplementaria por toda clase, sobre la tercera, de la
Clasificacion Internacional de Niza, en la que se clasifiquen los productos o
servicios a los que se aplique la marca. El monto de dicha tasa es de 73 francos
suizos por cada clase adicional a la tercera y varia de acuerdo al numero de
clases en las que se solicite el registro mternac:onal de una marca o se aphque el

“registro internacional cuya renovacion se solicite. Cuando el numero de cl ‘ses‘

solicitadas sea inferior a tres, esta tasa no seré aplicable. Las su as’ procedentes,, o

de las tasas suplementarias seran repartidas:al expirar. cada ano entre Ios palses
u organizaciones intergubernamentales lnteresados proporcuonalmente aI numero'
de marcas para las que haya sido sollcntada Ia proteccuon en cada uno de ellos .

durante el afo transcurrido. ; R

c€) Una tasa complementaria. por cada pals Sl organlzacion
intergubernamental designado en la solicitud de registro mternacnonal Se pagaran
tantas tasas complementanas como paises - u organizamones
|ntergubernamenlales sean designados en la solicitud de reglstro mternacuonal 0
de renovacion. En el caso de las solicitudes de registro |nternamonal reg|das por el
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s denommadas ”tasas;

Arreglo de Madrid Iéé"tésas suplementarias seran apliivc‘a‘l'ilevs';iaré ‘Ia'de‘sig'nacién :
de los Estados mlembros hayan ejercido la facultad confenda en eI artlculo 3 blS

por la- cual nom”quen al" Director General de-la* Of’clna Inlernaclonal que la
proteccnén resultante del reglstro internacional sélo ‘sey Vextenderé a ese pais

'cuando el titular de la marca lo solicite expresamente Actualmente. la cuantia de
la tasa complementaria asciende a 73 francos suizos po 'cada parte contratante
‘ desngnada Asimismo, e! monto total anual recaudado npor Ié Ot"cma Internaclonal
- por. la aplicacnén de dicha tasa sera repartido conforme a la mlsma regla

-establecida para las tasas suplementarias.

La innovaclén que presenta el Protocolo de Madrid respecto de este tema
consnste en que en . cvertos casos, las tasas complemenlanas y, bajo ciertas
condncnones, las : lasas g supleme’ntarlas podran ser remplazadas por las
mdividuales" E! sistema. de’. las tasas individuales se
. encuentra establec:do en eI punto 7 del articulo 8 del Protocolo, que establece que
Ias partes contratanles podrén elegir entre el derecho a percnbir una tasa propia o

el derecho: ‘a compartir el producto ,a',"_“a', de las tasas suplementarias y

. complementarlas que le cotreSpondan proporcionalmente al nimero de marcas
para las que haya sido solicitada la proteccion en cada una de ellas durante dicho
periodo. Para hacer valer este derecho, las partes contratantes deberan hacer una
declaracion al respecto en los - instrumentos’ de ratificacién o adhesion o en un
momento posterior. También:podrén modificar el importe de las tasas individuales
mediante declaraciones subsiguienles.

Si bien es cierto que es atribucion de las partes contratantes fijar el monto
de las tasas individuales correspondientes: cabe subrayar que el propio apartado 7
del articulo 8 del Protocolo un tope méximo pan"a‘i las r’nfsmas: ‘no puede'exceder
del equivalente del importe, una vez deductdo el avhorfo resullante del
"Vde la Parte Conlratame tendria

procedimiento internacional, quedicha : Ofici
derecho a percibir de un solicitante por un registro de’ duez afos, o del titular de un
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registro por una renovacnén por diez afos de dicho registro de Ia marca en- el
registro de dlcha Oficina.” Obviamente, en los paises a los que les! resulte més
provechoso el sistema tradicional de tasas suplementarias y complementanas que
el nuevo sistema de tasas individuales, no optaran por este ulhmo

La razén por la que se instaura el sistema de tasas individuales en el
Protocolo de Madrid deriva de la oposicién que presentaron algunos paises para
incorporarse al Arreglo de Madrid, sustentada en el hecho de que la cantidad
correspondiente a las tasas suplementarias y complementarias era inferior, en
algunos casos, al monto que percibian por las tasas nacionales que recaudaban
por el registro o renovacion del registro de las marcas efectuados directamente en
sus oficinas de marcas. Por tal razdn esos paises sostenian que les resultaba
imposible incorporarse al Arreglo de Madrid, ya que no podian permitir que los
extranjeros obtuvieran el registro o renovacion de sus marcas por un costo menor

al de sus nacionales.'®

Para dar solucién a ese problema, el Protocolo de Madrid deja abierta la
puerta a las partes contratantes para que elijan libremente la opcién que mas les
convenga y puedan escoger entre percibir el producto anual resuitante de las
‘tasas suplemeﬁtarias y complementarias o solicitar el pago:de.las denominadas
‘“asas individuales” a que tengan derecho a percibir, ie., ct@ando,el pais. u
oi'ga'ﬁ'izacién contratante del Protocolo opte por el sistema de: tasas individuales.
no téndré‘ derecho a percibir producto alguno resultante “de lés, tasés
: suplementarias o complementarias y viceversa. ] s T

La ultima oracion de punto 7 inciso a del art[culo 8 del Protocolo prevé que
en el supuesto de que el solicitante de un reglstro mternacnonal de una marca sélo .

¢ Cfr, World Intellectual Property Orgar;iza'lilvc;h."'Reéords' of U;;’WDrlﬁI;:mal:lc 'éah'férénicreﬂfor' the
Conclusion of a Protocol relating to the Madrid Agreemem concernlng the International Reglslralran
of Marks, ob.cil., p. 93.



s de5|gne paises u organlzacnones |ntergubernamentales que hayan e|eg|do el
_sistema de tasas mdlvnduales. ‘no tendré que pagar tasa suplementana y

complementana alguna

‘ Las demas tasas que se. prevén en el Reglamento Comun y que se
‘encuentran especificadas en el tabulador ‘de tasas del Sistema de Madrid™®,
: aphcables tanto para los registros internacionales otorgados conforme al Arreglo
de Madrid y como por el Protocolo, se refieren a la inscripcidon de ciertas
modificaciones relativas al registro internacional, al ejercicio del plazo de gracia
para la renovacion de un registro internaciona!l durante los seis meses siguientes
al vencimiento de su vigencia, a la correcciéon de ciertas irregularidades
relacionadas con la clasificacion de los productos o servicios en los que se solicite
el registro internacional, a la extension territorial de un registro internacional y a los
diversos servicios prestados por la OMP! en relacion con los registros

internacionales que tiene a su cargo.

De las diferentes partidas de ingresos provenientes de las tasas, como
anteriormente se expuso, tenemos que .las tasas suplementarias y
complementarias se repartirdan por la Oficina lnternacnonal entre "los palses
miembros del Arreglo y las partes contratantes del Protocolo proporciona|mente al
numero de marcas para las que haya sido solicitada la proteccion en cada uno de
ellos durante el ejercicio anual transcurrido. Asimismo, las partes contratantes del
Protocolo que hayan optado por el sistema de tasas individuales, seran
acreedoras de éstas. En tanto que, por lo que foca a las tasas basicas que dan
lugar al registro internacional, éstas seran aplicadas a los gastos y cargas
necesarios para la aplicacion - del ‘Arreglo y del Protocolo de Madrid,
respectivamente y su excedente se repartira en partes iguales entre las partes
contratantes de dichos tratados internacionales.

1% www.wipo,org




Por "ultimo, cabe sefialar la determlnamon de la cuantia de las tasas
relativas al registro internacional queda a cargo de Ia Asamblea a propuesta del
Director General de la Oficina Internacuonal. Para la determinacion de las tasas
destinadas a las partes contratantes (ékceb(o las tasas individuales) se tomara en
cuenta ef promedio mundial de las tasasnééionales y regionales para registro de
marcas. Por otro lado, el monto de Ia tasa que integre los ingresos de la" Unlén KR
Particular (tasa basica), debera ser suﬂclente para por lo-menos cubnr Ios gastos‘
en que incurra. a Orcma Internacnonal por Ia admmnstracnén del Slstema de ‘
Madrid.*"? :

Daspone eI articulo 12 del Arreglo y del Protocolo que Ios recursos de"'
"fnanciacn{m de la Unién parlicular estaran integrados por: a) Ias tasas por ell‘;
registro internacional y por otros servicios prestados por la Oficina inter acnonal a l : .
cuenta de Ia Unidn particular; b) el producto de la venta de las publicaci ) c A‘ ] o
Oficina 'Internacional concernientes a la Union particular -y - los jerechos
) correspondlentes a esas publicaciones; ¢) donaciones, legado'y subvenciones d) e

-alquileres y otros ingresos diversos; d) alquileres y otros ingresos dlversos En la:
confeccion del presupuesto se tendra en cuenta su coordmacu’m; con:: I‘os,

presupuestos de las otras “uniones” administradas por la OMPI.

IV.- Reglamento Comun del Arreglo y del Prot‘ocolko" de’ Mé‘dfi'di‘

Como ya sabemos, ‘el Protocolo de Madrld de. 1989~t|ene una fnalldad y
una estructura andlogas a Ia del Arreglo de Madrld Por ‘este motlvo en 1998 se
establecid una regulacion comun para ambos ordenamlentos con Ia fnalldad de

‘" lograr una mejor aplicacién de sus dlsposucqones de complemen ar y ampllar su

" world Intellectual Property Organization, Records: of the. Diplomatic' Conference -for the
Conclusion of a Protocol relating to the Madrid Agreemenr concermng the Inlernallonal Registration
of Marks, ob. cil., pp. 91-93. : 2
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contenldo. asi como de lograr una efectlva convnvencla entre ambos instrumentos

mternactonales

El Reglamento 'Comun fue resultadoude los trabajos preparatorios de la

" OMPl: a ralz de a - éprobacnén de’ Prolocolo de Madrid. Su texto definitivo fue

‘fvaprobado por la’ Asamblea de la Umén de Madnd produciéndose su entrada en

~vigor.el 1° ‘de- enero de 1998; con'lo que’ se dejo sin efectos el Reglamento de
:‘Ejch_uctén del Arreglo de Madrid del 29 de abril de 1979.

El Reglamento Comun, en su Udltima version del 4 de octubre del 2001, se
“vco‘mp‘on‘e'por cuarenta y un reglas ordenadas sistematicamente en nueve
: capitulos. Este ordenamiento regula de manera especifica aspectos de gran
relevancia para el sistema de registro‘internacional de marcas instaurado por el
"Arreglo y el Protocolo de Madrid; tales como: la forma y contenido de las
solicitudes de registro internacional que se Aramitan en virtud del Arreglo de

=2+ Madrid, del Protocolo o conforme a ambos ordehamienlos; las irregularidades que
... pueden presentarse en dichas solicitudes; la manera en que habra de realizarse el

féémputo de plazos contenidos en él; los datos y fechas del registro internacional;
- los aspeétos que afectan el registro internacional (denegacién de proteccion,

-+ designaciones posteriores, su inscripcion en el registro de la Oficina Internacional,

'etc.) los ‘detalles relativos a su renovacion; la moneda de pago de las tasas ’
aplicables y su distribucién; entre otros.

En sintesis, podemos decir que con la entrada en vigor del Rgglamento
Comun se han introducido una serie de mejoras encaminadas a hav(:yér‘qdye"'elw
Sistema de Madrid sea mas flexible y facil de utilizar. Gracias a'la éon'tini.la'tlabor
de supervision de la Asamblea de la Unién de Madrid, y a los camblos aprobados
al Reglamento Comtn por dicho érgano, se ha logrado responder a varlas de’'las
necesidades apremiantes de los usuarios y de las ofcmas de los paises
concernientes. Un ejemplo claro de ello lo encontramos . en Ia nueva dusposncnén
del Reglamento Comdn instaurada en las modlfcamones de 2001 que permlten el
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regustro de Iu:encnas de marcas en el plano mternacional y en Ia reglamentacion
para la presentactén de sollcnudes de inscripcion de cambios en. el Registro
lnternacnonal (Io que se cons:dera una de Ias caracteristicas mas dtiles del sxstema
internacional). Sin’ duda lodo lo amenor ofrece un mayor namero de posnbilldades .

para los mulares de marcas. "2

V.- ‘Principales semejanzas y diferencias existentes entre el Arreglo y
el Protocolo de Madrid

En 1989, cuando el Arreglo de Madrid tenia poco menos de cien afnos de
vida, seguia proveyendo de un sistema funcional y ventajoso para sus usuarios,
- gracias a las metodicas revisiones que se le habian practicado a lo largo de su
vida.'”® No obstante lo anterior, paises que reportaban un gran numero de
solicitudes nacionales de registro de marcas, tales como Argentina, Australia,
Brasil, Canada, China, Estados Unidos de América, Japdn, Gran Bretaria y México
soslayaban constantemente su incorporacion al Arreglo por los inconvenientes
que para ellos representaban los siguientes puntos: a) que la solicitud de registro
internacional debiera basarse en un registro nacional previo, cuando en algunos
paises este proceso toma mas tiempo del que los interesados estan dispuestos a
esperar para obtener un registro en el extranjero (aunado a que en ocasiones
algunos paises tardan mas de seis meses en el procedimiento de registro
nacional, lo que trae indefectiblemente la pérdida del derecho de prioridad) b) que
el plazo de un afno establecido para hacer valer la facultad de denegacion de
proteccion resultante del registro internacional era considerado insuficiente,
particularmente por aquellos paises en los que se hace un estudio exhaustivo de
las solicitudes de registro de marca y en los que se abre un periodo de oposicion
de terceros a partir de la publicacion de las solicitudes de registro de marca
recibidas; c) que, en algunas ocasiones, las tasas internacionales recibidas por los

2 gintesis informativa de prensa del 24 de abril de 2002, publicada en www.ompi.org.

*El promedio anual era de 13,000 registros internacionales y de 4,500 renovaciones (dalos -
tomados de World Intellectual Property Organization, Records of the Diplomatic Conference for the
Conclusion of a Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the . Internacional
Registration of Marks (Madrid 1989), ob.cit., p. 74).
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paises miembros- del Arreglo resultaban. inferiores: a las cantidades recibidas por .
las oficinas nacionales como resultado de su propio Sistema :riaéiohal de tasas, lo
cual hacia practicamente imposible la adhesion: de- léleS"paiéés; y, d) que los
efectos del denominado “alaque central” eran estlmados mjustos por los titulares
de marcas registrada en los paises no mlembros del Arreglo. debido a que la
invalidacién del registro nacional de base del reglslro internacional durante los
cinco primeros anos de vida de éste, provienen de causas validas unicamente
dentro del territorio de un pais y no de los demas paises en los que se hacen
exlensivos los efectos del registro internacional.

La eliminacién de estos impedimentos fue el primer objetivo del Protocolo
de Madrid. Como se ha venido exponiendo a lo largo de! presente trabajo, el
Protocolo no tuvo la finalidad de sustituir el Arreglo de Madrid, sino convertirse en
‘una opcién para los paises a los que no les resultaba atractivo el sistema
‘incorporado en el Arreglo de Madrid, permitiendo a su vez que en los paises en
los que se aplicaba el Arreglo, éste siguiera funcionando tal y como lo venia
hacuendo Es por ello, que los cambios lmplementados al Sistema de Madrid para
el registro . internacional de marcas no tomaron la forma de una: revision.a las
'disposiciones del Arreglo de Madrid, sino que fueron resultado de la creacnén de
un nuevo instrumento internacional. CEIELT e :

- De la. comparacnén alternativa’ de las disposiciones contenldas tanto en el
Arreglo como en. el Pro(ocolo de Madrid, se observa que la redaccién y la
- termmologia utilizada en este Gltimo es muy similar a la del primero, asi como su
orden y estructura. Esto es asi, debido a que los autores del Protocolo
consideraron conveniente seguir la ordenacion del Arreglo, pues ésta les resultaria
familiar a las oficinas nacionales de marcas de todos los paises miembros del
~Arreglo de Madrid y a los casi en ese entonces diez mil usuarios de dicho
sistema.'’ Esto también permitiria lograr cierta uniformidad entre las

" Ctr. World Intellectual Property Organization, Records of the Diplomatic Conference for' the -:
Conclusion of a Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration
of Marks (Madrid 1989), ob.cit., p. 77.
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mterprelacnones que se habfan v nldo dando en Ios casi’ cnen anos de aplicacnén
del Arreglo y en Ias nterpretaciones que se. fuesen dando a las dispostcnones del

reglstro mternacional podré basarse no solo en un reglstro n cional no también

en una solicitud de reglstro naclonal -b) el articulo 5 p05| tala: amphacron del

~plazo de’ denegaclén de 12 a 18 meses oa: un periodo més largo en el caso de

opos:clones (7 meses més). c) eI arﬂculo 8.7 faculta a Ias orclnas de los paises

;,’miembros a: optar por el sislema de tasas |nd|V|duaIes.Vlas cuales  seran
'kdelermlnadas llbremente por eIIaS' d) si blen es cierto que no ehmlna la fase de
7dependenC|a emre el registro intemacuonal yla solicntud o reglstro naciona!l o
; reglonal de base.‘lo cual posibilita’ el denommado ataque central" debemos
- destacar que ‘el Protocolo atenua sensiblemente esta dependencna ya que en su
articulo 6.3 enumera taxativamente las causas por vurtud de las cuales la ineficacia
~ de Ia solicitud nacional o el registro nacional de base desencadena la ineficacia
del reglstro ‘internacional de la marca durame dicha fase de dependencia.
También, a fin de aminorar las negativas consecuencia que se derivan de la
dependencia transitoria del registro internacional de una marca respecto a la
solicitud o registro de base, el articulo 9 quinquies del Protocolo prevé la
transformacion de un registro internacional cancelado con motivo del denominado
“ataque central", en solicitudes de registro nacionales de. marcas en los paises
designados, retrotrayendo justamente la fecha de presentacion de las solicitudes
nacionales de marcas a la fecha del registro internacional cancelado o, en su

caso, a la fecha de prioridad de este registro. *'°

'3 Como senala Botana Agra, la posibilidad de transformar el registro internacional cancelado en
solicitudes nacionales constituye una de las novedades mas relevantes que ofrece el Protocolo
respecto del Arreglo de Madrid (BOTANA AGRA, Manuel, ob. cil., p. 179), Este mismo autor dice
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Como se seﬁala, el prirﬁero de los objetivos que tuvo la elaboracion del
Protocolo fue el de eliminar ciehos obstaculos que se anteponian a la adhesion de
algunos palses al Arreglo de Madnd El segundo de esos objetivos consistio en el
establecnmlento de un ‘vinculo entre el Sistema de Madrid y el sistema regional de

: }registro demarcas de la Comumdad Europea que en ese entonces estaba por

‘{:réa‘ifs‘e. P’aréy ello, desde la elaboracion de! anteproyecto del Protocolo se previé

: A':I'a ébéﬁblliaad ‘de que no solamente los paises pudiesen acceder al sistema de

'reglstro internacional, sino que también las organizaciones intergubernamentales

“'que;contaran”con un sistema de reglstro regional de marcas cuyos efectos se

hicieran - extensivos a todos los territorios de los paises miembros de dicha

k i,organinacién intergubernamental Con la éféacién de ese vinculo serfa posible que

"la_‘solicitud de registro internacional de una marca estuviese basada en una
3 'sollcitud ] reglstro regional y,-a su vez4 que la Comunidad Europea pudiese ser
: ,‘destgnada en una solicitud: de reglstfo Internaclonal Este objetivo quedd

matenallzado en el articulo 2 del Protocolo, el cual si bien es cierto no sefala de

“manera categérica que Ia Qomqnidaq Europea puede ser miembro de este

sistenia, también lo es qUé'da’do ‘a-los requisitos que deben cumplir dichas -

. organizaciones mtergubernamentales para ser miembros del Protocolo, que se

encuentran especificados en el artlculo 14 del Protocolo, es la organizacion
|ntergubernamental que por excelencna se encuentra legitimada para incorporarse
a él; aunado a que con Ia redaccnén 'del articulo 2 del Protocolo se deja abierta la
zac1ones intergubernamentales similares que se
d r'a',l sistema de registro internacional de marcas

posibilidad de que otras org
creen en el futuro puedan a
previsto en el Prolocolo

Respecto de este ulumo punto cabe senalar que eI tratamlento que prevé el
Protocolo de Madrid a las organlzamones mtergubernamentales que se adhleran aj;,
¢l es idéntico al tratamiento que establece para.sus palses ,mlembros. Las

que en este punto, el Protocolo se inspiré en la propuesta de Reglamento de la marca comunitaria '
(/dem, loc. cit., nota 93). S
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orgamzacnones Vnnte 'bern mentales y Ios palses contratantes cuentan con un

es decir. cuentan con Ios mismos derechos y obllgaciones (por

estatus anélogo.

B ejemplo, cuentan con un solo derecho a voto en la Asamblea, mdependxentemente
'rde que las: orga 'zac1ones |ntergubernamentales se constituyan por varios paises
- mlembros) As mismo, es Impodante subrayar que los cinco aspectos en los que
“innova eI Protocolo para eliminar los inconvenientes de adhesién de algunos
‘palses aI Arreglo que fueron precisados lineas arriba, también se aplican para las

aorganizaciones ntergubernamenlales

VI.-'Corivlvencla entre el Arreglo y el Protocolo de Madrid

Segun acaba de senalarse. el Protocolo ‘en ningun caso remplaza 0.
susmuye al Arreglo. Slgnif‘ca esto que aun en la hlpotesis de que Ia totalldad de.
los Estados contratantes del Arreglo se conviertan tamblén en partes contratantes'
del Protocolo. no por ello dejaré de ser operatlvo ni dejaré de apllcarse équél en ‘_ .

'Arreglo de Madrid (Estocolmo), las d/sposmtones del

surtirén efecto en el territorio de ningun otro Estado que lamblén sea parfe tanto
en el presente Protocolo como en el Arreglo de: Madrld (Estoco/mo). Dicho en
otros términos, el Protocolo no seré de aplicacnén en Ids Estados que
simultaneamente sean contratantes del Arreglo y del Pro(ocolo. en esto casos, el
dnico texto aplicable sera el Arreglo

Lo anterior confrma la |dea de que e| Protocolo lejos de remplazar al

Arreglo presupone -su exustencna y subsnstencna. La‘ coexistencia de ambos

6 Este articulo se conoce como cléusula de salvaguardla debido a que su finalidad es preservar el
status quo del Arreglo de Madnd en ciertas circunslancnas )
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+" tratados internacionales se Trefleja daramente en la posibilidad de que un mismo
“Estado sea simultaneamente parte del Arreglo y del Protocolo. Sin embargo, ante

“la siluacuén de que la oficina de origen de la solicitud de registro internacional o de
extens:én lemtonal corresponda a un Estado que sea parte tanto del Arreglo como
del Protocolo, las disposiciones del Protocolo no seran aplicables respecto a otro
Estado afectado que sea asimismo parte contratante tanto del Arreglo como del .
Protocolo o solamente del Arreglo.

Asi las cosas, los casos en los que sera aplicable el Protocolo serén los dos
siguientes: a) en relacion con los Estados u organizaciones mtergubernamentales
que sean parte unicamente del Protocolo de Madrid; b) con respecto. de un lado, a
los Estados contratantes del Arreglo y también del Protocolo y : de otro Iado. los
Estados y organizaciones intergubernamentales contralantes ‘solamente del‘

Protocolo.

