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“Now this is not the end.
It is not even the beginning of the end.
But it is, perhaps...
The end of the beginning”

Sir Winston Churchill
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INTRODUCCION

El sistema de mercado altamente competitivo y dinamico en el cual vivimos,
requiere de todas los instrumentos que brinden certidumbre juridica a los actores
comerciales del mundo, por tanto, el registro de marcas es una herramienta
indispensable de negocios que permite a las empresas comercializar y promover
sus productos y servicios, tanto en los mercados nacionales como en los de
exportacion.

En este contexto el Sistema Internacional de Registro de Marcas, también
llamado Sistema de Madrid, basado en el Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas del 14 de abril de 1891 y en el Protocolo Concerniente al
Arreglo de Madrid adoptado el 27 de junio de 1989, administrado por la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, es una opcién de amplio
espectro, asequible y eficaz para los negociantes que buscan proteger sus marcas
en diversos paises simultineamente, con un solo tramite, en un solo idioma, con
una sola tarifa y con una sola fecha de renovacion.

Pero antes de ofrecer al lector una panoramica sobre lo que encontrara en
las siguientes paginas, quisiéramos aclarar que la idea de realizar el presente
trabajo, surge a propuesta de la Asociacidbn Mexicana para la Proteccion de la
Propiedad Intelectual, cuyo personal y asociados se encuentran en la constante
busqueda de nueva alternativas para contribuir al desarrollo nacional, a través del
incansable estudio de nuevos mecanismos de proteccion a la Propiedad Industrial.

El Sistema de Madrid a pesar de haber nacido hace ya mas de 100 afios,
no logré desarrollarse sino hasta 1989 fecha en que se adopta el llamado
Protocolo de Madrid, el cudl vino a corregir las deficiencias que impedian la
evolucion de un Sistema Internacional de Marcas; es entonces cuando la
comunidad internacional inicia un lento pero constante proceso de adhesion al
sistema aqui referido; sin embargo hasta finales del 2004 adquiere una verdadera
internacionalizacion con la adhesion de la Comunidad Europea y de los Estados

Unidos de Norteamérica, actores comerciales que aunados a China, Japon y



Rusia, por mencionar algunos, convierten al Sistema de Madrid en una verdadera
herramienta juridica internacional para el registro de marcas.

México como la 14° economia mas grande a nivel mundial y como actor
comercial internacional debe mantenerse a la vanguardia en todos los aspectos
gue representen una ventaja comparativa para sus empresarios y facilitar su labor
en la conquista de nuevos mercados que permitan el crecimiento econémico de la
nacion; en este sentido, el presente trabajo analizara la conveniencia del ingreso
de México a este sistema, con miras a encontrar en €l una herramienta de apoyo
para el desarrollo nacional.

El presente trabajo de investigacion es exploratorio, porque la doctrina
nacional solo tiene en sus registros vagas referencias al Arreglo y Protocolo de
Madrid; comparativo, por que nos valemos de ese método para estudiar las
instituciones consagradas en ambos textos y en el marco juridico nacional; y
propositivo, porque el fin altimo del mismo es proponer la adhesion de México al
Protocolo de Madrid de 1989.

En las siguientes paginas nuestro lector se encontrara con cuatro capitulos
principales, cada uno de los cuales con un tema y objetivo particular.

El primer capitulo esta dedicado a explicar de manera general e
introductoria, que es el Sistema de Madrid, como surge, como funciona en su
conjunto, cual es el papel de la OMPI en el mismo y cuales son sus principales
ventajas y desventajas.

El segundo se consagra al analisis profundo y detallado de las instituciones
del Arreglo de Madrid, por ser este instrumento el alma del sistema.

En el tercer capitulo analizamos los antecedentes, surgimiento, naturaleza
juridica y aspectos fundamentales del Protocolo, tomando como referencia y punto
de comparacion las instituciones revisadas en el capitulo anterior.

Y el ultimo capitulo se integra con las razones y fundamentos para que
México se adhiera al Protocolo de Madrid, incluyendo un andlisis sobre el

procedimiento para lograrlo.
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Es tiempo razonable de advertir a nuestro lector que la lectura desordenada
y superficial del presente esfuerzo académico, podra llevarlo a confusiones,
lagunas, o en el peor de los casos a conclusiones erréneas.

Mas alla de nuestras pretensiones académicas, queremos brindar al lector
interesado, sea abogado, comerciante internacional, empresario, legislador o lego,
un conocimiento general pero bien fundamentado del Sistema de Madrid, con
miras a despertar la curiosidad de los diversos sectores involucrados y meter al
debate nacional la adopcion de esta herramienta de registro de marcas.
Consientes del caracter titanico de nuestras pretensiones, consideramos esta
Tesis punta de lanza en el debate y un primer paso en el camino. Toca al lector

colaborar con nuestros propdsitos.

El autor.
Enero 2006
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INGRESO DE MEXICO AL SISTEMA INTERNACIONAL DE
REGISTRO DE MARCAS.

1. SISTEMA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE MARCAS.

El Sistema Internacional de Registro de Marcas es regido por dos Tratados
Internacionales: El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
de 14 de abril de 1891 y el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas de 28 de junio de 1989, en vigor a partir del 1°
de diciembre de 1995 y en operacién efectiva a partir del 1° de abril de 1996.*

El sistema es administrado por la Oficina Internacional de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual,®> en delante OMPI, la cual mantiene el
Registro Internacional y publica la Gaceta de Marcas Internacionales de la OMPI.?

Cualquier Estado que sea parte del Convenio de Paris para la Proteccion
de la Propiedad Industrial puede adherirse al Arreglo de Madrid, al Protocolo o
ambos, ademas cualquier Organizacién Intergubernamental puede ser parte del
Protocolo, pero no del Arreglo, si cumple con las siguientes condiciones: a) Que al
menos uno de los Estados miembros de la Organizacion sea parte del Convenio
de Paris y b) Que la organizacibn mantenga una Oficina Regional para el registro
de marcas con efectos en el territorio de la Organizacién.*

Los Estados partes del Arreglo o Protocolo de Madrid y las Organizaciones
parte del Protocolo constituyen la Unién Madrid, considerada como una “Unién

"> Cada Estado miembro de la Uni6én Madrid

Particular” dentro de la “Union Paris
es un miembro de la Asamblea, la cual tiene entre sus principales tareas la

adopcion de la agenda y presupuesto de la Union asi como la adopcién y

! www.wipo.int/madrid/en

2 International Bureau of WIPO

* WIPO Gazette of International Marks.

* Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 28 de Junio de
1989, Articulo 14.1

® De conformidad con el articulo 19 del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial de
1883.
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modificacion de las reglas de implementacion, incluyendo la fijacion de tasas

relacionadas con la utilizacion del Sistema de Madrid.®

1.1. Antecedentes.

El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, es resultado de
un esfuerzo multinacional por minimizar los efectos negativos que el Principio de
Territorialidad de la Marca’ estaba dejando sentir en el sector comercial de
diversos paises en plena expansion economica.

Con la intensificacién del comercio internacional a partir de la segunda mitad
del siglo XIX, surgi6 la practica empresarial de ofrecer los productos y servicios en
los mercados transnacionales bajo la misma marca utilizada en los mercados
internos de origen. Mediante esta practica se estimulaba la unién entre el signo
distintivo y los correspondientes productos o servicios, lo que a la postre contribuia
a provocar en la mente de los consumidores la relacion entre el punto de origen,
calidad y en su caso buena fama de los productos o servicios designados por la
misma marca. ®

Sin embargo los innegables alicientes que encerraba la indicada practica
comercial se vieron de inmediato contrarrestados por las restricciones derivadas
de la Territorialidad de la Marca. De ahi que para la proteccion de la Marca en los
mercados de otros Estados, fuese inexcusable incoar los oportunos
procedimientos de concesion de marcas de conformidad con las disposiciones de
sus respectivas legislaciones domésticas. Consecuentemente el sometimiento de
la marca a tantos sistemas juridicos nacionales, constituia un serio freno al acceso
de los empresarios a los mercados transnacionales y los obstaculos derivados de

la multiplicidad de trdmites, idiomas, reglas de concesién, costos de proteccion y

® The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that
Agreement: Objectives, Main Features, Advantages. WIPO Publication Number 418 (E). p. 4.4

" En materia de Signos Distintivos y en especial en lo relativo al Derecho de las Marcas, rige el principio
llamado de “Territorialidad”, segln el cual el &mbito de validez de un Registro de Marca y la proteccion en el
conferida, corresponde y coincide con el territorio nacional del Estado que lo otorga y no puede rebasar sus
fronteras, de la misma manera que tampoco se puede limitar a una zona o regién del Pais que lo concede. Vid.
RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual. UNAM. México. 1998. p. 69

8 BOTANA AGRA, José. La Proteccion de las Marcas Internacionales. Instituto de Derecho Industrial de la
Universidad de Santiago de Compostela. Pons Juridicas. Madrid. 1994. p.11
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seguimientos juridicos, resultaban inconciliables con el dinamismo inherente al

trafico mercantil internacional.®

1.1.1 Convenios Bilaterales entre Estados Soberanos.

Para remediar en lo posible las consecuencias propias de la territorialidad de la
proteccion de la marca, los Estados recurrieron a la técnica de celebrar Tratados o
Convenios Bilaterales con otros Estados, y sobre la base del “Principio de
Reciprocidad” la marca podia gozar, en los paises ligados por el correspondiente
Convenio, de la proteccidon prevista para sus marcas, sin necesidad de otra
formalidad que no fuera la de estar protegida en su Pais de Origen.

México al igual que los demas paises del mundo, celebr6 un gran nimero
de Tratados o Convenios Bilaterales sobre Amistad, Comercio y Navegacion con
otras naciones, en los que por lo regular se incluia la “Clausula de Asimilacion” a

los nacionales o de “Trato Nacional’°

sobre patentes, marcas de fabrica y de
comercio y de dibujos y de modelos industriales; entre los mas importantes se
encuentran los celebrados con Francia®*, Gran Bretafia®?, Italia®®, Bélgica,
Paises Bajos™. Por lo que respecta al Continente Americano son de resaltarse los

celebrados con Ecuador®, Republica Dominicana’’, Republica del Salvador'® y la

*idem.

9v/id Infra Capitulo 1.1.2.1.1 Principio de Trato Nacional.

" Tratado de Amistad, Comercio y Navegacién celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la
Republica Francesa el 27 de Noviembre de 1886.

12 Tratado de Amistad, Comercio y Navegacion celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino
Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del Norte del 27 de noviembre de 1888.

3 Tratado de Amistad, Comercio y Navegacion celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de
Italia del 16 de abril de 1890.

¥ Tratado de Amistad, Comercio y Navegacion celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de
Bélgica del 7 de junio de 1895.

> Tratado de Amistad, Comercio y Navegacion celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de
Paises Bajos del 22 de septiembre de 1897.

!¢ Tratado de Amistad, Comercio y Navegacién celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y Ecuador del
10 de julio de 1888.

" Tratado de Amistad, Comercio y Navegacion celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la Repblica
Dominicana del 29 de marzo de 1890.

¥ Tratado de Amistad, Comercio y Navegacién celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la
Republica del Salvador del 24 de abril de 1893.
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Republica de Nicaragua'®. De especial mencién requieren los siguientes
instrumentos de la época, por ir mas alla de una clausula de Trato Nacional en
materia de Marcas y establecer un sucinto pero especial régimen de proteccion de
marcas extranjeras en territorio nacional:
a) Declaracion entre México y Bélgica para la Proteccién reciproca de
Marcas de Fabrica y de Comercio, del 7 de junio de 1895.%°
b) Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Imperio Aleman para la
Proteccién de las Marcas de Féabrica, del 16 de agosto de 1898.%
c) Convencion entre los Estados Unidos Mexicanos y la Republica
Francesa sobre Propiedad Industrial, del 10 de Abril de 1899.%2
El interés de estos tratados o convenios bilaterales es de tipo histérico® y su
importancia radica en que nos ayudan a comprender el fendmeno comercial que
se presentaba y la forma en como los Estados le hicieron frente, ademas de
establecer los origenes de ciertas disposiciones del Convenio de Paris para la

Proteccion de la Propiedad Intelectual.

1.1.2 Convenio de la Unién de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Intelectual de 20 de Marzo de 1883.%

Paralelamente a los tratados de alcance bilateral, las acciones para corregir los
inconvenientes de la territorialidad de la marca se orientaron pronto hacia ambitos
territoriales mas extensos. Como resultados de tales acciones deben mencionarse
ante todo, las experiencias juridicas dirigidas al establecimiento de un cierto grado

de uniformidad y armonizacién entre los diversos sistemas nacionales de marcas;

¥ Tratado de Amistad, Comercio y Navegacion celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la
Republica de Nicaragua del 6 de noviembre de 1900.

20 pyblicado en el Diario Oficial de la Federacion el 16 de Mayo de 1899.

2! http://tratados.sre.gob.mx

2 fdem.

ZPara un estudio mas detallado de los mismos, vid. NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas.
Porria, México. 1985. pp. 205y ss.

*Abundante doctrina existe en torno a este documento, el presente trabajo no pretende hacer un anélisis
exhaustivo del mismo, simplemente retomar las partes que a nuestro juicio auxilien en el estudio del Sistema
de Madrid y considerarlo como un antecedente de la Unién de Madrid.
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en este plano se encuentran las disposiciones en materia de marcas contenidas
en el Convenio de Paris de 1883.

La proteccion otorgada a las marcas en virtud de los instrumentos bilaterales
resultaba insuficiente, no solo por la ausencia de uniformidad sino que, ante las
denuncias sucesivas de dichos instrumentos internacionales, provocaban graves
inconvenientes y una absoluta inestabilidad para quienes eran titulares de algin
derecho adquirido. Ante esta situacion se dejo sentir en aquélla época la
necesidad indubitable de la tendencia hacia la unidad de proteccién.”

Esta unidad, después de una serie de Congresos y Conferencias se vio
finalmente plasmada al constituirse la Union de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial mediante la adopciéon del Convenio del mismo nombre, el 20
de marzo de 1883, el cual, al dia de hoy es el documento juridico mas importante
del régimen internacional de la propiedad industrial.

Es indudable que la Unién de Paris presenta enormes ventajas sobre los
tratados bilaterales, como son: la de aplicar una regla general entre los diversos
Estados que la constituyen, mayor seguridad por la armonizacién, equilibrio y
concentracion de intereses entre los Estados adherentes, lo que muy dificilmente
provocaria la salida de éstos y por el incentivo de la unificacion de las
legislaciones en la materia, asi como por la atraccion de otros Estados a adherirse
al pacto comun.?®

Dicha Convencién no ha permanecido estatica a través de los afios y se ha
revisado y modificado en diversas ocasiones para adaptarla a las necesidades de
las diversas épocas y actualizarla de acuerdo a los adelantos técnicos que hayan
surgido en la materia. Las Conferencias para la revision de la Convencion han sido
las siguientes: Roma 1886, Madrid 1890, Bruselas 1900, Washington 1911, La
Haya 1925, Londres 1934, Lisboa 1958 y Estocolmo 1967.%"

Nuestro pais forma parte de la Union Internacional de la Propiedad Industrial
desde 1903, afio en que se suscribié el texto de Bruselas®®, posteriormente el

» NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. Porria, México. 1985. p.199
26 §
Idem.
2" Las revisiones a la convencion, desde 1883 hasta la de Washington 1911, han quedado ya sin vigencia,
solo rigen actualmente, entre los diversos paises las revisiones de La Haya, Londres, Lisboa y Estocolmo.
%8 Diario Oficial de la Federacion, 17 de septiembre de 1903.
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gobierno del General Victoriano Huerta reconocié las reformas de Washington y
aunque al triunfo de los constitucionalistas se intenté revocar esa aceptacion, no
se logro. El texto de La Haya se adoptd en México desde 1929%°, el de Lisboa se
adopta hasta 1962%* y por Ultimo la reforma de Estocolmo fue ratificada hasta

1976%, después de haber entrado en vigor la Ley de Invenciones y Marcas.*?

1.1.2.1 Principios esenciales del Convenio de Paris en Materia de

Marcas.

Consideramos necesario repasar los principios mas importantes establecidos
en el Convenio de Paris, por la importancia que encierran para el estudio de las
marcas internacionales. Al respecto la mayoria de los doctrinarios coinciden en
sefalar que son cuatro los principios o pilares del Convenio en lo que a marcas
respecta, estos son a) Principio de Trato Nacional, b) Principio de Independencia,
c) Proteccién de la marca “Tal Cual” y d) Derecho de Prioridad. A continuacién una

breve referencia a cada uno de ellos.

1.1.2.1.1 Principio de Trato Nacional.

Este principio consiste en que los subditos unionistas tienen el derecho de obtener
de cada pais de la Unidn, su asimilacion a los nacionales o el trato nacional en
materia de propiedad industrial, es decir el unionista tendra abiertos en cada uno
de los paises de la Union, dos categorias de derechos: a) Los derechos
reconocidos por las leyes internas a los nacionales, sin discriminacién alguna y b)

Los derechos reconocidos especialmente por el Convenio de Paris. Esto es, sin

% Diario Oficial de la Federacion, 30 de abril de 1930.

% Diario Oficial de la Federacion, 31 de diciembre de 1962.

3! Diario Oficial de la Federacion, 27 de julio de 1976.

% SEPULVEDA, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Un estudio sobre las patentes los
certificados de invencién, las marcas, los avisos y nombres comerciales y la competencia desleal. 22. ed.
Porriia. México. 1981.p 7.
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perjuicio de que el unionista cumpla con las formalidades y condiciones impuestas

en esta materia a los nacionales.®

1.1.2.1.2 Principio de Independencia.

Segun este principio, el stubdito unionista que efectué un registro o depdsito
en un pais de la Unién es totalmente independiente del registro o depdsito
efectuado en el Pais de Origen 0 en otro pais de la Unidn, es decir no existe
vinculacion juridica alguna. Una vez registrada en un pais de la Unién, una marca
de fabrica o de comercio sigue siendo independiente y no resultara afectada por la
suerte que los registros de la misma marca puedan correr en otros paises, incluido

el Pais de Origen.**
1.1.2.1.3 Proteccion de la marca “Tal cual es”.
El contenido de este principio estriba en que el unionista que tiene la

propiedad de su marca regularmente registrada en su Pais de Origen puede

obtener la proteccién de su marca “tal cual es” en los otros paises de la Unién.*

¥ Convenio de Paris. Articulo 2 [Trato nacional a los nacionales de los paises de la Unién]. 1) Los
nacionales de cada uno de los paises de la Unidn gozaran en todos los demas paises de la Union, en lo que se
refiere a la proteccion de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan
actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por
el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendran la misma proteccion que éstos y el mismo recurso
legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades
impuestas a los nacionales. 2) Ello no obstante, ninguna condicion de domicilio o de establecimiento en el
pais donde la proteccion se reclame podréa ser exigida a los nacionales de los paises de la Unién para gozar de
alguno de los derechos de propiedad industrial. 3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la
legislacion de cada uno de los paises de la Union relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la

competencia, asi como a la eleccion de domicilio 0 a la constitucién de un mandatario, que sean exigidas por
las leyes de propiedad industrial.

% Convenio de Paris Articulo 6 [Marcas: condiciones de registro, independencia de la proteccién de la
misma marca en diferentes paises] 1) Las condiciones de depdsito y de registro de las marcas de fabrica o de
comercio seran determinadas en cada pais de la Union por su legislacion nacional. 2) Sin embargo, una marca
depositada por un nacional de un pais de la Union en cualquier pais de la Unién no podra ser rehusada o
invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el Pais de Origen. 3) Una
marca, regularmente registrada en un pais de la Unién, serd considerada como independiente de las marcas
registradas en los demas paises de la Union, comprendiéndose en ello el Pais de Origen.

% Convenio de Paris. Articulo 6 quinquies [Marcas: proteccion de las marcas registradas en un pais de la
Unidn en los demas paises de la Uni6n (clausula «tal cual es»)] A. 1) Toda marca de fabrica o de comercio
regularmente registrada en el Pais de Origen sera admitida para su deposito y protegida tal cual es en los



18

En realidad la interpretacion de este principio ha suscitado las opiniones
mas diversas y ha sido objeto de resoluciones jurisdiccionales opuestas alrededor
del mundo, acalorados debates doctrinarios se han desarrollado a lo largo de su
vida juridica y en ultima instancia cada pais unionista ha interpretado a su manera

esta disposicion, y existen divergencias en cada uno de ellos.*

1.1.2.1.4 Derecho de Prioridad.

Este derecho se incorpor6é desde el texto original del Convenio de paris en
1883, y el cual consiste en que el unionista que haya efectuado regularmente el
depdsito de una marca en alguno de los paises de la Unién, disfrute de un
derecho de prioridad de seis meses para efectuar el depésito de dicha marca en

alguno de los paises de la Uni6n.*’

demas paises de la Union, salvo las condiciones indicadas en el presente articulo. Estos paises podran, antes
de proceder al registro definitivo, exigir la presentaciéon de un certificado de registro en el Pais de Origen,
expedido por la autoridad competente. No se exigira legalizacion alguna para este certificado. 2) Sera
considerado como Pais de Origen el pais de la Unién donde el depositante tenga un establecimiento industrial
o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Union, el pais de la Unién
donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unidn, el pais de su nacionalidad, en el caso de que
sea nacional de un pais de la Union. B. — Las marcas de fabrica o de comercio reguladas por el presente
articulo no podran ser rehusadas para su registro ni invalidadas mas que en los casos siguientes: 1. cuando
sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el pais donde la proteccion se reclama; 2.
cuando estén desprovistas de todo caracter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones
que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar
de origen de los productos o la época de produccion, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje
corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del pais donde la proteccion se reclama; 3.
cuando sean contrarias a la moral o al orden publico y, en particular, cuando sean capaces de engafiar al
publico. Se entiende que una marca no podra ser considerada contraria al orden publico por el solo hecho de
gue no esté conforme con cualquier disposicion de la legislacion sobre marcas, salvo en el caso de que esta
disposicion misma se refiera al orden puablico. En todo caso queda reservada la aplicacion del Articulo 10 bis.
% Para un estudio breve sobre las principales posiciones doctrinarias al respecto, se recomienda: vid. NAVA
NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. Porrla, México. 1985. pp. 215y ss.

3" Convenio de Paris. Articulo 4 [A. a |. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales,
marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad. - G. Patentes: division de la solicitud]A. 1) Quien
hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invencion, de modelo de utilidad, de dibujo o
modelo industrial, de marca de fabrica o de comercio, en alguno de los paises de la Union o su causahabiente,
gozara, para efectuar el deposito en los otros paises, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados
mas adelante en el presente. 2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depdsito que tenga
valor de depdsito nacional regular, en virtud de la legislacion nacional de cada pais de la Unién o de tratados
bilaterales o multilaterales concluidos entre paises de la Unién. 3) Por dep6sito nacional regular se entiende
todo deposito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el pais de
que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud. B. — En consecuencia, el depdsito
efectuado posteriormente en alguno de los demas paises de la Unidn, antes de la expiracion de estos plazos,
no podra ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depdsito, por la
publicacion de la invencion o su explotacion, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o
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1.2.Objetivos del Sistema de Madrid.

Los objetivos del Sistema de Madrid los podemos ubicar en dos rubros

principales:
A)

B)

Facilitar la obtencién de proteccién para las marcas® en diversos

Estados simultaneamente. El registro de una marca en el Registro

Internacional produce en los Estados partes de la Unién designados
por el solicitante los efectos de un registro nacional; esto es, un
Registro Internacional es equivalente a un conjunto de registros
nacionales.

Facilitar el subsiguiente control de la proteccidén obtenida en diversos

Estados. Es decir solo hay un registro que renovar y los cambios,
tales como cambio de propietario, direccion o lista de bienes y
servicios amparados por la marca, son registradas en el Registro
Internacional mediante un solo procedimiento administrativo. Por otro
lado, si se desea limitar los efectos del registro a determinados
Estados contratantes o para algunos bienes o servicios, o limitar la
lista de bienes o servicios amparados, respecto algunos Estados
contratantes, el Sistema de Madrid es lo suficientemente flexible para
poder hacerlo.*®

1.3.Miembros.

El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas se

conforma con la totalidad de los Estados partes del Arreglo de Madrid de 1891 o el

Protocolo relativo al Arreglo de Madrid de 1989, asi como de las Organizaciones

por el empleo de la marca, y estos hechos no podrén dar lugar a ningin derecho de terceros ni a ninguna
posesion personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del dia de la primera solicitud que sirve de base
al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislacion interior de cada pais de la Union.
C. 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados seran de doce meses para las patentes de invencién y los
modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos 0 modelos industriales y para las marcas de fabrica o de

comercio.

% ya sean de comercio o de servicios.
¥ The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to
that Agreement: Objectives, Main Features, Advantages. WIPO Publication Number 418 (E). p. 5.5
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Intergubernamentales*® parte del mismo Protocolo, juntos constituyen la Unién
Madrid, considerada como una “Union Particular” dentro del Convenio de Paris de
1883.4

Actualmente son 77 los miembros de la Union Madrid, 76 Estados
soberanos, entre los que podemos destacar Australia, Bélgica, Austria, China,
Cuba, Francia, Alemania, Italia, Japon, Holanda, Rusia, Espafia, Reino Unido y los
Estados Unidos de América, mas una Organizacion Intergubernamental, la Union
Europea.*?

Dos ingresos recientes a la Union son de resaltar, la adhesion de los
Estados Unidos de América y la de la Unién Europea®, ingresos que han venido a
otorgarle al Sistema un nuevo vigor y dinamismo, en el concierto del comercio

internacional.**

1.4.Estructuray funcionamiento general del Sistema de Madrid.

En esta parte del trabajo pretendemos brindar al lector un breve panorama de
la manera en como trabaja el Sistema de Madrid en su conjunto, esto es, quienes
pueden utilizar el sistema, como se obtiene un Registro Internacional de Marca,
que efectos tiene y que papel juega la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual en este sistema, para posteriormente estudiar con mayor profundidad el
Arreglo de Madrid y su Protocolo relativo, pilares juridicos sobre los que descansa

el Sistema Internacional de Registro de Marcas.

“0'\/g. Unién Europea

* Convenio de Paris. Articulo 19 [Arreglos particulares] Queda entendido que los paises de la Unién se
reservan el derecho de concertar separadamente entre si arreglos particulares para la proteccion de la
propiedad industrial, en tanto que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del presente Convenio.
*2Vid Anexo 7.1. Lista detallada de miembros y fecha de ingreso a la Unién.

* Aunque es de resaltar que la mayoria de los miembros de la Unién Europea ya eran miembros del Sistema
de Madrid, pero no asi la Organizacién Intergubernamental en si.

*« La adhesion de la CE al Protocolo de Madrid es el tercer acontecimiento importante ocurrido en el
sistema internacional de marcas, en los ultimos tiempos El primero fue la adhesion de los Estados Unidos de
América al Protocolo de Madrid en noviembre de 2003, y la segunda la inclusién del espafiol como tercer
idioma de trabajo del sistema de Madrid en abril de 2004, estos avances prometen transformar el sistema
internacional de registro de marcas en un sistema méas completo y global".Palabras del Director General de la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Dr. Kamil Idris, con motivo de la Adhesion de la
Comunidad Europea al Protocolo de Madrid. En Periddico Portal OMPI, 6 de julio de 2004, seccién Novedad
y Recursos Informativos en www.wipo.int y www.impi.gob.mx
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1.4.1. Usuarios del Sistema.

Una Solicitud para Registro Internacional, “Solicitud Internacional”, puede
ser presentada por cualquier persona fisica 0 moral que sea nacional, o tenga su
domicilio, o posea un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo dentro
del territorio de un Estado que sea parte del Arreglo de Madrid o del Protocolo, o
bien dentro del territorio de una organizacién intergubernamental que sea parte del
Protocolo, o en su defecto sea nacional de un Estado miembro de dicha
organizacion.”

El Sistema de Madrid no puede ser usado por una persona o entidad legal,
qgue no posea la vinculacién juridica necesaria con un miembro de la Unién
Madrid, mediante el establecimiento industrial o comercial, domicilio o
nacionalidad. Tampoco puede ser usado para proteger una marca fuera de la

Unién Madrid.*®

1.4.2. El Registro Internacional de la Marca

A manera de introduccion podemos decir que el Registro Internacional de
una marca, podra obtenerla cualquier miembro de la Union Madrid mediante: a) la
presentacion de una Solicitud Internacional, b) el pago de las tarifas
correspondientes y c) la aprobacion de cada una de las oficinas nacionales de los
Estados contratantes que hayan designados en la solicitud como territorios en

donde se busca obtener la proteccion de la marca.
1.4.2.1. La Solicitud Internacional
Una marca puede ser objeto de una Solicitud Internacional solo si ha sido

previamente registrada (o0 donde la Solicitud Internacional se regule
exclusivamente por el Protocolo, si el registro ha sido solicitado a la autoridad

** The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to
that Agreement: Objectives, Main Features, Advantages. WIPO Publication Number 418 (E). p. 5
46

Idem.
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competente) ante la Oficina de Registro de Marcas del Estado parte, con el cual el
solicitante tiene la vinculacion juridica necesaria®’. Esta Oficina se denomina
“Oficina Origen”.

La Solicitud Internacional debe ser presentada ante la Oficina Internacional
mediante la Oficina de Origen. Las solicitudes internacionales presentadas
directamente por el solicitante a la Oficina Internacional, no son consideradas
como tales y se regresan al solicitante.

Debe contener una reproduccién de la marca, que debe ser idéntica a la
que conste en el registro o solicitud de origen y una lista de los bienes y servicios
gue se busque amparar, clasificados de acuerdo a la Clasificacion Internacional de
Bienes y Servicios.*®

Los solicitantes de un Registro Internacional pueden acogerse al Derecho
de Prioridad establecido por el Convenio de Paris* y deben designar a los
Estados Contratantes en los cuales deseen proteger la marca®. El Estado
contratante cuya oficina sea la Oficina de Origen no puede ser designado en una
Solicitud Internacional.

La designacion de una Parte Contratante se realiza de conformidad al
tratado, Arreglo o Protocolo, que sea comun a la Parte Contratante designada y a
la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de Origen. Cuando ambas Partes
Contratantes sean parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo, la designacién

se rige por el Arreglo.>*

*"Vid infra 1.4.1 Usuarios del Sistema.

“®Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Bienes y Servicios para el Registro de Marcas.
(15 de junio de 1957).

*Vid infra. 1.1.2.1.4 Derecho de prioridad y nota al pie correspondiente.

%0 De acuerdo a las reglas especificas que al efecto brindan los Tratados Internacionales en cuestion: Cuando
la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de Origen sea parte en el Arreglo, pero no en el Protocolo, s6lo
podran designarse otros Estados que sean a su vez parte en el Arreglo. Cuando la Parte Contratante cuya
oficina es la Oficina de Origen sea parte en el Protocolo pero no en el Arreglo, sélo podran designarse otras
Partes Contratantes que sean también parte en el Protocolo. Cuando la Parte Contratante cuya Oficina es la
Oficina de Origen sea parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo, podra designarse cualquier otra Parte
Contratante.

51 Seguin lo previsto en la denominada “Clausula de Salvaguardia” que figura en Articulo 9sexies del
Protocolo de Madrid.
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1.4.2.1.1. Tipos de Solicitudes Internacionales.