El Reglamento Comun prevé en la regla 9 la posibtlldad de emplear un solo,
formalto para las solicitudes de registro internacional que se tramlten en virtud del'

: Arreglo y del Protocolo simultaneamente, siempre y cuando. se partaAde un mismo: -
: Hreglstro nacuonal de base'"’. Asi, cuando un Estado’sea’ p rt ‘tanto. de ‘Arregloﬁ

como del Protocolo y cuya oficina de marcas funja como ot” a eceprora de'la;
MSOIICIIUd de registro internacional y en dicha solicitud se destgn que sean'

o panes tanto _del Arreglo y del Protocolo, la proteccion’ resultante -del reglstro‘

- internacional en el territorio de estos Ullimos paises: sera: la prewsta en las
disposiciones del Arreglo (en este caso la solicitud internacional debera basarse
en un registro nacional previamente concedido, el plazo de denegacién de
proteccion no sera mayor a doce meses, los paises designados no podran recibir
tasas individuales y no se habra lugar a la transformacion de los registros

"7 La regla 1 del Reglamento Comun establece que se entendera como “solicitud internacional
regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo", una solicitud internacional cuya oficina de origen
sea la oficina de un Estado obligado tanto por el Arreglo como por el Protocolo, que se base en un
registro y dé cabida a las designaciones de: +al menos, un Estado obligado por el Arreglo (con
independencia de que ese Eslado esté también obligado por el Protocolo, y * al menos, un Estado
obligado por el Protocolo, pero no por el Arreglo, o al menos, una Organizacion contratante.
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internacionales cancelados en solxcntudes nacnonales) Por otro lado, cuando el
r to del Arreglo y del Protocolo y en la SOIICItUd de
r blén paises 'y - organizaciones
amente del Protocolo, en este caso sélo

pais de origen sea mlembro t

registro  internacional ;.

intergubernamentales . m embro e

seran aplicables Ias d:sposncnon S del Protocolo

Segun se detalla en el texto intiiulado Records’ of  the Diblomatic
Conference for the ConcIUS/on of ‘a Protocol re/atlng lo the Madrld Agreement
en’ 1991, el
motivo_ de” la” implementacién de la clausula de. salvaguardla en ‘e Protocolo

concerning the International Registration of Marks, edltado por a OMPI

: atendlé a las constantes declaraciones de los representantes de los gobiernos de
‘los Estados miembros del Arreglo de Madrid, y de los representantes de dlversas
asociaciones y sociedades privadas usuarias del Arreglo de Madrid, que sostenian
que ‘el sistema registral de marcas contenido en dlcho tratado’ internacional
satisfacia enteramente sus expectativas tal y como venia funcxonando Yy que no

- deseaban que esto cambiase.'®,

Por otro lado, el autor Botana Agra''® sostiene que la clausula de
salvaguardia del Arreglo de Madrid fue objeto de amplios debates en el seno de la
Conferencia de Madrid por quienes sostienen en que dicha clausula no ofrecia.a
los Estados contratantes del Arreglo y del Protocolo allernatlva alguna para',

beneficiarse de este ultimo. Lo cierfo es que para no dejar cerrada.esta_— )

posibilidad, el texto definitivo del Protocolo acogio la propuesla d_

delegac:ones sobre la pOSlbllldad de facultar a Ia Asamblea‘

del Protocolo, pero no antes de la expiracion de un plazo de cinco anos conlados

"8 Cfr. World Intellectual Property Organization, Records:of the’Diplomatic;Conference for. the ..
Conclusion of a Protocol relaling to the Madrid Agreement Concerning the lnternallonal Reglstrauon
of Marks (Madrid 1989), ob.cit., p. 98. R

" BOTANA AGRA, Manuel, ob. cit., p, 157.



desde ia fecha en que Ia mayoria de Ios palses pade del Arreglo Io sean tamblén )
en el Protocolo Tendremos que esperar a que dlcho plazo transcurra para ver qué
destino le depara ala denomlnada clausu|a de salvaguarda



CAPITULO CUARTO

EL SISTEMA REGISTRAL DE MARCAS EN MEXICO

I.- Concepto de Marca’ ..

La marca es un: ‘variante del segundo gran componente de los
derechos de propledad mdustnal120 los ‘signos distintivos, mismos que han sido
consnderad}os como Ios mstrumemos de que se valen los comerciantes,
empresarios o'industnales para obtener un determinado prestigio en e! mercado
.con el publico consumidor o usuario, quien por su parte adquiere la garantia de
que los pfoductbé que se procura o los servicios que utiliza gozan de la misma

calidad si estan amparados por un mismo signo distintivo.'?!

En la actualidad la marca reviste gran importancia. Es resultado de los
esfuerzos y la capacidad industrial del titular de la misma, quien elige un signo
que posea distintividad, lo reproduce constantemente en unién con productos o
servicios de una determinada clase, para que finalmente’ los consumidores o
usuarios capten y retengan en su memoria esa unién. Este sngno distintivo opera
~como ‘un mecanismo competitivo, pues ante la mmensa gama de productos y:
servicios que se ofrecen en el mercado, es el Unico medio con que cuenta el
publico en general para identificar, sin temor a equivocarse al momento de llevar
a cabo la seleccion, un producto o servicio de otro de su mismo género o

20 pe acuerdo a la clasificacién que hace el doctor David Range! Medina, los cuatro
componentes de los derechos de propiedad industrial son: a) Las creaciones industriales
(protegibles a través de las patentes, los registros de modelos de utilidad, los registros de
modelos industriales, los registros de dibujos industriates, los secretos industriales y los titulos de
obtentores de variedades vegetales); b) los signos distintivos (cuyas variantes son las marcas,
los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales); ¢)
la represion de la competencia desleal. y d) la transferencia de tecnologia. A su vez, el derecho
de propiedad industrial es considerado por este autor como el privilegio de usar en forma
exclusiva y lemporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y
servicios {Crf. RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, ed. McGraw-Hill, México, 1998, p.

2).
2 Tesis de licenciatura de Rafael Alvarez Chavez, La Transmision de Derechos de Propiedad
Industrial. Facultades del IMPI, Facultad de Derecho, UNAM. México. 2001. p. 35.

TESIS CON 124
FALLA DE ORIGEN




especne y. por olro Iado protege a sus tltulares de sus competldores. y les
garantiza que sus productos o servmlos se encuentran efectivamente en el

mercado. permméndoles asl n(rolar su dlfuswn.

Asmlsmo debe resaltarse que Ia marca como bien inmaterial capaz de
Imltadamente de.modo’ sumultaneo en diversos lugares, cuenta

con un gran valor econémico pues tal'y como lo afirma el doctrinario en la
. malerla Mauncio Jalife’ Daher a través de su presencia en el mercado, la marca
o ] de va/or /nirlnseco, que suele superar el que

inicia una'a cumulacion

:.globalmente lae P y gga’ a representar por medio de la posesién de

otros actiVos;‘ 122

En el derecho de marcas ha® enldo prevalecnendo Ia tendencna de
.e.'la marca; Varios han sxdo Ios" =
de entre Ias‘ :

definir el bien inmatenal objeto de regulacié

conceptos de marca que se han elaborado Doctnnalmente.

lndustrlales, comerctantes [¢] prestadore

son derechos de propiedad inmaterial, que se
tro de la rama de los derechos intelectuales que

se ref/ere a Ios derechos de propledad industriaf'®

2. JALIFE DAHER; Mauricio,” £, Valor de.la’ Propiedad Intelectusl, ed. Juris Tantum, México, .
2001, p. 98. .
::: RANGEL MEDINA, David. Derecho /nleleclual ob.cit., p. 62.

VINAMATA PASCHKENS Carlos. La Prop:edad /nleleclual ed. Trillas, México, 1998, p. 226.



Ia de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla

‘" garantizar su procedencia.

y por tanto alas marcas. es’la Ley de Fomento
'flndustrial de 25 de junuo de 1991, ahora denommada Ley de la Propledad

Por su pane eI maestro Justo Nava Negrete afirma que la marca es
todo signo o med/o matenal que permite a cualquier persona fisica o juridica
dlstlngwr Ios productos que elabora o expende, asl como aquellas actividades

_' consrstenles en‘servicios de otros /guales o similares cuya finalidad inmediata es

1 25

126

- La marca —indica Cesar Sepllveda es un signo para distinguir. Se

r,emplea para sefalar y caracterizar mercancias o productos de la industria,

diferenciandolos de otros. Tiene por objeto la marca proteger las mercaderias
prOlegiéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificacidn.
Estén destinadas a especializar los productos en. que se usan y-a indicar y

Por lo que se refere al concepto Iegal de marca cabe senalar que en

nuestro pais el ordenamlento legal que regula el derecho de propiedad industrial,
/j Proteccién de la. Propiedad

Industnal como resultado de Ias reformas efectuadas a Ia misma que entraron

en vigor el 1° de octubre de 1994. El articulo 88 de dicho ordenamiento define a

~la marca, en tanto que, su articulo 89 contiene la enumerac:én ejempllt”c;auva de

los signos que idéneos para convertirse en marcas A conllnuacién se trascribe
el texto de ambos preceptos: . <

“Articulo 88. Se enttende por marca todo S|gno VISIble que

distinga productos o servuctos de otros de su misma especle [¢]
clase en el mercado

“Articulo 88. Pueden constituir una marca los',siguientes' signos:

% Citado por CASTREJON GARCIA,Gabino-E::en:El
Industrial, Cardenas Edilor Distribuidor, México,-1999, p. 81.

126 SEPULVEDA CESAR, E! Sistema Mexicano - de la Propledad Induslnal 2* ed., Porria,
Meéxico, 1955, p.63.

erecho Marcano y. la Propiedad
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| Las  denominaciones y ”'fg"Uras' Vvi‘s"ibleé;" sufcnentemenle
distintivas, susceptlbles de |dent|fcar los productos o servicios a

que se apllquen o traten de apllcarse frente a los’ de su misma .

especne o clase'

il Las formas tridimensionale

e cano al defnlr la: marca, en un texto :

’Es Indudable que el legislador
be ado propo c:|ono al intérprete un :

juridico confirié mdudables venta as al
valioso instrumento” que’le permlte d ermmar Ios slgnos 'que ‘pueden onsmwr )
una marca. Como se observa del contenido de los precepto :arrlba citados. aI :
: conceptuallzar la marca eI Derecho mexicano opta por formula un oncepto :

abjerto y enuncia’ —sln carécter exhausnvo— Ios sngnos sibles :
constituir. una marca, Asnmismo es precnso subrayar que la defnicnon arro;ada
por- el articulo 88 de la Ley de la Propledad Industrial, nos permlte determlnar :

que los srgnos que pueden constituir una marca son:

a) Los signos visibles. Esta expresion reduce sensiblemente los tipos de
“’signos que pueden convertirse en marcas: éstos pueden consistir tinicamente en
sfgno's perceptibles a través del sentido de la vista y, por tanto, no cabe incluir
los signos gustativos, tactiles u olfativos. Situacion diferente que se presenta en
‘el Derecho Comunitario Europeo que ha acogido un concepto abierto y flexible,
mediante el cual se permite el registro de una marca comunitaria, siempre que



en elr correspondiente signo concurra un doble requisitof que posea aptitud
distintiva y que sea susceptible de representacion grafica'?. Asi, el sistema de
registro de la marca comunitaria permite el registro de marcas sonoras que
pueden representarse graficamente mediante notas musicales o monogramas; y
no obstante que es problematico el que con relacién con las marcas olfativas
pueda acreditarse la observancia del requisito de que el signo sea susceptnble
de representacion gréfica, en la actualidad existe registrada como marca .
comunitaria «el olor a hierba recién cortada», como consecuenma de la 0
Resolucion de la Segunda Sala de Recurso de 11 de febrero de 1999‘29 ’De la
misma manera en paises como Francia, Alemania y Estados Unldos se’ permlte ;

el registro de marcas sonoras y en este ultimo tamblén se han dado ‘casos de'{; .

registros de marcas olfativas'?

b) Los signos que sean apropiados para d tinguir productos y

servicios'® de otros de su misma especie o clase en eI mercad Esto sin duda 1

se refiere al requnsito universal de dlstmtxv:dad que: toda marc

Novoa'®', este requisito depende no sdlo de Ia actlw
empresario, sino también de la actitud del publico hac:a Ia marca. pues
coincidimos con la opinién de dicho autor que sustenta que el signo asociado a
los productos o servicios por su titular se convierte en una verdadera marca

27 €l articulo 4 del Reglamento 40/1994 sobre la marca comunitaria establece: “Podran constituir
marecas todos los signos que puedan ser objeto de una representacion grafica especialmente las
palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del
producto o de su presentacion, a condicion de que tales signos sean apropiados para distinguir
los productos o servicios de una empresa de los de otras.”

28 n estudio pormencrizado de este caso lo encontramos en FERNANDEZ NOVOA, Carlos,
Tratado sobre derecho de marcas, ob.cit., p. 41-44).

' £ autor Carlos Fernandez Novoa propone como solucién al problema de representaciéon
grafica de las marcas olfativas, que éstas sean representadas a través de medios indirectos
como una férmula quimica o la descripcién de un procedimiento. (lbidem)

'3 En 1a actualidad, en México se permite el registro de marcas de servicios, situacion que tiene
su origen en |a Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

' FERNANDEZ NOVOA, Carlos, ob.cit.. p. 28.
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cuando la contemplacvén del sngno desata en la mente del consumidor- las

representacuones en torno al origen, calidad y, en su caso, buena fama de los
) productos‘o serwcuos a los'( que alude. La publicidad econémica es, sin duda, el

medio que permite hoy. al empresario provocar con mayor rapidez y eficacia la
‘asoclacion entre el signo 'y el producto.

‘En este senudo. cabe afirmar que la marca es un signo que proporciona
al consumldor mformacuén acerca de la calidad relativamente constante del
producto o servicio. Es innegable en el plano socio- econémlco‘ la marca es un
signo  que indica cierta calidad del producto o servicio en la realidad en. el

_.mercado y, sobre todo, en las experiencias y vivencias de los consumidores.

Todo Io anlenor.rnos perm f'en el sistema “juridico

o marcas son los que sean

Vanos ha sndo los debates que se han susc:tado en torno.a la base

consmucuonal de Ia marca Autores como Carlos Vinamata Paschkens

/sostlenen que de Ia interpretacion estricta de la Consmuclon. unlcamente estan
reconocidos como excepciones al monopollo, los-‘derechos de autor y- los
: ’ derechos de propiedad industrial relativos a'inventos y mejoras y que no existe
'precepto alguno constitucional que 1ust|f‘que la existencia de ciertas figuras de
propiedad industrial; tales como los secretos |ndustr1ales las denominaciones
de origen y los signos distintivos. : ) )

72 VINAMATA PASCHKENS, Carlos, La Pmpiedad Intelectual, ob. cit., p. 127.




Por ofro lado, autores como eI doctor David Rangel Medma 3 afirman
que si bien es cierto' que no pueden consnderarse a los articulos 28'3% y 89135 de
ia Constitucion como un apoyo expreso de la’legislacion sobre marcas ni como s

‘una bases expresa - que - Jusufque _constitucionalmente la existencua y
reconocimiento de los derechos’ de propledad industrial sobre estos sngnos
distintivos, al ser omisos dichos preceptos respecto a las marcas o ‘a los signos
distintivos; también lo es dicha circunstancia no debe Ilevarnos a conclunr que la
propiedad de las marcas no esta protegida consmucuonalmente. Los derechos y
prerrogativas sobre marcas, sefiala el citado autor, se conslderan como objetos
de la propiedad industrial... ésta, a su vez, es una“ de las dos formas de
propiedad inmaterial. Lo cual significa que los derechos exclusivos que la
legislacién sobre marcas confiere y reconoce a los propietarios y usuarios de las
mismas son derechos de propiedad, de una propiedad especial," pero al fin y al
cabo propiedad... dicho de otra forma: los dereg:hosfre/étivos a la propiedad
industrial de marcas estdn asegurados por. las ga’rahtiés constitlucionales que

- otorgan Ios articulos 4°, 14 y 167%.

‘Ademas de los arllculos cntados en el pérrafo que antecede, que se
: ref'eren ala llberlad de profesuén Industrla comercno o traba]o y ala garantla de
- aprovechamlento de los productos del: trabajo (artlculo;4° consmucuonal) y-al
goce tranquilo de la propledad ési como’ al libre, \Jso v, aprovechamlento de la
propiedad que a cada quten le corrésponda (arﬂculos 14 8% 6 conétltucionales)
A nuestro parecer cabe inclu _como base constltucnonal de la marca el articulo
73 de la Constitucion en su fraccion X que ala letra dlspone.

3 RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario, ob.cil., pp. 131-135.

-3 E| articulo 28 Constitucional establece en su parle conducente que tampoco constituyen
monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para
la produccion de sus obras y los que para uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los
inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

35 Este articulo en su fraccion XV se refiere a 1a facultad del Ejecutivo Federal para conceder
privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores,
inventores y perfeccionadores de algun ramo de la industria.

1 RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario, ob.cit., pp. 134 y 135.
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“Articulo 73. El Congreso de la Unin tiene facultades:
...X Para legislar en toda la Republica sobre [...] comercio..."

Este prec,eApto, faculta constitucionalmente al legislativo federal para que
expida Ieyés que regulen. el comercio, lo que le permite regular libremente todo
aquello que esté relacuonado con la actividad comercial y, consecuentemente,
crear fguras jurldlcas (como las marcas) que coadyuven a la libre concurrencia
de blenes y ”se’rwc»i\os. y garanticen una sana y honesta competencia. Es asi que
resulta obvquu\e al ser los signos distintivos figuras que se encuentran
. relacionadas - intimamente con la actividad comercial, su fundamento

: co'rlist'itucibnél también se encuentra.en esta disposicion. En este contexto,
- ‘Mauricio Jalife Daher, sostiene que: En México, la materia de la propiedad
“‘/ndustnal se. entiende como reservada para ser legislada por el Congreso
'Federal, en atencién a lo dispuesto por la fraccién X del articulo 73 de la
k 'b,,Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos... Al utilizar la expresion
; “cdrriercio", es claro que el supuesto pretende comprender todas las
““instituciones y disposiciones relacionadas con esta actividad. Habrla que
concluir que los derechos de propiedad industrial solamente pueden. ser
- entendidos dentro de un contexto comercial, dada su conformacién y estructura
especifica, por lo que no queda duda de que la facultad constitubioné[ reservada
en dicha fraccion aicanza a esta materia.’’ '

.- Principios que Rigen la Pfoteccién de la Marca en México -

Los pnnczplos que rngen a Ia proteccmn jundlca de Ia marca en nuestro
pais y de conformldad con el snstema tradicional de marcas ' son eI pnncnp|o de
especualldad Y el pnncnplo de terrltonalldad A continuacion. se expone en qué
consiste cada uno de ellos. B

"7 JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad lndustna ed. MacGraw-Hill,
México, 1999, p
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a) . Principio de especialidad.- Como hemos mencionadc con
anterioridad, uno de los requisitos que deben reunir los signos para que sean
reconocidos como marcas en el Derecho Marcario Mexicano, es que sean aptos’
para distinguir o identificar productos o servicios de otros de su misma especie o
clase en el mercado. Para conferir a un signo la proteccién juridica propia de la
‘marca es necesario que el signo posea capacidad distintiva con respecto a una
clase de productos o servicios. Afirma en este sentido el doctor David Rangel
Medina’® que e/ carécter distintivo de que hablamos recae sobre los productos y
sobre su origen, sl, pero no respecto de cualquier producto, sino que el cufio
propio y preciso que debe revestir la marca para hacer facil su reconocimiento y
darle rasgos inconfundibles con otras, se refiere unicamente a la marca aplicada
a productos o mercan{:/as‘iguales o similares de distinta procedencia.

Asl tenemos que Ia marca esta destlnada a especializar productos o
servicios, pero no ‘todo” un unlverso de: productos 0 ‘servicios, sino aquellos
pedenecnentes a una determinada especne o clase. Esto quiere decir que sobre
un: masmo ‘signo: pueden recaer: dos [} més derechos de. marca auténomos

- (penenecientes a distintas personas. snempre'que cada una de estas marcas
= -autdnomas sea utilizada con respecto a prodﬁctos o servicios distintos, que no
fguarden snmlmud en funcuén a su naturaleza asu presencna en el mercado y a

.En el sistema juridico mextcano lo anterlor encuentra sustento legal en
eI arﬂculo 88 de la Ley de la Propledad Industnal que como ya dl]lmOS def‘ne av.

3% RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho  Marcario. Las Marcas lnduslr/ales y
Comerciales en México, ob.cit., p. 186, .



< esta Ley * S|n embargo es preciso mencnonar que como excepcnén aI prlnclplo
de especnalldad de Ias marcas, la® Iey mexlcana prevé eI caso’ de las marcas )
notor/amente conocldas, ya que conforme al- arﬂcu|o 90 fracc1on XV de dIChO
no‘podrén ser. susceptlbles de reglstro. las marcas Idéntlcas o

: _ordenamlento,‘
‘semejantes en'grado“ de confusnén a aquellas, sin impodar que se trate de
apllcar a u producto o servicto totalmente distinto al amparado por la marca
ste-. mlsmo articulo que “Se entenderd que una marca es

: notorua. Expresa

RE notonamenle conomda en Méx:co, cuando un sector determinado del publico o

: de Ios clrculos comerc:ales del pals, conoce la marca como consecuencia de las
‘act/wdades comercra/es desarrolladas en México o en el extranjero por una
; persona que emplea esa-marca en relacién con sus productos o servicios, asi
%‘,como el conocimiento que se lenga de la marca en el territorio como
consecuencia de Ia promc;c;én o publicidad de la misma.”

" La proteccién. que nuestra legislacion da a las marcas notorias, es
' resultado de :los’ cbmpromisos' internacionales que Meéxico ha contraido al
: 7suscr|b|r el Convenlo‘de Par[s de 1883, revisado en Estocolmo en 1967 eI cual

: ';otorga en sy arllculo 6 bis una proteccién muy amplia a las marcas notorlas para -

evitar el aprovechamuento de su prestigio por una persona dlstlnta a‘su titular,
mdependlentemehte e ue la-marca notoria no esté o todavla no haya sido
dlante un registro que normalmente |mpéd|rla el reglstro
eh este sentldo

"proteguda en el pals

k ":o el uso de la: marca que entre en conflicto con ellas. Aﬁr
: Maunmo Jallfe139 que los puntos mas significativos que! se reflejaron en las
' reformas que sufrlé la:Ley de la Propiedad lndustrlal en. 1994 consnsten en la
adlcnones de los dos:tltimos ‘parrafos de la fraccnén XV. del artlculo 90, que

permiten restrlnglr el ‘analisis de la notoriedad a un segmento ‘relevante " del
publlco destinatario de los productos o servicios, lo que a su vez permite sopesar
“con objetividad la notoriedad alcanzada por la marca.

3% JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, ob. cil., p. 156.
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“'b)  Principio de‘ territorrialirdad.- Co‘nsiste bésicarﬁente en que:la
pkotecclén de la marca se ve restfingida a los limites de territorio del pais en
donde ha sido registrada o es ‘usada, i.e. el ambito de validez de la marca
termina con las fronteras del pais en donde se tiene registrada"°. Este principio
es fundamental para la determinacion de las cuestiones relativas a la proteccion
de las marcas, ya que al variar ésta de pais en pais, conforme a lo que sus
disposiciones internas establezcan al respecto, las formas de adquirir derechos
sobre una marca, asi como la vigencia, validez, prerrogativas y obligaciones que
derivan de un registro marcario se circunscriben a todo e! espacio territorial del

41 senala en este propdsito

pals que concedid esa proteccion o registro. Hagens
que si un Estado prelendlese extender a todo el mundo el derecho de marca

concedido para su propio émblto territorial, ello entrafaria un atentado contra la

esfera jurldlca de olros Estados soberanos. En Meéxico, el unico precepto que se

ret"ere al prmcnp o de te ntonalldad de las marcas, lo encontramos en el artlculo
128 de la Ley de | Prop]edad lnduslrlal que establece la obligacién del titular de
‘ Ia marca. de usarl}

N el terntorio nacional, tal. como fue registrada o con

: modlt”caciones que.no alteren su caracter dlstmtlvo

Sln embargo. como® se expuso en: la pane mtroductorla del Capltulo
Primero del presente’ trabajo. ‘con la f’nalidad de evitar: Ios inconvenientes que

o presenta el princnplo de terntorlahdad de Ia 'marcas Y han celebrado dlversos' :

acuerdos internacionales en la ‘materia. que obllgan a Ios'Estados signatarios a:
reconocer ciertos derechos a favor del registro obtenudo en el extranjero' (ales
como el denominado derecho de pnoridad que se encuentra prevusto en el
articulo 4 del Convenio de Paris del que Mexico  es parte Y .que, . como
anteriormente hemos sefalado, establece un benefcno fundamental para los
solicitantes de registros marcarios, ya que-les pérrhite retrotraer- la fecha de
presentacion de la solicitud de registro de‘u‘na marca efectuada en uno o varios
paises miembros del Convenio de Paris, a la fecha en que se haya efectuado el

9 RANGEL ORTIZ, Horacio, Las Marcas Notoriamente Conocidas: El Convenio de Parls,: Ia
Decision 344, NAFTA y TRIPS, Revista el Foro, Tomo VIii, No. 1, Primer Semestre 1995, p.2.
4! Citado por Carlos Fernandez Novoa en Tratado sobre Derecho de Marcas, ob.cil., p. 35.
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primer depésnlo en otro pais también parte de este Convenio, suempre y cuando'
dcchos depésitos se efectien dentro de ios seis meses siguientes a Ia fecha en

> que.se hizo el depdsito en el primer pais. En la legislacion actual este derecho s

_sererncuentra regulado en el articulo 117 de la Ley de la Propiedad Industrlal,' .
mismo'que contempla la posibilidad de que se reconozca esa fecha de pridridad -
siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos que se enmarcan en el articulo
118 de dicho ordenamiento y 60 de su Reglamento.

Asimismo, las marcas que han alcanzado el status de marcas
notoriamente conocidas reciben una proteccién mas alla de las fronteras de los
paises en las que han sido registradas, pues dada la difusion y prestigio del que
gozan en otros paises, impiden que un tercero pueda aduefiarse de ellas
independientemente de que su titular no las haya registradazo en ese pais. Esta
proteccion extraterritorial se encuentra prevista en el articulo 6 bis del Convenio
de Paris, por la cual los paises miembros del Convenio de Paris se han
comprometido a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca
de fabrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitaciéon o traduccion, -
suscreptibles de crear confusion, de una marca que la autoridad competente délv:, )
pais del registro o del uso estimare ser alli notoriamente cdnbéida,

- independientemente de que la marca notoria . no ‘esté o todavia ‘no haya sndo:
protegida en ese pals. México ha adecuado dicha dlSposncué nen el artlculo 90 :
fracclén XV de la Ley de la Propiedad Industnal T -

Otra -excepcién a este principio la encontramos .en IaVS'ma‘rcas,
registradas - internacionalmente ante la OMPI, cuyos efectos se exuenden
automaticamente a los terrilorios de los paises’ que hayan ratlt“cado o'
incorporado al Arreglo y/o al Protocolo de Madrid y que a su vez hayan sido

designados expresamente por el solicitante del registro internacionat. 2

2 Un estudio detallado de los efectos del registro internacional de una marca lo encontramos en
el primer y segundo capitulo del presente trabajo. .
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Por corisiguiénle. lé validez delv regislfg de la marca en lo que respecta a

. su dUréciéh,’ derechos que confiere, obllgacibnes, etcétera, tiene las dos
hmltacuones que se mencuonan la que lmpone el pnnclplo de la especialidad por
1o que toca a.las mercancias y servicios que protege el registro y la que deriva
del prmciplo de territorialidad, por lo que ve al alcance espacial o geografico de o

sus efectos

" IV.- Tramite Registral

A) ‘“”A,utoridad com ;i:et'e‘nytjtraT f

El Convenlo de Paris en su texto originario de 1883, prevela que cada

pais miembro de ese Convenio debia establecer un servicio especial de
' propiedad |ndustrial y una ofcma central para la comunicacion al publico de las
patentes, dlsenos lndustnalesA'y marcas. Como resultado de la revisién este
Convenio -en Wash "gton en 1911, se incluyd en el catdlogo de derechos de
“propiedad mdustnal,a,cargo dela ydenomlnada oficina central a los modelos de
' rhejoras funcionales practicadas a objetos o

utilidad, qué"s
’ |nstrumentos para su'uso précllco, invenciones que sin presentar un gran mérlto
inventivo, - reune OQBiciones necesarias para ser prolegidas.’™
'Actualmente, Ia vers:on adoptada en el Acta de Estocolmo de 1967, establece lo

S|gmente' e
“Articulo 12--
1) ,Cada'bais de’la Uriién se compromete a establecer un

servicio especial de la propiedad industrial y una oficina central
‘para’la comunicacién al publico de las patentes de invencion,

43 ofr. RANGEL MEDINA; David, Derecho Intelectual, ob. cit., p. 69.
“4 Cfr. International Bureau of Intellectual Property, The- Paris Convention Centenary of the
« Protection of Industrial Property from 1883 to 1983, ob. cit., p. 54. (La traduccion es mia).
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: los modelos de umidad los dlijOS o modelos mdustrlales y las;
marcas de fébnca ode comercno : ) ; S

‘concedidas, con -

. torno al reconocumlento que eI tem St propledad industrial venia demandado
de Ias mstanmas ofclales pues tal y mo lo sostlene Jahfe Daher'*®, antes de
que esto sucediera, Ias dependen encargadas de administrar la ley

" correspondiente, destgnada en dlversas épocas como Direccion General de
Invenciones y -Marcas, o DlreCC/dn General. de Desarrollo Tecnolégico, o
nombres que combmaban estas de5|gna0|ones eran unidades administrativas

5 JALIFE DAHER, Mauricio, Comenlanos ala Ley de la Propiedad Industrial, ob. cil., p. 6.



que careclan de los medios mas elementales para la prestacién de un adecuado
servicio. El IMPI| cuenta con patrimonio y personalidad juridica propia, dada su
naturaleza juridica: la de un organismo descentralizado'®, que le permite gozar
de una mayor independencia y presupuesto para la consecucion de las tareas
que la Ley de la Propiedad Industrial le ha encomendado. Dentro de las
principales atribuciones del IMPI, estan las siguientes: a) otorgar proteccién a
través de patentes, registros de modelos de utilidad y disefios industriales;
registros de marcas y avisos comerciales y pUb[icacién de nombres comerciales;
autorizar el uso de denominaciones . de 'o'rigen y proteger los secretos
industriales; - b) sustanciar los - procedimientos . de nulidad, caducidad vy
cancelacion de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y
‘. emilir ‘las ' declaraciones’ administrativas correspondientes; c) realizar las
“investigaciones de presuntas infrarﬁciones administrativas; ordenar y practicar
visitas de ihspeccién; d) designar peritos cuando asi se le solicite conforme a la
Léy vy emitir los dictamenes técnicos que le sean requeridos por los particulares
i o por el Ministerio Publico; e) difundir los servicios que presta en materia de
; ‘prbple'dad industrial y asesorar sobre los mismos; {) promover y fomentar la
“‘actividad’ inventiva de aplicacion industrial; y "g) promover ‘la‘ cooperacion
- interna’cional mediante el intercambio de experiencias administrativas y juridicas
éon instituciones encargadas del registro.y proléccién Iegal de la propiedad
: industrial en otros paises y celebrar convenios de cooperacnén. coordinacion y
' concertacion. S

Adlcnonalmente a Ias funcnones ue v:ene reahzando como autoridad
administrativa. en". malen ¢ ‘
publicacién en el Dlano‘ Of'c!

Ley Federal de Derechos ‘de competente para eI estudlo y

146 E1 IMPI como organismo descemrallza o encuenlra su fundamento Iega| de e stencla en los
articulos 19, 2°, 11, 12, 14,715,117,721,°22 'y otros  relativos*a’la’ Ley Federal ‘de’Entidades”
Paraestatales, asi como en los articulos 1° 45 y 50 de Ia Ley Orgénlca de la’ Admlnislrac:én
Publica Federal. REERPEE G O
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determinacion -de - las denomihadas -“infracciones - en materia - de - comercio”;
contenidas en el Capitulo |1 del Titulo XII de dicho ordenamiento legal.'*’

Como se observa, las actividades del IMPI se constriien al
otorgamiento, conservacion y defensa de los derechos de propiedad industrial
constituidos, pretendiendo establecer mecanismos necesarios para favorecer la
creatividad que pueda tener aplicacién industrial. Adicionalmente, cumple con
funciones jurisdiccionales, ya que puede pronunciarse no solo sobre la validez y
vigencia de los derechos ya constituidos, sino que interviene para imponer
sanciones en los casos de infraccidn a los mismos e inclusive emite dictamenes

sobre la existencia de hechos constitutivos de delitos.

En coricordancia con la creacion del IMPI, el 23 de novlembré de 1994
se publlcé en el Diario Oficial de la Federacion el Reglamento del Instituto
. Mexicano de la: Propiedad Industrial y el 5§ de diciembre de 1994 fueron
publ‘lcados en el Diario Oficial de la Federacion el Estatuto Organico del Instituto
: 'MAéxicaino de la Propiedad Industrial, que regula la adscripcién y organizaciéon
interna -de las areas administrativas del ‘Instituto y establece las diversas
. funciones y atribuciones que corresponden a cada una de dichas areas, y el
“Acuerdo por el que se delegan facultades en los directores, subdirectores, jefes
de departamento y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad
Induétrial, que como su nombre lo dice, establece cuales facultades delega el
Director del IMPI a los servidores publicos que laboran en dicho organismo'#®
Estos son los ordenamientos rectores de dicho organismo descentralizado.

En materia de registro de marcas, el IMPI, a través de la Direccidon
Divisional de Marcas, se encarga de emitir y aplicar las politicas y lineamientos

47 Esta facultada ha sido arduamente criticada, debido a que se considera que el Instituto
Nacional de Derecho de Autor, autoridad adminisirativa en materia de derechos de autor y
derechos conexos, es el que deberia llevar a cabo el estudio de dichas infracciones.

48 Una descripcion pormenorizada de la estructura organica del IMPI, asi como de las funciones
que a cada area administrativa le corresponden, la encontramos en la publicacion del IMPI
intitulada Principios Basicos del IMPI, serie Internet 2.
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institucionales para el tramite y registro de las mismas; aplicar las disposiciones
legales y administrativas relacionadas con el. procedimiento de su registro;
otorgar o negar su registro; informar y asesorar sobre el tramite y registro de
marcas; emitir las resoluciones que declaren el abandono, desistimiento o
desechamiento y las que tengan por objeto dejarlas sin efecto respecto de las
solicitudes o promociones relativas a su registro; emitir las resoluciones sobre
las solicitudes que se presenten para la inscripciéon de licencias y transmision de
derechos derivados de su registro o de sus solicitudes; y coadyuvar en la
promocién y fomento de la proteccién y conservacion de los derechos derivados
de tales signos distintivos (articulo 17 del Estatuto Organico del [nstituto
Mexicano de la Propiedad Industrial).

En éonclusién, todas las solicitudes o promociones que -guarden '
relacuén con'la solicitud, tramite y obtencién del registro de una marca, habran
de tramitarse ante el IMPI, cuya sede se encuentra en el Distrito Federal Las
umdades administrativas ante las que se pueden presentar dichas solicitudes o
'promociones son: a) la Coordinacion Departamental de Recepcidn y Control de
Documentos de la Direccion Divisional de Marcas del IMPI; b) las delegaciones y
subdelegaciones federales de la Secretaria de Economia; y ¢) las cuatro oficinas
regionales que representan al IMPI en el interior de la Republica, creadas con el
principal objetivo de acercar y mejorar los servicios que ofrece esta institucion en
el interior de la Republica, ubicandose por decision estratégica en cuanto a
localizacion y demanda de los servicios en el Norte en Monterrey, Nuevo Ledn);
en el Bajio en Ledn , Guanajuato; en el Sureste en Mérida, Yucatan y en el
Occidente en Guadalajara, Jalisco. :

Dichas solicitudes o promocnones podran presentarse directamente en
tales oficinas o por correo, servicios de mensajeria u otros equivalentes, pero en
estos tres Ultimos casos, la. fecha de presentacnon serd aquella en la que
efeclivamente sea recibida por el lMPI (penultlmo parrafo del articulo 5° del
Reglamento).
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B) Forma y contenido de la solicitud

Como regla general el articulo 179 de la Ley de la Propiedad Industrial
establece que toda solicitud o promocion dmglda al IMPI debera presentarse por
escrito, . redactados en idioma espafiol. Asimismo, el articulo 5° de su
Reg'iafnehto dispone que tales documentos ademas de estar firmados, deberan

: presentarse ‘en las formas oficiales impresas aprobadas por el IMP! y publicadas

o en el Diario Oficial de la Federacioén, cuando asi se requiera, y que también

~'deberan acompariarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, asi
_como_de la respectiva traduccién al espafol de los documentos escritos en
+idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promocién, entre otros.

Por su parte, las normas especificas que regulan el tramite de obtencion
del registro de una marca se encuentran en el Capitulo V *Del Reglstro de
Marcas”, del Titulo Cuarto “De las Marcas y de los Avisos Y . Nombres

Comerciales” de la Ley de la Propiedad Industrial, cuyas dlsposic:ones ser"r )

- complementan  con - las®reglas contenidas en el Reglamento de Ia Ley de:la
Propiedad Industrial.” En princlpio. el artlculo 113. de ja: Ley de la: Propledad
. Industrial establece cuales: son los’ datos que "eberé'contener ‘la sollcnud de’

'arse n»la'forma oficial dada a

registro de marca, la’ cual’ habra e pres T

" conocer en el Acuerdo que as - _
solicitudes ante el Instltuto Mexncano de Ia Propied d. Industrnai de 1994, cuyas
reformas fueron publlcadas en el Dlarlo OflClal de Ia'Féderacuén el 22 de marzo
de 1999 Esta forma ofclal se obtlene de manera gratunla en Ias Instalacnonesr-
- del IMPI oa través de su pégma de lnternet www impi. gob mx;. tamblén puede

ser: reproducnda Ilbremente por los usuarlos, snempre y: cuando no se altere su -

contenido
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A contlnuamén se enllstan Ios datos que debe contener la solicitud de
registro de marca, conforme a su orden de apancnon en la forma oficial y que
corresponden a Ios,‘es‘tablemdos en la Ley de la Propiedad Industrial:

a) Datos del ) de los solicitantes (puede ser una o mas personas, ya
sean fisicas o ]uridmas) nombre o nombres del titular; nacionalidad o
nacnonalldades, domlcﬂio (en caso de varios solicitantes se pondra el del
: prlmero). teléfono fax ycorreo electrénico, en su caso;

b) Datos del o.de los apoderados: nombre o nombres; nimero de

- reglstro general de poderes {s6lo en caso de tenerlo); domicilio; tetéfono; fax y
-correo: electrénico. Respecto de este punto, es preciso sefialar que las
: sollcnudes de reglstro de marcas pueden presentarse directamente’ por el
“lnteresado o a través de su apoderado En este ultimo caso, las fracciones'l y -
‘ del . artlculo 181 de la Ley de la  Propiedad Industrlal establecen.
respectivamente, que para acreditar ‘la ‘personalidad del apoderado ‘de’ una

persona fisica, bastara con la presentacion de una carta ‘poder. simple suscrnta'v i

“ante’dos testlgos' y cuando se trate de personas juridicas, la personalqdad de su g
apoderado debera” acreditarse mediante carta poder simple- suscnta ante dos

tesugos, en.la que debera manifestarse que quien la otorga’ cuenta facullades

para elloy cnarse el instrumento en el que consten dichas facultades

c) El signo distintivo que se pretende registrar. Debera sefialarse en el
recuadro correspondiente si se trata de una marca nominativa (compaeSta de un
vocablo, palabra o frase), innominada (cuando se compone de un é'mbrlema.' un
dibujo o una combinacion y distribucion de colores mostrados en una: supévrﬁcie).
tridimensional (cuando tiene volumen; tales como las que consisten én énvases,
frascos, empaque o envolluras, etcétera) o mixta (las que’ resultan de ‘una
combinacion o varias combinaciones de las tres modalidades ya citadas)!*®

" RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, ob. cit., p. 63.



d) La fecha de primer uso-de la marca o la mencnén ‘de que no se ha i
usado con ‘anterioridad. 'L.a mencion de esté dato  en la solicitud es un ‘dato”
lrascendental para la vida del registro marcario, pues tal y como se vera mas
‘adelranle, la ley mexicana considera como fuentes de adquisicién de dgrechos
sobre una marca tanto el primer uso de la misma como su registro. En caso de
que no se asiente fecha de primer uso, se entendera que la marca nunca habia
sido usada con anterioridad; asimismo la fecha de primer uso no pddré,' ser:
modificada con posterioridad a la presentacion de la solicitud de reglstro'de"
marca respectiva (fraccién 11l del ‘articulo 113 de la Ley de la Propledad :

Industrial).

e) La clase a la que pretende aplicarse la marca solicitada para registro .-
y la lista detallada de los productos o servicios que corresponden a diéha clase.
Cada solicitud de registro de marca sdlo podra referirse a una marca y a una
clase determinada de productos o servicios. México ha adoptado la dltima
edicién de la Clasificacién de Niza, la cual fue publicada en el ejemplar
extraordinario de la Gaceta de la Propiedad Industrial de septiembre de 2002,
por lo que actualmente cuenta con 45 clases distintas. El IMPI esta facultado -
para establecer los criterios de interpretacion y aplicacion de esta clasificacion
(ultimo parrafo del articulo 59 del Reglamento de la Ley de la Propledad
Industrial).

f) La ubicacion del establecimiento en el que se fabrican o comercializan
los productos, o bien, donde se prestan los servicios que se deseah proteger.

g) En el recuadro correspondiente .del - ado |nfenor derecho de la

solicitud se debera reproducir 1a marca, pegando una‘ellqueta no’ mayor a 10 cm’i -

x 10 cm ni menor de 4 cm x 4 cm.-

h) La indicacién .de las’ fig rras 'o leyendas no reservables, esto en el

caso de'que laﬂet'iqdetéi'dé Ia

contenga leyendas que no se puedan o
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deseen reglstrar. tales como: contemdo neto, |ngred|entes, peso. hecho en'
México, S.A. de C.V., registro general de salud.

i) La fecha de prioridad que se reclame En Ia leguslaclén actual este
derecho se encuentra contemplado en el articulo 117 de Ia Ley de la Propiedad
Industrial, que reconoce la posibilidad que tiene una persona que ha solncutado el

registro de una marca en un pais distinto al nuestro de que se le reconozca esa
fecha de presentacion al momento de solicitar su regustro en Méxl . :
ue es de seis

cuando lo haga en el plazo sefalado en el Convemo de Paris.
meses contados a partir del dia snguuente al en que se ‘hizo. el depésulo en.el
primer pais y cumpla con los reqwsnos que marca el articulo 118 de dlcha Ley Y-
60 de su Reglamento. 3 o " :

Los documentos anexos que deben acompanar ala solucitud de regustro
de marca son: el ongmal y copla del comprobante de pago ‘de la tanfa
correspondiente (el costo actual por el estudlo de una soltcutud de rnarca hasta la
conclusiéon del trémlte o, en su caso, 1a expedlmén del titulo marca y por clase es
de $2,104.35 pesos‘5°), ‘slete “etiquetas en blanco”y negro con’las’ medidas
reglamentarias, excepto cUando se trate de marcas nominativas: siete etiquetas

a color con las medidas reglamentarias, cuando se reivindique color y no se trate
de marcas' nominativas; siete impresiones fotograficas o el dibujo con las
medidas reglamentarias de la marca tridimensional en los tres planos; reglas de
uso, licencia y transmision de la marca cuando se solicite por mas de un titular;
documento en original o copia certificada o cotejada que acredite la personalidad
del apoderado o, en su caso, copia simple de la constancia de inscripcion en el
Registro General de Poderes del IMPI. La solicitud de registro de marca debera
presentarse en original y tres copias, con una etiqueta pegada en cada tanto y
con las firmas en original autégrafas en cada una de ellas. Es imporiantétofnar
en cuenta que no se aceptan tachaduras o enmendaduras en la misma.

% Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, vigente a partir del 6 de febrero de 2003.
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C) Examen de forma y fondo

Al recibir un'a',sol‘iqitud ,dey reglsfro de marca, el IMPI asentara la fecha y
hora de la recepciéri de la ‘solicitud 'y efectuard, en un plazo no mayor a seis
meses'®, el examen -de” forma y fondo previstos en los articulos 119 y 121,
respectwamente, de la:Ley de la Propiedad Industrial. El primero de dichos
exémenes COHS!S(II’é en el analisis - de los elementos de la solicitud que no se
refieren.'a la viabilidad inherente del signo presentado para registro, i.e.,
acreditamiento de personalidad, el empleo y llenado adecuado de las formas de
la solicitud, la congruencia de los datos aportados, la presentacion del numero
de copias requeridas y la -presentacion de los documentos anexos
correspondientes.'® En caso de que la solicitud de registro de marca no ostente
la firma del interesado o de su apoderado o no estén acompanadas del
comprobante de pago de la tarifa correspondiente, se desechara de plano la
solicitud (articulo 180 de la Ley'de la Propiedad Industrial). En el supuesto de
‘no cumple con los demas requisitos

que el Instituto estime: que la: sohcnu
legales o reglamentarlos de forma lo comunlcaré al interesado o a su apoderado
por escrito, concedléndole un plazo de dos meses, prorrogables por una sola

vez, siempre'y cuando se nexe el’ pago de la tarifa correspondiente por ese

conceplo. para: que subsane las omlsiones o manifieste lo que a su derecho

convenga. - Si eI lnteresado SO su" apoderado no contesta en los plazos
concedidos,:la solicitud se tendra por.-abandonada (articulos 122 y 122 bis de la

Ley dela Propledad Industrlal)

Por su parte, el articulo 121 de la Ley de la Propiedad Indﬁstrial se
refiere a la determinacion de la fecha de presentacion de Ia sollcnud de reglstro
de marca, y sefala que cuando la solicitud contenga Ios datos relatlvos a’la

%1 Articulo 3, fraccion IV del Acuerdo por el que se establecen los plazos mé' mos de repuesta a
los tramites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industnal publlcado n'el Dlano Ofcial de"’
la Federacion el 10 de diciembre de 1996. :
%2 JALIFE DAHER. Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propledad Industr/a, ob. c:l.. p. 252.
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ldentldad del soli |tante al signo distintivo sollcltado para registro, a la clase y
,productos o servicios ‘a los’ que se pretende aplicar; se haya anexado el
',comprobante ‘de’ pago de la tarlfa correspondiente a la solicitud, registro y
,expedlcusn del titu!o, asi. como los ejemplares de ta marcas cuando sea
- mnomlnada, tridimensional o mixta, y dicha solicitud se haya presentado por
escrlto. en espanol y firmada por e! interesado o su representante, se tendra
'como fecha de presentacion o fecha legal,'>® el momento en que se haya

recibido Ia solicitud por el IMPI, de lo contrario, se tendra como tal el dia en que

_se cumpla dentro del plazo legal, con dichos requisitos. La determinacién de la
“fecha de presentacion es fundamental para la suerte del registro marcario, ya

“que ésta. determinara la prelacion entre solicitudes, la cual se traduce en el

g derecho a que la presentada en primera instancia deba ser estudiada y resuelta

" antes que cualquier otra solicitud posterior'®. Con la presentacion de la solicitud
de reglstro de marca quedan bloqueadas las solicitudes de terceros presentadas
con poslenorldad para marcas iguales o semejantes para iguales o similares
productos o servicios.

‘Uria'v‘ez satisfecho elvexamen de forma, el IMPI procedera al estudio de
" fondo de Ia solicitud que consiste en la determinacion de si el signo propuesto
" retne o no Ios requlsntos para ser reglstrable y. si existen. o no solicitudes o

. ':Vreg|stros de marcas de fechas anterlores a la fecha de presentacion o de

“vprelacién reconocida - de - la ‘solicitud, que constituyan un obstaculo para el
registro de la marca, dada la similitud de los signos y la semejanza de sus
productos o servnc:os (estos obstaculos son conocidos como anterioridades).
‘Como se "expuso en el primer punto del presente capitulo, conforme a lo

~d|spuesto en'el arllculo 88 de la Ley de la Propledad Industrial, los signos aptos
: para reglstrarse como marcas son aquellos que son susceplibles de apreciacion
medlante eI sentldo de la vnsta (nominativos, innominados, tridimensionales o

. 153 Este término-es usado para identificar la fecha en la que se tienen por cumplidos los
: requisitos referidos. La fecha legal coincide con la fecha de presentacion, cuando la solicitud de
re istro de marca desde el momento inicial cumple con tales requisitos.
JALIFE DAHER, Mauricio, Comenlarios a la Ley de la Propiedad Industrial, ob.cit., p. 253.
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oSy ¥ QLS DOSE&SN CALB0CEC CISUNUWE Con rSS0eCiC 8 una Class O &8Ietne O

ofdenarmients contene un CalBICQ0 Ce ICS SICNCS Cug expresaments no son
reqgistrables como marcas. cuys finallcao no es solo la de proteger de manera
indirectz a los cemas competidores, sinoO también al publico consumidor. Las

CBULBIES GUE INEGIan COnC Calditgo SCin enhumeracas por & Ui Cavid Rangsi

tedina de la siguiente manera:

a) las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o

cambiantes (frac. i);

b) los nombres propios, técnicos o de uso comun de los objetos que
pretendan ampararse, lo mismo que. las palabras que se hayan
convertido en la designacidn genérica de Ios productos o serwcnos (frac. ;

"y

c) las formas tridimensionales que sean “del domlmo publ:co o que se
hayan hecho de uso comun vy las que carezcan de onglnalldad asi

como 1a forma usual de los productos o Ja i

puesta por{su ‘naturaleza o
funcion (frac. ll); i

d) las denominaciones, fgur’as’ o-formas: tridimensionales que sean
distintivas de los productos 0 servncnos “asi.'como las palabras
descriptivas o indicativas de la especue cahdad cantidad, composicion,

'%* RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, ob. cit., pp. 65 y 66.
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destino, valor, Iugar de orlgen de_ los productos o la época de su

producctén (frac V)

e) " Iaé létras os m’xmeri})‘s cIIgitoé y-los éolqreS‘éIsIadosj (frac.V);

de palabras no registrables (frac. V1);

g). las que-sean reproduccion ‘o imitacién: de escudos, banderas:o "
emblemas de paises estados. mumcnplo o divisiones polltlcas asi como',
las denommac:ones, siglas, simbolos o emblemas de organizaciones:'

Internaclonales. gubernamenlales o' no o de cualquier organlzaclén:f i

reconocida oficialmente, incIuyéndose su designacion verbal (frac VII), k

h) . los signos oficiales de control y garantia o sus Imita‘ lones. asI“i'r E
. como- la reproduccnén ‘0 lmnamén de monedas, bill tes k

monedas conmemoratlvas o cualquier medlo ofcné e nal'o’ ‘i
extranjero (frac VIII). : e : e

que puedan origina confusuén sobre proceaénciafde lo productos o

servicios (frac E'X)

k) :las denpminarcior'_xe's de poblaciones o lugares que se caractericen
_ por la fabricacion de productos, para amparar estos (frac. XI);

TESIS CON 148
FALLA DE ORIGEN




1) los nombres, pseudonlmos. frmas y retratos de personas sin eI
consemlmlento ‘de Ias mlsmas o de sus parnenles préximos (frac XII). G

m) Ios tItulo de obras lntelectuales prolegldos por Ia IegusIacnén
autoral (fra 3XIII) 2

n) Ias denominaciones,’ I"guras ) formas trldlmensionales enganosas
acerca de Ia naturaleza componentes o cualldades de Ios productos [}

servucnos (frac XIV);

ﬁ) las marcas»que sean guales 9 seme antes a.una: marca que se
] para ser alecadas a cualquier,‘

0).
vxgente. o " cuy
snmlIares productos o servicios (frac XVI)

Ia marca’que seaidéntica o semejante a otra ‘ya registrada y
‘registro : esté\en tramlte.a para dIstlnguIr lguales of )

p)i . la marca que sea Idénuca 0. semej n e n 'ombre comercnal de'

una negocnacnén cuyo glro sea similar. a S productos o servicnos que se

prelendan amparar con Ia marca (frac. XVII

En- este-orden de ideas, podemos: concluir que en la’ practica, al

'mor'ne'nto‘ de realizarse el examen de fondo para determinar si la marca es o no-
regtslrabIe debera atenderse no sélo a'lo que establece el articulo 88 de Ia Ley
de la Propiedad Industrial, sino que ademas, debera tomarse en cuenta que el :
sngno propuesto para registro no sea contrario al orden publlco a Ia moral yalas'
buenas costumbres o contravenga cualquier dISpOSICIOI‘I Iegal y que tampoco .
.incurra en alguna de las prohibiciones del arliculo 90 de la Iey mencnonada )

138 Un estudio detallado de cada una las causas de no registrablidad de" marcas Iaériddmrérﬁoé )
en: JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, ob, c:l pp. 104-
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Por cuestiones de economia prbcesal, cuando el IMPI considere que es
improcedente - el regirstr,o; de la_marca, lo comunicara al interesado o a su

- apoderado - en el ;ﬁismd oficio en el que le sefialen requisitos de forma a
- subsanar, si.es el caso. En este oficio se senalaran cuales son los impedimentos
encontrados-_para el registro de la marca o si existen anterioridades y lo
,‘ cprhdnit;aré Vél interesado para que manifieste lo que a su derecho convenga en
un plazo de dos meses, plazo que podra prorrogarse automaticamente por igual

S tiempo una sola vez, siempre que el interesado o su apoderado dentro de dicha

prorroga contesten y exhiban el comprobante de pago de la tarifa aplicable por
ese concepto (articulos 122 y 122 bis del la Ley de la Propiedad Industrial). A
este propdsito, cabe sefalar que cuanddlqé’ ‘impedimentos ‘se refieran a la
existencia de anterioridades, el interesado podfé solicitar al IMP! que decrete la
suspension del tramite de registro de ‘la marca, mediante el oficio
correspondiente, cuando previamente haya micnado o exista un procedimiento de
declaracion administrativa que tenga como finalidad la cesacién de los efectos
del registro marcario citado como antériaridad. por.lo .que debers esperarse a
que la resolucién que ponga fin al prGéédimieﬁto a/dm'ihistrativo correspondiente
haya quedado firme, para Ievantar eI estado de suspenso del trémlte de la
solicitud de registro de marca )

Finalmente, cabe subrayar que en caso de que no se dé contestac:én
en el plazo legal al: ofcno en el que se senalen lmpedlmenlos o anterlondades
opombles al reglstro de Ia marca. Ia sollcntud setendra por abandonada :

: FD) Dene"géciéh del registro de 1a marca
En caso de que el Instituto considere que no se ha podido desvirtuar los

impedimentos sefialados para el registro de la marca solicitada o si subsisten el
o los derechos de los signos distintivos que se consideren idénticos o similares

Y7 Vid infra apartado V|| del presente capitulo.
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en grado de confusuén y que hayan sido culados como anterlorldades procederé :

a la emision de una resolucnén por escrno, en Ia que funde y motlve las causas
“de la denegacué ' i ied
Industrial (Ar1. 127,

‘ negallvas de reglstro de marcas y de las resoluctones e pusneran fn a un
procedlmlento contencioso (tales como nulidades, caducudades cancelacnones e
infracciones a derechos de propiedad mdustnal) er’a. el,juncio d,e amparo indirecto
ante los Juzgados Federales de Distrito- para. el : Distrito- Federal vy, -la

impugnacién de las sentencias de estos tribunales,”mediante el .recurso de

revision correspondiente ante los Trlbunales Colegnados de Circuito para el
Distrito Federal; sin embargo, esta sntuacuén ha camblado por los motxvos que a’

continuacion se exponen:

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo fue promulgada el 4 de
‘agosto de 1994, con el propésifo fundamental de regular de forma géneral alos
actos, procedimientos y resoluciones de la administracion ptblica centralizada.
Esta ley, con excepcién a las disposiciones contenidas en el capitulo de “mejora
regulatoria” que tiene como finalidad la reduccién del papeleo asociado al tramite
burocratico y cuya aplicacion es obligatoria y directa para la administracion
publica federal, constituye una ley marco que establece paradmetros juridicos
generales relativos a actos, procedimientos y resoluciones administrativas, de
aplicacion supletoria a otras leyes administrativas federales's® '

Con las reformas de la ley en comento del 19 de abril y del 30 de mayo‘
de 2000, los actos del IMPI quedaron comprendidos  dentro de sus hxpélesus
normativas. Actualmente, su articulo 1° se refiere ya a la aplicacion de esta ley a

~-1%8 Conferencia sustentada por el licenciado José lgnacio De Santiago Palomares Saenz el 16 de
marzo de 2002 en la Especialidad en Derecho Intelectual, organizada por el llustre y Nacional
Colegio de Abogados.
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organisfhos"‘descenlfalizédos de la administracién publica federal paraestatal
respecto a sus actos de autoridad; en tanto que, el articulo 2 de establece que
con excépcfén a'lo establecido en el Titulo Tercero A del mismo, la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo se aplicara supletoriamente a las diversas leyes
administrativas. Por otra parte el articulo 83 de esta ley dispone lo siguiente:

“Articulo 83.- Los interesados afectados por los actos y
resoluciones de las - autoridades administrativas = que
pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia
o resuelvan un expediente, podran interponer el recuréo de
revisién o, cuando proceda, intentar la via jurisdiccional
que corresponda.

En_los casos de actos de autoridad de los organismos
descentralizados federales, de los servicios que el estado
presta de manera exclusiva a través de dichos organismos

y de los contratos que los particulares sdélo pueden
celebrar con aquéllos, que no se refieren_a las materias
excluidas de la aplicacién _de esta Ley, el recurso de
revision previsto en el parrafo_anterior también podra

Interponerse _en contra de actos y resoluciones que

pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia
o resuelvan un expediente.” (lo subrayado en mio)

TESIS CON
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Asimismo, el articulo segundo transitorio de la Ley Federal de
Procedimiento Admlmstratlvo derogd todos los recursos establecidos en:las
diversas leyes admlmslratlvas

~.Como resUltado d ,Io anterlor, y: de: los crlterlos Ju: cuales que nuestros :

maximos Tribunales Jud|c1ales han venldo suslentando lenemos que en contra




de los actos del IMPI que pongan fin a un procedimiento (negativaé y
abandonos), a una instancia (resoluciones de recurso de reconsideracién en
tramite) o resuelvan un expediente (declaraciones administrativas de infraccion,
nulidad, caducidad y cancelacién), los gobernados podran interponer de manera
optativa el recurso de revisién ante el propio IMPI o, cuando proceda, intentar la
via jurisdiccional que corresponda. En virtud de lo anterior, tenemos que también
es procedente el juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad ante el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, antes conocido como
Tribunal Fiscal de la Federacion, lo cual se confirma con las reformas a la Ley
Organica del Tribunal Fiscal, de fecha 31 de de diciembre de 2000, en vigor a
partir del 1° de enero de 2001, en particular del contenido de su articulo 11
fracciones Xlll'y XIV. La falta de agotamiento de dicho medio ordinario de
impugnacion, actualizan la causal de sobreseimiento contenida en la fraccion XV
del articulo 73 de la Ley de Amparo En contra. de Ia resolumén dictada en el

juicio contencioso administrativo . por eI Trlbunal Federal de Justlcna Fiscal 'y
Administrativa, procedera el juicio de amparo dnrecto ante Ios Trlbunales
Colegiados de Circuito.

TESIS CON
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No obstante lo anterior, todavia en la practica no existeunifofmidad de"
criterios a este respecto, ya que por un lado hay !ribuhalés fféderales' que
i sostienen que el recurso de revision ante el propio IMPI es obligatorio y debe
agotarse antes de acudir al juicio de garantias cuando se impugne ﬁna .

1'% y otros que estiman que cuando la resolucién emitida por

resolucién del IMP
el IMPI no exprese los medios de impugnacion procedentes en contra de la

misma, el particular no se encuentra obligado a agotarlos antes de acudir al

amparo indirecto)'®®. En la practica se vive un estado de incertidumbre, ya que
en algunos casos los Juzgados Federales de Distrito deciden entrar al estudio

159 Jurisprudencia, numero de registro 187,117. Novena Epoca, Instancia: Tribunales Colegiados

de Circuito, Fuente; Seminario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002,

gesis: 1.10° A. j/3, o. 1155. Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de! Primer
ircuito.

"% Jurisprudencia, numero de registro 186,727. Novena Epaca, Instancia: Tribunales Colegiados

de Circuito, Fuente: Seminario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Tesis 1.4°.A.J718, p. 553.

{Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito).
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de fondo de !os conceptos de v:olacuén que hacen se hacen valer, sin que exijan
el agotamlento prevno del recurso de revisién y del juicio de nulidad; y, por otro
Iado .se han dado casos en que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Admlmstrauva “ha- desechado la:'demanda de juicio de nulidad, bajo. la

‘ consuderacuon que Ios actos combatidos emitidos por el IMP1 no se rigen por la
i Ley Federal de Procedlmlenlo Admlnlstratlvo

SRR Al parecer, Ia vla mas segura consiste en agotar el recurso de revisién_ : .
: ‘Y,,anle el prop|o IMPI prevnslo en el articulo 83 de la Ley Federal de Procedlmiento :

- Admlmstratlvo. atn y cuando en la mayoria de los casos confrma sus actos Yy elx, g

;.- sentido de sus: resoluciones, y: con postenondad acudir. al quCIO de nulldad ante :
o eI Tnbunal Federal de’ Justlcia Admlnlstratlva. segun establ‘ € ‘
: fraccién XIV.del articulo 11 de’ Ia Ley ‘Orgénica del Tnbunal Federal de Jus Ima

sca

Fiscal y Admmlstratlva
E) Concesion del registro de la mafpa “

Una vez que concluye el procedimiento’ brévi'stol ﬁbr’f Ia';l,iey‘ de la .’
Propiedad Industrial para el registro de una rﬁérca y éste ha sidb saﬂéfactorio. el
{lMPI procede al registro de la mlsma. para Io cual expedlré una constanCIa
elaborada por separado, conocida como titulo o cemf cado de marca reglstrada
Para esto, no sera necesario el pago de tarifa alguna, toda vez que el solicitante
cubre desde la presentacion de la solicitud, la tarifa correspondiente al estudio
de la solicitud, el registro y expedicion del titulo; por lo que el IMP} procede, sin
mas, a expedir el titulo respectivo, determine que ello es: procedente (articulo
114 de la Ley de la Propiedad Industrial).

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 127 de la Ley de la
Propiedad |ndustrial' las resoluciones sobre registros de marcas y sus
- renovaciones; deberén publicarse en la Gaceta. Si bien es cnerto que la Ley de la
Propiedad Industrial no especifica cuales resoluciones sobre reglstros de marcas
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son objeto de publicacién, podemos |nfer|r q le se ref"v e a todas aquellas que‘
‘afeclen directamente la vida ]urldica del reglstro marcarlo‘ tales como su

cadumdad o cancelac:én. su

registro, la cesacion de sus efectos por_ nuhd
renovacién, transmision de derechos. camblo de nombre, réglmen juridico o .
domicilio de su titular y la limitacnén de los produclos'o servncios que dlstinga En ..
cuanto a los efectos de la publlcaclén de la determunacién del IMPI sobre el'
registro de una marca en especlf‘co cabe senalar que dlcha publicac:én tiene un

efecto trascendental pues a partlr de Ia fecha en que sea puesta en cnrculacién,

la Gaceta-de la Propledad lnduslnal correspondtente. empezara a cdntar Ios‘
plazos establecidos en.el articulo’ 151 de la: Ley de’la Propledad Industnal»para :

hacer valer las acctones de nulldad que contiene.

) Por su parte, : e arﬂculo 126 de Ia ‘Ley-de:la’ Propledad Industrlal
enumera cuéles son los datos que deberé contener‘el titulo ‘der marca reglstrada.'
esto con el objetivo de estandarlzar la informadén que los titulos contengan con
la intencién de facilitar su manejo y consulta"y con'la: fnalldad de’ mcluir toda la

informacion que se requiere . para ‘conocer Ios elementos basicos de
titularidad.'®' 'Dichos datos son: el” numero de ‘registro” de 'la marca; signo

distintivo de la marca,mencnonéndose si es  nominativa, innominada,

tridimensional o mixta; productos o servncuos a que se aplicara la marca; nombre
y domicilio de! titular; ubicaclon del establecumlento en su caso; fechas de
presentacion de la sollc_ltud, de priorldad reconoc_uda y de primer uso, en su caso;
y de expedicion, y su vigehcia. ‘

V.- Efectos del registrb de, una marca

Como - hemos sefalado reiteradamente en el presente. trabajo," la
proteccion de las marcas varia de lugar en lugar y se hace extensiva unicamente
dentro de la circunscripcion territorial del pais en que se concede‘,dicha
-proteccion (principio de territorialidad). En algunos palses,el,nacinﬁen’to del

'8! JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, ob. cit, p. 260.



derecho exclusivo sobre la marca se adquiere solo a través de la utilizacion
efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca
pertenece a quien la usa por primera vez; mientras que en otros el nacimiento
sobre el derecho sobre una marca se oriéina con la inscripcion del signo en el
Registro de Marcas, independientemente de que exista una persona que con
anterioridad lo hubiese usado para distinguir los mismos o similares productos o
servicios en el mercado. En este ultimo caso, el registro de la marca tiene
caracter constitutivo, y lejos de limitarse a atestiguar la existencia de un derecho
nacido anteriormente, la inscripcion del signo genera el derecho de exclusividad

sobre la marca.'%?

. El sistema juridico mexicano adopta un sistema mixto, ya que como lo

- af' rma el licenciado Horacio Rangel Ortiz, s/ b/en es c:eno que basicamente es el

reg/stro el que genera la exclusividad del derecho de una marca, tamblén es’
verdad -que el uso produce efectos /urld/cos anres del reglstro, 'y con"
posterioridad a su otorgamiento’®. En efecto, el articulo 787 de la Ley dela
Propiedad Industrial contempla como fuentes de adquiéiéiéh de derechos sobre
una marca tanto el uso, como el registro, 'él'eétableéer lo siguiente: ‘Los
industriales, comerciantes o prestadores de servicios ' podran hacer uso de
marcas en la industria, en el comercio o en los se’rvicids‘que presten. Sin
embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el
Instituto.” Este precepto nos da a entender que la adquisicion del derecho sobre
una marca puede darse de dos formas: por el uso o por el registro de la misma.
No obstante, el uso exclusivo de una determinada marca sélo se puede obtener
de la segunda forma, es decir, mediante su registro. En consecuencia, tenemos
que es mediante la obtencion del registro de una marca como se adquiere el
derecho temporal a su uso exclusivo, lo cual permite a su titular ejercer la
acciones procedentes para oponerse a que terceros utilicen su marca sin su

162 EERNANDEZ NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas. ob, cit., 70.
'8 RANGEL ORTIZ, HORACIO, Las Marcas Noloriamente Conocidas: El Convenio de Parls, la
Decisién 344, NAFTA y TRIPS, ob.cit.,

156




consent!mlento. para identificar los mlsmos o snmllares productos o servncios que

protege su registro marcario (principio de especialidad)

Si bien es cierto que en nuestro pais el registro de una marca es
voluntario para quienes la emplean o deséen, erﬁplear. sin duda alguna podemos
afirmar que la obtencién de su regiSlro conlleva innegables ventajas para su
titular; tales como: la adquisicion del derecho a su uso exclusivo, la certeza de
que el signo empleado reune todos los requisitos legales para ser considerado
como marca, que su utilizacion no vulnera derechos previamente adquiridos por
terceros de terceros que puedan ocasionarle la imposicion de sanciones
administrativas o penales, el incremento de su patrimonio como resultado de la..
aprobacion por parte del Estado de su uso exclusivo por tratarse de un signo*
viable como marca y de la posibilidad de su titular de conceder licencias’ o ‘
franquicias a terceros a través de la percepcion de regalias por su : xplot Gi n. 2

usado con postenondad esa marca, mdependlentemente d" qu

que el titular de! registro de esa marca no podra lmpedlrle que contlnué con la
explotacion de ese signo distintivo (articulos 92 fraccnon Iy 151 fraccnon II de la

Ley de la Propiedad Industrial). : i
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El principio del - nacimiento fdel derecho sobre

la marca como

consecuencia - del reconbcimiento del

adecuadamente al encuadramiento del derech
derecho de la lealtad concurrencial -Es por ello qu

resumirse en los siguiente

“a) - Derecho exclusivo al uso de la marca.

" b) - Derecho .a solicitar. la- declaracion: administrativa. de infraccion ‘en
contra de personas que incurran‘éﬁ cdnaubias' prohibldas por la ley
de la materia, con las consecuentes facultades que trae aparejado.

correspondiente, etcélerar

c) Derecho a solncntar la declaracnon adminis va de. nulidad de una

marca reglstrada cuando afecte su esfera)urldlca'i

d) Derecho -a. defender su .marca cuando sea objeto de “un

procedlmlento admlnlstratlvo e nulldad caduc:dad o cancelacnon.
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e). Derecho para conceder llcencuas de uso,:

derechos. g

223 de Ia Ley de Ia Propleda
~ delitos.

El articulo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial establece el derecho -
al uso exclusivo de una marca a una determi_nadafpérsona, una vez que han
cumplido con los requisitos que al efecto. establece la Ley de Ia‘:materi”a para
obtener su registro. Este articulo contiene una norma jurldica que como tal, tiene
ciertos atributos: la generalidad, obligatoriedad y la'bilétéralidad, entre otras.

La bilateralidad como atributo }de' la’ norma jufldica slgniﬁcé que, al
mismo tiempo que se concede un derecho a una persona, se le impone una -
obligacién reciproca. En consecqencia,,el derecho. al uso exclusivo .de una.
marca por parte de una determinada persbna. contenido en el articulo 87-de |a -
Ley de la Propiedad, entraiia indefectiblemente una serie de obligaciones ‘a

cargo de su titular, las cuales consisten en:
a) Usar la marca en el territorio nacional, en por lo menos uno de los
productos o servicios p‘a_rra:_lqrs que fue registrada, de forma continua

y sin interrupciones tres o mas afios consecutivos.

b) Usar la marca tal y como . fue registrada sin aIteracnones que
modifiquen su ésenciao carécter dlsllntuvo
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c)

d)

~

e

f)

o &

) ley. so pena de sufnr la caducndad de ple o de

Llevar a cabo todas Ias conductas necesanas a t"n de evitar que su’
signo dlslinuvo se convuena en un término - genénco para los
productos o servictos que dlstmgue so pena de que alguna persona
sollcnte su cancelaclén por haber perdido su caracter dlstlntwo

De;ar de usar la marca registrada cuando asi lo declare el IMPI en .
los casos prevnstos en el articulo 129 de la Ley de Ia Propledad

Industnal

Ostentar la leyenda “marca registrada® o las siglas M.R. en los
productos 0 en los servicios para los que fue regustrada par advemr .
al pulblico consumidor o usuario y a sus competldores que se trata de
una marca protegida por la ley como consecuencia de su registrp.‘ '

Inscribir en el IMPI los documentos en los que consten. Ias Ilcencias'
de uso, franquicnas y transmisxén de derechos, cuado las hubiere.