Existen tres tipos de solicitudes internacionales:>?

a. Solicitudes reguladas exclusivamente por el Arreglo. Esto es, que

todas las designaciones son hechas al amparo del Arreglo, entre
Estados que son todos, incluyendo el de la Oficina de Origen,
parte del Arreglo. En este caso el idioma oficial sera el franceés.

b. Solicitudes requladas exclusivamente por el Protocolo. Esto es,

gue todas las designaciones son hechas al amparo del Protocolo,
entre Estados que son todos, incluyendo el de la Oficina de
Origen, parte del Protocolo. En este caso, los idiomas oficiales
seran el Inglés, Francés y Espafiol.>®

c. Solicitudes requladas por ambos, el Arreqglo vy el Protocolo. Esto

es, que algunas de las designaciones son hechas al amparo del
Arreglo y otras del Protocolo. En este caso, los idiomas oficiales

seran también el Inglés, Francés y Espafiol.>*

1.4.2.1.2. Tarifas.>
La Solicitud Internacional es sujeta al pago de las siguientes tarifas o tasas®®:

a) Tarifa Basica.>’ Por el tramite normal de la Solicitud Internacional.

b) Tarifa Complementaria o Complemento de Tasa.’® Respecto de cada

Estado contratante designado en la Solicitud Internacional.

52 The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to
that Agreement: Objectives, Main Features, Advantages. WIPO Publication Number 418 (E). p. 7. En
adelante se citard como “WIPO Publication Number 418 (E)”
:i La Oficina de Origen puede restringir la opcion del solicitante a 1, 2 o los 3 idiomas.

Idem.
5 WIPO Publication Number 418 (E) p.7.
% Al conjunto de estas se le denomina genéricamente “Tarifa o Tasa Internacional”, excluyendo a la Tarifa
Individual que es de naturaleza nacional.
5" Articulo 8.2.a del Arreglo de Madrid y 8.2.i) del Protocolo.
%8 Articulo 8.2.c del Arreglo de Madrid y 8.2.iii) del Protocolo.
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c) Tarifa Individual o Nacional.® Respecto de cada Estado contratante

designado en virtud del Protocolo y que haya declarado su deseo de recibir
dicha Tarifa.®°

d) Tarifa Suplementaria.®* Respecto de cada clase de bienes y servicios que

exceda de la tercera, en la que se clasifiquen los bienes y servicios a los

que se apligue la marca.
Estas tarifas deben ser pagadas directamente a la Oficina Internacional o en la
Oficina de Origen si esta acepta recibir el pago y realizar la transferencia de las

tarifas a la Oficina Internacional.®?

1.4.2.1.3. Tramite de la Solicitud.

Es muy importante que la Oficina de Origen certifique la fecha en la cual
recibe la solicitud para que se presente la Solicitud Internacional.®® Esta fecha es
importante, ya que si la Oficina Internacional lo recibe dentro de los dos meses
siguientes, cumpliendo con los requisitos legales, sera esa la fecha de Registro
Internacional.®*

Una vez recibida la Solicitud Internacional, la Oficina Internacional verifica
gue la solicitud cumpla con los requisitos establecidos en el Arreglo o en el
Protocolo y en los reglamentos administrativos, en caso de encontrar alguna
irregularidad se notifica inmediatamente a la Oficina de Origen y al solicitante, para
gue subsanen las deficiencias dentro de un plazo de tres meses o de lo contrario

la solicitud se considerara como abandonada.®®

% Articulo 8.1 del Arreglo de Madrid y 8.1. del Protocolo.

% El monto de esta Tarifa es determinada por el Estado contratante que la imponga, pero no debe ser més alta
de la que cobraria su Oficina de Origen por un registro nacional. Los montos de estas tarifas son publicados
en la Gaceta de la OMPI.

81 Articulo 8.2.b del Arreglo de Madrid y 8.2.ii) del Protocolo.

2WIPO Publication Number 418 (E) p.7.

6 Articulo 3.1 del Arreglo, 3.1 del Protocolo y Regla 15 del Reglamento Comin del Arreglo de Madrid
relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo. (en vigor a partir del
1° de abril de 2004.)

% Articulo 3.4 del Arreglo, 3.4 del Protocolo.

% Regla 11 del Reglamento Comun del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del
Protocolo concerniente a ese Arreglo. (en vigor a partir del 1° de abril de 2004.), en adelante citado como
Reglamento Coman.
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Si la Solicitud Internacional cumple con todos los requisitos legales
aplicables, la marca es registrada en el Registro Internacional® y publicada en la
Gaceta Oficial.’’

Por ultimo la Oficina Internacional notifica a cada Estado miembro de la

Unién designado para conceder registro y proteccién en su territorio®®

1.4.2.2. Examen realizado por la Oficina de los Estados

Contratantes designados en la Solicitud Internacional.

La oficina de cada Estado -contratante designado en la Solicitud
Internacional examina el Registro Internacional de la misma manera que una
solicitud presentada directamente ante ella. Si encuentra fundamentos para
objetar el registro o bien si recibe alguna oposicion, durante el examen ex officio,
la oficina tendr& el derecho de declarar que la proteccién no se puede conceder a
la marca en dicho pais.®®

En caso de que la Oficina no encuentre fundamento legal alguno para negar
la proteccion en su Estado debera expedir una “Declaracion de Concesion de
Proteccion”, en un plazo no mayor a 12 o 18 meses dependiendo las reglas
aplicables™. Dicha declaracién es registrada en el Registro Internacional y
publicada en la Gaceta Oficial y se envia una copia de la misma al titular del

Registro. Es importante resaltar que las oficinas nacionales no estan de ninguna

% Regla 14.1 del Reglamento Comun.

%7 Regla 32.1.i) del Reglamento Comdn.

% Regla 14.1 del Reglamento Comun.

% WIPO Publication Number 418 (E) p. 9.23.

" Toda Parte Contratante puede declarar que, cuando se la designe en virtud del Protocolo, el plazo genérico
de 12 meses sea reemplazado por un plazo de 18 meses. Toda Parte Contratante que haya hecho esta
declaracién puede declarar, ademas, que una denegacion provisional basada en una oposicion podra
notificarse aun después de expirado el plazo de 18 meses. Las denegaciones provisionales se inscriben en el
Registro Internacional y se publican en la Gaceta. Una copia de las mismas se envia al titular del registro
internacional. Todo procedimiento posterior a la denegacion, como por ejemplo la revision, el recurso o la
respuesta a una oposicion, se tramita directamente entre el titular y la administracion de la Parte Contratante
interesada, sin participacion alguna de la Oficina Internacional. Sin embargo, la administracion en cuestion
debe enviar una declaracién a la Oficina Internacional una vez que se haya terminado todo el procedimiento
ante esa administracion, en la que se indique si la denegacion provisional queda confirmada o si se retira total
o0 parcialmente. Esta declaracién también se inscribe en el Registro Internacional y se publica en la Gaceta.
Vid. Reglas 16 y 17 del Reglamento Comdun.
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forma obligadas a conceder la proteccion a una marca, es una facultad

discrecional.”

1.4.2.3. Efectos del Registro Internacional y Dependencia del

Registro de Origen.

A partir de la fecha del Registro Internacional, o en el caso de una Parte
Contratante designada posteriormente a partir de la fecha de esa designacion, la
proteccion de la marca en cada una de las Partes Contratantes designadas es la
misma que si la marca hubiera sido objeto de una solicitud de registro presentada
directamente en la Oficina de esa Parte Contratante. "2

En consecuencia, el Registro Internacional equivale a un conjunto de
registros nacionales. Aunque se trata de un registro Unico, la proteccion puede ser
denegada por algunas de las Partes Contratantes designadas o puede ser objeto
de limitacibn o renuncia soOlo respecto de alguna de las Partes Contratantes
designadas. Del mismo modo, un Registro Internacional puede transferirse a un
nuevo titular sélo con respecto a algunas de las Partes Contratantes designadas.
Asimismo, un Registro Internacional puede ser invalidado con respecto a una o
mas de las Partes Contratantes designadas, por ejemplo por falta de utilizacion.
Por otra parte, cualquier accion por infraccion de un Registro Internacional debe
emprenderse por separado en cada una de las Partes Contratantes de que se
trate.”

Este régimen se contrapone a un derecho regional unitario, como por ejemplo
la marca comunitaria, que no puede ser objeto de denegacion, limitacibn o

transferencia solo con efecto para una parte del territorio abarcado por el derecho,

™ De la lectura del marco juridico regulatorio del Sistema de Madrid se observa que las Oficinas no tienen
obligacion de enviar una decision de concesion de protecciéon y no se contempla ninguna consecuencia
juridica en caso de que no lo hagan. Cfr. Arreglo, Protocolo, Reglamento Comun y WIPO Publication
Number 418 (E) p. 10.

"2 Articulos 4.1 del Arreglo y 4.1.a) del Protocolo.

" Vid. Capitulo 5 “Designaciones Posteriores — Modificaciones”, Reglas 24 a 28 del Reglamento Coman.
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y cuyo cumplimiento puede exigirse mediante un Unico procedimiento que abarque

las infracciones ocurridas en cualquier parte de ese territorio.”

1.5.Papel de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual en el
Sistema de Madrid.

El Sistema Internacional para la Proteccion de la Propiedad Industrial, tiene
como base y fundamento juridico el Convenio de Paris, a través del cual se
constituye la Unién para la Proteccién de la Propiedad Industrial”, dicho Convenio
en su articulo 19 permite expresamente la constitucion de “Uniones Particulares”
para la proteccién de la propiedad industrial. "® Con base en ello el articulo 1.1 del
Arreglo de Madrid establece “Los paises a los que se aplica el presente Arreglo se
constituyen en Union Particular para el Registro Internacional de Marcas”, y el
articulo 1.2 confiere la funcién de administracion de la Unién Madrid a la Oficina
Internacional de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).”’

Por lo tanto la Unién Madrid es una Unién Particular administrada por la OMPI,
esto significa que aunque las decisiones de la Unidén son tomadas por su maximo

"’ su funcionamiento administrativo cotidiano

organo de gobierno “La Asamblea
es llevada a cabo por el Departamento de Administracion de los Registros
Internacionales, Servicio de Clasificaciones Internacionales de Marcas y Disefios
Industriales y la Division de Informacion y Promocion, de la Subdireccion de

Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la Oficina

™ Cfr. CASADO CERVINO, Alberto. El Sistema Comunitario de Marcas. Lex Nova. Valladolid 2000. pp.
500 a 506.

"> Articulo 1° del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial.

78 Articulo 19. Queda entendido que los paises de la Unién se reservan el derecho de concertar separadamente
entre si arreglos particulares para la proteccion de la propiedad industrial, en tanto que dichos arreglos no
contravengan las disposiciones del presente Convenio.

" Articulo 1.2 del Arreglo de Madrid. Los nacionales de cada uno de los paises contratantes podran obtener
en todos los demas paises parte en el presente Arreglo, la proteccion de sus marcas, aplicables a los productos
0 servicios, registradas en el Pais de Origen, mediante el depoésito de las citadas marcas en la oficina
Internacional de la Propiedad Intelectual (Ilamada en lo sucesivo la “Oficina Internacional) a la que se hace
referencia en el Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo
sucesivo la “Organizacion”), hecho por mediacién de la Administracién del citado Pais de Origen.

8 Vid infra. 1. Sistema Internacional de Registro de Marcas.
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Internacional de la Propiedad Intelectual”, con sede en la ciudad de Ginebra,
Suiza.®®

Ademas del control del Registro Internacional de Marcas, la publicacion de la
Gaceta Oficial y demas tareas administrativas, la Oficina Internacional, es la
encargada de preparar las reuniones de la Secretaria General de la Union Madrid,
de los Comités de Expertos y demas grupos de trabajo de la Unién, también
prepara las Conferencias de Revision de las disposiciones del Arreglo y el

Protocolo®, y cualquier otra actividad atribuida directamente por la Asamblea.®

" Datos tomados de la pagina web oficial de la OMPI. http://www.wipo.int

8 |a OMPI tiene una estructura y organigrama muy complejo, consideramos que en el presente trabajo es
irrelevante abundar demasiado en ella, pero consideramos de utilidad insertar al final de esta obra un
diagrama de la estructura organica de la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual para tener una
vision unitaria de la misma.

8 Excepto las referidas a los articulos 10 y 11 del Arreglo y Protocolo.

8 De conformidad con los articulos 11 del Arreglo y Protocolo.
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2. ARREGLO DE MADRID.

(ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE
MARCAS del 14 de abril de 1891. Revisado en Bruselas el 14 de diciembre de
1900, 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 Niza el 15 de junio de 1957, en
Estocolmo el 14 de julio de 1967y modificado el 28 de septiembre de 1979.)

2.1.Génesis.

La idea de un Registro Internacional de marcas encontré su primera exposicion
oficial en el Congreso Internacional de la Propiedad Industrial, celebrado en la
ciudad de Paris del 5 al 17 de Septiembre de 1878, en donde se adoptaron dos
resoluciones relacionadas con esa idea. En una de ellas se expresaba el deseo
de que el depdsito de solicitudes de patentes, marcas, dibujos y modelos se
pudiera realizar para varios paises a la vez ante la autoridad nacional competente
y los consulados respectivos. La otra resolucion establecia que las formalidades
de depdsito de una marca deberian someterse a una reglamentacion internacional
en la que se previese la posibilidad de un Unico depdésito fuese suficiente para
obtener la proteccién de una misma marca en los paises de aplicacién de dicha
reglamentacion.®

Durante los siguientes afios los esfuerzos internacionales se concentraron en
la creacion de la Unién para la Proteccion de la Propiedad Industrial®* y no fue sino
hasta la Conferencia de revision del Convenio de Paris celebrada en abril — mayo
de 1886 en la ciudad de Roma, que la idea de instaurar un sistema de Registro
Internacional en materia de marcas recobré nuevos impulsos, con la presentacion
del proyecto elaborado por la Delegacién Suiza denominado “Arreglo relativo al
Registro Internacional de marcas de fabrica o de comercio y de reglamento para

% BOTANA AGRA, Manuel. La Proteccién de las Marcas Internacionales. Instituto de Derecho Industrial
de la Universidad de Santiago de Compostela. Pons Juridicas. Madrid. 1994. p. 15

8 Mediante el Convenio de la Unién de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial de 1883, aprobado
el 20 de marzo de 1883 por la Conferencia Diplomatica celebrada en Paris del 4 al 20 de marzo de 1880 y del
6 al 28 de marzo de 1883.
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Su ejecucion”, sin embargo solo logré que la Conferencia recomendara un estudio
mas detenido de la propuesta y el aplazamiento de una resolucion al respecto

hasta la siguiente conferencia.®®

2.1.1. Aprobacion del Arreglo. (Conferencia de Madrid 1890 — 1891).

La siguiente conferencia para la revision del Convenio de Paris tuvo lugar
en la ciudad de Madrid, Espafia. Desarrollo sus trabajos en dos etapas, en la
primera® los trabajos se centraron sobre el estudio y deliberacién de los
proyectos preparados para su debate y aprobacion, en la segunda®’ los trabajos
se limitaron a la firma de los cuatro proyectos aprobados en las sesiones de 1890,
uno de ellos el “Arreglo relativo al Registro Internacional de Marcas de Fabrica o
de Comercio con un Protocolo final y el Reglamento para su ejecucién”.®®

El proyecto original fue redactado por la delegacién Suiza, incorporando
varias modificaciones sugeridas por la delegacién italiana; durante el estudio de
los materiales, las delegaciones de Bélgica, Francia y Holanda, presentaron
diversas enmiendas que a la postre fueron aceptadas por la conferencia y
finalmente en la sesién del 14 de abril de 1891, la conferencia aprob6 en definitiva
el texto de Arreglo, del Reglamento para su ejecucion y del Protocolo final, los
cuales fueron objeto de firma el 14 de abril de 1891 por los plenipotenciarios de
Bélgica, Espafia, Francia, Guatemala, Italia, Paises Bajos, Portugal, Suiza y
Tlnez.?®

El Arreglo, Reglamento y protocolo, fueron ratificados el 15 de junio de
1892, con vigencia a partir de 15 de julio del mismo afio, por Bélgica, Espafa,

Francia, Suiza y Tunez.%

% BOTANA AGRA, Manuel. Op. Cit. p. 16

% Del 1 al 14 de abril de 1890.

8 El 14 y 15 de abril de 1891.

% BOTANA AGRA, Manuel. Op. Cit.

% bidem p. 17

% NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. Porrlia, México. 1985. p 223
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2.1.2. Consolidacién. (1892 — 1925)

El Arreglo de Madrid fue bien recibido por la generalidad de los medios
interesados, incluso en paises que no lo firmaron se llegd a crear un movimiento
favorable a la integracion en el mismo. Es de destacar el nimero cada vez mayor
de Estados que lo ratificaron hasta 1925, por orden cronolégico: Paises Bajos (1
de marzo de 1893), Portugal (18 de marzo de 1893), Italia (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 (26 de julio de 1909),
Marruecos (30 de julio de 1917), Checoslovaquia (5 de octubre de 1919), Rumania
(6 de octubre de 1920), Serbia-Croacia-Eslovenia (18 de marzo de 1921),
Alemania (1 de diciembre de 1922), Luxemburgo (1 de septiembre de 1924),
Letonia (20 de agosto de 1925) y Turquia (10 de octubre de 1925).%*

Por otra parte, la vitalidad que desde su efectiva puesta en funcionamiento
manifestd el Arreglo tuvo su reflejo en el sostenido crecimiento del numero de
registros internacionales practicados a lo largo del periodo 1893-1925. Como
cifras indicadoras del crecimiento continuado, basta recoger aqui los siguientes
datos: registros internacionales efectuados en 1893 = 76, 1894 = 231, 1897 =
451,1903 = 577,1908 = 908, 1911 = 1.517, 1914 = 1.934, 1920 = 2.284 y 1924 =
5.487.%

Por ultimo, otro signo claro del interés y dinamismo generados por el AMMI
lo constituyen los esfuerzos desplegados durante sus primeros treinta afios de
vida para colmar lagunas, componer las deficiencias que la practica habia puesto
al descubierto y apuntalar ciertas piezas de su estructura. Esos esfuerzos se
concentraron fundamentalmente en las conferencias de revision de Bruselas 1897-
1900.y de Washington 1911.%

* BOTANA AGRA, Manuel. Op. Cit. p.20
“Ibidem pp. 20y 21
% idem.
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2.1.3. Las revisiones posteriores a 1925.

Una vez que logré consolidarse como un instrumento valido y eficaz de
simplificacion de las formalidades precisas para la proteccion de la marca en el
ambito territorial de la Union particular de Madrid, los trabajos desplegados en
torno al Arreglo de Madrid se centraron en la introduccion de mejoras que su
aplicacion practica aconsejaba.

Los hitos mas relevantes de la evolucién experimentada por el Arreglo en la
etapa comprendida entre los afios 1925 y 1967, estan representados por las
revisiones, de desigual peso, a que fue sometido en las conferencias de la Haya
1925, Londres 1934, Niza 1957 y Estocolmo 1967.

A continuaciéon destacamos algunas de las aportaciones hechas en las

revisiones mas importantes celebradas a partir del afio 1925.

2.1.3.1. Conferencia de la Haya. *

Esta conferencia tuvo lugar del 8 de octubre al 6 de noviembre de 1925. Las
novedades incorporadas al Arreglo en la conferencia cabe cifrarlas en las
siguientes:

a) Se recoge la norma segun la cual la determinacion del Pais de Origen se

harda de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 6 del Convenio de la
Unién de Paris.®

b) La solicitud de Registro Internacional ha de ser realizada en el formulario

oficial y presentada por medio de la Administracion del Pais de Origen.

c) Se considera que una Administracion nacional acepta la marca

internacional cuando no efectlla comunicacién alguna de “rechazo” dentro

del plazo méaximo de un afio.

% Tbidem p. 23.
% Actualmente el articulo 6 del Convenio de Paris se refiere a las condiciones de registro de la marca y la
independencia de la proteccion concedida en cada Estado miembro.
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d) Se introduce la facultad de las administraciones de los paises contratantes
de rehusar la renovacion en los casos que se modifique la forma de la marca o se

introduzcan cambios en los productos a los que la marca se aplica.

2.1.3.2. Conferencia de Niza.*®

Los resultados de la conferencia de Londres 1934 no llegaron a colmar las
expectativas reflejadas en el programa preparado por la Oficina Internacional, de
ahi que, al poco tiempo de celebrarse la conferencia de revision de 1934, la
Oficina reemprendiera nuevos trabajos de revision del Arreglo y es asi como del 4
al 15 de junio de 1957 tuvo lugar en Niza la conferencia para la revision del
Arreglo de Madrid y la adopcién del Arreglo relativo a la Clasificacion Internacional
de Productos y Servicios para el Registro de Marcas.”’

Sin perjuicio de que en posteriores apartados se analicen con mayor
detenimiento las aportaciones hechas por la Conferencia de Niza al texto del
Arreglo, a continuacion se subrayan los aspectos mas novedosos de la misma:

a) Para la determinacion del Pais de Origen se abandona el reenvio a lo

dispuesto en el articulo 6 del Convenio de la Union Paris.

b) Se introducen las reglas para definir el tema relativo a la fecha del Registro

Internacional.®®
c) La Limitacion territorial facultativa y la extension territorial son objeto de
regulacion. Conforme al primero, los paises contratantes pueden hacer la
declaracién de que el Registro Internacional no extendera sus efectos a su
territorio, a menos que asi se solicite expresamente; y en el segundo se
especifica la forma en que ha de hacerse la peticion de extension territorial

para los paises que se hayan acogido a la facultad antes sefialada.*

% BOTANA AGRA, Manuel. Op. Cit. p.25

o Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas del 15 de junio de 57 revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de
1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979. Convenio a través del cual los Estados adoptan una
clasificacion uniforme de las marcas de productos y servicios, la cual coincide con la clasificacién
internacional adoptada por la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual.

% Articulo 3.4 del texto en vigor del Arreglo.

% Articulos 3 bis y 3 ter del texto en vigor del Arreglo.
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d) Se acoge el principio de independencia del Registro Internacional, mediante
el cual el Registro Internacional se independiza del registro en el Pais de
Origen al expirar el plazo de cinco afios desde su fecha de registro.®

e) Por ultimo es de resaltar que la constitucion de la Unién Particular para el
Registro Internacional de marcas también se aprob6 en esta conferencia.
Es decir en esta conferencia se incorporé como texto del parrafo primero
del articulo 1° la declaracion segun la cual “...los paises a los que se aplica
el presente Arreglo se constituyen en Unidn Particular para el Registro
Internacional de marcas”.

La simple mencién de estas innovaciones introducidas en el Arreglo realza el

importante papel que la conferencia de Niza ha desempefiado en la historia de
este Arreglo; hasta el punto de que la parte sustantiva o material del texto en vigor,

es heredera de la obra de Niza.

2.1.3.3. Conferencia de Estocolmo.'®*

Celebrada del 11 de junio al 14 de julio de 1967, la conferencia se propuso
introducir en le Arreglo modificaciones de orden simplemente administrativo, que
respondieran a las exigencias del Proyecto de Convenio de creaciéon de la OMPI.
Pero sin duda la aportacion mas relevante de Estocolmo 1967 ha sido la detallada
regulacion de la Unidon de Madrid contenida en los articulos 10 al 13 del texto
actualmente en vigor.

El texto mas reciente del Arreglo es el adoptado en esta conferencia, debe
sefalarse sin embargo que con fecha 2 de octubre de 1979 la Asamblea de la
Union introdujo un par de modificaciones en el articulo 10 del Arreglo al cambiar la
palabra “trienal” por “bienal” y la frase “cada tres afios” por la de “cada dos afios”.

Estas modificaciones entraron en vigor a partir del aflo 1983.

100 Articulo 6.2 del texto en vigor del Arreglo.
%1 BOTANA AGRA, Manuel. Op. Cit. p.27



35

2.2.Estados miembros.

De conformidad con el articulo 14 del Arreglo y las reglas propias del Derecho
Internacional Publico en la vertiente del Derecho de los Tratados, las vias
establecidas para adquirir la condicibn de Estado contratante del Arreglo de
Madrid son la “Ratificacion™®? y la “Adhesion”.103104

Ahora bien estas vias estan abiertas unicamente para los Estados en los que
concurra la condicion de parte contratante del Convenio de la Union Paris y por

tanto miembro de la Unién de Paris.'®

2.2.1. Firmay ratificacion.

La ratificacion constituye el medio reservado a los paises de la Unién Particular
de Madrid que hayan firmado la correspondiente acta. Por supuesto, para la
ratificacion del Acta de Madrid de 1891, el Unico requisito para la ratificacion ha
sido el de haberla firmado, sin que para ello precisara, por no existir aun, la
pertenencia a la Unién particular de Madrid.*®

Los instrumentos de ratificacion se han de depositar ante el Director General
de la OMPI.*’

Del conjunto de Estados que en el momento presente integran la Union creada
por el Arreglo los que han seguido la via de la Firma y posterior Ratificacion son

los siguientes:

ESTADO RATIFICACION ESTADO RATIFICACION
Bélgica 15 de julio de 1892 | Espafia | 15 de julio de 1892
Francia 15 de julio de 1892 | Italia 15 de octubre de 1894

192 Esto es para aquellos Estados que hubieren firmado el texto del Acta correspondiente bajo la reserva de
Ratificacion de sus respectivos gobiernos.

103 Esto es para aquellos Estados que no hubieren firmando previamente el Acta correspondiente.

104 El Articulo 2.1.b de la Convencién de Viena para el Derecho de los Tratados de 1969 establece “se
entiende por ratificacion, aceptacién, aprobacién y adhesién, segun sea el caso, el acto internacional asi
denominado por el cual un Estado hace constar en el &mbito internacional su consentimiento en obligarse
por un tratado.”

105 Articulo 14 del Arreglo de Madrid y 19 del Convenio de la Unién de Paris.

106 BOTANA AGRA, Manuel. Op. Cit. p.32

197 Articulo 14.3 del Arreglo de Madrid.
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Paises Bajos | 1 de marzo de 1893 | Portugal | 31 de octubre de 1893
Suiza 15 de julio de 1892

2.2.2. Adhesién.

La adhesién es el camino que pueden seguir los paises de la Union particular
que no han firmado el acta de que se trate, asi como los paises que siendo
miembros de la Unién de Paris no lo sean atin de la Unién Madrid.**®

En el momento en que la Oficina Internacional sea notificada de que un pais
se ha adherido, dirigird a la administracion de este pais una notificacion colectiva
de las marcas que en ese momento gocen de proteccion internacional. Esta
notificacion colectiva asegurara a tales marcas el beneficio de las precedentes
disposiciones en el territorio del pais que se adhiere y hara correr el plazo de un
afo durante el cual la Administracion interesada podra efectuar la declaracion de
“reh(ise” prevista en el articulo 5 del Arreglo.**®

Lo anterior no obstante, en el momento de adherirse un pais puede declarar
qgue la aplicacion del Acta queda limitada a las marcas que sean registradas a
partir del adia en que se haga efectiva dicha adhesion, salvo en lo referente a las
marcas internacionales que ya hayan sido objeto en dicho °pais de un registro
nacional todavia en vigor. Cuando tenga lugar una declaracion asi, la oficina
gueda dispensada de realizar la notificacion colectiva antes mencionada.

A la fecha, la via de adhesion al Arreglo ha sido seguida por 56 Estados entre

los cuales podemos resaltar:***

ESTADO ADHESION ESTADO ADHESION

Alemania 1 de diciembre de 1922 | Austria 1 de diciembre de 1909
China 4 de octubre de 1989 Egipto 1 de julio de 1952
Federacion Rusa | 1 de julio de 1976 Polonia | 18 de marzo de 1991
Croacia 8 de octubre de 1991 Ucrania | 25 de diciembre de 1991

108 Articulo 14.2,a) del Arreglo de Madrid.

109 Articulo 14.2,b) y c) del Arreglo de Madrid.

10 Articulo 14.2,d) y e) del Arreglo de Madrid.

11 vid Anexo 7.1 Estados parte del Arreglo de Madrid.
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2.2.2.1. Participacion de México en el Arreglo.

México formd parte de la Unidén de Madrid para el Registro Internacional de
Marcas, durante aproximadamente 34 afios. Originalmente se adhirio al Arreglo de
Madrid el 26 de julio de 1909 y posteriormente tan solo suscribié el Acta de la
Haya'"®, pues mediante decreto de 9 de marzo de 1943, se ordené que a partir
del dia 10 del citado mes y afio dejaria de estar en vigor, en todo el territorio
nacional el multicitado Arreglo.**®

Es de resaltar, que México con motivo de su adhesion al Arreglo de Madrid,
expidié un Reglamento para el Registro de las Marcas Internacionales mediante
decreto de fecha 9 de noviembre de 1909'° en virtud del cual se indicaba
especificamente las condiciones y formalidades que debia cumplir el titular de una
marca de fabrica o de comercio, domiciliado en nuestro pais para asegurarse la
proteccion de su marca en los Estados miembros del Arreglo, asi como las
funciones que desempenfaria al respecto la Oficina de Patentes y Marcas de
México.*’

Desgraciadamente la experiencia de México como miembro de la Unién, no
produjo los resultados esperados, el Arreglo mostré sus defectos operacionales y
paulatinamente muchas naciones lo denunciaron.

México no fue la excepcion y al percatarse de lo inequitativo que resultaba la
pertenencia a la Union Particular, debido al elevado niumero de marcas extrajeras
que se protegian en la Republica y comparativamente al pequefio niumero de
marcas mexicanas amparadas a través de la oficina de Berna''?, la Secretaria de

Relaciones Exteriores notifico la denuncia del Arreglo de Madrid al Gobierno

12 Diario Oficial de 13 de septiembre de 1909.

113 Diario Oficial de 30 de abril de 1930.

1 Diario Oficial de 9 de marzo de 1943.

SNAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. Porriia, México. 1985. p. 224

18 Diario Oficial de 12 de noviembre de 1909.

7 NAVA NEGRETE, Justo. Op. Cit.p. 224

118 SEPULVEDA, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Un estudio sobre las patentes los
certificados de invencion, las marcas, los avisos y nombres comerciales y la competencia desleal. 22, ed.
Porriia. México. 1981. p. 26
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Confederado Suizo, por medio de nota diplomatica de fecha 10 de marzo de
194214

El Gobierno Suizo acept6 la denuncia comunicandola por nota circular de fecha
13 de agosto de 1942 a todos los Estados miembros del Arreglo, asimismo que,
conforme al articulo 17 bis del Convenio de Paris, continuaria dicho Arreglo en
vigor en México hasta la expiracion del plazo de un afio, es decir, 10 de marzo de
1943120

En la Exposicion de Motivos de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, que
rigié en México hasta el 11 de febrero de 1976, se alude a la denuncia del Arreglo,
ya gue se incluyen en dicha ley una serie de disposiciones transitorias para que se
efectuara el cambio del sistema de marcas internacionales a uno de marcas
exclusivamente nacionales.*

Consideramos importante la lectura de un fragmento de la exposicion de
motivos referida, que a nuestro juicio, es fiel reflejo de las circunstancias que

orillaron a nuestro gobierno a denunciar el Arreglo.

...Por virtud de su adhesion al Arreglo de Madrid, nuestro pais
contrajo la obligacion de inscribir y proteger, en diversas clases
nacionales todas las marcas depositadas en la Oficina Internacional
de Berna, realizando una labor de inscripcion y examen que con
frecuencia ha resultado innecesario, ya que soOlo se explota en
México un numero relativamente corto de marcas internacionales.
Por otra parte, los ciudadanos mexicanos no se mostraron
grandemente interesados en el Registro Internacional, y en cada uno
de los 10 aflos comprendidos entre 1931 y 1940, solo se depositaron
en promedio en la Oficina Internacional de Berna, de dos a tres
marcas mexicanas. Cabe advertir, por ultimo, que México era ya el
anico pais de América que continuaba adherido al Arreglo de Madrid,
después de la denuncia que del mismo hicieron la Republica de Cuba
en el afio de 1932 y Brasil en el afio de 1933.1%

Es importante comentar que la Republica Socialista y Democrética de Cuba se
readhirio al Arreglo el dia 6 de diciembre de 1989 y posteriormente el 26 de

diciembre de 1995 se adhiri6é al Protocolo de Madrid también. Por lo que a la fecha

119 NAVA NEGRETE, Justo. Op. Cit.

120 jdem.
121 Id

122 | ey de la Propiedad Industrial de 1942. Exposicion de Motivos.



39

los dos Unicos paises americanos miembros de la Unién son los Estados Unidos

de América y Cuba.
2.2.3. Denuncia.

Como regla general, el Acta'?® del Arreglo que ha sido objeto de ratificacion o
de adhesién entra en vigor tres meses después de la fecha en la que ratificacién o
adhesion haya sido notificada por el Director General. Sin embargo en caso de
qgue en el instrumento de ratificacion o adhesion se sefale fecha posterior, el acta
entrara en vigor, para el pais que se trate, en la fecha asi indicada.'*

La duracién de la vigencia no esta sujeta a limitaciéon de tiempo, no obstante,
cualquier pais contratante puede denunciar el Arreglo mediante una notificacién
dirigida al Director General de la OMPI, con la consecuencia de que la denuncia
del Acta en vigor produce ipso facto la denuncia de todas las anteriores. La
denuncia soélo produce efectos con respecto al pais que la ha hecho, a partir del
transcurso de un afio desde que el Director general haya recibido la notificacion
respectiva.?®

Es de hacer notar, que la facultad de denuncia no podra ser ejercitada por un
pais antes de la expiracion de un plazo de cinco afios contados desde la fecha en

que se haya incorporado como miembro a la Unién particular de Madrid.*?

2.3.La Unién Particular.

La constitucién de la Unién particular para el Registro Internacional de marcas
se aprobé en la conferencia de revisién de Niza.**’

Sin embargo, para dotar a la Union particular de mejores instrumentos de
funcionamiento y una mayor independencia, la conferencia de Estocolmo introdujo

importantes novedades en el Arreglo de Madrid dirigidas al logro de estos

123 Actualmente en la totalidad de los Estados contratantes del Arreglo rige le acta aprobada en Estocolmo.
124 Articulo 14.4, b) del Arreglo de Madrid.

125 Articulo 15 del Arreglo de Madrid.

126 Articulo 15.4 del Arreglo de Madrid.

127 vid supra. Capitulo 2.1.3.2 Conferencia de Niza
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objetivos, novedades centradas principalmente en: a) la Asamblea, b) la Oficina

Internacional y c) el Financiamiento.
2.3.1. La Asamblea.

La Asamblea esta compuesta por los paises de la Unién que hayan ratificado
el Acta de Estocolmo o se hayan adherido a ella.*?®Cada pais esta representado
por un delegado de su gobierno, que podra estar asistido por suplentes, asesores
y expertos; los gastos de cada delegacion correran a cargo del pais al que
representen.*®

La Asamblea es competente para: i) tratar todas las cuestiones relativas al
mantenimiento y desarrollo de la Unién particular y a la aplicacion del Arreglo; ii)
dar instrucciones a la Oficina Internacional en relacién con la preparacion de las
conferencias de revision, teniendo debidamente en cuenta las observaciones de
los paises de la Unidn particular que no hayan ratificado la presente Acta ni se
hayan adherido a ella; iii) modificar el Reglamento y fijar la cuantia de las tasas
relativas al Registro Internacional; iv) examinar y aprobar los informes y las
actividades del Director General relativos a la Union particular y le dara todas las
instrucciones necesarias en lo referente a los asuntos de la competencia de la
Unién particular; v) fijar el programa, adoptar el presupuesto bienal de la Unién
particular y aprobar sus balances de cuentas; vi) adoptar el reglamento financiero
de la Unidn particular; vii) crear los comités de expertos y grupos de trabajo que
considere convenientes para alcanzar los objetivos de la Unidn particular; viii)
decidir qué paises no miembros de la Unién particular y que Organizaciones
Intergubernamentales e internacionales No Gubernamentales, podran ser
admitidos en sus reuniones en calidad de observadores; ix) adoptar los acuerdos
de modificacion de los Articulos 10 a 13 del Arreglo; xX) emprender cualquier otra
accion apropiada para alcanzar los objetivos de la Unién particular; xi) ademas de

ocuparse de todas las demas tareas que implique el Arreglo.**°

128 \/id supra. Capitulos 2.2.1 Firma y Ratificacion y 2.2.2 Adhesion.
129 BOTANA AGRA, Manuel. Op. Cit. p.29
130 Articulo 10.2,a) del Arreglo de Madrid.
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Para la valida constitucion de la Asamblea serd precisa la asistencia de
representantes de la mitad de los paises miembros'®, cada Estado miembro tiene
derecho a un voto y las decisiones se toman por mayoria calificada de dos tercios
de los votos emitidos; la abstencion no se considera como voto. Ademas un
delegado no puede representar mas que a un solo pais y no puede votar mas que
en nombre del mismo.**?

La Asamblea se reunira en sesion ordinaria cada dos afios y en sesion
extraordinaria a peticién de la cuarta parte de los Estados miembros de la Union
particular. La convocatoria a ambas, sera efectuada por el Director General a

quien también le corresponde preparar la orden del dia.'*
2.3.2. La Oficina Internacional.

Esta dependencia de la Unién particular, es la encargada de todas las tareas
relativas al Registro Internacional de una marca, asi como de todas las demas
tareas administrativas que le incumban a la Unién.*** En particular son tareas de
esta Oficina, preparar las reuniones de la Asamblea y llevar la Secretaria de la
misma y de los Comités de Expertos y Grupos de Trabajo que la misma Asamblea
constituya.'®*

Dentro de su organigrama, el mas alto funcionario de la Union particular es el
Director General,**® quien también funge como su representante. El Director
participard, sin voto, en las Asambleas y en cualquier Comité de Expertos o Grupo

de Trabajo creados por la Asamblea, siendo de officio secretario de los mismos, o

131 Articulo 10.3,b) del Arreglo de Madrid. No obstante, si el nimero de paises representados en cualquier
sesion es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte de los paises miembros de la Asamblea,
ésta podra tomar decisiones; sin embargo, las decisiones de la Asamblea, salvo aquéllas relativas a su propio
procedimiento, s6lo seran ejecutivas si se cumplen los siguientes requisitos: la Oficina Internacional
comunicard dichas decisiones a los paises miembros que no estaban representados, invitandolos a expresar
por escrito su voto o su abstencion dentro de un periodo de tres meses a contar desde la fecha de la
comunicacion. Si, al expirar dicho plazo, el nimero de paises que hayan asi expresado su voto o su abstencion
asciende al nimero de paises que faltaban para que se lograse el quérum en la sesion, dichas decisiones seran
ejecutivas, siempre gque al mismo tiempo se mantenga la mayoria necesaria. Vid. Articulo 10.3,c) del mismo.
132 Articulo 10.3, d), €) y f) del Arreglo de Madrid.

133 Articulo 10.4,a), b) y c) del Arreglo de Madrid.

3% Articulo 11.1 a) del Arreglo de Madrid.

135 Articulo 11.1 b) del Arreglo de Madrid.

138 Articulo 11.1 c) del Arreglo de Madrid.
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bien, también puede designar a cualquier miembro del personal para que asuma el
cargo de secretario de esos 6rganos.**’

Es importante mencionar que a la Oficina Internacional también le corresponde
la preparacion de las conferencias de revision al Arreglo, por instrucciones de la
Asamblea; asi como la consulta a Organizaciones Intergubernamentales y No
Gubernamentales sobre asuntos relacionados con esas conferencias; y a estas

pueden asistir, sin derecho a voto, el Director general o persona delegada por
él 138

2.3.3. El Financiamiento.

El presupuesto de la Union se compone de diversas partidas, entre las
principales podemos mencionar las de ingresos, gastos, su contribucion al
presupuesto de los gastos comunes de las Uniones y, en su caso, el importe
puesto a disposicion del presupuesto de la OMPI. En el disefio del presupuesto de
la Unién particular se tiene en cuenta su coordinacion con los presupuestos de las
otras Uniones administradas por la OMP1.**°

El presupuesto de la Unidn particular se financiara con los recursos siguientes:
I) las tasas relativas al Registro Internacional y las tasas y sumas debidas por los
demas servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta de la Unién
particular; i) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina
Internacional referentes a la Unién particular y los derechos correspondientes a
esas publicaciones; iii) las donaciones, legados y subvenciones; iv) los alquileres,
intereses y otros ingresos diversos.**® Ademas la Unién particular posee un fondo
de operaciones constituido por una aportacion Unica efectuada por cada uno de
los paises de la Uni6n particular.*** Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea

decidira sobre su aumento.*

37 Articulo 11.2 del Arreglo de Madrid.

138 Articulo 11.3, a), b) y ¢) del Arreglo de Madrid.

139 Articulos 12.1 b) y 12.2 del Arreglo de Madrid.

140 Articulo 12.3 del Arreglo de Madrid.

11| a cuantia de la aportacion inicial de cada pais al citado fondo o de su participacion en el aumento del
mismo serd proporcional a la contribucion de dicho pais, como miembro de la Unién de Paris para la
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De las diferentes partidas de ingresos destaca, sin duda, la constituida por las
tasas a que da lugar el Registro Internacional de la marca.'*® Es importante
recordar que la tasa internacional que comprende: a) una tasa béasica; b) una tasa
suplementaria por toda clase de la Clasificacion Internacional, sobre la tercera, en
la que se clasifiqguen los productos o servicios a los que se aplique la marca y c)
un complemento de tasa para toda peticion de extension de la proteccion de
conformidad con el Articulo 3ter.***

El mismo Arreglo indica el destino o aplicacién que ha de darse a los distintos
componentes de la tasa internacional. Asi la tasa suplementaria por clase se
habrd de repartir anualmente entre los paises para los que se ha solicitado la
proteccion de la marca; y el complemento de tasa por extension de la proteccion
se distribuira entre lo paises que hayan hecho uso de la facultad prevista en el
articulo 3 bis.'*

Obviamente los manejos financieros de la Unidén en particular habran de ser
objeto de auditoria por parte de uno o varios paises de la misma o bien por

interventores designados por la Asamblea.™*

2.4. Aspectos fundamentales del Arreglo de Madrid.

Una vez estudiado el nacimiento y desarrollo del Arreglo de Madrid, sus
Estados miembros y los tres pilares administrativos principales de la Unidn
particular, es importante abordar algunos aspectos técnico-juridicos
fundamentales del texto del Arreglo, tales como: ¢Quienes pueden beneficiarse
del Arreglo?, la necesidad de un registro nacional previo, la solicitud, inscripcion y

efectos del Registro Internacional, entre otros; con el fin de estar en posibilidad de

Proteccion de la Propiedad Industrial, al presupuesto de dicha Union para el afio en el curso del cual se
constituyo el fondo o se decidié el aumento. ¢) La proporcion y las modalidades de la aportacidn seran
determinadas por la Asamblea, a propuesta del Director General previo dictamen del Comité de Coordinacion
de la Organizacion. Vid Articulo 12.6 b) y c)del Arreglo de Madrid.

12 Articulo 12.6 a) del Arreglo de Madrid.

3 v/id Capitulo 1.4.2.1.2 Tarifas.

144 Articulo 8.2 del Arreglo de Madrid.

1453e refiere a que cada pafs contratante podrd, en cualquier momento, notificar por escrito al Director General
de la Organizacion (llamado en lo sucesivo el “Director General™) que la proteccién resultante del registro
internacional s6lo se extenderd a ese pais cuando el titular de la marca lo solicite expresamente.

14 Articulo 12.8 del Arreglo de Madrid.
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compararlo de una manera mas precisa con las instituciones y métodos
implementados en el Protocolo de Madrid, que sera objeto de estudio en el

siguiente capitulo.
2.4.1. Beneficiarios del Arreglo de Madrid.

Las reglas para la determinacién de quienes pueden acogerse a los beneficios
del sistema del Arreglo de Madrid, indican que solo los nacionales de cada uno de
los paises contratantes y las personas que sin ser nacionales de uno de estos
paises, son nacionales de otro pais y ademas, tienen su domicilio o un
establecimiento industrial o comercial, serio y efectivo dentro del territorio de la
Unidn particular, pueden obtener la proteccién de sus marcas en todos los demas
paises que sean parte del Arreglo.**’

De lo anterior podemos desprender que existen dos categorias de beneficiarios
del Arreglo: a) Los nacionales de cada Estado contratante y b) Los asimilados a
los nacionales. A continuacién haremos un estudio de cada una de estas

categorias:
2.4.1.1. Nacionales de cada pais contratante.

El articulo 1.2 del Arreglo de Madrid establece que “Los nacionales de cada
uno de los paises contratantes podran obtener en todos los demas paises parte en
el presente Arreglo, la proteccion de sus marcas (...)"; de las anteriores lineas
podemos desprender que la nacionalidad**® de una persona es el requisito
minimo para ser beneficiario del Arreglo, pero si la nacionalidad es el requisito
minimo, lo es también suficiente. Significa esto que, acreditada aquella, no podra
exigirse ninguna condicion de domicilio o de establecimiento dentro del territorio

del pais contratante en el que se reclame la aplicacion del Arreglo.

17 Arreglo de Madrid arts. 1.2 y 2; y Convenio de la Unién de Paris art. 3.

18 Henri Batifol definié la nacionalidad como la “pertenencia juridica de una persona a la poblacién
constitutiva de un Estado.” Vid PEREZNIETO CASTRO, Leonel. Derecho Internacional Privado. Parte
general. 78 edicidn. Oxford University Press. Coleccidn de Textos Juridicos Universitarios. México. 2002. p
35
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Sin embargo aun queda por responder, ¢A quienes podemos considerar
nacionales de un pais contratante? y en su caso ¢A quien le corresponde
determinar tal situacion?, tal parece que el alcance de la expresion “nacional” sera
el que se le otorgue en el pais contratante de que se trate.™*° Esto quiere decir que
la cuestion de la nacionalidad ha de ser resuelta con arreglo a la legislacion del
pais miembro de la Union particular del que un sujeto —persona fisica o0 moral-
afirme ser nacional.*

Es importante mencionar que la condicion de nacional de un pais contratante
ha de poseerse en el momento en que se reclama la aplicacion del Arreglo; y en la
hipétesis de que un sujeto ostente mas de una nacionalidad podra acogerse al
Arreglo si es que entre tales nacionalidades se encuentra la de una de los paises
contratantes.™*

Por ultimo es interesante abordar la situacion de la Copropiedad de una marca,
en donde uno de los copropietarios no posee la nacionalidad de un pais
contratante, y para este respecto consideramos util citar al maestro Botana Agra,

para que sea el mismo quien nos explique la hipotesis.

(...) Mas compleja es, en cambio, la cuestion que se plantea
cuando la marca que pretende registrarse en la Oficina
Internacional pertenece a varias personas en comun (cotitulares)
de las que alguna no es nacional de un pais contratante. Pues
bien, parece claro, que en estos casos no podra invocarse la
aplicacion del Arreglo, toda vez que los paises contratantes no
estan obligados a proteger en sus territorios marcas cuya
titularidad corresponde , en parte al menos , a sujetos que no son
nacionales de uno de esos paises.'*?

149 «| a nacionalidad la otorga un Estado en el sentido internacional, es decir, soberano y auténomo. De ahi
gue pueda establecer de manera discrecional y unilateral los requisitos para obtener su nacionalidad” Vid
PEREZNIETO CASTRO, Leonel. op. cit. p. 36

1% BOTANA AGRA, Manuel. Op. Cit. pp. 35y 36.

51 fbidem. p. 36.

152 [dem.
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2.4.1.2. Asimilados alos nacionales.

La segunda categoria de beneficiarios del Arreglo se refiere a las personas que
no siendo nacionales de un pais contratante, tienen domicilio o establecimiento
comercial serio y efectivo dentro del territorio de la Unién Particular*>® esto es:

a) Es indispensable poseer una nacionalidad de un pais ajeno al Arreglo, sea o
no miembro de la Union de Paris. En consecuencia, las personas que carezcan de

nacionalidad®>***°

no podran, aunque cumplan con el otro requisito, obtener los
beneficios del arreglo.**®

b) Ademas es preciso, que el nacional de un pais no contratante tenga su
domicilio o un establecimiento mercantil serio y efectivo dentro del territorio de la
Unién Particular.

De la misma forma que la nacionalidad, el alcance de los términos “domicilio”
y “establecimiento mercantil serio y efectivo” ha de ser determinado de
conformidad con las previsiones normativas del pais contratante en el que se halle
asentado el domicilio o establecimiento mercantil y se reclame la proteccion del
Arreglo.™

Por ultimo, es importante resaltar que para beneficiarse del Arreglo en un pais
contratante basta que el domicilio o el establecimiento mercantil se tengan en

cualquier otro pais contratante; no se precisa, pues, que estas condiciones se

153 Art. 2 del Arreglo de Madrid. “Se asimilan a los nacionales de los paises contratantes los nacionales de
los paises no adheridos al presente Arreglo que, dentro del territorio de la Unidn particular establecida por
éste, cumplan las condiciones establecidas en el Articulo 3 del Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial.”

Art. 3 del Convenio de la Unién Paris. “Quedan asimilados a los nacionales de los paises de la Unién
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
Union.”

1 «“Toda persona tiene derecho a recibir una nacionalidad, ya que ése sera su vinculo con un determinado
Estado, aunque hay casos extremos en los que ciertos individuos no tienen nacionalidad, por lo que se
conocen como apatridas™ Vid PEREZNIETO CASTRO, Leonel. op. cit. p. 36

SApatrida: Persona que carece de nacionalidad ya sea por no haberla adquirido nunca, por haber
renunciado a ella o por haber sido privado de ella por el Estado que se la habia otorgado. PEREZNIETO
CASTRO, Leonel. op. cit. p. 733

156 Cfr. BOTANA AGRA, Manuel. op. cit. p 37 y nota al pie n° 80. Algunos autores como no encuentran
inconvenientes para que los Estados extiendan a estas personas, si asi lo estiman pertinente, los beneficios del
Derecho convencional.

" BOTANA AGRA, Manuel. op. cit. p 37.
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tengan o posean en el territorio propio del pais contratante en el que se invoca la

proteccion del Arreglo.*®

2.4.2. El registro de la marca en el Pais de Origen como base del

Registro Internacional.

Uno de las caracteristicas mas importantes y controvertidas del Sistema del
Arreglo de Madrid es sin lugar a dudas el hecho de que el Registro Internacional
de una marca ha de tener inexcusablemente como soporte el registro de la misma
marca en uno de las paises contratantes: el Pais de Origen.*°

De tal manera que se establece una doble vinculacién entre el registro nacional
y el Registro Internacional esto es: a) el Registro Internacional solo generara los
efectos que le son propios cuando la marca de que se trate esté registrada en el
Pais de Origen y b) al menos durante un tiempo, la suerte juridica del Registro
Internacional esta condicionada por la propia del registro nacional de base.**°

Asi las cosas, debemos prestar atencion al alcance que ha de darse al registro
nacional de la marca, previo al Registro Internacional y después sera necesario
determinar el “Pais de Origen” en el que tiene que haberse registrado la marca

gue pretende inscribirse en el Registro Internacional.
2.4.2.1. Elregistro de la marca en el Estado contratante.
El articulo 1.2 del Arreglo establece claramente que la marca objeto de

Registro Internacional ha de estar previamente registrada en el Pais de Origen. De

lo anterior concluimos que no basta que la marca haya sido regularmente

158 Tdem.
19 Art. 1.2 del Arreglo de Madrid. “ Los nacionales de cada uno de los paises contratantes podran obtener
en todos los demas paises parte en el presente Arreglo, la proteccion de sus marcas, aplicables a los

productos o servicios, registradas en el Pais de Origen, mediante el depésito de las citadas marcas en
la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (Ilamada en lo sucesivo la “Oficina Internacional™) a la
que se hace referencia en el Convenio que establece la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual
(Illamada en lo sucesivo la “Organizacion™), hecho por mediacion de la Administracion del citado Pais de
Origen.”

%0 BOTANA AGRA, Manuel. op. cit. p 38
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161 162

solicitada™" o depositada™“ en la correspondiente oficina del Pais de Origen, sino
gue es necesario que la oficina nacional competente haya otorgado el registro y
proteccion definitiva a la misma.

El requisito de previo registro de la marca en le Pais de Origen implica también
que este registro tiene que estar en vigor en el momento de solicitarse el Registro
Internacional. Por consiguiente, si en ese momento el registro efectuado en su dia
en el Pais de Origen esta caducado o ha sido cancelado por cualquier otro motivo,
tal registro no podra servir de soporte 0 presupuesto de Registro Internacional;

éste tiene sus raices en un registro prioritario que esté vivo juridicamente.'®®

2.4.2.2. Determinacion del Pais de Origen.

Para abordar el presente tema es importante recordar que segun lo expuesto

164

hasta aqui, el Pais de Origen tiene que ser un pais contratante del Arreglo~" en el

momento de solicitarse el Registro Internacional y ha de ser a su vez miembro de
la Unién de Paris para la proteccién de la propiedad industrial.*®® Sin embargo es
el articulo 1.3 del Arreglo en donde encontramos las reglas especificas para

determinar el “Pais de Origen”, al tenor de este precepto:

Se considerara como Pais de Origen aquel pais de la Unién
particular donde el depositante tenga un establecimiento
industrial o comercial efectivo y real; si no tuviera un
establecimiento semejante en un pais de la Unién particular, el
pais de la Union particular donde tenga su domicilio; si no tuviera
domicilio en la Unién particular, el pais de su nacionalidad cuando
sea nacional de un pais de la Unién particular.

161 Aplicable para los Estados contratantes que siguen el sistema de “Examen Previo”.

162 Aplicable para los Estados contratantes que siguen el sistema de “Simple Dep6sito”.

163 BOTANA AGRA, Manuel. op. cit. p 40

184 \/id supra. Nota al pie n° 158.

165 Art. 19 del Convenio de Paris. “Queda entendido que los paises de la Unién se reservan el derecho de
concertar separadamente entre si arreglos particulares para la proteccién de la propiedad industrial, en
tanto que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del presente Convenio.”
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De la simple lectura de la norma transcrita se desprenden tres criterios y se

establece un orden de prioridad excluyente®

entre ellos: a) Establecimiento
Industrial o comercial efectivo y real, b) Domicilio y ¢) Nacionalidad; como hasta
ahora hemos visto el alcance de cada uno de los conceptos y el estatus juridico de
los mismos lo determinara la autoridad administrativa o judicial del pais en el que

se presente la solicitud de Registro Internacional.

2.4.3. La Solicitud de Registro Internacional.

La peticion del Registro Internacional habra de presentarse en el formulario
167

reglamentariamente prescrito—’, para el caso de wuna solicitud regida
exclusivamente por el Arreglo serd la Forma MM1 “Demande d'enregistrement
international relevant exclusivement de I'Arrangement de Madrid”. Esta forma la
proporciona de manera gratuita la Oficina Internacional a cualquier persona desde

su pagina de Internet'®®

en su version electronica o bien también se puede solicitar
a la misma Oficina una version en papel, tal como lo establece la Instruccion 5
“Disponibilidad de Formularios™®, de las Instrucciones Administrativas para la
aplicacion del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el

Protocolo concerniente a ese Arreglo (texto en vigor el 1 de enero de 2005)'"°

166 por ejemplo: si el solicitante tiene un establecimiento en as condiciones indicadas dentro del territorio de
uno de los paises contratante, sera este pais el que haga las funciones de “Pais de Origen”, sin que pueda
acogerse a ninguno de los restantes criterios; y, de manera analoga, si el solicitante no posea un
establecimiento industrial en un pais de la Unién particular , pero su domicilio esta emplazado en alguno de
estos paises, actuard como Pais de Origen el pais del domicilio, sin que quepa reivindicar el de la
nacionalidad.

187 Arreglo de Madrid. Art. 3.1 Toda peticién de registro internacional debera ser presentada en el formulario
prescrito por el Reglamento; la Administracion del Pais de Origen de la marca certificara que las indicaciones
que figuran en esta solicitud corresponden a las del registro nacional y mencionara las fechas y los nimeros
del depdsito y del registro de la marca en el Pais de Origen, asi como la fecha de la solicitud de registro
internacional.

168 http://www.wipo.int/madrid/es/forms/

189 Instruccién 5: Disponibilidad de los formularios La Oficina Internacional pondra a disposicién en su sitio
Internet, asi como en papel mediante peticion, todos los formularios obligatorios y opcionales referidos en las
instrucciones 2y 3.

170 En adelante Instrucciones Administrativas.
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La Solicitud Internacional debera presentarse ante la Oficina Internacional por
mediacién de la Oficina de Origen (Administracién nacional)!’!, en un solo
ejemplar del formulario oficial, firmada por la Oficina de Origen y, cuando dicha
Oficina asi lo exija, también por el solicitante. Cuando la Oficina de Origen no exija
al solicitante que firme la Solicitud Internacional, pero le permita hacerlo, el

solicitante podré firmar.!"2

2.4.3.1. Contenidos de la Solicitud Internacional.

El marco juridico'”™ del Sistema Internacional de Registro de Marcas,
especifica con sumo detalle lo que debe contener toda Solicitud Internacional que
sea presentada al amparo exclusivo del Arreglo de Madrid.

De la lectura de los preceptos relativos podemos distinguir tres tipos de
Contenido; aquel que podemos llamar “minimo u obligatorio”, esto es, aquel
contenido que es requisito sine qua non para la procedencia de la Solicitud; aquel
que podemos llamar opcional, ya que la misma norma utiliza el verbo “podra” para
indicar que el solicitante tiene la facultad de decidir la inclusion de determinada
informacion, dependiendo en muchas ocasiones no solo de la voluntad del
solicitante sino de la hipétesis en que se halle encuadrado; y por ultimo aquel que
la misma norma llama “adicional” y que dependera de la hipétesis normativa

colmada, si es obligatorio para el solicitante incluirla o no.

' Arreglo de Madrid. Art.1.2) Los nacionales de cada uno de los paises contratantes podran obtener en
todos los demas paises parte en el presente Arreglo, la proteccion de sus marcas, aplicables a los productos o
servicios, registradas en el Pais de Origen, mediante el dep6sito de las citadas marcas en la Oficina
Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Oficina Internacional) a la que se hace
referencia en el Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo
sucesivo la “Organizacion”), hecho por mediacién de la Administracion del citado Pais de Origen.

2 REGLAMENTO COMUN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO
INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO (texto en
vigor el 1 de abril de 2004) Art. 9.

1%3j.e. Para los efectos de este capitulo entiéndase Arreglo de Madrid, Reglamento com(n e Instrucciones
administrativas.
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2.4.3.1.1. Contenido minimo de la Solicitud Internacional.

En la Solicitud Internacional se indicara, entre otros requisitos establecidos en
la Regla 9, del Reglamento Comun de 2004, lo siguiente: El nombre y direccién
del solicitante y mandatario si lo hubiere, facilitados de conformidad con las
Instrucciones Administrativas’’>; si el solicitante desea, al amparo del Convenio de
Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, hacer uso de la prioridad que
le otorga un depdsito anterior, una declaracién en la que se reivindique la prioridad
de ese depadsito anterior, junto con la indicacion del nombre de la oficina en que se
efectud el depdsito, asi como de la fecha y, a ser posible, del nUmero de ese
depdsito, vy, si el depdsito anterior no se aplica a todos los productos y servicios
enumerados en la Solicitud Internacional, la indicacion de los productos y servicios
a que dicho depdsito se refiera; una reproduccion de la marca que se ajuste al
recuadro previsto en el formulario oficial; esa reproduccion sera clara v,
dependiendo de que en la solicitud de base o en el registro de base se haya
plasmado en blanco y negro o en color, sera una reproduccion en blanco y negro o
en color. Cuando el solicitante desee que la marca se considere como marca en
caracteres estandar, una declaracion a tal efecto. Cuando se reivindique el color
como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o el registro de base,
o0 cuando el solicitante desee reivindicar el color como elemento distintivo de la

marca y la marca contenida en la solicitud de base o en el registro de base esté en

174 Dicho Reglamento sustituyo al Reglamento relativo al Arreglo de Madrid de 1990, que se mantuvo en
vigor hasta el 31 de marzo de 2004.

5 Instrucciones Administrativas. Parte 4 .Requisitos relativos a los nombres y direcciones. Instruccion
12: Nombres y direcciones a) En el caso de una persona natural, el nombre que habra de indicarse es el
apellido y el nombre o nombres de esa persona. b) En el caso de una persona juridica, el nombre que habra de
indicarse es la denominacion oficial completa de esa persona. ¢) En el caso de un nombre compuesto por
caracteres no latinos, dicho nombre se indicard mediante una trascripcion en caracteres latinos que debera
basarse en el sistema fonético del idioma de la Solicitud Internacional. En el caso de una persona juridica
cuyo nombre esté compuesto por caracteres no latinos, podra sustituirse dicha trascripcién por una traduccion
del nombre al idioma de la Solicitud Internacional d) La direccion se indicara de tal manera que satisfaga las
exigencias habituales para la rapida distribucion postal y estara compuesta, al menos, por todas las unidades
administrativas pertinentes, incluyendo el nimero de casa, si lo hubiera; ademas, podran indicarse los
nameros de teléfono y de telefacsimil, una direccién de correo electrénico, asi como una direccion diferente a
los fines de la correspondencia. Instruccion 13: Direccidn para la correspondencia Cuando haya dos o mas
solicitantes, nuevos titulares o licenciatarios con direcciones diferentes, debera indicarse una direccién para la
correspondencia. Cuando no se indique dicha direccion, la direccion de la persona nombrada en primer lugar
seré considerada la direccion para la correspondencia.
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color, una mencion de que se reivindica el color y la indicacion, expresada en
palabras, del color o combinacion de colores reivindicados, y, cuando la
reproduccién aportada en virtud del apartado v) esté en blanco y negro, una
reproduccion de la marca en color.

Cuando la marca que sea objeto de la solicitud de base o del registro de base
consista en un color o una combinacion de colores como tales, una indicacion a tal
efecto, cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca
tridimensional, la indicacién “marca tridimensional”, cuando la solicitud de base o
el registro de base se refieran a una marca sonora, la indicacion “marca sonora”.
Cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca
colectiva, una marca de certificacion o una marca de garantia, una indicacién en
ese sentido. Cuando en la solicitud de base o en el registro de base figure una
descripcion de la marca expresada en palabras y el solicitante desee incluir la
descripcion, o la Oficina de Origen exija la inclusion de la descripcion, la misma
descripcion; cuando dicha descripcidn esté redactada en un idioma distinto al de la
Solicitud Internacional, se facilitara en el idioma de esa solicitud.