Renovar el reglstro marcano dentro de determina‘la "

Vil Caus‘as"de téfmihacién de lbé éfei:itos’ del registro de una marca

La vigencia del registro de una marca adémas.,de estar delimitada en

cuanto al ambito territoria! del pais en el que se cdhéé‘dié y a la naturaleza de los
productos o servicios que identifica, también se encuenlra restringida en cuanto
"a su duracion. El derecho de exclusividad que adqunere el trtular de un registro
marcario es temporal, es decir, tiene una V|gencta determmada En la mayoria
de los paises, como sucede en México, la vngencna del registro de una marca es
de diez afios contados a parir de la fecha’ de presentacnén de la solicitud de
registro, pero dada Ia magnitud economlca que revuste la tenencna del registro de

una marca, su wgencna puede exlenderse cuantas veces sea necesario por
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periodos de igual 'duracién. Para ello, claro esté'que debéfé i:hm"p‘lir‘se‘cor;’los i
requisitos legales establecidos para tal efecto 'y debera’ pagarse ante Ia ofcma ;
de marcas correspondiente las tasas establecidas por -
prérroga. Dispone en este sentido el articulo 95 de Ia e ‘de
Industrial que: E/ registro de una marca tendrd una wgenc:a “de “diez anos
contados a partir de la fecha de presentacién de su SOIICIlud y podré renovar‘se‘

VPropledad B

por periodos de la misma duracion.

Cuando no sea renovado el registro marcario, éste caducara de pleﬁo
derecho, sin necesidad de declaracion administrativa por parte del IMPI (fraccién
| del articulo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial y dltima parte del articulo
155 de dicho ordenamiento). No obstante lo anterior, el articulo 5§ bis Convenio R
de Paris establece a este respecto que los paises obligados se comprometen a
conceder un plazo de gracia, no menor de seis meses posteriores a la fecha de"
ar

la pérdida de la vigencia del registro marcario, para que su titular pueda sol ;

su renovacion, mediante el pago de una sobre tasa cuando la Ieglslacuén,, ;

nacional lo imponga.

Por otro lado, la Ley de la Propiedad Industrial regula los casos ‘en los
que el registro de una marca perdera sus efectos.de manera antidbadé,‘vya féea B
a peticion de un tercero que cuente con interés juridico, del MInis’teriq’Pabi‘iéb"‘o L
de oficio. Estos casos son por nulidad, caducidad o cancela'cién,l brevia
declaracién administrativa fundada y motivada por parte del IMPI, quien esta
facultado para pronunciarse sobre la validez y vigencia de los derechos de"
propiedad industrial (articulo 155 de la Ley de la Propiedad Indus(nal) ;

Las causas de anulacidn de un registro marcario‘se‘ énéuémran
previstas en las cinco fracciones del articulo 151 de la Ley de . la: Propledad,
Industrial, ¥ son: a) cuando el registro de la marca se hubiese concedldo en
trial o de Ja

contravencion de las disposiciones de la Ley de la Propledr d rlnd,
ley que estuviese vigente en ese momento; b) por el uso antenor de la mtsma
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marca o de una semejante en grado de confustén. apllcada ‘a Ios mnsmos o
similares productos o .servicios, efectuado en el terntono nacnonal o en el
: o ese uso sea

extranjero por una persona dlstlnta a su titular, 5|empre
constante .y anterior a la fecha de presentaclén de la sollcltud ‘de. la marca
registrada o, en su caso de la fecha de prlmer uso. declarad H c)-cuando se
asienten datos falsos en su solicitud; d) cuando se.;haya otorgado por error,
inadvertenc:a o diferencia de aprecuacnén exnstie do otra marca reglstrada lgual
c ] ’quue a iguales o

o semejante en grado de confusién y
similares productos o servicios; y. d)‘cu ‘
"usuario o el distribuidor del titular de:una: marca registrada' en’ el ‘extranjero,
solicite y obtenga el registro, de mala fe,. de Ia mlsma o semejante marca en

epr sentante. el

Meéxico, sin el consentimiento del titular de 1a marca extranjera

E! tlitimo parrafo del articulo 151 de la Ley de Ia P opiedad lndustnal
establece los plazos en los que podran ejercitarse cada una de las acciones de

nulidad contenidas en sus cinco fracciones. De esta manera, Ias causales de
nulidad contendidas en la primera y ultima fréccién‘pc;dré ejercitase en.
cualquier momento, es decir, no existe un plazo previsto para la prescripclén de
las acciones de nulidad que versen sobre la validez de un reglstro marcano
obtenido en contravencion de las disposiciones vngentes al momento de su

concesion o cuando dicho registro se obtenga de mala fe por un sollcntante que
tenga una calidad especial. Situacién diferente acontece en el supuesto de que
se haya obtenido el registro de una marca mediante datos falsos contenidos en
la solicitud o por la existencia de otro registro marcario que se considere
- vulnerado por su titular, al estimar que existe riesgo de asociacion entre la marca
impugnada y la suya, pues sélo se contara con un plaio ydye'cmcp afos, contados
a partir de la fecha en que surta efectos la publicacion ‘del registro en la Gaceta,
para solicitar su nulidad; i.e. a partir de la fecha en qge"eriytre‘"en;circulaclén.’“

" %! Mediante Ia divulgacion del registro de una marca es como empieza el computo de los plazos™
prevlslos en la Ley de la Propiedad Industrial para cuestlonar la vahdez del reglslro de una
marca, L



Por ultimo, el plazo para hacer valer la accién de nulldad por uso antenor en el
territorio naciona! o en el extranjero es de tres afios,; )

L.a segunda causa de cesacion de los efectos del registro 'de 'ur,ié,marca,
es la caducidad por falta de uso, contemplada en la fraccion |l de Ia'Le‘y‘ de la
Propiedad Industrial. El legislador mexicano, en su intento de sancionar la
posesion abusiva de derechos de exclusividad que no son explotédos por su

titular, previé esta figura.

Como se expuso anteriormente, una de las obligaciones que
adquiere el titular de un registro marcario es la de usar el signo distintivo en los
productos o servicios para los que fue registrada. Esta obligacién se encuentra
prevista en el articulo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece que
dicho uso debe llevarse a cabo dentro de los tres afios consecutivos a la fecha
de su concesion. Por un lado, esta disposicion deja cerrada la posibilidad de qué
un tercero solicite la caducidad de una marca que no tenga mas de tres aiios de
registro, pero también, la Ultima parte de dicho precepto establece que la
comprobacion del uso de la marca versara sobre el periodo comprendido dentro
de los tres afios inmediatos anteriores a la fecha de presentacion de la solicitud
de declaracion administrativa de caducidad, situacion que se encuentra
corroborada en el articulo 152 de dicho ordenamiento. En conclusion, basta que
el titular del registro marcario impugnado acredite que dentro de esos tres afios
inmediatos anteriores a la solicitud de declaracion administrativa de caducidad
usé su marca en la forma y cantidades que dictan los usos comerciales: de
acuerdo a la naturaleza de los productos o servicios para los que se encuentra
registrada. o

Por dltimo, el registro de una marca perdera los efectos que le son
propios por cancelacion, en los siguientes casos: a) cuando la marca pierde su
caracter distintivo, i.e., por la vulgarizacion del signo empleado-como marca.
Este fenédmeno se presenta cuando en un principio la marca dumplla con el
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requisito de distintividad que toda marca debe revestir, pero durante el
transcurso del tiempo y por la actitud pasiva de su titular, la marca se convierte
en una denominacién genérica que corresponde a uno o varios de los productos
o servicios para los cuales se registro (articulo 153 de la Ley de la Propiedad
Industrial) y b) cuando su titular pierde el interés en mantener vivos sus efectos y
solicita voluntariamente y por escrito, su cancelacion (articulo 154 de la Ley de la
Propiedad Industrial).

Es interesante hacer notar que conforme a lo dispuesto en el articulo
180 de la Ley de la Propiedad Industrial, las solicitudes relacionadas con los
procedimientos contencioso-administrativos que se sustancien ante eI IMPI
. (nulldad caducidad, cancelacién, infraccion admmlstrahva y de |nfracc16n de’,
derechos de autor en materia de comercio) requenrén del pégb de los

industrial y en materia de gomercio dé derecho
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- CAPITULO QUINTO

LOS EFECTOS DE LA ADOPCION DEL REGISTRO
INTERNACIONAL DE MARCAS EN MEXICO

I.- La Suscripcion del Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas por México y las Causas de su Denuncia

En 1889, bajo el régimen presidencial de Porfirio Diaz, se promulgod la
primera ley especifica en materia de marcas, cuyos objetivos se centraron no
s6lo en la proteccion del titular de la marca, sino también en la de los intereses
de la colectividad. Como lo afirma el Dr. David Rangel Medina, originalmente el
articulo 4° de dicha ley establecia que el derecho de uso exclusivo de la marca
sélo podia adquirirse por el nacional o extranjero residente en el pals, y para
que los nacionales o extranjeros radicados en e! extranjero pudiesen disfrutar
del mismo derecho, debian acreditar que contaban en México con un
establecimiento o agencia industrial o mercantil para la venta de sus
productos'®S. Sin embargo, con la finalidad de incentivar la inversién extranjera,
dicha disposicién fue madificada por decreto de fecha 17 de diciembre de 1897,
mediante el cual se establecid que cualquier persona podia ser titular de un
registro de marca de fabrica, sin importar su nacionalidad o residencia, siempre

y cuando se sujetara a las formalidades establecidas en ia ley de la materia.'®

Otra de las acciones del gobierno mexicano para fomentar la inversion
extranjera fue la suscripcion del Arreglo de Madrid de 1891 el 26 de julio de
1909, mediante el cual se simplifico el tramite de obtencién de la proteccién de
las marcas extranjeras en nuestro pais'®’. Durante el lapso de su vigencia, su
marco constitucional fue la Constitucion de 1857 y después la Constitucion de
1917. La ley vigente en materia de marcas en ese momento era la Ley de
Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903, El Arreglo de

** RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas industriales y
ggmercta/es en México, ob. cit. pp. 22-26.

Idem, p. 30.
%7 E| decreto promulgatorio de dicha adhesion aparecio publlcado el 13 de sepllembre de 1909
en el Diario Oficial de la Federacion.

Esta ley previo por primera vez el llamado derecho de prioridad.
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Madrid - se aplicé en: MéXICO sm que tengamos noue:as de que fuera <
cuestionada su consmuclonalldad Th T :

Con la’ fnal:dad de da cabal cumpllmlenlo a "Ias obligamones |
contraidas por ‘México medlante dlcha adhesnén el Presidente Porfirio Diaz, en
uso de sus facultades consmuclonales. expidié el Reglamen(o para el Registro
de Marcas Internacionales. publicado en el Diario Oficial dé Ié Federacion del
12 de noviembre de 1909. Este reglamento constaba de trece articulos, que
preveian cuales eran las formalidades que debian cumplir los titulares de
marcas registradas conforme a las disposiciones de la Ley de Marcas de 1889
o de la en ese entonces vigente Ley de Marcas Industriales y de Comercio de
1903, que desearan obtener la proteccion de esa misma marca en los demas
paises miembros del Arreglo de Madrid. Asimismo, dicho ordenamiento legal
preveia la forma en que intervendria la oficina de marcas mexicana al momento

de recibir una solicitud de registro internacional para hacerla llegar a la Oficina
Internacional, asi como la publicidad que habria de darle a las marcas que
fueran internacionalmente registradas y el tratamiento que habria de darse a
las comunicaciones entre esas oficinas cuando se realizaran modificaciones
que afectaran al registro internacional. También reguld las causas por las que
la oficina de marcas mexicana podria negar la proteccion a una marca

internacionalmente registrada.

Conforme a dicha reglamentacion, la persona que estuviera
domiciliada en México, y que a su vez contara con un registro marcario
mexicano y quisiera obtener el registro internacional conforme al Arreglo de
Madrid, debia presentar ante la entonces Oficina de Patentes y Marcas una
solicitud en el “esqueleto oficial® con los siguientes datos: nombre y direccion
del titular de la marca, numero de la solicitud nacional y fecha de expedicion del
titulo de marca, asi como la indicacién de los productos a los que fuera
aplicable (estos uitimos debian corresponder a los productos para los cuales se
habia obtenido el registro en México). Los documentos que debian anexarse a

la solicitud eran el comprobante del giro a favor de Bureau Intenahonal de lar .

Propiété Industrielle por . el . importe del emolumento |nlernacional -la
reproduccién de la marca tal y como apareciere en el registro nacional y una
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carta poder cuando la solicitud se thlera medxante apoderado (amculo 1°) Por
otro lado, para garantizar el adecuado Ilenado de-la’ solicitud ~de reglstro
internacional, y debido a que conforme a“las’ dlsposicnones del Arreglo de
Madrid, la solicitud de registro |nternamonal debiade presentarse en francés el

reglamento mexicano previé la elaboracu‘)n de un formulano para el reglstro
internacional a cargo de la Oficina; de Patentes’y Marcas el cual era

proporcionado por ésta de manera gratunta a Ios solicitante

Los articulos 4 y 5 del Réglamehtb establecian que,tan luego la Oficina
de Patentes y Marcas de Meéxico rééibfera una . solicitud de registro
internacional, anotaria tal circunstancia en un libro especial y transmitiria la
solicitud a la Oficina Internacional. Posterior a ello, notificaria al interesado la
transmisién efectuada. Tan luego como la Oficina de Patentes y Marcas de
Meéxico fuera notificada del registro internacional de una marca practicado por
la Oficina Internacional, se encontraba obligada a asentar esa circunstancia en
sus archivos y a remitir al duefio un ejemplar del certificado oficial expedido por'
la Oficina Internacional. A efecto de otorgar publicidad a las marcas objeto de
registro internacional, éstas eran publicadas en un suplemento anexo a"la k
Gaceta Oficial de la Oficina de Patentes y Marcas y también eran complladas
en un album especial que estaba a disposicion del publico en general (arllculos
9y 10). ‘

marcarios mexicanos que servian de base de Ia SOlICllud de

internacional y a las cuestiones relativas a la pérdlda de su vIgencna éslas :
debian ser comunicadas por la oficina de marcas mexlcana a:la Ofcma
Internacional. Adicionalmente, la oficina de marcas mexlcana quedaba~
‘ter’ aclonalmente

obligada, cuando tuviera conocimiento de que una marca
registrada con efectos en nuestro pais’ fuera cuesuonada en’ cuano a su

validez o vigencia, a notificarlo de inmediato a la Ofcma Internacional para que

ésta a su vez lo comunicara al titular lnteresado

egistro internacional’

Finalmente, el énlcurlb 13 preveia que.cuando el.
de una marca fuera contrario & las fracciones Il y 1l del articulo.5° de la
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entonces vigente Ley de Marcas Industriales y de Comercio'®, la Oficina de
Patentes y Marcas podria denegar su protecdién. Dicha circunstancia debia
comunicarla a la Oficina Internacional dentro del afio siguiente a la notificacion

del registro internacional de que se tratara, tal y como lo establecia el articulo ©

5° del Arreglo de Madrid.

Casi treinta y cuatro afos después de la adhesién de México al Arreglo
de Madrid, por Nota de la Secretaria de Relaciones Exteriores de fecha 10 de
marzo de 1942, el Gobierno Mexicano, encabezado por el Presidente Manuel!
Avila Camacho, comunicé al Gobierno de la Confederacién Suiza la decision de
denunciar el Arreglo de Madrid, de conformidad a lo previsto en el articulo 17
bis del Convenio de Paris. El Gobierno de la Confederacion Suiza, basandose
en lo dispuesto en el articulo 15 del Arreglo de Madrid, aceptd la denuncia y fijé
como fecha para que el Arreglo de Madrid dejara de surtir efectos en nuestro
palis, el 10 de marzo de 1943.

Como resultado de lo anterior, el 9 de marzo de 1943 el Presidente
Manuel Avila Camacho expidio el Decreto por el cual se ordend que a partir del
10 de marzo de 1943 dejaria de estar en vigor en todo el territorio nacional el

Arreglo de Madrid, cuyo articulo 2° previé lo siguiente: “Las rnarcas de fabrica y _

de comercio que hayan sido registradas en la Oficina Internacional de Berna
hasta el 9 de marzo de 1943, disfrutarédn durante 20 anos, a partir de la fecha
de su registro, de la proteccion que establece el Arreglo que deja de estar en
vigor". Adicionalmente, el Capitulo Il de! Titulo Unico de Transitorios de la Ley
de la Propiedad Industrial, vigente a partir del 1° de enero de 1943, establecio
una serie de mecanismos para la proteccion de los registros internacionales de
marcas efectuados por la Oficina Internacional hasta antes del 9 de marzo de
1943, cuyos efectos se hicieran extensivos en el territorio nacioknal: salvo

169 Estos preceptos disponian lo siguiente: "Articulo 5°.- No podran registrarse como marcas:
I..., Il. Todo lo que sea contrario a (sic) la moral, & (sic) las buenas costumbres, 6 & (sic) las
leyes prohibitivas; y todo aquelio que lienda a ridicularizar ideas, personas U (sic) objetos
dignos de consideracion, |ll. Las armas, escudos y emblemas nacionales.
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negatlva formal “de protecclén o’ invalidacién que ‘se. dlctara en. los _casos

especiales en los que procedlera Iegalmenle"°

El doctor Davnd Rangel Medlna senala que las causas de Ia denuncua :
del Arreglo de Madrid por: parte de MéXICO se ‘centraron bésncamente en‘la
escasa explotacién de marcas extranjeras en nuestro pais y.aque los mulares
de registros mexicanos no mostraron interés en dar a conocer sus marcas en:

nuestro territorio, pues de acuerdo al repone que arro]aron Ias 'stadlsticas de
la ultima década de la vigencia del Arreglo de Madrid ‘s : i
Oficina de Berna aproximadamente de 2 a 3 marcas
Sefala también este autor que, después de’ Ia denuncna que del Arreglo
hicieron Cuba y Brasil en los anos de 1931y 1933 respectlvamenle, MéXIco era :

ya el unico pals de América que continuaba adherldo al Arreglo

Il. Ventajas y Desventajas del Registro lntefnaclonal ae Marcas

El Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas se rige
por el Arreglo de Madrid de 1891 y el Protocolo de Madrid que se puso en’.
marcha el 11 de abril de 1996. Como se ha expuesto en los dos primeros
capitulos del presente trabajo, ambos tratados internacionales tienen uné
finalidad y una estructura similar, salvo algunas innovaciones presenta: el
Protocolo respecto del Arreglo, las cuales fueron instauradas con la finalidad de
eliminar o por lo menos disminuir las objeciones que en contra del sistema’
implantado por el Arreglo de Madrid venian sosteniendo tradicionalmente
ciertos paises. Es por ello que en el punto en desarrollo, al referirnos a las
ventajas que trae consigo el registro internacional de marcas, nos referiremos a .
la ventajas que ofrecen ambos tratados y, posteriormente, nos referiremos a las
ventajas que presenta el Protocolo respecto del Arreglo de Madrid; para de
esta forma estar en aptitud de concluir si es o no conveniente para:México-

adoptar ambos tratados o solo alguno de ellos.

'7° Cfr. RANGEL MEDINA, Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales yde )
C#merc:o en México, ob. cit., p.48.
1 1dem, p. 47.
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En principio, cabe senalar que el Sistema de Madrid para el reglstro

internacional de marcas se apllca en'los’ paises parte en el Arreglo y en los -
kProtocolo. Sin

paises y organizaciones mtergubernam’ ntale 3 .
embargo, debido a que en la actualndad no se ha adherldo al Protocolo de

Madrid organizacion mtergubernamental alguna, has(a hoy &l"Sistéma de
Madrid sdlo se integra por Estados sugnatarios y

La ventaja basica que presenta el Sistema »dey Madrid es que faclilita la
obtencién de la proteccién de las marcas (de prodljctos o‘de servicios) en
varios palses, sin la necesidad de acudir directamente por si o a través de
mandatario a presentar una solicitud de registro ante las oficinas de marcas de
las partes contratantes de dicho Sistema. Esto se logra ofreciendo a los
propietarios de marcas la posibilidad de protegerlas en varios paises de un
mismo tratado (Arreglo o Protocolo)'’?, mediante la presentacién, en una
oficina, de una unica solicitud hecha en un idioma y para la cual se habra de
pagar un juego de tasas en una moneda (el franco suizo). Asl, una persona
fisica o juridica que lenga el punto de conexién necesario en virtud del Arreglo
o el Protocolo de Madrid (establecimiento, domicilio ‘o nacionalidad), kdesp‘ués
de registrar su marca o presentar su solicitud de registro en la oficina de origen '
(esto dltimo sélo en el caso del Protocolo), Unicamente tendra que presahlaf"
una solicitud en un idioma y pagar una tasa, en lugar de presentar varias
solicitudes independientes en las oficinas de marcas de. las diversas.Partes
Contratantes en diferentes idiomas y pagando una tasa en cada oficina. i '

Como hemos seialado, el registro de una marca hecho por la Oficina
Internacional produce en las partes contratantes los mismos efectos que las
legislaciones nacionales prevean para las marcas depositadas en cada uno de
los paises designados, y en caso de que la oficina de marcas de cada pals
designado no deniegue la proteccion dentro de un plazo determinado (12 6 18

"2 Cuando la parte contratante cuya oficina es la oficina de origen sea parte en el Arreglo, pero
no en el Protocolo, solo podran designarse otros Estados que sean a su vez parte en el
Arreglo. Cuando la Parte Conlratante cuya oficina es la oficina de origen sea parte en el
Prolocolo pero no en el Arreglo, sélo podran designarse otras partes contratantes que sean
también parte en el Prolocolo. Cuando la Parte Contratante cuya oficina es la oficina de origen
sea parte tanlo en el Arreglo como en el Prolocolo, podra designarse cualquier otra Parte
Contralante.
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meses), la marca gozara de la'misma proteccién que si hubiese sido registrada -
directamente por esa. oficina. Aunque se trata de un Unico registro, 'Iiab
proteccion puede ser otorgada por todas o algunas de las partes contratantes
designadas y por algunas otras podra ser rechazada. De esta suerte, un -
registro internacional desemboca en un haz de marcas nacionales: una marca
nacional en cada uno de los paises de la Unién de Madrid a los qde_ se hay‘a

extendido sus efectos el registro internacional'™.

La segunda gran ventaja que ofrece el Sistema de Ma‘drid. es la
simplificacién de la gestién posterior de la marca. Dado que un registro
internacional equivale a un conjunto de registros nacionales, la gestion de esa
proteccion posterior resulta mas sencilla, ya que se pueden inscribir los
cambios posteriores al registro internacional, con efecto para todas o algunas
de las paries contratantes designadas, mediante un uUnico y sencillo tramite
administrativo y mediante el pago de una tasa. Estos cambios pueden consistir,
por ejemplo, en el cambio en el nombre o la direccién del titular, un cambio
(total o parcial) en la titularidad del registro. También se pueden ampliar los
efectos del registro internacional a una parte contratante en funcién de sus
necesidades econémicas o para extender su proteccion a una parte contratante
que no fuera parte del Arreglo o del Protocolo en el momen‘to' dé Ié :
presentacion de la solicitud, mediante la presentacion de una dré'sigh"aclén'
posterior. Por otra parte, el sistema es lo suficientemente flexible para E)érmitiﬁ
que el registro se transfiera, si se desea, sdlo respecto de algdnas 'par,liés'
contratantes designadas, o sdlo respecto de alguno o algunos de los productos
o servicios, o también para limitar la lista de productos y servicios sélo respecto °
de algunas de las partes contratantes designadas. Ademas, el registrb
internacional podra renovarse respecto de todas o alguna de las partes
contratantes designadas, mediante un unico tramite administrativo praéticadb
ante la Oficina Internacional; por lo que solo hay una fecha de vencimiento'y un

registro que renovar.