Cuando el contenido de la marca consista, total o parcialmente, en caracteres
no latinos o en numeros no ardbigos ni romanos, una trascripcion de ese
contenido a caracteres latinos 0 a nimeros arabigos; la trascripcién a caracteres
latinos se basara en el sistema fonético del idioma de la Solicitud Internacional, los
nombres de los productos y servicios para los que se solicita el Registro
Internacional de la marca, agrupados segun las clases correspondientes de la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios'’®, cada grupo precedido del
namero de la clase y presentado en el orden que las clases adoptan en esa
Clasificacion; se indicaran los productos y servicios en términos precisos, de
preferencia con las palabras utilizadas en la lista alfabética de esa Clasificacion;
en la Solicitud Internacional pueden figurar limitaciones de la lista de productos y
servicios respecto a una o mas Partes Contratantes designadas; la limitacion

respecto a cada Parte Contratante puede ser diferente.

176 Clasificacion establecida por el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 57 revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y
en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979.
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La cuantia de las tasas que se paguen y la forma de pago, o instrucciones para
cargar el importe correspondiente en una cuenta abierta en la Oficina
Internacional, asi como la identidad del autor del pago o de las instrucciones, y las

Partes Contratantes designadas.

2.4.3.1.2. Contenido opcional de la Solicitud Internacional.*””

En la Solicitud Internacional podran figurar asimismo, cuando el solicitante sea
una persona natural, una indicacion del Estado del que el solicitante es nacional;
cuando el solicitante sea una persona juridica, indicaciones relativas a su
naturaleza juridica y al Estado, y en su caso, a la unidad territorial, dentro de ese
Estado, al amparo de cuya legislacion se ha constituido dicha persona juridica.

Cuando la marca consista total o parcialmente en una o varias palabras
traducibles, una traduccién de esa o0 esas palabras al francés, si la Solicitud
Internacional esta regida exclusivamente por el Arreglo o, si la Solicitud
Internacional esta regida exclusivamente por el Protocolo o tanto por el Arreglo
como por el Protocolo, una traduccion de esa o esas palabras al espariol, al
francés y/o al inglés.

Cuando el solicitante reivindique el color como elemento distintivo de la marca,
una indicacion expresada en palabras, respecto a cada color, de las principales
partes de la marca reproducidas en ese color; cuando el solicitante desee no
reivindicar la proteccion de cualquier elemento de la marca, una mencién de ese
hecho y del elemento o elementos respecto de los que no se reivindica la
proteccion.

2.4.3.1.3. Contenido adicional de la Solicitud Internacional.*"®
En una Solicitud Internacional que se rija exclusivamente por el Arreglo, o tanto

por el Arreglo como por el Protocolo, figuraran el numero y la fecha del registro de

base, y en ella se indicara uno de los siguientes aspectos: i) que el solicitante tiene

' Reglamento Comin. Regla 9.
178 [dem.
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un establecimiento comercial o industrial real y efectivo en el territorio del Estado
contratante cuya Oficina es la Oficina de Origen, o cuando el solicitante no tenga
dicho establecimiento en ningun Estado contratante del Arreglo, que tiene un
domicilio en el territorio del Estado cuya Oficina es la Oficina de Origen, o cuando
el solicitante no tenga un establecimiento de esa indole o un domicilio en el
territorio de ningun Estado contratante del Arreglo, que es un nacional del Estado
cuya Oficina es la Oficina de Origen.

Cuando la direccién del solicitante facilitada de conformidad con el parrafo 4) a)
i) no esté en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de
Origen y se haya indicado en el apartado a)i) o ii), o en el apartado b) iii) o iv), que
el solicitante tiene un domicilio o un establecimiento en el territorio de esa Parte
Contratante, ese domicilio o la direccion de ese establecimiento se facilitaran en la
Solicitud Internacional.

La Solicitud Internacional debera contener una declaracion de la Oficina de
Origen, en la que se certifique i) la fecha en que la Oficina de Origen haya recibido
0, con arreglo a lo estipulado en la Regla 11.1), se considere que ha recibido, la
peticion del solicitante de que se presente la Solicitud Internacional a la Oficina
Internacional, ii) que el solicitante mencionado en la Solicitud Internacional es el
mismo solicitante mencionado en la solicitud de base o el titular mencionado en el
registro de base, segln sea el caso, iii) que toda indicacion mencionada en el
parrafo 4) a) vii bis) a xi) y que figure en la Solicitud Internacional figura asimismo
en la solicitud de base o en el registro de base, segun sea el caso, iv) que la
marca que es objeto de la Solicitud Internacional es la misma que figura en la
solicitud de base o en el registro de base, segun sea el caso, v) que, Si se
reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o
en el registro de base, se incluye la misma reivindicacion en la Solicitud
Internacional o que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca
en la Solicitud Internacional sin haber sido reivindicada en la solicitud de base o en
el registro de base, la marca en la solicitud de base o0 en el registro de base esta
de hecho en el color o en la combinacion de colores reivindicados, y vi) que los

productos y servicios indicados en la Solicitud Internacional estan incluidos en la
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lista de productos y servicios que figura en la solicitud de base o en el registro de
base, segun sea el caso.

Cuando la Solicitud Internacional esté basada en dos o mas solicitudes de
base o registros de base, se estimara que la declaracion mencionada en el
apartado d) se aplica a la totalidad de esas solicitudes de base o esos registros de
base.

Cuando la Solicitud Internacional contenga la designacion de una Parte
Contratante que haya formulado la notificacién prevista en la Regla 7.2), la
Solicitud Internacional comprendera asimismo una declaracién de la intencion de
utilizar la marca en el territorio de esa Parte Contratante; se estimara que la
declaracién forma parte de la designacion de la Parte Contratante que la exige y,
conforme a lo requerido por esa Parte Contratante, debera i) estar firmada por el
propio solicitante y redactada en un formulario oficial independiente anexo a la

Solicitud Internacional, o ii) estar incluida en la Solicitud Internacional.

2.4.3.2. Tasas relativas a la Solicitud Internacional regida

exclusivamente por el Arreglo.

Una Solicitud Internacional regida exclusivamente por el Arreglo estara sujeta
al pago de la tasa de base, del complemento de tasa y, cuando proceda, de la
tasa suplementaria, especificadas en el punto 1 de la Tabla de tasas. El importe
de esas tasas se abonara en dos plazos correspondientes a diez afios cada
uno.'” Para el pago del segundo plazo, se aplicara la Regla 30, del Reglamento

Coman.*®

179 Reglamento comdn Regla 10 1) [Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo]

180 Reglamento comun. Regla 30. El registro internacional se renovara previo pago, a mas tardar en la fecha
en que deba renovarse ese registro, de i) la tasa de base, ii) la tasa suplementaria, en su caso, y iii) el
complemento de tasa o la tasa individual, segin proceda, por cada Parte Contratante designada en relacion
con la cual no se haya inscrito ninguna denegacién ni invalidacién en el Registro Internacional respecto a la
totalidad de los productos y servicios pertinentes, tal como se especifican o0 se mencionan en el punto 6 de la
Tabla de tasas. Sin embargo, ese pago se podra hacer en el término de seis meses a partir de la fecha en que
deba realizarse la renovacidon del registro internacional, a condicion de que la sobretasa especificada en el
punto 6.5 de la Tabla de tasas se abone al mismo tiempo. b) Todo pago realizado a efectos de renovacion que
se reciba en la Oficina Internacional con una antelacion de mas de tres meses respecto a la fecha en que deba
realizarse la renovacion del registro internacional, se considerara como recibido tres meses antes de esa fecha.



56

2.4.3.2.1. Pago de Tasas.

El pago de las tasas correspondientes a la Solicitud y en general a cualquier
otro tramite ante la Oficina Internacional debera de realizarse ante la Oficina de
Origen si esta ha declarado que acepta recaudar y girar las tasas a la Oficina
Internacional en virtud de la regla 34.2) b) la lista de oficinas de origen que han
realizado esta declaracion figuran en una lista electronica disponible en la pagina
Web de la Oficina Internacional,® en caso contrario debera realizarse ante la
propia Oficina Internacional.

La cuantia de las tasas adeudadas por concepto de presentaciéon de una
determinada solicitud de Registro Internacional, designacion posterior o0
renovacion puede obtenerse con la Calculadora de tasas.'® Para obtener mas
informacién, véanse la Tabla de tasas y la lista de tasas individuales'®. El pago
debera efectuarse en francos suizos.

El pago directo a la Oficina Internacional puede efectuarse, en el caso de una
Solicitud Internacional, al momento de presentarla en la Oficina de Origen o poco
después, y, en el caso de otras solicitudes o peticiones, al momento de enviarlas.
De preferencia, la Oficina Internacional debera recibir al mismo tiempo el
formulario de solicitud y el pago conexo, mediante abono directo en la cuenta
bancaria: Banco: Crédit suisse - 1211 Ginebra 70 — Suiza Nombre del titular de la
cuenta: OMPI/WIPO N° de cuenta (IBAN): CH35 0425 1048 7080 8100 0 Cadigo
del Banco: 4251 Cédigo SWIFT: CRESCH ZZ12A con la mencion "to the credit of
my current account N°..." Mediante cheque, de un banco suizo o extranjero, a la
orden de; la OMPI/WIPO vy dirigirlo a: Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) 34 chemin des Colombettes 1211 Ginebra 20 — Suiza con la
mencion "to the credit of my current account N°..." No es necesaria ninguna
garantia. El cheque puede adjuntarse a un formulario o enviarse por separado con

una copia del formulario indicando el o los numeros de referencia. Mediante abono

181 http://www.wipo.int/madrid/es/fees
182 Servicio disponible en Internet en http://www.wipo.int/madrid/es/fees
183 http://www.wipo.int/madrid/es/fees
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en la cuenta postal de la OMPI N° 12-5000-8, Ginebra, Suiza con la mencion: "to
the credit of my current account N°..."*8*

Si con frecuencia se realizan diversas operaciones con la Oficina Internacional
(por ejemplo, en relacion con registros internacionales de marcas, pero también en
relacion con solicitudes internacionales en virtud del al Tratado de Cooperacion en
Materia de Patentes (PCT) o solicitudes conforme al Arreglo de la Haya), resultara
atil tener una cuenta corriente en francos suizos con la Oficina Internacional. Este

procedimiento simplificara en gran medida el pago de las tasas. '*

2.4.3.3. Examen de la Solicitud Internacional.

Una vez que la Solicitud Internacional regida exclusivamente por el Arreglo es
presentada, conforme a lo anteriormente especificado, ante la Oficina de Registro
de Marcas del Pais de Origen, deberd pasar por diversos examenes para
determinar su procedencia legal y obtener el Registro Internacional, a saber los

siguientes:
2.4.3.3.1. Examen de la Oficina de Origen.

La Solicitud de Registro Internacional se ha de presentar ante la Oficina de
Origen*®®, pero antes de remitirla a la Oficina Internacional, debera asegurarse de
gue la marca para la que solicita el Registro Internacional se halla inscrita en su
correspondiente Oficina a nombre del Solicitante y para los productos y servicios
indicados en la Solicitud Internacional. Asimismo la Oficina de Origen verificara
gue es pais es efectivamente el Pais de Origen del solicitante y que este goza de

legitimacion para solicitar el Registro Internacional.®’ Por dltimo la Oficina de

184 para obtener informacion detallada sobre la modalidad de pago de las tasas directamente a la Oficina
Internacional, véanse los parrafos B.1.08.01-12; B.II. 20.01-12, 44.01-03 y 62.16 de la Guia para el Registro
Internacional de Marcas en virtud del Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid. GUIA PARA EL
REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS. Partes a, bl y b2, WIPO/OMPI tomado de
http://www.wipo.int/madrid/es

185 Guia para el Registro Internacional de Marcas. Parte b2. parrafo 62.16

186 Arreglo de Madrid. Art. 1.2

187 Asi se infiere de lo dispuesto en el art. 3.1 del Arreglo.
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Origen deberd asegurar que se utiliza el formulario adecuado y que este se
encuentra debidamente integrado.®®

No se considerard como tal la Solicitud Internacional que, en lugar de ser
presentada por medio de una Oficina, sea presentada directamente a la Oficina
Internacional por el solicitante. La solicitud serd devuelta al remitente sin ser
examinada de ninguna manera y las tasas pagadas seran devueltas a la persona

que las haya abonado.'®

2.4.3.3.2. Examen de la Oficina Internacional.

Recibida la solicitud, la Oficina Internacional ha de asegurarse de que la misma
cumple las condiciones establecidas en el Arreglo, el Reglamento Comun y las
Instrucciones Administrativas. Sin embargo cae fuera de la competencia de esta
oficina valorar si la marca objeto de la solicitud de Registro Internacional habra de
merecer la proteccion de los paises contratantes interesados.; asi por ejemplo, en
el supuesto de que la marca sea de servicio, no corresponde a la Oficina
Internacional examinar si en cada uno de los paises en que se pretende proteger
la marca se admite o no la figura de la marca de servicio.**

Si tras el examen la Oficina Internacional estima cumplidas las formalidades y
demas condiciones prescritas para la Solicitud, procedera a practicar al oportuno
registro solicitado. Por el contrario si la Oficina Internacional estima que en la
Solicitud Internacional existen irregularidades que no sean las relativas a la
clasificacion de productos y servicios™!, notificara esas irregularidades al
solicitante le informara al mismo tiempo a la Oficina de Origen, en este caso el
solicitante puede subsanar esas irregularidades dentro de los tres meses
siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional las haya notificado. Si una
irregularidad no se subsana dentro de los tres meses siguientes a la fecha de
notificacion de esa irregularidad por la Oficina Internacional, la Solicitud

188 |nstrucciones administrativas. Instruccion 2.

189 Reglamento comln. Regla 11.7

1% BOTANA AGRA, Manuel. op. cit. p 48

91 ya que estas se regiran conforme a lo establecido en las Reglas 12 y 13 del Reglamento comdn.
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Internacional se dara por abandonada, y la Oficina Internacional notificara en
consecuencia y al mismo tiempo al solicitante y a la Oficina de Origen.'%

Cuando, de conformidad con los parrafos 2)b), 3) o 4)b) **3, del Reglamento
Comun la Solicitud Internacional se considere abandonada, la Oficina
Internacional reembolsara las tasas pagadas en relacion con esa solicitud a la
parte que las haya hecho efectivas, previa deduccion de una cantidad
correspondiente a la mitad de la tasa de base'®* mencionada en los puntos 1.1.1,
2.1.1 6 3.1.1 de la Tabla de tasas.'®

Las reglas 12 y 13 del Reglamento Comun contienen disposiciones muy
especificas respecto de las muy diversas irregularidades que se pueden presentar
en lo relativo la clasificacion de productos y servicios. Recomendamos al lector
interesado una revision de las mismas para ampliar el panorama juridico aqui

presentado.
2.4.4. LaInscripcion de la marca en el Registro Internacional.

Cuando la Oficina Internacional estime que la Solicitud Internacional se ajusta
a los requisitos exigibles, inscribird la marca en el Registro Internacional.'®®
Asimismo, notificard el Registro Internacional a las Oficinas de las Partes
Contratantes designadas, informara a la Oficina de Origen y enviara un certificado
al titular. No obstante, cuando la Oficina de Origen asi lo desee y haya informado
en consecuencia a la Oficina Internacional, el certificado se enviara al titular por
conducto de la Oficina de Origen. El certificado de Registro Internacional no se
considerard como una notificacién y siempre estara en el idioma de la Solicitud

Internacional.*®” El Registro Internacional se publicara en la Gaceta.**®

1% Reglamento Com(n. Regla 11.2

193 Anteriormente descritos.

1% Reglamento Comun. Regla 11.5

195 vid. Anexo 7.3

1% Arreglo de Madrid. Art. 3.1

197 Reglamento Com(in Regla 14.1)

1% Reglamento Comin Regla 32.1)a)i)
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Una vez logrado el Registro Internacional los efectos del Registro Internacional
se amplian a las Partes Contratantes expresamente designadas por el solicitante
en la Solicitud Internacional.**°

Y a partir de la fecha del Registro Internacional, la proteccion de la marca en
cada una de las Partes Contratantes designadas sera la misma que si la marca
hubiera sido depositada directamente en la Oficina de esa Parte Contratante. Si no
se notifica ninguna denegacion a la Oficina Internacional dentro del plazo previsto,
0 si no se considera como tal una denegacién asi notificada o si ella se retira
posteriormente, la proteccion de la marca en la Parte Contratante interesada sera,
con efectos a partir de la fecha del Registro Internacional, la misma que si la

marca hubiera sido registrada en la Oficina de esa Parte Contratante.?*

2.4.4.1. Contenido del Registro Internacional.

En el Registro Internacional figurardn i) todos los datos contenidos en la
Solicitud Internacional, excepto las reivindicaciones de prioridad previstas en la
Regla 9.4)a)iv) cuando, desde la fecha de la presentacién anterior hasta la fecha
del Registro Internacional, hayan transcurrido mas de seis meses, ii) la fecha del
Registro Internacional, iii) el niumero del Registro Internacional, iv) cuando la
marca se pueda clasificar de acuerdo con la Clasificacion Internacional de los
Elementos Figurativos, y a menos que en la Solicitud Internacional figure una
declaracién en el sentido de que el solicitante desea que la marca se considere
como marca en caracteres estandar, los simbolos pertinentes de dicha
Clasificacion determinados por la Oficina Internacional, v) una indicacién, por cada
Parte Contratante designada, en que se precise si la designacion se ha hecho en
virtud del Arreglo o en virtud del Protocolo, vi) indicaciones adjuntas a la Solicitud
Internacional de conformidad con la Regla 9.5)9)i) relativas al Estado o Estados
miembros en los que ha sido registrada, o para los que ha sido registrada, una

% Arreglo de Madrid. Articulos 3bis y 3ter 27.01
2% Arreglo de Madrid. Articulo 4.1) 27.02
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marca anterior cuya antigiedad se reivindique, la fecha en que surtié efecto el

registro de esa marca anterior y el nimero del registro pertinente.?**

2.4.4.2. Fechadel Registro Internacional

La fecha de Registro Internacional constituye una pieza vertebral del Sistema
Internacional de Registro de Marcas. Es factor decisivo para el computo del plazo
de notificacién de la denegacion de proteccion por parte de las Administraciones
nacionales®®?, para el inicio de los efectos del Registro Internacional,®®® para la

duracién e independencia del Registro Internacional®®

y para la renovacion del
mismo.?%

El Registro Internacional resultante de la Solicitud Internacional llevara, por
norma, la fecha en que la Oficina de Origen haya recibido la Solicitud
Internacional. Sin embargo, cuando la Oficina Internacional no haya recibido la
Solicitud Internacional dentro de un plazo de dos meses contados a partir de la
fecha en que la haya recibido la Oficina de Origen, el Registro Internacional llevara
en su lugar la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud.
Cuando se establezca que la tardanza en la recepcion ha sido consecuencia de
una irregularidad del servicio postal y de distribucion, el Registro Internacional
podra igualmente llevar la fecha en que la Solicitud Internacional ha sido recibida o

se considere que ha sido recibida por la Oficina de Origen.?*

2.4.4.2.1. Irregularidades. Casos especiales de asignacion de

fecha.

La fecha de Registro Internacional podra verse afectada si se omite en la

Solicitud Internacional alguno de los elementos importantes que figuran a

201 Reglamento Com(n. Regla 14.2
202 Arreglo de Madrid. Articulo 5.2
203 Arreglo de Madrid. Articulo 4.1
204 Arreglo de Madrid. Articulo 6
205 Arreglo de Madrid. Articulo 7
2% Arreglo de Madrid. Articulo 3.4)
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continuacion: a) indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante y
ponerse en contacto con €l o con su mandatario; b) la designacion de las Partes
Contratantes en las que se solicita la proteccion; ¢) una reproduccién de la marca;
d) la indicacion de los productos y servicios respecto de los cuales se solicita el
registro de la marca. Si la fecha en que el ultimo elemento omitido llega a la
Oficina Internacional se halla dentro del plazo de dos meses mencionado en el
articulo 3.4) del Arreglo, el Registro Internacional llevara la fecha en que la Oficina
de Origen haya recibido originalmente la solicitud defectuosa.”®’

Cuando alguno de estos elementos no llegue a la Oficina Internacional hasta
después de que haya expirado este plazo de dos meses, el Registro Internacional
llevara la fecha en que dicho elemento haya llegado a la Oficina Internacional.?*®

La Oficina de Origen tendra la responsabilidad de subsanar cualquiera de las
irregularidades mencionadas. Sin embargo, se habra informado de la irregularidad
al solicitante, y conviene que éste se ponga en contacto con la Oficina a fin de
asegurarse que se subsane el defecto a la mayor brevedad posible. En caso que
no se subsane dentro de los tres meses a partir de la fecha en que haya sido
notificada la irregularidad a la Oficina de Origen, se considerara abandonada la
solicitud.?*

La fecha del Registro Internacional no se verd afectada por otras
irregularidades distintas a las anteriormente mencionadas, por ejemplo, el pago
tardio de las tasas o las irregularidades relativas a la clasificacion de los productos

y servicios.?*°
2.4.4.3. Notificaciéon y publicidad del Registro Internacional.
El articulo 3.4 del Arreglo ordena a la Oficina Internacional que notifique sin

dilacion a las Administraciones interesadas el registro efectuado y su publicacién
en una hoja periddica, y en relacion a esto la Regla 32.1)a)i) del Reglamento

20’Reglamento comdn Regla 15.1)
208Reglamento comdn Regla 11.4)
29 fdem.

?1%Reglamento comin Regla 15.2)
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Comun indica que esa hoja periodica sera la Gaceta de Marcas Internacionales.
Debe enfatizarse que con la publicidad realizada en la Gaceta se satisface el
requisito de publicidad que se exija por el Derecho interno de los paises

contratantes a los que se extienden los efectos del Registro Internacional.***

2.4.4.4. Ambito territorial del Registro Internacional.

Como regla general, el Registro Internacional extiende sus efectos a la
totalidad de los paises contratantes del Arreglo. Ahora bien, a partir de la
Conferencia de revisién de Niza, los paises contratantes gozan de la facultad de
condicionar la extension del Registro Internacional a su territorio a la expresa
solicitud de la misma por el titular de la marca.?*?

Esto significa que de conformidad con el articulo 3 bis, 1 del Arreglo, la
limitacion territorial facultativa consiste en que cada pais contratante puede
notificar en cualquier momento por escrito al Director General de la OMPI que la
proteccion resultante del Registro Internacional sélo se extenderd a ese pais
cuando el titular de la marca lo solicite expresamente.?*

Por consiguiente, en la hipotesis de que un pais contratante no tenga hecha la
notificacion a que se refiere este articulo, los efectos del Registro Internacional se
extenderdn automaticamente a su territorio, con independencia de que el titular de

la marca haya o no designado ese pais en la solicitud.***
2.4.4.5. Duracion del Registro Internacional regido por el Arreglo.
El Arreglo dispone que el registro y la renovacion se efectien por periodos de

20 afos. Sin embargo, en virtud del Reglamento, las tasas pagaderas en el caso

de una Solicitud Internacional regida exclusivamente por el Arreglo se abonaran

1 Arreglo de Madrid art. 5

12 BOTANA AGRA. Op. Cit. p. 53

213 Tal notificacién empezard a surtir efectos a partir del transcurso de los seis mees siguientes a la fecha de la
comunicacion que habra de hacer el Director General a los otros paises contratantes, segun lo dispone el
Arreglo en su articulo 3 bis 2.

21 BOTANA AGRA. Op. Cit. pp. 53y 54
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en dos plazos correspondientes a 10 afios cada uno. En lo relativo al pago del
segundo plazo, se aplicardn los procedimientos y requisitos relativos a la
renovacion de un registro. Por lo tanto, a todos los efectos practicos, puede

considerarse que un Registro Internacional ha de renovarse cada 10 afios.?*®

2.4.4.6. Declaracion de concesién de la proteccion,

La Oficina de Origen que haya examinado un Registro Internacional en que
esté designada y no haya encontrado motivos de denegacién podra emitir una
declaracién de concesidon de proteccién. No se exige a la Oficina que emita una
declaracién si decide que no denegard la proteccién. Un principio fundamental del
Sistema de Madrid es que, si dentro del plazo correspondiente, un afio o 18
meses, No se envia una notificacion de denegacion provisional, la marca queda
automaticamente protegida en la Parte Contratante en cuestion para todos los
productos y servicios indicados.”*® Este principio siempre ha sido considerado
como una de las principales ventajas para los usuarios del sistema de Registro
Internacional, y en particular lo fue en la época en que las Oficinas solian tardar
mas de 12 meses para examinar las solicitudes que se les presentaba
directamente. Hoy en dia, sin embargo, muchas Oficinas pueden examinar las
solicitudes e informar el resultado al solicitante en menos de un afio. Si la Oficina
no informa al titular de un Registro Internacional que ha llevado a cabo el examen
y ha decidido no denegar la proteccioén, el titular seria tratado de manera menos
favorable que un solicitante directo. Para evitar este problema, una Oficina que ha
realizado un examen de oficio sin encontrar motivos para la denegacién puede
enviar a la Oficina Internacional una declaracién de concesién de proteccién.?’

Las Oficinas que decidan valerse de esta posibilidad disponen de las opciones
siguientes: en primer lugar, podrén enviar una unica declaracién en la que conste

que se han completado todos los procedimientos realizados ante la Oficina y que,

25Vid Arreglo de Madrid Articulos 6.1) y 7.1), y Reglamento Comn Reglas 10 y 30.4).
2% vid Reglamento comiin Regla 17.6).
2" GUIA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS. Op.cit. p. 40
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en consecuencia, se confiere la proteccién a la marca que es objeto del Registro
Internacional; esta seria la opcion mas adecuada para una Oficina que aplica un
sistema de examen de oficio que no prevé la oposicién, o en la que el periodo de
oposicion transcurre paralelamente al examen. Otra posibilidad es que la Oficina
envie una declaracion en la que conste que se ha completado el examen de oficio
y que la Oficina no ha encontrado motivos de denegacion, pero que la proteccion
de la marca aun puede ser objeto de oposicidbn u observaciones por terceros;
debera indicarse la fecha limite para presentar dichas oposiciones. Esta seria la
opcion mas adecuada cuando el periodo de oposicibn no comienza hasta que no
haya finalizado la etapa de examen de oficio. En este caso, si el periodo de
oposicion expira sin que se hayan formulado oposiciones u observaciones, la
Oficina podré enviar otra declaracion a tal efecto, indicando que la marca esta
protegida. *®

Una declaracion de concesion de proteccion debera indicar el nombre de la
Oficina que la envia y el Registro Internacional al que se refiere. La declaracion
debera referirse a un Unico Registro Internacional. Puesto que por definicion la
declaracion debe referirse a todos los productos y servicios para los que se solicita
proteccion en la Parte Contratante en cuestion, en ella no se enumeraran los
productos o servicios que abarca la concesién.?*®

Toda declaracion de concesion de proteccion se inscribira en el Registro
Internacional y se publicara en la Gaceta; ademas, una copia sera transmitida al
titular.??°

Una vez que se haya inscrito una declaracion de concesién de proteccion, no
sera posible inscribir una denegacion de proteccion. Si, tras comunicar una
declaracion de concesion de proteccion, se decide retirar la proteccion de
conformidad con el derecho de la Parte Contratante, ello debera notificarse a la

Oficina Internacional como una invalidacién, de conformidad con la Regla 19.%%

218 fdem.

219 I'd

220 Reglamento comun Regla 18.6)b)

?21 Reglamento comdn Regla 32.1)a)iii)
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El hecho de que una Oficina no envie una declaracion de concesion de
proteccion no producird consecuencias juridicas. La marca seguira gozando de
proteccidn a menos que se envie una notificacion de denegacién de la protecciéon

dentro del plazo previsto en el Articulo 5.2) del Arreglo o el Protocolo.

2.4.5. Efectos del Registro Internacional

El tema de los efectos del Registro Internacional de una marca constituye sin
lugar a dudas una de las piezas claves del Arreglo de Madrid. Se comprende asi
que desde sus origenes se hubiera puesto un particular empefio por dotar al
Arreglo, en este punto, de un régimen arménico y suficientemente completo.

Conforme a la versién mas reciente del Arreglo los efectos que produce el
Registro Internacional se centran sobre la proteccion de la marca en los paises
contratantes interesados; sobre los eventuales registros nacionales de que haya
sido objeto la misma marca; y sobre el derecho de prioridad unionista con origen

precisamente en aquel registro. 2

2.4.5.1. Laproteccion de la marca en los paises contratantes.

El primer y mas importante efecto de la obtencion del Registro Internacional
esta consagrado en el articulo 4.1 del Arreglo. Este precepto dispone al respecto,
que una vez lograda la inscripcidon en el. Registro Internacional, se obtendra la
proteccién de la marca en cada uno de los paises contratantes interesados.?*?

Es importante resaltar que el Arreglo no limita al Registro Internacional a una
proteccion especifica y uniforme de la marca en cuestion, ya que la regla en este
sentido es la de asimilar la proteccibn que la marca tendria en cada pais

contratante interesado si la misma fuese depositada directamente en ellos. En

222 Arreglo de Madrid. Art.4 y 4 bis.

228 Arreglo de Madrid. Art.4.1 1) A partir del registro asi efectuado en la Oficina Internacional segin las
disposiciones de los Articulos 3 y 3ter, la proteccién de la marca en cada uno de los paises contratantes
interesados sera la misma que si esta marca hubiera sido depositada directamente en ellos. La clasificacion de
los productos o servicios prevista en el Articulo 3 no obliga a los paises contratantes en cuanto a la
apreciacion del alcance de la proteccion de la marca.
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consecuencia para determinar el grado de proteccion de la marca internacional en
los paises contratantes interesados, habra que atender conjuntamente a la
proteccion que corresponderia a la misma marca de haber sido directamente
depositada ante ellos y ademas, a la facultad denegatoria de esa proteccion que
asiste a las Administraciones de estos paises. Por consiguiente, habrd que
atenerse a las normas propias de sus legislaciones internas para determinar en
cada uno de estos paises el grado de proteccion de la marca internacional.

Por ultimo consideramos interesante referirnos a la segunda parte del articulo 4
del Arreglo que a la letra indica: “La clasificacion de los productos o servicios

prevista en el Articulo 3%

no obliga a los paises contratantes en cuanto a la
apreciacion del alcance de la protecciéon de la marca.” Significa esto que la
clasificacion de los productos o servicios que figuran en el Registro Internacional
no tiene trascendencia juridica a los efectos de delimitar el &mbito de proteccion
que los paises contratantes interesados han de otorgar a la marca internacional.
En consecuencia, la discrecionalidad que se reconoce a los paises contratantes
interesados para aceptar o no la clasificacion internacional en lo relativo al alcance
de la proteccion de la marca internacional, en absoluto los autoriza para denegar,
ni siquiera parcialmente, esta proteccion con base simplemente en que sus
legislaciones domésticas no permiten el registro mas en un namero limitado de

clases o para un nimero limitado de productos o servicios.?*®
2.4.5.2. El derecho de prioridad de la marca internacional.
El segundo efecto que genera el Registro Internacional de una marca es el de

extender a ésta el beneficio de la prioridad unionista regulada en el articulo 4 del

Convenio de la Unién de Paris.??® Establece en este sentido el apartado 2 del

224 Clasificacion establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de los Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas.

225 Comparte la opinion al respecto BOTANA AGRA. Op. Cit. p. 53

226 Convenio de Parfs. Articulo 4 A. 1) Quien hubiere depositado reqularmente una solicitud de patente
de invencion, de modelo de utilidad, de dibujo 0 modelo industrial, de marca de fabrica o de comercio,
en alguno de los paises de la Unién o su causahabiente, gozara, para efectuar el depdsito en los otros
paises, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados méas adelante en el presente. 2) Se
reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depo6sito que tenga valor de dep6sito nacional regular, en
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articulo 4 del Arreglo que toda marca que haya sido objeto de un Registro
Internacional gozara del derecho de prioridad contemplado en el articulo 4 del
Convenio de la Unién de Paris, sin que sea necesario cumplir con las formalidades
previstas en el inciso “D” de este articulo.??’ Es de sefialar que el reconocimiento
del derecho de prioridad se extiende no solo al Registro Internacional propiamente
dicho, sino también a la peticion de extension territorial hecha conforme al articulo
3 ter del Arreglo con posterioridad al registro.??®

En virtud del derecho de prioridad se considera que la marca internacional ha
sido depositada en los paises contratantes en la fecha de presentacion de la
solicitud del registro de base en el Pais de Origen, y por consecuencia de este
efecto del derecho de prioridad, el Registro Internacional no podra ser atacado por
hechos acaecido durante el plazo; en particular, por otro depdésito, por la utilizacién

virtud de la legislacion nacional de cada pais de la Unidn o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos
entre paises de la Unidn. 3) Por depdsito nacional regular se entiende todo depdsito que sea suficiente para
determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el pais de que se trate, cualquiera que sea la suerte
posterior de esta solicitud. (...). C. 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serdn de doce meses
para las patentes de invencién y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos
industriales y para las marcas de fabrica 0 de comercio. 2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la
fecha del deposito de la primera solicitud; el dia del depdsito no estd comprendido en el plazo. (...)

227 Convenio de Paris. Articulo 4 D. 1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un depésito anterior estaré
obligado a indicar en una declaracion la fecha y el pais de este depésito. Cada pais determinara el plazo
maximo en que debera ser efectuada esta declaracién. 2) Estas indicaciones seran mencionadas en las
publicaciones que procedan de la Administracion competente, en particular, en las patentes y sus
descripciones. 3) Los paises de la Unién podran exigir de quien haga una declaracion de prioridad la
presentacion de una copia de la solicitud (descripcién, dibujos, etc.) depositada anteriormente. La copia,
certificada su conformidad por la Administracion que hubiera recibido dicha solicitud, quedara dispensada de
toda legalizacién y en todo caso podra ser depositada, exenta de gastos, en cualquier momento dentro del
plazo de tres meses contados a partir de la fecha del depdsito de la solicitud posterior. Se podra exigir que
vaya acompafiada de un certificado de la fecha del depésito expedido por dicha Administracién y de una
traduccién. 4) No se podran exigir otras formalidades para la declaracion de prioridad en el momento del
depdsito de la solicitud. Cada pais de la Union determinard las consecuencias de la omisién de las
formalidades previstas por el presente articulo, sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del
derecho de prioridad.

228 Arreglo de Madrid. Articulo 3 ter. Articulo 3ter [Peticion de “extension territorial”] 1) La peticién de
extension a un pais que haya hecho uso de la facultad otorgada en virtud del Articulo 3bis de la proteccion
resultante del registro internacional debera ser objeto de una mencidn especial en la solicitud a que se alude
en el Articulo 3, parrafo 1). 2) La peticion de extension territorial formulada con posterioridad al registro
internacional debera ser presentada por mediacion de la Administracion del Pais de Origen, en un formulario
prescrito por el Reglamento. Seréa registrada inmediatamente por la Oficina Internacional que la notificara sin
dilacién a la Administracion o a las Administraciones interesadas. Seréa publicada en la hoja periddica editada
por la Oficina Internacional. La extension territorial producira efectos a partir de la fecha en que haya sido
inscrita en el Registro Internacional; dejara de ser valida cuando caduque el registro internacional de la marca
a la que se refiere.
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de la marca, etcétera; y estos hecho no podran dar lugar a ningun derecho de

terceros ni a ninguna posesién personal.???

2.4.5.3. Sustitucién de los registros nacionales por el Registro

Internacional.

El tercer efecto del Registro Internacional deriva de una situacion historico-
practica, ya que e perfectamente posible que antes del Registro Internacional de la
marca, ésta se encuentre registrada, ademas de estar lo en Pais de Origen, en
otro u otros paises contratantes y esta situaciéon era muy frecuente en los afios
inmediatamente posteriores a la puesta en funcionamiento del sistema del Arreglo;
de tal suerte que el Registro Internacional se venia a sumar a los registros
nacionales de la misma marca, dando lugar a una pluralidad de registros: el o los
nacionales y el internacional. Ante esta multiplicidad de registros, ciertas
Administraciones nacionales optaron por reconocer efectos Unicamente al registro
directamente realizado en sus oficinas, lo que claramente afectaba al Sistema
creado por el Arreglo, esta situacion motivo que en la conferencia de Bruselas se
incorporara al Arreglo el principio de “sustitucion” de los registros nacionales por el
Registro Internacional.?° Conforme al texto mas reciente del Arreglo, cuando una
marca registrada en uno 0 en varios paises contratantes sea objeto
posteriormente de registro por la Oficina Internacional en nombre del mismo titular
o de su derechohabiente, se considerard que el Registro Internacional sustituye
los registros nacionales anteriores, sin perjuicio de los derechos adquiridos a
consecuencia de estos ultimos.**

El efecto fundamental que produce la sustitucidon consiste en someter la marca

al estatuto juridico resultante del Registro Internacional en los paises contratantes

22Cfr LADAS («The Madrid Agreement for the Internacional Registration and the United States») en 56
Trademark Reporter, 346. USA. (1966). y BOTANA AGRA. Op. cit. p. 65

20 BOTANA AGRA. Op. cit. p. 66

21 Arreglo de Madrid Articulo 4 bis [Sustitucién de los registros nacionales anteriores por el registro
internacional] 1) Cuando una marca ya depositada en uno o en varios de los paises contratantes haya sido
posteriormente registrada por la Oficina Internacional a nombre del mismo titular o de su derechohabiente, se
considerara que el registro internacional sustituye los registros nacionales anteriores, sin perjuicio de los
derechos adquiridos a consecuencia de estos Gltimos. 2) La Administracién Nacional deberd, cuando se le
solicite, tomar nota en sus registros del registro internacional.
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interesados en los que, hasta ese momento, regia para ella el estatuto derivado de
las respectivas legislaciones domésticas. Significa esto que la sustitucién supone
por un lado paralizar o suspender el régimen propio de los registros nacionales
sustituidos y, de otro, reemplazar este régimen por el establecido para la marca

registrada en la Oficina Internacional, contenido en esencia en el texto del Arreglo.

2.4.6. La denegacion de proteccién de la marca internacional por las

administraciones nacionales.

Ya hemos estudiado el efecto de otorgar la proteccion prevista en la legislacion
doméstica de cada uno de los paises interesados, a las marcas objeto de Registro
Internacional, sin embargo como contrapunto de este efecto, el Arreglo reconoce a
las Administraciones de los paises contratantes a los que la marca internacional
extienda sus efectos, la facultad de denegar en sus territorios la proteccion de la
marca.

Esta facultad denegatoria de proteccion esta consagrada en el articulo 5.1 de

la Arreglo®®?

Ahora bien esta facultad no es absoluta y esta sujeta a determinadas
condiciones establecidas en el mismo precepto legal. El articulo exige: a) que la
legislacion propia del correspondiente pais contratante contenga una disposicion
que autorice a la administracion de ese pais a negar la proteccién de al marca
internacional y b) que la Oficina Internacional notifique a esa Administracion
nacional el registro de la marca o en su caso, la peticibn de extensiéon de
proteccién formulada de conformidad con el articulo 3 ter del Arreglo,”*® vy es
precisamente mediante esta notificacion que se abre la posibilidad de denegar la
proteccion da las Administraciones nacionales que hasta ese momento tendran

vedado el derecho.

232 Arreglo de Madrid. Articulo 5 1) En los paises cuya legislacion lo autorice, las Administraciones a las que
la Oficina Internacional notifique el registro de una marca, o la peticién de extension de la proteccion
formulada de conformidad con el Articulo 3ter, tendran la facultad de declarar que no puede concederse
proteccion a dicha marca en sus territorios. No podra hacerse esta denegacion mas que en las condiciones
establecidas en virtud del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial para una marca
presentada a registro nacional. Sin embargo, no podra rehusarse la proteccion, ni siquiera parcialmente, por el
mero hecho de que la legislacién nacional no autorice el registro mas que en un nimero limitado de clases o
para un nimero limitado de productos o de servicios

2% [dem.
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Ahora bien, el mismo articulo en su segundo inciso limita aln mas esta
facultad, al establecer que las administraciones nacionales “(...) no podran hacer
esta denegacion mas que en las condiciones previstas en virtud del Convenio de
Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial (...)". 2* El Arreglo, entonces,
no detalla en que motivos tiene que basarse la denegacion para ser legal, se limita
resolver la cuestion por la via de la remision a las disposiciones del Convenio de
Paris relativas a los supuestos de hecho en los que se permite a los paises
unionistas rehusar el registro de una marca y en la version mas reciente de este
cuerpo legal, ese nucleo normativo originario se contiene en el articulo 6 quinquies
del Convenio. Es pues, a este precepto al que habremos de acudir para delimitar
el catalogo de motivos en los que las administraciones de los paises contratantes
pueden apoyar la denegacion de proteccion de una marca internacional en sus
territorios.

El Convenio de Paris en el inciso “B” del articulo 6 quinquies establece
claramente las causas por las que un pais unionista puede denegar 0 en su caso
anular el registro de una marca previamente registrada en el pais unionista de

origen. Esas causas son las siguientes:

A. Cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por
terceros en el pais donde la proteccion se reclama;

B. Cuando estén desprovistas de todo caracter distintivo, o
formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan
servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la
cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o
la época de produccion, o que hayan llegado a ser usuales en el
lenguaje corriente o0 en las costumbres leales y constantes del
comercio del pais donde la proteccion se reclama;

C. Cuando sean contrarias a la moral o al orden publico y, en
particular, cuando sean capaces de engafiar al publico. Se
entiende que una marca no podra ser considerada contraria al
orden publico por el solo hecho de que no esté conforme con
cualquier disposicion de la legislacion sobre marcas, salvo en el
caso de que esta disposicion misma se refiera al orden publico.
En todo caso queda reservada la aplicacién del Articulo 10 bis.**®

24 Arreglo de Madrid. Articulo 5 1) (...)No podra hacerse esta denegacién mas que en las condiciones
establecidas en virtud del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial para una marca
presentada a registro nacional. (...)

2% Convenio de Paris Articulo 6 quinquies.



72

La denegacion debe ser notificada a la Oficina Internacional dentro de un plazo
determinado y cualquier denegacion que se envie después del vencimiento de ese
plazo no sera considerada como tal por la Oficina Internacional. No es necesario
que se tome una decision definitiva sobre la denegacién dentro del plazo
correspondiente; es suficiente que todos los motivos de denegacion se notifiquen
dentro de ese plazo. En otras palabras, lo que debe enviarse dentro del plazo
correspondiente es una denegacién provisional. Una Oficina podra notificar
motivos adicionales con respecto a un determinado Registro Internacional en
notificaciones posteriores de denegacion, siempre que esas notificaciones
posteriores sean enviadas a la Oficina Internacional dentro del plazo
correspondiente. Sin embargo, la Oficina no podra fundar una decision definitiva
sobre la denegacién en un motivo que no haya sido mencionado en una
notificacion de denegacion provisional efectuada dentro del plazo
correspondiente.?*

El plazo normal para la notificacion de una denegacion provisional es de un
afio contado a partir de la fecha en que la Oficina Internacional ha notificado del
Registro Internacional o de la designacion posterior a la Oficina de la Parte
Contratante designada, salvo que la legislacion de esa Parte Contratante prevea
un plazo mas corto.?’

La denegacion provisional se inscribira en el Registro Internacional, junto con
una indicacién de la fecha en que haya sido enviada la notificacion, o se considere
que ha sido enviada. La denegacién provisional también se publicard en la

%8 o parcial®®. En este Gltimo caso, se publican las

Gaceta, indicando si es tota
clases a las que afecta o no afecta la denegacion provisional, pero no los propios
productos y servicios, que no se publicaran hasta tanto hayan finalizado los

procedimientos ante la Oficina No se publicaran los motivos de la denegacién.?*

26 GUIA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS. Op.cit. p. 41

237 Arreglo de Madrid Articulo 5.2

238 Es decir, si se refiere a todos los productos y servicios que abarca la designacion de la Parte Contratante de
que se trate.

2% Es decir, si se refiere Ginicamente a algunos de esos productos y servicios.

240 Reglamento comdn Reglas 17.4) y 32.1)a)iii)
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La Oficina Internacional transmitira una copia de la notificacion al titular, al que
también transmitira toda informacion enviada por la Oficina de una Parte
Contratante designada en cuanto a la eventual presentacién de una oposicion tras

el vencimiento del plazo de 18 meses.?**

2.4.6.1. Medios de defensa del titular de la marca ante la
denegacion de la proteccién.

Efectuada la notificacion de la denegacion de proteccidon en la forma y dentro
del plazo establecidos, la Oficina Internacional habra de transmitir sin demora al
titular de la marca o a su mandatario un ejemplar de la declaracién negativa asi
notificada. Y por imperativo del mismo precepto el titular de la marca podra
reaccionar contra la denegacion de la proteccion con las mismas herramientas que
le ofrece la legislacion interna del pais denegante, para el supuesto que la marca
se hubiera solicitado directamente ante esa administracion y ésta hubiera resuelto
denegarla. %

Evidentemente la efectividad de los medios de defensa del titular de la marca
internacional frente a la denegacion de la proteccion esta condicionada en gran
medida por el intervalo de tiempo que medie entre la recepcién de la notificacién y
la expiracion del plazo para interponer los oportunos recursos®*,

Al presentar una peticion de revision o una apelacioén contra una decision de
denegacion o al responder a una oposicion, aunque no lo exija la legislacion de la
Parte Contratante de que se trate, el titular podrd considerar Gtil valerse de los
servicios de un mandatario local que esté familiarizado con el derecho y la
practica, sin olvidar el idioma, de la Oficina que pronuncié la denegacion. El

nombramiento de un mandatario queda completamente al margen del alcance del

21 vid Reglamento comin Reglas 17.4) y16.2)

242 Arreglo de Madrid art. 5.3 La Oficina Internacional transmitira sin demora a la Administracién del Pais de
Origen y al titular de la marca o a su mandatario, si éste ha sido sefialado a la Oficina por la mencionada
Administracion, uno de los ejemplares de la declaracion negativa asi notificada. El interesado tendra los
mismos medios de recurso que si la marca hubiera sido depositada directamente por €l en el pais donde la
proteccion es denegada. 4) Los motivos de la denegacién de una marca deberan ser comunicados por la
Oficina Internacional a los interesados que lo soliciten.

3 por ejemplo, pedir la revision o interponer una apelacion con respecto a la denegacion.
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Arreglo, el Protocolo y el Reglamento y estara regido por el derecho y la practica
de la Parte Contratante de que se trate. No compete a la Oficina Internacional
expresar una opinién en cuanto a la justificacién de una denegacion de proteccion,
ni intervenir en modo alguno en la soluciéon de las cuestiones de fondo que plantee

dicha denegacién.?**
2.5.Principales Ataques al Arreglo de Madrid.

El Arreglo de Madrid ha superado ya los 100 afios de vigencia, a través de los
cuales ha pasado por diversas modificaciones que no lo han alterado de manera
significativa, hecho que demuestra lo eficaz que puede ser un esfuerzo
multinacional, sin embargo no por ello es perfecto.

Muchos paises no habian logrado su adhesion al Sistema Internacional de
Registro de Marcas debido a inconvenientes de diversa naturaleza®?®, entre los
mas frecuentes se encontraban el periodo de dieciocho meses requerido por el
Arreglo para el otorgamiento del registro, el requisito de circunscribir el Registro
Internacional a la misma marca y a productos o servicios comprendidos en el
registro de origen, y el Francés como unico idioma aceptado por el Sistema para
las solicitudes y tramites relativos al Registro Internacional de marcas;?*® pero la
mayoria de Estados no miembros del Arreglo identificaron el mayor problema del
Arreglo y a su vez principal inconveniente para su adhesion al mismo, y lo

denominaron “Ataque Central”.?*’
2.5.1. Ataque central.

Podemos explicar el denominado “Ataque central” de la siguiente manera: Bajo

el Arreglo de Madrid, un previo “Registro Nacional de Marca” es requisito y base

4 GUIA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS. Op.cit. p. 48

245 j e. Problemas constitucionales, problemas de aceptacion en sus respectivos 6rganos legislativos, etcétera.
246 Cf, Supra 2° parrafo de Capitulo 3.

T En la mayoria de la doctrina es referido en inglés como “Central Attack”
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para una Solicitud Internacional®®®, luego como la base de la Solicitud
Internacional es el Registro Nacional, si el registro nacional termina, por cualquier
causa®®, dentro de los primeros cinco afios siguientes al registro, el Registro
Internacional terminara también. Lo anterior aplica de igual forma, aun cuando la
causa de terminacién del registro doméstico en el Estado nacional, no constituya
una causa de terminacion en una nacién donde el registro fue adquirido bajo la
Solicitud Internacional.?*®

Este “ataque central”, junto con algunas otras disposiciones del arreglo
anteriormente mencionadas, impedian la adopcién del Arreglo a muchos Estados
entre los cuales podemos destacar a los Estados Unidos de América, Canada,

Dinamarca, Grecia, India, Irlanda, Japén, Taiwan y el Reino Unido.?**

248 \/id supra. Capitulo 2.4.2 El registro de la marca en el pais de origen como base del registro internacional..
2.4.3 La Solicitud Internacional, y cfr supra Capitulo 1.4.2.1 La Solicitud Internacional.

249 \/g. Expiracion o cancelacion

0 p_ Jay Hines. Practical Considerations of using the Madrid Protocol. Oblon, Spivak, MacClelland, Maier &
Neustadt, P.C. 2004-02-001

21 | dem.
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3. PROTOCOLO DE MADRID.

(PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL
REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS. Adoptado en Madrid el 27 de
junio de 1989.)

Las modificaciones que se introdujeron en el Arreglo de Madrid a lo largo de su
vida juridica®™?, resultaron insuficientes para vencer la resistencia de algunos
paises a incorporarse al Sistema de Registro Internacional de Marcas contenido
en el Arreglo.

Para la mayoria de esos paises®?, seguian en pie las tradicionales objeciones
que los habian mantenido fuera del sistema, de manera general podemos
resumirlas en los siguientes puntos: a) la exigencia de que el presupuesto de base
del Registro Internacional ha de estar constituido por el registro de la misma marca
en el Pais de Origen; b) la dependencia del Registro Internacional respecto del
registro del Pais de Origen durante un tiempo®*; c) el requisito de circunscribir el
Registro Internacional a la misma marca y a productos o servicios comprendidos
en el registro de origen.?*®

Casi 100 afos después del surgimiento del Arreglo de Madrid, el 27 de junio de
1989, un tratado relacionado fue adoptado en la misma ciudad en la que se
negocio y firmo el Arreglo: Madrid. Su nombre oficial, “Protocolo Concerniente al
Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”, aunque es llamado
simplemente “Protocolo de Madrid”. Este nuevo Tratado retiene basicamente los
mismos propasitos, caracteristicas y forma de operaciéon que el Arreglo, pero ataca
a las objeciones tradicionales que algunos paises encontraban en el Arreglo y
logra superarlas.

Es importante recalcar que a pesar de sus multiples similitudes, el Arreglo y el
Protocolo de Madrid, son dos tratados internacionales diferentes que se

encuentran intrinsecamente ligados por sus similitudes y un Reglamento

252 En particular las aprobadas en la conferencia de Niza.

253 particularmente los anglosajones.

254 Es este el denominado “Central Attack” o “Ataque Central”.
> BOTANA AGRA, Manuel. op. cit. p 143
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Comin?®®, al grado de formar un solo Sistema Internacional de Registro de
Marcas.
Estudiemos entonces el segundo pilar estructural del Sistema de Madrid, pilar

innovador y parte aguas en la historia del Registro Internacional de Marcas.

3.1.Cuestiones preliminares.

Antes de iniciar el estudio de las disposiciones del Protocolo y su
funcionamiento, consideramos pertinente referirnos a algunas cuestiones histérico-
contextuales que serviran al lector para comprender mejor las razones y motivos

de las instituciones establecidas dentro del Protocolo.
3.1.1. Contexto y Antecedentes.

A mitad de la década de los sesentas, se suscitd entre la doctrina
norteamericana un debate sobre los “pros” y los “contras” que presentaba la

adhesioén de los Estados Unidos de Norteamérica al Arreglo de Madrid®®’

y aunque
al final no se logré la adhesion de los Estados Unidos, el debate acentud la
necesidad de encontrar soluciones alternativas que acogieran las ventajas
indiscutidas del Arreglo de Madrid, sin arrastrar los inconvenientes que se le
imputaban.®®

Es importante resaltar, que para esas fechas el Arreglo habia sido denunciado
por muchos Estados y se habia convertido en un instrumento europeo, mas que
mundial; el namero de miembros, al igual que el numero de solicitudes

internacionales, habia descendido considerablemente; el Sistema Internacional de

2% Reglamento Comuin del Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo
Concerniente a ese Arreglo (Texto En Vigor El 1 De Abril De 2004).

%7 En “pro” de la adhesion vid por ejemplo, ALLEN [«A report on the Madrid Agreement (Should the
United States adhere to the Madrid Agreement? The position for Adherence»] en 56 Trademark Reporter,
290. USA. (1966). En contra vid por ejemplo, LADAS («The Madrid Agreement for the Internacional
Registration and the United States») en 56 Trademark Reporter, 346. USA. (1966).

%8 |d est. a) la exigencia de que el presupuesto de base del registro internacional ha de estar constituido por el
registro de la misma marca en el Pais de Origen; b) la dependencia del registro internacional respecto del
registro del Pais de Origen durante un tiempo, c) el requisito de circunscribir el registro internacional a la
misma marca y a productos o servicios comprendidos en el registro de origen.
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Registro de Marcas estaba en franca decadencia y necesitaba de una reforma que
le devolviera el vigor de antafio, de lo contrario estaria destinado a morir para
ceder el paso a un sistema paralelo e independiente del Arreglo, que respondiera
a los objetivos y necesidades reales de la comunidad internacional.

En la década de los setentas el maestro José Luis Romani escribia:

No obstante el notable avance que el Arreglo de Madrid supone en
relacién al Convenio de la Unién de paris en lo concerniente al Registro
Internacional de marcas, no se han adherido al Arreglo apenas una
cuarta parte de los 82 paises integrantes de la Union de Paris.?*®

Por su parte Justo Nava Negrete en la década de los ochenta sefalo:

Cabe mencionar que el Arreglo de Madrid desde que entré en vigor
en 1892 hasta nuestros dias, tan sélo 25 paises (casi todos europeos)
son miembros de dicho instrumento legal, ademas de que ya transcurrié
casi un siglo y no ha habido un consenso unanime de los diversos paises
sobre su aceptacion, lo que indudablemente hace patente y notorio la
ausencia de su caracter universal, ya que a decir verdad el multicitado
Arreglo se reduce a un Convenio Internacional Europeo de caracter
estrictamente formalista.?®

En este contexto y en la busqueda incesante de un nuevo sistema, ven la luz
dos instrumentos alternos al Arreglo que si bien no lograron consolidarse, tienen el
gran meérito de haber cristalizado la idea de un Protocolo relacionado al Arreglo, a

continuacion nos referiremos brevemente a dichos instrumentos.

3.1.1.1. El Tratado relativo al Registro Internacional de marcas.
(TRT)

A finales de los afios sesenta, a iniciativa de la Asamblea de la Union de Paris
iniciaron los estudios preparatorios para la redaccion de un nuevo tratado
internacional que regulara el Registro Internacional de marcas y que pudiera ser

aceptado mas universalmente que el Arreglo de Madrid, es decir que pudiera ser

9 ROMANI, JOSE-LUIS. Propiedad Industrial y Derecho de Autor; su Regulacién Internacional. Bosch,
Casa Editorial, Barcelona, Espafia, 1976. p.265
20 NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. Porrtia, México. 1985.p. 225
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signado por un nimero mucho mayor de paises que el de los que integraban la
Unién de Madrid.?®*

La Oficina Internacional de la OMPI prepar6 un proyecto de Tratado que fue
distribuido, para su estudio y comentarios, a los gobiernos de todos los paises
miembros de la Unién de Paris asi como a las principales organizaciones
internacionales y nacionales interesadas, cuyo proyecto fue sometido por ultimo a
la discusién de expertos.?*?

Este Tratado, conocido cominmente como “TRT”?®® fue aprobado por la
conferencia diplomatica de propiedad industrial, celebrada en Viena del 17 de

mayo al 12 de junio de 1973%%*

De clara influencia e inspiracion norteamericana, el
TRT surge con una vocacion universal y el objetivo primordial de eliminar los
inconvenientes del Arreglo adoptando soluciones que, en principio, ofrecian un
mayor atractivo para hacer efectiva esa vocacion de universalidad. Se comprende
asi la entusiasta acogida que inicialmente recibié el TRT, reflejada en las 14 firmas
que mereci6 de otros tantos Estados®®® durante el periodo abierto a tal efecto.?®

Sin embargo el suefio duré muy poco, el primer entusiasmo se debilité muy
pronto y ninguno de los paises firmantes ha ratificado el TRT; y por otra parte, las
adhesiones recibidas hasta el momento han sido pocas y de escasa
significacion.?®’

Alcanzado el niumero de adhesiones requeridas el TRT entrd en vigor el 7 de
agosto de 1980, sin embargo en la actualidad este instrumento esta
irremediablemente condenado a muerte; no es mas que una pieza inoperante en
la practica, ya que a lo largo de su vida solo existen dos registros internacionales

practicados por la Oficina Internacional en virtud del TRT.?®

261 Cfr. ROMANI, JOSE-LUIS. Op. cit. y BOTANA AGRA, Manuel. Op. cit. p 144.

262 ROMANI, JOSE LUIS. Op cit. p. 266

%63 por sus siglas en inglés Trademark Registration Treaty.

264 |_a version original francesa puede consultarse en ROMANI, JOSE LUIS. Op cit

265 Republica Federal de Alemania, Austria, Dinamarca, EUA, Finlandia, Hungrfa, Italia, Ménaco, Noruega,
Portugal, Rumania, Reino Unido, San Marino y Suecia, fueron los firmantes del TRT.

266 BOTANA AGRA, Manuel. op. cit. p 145.

267 A |a fecha solo Togo, Alto Volta, Gabén, Congo y la Ex URSS.

28 BOTANA AGRA, Manuel. Op. Cit
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3.1.1.2. Proyecto de Tratado de Cooperacion en materia de Marcas
(TCT).

Ante el fracaso del TRT, en los afios de 1984 y 1985 la OMPI dirigié sus
esfuerzos hacia la preparacion de un nuevo tratado relativo al Registro
Internacional de marcas; esfuerzos que se plasmaron en el documento
IRM/CE/III/2 conocido como Tratado de Cooperacion en Materia de Marcas (TCT).
Con objetivos, estructura e instituciones similares a las del Tratado de

Cooperacién en materia de Patentes (PCT) surgi6 el proyecto®®

, que sin embargo
quedo en suspenso, Y los trabajos que a la postre se realizaron y cristalizaron en
resultados concretos y a la fecha exitosos, se orientaron hacia la preparacion de

un Protocolo relativo al Arreglo de Madrid.?”

3.1.2. Génesis y aprobacion del Protocolo de Madrid.

En 1980 se publicaron los proyectos del Reglamento de la marca comunitaria y
de la Directiva en Materia de Marcas, este hecho propici6 que la OMPI se
planteara como cuestion prioritaria la de articular las reglas de conexién entre el
Arreglo de Madrid y el nuevo Derecho Comunitario de Marcas, como
consecuencia de lo anterior el Director general de la OMPI elabor6 un memorando
titulado «Proyecto de Protocolo y Proyecto de Decisién» 2’* en sintesis el proyecto
de Protocolo estaba centrado en: a) posibilitar que la extensién territorial del
Arreglo comprendiera un registro regional y ademas, que un registro de esta
naturaleza sirviera de base para una Solicitud Internacional. Por su parte, el
proyecto de decision preveia que el proyecto de Decision preveia que el Protocolo
se aplicaria a los Estados miembros del Arreglo, con independencia de que se

hubieran incorporado al Protocolo como partes en el mismo.?"?

269 patent Cooperation Treaty. (18 de junio de 1970)
2" BOTANA AGRA, Manuel. op. cit. p. 154.

21 Denominado técnicamente como MACT/I/3

2”2 BOTANA AGRA, Manuel. op. cit.
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Para lealmente a estos proyectos el Director General de la OMPI preparé el
documento MACT/II/2, en el cual se incluian los proyectos de dos Protocolos: a) el
Protocolo A, por medio del cual se introducian en el Arreglo una serie de
modificaciones tendientes a eliminar los inconvenientes que para algunos Estados
presentaba el sistema; y el Protocolo B, dedicado propiamente a establecer los
vinculos con la marca comunitaria. En la reunién celebrada en septiembre de
1987, la Asamblea de la Unién de Madrid acord6 que la conferencia diplomatica
para la adopcién, en su caso, de los proyectos de Protocolos tuviera lugar en el
primer semestre de 1989; sin embargo a finales de 1988, el comité preparatorio de
la conferencia decidié suprimir del programa el Protocolo B.?"®

La conferencia diplomatica se celebré en la ciudad de Madrid, Espafia del 12 al
28 de junio de 1989, en la misma participaron Estados miembros de la Unién de
Madrid, representantes de los Estados Comunitarios Europeos y como
observadores varios miembros de la Union de Paris, de la oficina de Benelux de
marcas Yy diversas Organizaciones No Gubernamentales. El texto final del

Protocolo se aprob el 27 de junio de 1989.774%"

3.1.3. Naturaleza juridica.

En el mundo del Derecho internacional suele existir una gran variedad de
términos para referir una misma realidad, términos como tratado, convencion,
convenio, acuerdo, protocolo, arreglo, etc., se aplican a los acuerdos entre
Estados. Al respecto la Convencién sobre el Derecho de los Tratados?’® consigna
en su articulo 2.1, a) lo siguiente:

Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado
por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya
conste en un instrumento Unico o en dos 0 mas instrumentos
conexos y cualquiera que sea su denominacién particular.

2" [bidem. p. 155

7% dem.

2’5 para una detallada crénica del desarrollo de la Conferencia vid OMPI y OEMP. De Madrid a Madrid. 100
afios de marcas internacionales. Madrid 1992.pp. 63 y ss.

27% \/iena 23 de mayo de 1969.
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Esto significa que la los tratados se les suele llamar de distintas maneras, pero
para el derecho internacional el nombre que se les de no es una cuestidn
relevante, la misma Convencion sobre el Derecho de los Tratados utiliza la frase
“cualquiera que sea su denominacion”.