'3 Como afirma Botana Agra, la proteccion de la marca internacional tiene que valorarse con
“criterios nacionalistas (Cfr. BOTANA AGRA, Manuel, ob. cit., p.59).
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Aunado a lo anterior, cabe subrayar que el Sistema de Madnd no sélo
beneficia a los titulares - de marca, sino también a.las of'cunas de marcas
encargadas del registro nacional, ya que  estas ultlmas no tendrén que
examinar si la solicitud de proteccion solicitada en sus: terntorlos cumple o no
con requisitos de forma, ni tendran que’llevar'a cabo Ia clasufcacu’m de los';
productos o servicios que aparezcan designados en. la solncntud Y. tampoco
tendrd a su cargo la publicacién de las marcas que se : eglstren
internacionalmente. Estas tareas quedan a cargo del Orcina Inlernacional
quien se ocupara de verificar que la solicitud |nternacmnal cumpla con todos los

requisitos que previene el Arreglo, el Protocolo y el Reglamento Comun
(relativos a la indicacién de productos o de servicios, a su clasificacién y al
pago de las tasas exigidas), de informar a la oficina de origen y al titular sobre
las eventuales irregularidades de la solicitud de registro internacional. A su vez,
las oficinas de marcas de las partes contratantes perciben una compensacion
por la labor que desempefan como intermediarias encargadas de !a recepcion
de la solicitud de registro internacional. En efecto las tasas individuales
recaudadas por la Oficina Internacional se transfieren a las paries contratantes
respecto de las cuales han sido abonadas; al tiempo que las tasas’
complementarias y suplementarios se distribuyen anualmente entre las partes .’
contratantes que no han recibido tasas individuales, en proporcién al namero
de designaciones de que hayan sido objeto. Ademas, si el servicio de registro
internacional cierra su ejercicio fiscal con beneficios, éstos se reparten entre las
partes contratantes. :

Una ventaja mas que ofrece el Sistema de Madrid, es que en las

solicitudes internacionales se puede reivindicar la prioridad con arreglo al ' -~

articulo 4° del Convenio de Paris, ya sea basandose en la solicitud de registro

nacional pfesentada en la oficina del pais de origen o en una solicitud a‘nt‘eridri :
presentada en la oficina de otro pais parte del Convenio de Paris'c en kl,ka ‘,oﬁlci’na
de un miembro de la Organizacion Mundial del Comercio. S k .

Olra ventaja mas que presenta eI Slstema de Madrid; es'que a Fn de




Express, que incluye datos relativos a las solicitudes internacionales y a las
designaciones posteriores recibidas por la Oficina Internacional, pero que
todavia no han quedado inscritas en el Registro Internacional; asi como ios
datos relativos a los registros internacionales y a las designaciones posteriores
que se han inscrito, pero que todavia no se han publicado en la Gaceta. Esta
base de datos se renueva diariamente y puede ser consultada en la pagina de
Iinternet hitp://ipdl.wipo.inl. Conforme a lo dispuesto en el punto 3 de la regla 33
del Reglamento Comun, la base de datos electrénica estard a disposicion de
las Oficinas de las Partes Contratantes, y previo pago de la tasa prescrita, del

publico usuario.

Ahora bien, por lo que respecta a las ventajas que presenta el
Protocolo de Madrid respecto del Arreglo de Madrid, podemos enumerarlas en

las siguientes:

a) El solicitante del registro internacional no tiene que esperar a que le
sea concedido en el pais de origen el registro de su marca, sino que basta con -
que haya presentado su solicitud de registro nacional; S

b) Podran ser parte del Protocolo no solamente los paises, sino
también cualquier organizacion intergubernamental que mantenga una'oﬁéiha
regional para el registro de marcas con efecto en todo el territorio de:la
organizacién y por lo menos uno de los Estados miembros de la organizacion
sea parte del Convenio de Paris;

c) La solicitud de registro internacional puede presentarse en
cualquiera de los dos idiomas previstos en el Protocolo: el francés y el inglés.
Sin embargo, si la oficina de origen lo estima conveniente, podra limitar la
opcion del solicitante a uno de esos idiomas;



d) El pais de origen del sollc:tante puede ser determmado en virtid de
su - establecimiento, domlcmo o nacmnalldad sln que se fje un orden de

preferencia entre estos crlterlos delerm nante

e) El plazo por eI que las admmuslracnones nacuona|es e vcargadas de o
registro de marcas pueden comunlcar la denegaclén ‘de’l proteccnén en su
territorio de la marca reglstrada Internaclonalmente ‘puede mpliarse; prevna‘
notificacién dirigida al Dlreclor de Ia Ofcln ce a dleclocho

meses, o incluso por mas hempo cuando Ia denegacnén se; ase en una

oposicién;

f) Si durante la dependencia del registro iﬁternacional. la_ marca
registrada o solicitada en la oficina de origen pierde sus éfectos Y. por tanto, el
registro internacional es cancelado, su titular podra presentar en un plazo de
tres meses a partir de la fecha de esa cancelacion, una solicitud nacional de
registro en las oficinas de la partes contratantes que hayan sido designadas en
virtud del Protocolo. Esta solicitud se tratara como si hubiera sido presentada
en la fecha de registro internacional o de la designacion posterlor de la parte
contratante en cuestion;

g) Las partes contratantes podran expresar su \ voluntad de recibir, en
lugar del importe proveniente de las tasas complementanas Ly

suplementarias,'’ una tasa individual respecto de cualqmer sollcutud en Ia que .

sean designados y. podran determinar su cuantia, 5|empre que ésta no sea
superior a la que tendria que pagarse por el registro de una marca en Ia ot‘cma
de esa parte contratante. )

- Pues bien, ya que nos hemos referido a las ventajas e innovaciones
que presehta el Protocolo de Madrid respecto del Arreglo, ahora cabe referirnos
a cudl seria la postura mas conveniente que, a nuestro parecer, México deberia
adoptar al momento de tomar una decision sobre la incorporaéién al Sistema

de Madrid. -

'74 \/id supra apariado Ill del Tercer Capitulo.
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Como ya se. ha’ mencnonado. Méxuco se adhnrié al Arreglo de” Madrid
durante el goblerno de Porfrlo Diaz A debldo al escaso interés que mostraron
los nacuonales para dar a conocer sus marcas en el exlerior y a que tampoco
se reclbleron muchas sollcnudes en Ias que se desugna a huestro pais para
‘ s 4 objeto de registro

que” se hicnera ex ensnva‘la
|nternaclonal en: 942' el” gobl rno mexncano lomé Ia dec1s:on de denunmar
dicho tratado.

Acl{ualmer\te ivimos uhb'a' syituacién 'diferente ‘ala ariteriof. México ha
l ra abierta ala mversxén extranjera, siendo el pals con mayor
numero de (r _tados Internacnonales suscritos en materia de libre comercio;

aunado a.que en~nuestro pals, como en los demas, los activos mtanglbles

estan llamados al adqumr un creciente peso, pues, en una . economia
globahzada como en la que vivimos, se ha demostrado que el liderazgo no o
da fa titularidad de activos materiales, sino la de bienes intangibles.

‘La marca es un cerlificado de garantia que permite al consumidor, con
solo un vistazo,  percibir una avalancha de informacion acerca del producto o
servicio que adquiere. Por la misma razén, faculta al empresario o industrial a
rentabilizar todas las inversiones que ha hecho en ese bien o servicio eue. sin
el empleo de una marca, serian irreconocibles. Cuanto mas amplia, segura y )

facil de obtener sea la proteccidon que ofrece una marca, mayor seré el estlmulo o

que percibe el empresario o industrial para invertir en _los factores que aquélla
encierra, con el consiguiente beneficio para la economia nacional -y para, los
consumidores. Es por ello, que México debe apostar por la via de Ia'adheéién a:
instrumentos internacionales que permitan simplificar y abafatai' el 'registro de
marcas en el mundo, y también modernizar nuestro Derecho de: marcas.
haciéndolo mas agil y seguro, favoreciendo asi a qunenes |nvnerten en ellas.

Por ello, consideramos que la |ncorporacnon de éXICO

Madrid facilitaria a los nacionales, que cuenten:con un egl tro ¢ :
registro tramitada ante el IMPI, la obtencnén de |a proteccién ‘de suskmarcas en .

el extranjero, lo’ que a su vez permitiria aumenlar la pres ncia de lo productos
y servicios nacionales en otros palses ASlmlSmO Ia Implementaelon del
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registro,interhécional en _nuestro. pais _seria: beneficioso en cuanto a que .
legitimaria a nueskt'ros nacionales fesidentes o no en el territorio’ nacional, asi
como a las personas que cuenten con un establecimiento real 'y efectivo
industrial o comercial, o que' simplemente que estén domiciliadas en algt’J’n
lugar de la circunscripcién territorial, para presentar una solicitud ‘de regisfro o
internacional ante la OMPI. Esto sin duda servirla como aliciente para’las:
personas que han dado a conocer sus marcas en nuestro pais, y que ‘dado al
éxito y buena fama obtenidos por la calidad de sus productos o‘se'rviclosr,
aspiran a ampliar sus mercados mas alla de las fronteras mexicanas, ya que
podrian obtener la proteccion de sus marcas sin la necesidad de acudir a las :
oficinas nacionales de cada uno de los paises interesados y tampoco tendrién
que contratar los servicios de un despacho de abogados en cada uno de estos
lugares. Tampoco tendrian que contratar traductores; lo cual resulta enla
mayoria de las veces muy costoso. Olra ventaja que encontramos, es que
solamente tendria que pagarse una tasa, en un sélo tipo de moneda. para

lograr esta proteccién en varios paises de manera simultanea.

Ahora bien, si se trata de decidir acerca de Sl el gobierno de Méxlco'
deberia de suscribir tanto el Arreglo de Madrid como su Protocol sélo alguno :
de ellos, nosotros consideramos que, en pl’lnCIplO, ser'a convenlente que
suscribiera Gnicamente el Protocolo de Madrid, pues éste presenta innegables
ventajas tanto para los solicitanles como para’ las’ ofcmas nacionales de
marcas de las paries contratantes, que lo hacen mas atractivo que su
antecesor: el Arreglo de Madrid. Otra razén que nos hace pensar que seria
preferible iniciar con la suscripcion del Protocolo, es que éste trae implicitas las
mismas funciones del Arreglo; aunado a que con ello solo tendrlamos que

adaptar la legislacion marcaria nacional a las obligaciones contraidas por un
solo instrumento internacional. El Gnico inconveniente de lo anterior, es que
actualmente son catorce paises que sdlo se han adherido al Arreglo de Madrid
y no al Protocolo, por io que los interesados en obtener la proteccion d'e, SUS -
marcas en tales paises, no podran hacerlo si México no lo suscribe.

No obstante lo anterior, debido a lo dispuesto en denommada c/ausula
de salvaguarda que figura en el articulo 9 sexies del Protocolo y a que Ia gran
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parte "de _los palses pertenecientes al Sistema de Madrid para el. registro
internacional . de marcas, son parte tanto del Arreglo como del Protocolo de
Madrid, en ' caso de que México - suscribiera ambos instrumentos
internacionales, seria el Arreglo de Madrid el que aplicaria en la mayoria de los
veces Yy por tanto, no aplicaran las ventajas del Protocolo (por lo menos hasta
que dicha cldusula de salvaguarda sea revisada o pierda su vigencia).

Una vez que hemos precisado cudles son las ventajas que traeria
consigo el registro internacional de marcas, y que se ha expuesto por qué a
nuestra consideramos resultaria provechoso para México que suscribiera en
principio el Protocolo de Madrid, cabe exponer cudles son las desventajas que

presentaria dicha adhesion:

Existe un constante debate sobre las repercusiohés sobre la posible
adhesiéon de Meéxico al Arreglo y al Protocolo.”Con e’stke‘ bropésito se han
instaurado mesas de debate, conferencias y c'ongresos en los que han
participado representantes de diversos - paises, organismos
intergubernamentales y asociaciones; tales como las jornadas de trabajo que
tuvieron lugar en El Salvador en el mes de noviembre de 1995 en el que
intervinieron un representante de la OMPI y vafiosr"'repu;esentantes de la
Asociacion Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPl). En este
cometido, el Comité Ejecutivo del ASIPI, en conformidad con lo solicitado por el
Consejo de Administracion en la reunion que celebrd en San Diego, California,
Estados Unidos de América, el 12 de mayo de 1996, acordd recomendar a los
miembros de esa asociacidon que estudien en conjunto, en cada pals, las
implicaciones que tendria la eventual aplicacion del Protocolo en las naciones
de Latinoamérica, que inviten a las autoridades nacionales competentes a
considerar exhaustivamente dicha situacion, asi como que requieran a los
organismos nacionales competentes para que perfeccionen sus legislaciones
locales sobre la administracion de la Propiedad Industrial, para que sus
deficiencias no puedan conducir a una adhesion precipitada y no

suficientemente meditada al Protocolo'’®,

75 Boletin informativo de fa Asociacion Interamericana de la Propiedad Industrial, septiembre
de 1996, pp. 2y 3.

177




- A nive! nacional, reconocndos lnvesllgadores y abogados en la materia
como los doctores en derecho Edgar Corzo Sosa y Manue! Becerra Ramirez,
asi como el’ Ilcencuado Luls C Schmid han real|zado un analisis sobre este

tema, en el que cuestlonan Ia consutucionalldad de tales instrumentos juridicos,

asi como los: mconvementes Iegales y formales que pudiera presentar la
adhesién de México al Slslema de Madrld T

Por su parte. Edgark Corzb Sosa y Manuel Becerra Ramirez sefalan
que una posible adhesion a algunb los instrumentos que componen el Sistema
de Madrid para el registro de marcas vulneraria, de manera general,” los
criterios prevalecientes de soberania en nuestra Constitucion y, de manera
particular, se estaria trastocando el sistema de compelencias previsto en la
misma, cefiiéndose a una organizacién internacional, la Union, parte de las
facultades que el Estado mexicano tiene como rector de la economia. '’ Es asi
que desde su punto de vista, tal adhesién implicaria una subordinacién en la
toma de decisiones estrictamente nacionales a organismos internacionales,
como es la Asamblea de la Unién de Madrid, en virtud de que el articulo 10 de!
Arreglo, como del .Protocolo, disponen que la Asamblea .es el . érgano
competente para modificar las disposiciones del Reglamento Comun, para
determinar la cuantia de las tasas relacionadas con el registro internacional y
para modificar las disposiciones contenidas en los articulos 10 al 13 del Arreglo
como del Protocolo (conocidas como “cladusulas. administrativas”). Por tal
circunstancia, consideran los citados autores, que al adoptar el gobierno
mexicano cualquiera de esos tratados internacionales, estaria trastocando lo
dispuesto en el articulo 73 fraccion XXIX Constitucional, que establece que es
el Congreso de la Unidn quien tiene la facultad de expedir leyes en materia de
comercio (y por tanto, en materia de marcas, dada la intima relacién que éstas
guardan con aquél).

' Andlisis constitucional del Arreglo (Arreglo) y Protocolo de Madrid sobre el Registro
Internacional de Marcas (Protocolo), Instituto de Investigaciones Juridicas de la Universidad
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Desde nuestro punto. de vista, el hecho_que el Arreglo y el Protocolo
faculten..a:la Asamblea de Ia Unlén de  Madrid para que efectue las
Vmodlt'cacwnes concermentes de sus’ “articulos 10 al 13, asi como:a las

dusposnmones del Reglamento{Comun no implica una violacién constltuc:onal
|77

debido ‘a que en: prmclplo “como anteriormente lo hemos' sefialado

contenldo de Ios arliculos 10 al 13 del Arreglo y del Protocolo tiene que ver con :

dnsposlc:ones de indole meramente administrativas del Sistema de Madrid que’
Iguna con las decisiones namonales que le .son

“no guardan

encome dadas a Iqui ra de los poderes de! gob:erno mexmano o

‘En éfeclo, el pontenido de las denominadas “clausulas administrativas”
_del. Arreglo .y del. Protocolo, se refieren a la organizaciéon y funciones de la

" Asamblea como érgano colectivo encargado de dotar a la Unién de Madrid de

mejores instrumentos de organizacién y funcionamiento  (articulo “10); a las

- tareas - encomendadas a la Oficina Internacional con  motivo kdel registro
internacional (articulo 11); a la forma en que habra constituirse el preshpuesto
de la Union de Madrid (articulo 12), y al quérum y al ndmero de votos
necesarios para la modificacién de tales clausulas administrativas (articulo 13).
Como se observa, ninguna de estas disposiciones tiene que ver con las
facultades del Congreso de la Unidn para legistar en materia de comercio, ni
con las facultades del Ejecutivo Federal para conceder privilegios exclusivos
por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores,
inventores o perfeccionadores de algun ramo de la industria (facultad que
ejerce, a su vez, por medio del IMPI).

Aunado a lo anterior, no debemos olvidar que el Convenio de Paris
adopta esta misma formula en su articulo 17, al instaurar un método mas
sencillo para la modificacion y actualizacion de sus clausulas administrativas,
contenidas en los arliculos 13 a 17, facultando a la Asamblea: de Union de
Paris para ello; sin la necesidad de llevar a cabo las conferencias de revision,
cuya organizacion es una cuestion delicada y dificil. Ademas de que a la fecha,

""" Vid supra apanado | del Tercer Capitulo.
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no - tenemos conoclmlento que 1) haya cuesuonado en Méxnco la:.

las mismas. De acuerdo a lo establecido en el. artlcul de dlchos
ordenamientos, las tasas aplicables al registro internacional de marcas pueden :

clasificarse en dos tipos: tasas nacionales y tasas internacionales. Las prlmeras :

se fijan y se recaudan libremente, para su propio beneficio,’ por:los paises
contratantes en los que se presente una solicitud de regiétro internacional. (y
también por las organizaciones intergubernamentales en las esto suceda y que
sean parte exclusivamente del Protocolo). Por otro:'lado, las tasas
internacionales que se recaudan por la Oficina lnternacional,kse distribuyen
anualmente entre las partes contratantes, en  proporcion al nimero de
designaciones de que hayan sido objeto. El monto de estas tasas se determina
tomando en consideracion el promedio de las tasas nacionales que se cobran
en los paises miembros del Sistema de Madrid y no de manera aleatoria. Sin
embargo, para desvirtuar las objeciones que se han planteado en torno a este
punto, el Protocolo de Madrid instaurd el sistema de las tasas individuales que
se encuentra establecido en el punto 7 del articulo 8 del Protocolo, el cual
establece que las partes contratantes podran elegir entre el derecho a percibir
una tasa propia o el derecho a compartir el producto anual de las tasas
suplementarias y complementarias.’’® Mediante este sistema, las partes
contratantes del Protocolo quedan facultadas para fijar libremente el monto de
las percepciones que habran de recibir cuando sean designadas en la solicitud
de registro internacional, siempre que ésta no sea superior a la que reciben por
concepto del registro nacional de una marca por un periodo de diez afios.

78 vid. supra apartado Ill del Tercer Capitulo.
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Con lo. anterior, MéXICO al adhenrse al Protocolo de Madnd podria *
determinar: la tanfa aplicable para Ia proteccnén de una marca reglstrada
mternactonalmente por la OMPI cuyos efectos se hagan extensnvos en el

terrltono nacu::nal

) Otra de los argumentos que se. plantean en contra de Ia adhesién de
México al Sistema de Madnd179 denva en 'ue. al establecer el articulo 5 del

Arreglo 'y del Protocolo que las causas por Ias que podra rehusarse la
proteccnén de una marca especlfca deberan basarse exclusivamente en las
causas previstas por el Convenio de Paris y a que estas causas se encuentran
previstas en el inciso B) del articulo 6, nos encontramos frente a supuestos
mas restringidos, en cuanto alcance, que los contenidos en la Ley de la
Propiedad Industrial, lo que podria traer una situacion de desventaja para los
que soliciten directamente un registro nacional de marca en el IMPI.

Respeclo de dicho argumento, cabe sefialar que tanto el Arreglo de

: Madridb no semalan que la negativa de registro deba fundarse exclusivamente
..en la causal contenida en el inciso B) de! articulo 6 quinquies del Convenio de
Paris, como lo refieren los citados autores, sino en cualquiera de sus
disposicionés que se refieran a las condiciones establecidas para.que una
. marca sea presentada a registro nacional, las cuales se encuentran
eapeclﬂcamente previstas en sus articulos 6 bis, 6 ter y 6 quinquies.'®® Estos
: ‘motivos de denegacion coinciden en su gran mayoria con los previstos en la
Ley de la Propiedad Industrial, tal y como se aprecia a continuacion: El articulo
6 bis del Convenio de Paris que se refiere a la prohibicion del registro de
marcas que constituyan una imitacion, reproduccion o traduccién de una marca
notoriamente conocida, coincide con la prohibicion establecida en las
fracciones IV y XV del articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. El
articulo 6 ter del Convenio del Paris que prohibe el registro de simbolos cuyo
uso esté restringido por los paises u organizaciones gubernamentales, a
menos de que el solicitante cuente con la autorizacion de estos ultimos, se

% gdgar Corzo Sosa y Manuel Becerra Ramirez, ob. cit. p. 6 y SCHMIDT: Luis C., México y' 8
Latinoamérica ante el Sistema de Madrid, México, 2001, pp. 6y 7.
180 vid supra apartado VI del Primer Capitulo.
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encuentra prevista en las fracclones VI, Vlll y IX del anlculo 90 de la Ley de la
Prop:edad Industrial.. La prohibicién contemda en ‘el aniculo 6. qumqwes del
Convenio de. Paris’ que excluye "de protecc:én a Ias marcas que sean

susceptibles ‘de - afectar derechos prevnamente adqulridos por. terceros enel-

pais donde se reclama proteccion, equi‘vale a'lo previsto en las fracciones VI,
X, Xil, XVI y XVil del articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial: La
causa de denegacion establecida en el inciso b del articulo 6 quinquies del
Convenio de Paris que se refiere a los signos desprovistos de todo caracter
distintivo (situacion que queda a juicio de las autoridades competentes en las
que se reclama proteccion, corresponde a lo previsto en las fracciones ill y V
del articuto 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. La limitante contenida en el
inciso ¢ de! articulo 6 quinquies del Convenio de Paris que establece que no
seran susceplibles de proteccion las marcas descriptivitas, se encuentra
prevista en la fraccion IV del articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. La
limitante establecida en el inciso d del articulo 6 quinquies del Convenio de
Paris que restringe la proteccion de marcas genéricas o que'Siéndo en 'un
principio distintivas se hayan convertido en tales, equivale a lo dispuesto en las

fracciones i, Ill y X! del articulo 90 de la Ley de la Propledad Industrlal La’
dusposnclén contenida en el inciso e del articulo 6 quinquies del Convenio de
Paris que establece que no seran registrables las marcas que sean contranas a

. la ‘moral y al orden puablico (obviamente, corresponde a las autondades
.nacionales de los paises miembros de este Convenio delermmar qué se
entiende por moral y orden publico), corresponde a lo previsto en el artlculo 40
y a la fracciodn VI del articulo 90 de la Ley de la Propiedad lndustnal Por altimo
la prohibicion contenida en el inciso f del articulo 6 qutnqu:es del Convenlo de
Paris equivale a lo dispuesto en las fracciones Xy XIV del artlculo 90 de la Ley
de la Propiedad Industrial.