La multiplicidad de nombres se debe a que los tratados presentan entre si
caracteristicas diversas segun la materia a que se refieren, las partes que
intervienen en su celebracion, la formalidad o solemnidad g con que se concluyen,
etcétera, y como no existe una practica generalizada, se ha producido una gran
confusién.?’” Sin embargo, algunos términos tienen connotaciones practicas
especiales, es el caso de los términos “Arreglo” y “Protocolo”.

Arreglo. Aunque es un término que no se usa muy frecuentemente en el
derecho de los tratados, se utiliza para referir instrumentos multilaterales que se
refieren a materias de importancia y por ello se les reviste de solemnidad.?’®

Protocolo. Se utiliza generalmente para designar un instrumento que modifica o
complementa un tratado, ya sea multilateral o bilateral, pero también se ha
utilizado para designar tratados auténomos?’®.%%

Enmarcado en este contexto, el Protocolo relativo al Arreglo de Madrid sobre el
Registro Internacional de Marcas, ha de calificarse desde la optica del Derecho

Internacional, como un “Tratado Auténomo”2®!

regido por el Derecho Internacional
y celebrado entre Estados, al cual por ningin motivo debe confundirse con los
conceptos de “enmienda”, “acta adicional” o “anexo”, ya que ni modifica, ni
complementa los contenidos del Arreglo de Madrid. Ahora bien, por contraste con
otros tratados, el Protocolo de Madrid ofrece como peculiaridad la de presuponer
la existencia del Arreglo, estar intrinsecamente ligado a el y compartir un

Reglamento Comun.

27" para un estudio detallado sobre la denominacion y préctica de los tratados internacionales se recomienda
vid PALACIOS TREVINO, Jorge. Tratados. Legislacion y Préctica en México. 32 ed. Secretaria de
Relaciones Exteriores. México. 2001. p. 21y ss.

"8 pALACIOS TREVINO, Jorge. Op.cit. p. 25

2% \/g. Protocolo relativo a la prohibicion del Uso en la Guerra de Gases Asfixiantes, Toxicos o similares o de
Medios Bacterioldgicos, firmado en Ginebra el 17 de junio de 1925.

80 pALACIOS TREVINO, Jorge. Op.cit.

%81 j e. Texto internacional independiente y autdnomo en su operatividad, del Arreglo.
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3.1.3.1. Aplicacion del Protocolo y salvaguardia del Arreglo.

Como hemos explicado en el capitulo que antecede, el Protocolo en ningun
caso reemplaza o “sucede” al Arreglo. Esto significa que adn en la hipétesis de
que la totalidad de los Estados contratantes del Arreglo se conviertan también en
partes contratantes del Protocolo, no por ello dejara de ser operativo ni de
aplicarse aquél en estos Estados. Asi lo establece el articulo 9 sexies del
Protocolo, denominado “Clausula de Salvaguardia”, a continuacion trascrito:

Cuando, respecto de wuna determinada Solicitud
Internacional o de un Registro Internacional determinado, la
Oficina de Origen sea la Oficina de un Estado que es parte
tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid
(Estocolmo), las disposiciones del presente Protocolo no
surtirdn efecto en el territorio de ningun otro Estado que
también sea parte tanto en el presente Protocolo como en el
Arreglo de Madrid (Estocolmo).

En otras palabras, el Protocolo no tendra aplicacibn en los Estados que
simultaneamente sean contratantes del Arreglo y del Protocolo; en estos casos, el
anico texto aplicable sera el Arreglo.

De lo anterior podemos colegir que el Protocolo seré aplicable: a) en relacion
con los Estados u Organizaciones Intergubernamentales que sean parte
Unicamente en el Protocolo; b) con respecto, de un lado, a los Estados
contratantes del arreglo y, en su caso, también del Protocolo y, de otro lado, los
Estados y Organizaciones intergubernamentales contratantes solamente del

Protocolo.

3.1.4. Objetivos.

El texto del Protocolo de Madrid surge de la necesidad de superar las
dificultades por las cuales el Sistema internacional de Marcas estaba estancado y
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en franco declive,?®* no obstante mantiene los mismos principios, caracteristicas,
d 283

métodos y objetivos generales que el Arreglo de Madri

La principal diferencia radica en el objetivo particular del Protocolo, es decir,
fue adoptado para introducir al Sistema Internacional de Registro de Marcas
nuevas caracteristicas que le permitieran superar las dificultades que impedian la

adhesiéon de muchos Estados del orbe al texto del Arreglo de Madrid.
3.2.Estados Miembros.

Al dia de hoy 65 Estados y una organizacion intergubernamental han adoptado

284

el texto del Protocolo“™", razén por la cual podemos establecer que ha tenido una

excelente aceptacién entre la comunidad internacional. Es de resaltar la

participacion en el Protocolo de paises como Estados Unidos de América®®®, Reino

Unido,?® Espafia®’, Rusia®®®, Japon®°, China®®, Australia®**

292 293

y la Organizacion
Intergubernamental de la Comunidad Europea
Debemos aclarar que el Protocolo de Madrid no ha creado una Unidn distinta
de la del Arreglo, es la Unién particular creada por éste, la Union Madrid, la que
integra también a las partes contratantes del Protocolo, al margen de que lo sean
o no del Arreglo. De esta manera, sin perjuicio de la doble via de acceso a la
misma, queda preservada la unidad de la Unién de Madrid.?**
De conformidad con el articulo 14.1, todo Estado parte en el Convenio de Paris

para la Proteccion de la Propiedad Industrial podra ser parte contratante del

%82 \/id.Supra Capitulo 3.1

283 \/id supra Capitulo 1.2 y cfr. Capitulo 2.4

284 \/id. Tabla completa de miembros en Anexo 7.1.

28 Noviembre 2, 2003

28 Diciembre 1, 1995

%87 Diciembre 1, 1995

288 Junio 10, 1997

%89 Marzo 14, 2000

2% Diciembre 1, 1995

291 Julio 11, 2001

292 Octubre 1, 2004

2% Datos tomados de_http:/www.wipo.int/madrid

2% protocolo de Madrid art. 1. Los Estados parte en el presente Protocolo (...), aun cuando no sean parte en
el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (...), y las organizaciones mencionadas en
el Articulo 14.1)b) que sean parte en el presente Protocolo (...), son miembros de la misma Unién de la que
son miembros los paises parte en el Arreglo de Madrid...
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Protocolo de Madrid®®®. Sin embargo el Protocolo incorpora la innovacién de
prever la posibilidad de que adquieran la condicibn de Parte contratante del
mismo, las Organizaciones Intergubernamentales, siempre y cuando alguno de
sus Estados miembros sea parte contratante del Convenio de la Union de Paris y
tenga una Oficina Regional para el registro de marcas, la cual no suplante a las de
los Estados que la integran.?®® Al igual que los estados parte del Convenio de
Paris, las Organizaciones Intergubernamentales pueden devenir parte contratante
del Protocolo mediante su firma y posterior ratificaciéon o adhesion?®’

Por lo que respecta a la firma y ratificacion, adhesion y denuncia del Protocolo,

son validos los mecanismos ya explicados anteriormente en el capitulo 2.2.
3.3.La Union Particular. Algunas modificaciones.

Esta nueva composicion de la Union Madrid, Estados y Organizaciones
Intergubernamentales, ha forzado a realizar algunas modificaciones al régimen de
los 6rganos deliberantes y de gestion: la Asamblea y la Oficina Internacional. Sin
embargo en lo general estas modificaciones solo son de naturaleza operativa y de
ninguna manera alteran la esencia y funcionamiento estudiado en el presente

trabajo.?*®
3.3.1. La Asamblea.

Con respecto a la Asamblea, el Protocolo le da entrada en la misma a los
Estados y Organizaciones Intergubernamentales que sean parte contratante del

2% protocolo de Madrid. Art. 14.1.a)

2% protocolo de Madrid art. 14.1, b) Ademas, toda organizacion intergubernamental también podra ser parte
en el presente Protocolo cuando se cumplan las siguientes condiciones: i) que al menos uno de los Estados
miembros de dicha organizacion sea parte en el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial; ii) que dicha organizacién tenga una Oficina regional para el registro de marcas con efecto en el
territorio de la organizacién, siempre que dicha Oficina no sea objeto de una notificacion en virtud del
Avrticulo 9quater.

7 \/id supra capitulo 2.2.1y 2.2.2

2% vid supra capitulo 2.3
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mismo?®®’. Ademas amplia su competencia a materias como la aplicacién y revisién
del Protocolo®®. Asimismo en relacién con el derecho de “voto”, establece que en
los asuntos que interesen Unicamente a los paises contratantes del Arreglo, el
voto podra ser ejercido tan soélo por estos paises; paralelamente, en las cuestiones
propias de las partes contratantes del Protocolo, que no lo sean del Arreglo, el

voto podra ser ejercido exclusivamente por las mismas.**
3.3.2. La Oficina Internacional.

Por lo que toca a la Oficina Internacional, el Protocolo le asigna nuevas
funciones relativas a la préactica de los registros internacionales efectuadas en
virtud del Protocolo, la preparacion de las conferencias de revision, asi como la
ejecucion de varias tareas administrativas relacionadas con los diversos tramites

de los registros internacionales.>%?
3.4.Aspectos fundamentales del Protocolo de Madrid.

En los epigrafes que siguen se aborda el estudio de los puntos de mayor

relieve del sistema del Protocolo de Madrid, en adelante Protocolo. Ahora bien,

2% protocolo de Madrid art. 10. 1)a) Las Partes Contratantes seran miembros de la misma Asamblea que los
paises parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo).

3% protocolo de Madrid art. 10. 2) La Asamblea, ademas de las funciones que le incumben en virtud del
Arreglo de Madrid (Estocolmo),i) tratard de todas las cuestiones relativas a la aplicacion del presente
Protocolo; ii) dara instrucciones a la Oficina Internacional en relacién con la preparacion de las conferencias
de revision del presente Protocolo, teniendo debidamente en cuenta las observaciones de los paises de la
Unidn que no sean parte en el presente Protocolo; iii) adoptara y modificara las disposiciones del Reglamento
relativas a la aplicacidn del presente Protocolo; iv) se ocupara de todas las deméas funciones que implique el
presente Protocolo.

%1 protocolo de Madrid art. 10. 3)a) Cada Parte Contratante dispondra de un voto en la Asamblea. En los
asuntos que competan Unicamente a los paises parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo), las Partes
Contratantes que no son parte en dicho Arreglo no tendran derecho de voto, mientras que, en los asuntos que
competan Unicamente a las Partes Contratantes, solamente éstas tendran derecho de voto.

%02 protocolo de Madrid art. 11. 1) La Oficina Internacional se encargara de las tareas relativas al registro
internacional segun el presente Protocolo, asi como de las demas tareas administrativas que conciernan al
presente Protocolo. 2)a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea, preparara las
conferencias de revision del presente protocolo. b) La Oficina Internacional podra consultar a las
Organizaciones Intergubernamentales e internacionales No Gubernamentales en relacion con la preparacién
de dichas conferencias de revision. c) El Director General y las personas que él designe participaran, sin
derecho de voto, en las deliberaciones de dichas conferencias de revision. 3) La Oficina Internacional
ejecutara todas las demas tareas que le sean atribuidas en relacion con el presente Protocolo.
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dadas las incontables afinidades que en conjunto presenta el sistema del
Protocolo con el del Arreglo y sin renunciar al propésito de ofrecer aqui una
panorédmica global sobre el sistema instaurado por el Protocolo, el examen de sus
componentes se centrara en torno a los que son novedosos o0 suponen un cambio
significativo respecto del Arreglo; y en el tratamiento de las piezas cuya
concepcion coincide en esencia con las homonimas del Arreglo, la exposicion se
limitard a la que consideremos suficiente para lograr la indicada panoramica,
evitando en lo posible, innecesarias repeticiones y haciendo uso de remisiones a

lo expuesto con mayor detalle al estudiar el mismo tema en el marco del Arreglo.

3.4.1. Beneficiarios del Protocolo de Madrid.

A este respecto el articulo 2.1 del Protocolo®®

contiene las reglas que permiten
definir que personas pueden acogerse al sistema de Registro Internacional; y los
criterios que acoge en esta materia coinciden solo en parte con los establecidos
en el Arreglo®* Por contraste con este el Protocolo prescinde del escalonamiento
que en la aplicacion de los criterios ha de seguirse para determinar el Pais de

Origen,3®

es decir concibe en igualdad y sin ningun tipo de preferencia los
criterios de nacionalidad, domicilio o establecimiento comercial o industrial, por
consiguiente, la Parte contratante de origen puede elegirse en funcién,

indistintamente, de la nacionalidad, del domicilio o del establecimiento mercantil

%03 protocolo de Madrid Articulo 2 Obtencién de la proteccién mediante el registro internacional 1) Cuando
una solicitud de registro de una marca haya sido presentada en la Oficina de una Parte Contratante, o cuando
una marca haya sido registrada en el registro de la Oficina de una Parte Contratante, el solicitante de esa
solicitud (denominada en adelante “la solicitud de base”) o el titular de ese registro (denominado en adelante
“el registro de base™), sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Protocolo, podra asegurarse la proteccion de
su marca en el territorio de las Parte Contratantes, obteniendo el registro de esa marca en el registro de la
Oficina Internacional de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (denominados en adelante,
respectivamente, “el registro internacional”, “el Registro Internacional”, “la Oficina Internacional” y “la
Organizacién™), a condicion de que, i) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de un
Estado contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal Oficina, el solicitante de esa
solicitud o el titular de dicho registro sea nacional de ese Estado contratante o esté domiciliado, o tenga un
establecimiento industrial 0 comercial efectivo Y real, en dicho Estado contratante; ii) cuando la solicitud de
base haya sido presentada en la Oficina de una organizacion contratante o cuando el registro de base haya
sido efectuado por tal Oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de ese registro sea nacional de un
Estado miembro de esa organizacion contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o
comercial efectivo y real, en el territorio de dicha organizacion contratante.

30% Cfr. supra capitulo 2.4.1 y Arreglo de Madrid Articulos 1.2'y 2

%05 i e. Nacionalidad, domicilio y establecimiento comercial.
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del interesado. Ademas omite la referencia al principio de asimilacion®®®
contemplado en el articulo 3 del Convenio de Paris.3"’
Por otro lado, como consecuencia directa de la ampliacion de la base subjetiva

de la Unién particular,®®

a Estados y Organizaciones intergubernamentales, el
articulo 2.1 del Protocolo diferencia entre beneficiarios en relacion con los Estados
y con respecto a Organizaciones intergubernamentales. Es importante subrayar
que, en correlacion con el presupuesto de base del Registro Internacional, los
beneficiarios pueden ser depositantes de solicitudes de base o titulares del

registro base.

3.4.2. Presupuestos del Registro Internacional.

Como ya hemos estudiado, el Arreglo admite como uUnico presupuesto del
Registro Internacional, la inscripcion registral previa de la correspondiente marca
en el Pais de Origen®®®, con lo cual cierra cualquier posibilidad a un Registro
Internacional basado en la mera solicitud de registro de marca en la oficina del
Pais de Origen. Pues bien, con la finalidad de eliminar lo obstaculos que esta
concepcion del Arreglo representaba para merecer la adhesion de algunos paises,
el Protocolo incorpora como una de sus piezas mas novedosas la posibilidad de
obtener un Registro Internacional con base en una solicitud de registro de la
marca presentada en la oficina de una parte contratante.>*°
De acuerdo a lo anterior una vez que se ha cumplido el tramite de presentacion

de la solicitud de registro nacional o regional®'

, podra solicitarse inmediatamente
el Registro Internacional de la misma, sin tener que esperar a la terminacion del
procedimiento de registro.

Por otra parte, el Protocolo mantiene como presupuesto del Registro

Internacional el registro nacional o regional previo practicado por la oficina de una

%06 Arreglo de Madrid articulo 1.3

%97 \/id supra capitulo 2.4.1.2

%98 protocolo de Madrid Articulo ,

9 v/id supra capitulo 2.4.2

319 protocolo de Madrid articulo 2.1

31 para el caso de solicitudes presentadas en organismos de registro de marcas de Organizaciones
Intergubernamentales, como la OAMI de la Unién Europea.
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parte contratante, por o que en resumen, el Registro Internacional de una marca,
regida por el Protocolo, puede tener como presupuesto de base la solicitud de
registro de esa marca o bien el registro de la marca en la oficina de la parte
contratante. Y por supuesto que en ambos casos su titular habra de estar
legitimado para ser titular de un Registro Internacional, por tanto tendra que ser
nacional de un Estado contratante o de un Estado de la Organizacién contratante,
0 bien poseer su domicilio o un establecimiento mercantil efectivo y serio en el

territorio de una parte contratante.

3.4.3. La Solicitud de Registro Internacional.

La Solicitud Internacional regida por el Protocolo encuentra su fundamento en
el articulo 3.1 del mismo®? y el régimen emanado de dicho articulo es muy
parecido al previsto por el Arreglo y solo encontramos algunas pequefas
diferencias entre ambos, que a continuacion especificaremos.

De conformidad con el Reglamento Comin®®® las solicitudes internacionales
que se rijan exclusivamente por el Protocolo, o tanto por el Arreglo como por el

Protocolo, 3

podran presentarse en espafiol, en francés o en inglés, con arreglo a
lo previsto por la Oficina de Origen. Es decir, la Oficina de Origen estaré facultada
para limitar la eleccion del solicitante a un Unico idioma o a dos, o permitir al
solicitante o titular elegir entre cualquiera de los tres idiomas.

De igual forma el Reglamento Comun prescribe que cuando la Comunidad
Europea sea designada en una Solicitud Internacional, ademas del idioma de la
solicitud en si, el solicitante debera indicar un segundo idioma de trabajo ante la

Oficina de esa Organizacion contratante. Este segundo idioma debera

312 protocolo de Madrid Articulo 3 Solicitud Internacional 1) Toda Solicitud Internacional efectuada en virtud
del presente Protocolo debera presentarse en el formulario prescrito por el Reglamento. La Oficina de Origen
certificara que las indicaciones que figuran en la Solicitud Internacional corresponden a las que figuran, en el
momento de la certificacion, en la solicitud de base o el registro de base, segun proceda. Ademas, dicha
Oficina indicara, i) en el caso de una solicitud de base, la fecha y el nimero de esa solicitud, ii) en el caso de
un registro de base, la fecha y el nimero de ese registro, asi como la fecha y el nimero de la solicitud de la
que ha resultado el registro de base. La Oficina de Origen también indicara la fecha de la Solicitud
Internacional.

313 Reglamento comin Regla 6.1.b)

314 vid supra 1.4.2.1.1 Tipos de Solicitudes internacionales.
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seleccionarse de entre los idiomas oficiales de la OAMI, a saber, aleman, espafiol,
francés, inglés o italiano. Este segundo idioma servira exclusivamente de idioma
en el que un tercero podra entablar procedimientos de oposicion y de cancelacién
ante la OAMI.*®

Cuando haya sido designada la Comunidad Europea y no se indique el
segundo idioma o se indigue de manera incorrecta, la Oficina Internacional podra
no obstante tramitar el Registro Internacional y notificarlo a la OAMI. Sin embargo,
en dicho caso la OAMI notificara una denegacion provisional basada en este
motivo, y esta irregularidad tendra que ser subsanada directamente por el titular
ante la OAM|.3®

En lo relativo al formulario prescrito para la presentacion de la solicitud, las
Instrucciones Administrativas Comunes®’, facultan a la Oficina Internacional para
establecerlo y esta al respecto ha determinado que una Solicitud Internacional
regida exclusivamente por el Protocolo ha de presentarse en el Formulario MM238
una Solicitud Internacional regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo en el
Formulario MM33*

Por ultimo la Regla 9 indica cierto contenido adicional a la Solicitud
Internacional que se rija exclusivamente por el Protocolo, y prescribe que debera
figurar el nimero y la fecha de la solicitud de base o del registro de base, y en ella
se indicara uno o varios de los aspectos siguientes: i) cuando la Parte Contratante
cuya Oficina sea la Oficina de Origen sea un Estado, que el solicitante es un
nacional de dicho Estado; ii) cuando la Parte Contratante cuya Oficina sea la
Oficina de Origen sea una organizacion, el nombre del Estado miembro de esa
organizacion de la que sea nacional el solicitante; iii) que el solicitante tiene un
domicilio en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de
Origen; iv) que el solicitante tiene un establecimiento comercial o industrial real y
efectivo en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de
Origen. Cuando una Solicitud Internacional contenga la designacion de una

315 Reglamento com(n Regla 9.5)g)ii)

318 Gufa para el registro internacional de marcas B. op .cit .p. 20

17 Instruccion 2.

318 Disponible de manera gratuita en http://www.wipo.int/madrid/es
319 http://www.wipo.int/madrid/es/forms/
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Organizacion Contratante, podra también contener las indicaciones siguientes: i)
cuando el solicitante desee reivindicar, en virtud de la legislacion de esa
Organizacion Contratante, la antigiedad de una o varias marcas anteriores
registradas en un Estado miembro de esa Organizacion, o para ese Estado
miembro, una declaracion a tal efecto, en la que se indique el Estado o Estados
miembros en los que haya sido registrada la marca anterior, o para los que haya
sido registrada, la fecha en que surtié efecto el registro pertinente, el nUmero del
registro pertinente y los productos y servicios para los que haya sido registrada la
marca anterior. Dichas indicaciones se efectuaran en un formulario oficial que
habrd de adjuntarse a la Solicitud Internacional; ii) cuando, en virtud de la
legislacién de esa Organizacién Contratante, se exija al solicitante que indique un
segundo idioma de trabajo ante la oficina de esa Organizacion Contratante,
ademas del idioma de la Solicitud Internacional, la indicaciéon de ese segundo

idioma.

3.4.3.1. Tasas relativas a la Solicitud Internacional regida
exclusivamente por el Protocolo o por el Arreglo y el

Protocolo.

También en el rubro de pago de tasas encontramos sutiles pero importantes
diferencias entre ambos instrumentos ya que de acuerdo a la Regla 10.1°% las
solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo estan sujetas al
pago de la tasa de base, del complemento de tasa y, cuando proceda, de la tasa
suplementaria, especificadas en el punto 1 de la Tabla de tasas*** y el importe de

esas tasas se abonara en dos plazos correspondientes a diez afios cada uno.

%20 Reglamento comun articulo 10. 1) [Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo] Una
Solicitud Internacional regida exclusivamente por el Arreglo estara sujeta al pago de la tasa de base, del
complemento de tasa y, cuando proceda, de la tasa suplementaria, especificadas en el punto 1 de la Tabla de
tasas. El importe de esas tasas se abonaré en dos plazos correspondientes a diez afios cada uno. Para el pago
del segundo plazo, se aplicara la Regla 30.

%21 \/id anexo 7.3
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2322 yna Solicitud Internacional

En cambio de conformidad con la Regla 10.
regida exclusivamente por el Protocolo estara sujeta al pago de la tasa de base,
del complemento de tasa y/o de la tasa individual, y, cuando proceda, de la tasa
suplementaria, especificadas 0 mencionadas en el punto 2 de la Tabla de tasas**
y esas tasas se abonaran respecto a un periodo de diez afios.

Por ultimo la regla 10.3*** indica que una Solicitud Internacional regida tanto
por el Arreglo como por el Protocolo estar4 sometida al pago de la tasa de base,
del complemento de tasa y, cuando proceda, de las tasas individual y
suplementaria, especificadas o mencionadas en el punto 3 de la Tabla de tasas.’®
Por lo que se refiere a las Partes Contratantes designadas en virtud del Arreglo,
sera de aplicacién la regla 10.1. En cuanto a las Partes Contratantes designadas
en virtud del Protocolo, sera de aplicacion la regla 10.2.

Lo anterior es asi por que el articulo 8.7 del Protocolo*®

prevé que las Partes
Contratantes podran declarar que desean recibir una tasa individual. Por lo tanto,
deberd abonarse esta tasa en lugar de un complemento de tasa, cuando la
designacion se efectie en virtud del Protocolo. Sin embargo, cuando la Parte

Contratante en cuestion sea parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo y la

22 Reglamento comin articulo 10. 2) [Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Protocolo]
Una Solicitud Internacional regida exclusivamente por el Protocolo estara sujeta al pago de la tasa de base,
del complemento de tasa y/o de la tasa individual, y, cuando proceda, de la tasa suplementaria, especificadas o
mencionadas en el punto 2) de la Tabla de tasas. Esas tasas se abonaran respecto a un periodo de diez afios.

323 \id anexo 7.3

%24 Reglamento comdn articulo 10. 3) [Solicitudes internacionales regidas tanto por el Arreglo como por el
Protocolo] Una Solicitud Internacional regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo estara sometida al
pago de la tasa de base, del complemento de tasa y, cuando proceda, de las tasas individual y suplementaria,
especificadas o0 mencionadas en el punto 3 de la Tabla de tasas. Por lo que se refiere a las Partes Contratantes
designadas en virtud del Arreglo, serd de aplicacion el parrafo 1). En cuanto a las Partes Contratantes
designadas en virtud del Protocolo, sera de aplicacion el parrafo 2).

25 \/id anexo 7.4

¥8protocolo de Madrid Articulo 8.7)a) Toda Parte Contratante puede declarar que, respecto de cada registro
internacional en el que sea mencionada en virtud del Articulo 3ter, y respecto de la renovacion de tal registro
internacional, desea recibir, en lugar de una parte del ingreso procedente de las tasas suplementarias y de los
complementos de tasas, una tasa (denominada en adelante “la tasa individual”) cuyo importe sera indicado en
la declaracidn, y que puede ser modificado en declaraciones subsiguientes, pero que no puede exceder del
equivalente del importe, una vez deducido el ahorro resultante del procedimiento internacional, que dicha
Oficina de la Parte Contratante tendria derecho de percibir de un solicitante por un registro de diez afios, o del
titular de un registro por una renovacion por diez afios de dicho registro, de la marca en el registro de dicha
Oficina. En el caso de que deba pagarse la tasa individual, i) ninguna tasa suplementaria prevista en el parrafo
2)ii) sera debida si tnicamente son mencionadas en virtud del Articulo 3ter las Partes Contratantes que hayan
hecho una declaracion en virtud del presente apartado, y ii) ningiin complemento de tasa previsto en el parrafo
2)iii) sera debido respecto de toda Parte Contratante que haya hecho una declaracion en virtud del presente
apartado.
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Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de Origen sea parte en el Arreglo, en

virtud de la clausula de salvaguardia®*’

se entiende que la designacién se efectia
conforme al Arreglo y no al Protocolo. Por lo tanto, habra de pagarse el
complemento de tasa en lugar de la tasa individual.

Es importante mencionar que de conformidad con la regla 34.3 una Parte
Contratante que exija el pago de una tasa individual podra exigir asimismo que la
tasa esté compuesta de dos partes, la primera parte pagadera en el momento de
la presentacién de la Solicitud Internacional y la segunda en una fecha posterior
que se determinara de conformidad con la legislacién de esa Parte Contratante.?®
En la practica, la segunda parte debera abonarse cuando la Oficina en cuestion
considere que la marca reune las condiciones necesarias para la proteccion. Dicho
de otro modo, el pago de la segunda parte de la tasa individual serd similar al
pago de la tasa de registro en el caso de una solicitud nacional. En la fase de
presentacion de la Solicitud Internacional, este requisito tiene como Unico efecto
practico el que la cantidad adeudada correspondera a la primera parte de la tasa
individual. La Oficina Internacional notificara al titular cuando ha de pagar la
segunda parte de la tasa.*°

En resumen, las tasas pagaderas por una Solicitud Internacional son:

— la tasa de base;

— cuando una Parte Contratante cuya designacion se rija por el Protocolo sea

una parte respecto de la que haya de pagarse una tasa individual, esa tasa;

— un complemento de tasa por cada Parte Contratante designada respecto de

la que no haya que pagar tasas individuales;

— una tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios a partir de la

tercera; no obstante, cuando todas las Partes Contratantes designadas sean

%27 vid supra capitulo 3.1.3.1 Aplicacién y salvaguardia del Arreglo de Madrid.

%28Reglamento Com(n Regla 34.3) [Tasa individual pagadera en dos partes] a) Una Parte Contratante que
haga o haya hecho una declaracién en virtud del Articulo 8.7) del Protocolo podra notificar al Director
General que la tasa individual pagadera respecto de una designacion de esa Parte Contratante comprende dos
partes, la primera parte pagadera en el momento de la presentacidon de la Solicitud Internacional o de la
designacion posterior de esa Parte Contratante, y la segunda parte pagadera en una fecha posterior que se
determina de conformidad con la legislacion de esa Parte Contratante.

%29 Guia para el registro internacional de marcas B. op. cit p 25



94

partes respecto de las que haya que pagarse una tasa individual, no sera

necesario abonar tasas suplementarias.

En la Tabla de tasas se expone la cuantia de la tasa de base, del complemento
de tasa y de las tasas suplementarias. Cabe observar que la cuantia de la tasa de
base depende de si la marca se reproduce en color; cuando la reproduccién de la
marca o una de las reproducciones sea en color, habra de pagarse una tasa mas
elevada. En el sitio Web de la OMPI figura la cuantia de las tasas individuales
vigentes en la seccion dedicada a Marcas Internacionales. Asimismo, en ese sitio
esta disponible una “calculadora de tasas” que tiene en cuenta todas las
permutaciones posibles de designaciones de Partes Contratantes y clases de
productos y servicios, incluidas las limitaciones respecto de determinadas Partes

Contratantes.

3.4.3.2. Examen de la Solicitud Internacional regida por el
Protocolo.

Por lo que respecta a este punto es valido lo ya explicado en el capitulo
correspondiente al Arreglo de Madrid, por lo que para evitar incurrir en

reiteraciones nos remitimos al capitulo 2.4.3.3%%°
3.4.4. El Registro Internacional.

El Registro Internacional resultante de una Solicitud Internacional regida
exclusivamente por el Protocolo, o tanto por el Arreglo como el Protocolo, presenta
la peculiaridad de que se publicara en espafiol, francés e inglés.**

La Oficina Internacional es la encargada de realizar las traducciones
necesarias para la inscripcion y la publicacion, y por supuesto que el solicitante
podra adjuntar a la Solicitud Internacional una traduccion de cualquier texto que

figure en la solicitud. Sin embargo, la Oficina Internacional no esta obligada a

330 Examen de la Solicitud Internacional.
! Reglamento comin Regla 6.3)b)
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aceptar esa traduccion. Si considera que la traduccion propuesta no es correcta, la
modificara, tras invitar al solicitante a formular, en el plazo de un mes,
observaciones sobre las correcciones propuestas, sin embargo este procedimiento
no afectard la fecha del Registro Internacional.>*?

Resaltemos que la Oficina Internacional no traducira la marca, ni verificara la
traduccién de la marca presentada por el solicitante.?*®

Lo relativo al contenido del registro, su fecha y notificacion, opera de la misma
manera que el Arreglo y solo encontramos una diferencia sustancial en su

duracién y es a la cual nos referiremos a continuacion.®**

3.4.4.1. Duracion del Registro Internacional regido por el

Protocolo.

A diferencia de los 20 afios de duracion del registro regido por el Arreglo, el
articulo 6.1 del Protocolo®® fija en diez afios el plazo de duracion del registro, este
plazo se computa a partir de la fecha de registro; fecha que, segun el articulo 3.4,
coincide con la fecha en que la Solicitud Internacional haya sido recibida por la
Oficina de Origen siempre que, a su vez, la Oficina Internacional haya recibido
dicha solicitud dentro del plazo de dos meses a partir de la recepcion por la Oficina
de Origen; y si la solicitud no hubiese sido recibida en esta plazo, el Registro
Internacional llevara la fecha en que aquella haya sido recibida por la Oficina

Internacional.3®

32 Reglamento comin Regla 6.4)a)

333 Reglamento comin Regla 6.4)b)

¥ V/id supra capitulo 2.4.4 La inscripcion de la marca en el registro internacional.

%% Protocolo de Madrid Articulo 6 Duracién de la validez del registro internacional; dependencia e
independencia del registro internacional 1) El registro de una marca en la Oficina Internacional se efectda por
diez afios, con posibilidad de renovacion en las condiciones fijadas en el Articulo 7.

%% Pprotocolo de Madrid Articulo 3.4 La Oficina Internacional registrard inmediatamente las marcas
presentadas de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2. El registro internacional llevara la fecha en la
que haya sido recibida la Solicitud Internacional por la Oficina de Origen, a condicién de que la Solicitud
Internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional en el Plazo de dos meses a partir de esa fecha. Si
la Solicitud Internacional no hubiese sido recibida en ese plazo, el registro internacional llevara la fecha en la
que dicha Solicitud Internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional. La Oficina Internacional
notificara sin demora el registro internacional a las Oficinas interesadas. Las marcas registradas en el Registro
Internacional seran publicadas en una gaceta periddica editada por la Oficina Internacional, sobre la base de
las indicaciones contenidas en la Solicitud Internacional.



96

3.4.5. Efectos del Registro.

El Protocolo dedica el articulo 4° a la regulacién de los efectos del Registro
Internacional de la marca. El articulo atribuye al Registro Internacional un doble
efecto: a) la equiparacion de la proteccion derivada de este registro con la que se
otorga a la marca directamente depositada en la oficina de una parte contratante
y b) el nacimiento del derecho de prioridad unionista en virtud del Registro
Internacional. El tercer efecto, lo encontramos consagrado en el articulo 4 bis 1 del
Protocolo, la sustitucién de los registros nacionales.

Podemos establecer que el alcance que ha de darse a los efectos, no difieren
de los ya explicados, sin embargo es importante rescatar la explicacion que le
maestro Botana Agra nos brinda sobre los momentos o fases en el nivel de

proteccion de la marca internacional en cada parte contratante:

(...) cabe diferenciar dos momentos o fases en el nivel de
proteccion de la marca internacional en cada Parte contratante. En la
primera fase -que comprende desde la fecha del Registro
Internacional o de la inscripcidén de la extension territorial hasta que
transcurre el plazo para notificar la denegaciéon conforme al articulo
5.2- la proteccién es la misma que se otorga a la marca directamente
depositada en esa Parte contratante; y la segunda fase -que se inicia
a partir del transcurso del plazo de notificacion de la denegacion-
ofrece a la marca internacional la misma proteccion que la prevista
para las marcas directamente registradas en la correspondiente
oficina de la Parte contratante designada. Ahora bien, de no haberse
producido la notificacion de la denegacion o de haberse retirado
ésta, la proteccion de la marca internacional como marca nacional o
regional registrada se retrotrae a la fecha del Registro Internacional o
de la inscripcion de la extension territorial; y este efecto retroactivo
dota a la marca internacional, durante la primera fase apuntada, de
una proteccion cuasi-registral o, si se prefiere, la propia de un
registro denegable.®*’

%37 Botana Agra. Op.cit. p.167
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3.4.6. Denegacién de la proteccién del Registro Internacional.

Encontramos en el articulo 5 del Protocolo, el tema de la denegacion de la
proteccion del Registro Internacional por parte de los Estados o de las
Organizaciones Intergubernamentales contratantes designados, y cabe decir que
la regulacién que acoge en este punto coincide en lineas generales con la prevista
sobre esta misma materia en el Arreglo.®*®

Sin embargo, una Parte Contratante en el Protocolo puede declarar que, para
los registros internacionales en los que ha sido designada en virtud del Protocolo,
el plazo de un afio seré reemplazado por uno de 18 meses.***

En esa declaracion, la Parte Contratante también puede especificar que una
denegacion de proteccion resultante de una oposicion podra ser notificada a la
Oficina Internacional después del vencimiento del plazo de 18 meses. Esto es, con
respecto a un determinado Registro Internacional en el que la Parte Contratante
haya sido designada en virtud del Protocolo, la Oficina de una Parte Contratante
que haya efectuado esta declaracion podra notificar, tras el vencimiento del plazo
de 18 meses, una denegacién de proteccién consecuencia de una oposicion, pero
s6lo si antes de la expiracion del plazo de 18 meses, ha informado a la Oficina
Internacional de la posibilidad de que se formulen oposiciones con respecto a ese
Registro Internacional después del vencimiento del plazo de 18 meses, y la
notificacion de denegacion basada en una oposicion se efectia dentro de un plazo
maximo de siete meses contados a partir de la fecha en que comienza el plazo de
oposicion; si el plazo de oposicidn expira antes de los siete meses, la notificacién
debera efectuarse en el plazo de un mes a partir de la expiracion del plazo de

oposicién.3*°

8 Se recomienda Vid supra capitulo 2.4.6 La denegacion de proteccién de la marca internacional por las
administraciones nacionales.

39 protocolo de Madrid Articulo 5.2)b)

340 protocolo Articulo 5.2)c)
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Recomendamos al lector interesado en el procedimiento completo de
denegaciones, tanto provisionales como definitivas, revisar las disposiciones del

Reglamento Comun e Instrucciones administrativas relativas.*

3.4.6.1. Posicion del titular del Registro Internacional ante la
denegacion de proteccién.

En este punto consideramos importante reiterar que cuando el titular de un
Registro Internacional reciba, por intermedio de la Oficina Internacional, una
notificacion de denegaciéon, tendra los mismos derechos y dispondra de los
mismos recursos que si la marca hubiera sido depositada directamente en la
Oficina que emitié la notificacién de denegacién. Por lo tanto, con respecto a la
Parte Contratante de que se trate, el Registro Internacional sera objeto de los
mismos procedimientos que se aplicarian a una solicitud de registro presentada en
la Oficina de esa Parte Contratante.?*

De igual forma al presentar una peticion de revision o una apelacion contra una
decision de denegacion o al responder a una oposicion, aunque no lo exija la
legislacién de la Parte Contratante de que se trate, el titular podra considerar util
valerse de los servicios de un mandatario local que esté familiarizado con el
derecho y la practica de la Oficina que pronuncio la denegacién. El nombramiento
de un mandatario queda completamente al margen del alcance del Arreglo, el
Protocolo y el Reglamento y estara regido por el derecho y la practica de la Parte

Contratante de que se trate.>*

%1 A saber vid Reglamento comin Regla 17.1) Notificacién de denegacién de la proteccion; Regla 17.2)
Contenido de la notificacién; Regla 17.3) Contenido adicional de la notificacion cuando la denegacion
provisional se base en una oposicion; Regla 16.2), Regla 17.4) y Regla 32.1)a)iii) Inscripcion y publicacion
de la denegacion provisional: transmision al titular; Regla 6.2)a),Regla 6.2)b)i), Regla 6.3)b), Regla 6.4)a) y
Regla 6.3)a) Idioma de la notificacion de denegacion provisional; Regla 18.1)a), 2),Regla 18.1)b) y
2)c),Regla 18.1)c), Regla 18.1)d),Regla 18.1)e) y Regla 18.1)f) Notificaciones irregulares de denegacién
provisional; Regla 17.5)a)b) y c), y Regla 32.1)a)iii) Confirmacién o retiro de la denegacién provisional.
Ademaés Guia para el registro internacional de marcas B. op. cit pp. 43 a 48.

2 protocolo de Madrid Articulo 5.3)

%3 Guia para el registro internacional de marcas B. op. cit p. 48.



99

No compete a la Oficina Internacional expresar una opinién en cuanto a la
justificacion de una denegacién de proteccion, ni intervenir en modo alguno en la

solucién de las cuestiones de fondo que plantee dicha denegaci6n.>**

3.5.Dependencia del Registro con el presupuesto base.

Dentro de los principales ataques al Arreglo, ya hemos estudiado el

denominado “Ataque Central”*

, esto es la dependencia temporal del Registro
Internacional con relacion al registro de base; si bien este principio era causa de
no adhesion de muchos Estados, en los estudios y trabajos de preparacion del
Protocolo se permitia presagiar la adopcién de la independencia absoluta del
Registro Internacional del presupuesto de base, el hecho es que no fue asi. El
articulo 6.2 del Protocolo el principio de dependencia temporal del Registro
Internacional durante los primeros cinco afios que siguen a la fecha de Registro
Internacional. Significa esto que el Registro Internacional no alcanza su
independencia sino a partir de la expiracion de este plazo y siempre que al

producirse esa expiracion se halle en vigor el presupuesto base.®*

3.5.1. Fase de dependencia.

Como ya hemos dicho esta fase comprende los cinco primeros afos siguientes
ala fecha del Registro Internacional; y la dependencia se establece con el
presupuesto que le ha servido de base: la solicitud de base o el registro resultante
de la misma o el registro de base.**’

Es en el ambito de las consecuencias o efectos derivados de la dependencia
donde se advierten importantes divergencias entre el Arreglo y el Protocolo, de

hecho basta un examen comparativo entre ambos textos para deducirlos:

4 Tdem.

%45 \/id supra capitulo 2.5.1

%6 protocolo de Madrid Articulo 6.2) Al expirar un plazo de cinco afios desde la fecha del registro
internacional, éste se hace independiente de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del
registro de base, segln sea el caso, sin perjuicio de las disposiciones siguientes.

#7 Recordemos que el Arreglo solo admite como presupuesto de base el Registro previo ante un la oficina de
un Parte contratante.
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Arreglo de Madrid. Art. 6.3 Protocolo de Madrid. Art. 6.3

La proteccion resultante del Registro
Internacional, haya sido o no objeto de
una transmisioén, no podra ser invocada
ni parcial ni totalmente durante el
transcurso de cinco afios desde la
fecha del Registro Internacional cuando
la  marca nacional, previamente
registrada en el Pais de Origen de
conformidad con el Articulo 1, ya no
goce total o parcialmente de protecciéon
legal en ese pais. Ocurrird o mismo

cuando esa proteccion legal haya
cesado ulteriormente como
consecuencia de una accion iniciada

antes de la expiracion del plazo de
cinco anos.

La proteccion resultante del Registro
Internacional, haya sido o no objeto de
una transmision, ya no podra ser
invocada si antes de la expiracion de un
periodo de cinco afios, contados a
partir de la fecha del Registro
Internacional, la solicitud de base o el
registro resultante de la misma, o el
registro de base, segun sea el caso,
haya sido retirada, haya caducado, se
haya renunciado a él, o haya sido
objeto de una decisién definitiva de
rechazo, revocacion, cancelacion o
invalidacion respecto de la totalidad o
de parte de los productos y servicios
enumerados en el Registro
Internacional. Lo mismo serd aplicable
si i) un recurso contra una decision
denegando los efectos de la solicitud de
base, ii) una accion tendente a la
retirada de la solicitud de base o a la
revocacion, a la cancelacion o a la
invalidacion del registro resultante de la
solicitud de base o del registro de base,
o iii) una oposicion a la solicitud de
base diese por resultado, tras la
expiracion del periodo de cinco afos,
una decision final de rechazo, de
revocacion, de cancelacion o de
invalidacion, u ordenando la retirada de
la solicitud de base o del registro
resultante de la misma, o del registro de
base, segun sea el caso, a condicion de
gue dicho recurso, accién u oposicién
haya comenzado antes de la expiracion
de dicho periodo. Lo mismo seria
igualmente aplicable si se retirase la
solicitud de base, o si se renunciase al
registro resultante de la solicitud de
base, o al registro de base, tras la
expiracion del periodo de cinco afios, a
condicion de que en el momento de la
retirada o de la renuncia, dicha solicitud
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o registro fuesen objeto de uno de los
procedimientos mencionados en el
punto i), i) o i) y que dicho
procedimiento haya comenzado antes
de la expiracion de dicho periodo.

De la lectura comparativa de ambos textos legales podemos establecer que el
texto del Protocolo es mucho mas especifico que el del Arreglo y con la
enumeracion tasada de los motivos de desproteccion de la solicitud o del registro
de base restringe, en principio, la libertad de fundamentacion que el Arreglo
permite para la privacion de proteccion del registro de base en el Pais de
Origen.>*®Ademas el Protocolo contempla la hipétesis de que tal desproteccion
produzca sus efectos con posterioridad a la expiracion de dicho plazo si concurren

las circunstancias que el mismo precepto establece.
3.5.2. Fase de independencia.

Si durante la fase de dependencia no se colman las hipétesis de desproteccién
del articulo 6.3 del Protocolo, el Registro Internacional produce los efectos que le
son propios y adquiere plena independencia del presupuesto que les sirvié de
base, esto es, las eventualidades que afecten al presupuesto de base en nada
afectaran la eficacia del Registro Internacional.

3.6. Transformacion del Registro Internacional en Solicitudes nacionales o

regionales.

Es un hecho que en virtud del Protocolo, existe el riesgo mayor de que el titular
que opte por basar su Registro Internacional en una solicitud presentada ante la
Oficina de Origen pierda su proteccion como consecuencia del cese de los efectos
de la solicitud de base. Esto no serd necesariamente resultado de un “ataque
central”, en el sentido de una accidon emprendida por terceros, ya que podra

denegarse la proteccion, total o parcialmente, a la solicitud de base amparandose

%8 En el mismo sentido vid Botana Agra. op. cit. p.172
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en motivos absolutos o debido a la existencia de un derecho anterior citado de
oficio en el procedimiento de examen, o como resultado de una oposicién por
parte del titular de un derecho anterior en ese territorio. En todos estos casos, y
siempre que la decision respecto de la solicitud de base sea definitiva, es decir, ya
no pueda ser objeto de revision o recurso, la Oficina de Origen debera solicitar a la
Oficina Internacional que cancele el Registro Internacional, ya sea total o
parcialmente.?*

A fin de atenuar las consecuencias de esa dependencia durante cinco afos
caracteristica del sistema de Madrid, el Protocolo en su articulo 9 quinquies
estipula que el titular de un Registro Internacional cancelado como resultado del
cese del efecto de la solicitud de base, del registro resultante de la misma o del
registro de base podré solicitar, en los tres meses posteriores a la fecha de
cancelacion del Registro Internacional, que se inscriba la misma marca ante las
Oficinas de todas las Partes Contratantes cuya designacion esté regida por el
Protocolo donde surte efecto el Registro Internacional. Las solicitudes nacionales
0 regionales resultantes de esta llamada “transformacion” seran tratadas como si
hubieran sido presentadas en la fecha del Registro Internacional original.>*°

En realidad esta transformacion representa el contrapunto de la subsistencia
del principio de dependencia temporal del Registro Internacional y el instrumento
del Protocolo para atenuar los efectos del llamado “Ataque Central” En
compensacion a la desproteccion de que puede ser objeto el Registro
Internacional a causa de que se afecte al presupuesto de origen, la transformacion
permite al titular beneficiarse de su fecha y, si procede, de la prioridad de que tal
registro hubiera gozado, en el sentido de que las solicitudes nacionales o
regionales que presente sobre la misma marca en cualquiera de las partes
contratantes designadas tengan, como fecha de presentacion, la fecha de Registro
Internacional o, en su caso la de prioridad de las que este ha gozado. ***

Es importante mencionar que la transformacion no podra llevarse a cabo

cuando el Registro Internacional se hubiese cancelado a peticion del titular.

9 Gufa para el registro internacional de marcas B. op. cit p. 90
%0 protocolo de Madrid 9 quinquies.
%1 Cfr. Botana Agra. op. cit. p.179
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Aparte de las disposiciones especiales relativas a la fecha, la solicitud
resultante de una transformacion constituye una solicitud nacional o regional
ordinaria, la solicitud deber& ser presentada en la Oficina correspondiente y tal
presentacion no esta regida por el Protocolo ni el Reglamento, ni concierne de
manera alguna a la Oficina Internacional. **2

Competera a cada Parte Contratante determinar las modalidades para que
surta efecto dicha transformacién en una solicitud nacional o regional, podran
exigir que dicha solicitud cumpla todos los requisitos aplicables a las solicitudes
nacionales o regionales presentadas ante su Oficina, incluidos los requisitos
relativos a las tasas, es decir, podra exigir que se pague la cuantia total de las
tasas de solicitud y otras tasas; asimismo, y particularmente cuando la Oficina
concernida haya recibido tasas individuales respecto del Registro Internacional
correspondiente, también podra prever una reduccion de las tasas en relacién con
dicha solicitud.>*®

Habida cuenta de que la transformacion es contemplada Unicamente en el
Protocolo, y no en el Arreglo, sus beneficios podran reivindicarse Unicamente en

una Parte Contratante cuya designacién esté regida por el Protocolo.**

3.6.1. Efecto de la transformacion.

El efecto tipico de la transformacion consiste en retrotraer la fecha de
presentacion de la solicitud nacional o regional a la fecha propia del Registro
Internacional cancelado o a la de la prioridad de la que éste se ha beneficiado, sin
embargo este efecto en apariencia sencillo, trae consecuencias de indudable
trascendencia juridica, que las palabras del maestro Botana agra describen de la

siguiente manera:

(...) Asi, al atribuirsele a la solicitud nacional o regional la
misma fecha o, en su caso, prioridad del Registro Internacional
cancelado, se dota al titular de este registro de una posicion sélida

%2 Gufa para el registro internacional de marcas B. op. cit p. 96
3 Gufa para el registro internacional de marcas B. op. cit p. 97
%4 [dem
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gue le permite oponerse o impugnar solicitudes o registros de
marcas confundibles con la suya, presentadas o practicados con
posterioridad a la fecha del Registro Internacional. De este modo,
el antiguo titular del Registro Internacional cancelado puede
provocar una caida en cascada de solicitudes, usos
extrarregistrales y registros concedidos, producidos posteriormente
a la fecha o prioridad del Registro Internacional, siempre que
tengan por objeto marcas u otros signos distintivos que, de
conformidad con la legislacién aplicable en la correspondiente
Parte contratante, sean inconciliables con la marca en su dia
amparada por el Registro Internacional y objeto de la solicitud
nacional o regional.

3.7.Principales innovaciones del Protocolo.

Una vez que hemos repasado el funcionamiento general del Sistema de
Madrid, y analizado a detalle sus dos instrumentos legales principales,
consideramos importante, a manera de resumen final, enfatizar las principales
innovaciones que el Protocolo incorpora al Sistema Internacional de Registro de
Marcas.

a. El solicitante puede basar su solicitud para el Registro Internacional en una
simple solicitud nacional, sin que tenga que esperar por un registro nacional.

b. En lugar de 12 meses, la Oficina de Origen puede optar para un periodo mas
largo de 18 meses, o0 mas en el caso de denegaciones basadas en oposiciones,
para notificar a la Oficina Internacional de objeciones al Registro Internacional.

c. Cada Administracion nacional puede recibir cuotas mas altas que bajo el
Arreglo de Madrid. Asi, los solicitantes deben pagar mas por un Registro
Internacional regido por el Protocolo, pero mucho menos que si optaran por un
sistema de registro nacional, ante cada pais donde se requiera la proteccion.

d. Si el presupuesto de registro del Registro Internacional se retira o cancela, el
Registro Internacional puede convertirse en las aplicaciones nacionales sin perder
la fecha del Registro Internacional original o fecha de prioridad.

e. Las solicitudes regidas por el Protocolo pueden ser en francés, inglés o

espafiol.
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f. Con la Unidn europea como parte contratante del Protocolo de Madrid, es
posible designar a la Unidn europea en una Solicitud Internacional y obtener un
registro comunitario via el Protocolo de Madrid.

3.8.Principales ventajas y desventajas del Protocolo.

El Protocolo de Madrid por supuesto que tiene sus ventajas y algunas
desventajas, para los solicitantes, sus representantes o abogados, o para la
administracion nacional, sin embargo consideramos firmemente que las ventajas
pesan mucho mas que las eventuales desventajas, trataremos de ilustrarlo a
continuacion.

Como beneficiario del Protocolo, las empresas titulares de marcas susceptibles
de Registro Internacional, no importando si son multinacionales o pequefias o
medianas compafias, ni tampoco si provienen de paises desarrollados o en vias
de desarrollo:

A. Tienen acceso a un procedimiento simplificado para el Registro
Internacional de sus marcas; esto es, UNA solicitud, en UN lugar, en UN idioma,
con UNA cuota, en UNA moneda, que resulta en UN registro, con UN numero, y
UNA fecha de renovacion en mas de UN pais.

B. Tienen que pagar costos de registro globales mucho mas bajos.

C. Pueden también aumentar el numero global de paises en que su marca es
protegida, debido a la simplicidad relativa del Procedimiento, tan sencillo como
palomear recuadros en el formulario de solicitud correspondiente, a un precio
razonablemente barato.

D. Pueden utilizar cualquiera de los idiomas aceptados para comunicarse con
la Oficina Internacional, inglés — francés — espafiol, en el caso de México esto es
muy importante ya que podran utilizar u lengua natal para todo el trdmite de
registro.

Ahora bien, la experiencia internacional de aquellos paises que ahora son
miembros del protocolo y que antes no lo eran del Arreglo, indica que un mayor

namero de solicitudes significa un incremento en la carga de trabajo para la
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Administracion nacional, lo que resulta en un nimero mayor de objeciones y
denegaciones, es decir mas trabajo para los abogados. Si bien es cierto, que a
consecuencia del Protocolo los abogados recienten un detrimento en el nUmero de
corresponsalias de clientes extranjeros relacionadas con los tramites de registro y
renovacion de marcas, también notan un incremento en su trabajo internacional y
de su trabajo litigioso. Resaltemos también el hecho de que es requisito
indispensable la designacion de un abogado local para el caso de una
denegacion, oposicion, cancelacion o revocacion de la administracién nacional en
cuestion.>*®

Las Oficinas nacionales indudablemente reciente un incremento en su carga de
trabajo como el resultado del ingreso al Protocolo, al actuar como una Oficina de
Origen o bien como Oficina de un pais designado, por consiguiente muchas
oficinas han optado por incrementar su plantilla laboral con personal competente
en las lenguas oficiales del Protocolo. Sin embargo mas trabajo también significa
mayores ingresos econdmicos, sobre todo si pais habia optado para el sistema de
la cuota individual.

Estamos consientes de los efectos desagradables para las Administraciones
nacionales y de su oposicion natural al Sistema internacional, sin embargo,
estamos firmemente convencidos que esto se debe a la falta de experiencia de las
naciones en los sistemas internacionales simplificados, y que en la medida que las
Administraciones nacionales experimenten y se acoplen al sistema, la Union
Madrid recibira un mayor apoyo y los beneficiarios hallaran en él una opcién
viable, de amplio espectro, econdmica, sencilla y eficaz para la proteccidén de sus

marcas.

%5 The Madrid System for the International Registration of Marks. INTA Treaty Promotion Subcommittee.
INTA Bulletin archive December, 2000.
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4. ADHESION DE MEXICO AL PROTOCOLO DE MADRID.

La decisién de abrir nuestra economia, las nuevas condiciones del mercado
mundial, la inercia globalizadora y la presion internacional para armonizar
disposiciones claves para el comercio, nos han conducido a integrarnos a diversos
acuerdos internacionales que representan las tendencias de mayor influencia y
vanguardia en el campo de la propiedad intelectual. Es el turno entonces del
Protocolo de Madrid.

En el presente capitulo nos avocaremos a estudiar tanto los fundamentos
juridicos como las razones de orden practico que podrian llevar a nuestro pais a
integrarse al Sistema de Madrid, y para ello consideramos Uutil iniciar citando al
maestro Mauricio Jalife Daher quien ya en 1989 expresaba:

México se ha adherido o seguido tratados para proteger
esquemas de trazado de circuitos integrados, nuevas variedades
vegetales, biodiversidad, e incluso se sumé al denominado Tratado
de Cooperacion en Materia de Patentes, conocido como PCT,
instrumento que permite simplificar y reducir costos para la
tramitacién de solicitudes de patente en diversos paises miembros
del mismo. Una decision muy cuestionada en su tiempo y que
ahora, un lustro después, arroja resultados positivos.3*®

Cabe mencionar que el PCT, descrito por el maestro Daher, coincide en
esencia y términos generales con los objetivos y mecanismos establecidos por el
Protocolo de Madrid de 1989.

4.1.La “Adhesion”como mecanismo de ingreso a tratados multilaterales.

La figura de la Adhesién encuentra su fundamento los articulos 2.1.b y 15 de la

357,358

Convencién de Viena sobre el Derecho de los Tratados y podemos

%56 JALIFE DAHER, Mauricio. Crénica de la Propiedad Intelectual. Recopilacién de Articulos de 10 afios.
Sista. México. 1989. p.435

%7 Convencién de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Art. 2.1.b (...) se entiende por
ratificacién, aceptacién, aprobacidn y adhesion segln el caso, el acto internacional asi denominado por el
cual un Estado hace constar en el ambito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado.
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establecer que es una forma de manifestacién del consentimiento que permite
devenir contratantes de un tratado a sujetos de derecho internacional no
signatarios del mismo.**°

Por lo que a su origen concierne el maestro Remiro Brotons refiere:

...la adhesion fue concebida como un procedimiento que permitia
acceder a la condicién de parte en un tratado en vigor a un Estado
gue no habia participado en su negociacion y al que, por lo tanto, no
le habia sido posible la firma (...) y la posterior ratificacion (...), este
modelo sigue circulando por la practica, sobre todo aplicado a
tratados multilaterales...>®

Los Estados depositan el instrumento de adhesion con el Estado u Organismo
que al efecto haya sido designado como depositario®®* y este hecho tiene los
mismos efectos que una ratificacién. Sin embargo, a diferencia de la ratificacion, la
cual debe ser precedida por una firma para generar obligaciones legales de
Derecho internacional, la adhesion solo requiere de un acto, esto es, el depdsito

del instrumento.
4.1.1. Forma del instrumento de adhesién.

Cuando un Estado desea adherirse a un tratado, debe elaborar un instrumento
de adhesion, el cual debera firmar el jefe de Estado, de Gobierno o Ministro de
Asuntos Exteriores y aunque no existe un formato especifico para la redaccién del
instrumento, la Organizacion de las Naciones Unidas, en adelante ONU, a traves

%58 Convencion de Viena. Op. cit. Art. 15. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante
la adhesion. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestard mediante la adhesion
a) cuando el tratado disponga que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesion; b)
cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que ese Estado puede manifestar tal
consentimiento mediante la adhesion; o ¢) cuando todas las partes hayan convenido ulteriormente que ese
Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesion.

%9 \/g. México en relacion al Protocolo de Madrid.

%0 REMIRO BROTONS, Antonio. Derecho Internacional Piblico 1. Derecho de los Tratados. Tecnos.
Madrid. 1987. p.102

%1 Convencidn de Viena. Op. cit. Art. 15



109

362

de la Seccién de Tratados de la Oficina de Asuntos Legales recomienda®™“ que el

documento incluya lo siguiente:

a) Titulo, fecha y lugar de conclusion del tratado en cuestion;

b) Nombre completo y cargo de la persona que firma el instrumento, i.e.
Jefe de Estado o de Gobierno o Ministro de Asuntos Exteriores o
cualquier otra persona con plenos poderes otorgados por persona
facultada y para el propdsito especifico;

c) La expresion del deseo del Gobierno, en nombre del Estado, de
considerarse asi mismo obligado por el Tratado y el compromiso de
observar e implementar sus provisiones;

d) Fechay lugar de expedicion del instrumento; y

e) Firma del Jefe de Estado o de Gobierno o Ministro de Asuntos
Exteriores o0 cualquier otra persona con plenos poderes otorgados por
persona facultada y para el propdsito especifico. Se necesita la firma

autdégrafa del funcionario, no basta con el sello oficial.*®®

4.2.Fundamentos legales nacionales para la adhesién.

Los tratados tienen su fundamento en la Constitucion Politica de los Estados

Unidos Mexicanos: el articulo 89, Fraccion X, otorga al Presidente de la Republica

4

la facultad de celebrarlos®®*: el articulo 76, Fraccion |, concede a la Camara de

Senadores del H. Congreso de la Uni6n la facultad de aprobarlos®® vy, el articulo

%2 \/id. UNITED NATIONS. Treaty Handbook. Prepared by the Treaty Section of the Office of Legal
Affairs. Sales No. E.02.V2 UN 2001

%3 [dem.

3*4Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Articulo 89. Las facultades y obligaciones del
Presidente, son las siguientes: (...) X. Dirigir la politica exterior y celebrar tratados internacionales,
sometiéndolos a la aprobacién del Senado. En la conduccion de tal politica, el titular del Poder Ejecutivo
observara los siguientes principios normativos: la autodeterminacion de los pueblos; la no intervencidn; la
solucién pacifica de controversias; la proscripcion de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones
internacionales; la igualdad juridica de los Estados; la cooperacion internacional para el desarrollo; y la lucha
por la paz y la seguridad internacionales.

5 Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Articulo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
I. Analizar la politica exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el
Presidente de la Republica y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso; ademas, aprobar
los tratados internacionales y convenciones diplomaticas que celebre el Ejecutivo de la Unién.
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133 establece que los tratados son Ley Suprema de toda la Union si estan de
acuerdo con la propia Constitucién.3®

Por su parte el articulo 5 de la Ley sobre Celebracion de Tratados establece
que “la voluntad de los Estados Unidos Mexicanos para obligarse por un Tratado
se manifestara a través de intercambio de notas diplomaticas, canje o depdsito
del instrumento de ratificacion, adhesidén o aceptacién, mediante las cuales (sic)
se notifique la aprobacién del tratado en cuestion” .En relacion a la parte final del

articulo trascrito es importante citar al maestro Palacios Trevifio quien comenta:

El objeto de estos instrumentos no es comunicar a la otra parte
0 partes que ya se tiene la aprobacion senatorial, que es un tramite
interno, sino precisamente la voluntad de obligarse por el tratado,
ya gue quien ratifica lo que antes se hizo -la firma- es el Ejecutivo y
no el Senado; incluso, ha habido casos en que un tratado ha sido
aprobado y el Ejecutivo no ha considerado conveniente obligarse
por él, pues quien celebra y cumple con los tratados es el
Ejecutivo, que es el 6rgano encargado por la Constitucion para
ello. Debe afiadirse que en la practica mexicana los instrumentos
de ratificacion, adhesion, etcétera, incluyen un parrafo en el que se
dice que el tratado ha sido aprobado por el Senado pero, como ya
se indicd, no es esencial hacerlo.®’

4.3.Intervencion de la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Mediante la intervencién de la Secretaria de Relaciones Exteriores, en adelante
SRE, México a lo largo de su vida independiente, ha celebrado numerosos
tratados tanto bilaterales como multilaterales en las mas diversas materias,
durante ese tiempo y siguiendo los lineamiento juridicos aplicables, se ha
integrado en México una practica que se aplica a todo el proceso que se sigue

para la celebracion de los tratados.