Asi, tenemos que el Unico supuesto que no se ericyentra previsto en el
Convenio de Paris y que si se preve en la Ley de la Prdpiedad Industrial, es el
previsto en la fraccion | del articulo 90, que se refiere a'las denominaciones,
figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de

manera cambiante.
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Desde nueslro punlo de vista. convendrIa que Méxlco supnmiera esa
limitante de registro, ya que con elio colncidlrlan lodas las prohlbiclones de
registro de marca contenidas en la Ley: de'la. Propxedad lndustnal con'las

v ra 7el|mmada la

previstas en el Convenio de Paris y.,de ‘esta’ form

objecién planteada a este respecto.

Otra de las objeciones planteadas ‘a la adhe’s'lvénﬂde Meéxico al

Protocolo de Madrid, versa sobre el idioma en que: debe de presentarse la
solicitud de registro de marca. El Protocolo de Madrid permlté chué dicha
solicitud se presente, indistintamente, en francés o en inglés; siendo facultad
exclusiva de las partes contratantes el limitar la opcién del solicitante a uno de
esos idiomas. Quienes sostienen esta objecion, sefalan que debido a que el

espanfiol es el idioma oficial en México, no es posible que las autoridades

nacionales conduzcan asuntos e integren expedientes en idiomas diversos al

idioma oficial'®’.

Si bien es cierto que la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos no hace referencia expresa al idioma oficial, como sucede en otros

paises, es de admitirse que éste es el espafiol. Por su parte, el articulo 179 de
la Ley de la Propiedad Industrial establece: Toda solicitud o promocion dirigida

 al Instituto, con motivo de lo dispuesto en esta Ley y demas disposiciones
derivadas de ella, debera presentarse por escrito, redactada en idioma espafiol.
Los documentos que se presenten en idioma diferente deberan acompanarse
de traduccién al espafiol. En concordancia con lo anterior el articulo 5°, fraccion
VIl del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial dispone: Las solicitudes
y promociones deberén presentarse ante el propio Instituto o en las
delegaciones de la Secretaria y cumplir los siguientes requisitos:.. VII.
Acompariarse de su respectiva traduccion al esparfiol de los documentos

escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promocion..."

De lo anterior, tenemos que para que México pueda adherirse al
Protocolo de Madrid, es necesario que se modifiquen las disposiciones

'*!* SCHMIDT, Luis C., México y Latinoamérica ante el Sistema de Madrid, ob. cit, p. 7.
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transcritas, permitiéndose la presentacidn de las solicitudes de registro
internacional ante el IMPI en un idioma diverso al espafiol, i.e., en inglés o en
francés. Otra posibilidad, seria que como requisito para la recepcién de la
solicitud de registro internacional, se exigiera que se acompaine a la solicitud de
registro internacional, su respectiva traduccién al espaiiol, misma que quedaria

en los archivos del IMPI.

Otro de los argumentos que se vienen esgrimiendo con respecto a los
inconvenientes que presenta la incorporaciéon de México al Protocolo, consiste
en que, debido al idioma de trabajo empleado, resultara necesario que el IMPI -
contara con personal bilingtie o trilinglie, que pudiera certificar que los datos
que aparecen en la solicitud de registro internacional coinciden con los datos
asentados en la solicitud o en el titulo de registro nacional; ademas de que
también, los despachos que tramiten las marcas, deberan contar con personalfﬁ' ;

que maneje ambos idiomas, lo cual en cualquier caso elevaria el costo de. .=~

tramitacién de marcas.'®?

En nuestra opinién, consideramos que esto no sucedé;_ié, pues’en ‘eklkk
caso del IMPI, en la actualidad cuenta con personalrcap:ackitédbr que d‘ominalel
idioma inglés y francés, prueba de ello lo encontramos en . los constantes
cursos que se imparten en el extranjero, a los que accede de manera gratuita el
personal que domina los idiomas de trabajo, tales como los que se imparten en
el Centre d’ Etudes Internacionales de la Propiété Industrielle en la Universidad
Robert Schuman en Estrasburgo, los cuales son tomados por cuatro analistas

- del IMPI en cada afio. También, cabe subrayar que de acuerdo a lo dispuesto
en el articulo 21 del Estatuto Organico del IMPI, la Direccion Divisional de
Relaciones Internacionales de dicho organismo es competente, entre otras,
para fungir como unidad de vinculacion, gestién y representacién del Instituto

-en actividades de caracter internacional; asi como participar, en representacion

~del Instituto, en las negociaciones para el establecimiento y celebraciéon de

" tratados y acuerdos interinstitucionales, asi como en las reuniones y foros
bilaterales, regionales y multilaterales en materia de propiedad intelectual.

" CORZO SOSA, Edgar y BECERRA RAMIREZ, Manuel, ob. cit. p. 6.

184




Ademas es competente para atender'y responder en coordlnamén con’las’ .’
demas areas administrativas del Instituto, cuando asi proceda consultas que le.
sean formuladas sobre cuestiones de propledad :ndusmal con caracter
internacional, asi como aquellas prevenlentes del: extranjero respecto del .
sistema nacional de propiedad industrial.:Es’ |nn gable ue ninguna de estas &

funciones podria ser desempefnada por el IMPI Sl no ‘contara en la actualldad

con personal bilinglie o trilingle.

Por otra parte, consideramos que résulté ‘m'u;:hb'vr'nés gédqnémico para
los titulares de las solicitudes o registros rharcaribs ’rﬁexicanos que deseen
obtener la proteccion de sus marcas en eI extranjero. que contraten los
servicios de un solo despacho de abogados en México que cuenten con
personal que domine el inglés o el francés, a Lque ,tqngan que contratar los
servicios profesionales de tantos despachoé corﬁo' el nimero de paises en los
que se desee obtener esa proteccion, ya que esto |mpllcarla realmente un

gasto excesivo.

Oftra preocupacién que sefpresenia 'Vé;sé sobre kla' publicidéd que -
habra de darse al registro internacional de marcas y sobre ‘sl ésta estaré al
alcance de todos. De acuerdo a lo dispueslo en el articulo 3 del Protocolo I

Internacional reparte a las admmlslracnones de las artes' contratantes de

manera gratuita, un numero determinado de ejemplares 'y un numero |gual a

costo reducido, para que éstas a su vez las pongan a dlsposlcién del plblico -

usuario.

Realmente consideramos gque no: exlste mconvemente alguno con el

sistema de publicidad de los registros internacibnales mstaurado por el Slstema

de Madrid, toda vez que ahorra esta tarea Ias ofcunas de marcas naclonales.

lo que les permitira dlsmmunr el tzempob de espera entre Ia fecha de concesnén;'
del registro marcario nacional y la de su publlcldad En Memco dado la exlensa
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carga de tr\a'l::ajo,' el 'plazo ént}e la fecha de concesién dei registro de una marca
y la ‘fecha ‘de" circulacién “de - la -Gaceta “de “la Propiedad Industrial, ‘es

aproximadamente de seis a ocho meses.

Por otro lado;' el articulo 5.5 del Protocolo establece que las partes
cdntrétantes podran notificar a la Oficina Internacional, cuando su legislacion
aplicable lo autorice y en el plazo previsto por ella, la decisién de negar su

. proleccién a la marca objeto de registro internacional; siempre y cuando dicho

- plazo no exceda de doce o dieciocho meses o al plazo adicional de siete
meses cuando la denegacion de la proteccién sea resultado de una oposicién.
Existe un argumento que se refiere al inconveniente que presenta el que el
articulo 5 del Protocolo limite el plazo de las oficinas nacionales para notificar a
la Oficina Internacional su decisién de negar la proteccién a la marca registrada
internacionalmente, pues hay quienes sostienen que esto constituye una
restriccion sustancial a la libertad del legislador nacional y resultaﬂa»yv

contradictorio cuando una ley nacional establezca un plazo distinto.'®?

La Ley de la Propiedad Industrial no prevé un plazo determlnado';pé"réA' :
que el IMP! emita la negativa formal del registro de una mévly'yca".k{ EI unico
precepto que se refiere a esta situaciéon lo encontramos en el énicdlb' 1'2‘_7, dué
dispone: Las resoluciones sobre registros de marcas y sus—‘;}’ékrj;é{/élciqhégf,

deberén ser publicadas en la Gaceta. Es asi que en la actualidad existe Vuhr o

gran rezago por lo que se refiere a las resoluciones de negativa de registro de:i

marcas, pues tal y como lo afirma Mauricio Jalife son muy‘esi:asos" los casos
en los que el IMPI emite resoluciones de negativa, de manera 'que se opta por
mantener la solicitud en suspenso, lo que genera una indeseable saturacién del
sistema, ya que la solicitud sigue surtiendo los efectos de bloqueo que lo son
propios'™. Debido a esta preocupacion, actualmente existe un proyecto de
crear un area administrativa en el IMP] que se dedique especificamente a la
emision de resoluciones de negativas, lo que implica la contratacién de
personal adicional para abatir ese rezago. Esperamos que estos se de muy
pronto.

')EDGAR CORZO, Sosa, Edgar y BECERRA RAMIREZ, Manuel, ob. cit., pp. 11y 12.
'8¢ JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, ob, cit, p. 259.
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Otra accidn que permitiria abatir ese rezago, seria la de reformar las
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial con el objeto de que prevean
un plazo para la emision de las negativas de registro de marcas y de esta
forma el IMPI se vea constrefiido a cumplirlo, otorgandose asi certeza juridica a
los particulares. De adoptarse el Protocolo de Madrid, sera necesario que la
legislacion nacional prevea un plazo que no sea menor a doce meses, ni mayor
a dieciocho, con la finalidad de que exista similitud entre los plazos previstos
por el Protocolo para la denegacion de las solicitudes internacionales de

. registro tramitadas ante la OMPI y el plazo nacional. ‘

Consideramos que el hecho de que el Protocolo fije como plazo
maximo el de dieciocho meses, para que los palses que no cuenten con el -
sistema de oposicidn notifiquen a la Oficina Internacional su negativa de
proteccion, es un plazo justo para las oficinas de marcas nacionales. En el caso
de México, este plazo seria adecuado, ya que el IMPI| actualmente se
encuentra obligado a emitir en un plazo no mayor de seis meses, la primera
respuesta a las solicitudes de registro que le son presentadas. Por otro lado,
los solicitantes cuentan con un plazo de dos meses, prorrogables por una sola
vez, para manifestar lo que a su derecho convenga respecto de los requisitos o
anterioridades que les sean citados. La suma de los anteriores plazos no da un
total de 10 meses, por lo que en el supuesto de que México se adhiriera al
Protocolo, le restaria un plazo de ocho meses mas para fundar y motivar la
resolucion de negativa. Consideramos que prever un plazo mayor, seria en
perjuicio de los particulares, toda vez que dada la importancia econdmica que
revisten las marcas, es necesaria la agilizacién del tramite de registro para que °
los particulares tengan certeza, en un momento mas inicial del procedimiento,

sobre la viabilidad o no del registro de su marca y, en caso de considerarlo "~

conveniente, puedan acudir prontamente a los medios de impugnacion ¢

correspondientes.

los- paises

Finalmente, otra objecién que plantean los gobiernos d
Uso dela_ marca. como_ fuente” de”

donde rigen principios’ dv‘errivaki:lids “del;
adquisicion de derechos, consiste ‘en que conforme a.lo dispuesto’ en ‘el
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Reglamento Comun, los datos que debe cohlener la. solicitud de de registro
internacional no se refieren a la fecha de primer uso, lo'que puede resultar
incompatible con los principios que rigen en maferia de marcas en esos paises.
Este inconveniente podria desvirtuarse, si paises como México, al momento de
presentar su adhesion al Protocolo, establecen una reserva y manifiestan su
intencién de recibir, cuando la marca - se haya usado previamente en el
extranjero, una declaracion de fecha de prirher uso; la'cual tendra que estar
firmada por el propio solicltan(e Y estar redactada en espafol, para que se
estime que la mnsma forma parte dela propla sollcutud

1. El 'Regist'ro Internacional de Marcas en Espafna. Un Ejemplo de

Derecho Comparado.

Espafa ha sido uno de los palses que mayor intervencion ha tenido en
la conformacidn del Sistema de Madrid. Ademas de haber sido la sede de las
conferencias internacionales que dieron lugar al nacimiento del Arreglo y del
Protocolo, también es uno de los paises fundadores de dicho sistema; y desde
entonces ha contribuido al éxito que ha obtenido durante su existencia.

Como ldgica consecuencia de la incorporaciéon de Espaiia al Sistema
de Madrid, los legisladores espafioles han tenido que ir modificando su
legislacién interna con la ,ﬁnélidéd,de adaptarla a la evolucién del propio
Arreglo'®® y a las nuevas disposiciones del Protocolo.

Recientemente, el 31 de julio de 2002, entrd en vigor en Espafia la
nueva ley de marcas, conocida como Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
:“Marcas, que derogo a la denominada Ley de 710 de noviembre de 1988, de

Marcas. Las causas que justificaron la creacion de este nuevo ordenamiento,
~obedecieron a tres razones: La primera, dar cumplimiento a la sentencia del
Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que delimité las competencias
que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades

8% Espafia hizo suyas las sucesivas modificaciones al acta originaria del Arreglo, que tuvieron -
lugar con motivo de las conferencias de Bruselas, Washington, La Haya, Londres,  Niza y
Estocolmo. Una resefa de los alcances de cada una de ellas, la encomramos en el primer
capitulo.
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Auténomas"y.el Estado Espafiol. La segunda, fue la incorporacion .de-las
disposicidnes de caracter comunitario e internacional a que esta obligado o'se .-
ha comprometido el gobierno espafiol. El tercer motivo, finalmente, obedec(é a
“ la conveniencia de introducir en la ley de marcas ciertas normas de caracter
sustantivo y procedimental que venian aconsejadas por la experiencia obtenida
bajo la vigencia de la ley anterior, las practicas seguidas por otras Iegi‘slacioyn‘es‘ 3
y la necesidad de adaptar su sistema de registro de marcas alas’ exlgenmas de ;

la nueva Sociedad de la Informacién,'®

Dentro de las novedades mas significantes que introduce la ley de
marcas espafola para agilizar el trdmite de registro de una marca, destaca la
implementacion del sistema de oposicién, mediante el cual se suprime el
examen de oficio de anterioridades, con lo que la Oficina Espaiiola de Patentes
y Marcas (OEPM) unicamente examina si la nueva solicitud incurre en alguna
de las lamadas prohibiciones absolutas (articulo §); se sustituye el sistema
“uniclase” por el sistema “multiclase”, es decir, en una Unica solicitud se podran
proteger todas las clases que comprende el Nomenclator Internacional de Niza,
permitiéndose la divisibilidad de la marca; prevé la posibilidad de someter a
arbitraje las resoluciones de la OEPM por las que se conceden o deniegan
marcas, siempre y cuando la cuestion litigiosa afecte exclusivamente a
intereses privados, por lo que no cabe someter a arbitraje la denegacién de una
marca por incurrir en una prohibicién absoluta. Asimismo, incluye previsiones :
tendientes a posibilitar la presentaciéon de solicitudes, la realizacion de trémlles .
adicionales u la practica de notificaciones, via telematica. B

En cuanto a las disposiciones contenidas en la vigente Iey_ dé,ﬁial‘qas '
espafiola que pretenden adaptar el orden normativo: a'. los ‘esfuerzos
armonizadores realizados por la comunidad internacional. llama nuestra
atencién la incorporacion de nuevas normas de conexion que permiten la -
aplicacion en Espafia del Protocolo. Asi, el Titulo VIl de la Ley 17/2001, de 7
de diciembre, de Marcas, dedicado a las marcas internacionales, admite la

posibilidad de que la solicitud de registro internacional se funde no sélo en el

186 Exposicion de motivos del Rey de Espafa, Juan Carlos 1, publicado en el Boletin Oficial del
Estado el 8 de diciembre de 2001 (en www.todaley.com/mostrarLey544p 1tn.htm)

189



registro nacional de una marca',k sino en _su mera solicitud (articulo 79).y
contempla la posibilidad de transformacion del registro internacional en una
solicitud de marca nacional (articulo 83). Al mismo tiempo, se aprovecha la
oportunidad para colmar ciertas lagunas, entre las que destaca la ausencia de
cobertura legal para el examen nacional de una solicitud internacionatl (articulo
82).

El apartado que regula a las marcas internaciones en Espaiia  se
integra unicamente por cinco articulos, que sirven conjuntamente como normas ..
de conexion para la eficaz aplicacién del Arreglo y del Protocolo en Espana, las
cuales se centran basicamente en tres puntos: la extensién a Espana de’la’
proteccién. de la marca internacional cuyo pais de origen es otro pais .
contratante, la facultad de denegacion de la protecciéon “de Ia;, mai’cayk :
internacional y la presentacion de solicitudes de registro intern'acionalypa'ra
.~ marcas cuyo pals de origen es Espana. A continuacion no refenremos alf ,
contenido de cada uno de estos articulos. ' ; T

El articulo 79 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas prévé la -
aplicacion del Sistema de Madrid en Espaiia, al sefialar que cuando el tilulrérrde S

la solicitud lo solicite expresamente, el registro internacional de una marca . =

efectuado conforme al Arreglo, al Protocolo o de ambos, extendera sus efectos
a ese pals. Con lo anterior, cuando una persona reldna los requisitos exigidos
para poder tramitar un registro internacional conforme a lo dispuesto en tales
tratados internacionales podra acceder a la protecciéon de su marca en Espaﬁa.'

El articulo 80, en sus cinco parrafos, se ocupa del tratamiento juridico .-

que habra de darse a la marca registrada internacionalmente en la que figure
Espafia como pais designado, autorizando expresamente a la OEPM a
denegar su protecciéon. Este tratamiento consiste en que cuando ‘la OEPM
tenga conocimiento de un registro internacional de una marca cuyos efectos se
hagan extensivos al territorio espaiiol, publicara en el “Boletin Oficial de la
Propiedad Industrial” los datos del registro internacional 'y verificara que la.
“marca” internacnonal no _incurra en alguna de las causas absolutas de




denegacion'®. A partir de la fecha de publicacion en el “Boletin Oficial de la
Propiedad Industrial” empezara a correr el plazo de oposicion previsto en el
articulo 19 de la ley y, en caso de que se presente alguna oposicion o que la
OEPM sedale la existencia de algun impedimento para su proteccién, se
suspendera el tramite para que el interesado manifieste lo que a su derecho
convenga. Posterior a esto, la OEPM emitira una resolucion en la que funde y
motive la concesion o negativa de registro'®. En este tltimo caso, el titular de
la marca podra entablar los mismos recursos de que dispondria de haber
solicitado directamente la marca en Espafa y la misma hubiese sido denegada
por dicha Oficina. Estos recursos seran los previstos en las disposiciones
reguladoras del procedimiento administrativo y del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo (el recurso ordinario ante el director de la OEPM,
regulado por la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Comun; y contra la resolucion de este recurso, el titular podra
acudir a la jurisdiccién contencioso-administrativo en la forma establecida por la
Ley de 27 de diciembre de 1958, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa).’®?

El articulo 81 dispone que la presentacion de una solicitud de registro
de marca en la Oficina Internacional hecha a través de Espaia, débera’
ajustarse a las reglas de delimitacion de competencia aplicables a la
presentacion de solicitudes nacionales, previstas en primeros cuatro apartados
del articulo 11'%°. Asimismo, prevé que la solicitud de registro_ internacional
estara sujeta al previo pago de una tasa nacional (36,06 euros), sin cuyo pago
no sera tramitada.

El articulo 82 establece que el examen preliminar de la solicitud
internacional que efectuara el organo competente, versara sobre la
presentacion de la solicitud en el formulario oficial previsto por el Reglamento

®7 Cabe senalar que esta publicacion no trata de suplir a la publicacién que efectda la Oficina
I‘gulernacional. sino sodlo es determinante para el computo del plazo del periodo de oposicion.
Ver articulos 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29, apariado 4 de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas.
:;‘;BOTANA AGRA, Manuel, ob. cit., p. 135.
Las solicitudes podran presentarse en la OEPM o en los 6rganos competentes de las
comunidades autonomas cuando el solicitante esté domiciliado o cuente con un
establecimiento en el territorio de estas ultimas.
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Comun'y sobre el pago' de la correspondiente ias"a nécionél' :Si la solicitud
redne estos’ requisitos, se transmitira a la OEPM, que a su vez verificara: a) si
el sollcutame esta legitimado para pedir el reglstro inter acxonal conforme a los
articulos 1 y 2 del Arreglo y/o del Protocolo, b) que Ias lndlcaqones que figuran
en la solicitud correspondan a las del regisiro nacional, © en su'caso, a las de

las solicitud de registro nacional. De no 'cump’lirée"ycon estos requisitos, se
requerira al solicitante para que subsane sus mls:ones ‘o de’ Io contrano se

tendra por desistido de su solicitud. En caso d
contenga irregularidades o éstas sean subsanz das‘dentro de los diez dias

siguientes, se remitira a la Ofclna Inlernacxonal

Finalmente, el arﬂculo.83,esl'ablece'!a posibilidad de transformar un
registro internacional canceladc eI arllculo 6.4 del Protocolo en una

solicitud de marca nacnonal dentro d | plazo de tres meses contados a partir de

la fecha de esa cancelacndn, para Io,cual habran de sefalarse los siguientes
datos en la correspohdiehte solicitud de transformacion: a) indicacién de que se
trata de una solicitud de transformacion, b) nimero y fecha de registro
internacional en que se basa, ¢) indicacién de si dicho registro esta concedido o
pendiente de concesién en Espafia, d) domicilio, dentro del territorio espafiol,. -
para oir y recibir notificaciones. Asimismo, debera anexarse una certiﬁcacién de
la Oficina Internacional en la que se indique la marca y los . s’ei‘vi'cibs' o
productos para los cuales la proteccion del registro internacional. habia tenldo

efectos en Espafa antes de su cancelacién, la cual habra de presemarse
traducida al esparnol.

Como se aprecia, el Ieglslador espanol Iogré adecuar las’ dlsposmlones' ‘




:. Espafia_estos’ corresponderén a Ios prevnstos para las marcas “dlrectamenle
‘deposnada en Espana Yo en caso de que Ia marca no sea objeto de.de

denegacion,” su. reglstro mternac:onal producnra Ios mlsmos efectos que “si

: hublera sido reglstrada en Espana

lV Propuesta de’ Adopclon del'Reglstro Internacional de Marcas

en Mexlco

Como acenadamente senala Maurlcno Jal|fe

es actualmente una de’ Ias constantes que reiteradamenle se |nvocan como‘ v
presupuesto’ de - cualqu:er relacnén comercual |nternac10nal y dada su

lmportanma econémica, se ha convertido en una pnondad de polmca comercual
en todos aquellos palses comprometldos con el modelo de’ globaliza ién
Ejemplo de’ello lo encontramos en Estados Unldos, ya que gran parte 4de Ia

‘ compehhvudad de su economla se basa enla; generaczén y explotacién de Ia~

propiedad intelectual..

A ralz de fendmenos conﬁo-lntérnéi.—qhé han“ai
"_consumo inmediato, la propiedad intelectual se ubica en el ce
de’las empresas y de los gobiernos. La priorizacion:del Derecho Intelectual ha

ntro’ de atencion

dado lugar a la armonizacion de las legislaciones a nivel mundial y.a la
continua labor de preparacion de instrumentos internacionales que permitan su
eficaz proteccion mas alla de las fronteras. Esto, con la finalidad, por una parte,
de ofrecer un nivel adecuado de proteccion a los creadores intelectuales para
fomentar su actividad y, por otra, la de fomentar las inversiones locales y
extranjeras y el flujo de tecnologia, asi como de garantizar una sana
competencia en el comercio y en la industria. Alvin Toffler refiere al esquema
normativo internacional de la propiedad intelectual como una de las principales
bases del nuevo sistema mundial de generacion de riqueza.'®

En la dltima década ha surgido en México un nueveo enfoque de la
propiedad intelectual. Hoy en dia ha quedado atras ,Ia,po ltica"echeverrista, en

:;;JALIFE DAHER; Mauricio, El Valor de la Propiedad Intelectual, ob. cit, p. 20.
Citado por JALIFE DAHER, Mauricio, idem, p. 22.

la’ propledad mtelectual,
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“la:que el gobierno tomé una posicion radical en contra de la . inversion
" proveniente del extranjero, so pretexto de evitar que los paises industrializados
sometieran a los nacionales en su posicién hegeménica de negociacion; para lo
cual fueron creadas leyes como la inversion extrajera y la de transferencia

~tecnologica. En materia de propiedad industrial en 1976 fue promulgada la Ley

de Invenciones y Marcas que tuvo como proposito fundamental atenuar, hasta
donde resuiltara posible, la influencia y el poder econémico que los derechos de
propiedad industrial ofrecen a sus legitimos titulares, en su forma de ventajas

competitivas de caracter monopdlico,'®?

Como resultado de las constantes presiones internacionales,
basicamente de Estados Unidos, en 1990 Meéxico se vio obligado a
reestructurar el marco juridico de la propiedad intelectual con el objeto de lograr
estdndares apropiados de proteccion y eficacia en esta materia. La negociacion
del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) provoco el
reconocimiento que el tema venia demandado de las instancias oficiales, lo que
dio lugar a la abrogacién de la Ley de Invenciones y Marcas y de la Ley de
Transferencia de Tecnologia y a la consecuente promulgaciéon de la Ley de
Fomento y Proteccién Industrial. Sucesos posteriores vinieron a confirmar la
nueva postura del gobierno federal de jerarquizar a la propiedad intelectual: en
el afo de 1993 la creacion del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y
_de la Comision Intersecretarial para la Defensa, Salvaguarda y Vigilancia de la
Propiedad Industrial; en el afio de 1994 las sustanciales reformas a la Ley de
Fomento y Proteccion de la Propiedad, ahora denominada Ley de la Propiedad
Industrial; y en 1996, la promulgacion de la nueva Ley Federal de Derecho de
Autor. A esto, cabe agregar los numerosos tratados de libre comercio que con
posterioridad al TLCAN México ha suscrito, mismos que, en su gran mayoria,
contienen un capitulo completo de disposiciones sobre propiedad inteleciual, Yy
el propio acuerdo de la Organizacién Mundial del Comercio (OMC), que
contiene también una serie de reglas orientadas a la solucion de diversos’

9% JALIFER DAHER, idem., p. 82.
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problemas . que mvolucran Ia propiedad |ntelecma_l: en .esquema .de’ la
globaluzac:on de mercados L it S

Los mveles de mversién asignados al renglén de Ia propledad

lntelectual por las empresas nacionales” han* crecido sensublementew
muchos los ejemplos que-podemos citar de marcas mexlcanas_que_ han ‘ganédo
gran reconocimiento y constituyen un activo valiosisimo para sus titulares. Un
estudio hecho sobre el valor de las marcas mexicanas’realiZado bor la
consultora Interbrand, considerando las marcas de empresas que cotizan en la
Bolsa Mexicana de Valores, arrojé que la marca mas valiosa en el mercado
mexicano es Bimbo, con un precio de mas de $500 millones de dolares. Las
marcas que le suceden en cuanto a su valor econémico, con excepcion de
Cemex (con un valor de $305 millones de ddlares), estan relacionadas: con
directamente con el uso diario en el hogar: bienes de consumo, como pan,
huevo (Bachoco, con un valor de 106 millones de délares) y cerveza (las
diferentes marcas Modelo y Cuauhtémoc-Moctezuma, con un valor de $1 051' y
$425 millones de doélares, respectivamente); de servicios como telefon[a
(Telmex y Telcel, con valor de  $578 .y - $93: mlllones de “ s,
respectivamente), banca (Banamex, con un valor de $358 m|llo es d déla 's)
y televisién (Televisa y TV Azteca con un valor de $172 y. $79 millones de .
ddlares, respectivamente) y de comercios detalllstas (Elektra y. L}verpool con un
valor de $150 y $118 millones de délares, respectlvamente ) 198

Hoy en dia, varias ﬁrmas nacionales despllegkan sus_esfuerzos por
agregar valor a sus activos intangibles, por competir en su propio térritorio con
otras empresas extranjeras e incursionar en los mercados extranjeros. Las *
marcas constituyen una herramienta privilegiada para elevar la |magen de
México en el exterior, son las que mayor valor afadido |ncorporan a los
servicios y productos a los que se refieren. Sobre este tipo de s:gnos puede
asentarse la posicion de liderazgo en los campos de la mvestlgacton el

%4 gstas reglas se conocen en espafol como ADPIC (Aspectos de Propiedad lntelectual en el

Comercio).
% Revista Expansion, Las marcas mas valiosas de México, por Gabnela Ru1z Bonilla, -afio
XXXNI, nimero 840, mayo, 15 de 2002.




crecaente peso

Por todo . Io “anterior, "y debido “a qu ‘los "derechos “de pro.piedad
“intelectual se dirigen rapidamente hacia la globalizacion junto con la tecnologia,
los mercados y los sistemas de produccién; el’gobie’rr_no mexicano se encuentra

 obligado a crear mecanismos que permitan a los nacionales acceder facilmente
a  otros  mercados. Estd compelido a “participar en las estrategias
internacionales de protecciéon que permiten a los mexicanos usar sus marcas
en forma simultanea y extraterritorial, evitando asi que estos sufran abusos de
quienes se dedican a registrar marcas ajenas que cuentan con cierto prestigio
en ofros paises, para obtener una ganancia indebida con ello. Uno de esos
mecanismos lo encontramos precisamente en el Protocolo de Madrid, que
simplifica los procedimientos de registro de marcas, utilizando un solo
procedimiento centralizado ante una sola oficina, un solo idioma, una divisa; lo
que genera un solo regisiro con extensién simultdénea en todos los paises
designados.

La incorporacion al sistema de registro internacional. previsto Vé'n','e[
Protocolo constituirda un aliciente para los productores, comerciarntes, _:y
prestadores de servicios profesionales mexicanos para que busquen npev?s
oportunidades en los mercados extranjeros, dada la facilidad con_quela
podrian acceder a la proteccion de sus marcas en otros paises y mediante un
bajo costo. Por otro lado, dicha incorporacion atraera capitales extranjeros, lo
que obviamente se traducird en la aparicién de nuevas oportunidades de
trabajo en nuestro pais.

Actualmente México es uno de los paises latinoamericanos con mayor
namero de solicitudes de registro de marcas, entre otros signos distintivos. Tan
solo el afio pasado el IMPI recibid un total de 56,237 solicitudes de registro de
marcas. 37,764 solicitudes provenientes de nacionales mexicanos y 18,473
provenientes de extranjeros. El mayor nimero de solicitudes provenlenles del
extranjero corresponde a nacionales de Estados Unidos de América (8 491 )
solicitudes) y, sucesivamente, a Alemania (1,604 solicitudes), Suiza (1,035
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solicitudes), Fréncia (997 solicitudes), Espaﬁé (876 solicitudes), Japén (637
solicitudes), Gran" Bretana (653 sblici(udes) e ltalia (396 solicitudes)'®®, todos
ellos, con excepcion de Estados “Unidos,  son actuaimente miembros del
'Protocolo de Madrid. Esto noé permite concluir que, la adhesion de México al
Protocolo de Madrid daria pauia al incremento de solicitudes de registro de
marca en nuestro pais, ya que varios nacionales de los paises incorporados al
Protocolo que invierten en México, preferirian utilizar este sistema centralizado
de proteccién extraterritorial de marcas para proteger sus marcas en el territorio

mexicano.

Toda vez que el proceso de integracion econémica entre México y
América del Norte adn tiene mucho camino que recorrer, y no se diga mas en
el proceso de integracion del Continente Americano, debido a las
circunstancias tan dispares que existen en &l y al escaso flujo e intercambio de
productos o servicios, consideramos que resulta mas conveniente que se
analice la posibilidad de que México se adhiera el Protocolo de Madrid, pues
éste constituye un esquema avanzado en |a proteccidon extrafronteriza de
derechos sobre marcas, que involucra paises pertenecientes a - distintas

regiones.

A. La adecuacion del marco juridico mexicano ante la adopcion

del registro m!ernacmnal d

De acuerdo con el sistema gue el Protocolo contempla en materia de

cooperacién en el area marcaria, los nacibnales o residentes de cada uno de

los miembros contratanlespodr “obtener en todos los paises miembros la
proteccién de sus marcas.;med|anle el registro .de ellas en el registro

internacional practicado por la Ot"cma Internacional.

Como no podria ser.de otra manera, la incorporacién del Protocolo
exigiria del legislador mexicano la formulacidn de pertinentes: normas de
conexion o de enlace entre el sistema de registro internacional.y la legislacion

' Datos tomados del informe anual del afio 2002, rendido por ia Difeccibn Divisional de
Marcas det IMPI.
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interna. Normas que sirvan de puente para la correcta y eficaz aplicacion del
Protocolo. que: giren en torno a Ia presentacnén de la solicitud de registro
|nternaclonal en el IMF’I (en Iasique se senalen sus atribuciones para fungir
como érgano de enlace entre los ollcltantes y la OMPI), y de otro lado, normas
slura adoptada por la“autoridades cuando México sea

que t'jen cuél seré la
desngnado en la’ olicntud de reglstro internacional (facultad de denegacion,
el' registro - internacional en solicitudes -

lransformacién

plazos.‘ efecto
mternacionales etc) :

En cuanto al primer aspecto referido en el parrafo amenor, eslimamos
que de optar México por la adhesién al Protocolo de Madnd la extensién del
registro internacional a su territorio debera estar cond:ctonada a que el titular lo
solicite expresamente (peticién que puede realizarla en la mnsma solicitud del
registro internacional o mediante una peticion posterior’ aeste registro).
Asimismo, debera preverse expresamente la posibilidad de que la proteccién
de la marca internacional sea denegada, conforme a la facultad prevista en el
articulo 5 del Protocolo. La facultad de denegacion debera recaer
exclusivamente en el IMP!, mediante la ampliacién de sus atribuciones como
autoridad administrativa en materia de marcas; pero no. debemos olvidar que
dicha facultad de denegacidn habra de ejercitarse conforme a lo dispuesto en
el propio Protocolo (motivos de denegacion, plazo para notificar éstos, efectos
de la falta de denegacién).

Con lo anterior, se garantizaria la proteccion de las marcas de los
titulares de los registros internacionales efectuados por la Oficina Internacional,
en cuya solicitud sea designado México; siendo suficiente para esto que se
incluya un capitulo especial en el Ley de la Propiedad Industrial referente a las
marcas internacionales, que admita claramente la posibilidad de que los

efectos previstos para un registro internacional efectuado conforme al Protocolo --

se extiendan al territorio mexicano y que deje a salvo la facultad para denegarla
si asi lo estima procedente la autoridad competente. Cabe precisar, que la
proteccién de la marca internacional en México, debera ser la misma: que el

derecho nacional establece para la presentacion de una solicitud de registro -~

nacional en Meéxico, es decir, habra’' de conferir a su titular el derecho de

198




prelacién y constituira un obstaculo para las. posteriores solicitudes de registro
que se presenten por un tercero, cuando éstas se refieran a una marca igual o
semejante en grado de confusién y se apliquen a los mismos o similares
productos. Pero una vez que transcurra el plazo de denegacion previsto en el
articulo 5 del Protocolo, sin que la misma tenga lugar, la proteccién se tornara
definitiva, i.e., los efectos del registro internacional corresponderan . a  los
previstos para las marcas directamente registradas en nuestro palis.'®’

No obstante lo anterior, como reiteradamente lo Hemb$ referido. ‘la
asimilacion de la proteccion de la marca internacional ala previs:ta"en la’
legislacion nacional para una marca.deja a salvo las eSpeciaIidadesiy'que‘
introduce el régimen de esta proteccion; especialidades que versa basicamente
sobre: duracién y renovacion, dependencia del registro intérnacional,fespectd .
de la solicitud o registro nacional de base, transformacion’ del registro
internacional a solicitudes nacionales, modificaciones a la Iista de productos o
servicios, transmision y cesion parcial. : : ;

En cuanto a las atribuciones previstas por el Protocolo para que Ias,
oficinas encargadas del reglstro nacional en los palses parte _actuen omo

reglamentarse cudl sera la actuacion del IMPI anle este. aconlecimlento, es

decir, todos los actos previos que debera realizar antes de remmr la sollcltud a
la Oficina Internacional. / :

Como se expresé en el capitulo anterior, ante el inconveniente que
presenta el que la solicitud de registro internacional deba de formb!afse en”
francés o en inglés, y con la finalidad de que esto no constituya un‘ob‘stét':ulo de
peso para la adhesion de México al Protocolo, es necesario que la Leykkdé la
Propiedad Industrial admila. la presentacion de “solicitudes” en un idioma

%7 Vid supra apartado V del Capitulo Cuarto.
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diverso al espaiiol, y de resultar esto muy compllcado. podrla sollcntarse que.
éstas sean acompanadas de su respecuva traduccién al- espanol Lo mlsmo
stenores que tengan relactén

con el registro internacional.: s

Adicionalmente a lo anterior; es necesano_'que 1a legislacién mexicana
receptuado en -el “Protocolo y en el

prevea, en concordancia. con:lo
Reglamento Comuan, la forma - y ‘contenido ™ de la solicitud de registro
internacional. Consideramos pertinente que sefalen en la legislacion mexicana
como requisitos adicionales, los siguientes: a) un escrito dirigido al Director del
IMPI, en la que figuren los datos identificadores del solicitante y de la marca o
marcas cuyo registro internacional se solicita; b) documentacion que acredite la
tenencia de un establecimiento comercial o industrial en México o domicilio o
nacionalidad'®8, c) el comprobante de pago relativo a tasa nacional a favor del
IMPI y d) el comprobante de pago de la tasa internacional, en caso de que el
IMPI opte por recaudarla.

Toda vez que conforme a lo dispuesto en el punto 4 del'ahlculo 3'dé| :
.. Protocolo, la publicaciéon hecha por. la. Oficina - Internacional subsmulré I
. : pubhcndad que realizan los Estados de los registros nacionales, es convemente,
para que no se susciten controversias respecto de este punto, que se reforme
el articulo- 127 de_ la Léy de la Propiedad Industrial para que.libere. de . la
’ obl:gacnén |mpuesta al IMPI de publicar las resoluciones de registros de marcas

cuando se-. trate  de registros provenientes de la Oficina Internacional.  Sin
embargo, “creemos que seria conveniente que apareciera publicada en la
Géqeté de la Propiedad Industrial, la comunicacién que reciba el IMP) de la
Oficina_ internacional respecto del registro internacional de una marca cuyos
f:‘-e'fecto‘s se hagan extensivos a México. Esto con la unica finalidad de que a
“partir'de la fecha de circulacion de la Gaceta de la Propiedad Industrial
rcorrespondiente, se efectie el computo de los plazos que la Ley de-la
‘Propledad Industrial confiere para intentar las acciones de nulidad en contra del

% Estos podrian consistir en el comprobante de Alta en la Secralarla de Hacienda Yy Crédl(o
Publico, en las declaraciones de ingresos fiscales, los comprobantes de domlcllio o el acta de
nacimiento o el acta constitutiva. R




registro de una marca, en térmmos de lo dlspuesto en el arﬂculo 151.de dIChO

ordenamiento

Flnalmente. para adecuar las dlsposncuones de Ia Ley de Ia Propiedad
Industrial a las contenidas’en el Protocolo. ‘es necesano mclunr un precepto que
permita la conversion de los registros. inlernacionales cancelados en virtud de "
su articulo 6.4, en el que se contengan cuéles son las formahdades que habra
de reunir la solicitud de transformamén det registro inlernaclonal S

Estas son a nuestro juicio'. las mbdiﬁcaéiones necesar,iask, a‘la
legislacion mexicana de marcas,: las- cuales “consideramos ‘queb no’ se
contraponen a los principios jundxcos que ngen en materia de marcas. Y Iejos
de atentar en contra del sistema reglstral mexicano, permltirlan el fécll acceso
al sistema de registro internacional d’ mar on todas Ias ventajas que lanto
para los particulares como para Ias oficinas de marcas nacuonales representa.

remitir la solicitud a la Oficina Internacional, versaria sobre la prewa y’ fectlva
presentacion de la solicitud de registro de marca o de la antenor mscrl
la marca en su registro a nombre del solicitante; de que la sollcutud o mscnpcuén

comprenda el conjunto de productos y servicios para los que se plde el registro
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. mlernactonal Tamblén. el examen versarla sobre Ia legmmaclén del sollcltante
para instar reglstros mternaclonaleS"por ultlmo el IMPI tendria que exped:r la'
credatatlva de: que las mdlcacnOnes recogldas en Iav

) oponuna certlfcacién
sollcnlud de’ reglstro mternactonal corresponden conlas de Ia sollcntud o reglstro .
8 naclonal asf como la fecha de i

extensivo Va:/Mé

a) Verlfcar que la marca: |nternac|onal constituya un slgno aplo para
ser proteglble y.que no |nvada derechos prevuamente adquiridos por terceros

) AI recibir la solicimd inlernacﬁonal es obwo que el MPi :h,aybrré,d'e

Paris por los érganos nacmnales. éstos recurran a Ios crnteno seguldos en Ia

interpretacion y aplicaciéon - de dlsposmlones internas comcndenles o simulares,
con aquéllas. L

b) Administrar los ejemplares de Ias publlca

nes oficiales que reciba’
y llevar a cabo su dlfusuSn den(ro del terrutono nac n :

c) Resolver. ya sea concedlendo o negando las sollcnudes de reglstro
internacional en las que ‘México sea de5|gnado durante el plazo previsto por el
Protocolo.

(%]
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d) Tomar nota de registros internacionales’ Y. cuando_ sea procedente,
sustituir el reglslro nacuonal ‘que haya sido objeto de reglstro mternacional ;

penenecienle a un mlsmo mular (artlculo 4 bIS del Protocolo)'

: e) Trarmtar ante Ia OMPI Ias petlclones de extensxon‘ terntonal (esta

alnbuc:én es opclonal a las of‘c:nas nac:onale
qmeran asumir esa facullad Ia solicitud de’ ‘extension’ temtona se presenlara

dsreclamente enla Ofclna Inlernaclonal)

intérnacional.‘““

SI blen es, C|erto que lo-anterior mplica atrlbuclone adlcionales a Ias
: i ue con la suscrlpcrén del,

que actualmente cuenta el IMPI ) I
Protocolo’ se suprimen algunas de. ellas, tales como el estudlo de forma que
realiza el IMPI a las solicitudes de reglstro nac:lonal y.la publicacion del registro
de las marcas). Ademas de que con,taI suscripcién, se agilizaria el tramite de
obtencién de registro tanto para -los nacionales que deseen proteger sus
marcas fuera de Meéxico, como para los extranjeros interesados en

salvaguardar sus signos distintivos en Mexico. Esto sin duda, acarrearia un
flujo constante de inversiones que beneficiaria a la economia nacional.
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cchLusmNEs :

PRIMERA.- Muchas fuerzas estan rmpulsando a las empresas en todo el
mundo . a globalizarse, en el senudo de ampllar su partrcnpacron en‘los -
mercados extranjeros. Las empresas logran conqulstar estos nuevos mercados
a través de la utilizacion de marca como’ herramlenta para distmgmr sus
productos y servicios de los de su competldores. A traves del reglstro de una:

marca en distintos palses, se garantlzaua su mular Ia explotaclén exclusiva delyﬂ
signo - distintivo  respectivo, lo que consmuye una lmportante y venlaja :

competitiva.

SEGUNDA.- El Arreglo y el Protocolo de Madrld SOl resultado de:la:

continua labor de preparacion de inslrumentos mternaclonales que permilen la s

TERCERA.- Cuanto mas ampha, segura y facll de: obtener sea laf .
que percnbe el

proteccién que ofrece una marca,. mayor. sera el estlmul
empresario, industrial o prestador de servicios para Inverur en los factores que’
aquélla encierra, con el consiguiente beneficio | para la: economla nacronal y
para los consumidores. Por tal motlvo, el goblerno mexlcano debe analizar e
implementar nuevos mecanismos que. perm|tan a los nacuonales accederA
facilmente a otros mercados, asi: como mcenhvar eI ﬂUjO de capitales
extranjeros a nuestro pails. Uno de esos mecamsmos Io encontramos,',

en materia de marcas; para lo cual habra de apllcarse de una técmca leg|s|allva
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depurada que mplemente normas. senc:llas de conexnén con “dicho’ tratado

internacional.’

QUINTA No obstante que es, un'\orgamsmo nlernacnona ; elb que se

ocupa de practicar el registro |nternaclona “le ,marca conforme a Io,—

convivencia entre los sislemas naci

proteccién de las marcas.

SEXTA.- Losy eféctos Jdel ré'glstrb' internacional son asimilables a los
previstos en la legislacion mterna para las marcas domésticas. En caso de que
México suscriba el Protocolo ‘de Madrld estos efectos corresponderan, en un
principio, ‘a los previstos . para” las marcas “directamente depositadas”™ en
nuestro pais y, en caso de querla marca no sea objeto de de denegacién, sus
efectos corresponderan a-los de una. marca dlrectamenle registrada por el
IMPI.

SEPTIMA.- El contenido del Protocolo no es contrario a los preceptos

constitucionales de nuestro pais, no’ p_bstah:le.:esr necesario_que se realicen -

algunas modificaciones a la legislacién mexicana de: marcas. Esto con la

finalidad de que en el futuro no se presenten problemas. de incompatibilidad 5

con el Protocolo y asl se permita el facil acceso al sistema de registro
internacional de marcas, con todas las ventajas que tanto para los partlculares: :
como para las oficinas de marcas nacmnales éste representa. :

OCTAVA.- La casi inmmente adhesmn de Estados Unldos al Arreglo y al

Protocolo de Madrid podria detonar que’ muchos otros paises |gan esa

tendencia, lo que representarla un. freno a cualquner pretensién de desarrollar .

en nuestro continente, nuevos acuerdos para la creamon de marcas reglonales.'

Es por ello que el goblerno mekrcano debe anallzar prontamentesla'bosnblhdad o
de adherirse al Prolocolo para que en eI supuesto de que su’ mayor socio

205




comercial también lo haga resulte mas fécnl para sus nacwnales y residentes el
obtener la proteccnén de sus marcas en aquel pais sin-que tenga que acudir
dlrectameme alas ofcinas de marcas estadoumdenses : )

NOVENA.-"* Actualmente™ [ “empresarios "~ ‘e
“intermediarios mexicanos’ despllegan sus esfuerzos po agregar valor a sus .
marcas, entre otros activos mtangnbles pues eslén convenc:dos de’ que con ello’

Vn]ero con otras empresas. ;

podran competir en su propio lerrltorio y en‘el
Sin embargo, aun falta mucho por. hace'r para crear una’ conclencaa general
acerca de los indudables benefcioé que conlleva la inversion en el renglén de
la propiedad intelectual, - ya: que, esios consmuyen un  activo intangible

valiosisimo para sus titulares.

DECIMA.- A través: de' ta ébavﬂcién de fenédmenos como Internet, la
marca queda expuesta asu contacto o conocimiento ante la comunidad del
extranjero tan pronto como aparece en algun sitio de la red, mas allad de la
voluntad del titular. El Slstema de Madrid disminuye el riesgo que supone la
exposmlén'mundlal de’la marca, en el sentido de cualquiera que la conozca
podra registrarla en detrimento_de! primer propietario, haciendo mas agil y
seguro el registro de la misma 'en diversos paises, favoreciendo asi a quienes

invierten de buena fe en ellas.
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