%6 Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. (En adelante CPEUM)Articulo 133. Esta
Constitucion, las leyes del Congreso de la Unién que emanen de ella y todos los Tratados que estén de
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la Republica, con aprobacién del
Senado, seran la Ley Suprema de toda la Uni6n. Los jueces de cada Estado se arreglaran a dicha Constitucion,
leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los
Estados.

%7 pPALACIOS TREVINO, Jorge. Analisis Critico Juridico de la Ley sobre Celebracién de Tratados. 12 Ed.
Secretaria de Relaciones Exteriores. México. 2000. p. 39
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De acuerdo con el articulo 28, Fraccién 1, de la Ley Organica de la
Administraciéon Publica Federal, la Secretaria de Relaciones Exteriores debe
intervenir en "toda clase de tratados, acuerdos y convenciones que el pais sea
parte":*®® de ahi, que las dependencias y organismos descentralizados de la
Administracion Publica Federal, Estatal y Municipal deban coordinarse con dicha
Secretaria cuando pretendan celebrar un tratado o un acuerdo interinstitucional.

Por su parte, el Articulo 6 de la Ley sobre la Celebracion de Tratados dispone a
este respecto que: “La Secretaria de Relaciones Exteriores, sin afectar el ejercicio
de las atribuciones de las dependencias y entidades de la Administracion Publica
Federal, coordinardq las acciones necesarias para la celebracion de cualquier
tratado y formulard una opinién acerca de la procedencia de suscribirlo y, cuando

haya sido suscrito, lo inscribiré en el registro correspondiente.”*®

4.4.Procedimiento nacional para la adhesion.

La doctrina nos indica que el procedimiento normal para la celebracion de un
tratado, ya sea bilateral o multilateral, comprende las siguientes etapas: la
negociacion, redaccidén y adopcion del texto; la firma; la aprobacion interna; el
consentimiento del Estado en vincularse; y la entrada en vigor.*”°Aplicando lo
anterior al Protocolo de Madrid, nos percatamos que México no participé en la
negociacion, redaccion ni en la adopcion del texto y por tanto no fue signatario del

mismo, razén por la cual con fundamento en el articulo 14.2 del Protocolo®’,

%8 | ey Organica de la Administracion Piblica Federal (En adelante LOAPF) Articulo 28.- A la Secretaria de
Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos: .- Promover, propiciar y asegurar la
coordinacion de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal;
y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la politica exterior,
para lo cual intervendra en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el pais sea parte;

%9 ey sobre Celebracion de Tratados. Articulo 60.- La Secretaria de Relaciones Exteriores, sin afectar el
gjercicio de las atribuciones de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, coordinara
las acciones necesarias para la celebracion de cualquier tratado y formulard una opinion acerca de la
procedencia de suscribirlo y, cuando haya sido suscrito, lo inscribira en el Registro correspondiente.

0 \/id. REMIRO BROTONS, op. cit. passim.

371 protocolo de Madrid. Articulo 14 Modalidades para ser parte en el Protocolo; entrada en vigor 1)a) Todo
Estado parte en el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial podra ser parte en el
presente Protocolo. b) Ademaés, toda organizacion intergubernamental también podra ser parte en el presente
Protocolo cuando se cumplan las siguientes condiciones: i) que al menos uno de los Estados miembros de
dicha organizacién sea parte en el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial; ii) que
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México solo esta facultado para depositar ante el Director General de la Unidn
Madrid un instrumento de adhesién mediante el cudl se vincularia juridicamente
con la Unién; pero ¢Cudl es el procedimiento a seguir para lograr la aceptacién
interna del senado y posterior deposito del instrumento? En los siguientes

capitulos daremos respuesta a este cuestionamiento.

4.4.1. La aprobacién interna del Protocolo.

Para el caso del procedimiento de adhesion, la SRE debe enviar el Protocolo
en cuestion al Senado de la Republica junto con un memorando que debe
contener los antecedentes del Tratado, la explicacién del contenido del mismo, las
razones que se tuvieron para considerarlo y los beneficios que se esperan de él,
ademas de informar claramente el motivo por el cual se sigue el procedimiento de
adhesion. Ocasionalmente los funcionarios de la SRE y demas dependencias
relacionadas con el tratado se entrevistaran con los senadores para aclararles
cualquier duda sobre el tratado.>"?

El envio del Protocolo a la Camara de Senadores se efectua a través de la
Secretaria de Gobernaciéon, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgéanica
de la Administracién Publica Federal, en adelanteLOAPF, con respecto a las

relaciones entre el poder Ejecutivo y los otros poderes, es decir, que corresponde

dicha organizacion tenga una Oficina regional para el registro de marcas con efecto en el territorio de la
organizacion, siempre que dicha Oficina no sea objeto de una notificacion en virtud del Articulo 9quater. 2)
Todo Estado u organizacién mencionada en el parrafo 1) podra firmar este Protocolo. Cualquiera de
estos Estados u organizaciones podra, si ha firmado el presente Protocolo, depositar un instrumento de
ratificacion, aceptacion o aprobacion del presente Protocolo o, si no hubiere firmado el presente
Protocolo, podra depositar un instrumento de adhesion a este Protocolo. 3) Los instrumentos
mencionados en el parrafo 2) se depositaran ante el Director General. 4)a) El presente Protocolo entrara en
vigor tres meses después del depoésito de cuatro instrumentos de ratificacion, aceptacién, aprobacion o
adhesién, siempre y cuando al menos uno de dichos instrumentos haya sido depositado por un pais parte del
Arreglo de Madrid (Estocolmo) y cuando al menos otro de dichos instrumentos haya sido depositado por un
Estado que no es parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo) o por cualquiera de las organizaciones
mencionadas en el apartado 1)b). b) Respecto de cualquier otro Estado u organizacién mencionado en el
parrafo 1), el presente Protocolo entrard en vigor tres meses después de la fecha en la que su ratificacion,
aceptacion, aprobacion o adhesién haya sido notificada por el Director General. 5) Cualquier Estado u
organizacion mencionado en el apartado 1), al depositar su instrumento de ratificacion, aceptacion,
aprobacién o adhesion al presente Protocolo, podra declarar que la proteccion resultante de cualquier registro
internacional realizado en virtud del presente Protocolo antes de la fecha de entrada en vigor de dicho
Protocolo respecto del mismo, no puede ser objeto de una extensidn respecto del mismo.

32 pALACIOS TREVINO, Jorge. Tratados. Legislacién y Practica en México. 3% ed. Secretaria de
Relaciones Exteriores. México. 2001. pp. 99 y 104.
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a la Secretaria de Gobernacion servir de enlace entre los poderes de la Unién.
Para ese efecto, el Secretario de Relaciones Exteriores le envia un oficio al de
Gobernacién, acompafiado de dos copias certificadas del texto en espafiol del
Protocolo y de copias del memorando de antecedentes, en el cual el pide que a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fraccion primera del articulo 76 de la
Constitucion Politica, haga llegar a la Camara de Senadores una de las copias del
tratado asi como una del memorando de antecedentes.®”*

A continuacion, de conformidad con el articulo 4 de la Ley sobre Celebracion
de Tratados, el Protocolo debera ser turnado a comision en los términos de la Ley
Organica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para la
formulacion del Dictamen que corresponda.®”*

Si después de considerar el Protocolo el Senado le da su aprobacion, emite un
decreto en ese sentido, el cual se publica en el Diario Oficial de la Federacion. Ese
decreto se limita a decir que se aprueba el tratado, pues no se publica su texto. El
decreto del Poder Ejecutivo que autoriza la publicacion en el Diario Oficial del
decreto emitido por el Senado, va firmado por el Presidente de la Republica y

refrendado por el Secretario de Gobernacién.*"®

4.4.2. El consentimiento de México en obligarse por el Protocolo.

Entrada en vigor.

Después de que el Protocolo ha sido aprobado por el Senado de la Republica,

376 g| instrumento de adhesion, el cual debera firmar el

se elabora, por duplicado,
Presidente de la Republica y refrendado por el Secretario de Relaciones

Exteriores.>"’

3 PALACIOS TREVINO. Op. cit. p.99
374 ey sobre Celebracion de Tratados Articulo 4 Los tratados que se sometan al Senado para los efectos de la
fraccioén | del articulo 76 de la Constitucion, se turnaran a comisién en los términos de la Ley Organica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la formulacién del dictamen que corresponda. En
§7u5 oportunidad, la resolucion del Senado se comunicara al Presidente de la Republica.

Idem.
376 1 ejemplar para el depositario y 1 para el Acervo Historico Diplomatico de la SRE.
3T PALACIOS TREVINO. Op. cit. pp. 104 y 105
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Por ultimo, el instrumento de adhesién se deposita en poder del gobierno que
haya sido designado como depositario, en este caso ante le Director General de la
Unién. En el caso de México el depdsito se realiza a través de su representante
ante el organismo depositario y como en este caso México no tiene un
representante ante la Union Madrid, se puede encargar a algun funcionario de la
SRE que deposite el instrumento o si se desea dar mayor relevancia al acto del
depésito, es el propio Secretario quien deposita el instrumento.®’®

Después del depdsito se procedera a publicar el texto completo del Protocolo
en el Diario Oficial de la Federacion con el fin de que pueda ser obligatorio en todo
el territorio nacional, como lo establece el articulo 4 de la Ley sobre la Celebracién
de Tratados. Con este propésito se elabora el decreto de promulgacion, el cual va
firmado por el Presidente de la Republica y refrendado también por el Secretario
de Relaciones Exteriores.

Es importante apuntar que la regla general indica que un tratado comienza a
obligar internacionalmente desde el momento en que se ratifica o adhiere, sin
embargo en el presente caso el articulo 14.4.b) del Protocolo indica que entrara en
vigor 3 meses después del depdsito del instrumento de aceptaciéon.>’® En
consecuencia debe publicarse oportunamente el Diario Oficial, pues puede darse
el caso de que se exija su cumplimiento y no se pueda cumplir porque en el
ambito interno adn no es obligatorio por no haberse publicado.

Ahora bien, recordemos que de conformidad con el articulo 102 de la Carta de
las Naciones Unidas los tratados multilaterales deben ser registrados ante la

380
U,

Secretaria General de la ON sin embargo en el presente caso, el depositario

es en quien recae la responsabilidad de notificar a todas las partes involucradas la

%78 |hidem. p.105

¥%protocolo de Madrid Articulo 14.4.b) Respecto de cualquier otro Estado u organizacién mencionado en el
parrafo 1), el presente Protocolo entrara en vigor tres meses después de la fecha en la que su ratificacién,
aceptacion, aprobacién o adhesion haya sido notificada por el Director General.

%0 Carta de las Naciones Unidas. Articulo 102. 1. Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por
cualquiera de los miembros de las Naciones unidas después de entrar en vigor esta Carta, seran registrados en
la Secretaria y publicados por esta a la mayor brevedad posible. 2. Ninguna de las partes en un tratado o
acuerdo internacional que no haya sido registrado conforme las disposiciones del parrafo 1 de este articulo,
podra invocar dicho tratado o acuerdo ante érgano alguno de las Naciones Unidas.
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nueva adhesion recibida y deberé notificar de ello a la Seccion de Tratados de la

Oficina de Asuntos Legales de la ONU.3!

4.5.Compatibilidad con el marco juridico mexicano vigente para el

registro de marcas.

En esta parte del trabajo consideramos oportuno revisar cuales serian las
implicaciones legales para el sistema juridico mexicano en caso de que México
decidiera adherirse al Protocolo de Madrid, es decir, cuales serian las
modificaciones legales que México debe adoptar para integrarse al Sistema
Internacional de Registro de Marcas. Aclaremos antes que nuestra intencion es
identificar aquellos puntos en los que se requiere de una adaptacion, para lograr la
operatividad del Protocolo en México y de ninguna manera realizar el exhaustivo
estudio pormenorizado de los textos a modificar y su posible redaccién, ya que
consideramos que nos desviaria la atencion del objetivo central de nuestro trabajo.
Iniciaremos el presente analisis determinando cuales son las necesidades del
Protocolo, para luego entonces compararlas con el marco juridico mexicano y asi
observar claramente las posibles incompatibilidades.

El Protocolo de Madrid sustancialmente utiliza tres idiomas oficiales de trabajo,
espafiol, francés e inglés, para todos los tramites relativos a la Solicitud

Internacional; un periodo de 12 o 18 meses,*®

a eleccion de cada parte
contratante para lograr la certidumbre juridica del registro,®? y una duracién de la
proteccion a la marca de 10 afios; y a nuestro juicio estos son los tres
requerimientos mas importantes del citado instrumento, ya que para que operen
las demas disposiciones del Protocolo, solo se requieren determinados cambios
administrativos que posteriormente abordaremos.

Con respecto a los idiomas de trabajo del Protocolo, es necesario que el

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en adelante IMPI, cuente con

%1 pALACIOS TREVINO. Op. cit. p. 105

%2 0 mas en el caso de que la parte contratante asi lo notifique, para el caso de una oposicion al presupuesto
base. Vid supra capitulo 3.4.6 Denegacion de la Proteccién del Registro Internacional.

%3 je. Es el plazo de tiempo que el Protocolo otorga a las partes contratantes para que notifiquen la
denegacion de proteccion
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personal capacitado para tramitar las solicitudes internacionales que sean
transmitidas en Francés o en Inglés, personal que sea competente en el manejo
formal de ambos idiomas.

Por lo que toca al plazo para notificar las denegaciones de proteccion, este
debe ser no mayor a 12 o 18 meses, esto significa que el procedimiento de
registro de marca en México no debe demorar mas de ese tiempo, para que pueda
notificar las denegaciones correspondientes dentro del plazo legal. Ahora bien, de
conformidad con el Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la

resolucion de diversos tramites ante el IMPI,%8

el procedimiento en México para el
registro de marcas tiene una duracién que oscila entre los 6 y 10 meses en
promedio, por lo que es perfectamente posible notificar denegaciones a la Oficina
Internacional en tiempo y no se requieren modificaciones en este rubro; auque
recomendamos que nuestro pais adopte el plazo de 18 meses y notifique que en
caso de oposiciones al registro, las denegaciones se podran notificar aln después
de ese plazo de conformidad con el articulo 5 del Protocolo.

Por ultimo, de conformidad con el articulo 95 de la Ley de la Propiedad
Industrial, los efectos del registro de la marca tienen una vigencia de diez afos, lo
cual concuerda perfectamente con lo establecido en el Protocolo de Madrid, en el
rubro correspondiente.

Ahora bien, por lo que toca a las demas necesidades practicas de operacion
del Protocolo, consideramos de vital importancia la homologacion de contenido de
la Solicitud Internacional con la solicitud nacional, para lograr una mayor eficiencia
en el manejo de ambas, manteniendo claro, al igual que en materia de patentes, el
formato de solicitud para registros nacionales. Lo anterior a través de la revision
de los articulos 113 a 118 de la Ley de Propiedad Industrial y 5°, 56, 57, 60, del
Reglamento del citado ordenamiento.

Por otra parte, el articulo 5 del Protocolo limita los motivos de una denegacion
de proteccion, a los establecidos en el Convenio de Paris y aunque ya hemos

5

establecido cuéles son,** recordaremos que de conformidad con el articulo 6

quinquies del Convenio de Paris las marcas de fabrica o de comercio reguladas

% Diario Oficial de la Federacién 9 de agosto de 2004.
%85 Vid supra. Capitulo 3.4.6 Denegacion de la Proteccion del Registro Internacional.
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por el presente articulo no podran ser rehusadas para su registro ni invalidadas
mas que en los casos siguientes: 1. Cuando sean capaces de afectar a derechos
adquiridos por terceros en el pais donde la proteccion se reclama; 2. Cuando
estén desprovistas de todo caracter distintivo, o formadas exclusivamente por
signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie,
la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la
época de produccién, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente 0
en las costumbres leales y constantes del comercio del pais donde la proteccién
se reclama; 3. Cuando sean contrarias a la moral o al orden publico y, en
particular, cuando sean capaces de engafiar al publico. Se entiende que una
marca no podra ser considerada contraria al orden publico por el solo hecho de
que no esté conforme con cualquier disposicion de la legislacion sobre marcas,
salvo en el caso de que esta disposicion misma se refiera al orden publico.

Ahora bien del analisis de los diferentes apartados del articulo 90 de la Ley de
Propiedad Industrial, en adelante LPI, consideramos que la legislacion nacional es
compatible con el Convenio de Paris, ya que México se adhirié al Convenio de
Paris desde 1976%° y es miembro de la Unién de Paris desde entonces, de hecho
es gracias a esto que el dia de hoy podemos proponer su adhesién a la Unién

particular de Madrid.

386 México se adhiere el 21 de Abril de 1976; Entr6 en Vigor el 26 julio de 1976 y fue publicado en el DOF el
27 Julio 1976.
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Por lo que toca al financiamiento, el articulo 8° del Protocolo®® faculta a los
estados contratantes a decidir si reciben una parte proporcional de la tasa
suplementaria y complementos de tasas o bien una tasa individual por cada
Registro Internacional o renovacion, con la uUnica condicion de que la tasa
individual que solicite el Estado parte no sea mayor a la que tendria derecho a
percibir de un solicitante por un registro de 10 afos. Consideramos que para
efectos de simplificacion administrativa y manejo sano de las finanzas, es

deseable que México adopte el sistema de tasas individuales.

%7 protocolo de Madrid Articulo 8 Tasas de Solicitud Internacional y de registro internacional 1) La Oficina
de Origen tendré la facultad de fijar a voluntad y de percibir en su propio beneficio una tasa que reclamara del
solicitante o del titular del registro internacional en el momento de la presentacion de la Solicitud
Internacional o de la renovacion del registro internacional. 2) El registro de una marca en la Oficina
Internacional estara sujeto al pago previo de una tasa internacional que, sin perjuicio de las disposiciones del
parrafo 7)a), comprendera i) una tasa basica; ii) una tasa suplementaria por toda clase de la Clasificacion
Internacional, sobre la tercera, en la que se clasifiquen los productos o servicios a los que se aplique la marca;
ii) un complemento de tasa para toda peticion de extension de la proteccion de conformidad con el Articulo
3ter. 3) Sin embargo, la tasa suplementaria estipulada en el parrafo 2)ii) podra ser pagada, sin que sufra
menoscabo la fecha del registro internacional, en un plazo fijado por el Reglamento, si el nimero de las clases
de productos o servicios ha sido fijado o modificado por la Oficina Internacional. Si, al expirar dicho plazo, la
tasa suplementaria no ha sido pagada o la lista de productos o servicios no ha sido reducida por el depositante
en la medida necesaria, se considerard como abandonada la Solicitud Internacional. 4) El producto anual de
los diferentes ingresos del registro internacional, con excepcion de los ingresos procedentes de las tasas
mencionadas en el parrafo 2)ii) y iii), ser& repartido en partes iguales, entre las Partes Contratantes, por la
Oficina Internacional, después de deducir los gastos y cargas necesarios para la ejecucién del presente
Protocolo. 5) Las sumas procedentes de las tasas suplementarias aludidas en el parrafo 2)ii) seran repartidas al
expirar cada afio entre las Partes Contratantes interesadas, proporcionalmente al nimero de marcas para las
gue haya sido solicitada la proteccién en cada una de ellas durante el afio transcurrido, quedando ese nimero
afectado, por lo que respecta a las Partes Contratantes que proceden a un examen, por un coeficiente que serad
determinado por el Reglamento. 6) Las sumas procedentes de los complementos de tasa aludidos en el parrafo
2)iii) seran repartidas conforme a las mismas reglas que las previstas en el parrafo 5). 7)a) Toda Parte
Contratante puede declarar que, respecto de cada registro internacional en el que sea mencionada en virtud del
Articulo 3ter, y respecto de la renovacién de tal registro internacional, desea recibir, en lugar de una parte del
ingreso procedente de las tasas suplementarias y de los complementos de tasas, una tasa (denominada en
adelante “la tasa individual™) cuyo importe sera indicado en la declaracion, y que puede ser modificado en
declaraciones subsiguientes, pero que no puede exceder del equivalente del importe, una vez deducido el
ahorro resultante del procedimiento internacional, que dicha Oficina de la Parte Contratante tendria derecho
de percibir de un solicitante por un registro de diez afios, o del titular de un registro por una renovacion por
diez afios de dicho registro, de la marca en el registro de dicha Oficina. En el caso de que deba pagarse la tasa
individual, i) ninguna tasa suplementaria prevista en el parrafo 2)ii) serd debida si Unicamente son
mencionadas en virtud del Articulo 3ter las Partes Contratantes que hayan hecho una declaracion en virtud del
presente apartado, y ii) ningn complemento de tasa previsto en el parrafo 2)iii) sera debido respecto de toda
Parte Contratante que haya hecho una declaracion en virtud del presente apartado. b) Toda declaracién en
virtud del apartado a) podréa efectuarse en los instrumentos mencionados en el Articulo 14.2), y la fecha en la
que surtira efecto la declaracion serd la misma que la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo
respecto del Estado u organizacién intergubernamental que haya efectuado la declaracion. Tal declaracion
también podra efectuarse ulteriormente, en cuyo caso la declaracién surtira efecto tres meses después de su
recepcidn por el Director General, o en cualquier fecha posterior indicada en la declaracion, respecto de los
registros internacionales cuya fecha es la misma o posterior que aquella en la que surta efecto la declaracion.
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Por ultimo, sera necesario revisar con detenimiento los tramites inscritos en el
Registro Federal de Tramites de la Comisién Federal de Mejora Regulatoria,*®®
para evitar incompatibilidades y asegurar un funcionamiento congruente del

tramite para las solicitudes internacionales.

4.6.Razones para la adhesion.

Al iniciar las investigaciones para la elaboracion del presente trabajo, nos
percatamos que México pertenecié durante algunos afos al sistema del Arreglo de
Madrid y que la experiencia no fue favorable a nuestro pais, ya que decidio
denunciar el tratado en la década de los cuarenta, la principal causa de la
separacion, el numero infimo de marcas nacionales que solicitaron su
internacionalizacién, apenas dos.*®® Muchas son las explicaciones que podemos
encontrar para justificar lo sucedido, en resumen, una politica econdémica
radicalmente distinta a la que hoy dia nos envuelve, un mercado externo
practicamente inexplorado, un nivel de intercambio internacional de bienes y
servicios mucho menor al que hoy tenemos, un proceso de globalizacion
practicamente inexistente, etcétera.

Mas de medio siglo ha transcurrido desde de la denuncia de México al Arreglo
de Madrid, el tiempo no ha pasado en vano y las circunstancias han cambiado
radicalmente, un nuevo instrumento para el Registro Internacional de marcas ha
surgido para superar los escollos del Arreglo, una politica econ6mica marcada
fuertemente por la apertura econdmica en todos los sentidos, un mercado externo
en el que dia a dia nuestras empresas estan avanzando a paso firme, un nivel de
intercambio internacional de bienes y servicios sin precedentes, un proceso de
globalizacion que ha desencadenado una encarnizada competencia internacional
por la conquista de nuevos mercados, un mundo lleno de empresas

transnacionales con presencia en todo el orbe, etcétera; todo lo anterior incide

%8 Aplicaria para los siguientes: IMPI-00-018-A, IMPI-00-018-B, IMPI-0018-C, IMPI-00-019-A, IMPI-00-
019-B, IMPI-00-019-C. para mayores detalles se recomienda visitar el Registro Federal de Tramites en
http://www.cofemer.gob.mx.

%89 Vid supra capitulo 2.2.2.1 Participacion de México en el Arreglo.
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directamente en la necesidad de identificar los productos y servicios a
comercializar.

De acuerdo al ultimo reporte del IMPI, desde el afio 2000 a la fecha recibe en
promedio mas de 37’000 solicitudes mexicanas para registro de marcas, cuando
en 1993 apenas si recibid poco mas de 16’000, esto significa que en menos de
una década se ha incrementado el registro de marcas en mas del 100% y si bien
es cierto que la tendencia no continGa con un ritmo tan vigoroso, la verdad es que
se mantiene constante, lo cual nos muestra claramente el impulso del sector
econdmico productivo nacional y su potencial para registrar marcas
internacionalmente.®®

Ahora bien segun el IMPI, las solicitudes de extranjeros, provienen
basicamente de Estados Unidos, Alemania, Suiza, Espafia, Francia, Reino Unido,

Japén e ltalia;***

resaltemos aqui el hecho de que todos estos paises sin
excepcion pertenecen al Sistema de Madrid, y mas especificamente al Protocolo
de Madrid, sin dejar de mencionar que son sus principales usuarios, esto significa
que mientras ellos tienen una herramienta Util para el Registro Internacional de
marcas, México y su sector productivo carece de ella, aun cuando existe el
potencial suficiente para competir respetablemente con otros paises del Sistema.

Hoy dia basta encender el televisor, leer la seccion de negocios de cualquier
periddico o navegar en Internet a través de paginas de negocios, para
encontrarnos con la frase “conquista de nuevos mercados”, y es que esta es
precisamente una de las soluciones al problema del estancamiento econémico,
una forma efectiva de promover el empleo y hasta combatir la delincuencia
relacionada directamente con el desempleo. Y es por esa precisa razén que
consideramos necesario que el gobierno mexicano busque dotar a su sector
productivo de todas las herramientas que se encuentren a su alcance para hacer
mas facil esa “conquista de nuevos mercados”, y en ese rubro, el registro de
marcas es de vital importancia.

Estamos convencidos de que México requiere de instrumentos que faciliten a

sus empresarios explorar nuevos mercados, que ayuden a lograr una expansion

30 |MPI en cifras 2005/ cifras enero-junio 2005, p. 17 y 18 Tomado de http://www.impi.gob.mx
1 [dem.
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econdémica mas alla de nuestras fronteras y el Protocolo de Madrid es una opcién
viable para coadyuvar al desarrollo de nuestra economia.

Concluimos asi el presente trabajo, convencidos de que con un poco de
voluntad politica y curiosidad del sector empresarial, el Protocolo de Madrid sera
una herramienta util para los mexicanos emprendedores en un futuro no muy

lejano.

México, Distrito Federal, a cinco de enero de dos mil seis.
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5. CONCLUSIONES.

5.1.El Sistema Internacional de Reqistro de Marcas es un instrumento

para minimizar los efectos negativos del principio de territorialidad de

la Marca.

El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, es resultado de
un esfuerzo multinacional por minimizar los efectos negativos que el Principio
de Territorialidad de la Marca estaba dejando sentir en el sector comercial de
diversos paises en plena expansion economica a partir de la segunda mitad del
siglo XIX.

El sometimiento de la marca a tantos sistemas juridicos nacionales, constituye
un serio freno al acceso de los empresarios a los mercados transnacionales y
los obstaculos derivados de la multiplicidad de tramites, idiomas, reglas de
concesion, costos de proteccion y seguimientos juridicos, resultan

inconciliables con el dinamismo inherente al trafico mercantil internacional.

5.2.El Sistema de Madrid constituye una Unién Particular al amparo de la

Convencién de Paris para la Proteccidon de la Propiedad Industrial y

es administrado por la OMPI.

El Sistema Internacional para la Proteccion de la Propiedad Industrial, tiene
como base y fundamento juridico el Convenio de Paris, a través del cual se
constituye la Union para la Proteccion de la Propiedad Industrial, dicho
Convenio en su articulo 19 permite expresamente la constitucion de “Uniones

Particulares” para la proteccion de la propiedad industrial.
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Por su parte el articulo 1.1 del Arreglo de Madrid establece “Los paises a los
que se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unién Particular para el
Registro Internacional de Marcas”, y el articulo 1.2 confiere la funcion de
administracion de la Union Madrid a la Oficina Internacional de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

5.3.México se separ6 de la Union Madrid en 1943 debido a la inequidad

derivada de las fallas operativas del Arreglo de Madrid.

Por virtud de su adhesion al Arreglo de Madrid, nuestro pais contrajo la
obligacion de inscribir y proteger, en diversas clases nacionales todas las
marcas depositadas en la Oficina Internacional de Berna, lo que resulto en una
labor de inscripcion y examen innecesario, ya que solo se explotaba en México

un namero relativamente corto de marcas internacionales.

Por otra parte, los ciudadanos mexicanos no se mostraron en el Registro
Internacional, y en cada uno de los 10 afios comprendidos entre 1931 y 1940,
solo se depositaron en promedio en la Oficina Internacional de Berna, de dos a

tres marcas mexicanas.

5.4.Las circunstancias que motivaron la denuncia del Arreglo, han sido

superadas v nos enfrentamos a otro contexto en materia de politica

econdmicay comercio internacional.

Mas de medio siglo ha transcurrido desde de la denuncia de México al Arreglo
de Madrid, las circunstancias han cambiado radicalmente, un nuevo
instrumento para el Registro Internacional de marcas ha surgido para superar
los escollos del Arreglo, una politica econdmica marcada fuertemente por la
apertura econdémica en todos los sentidos, un mercado externo en el que dia a
dia nuestras empresas estan avanzando a paso firme, un nivel de intercambio

internacional de bienes y servicios sin precedentes, un proceso de
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globalizacion que ha desencadenado una encarnizada competencia
internacional por la conquista de nuevos mercados, un mundo lleno de
empresas transnacionales con presencia en todo el orbe, etcétera; todo lo
anterior incide directamente en la necesidad de identificar los productos y

servicios a comercializar.

De acuerdo al ultimo reporte del IMPI, desde el afio 2000 a la fecha recibe en
promedio mas de 37°000 solicitudes mexicanas para registro de marcas,
cuando en 1993 apenas si recibido poco mas de 16’000, esto significa que en
menos de una década se ha incrementado el registro de marcas en mas del
100% y si bien es cierto que la tendencia no continla con un ritmo tan
vigoroso, la verdad es que se mantiene constante, lo cual nos muestra
claramente el impulso del sector econdmico productivo nacional y su potencial

para registrar marcas internacionalmente.

5.5.La principal diferencia entre el Arreglo v el Protocolo radica en que el

sequndo fue adoptado para introducir al Sistema de Madrid nuevas

caracteristicas que le permitieran superar las dificultades que

impedian la adhesion de muchos Estados del orbe al Sistema.

Lo anterior se desprende de las principales innovaciones que el Protocolo de
Madrid incorpora al Sistema Internacional de Registro de Marcas, a saber las
siguientes:

a. El solicitante puede basar su solicitud para el Registro Internacional en una
simple solicitud nacional, sin que tenga que esperar por un registro nacional.

b. En lugar de 12 meses, la Oficina de Origen puede optar para un periodo mas
largo de 18 meses, o mas en el caso de denegaciones basadas en
oposiciones, para notificar a la Oficina Internacional de objeciones al Registro
Internacional.

c. Cada Administracion nacional puede recibir cuotas mas altas que bajo el

Arreglo de Madrid. Asi, los solicitantes deben pagar mas por un Registro
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Internacional regido por el Protocolo, pero mucho menos que si optaran por un
sistema de registro nacional, ante cada pais donde se requiera la proteccion.

d. Si el presupuesto de registro del Registro Internacional se retira o cancela, el
Registro Internacional puede convertirse en las aplicaciones nacionales sin
perder la fecha del Registro Internacional original o fecha de prioridad.

e. Las solicitudes regidas por el Protocolo pueden ser en francés, inglés o
espafiol.

f. Con la Union europea como parte contratante del Protocolo de Madrid, es
posible designar a la Unidn europea en una Solicitud Internacional y obtener un

registro comunitario via el Protocolo de Madrid.

5.6.En general el instrumento internacional solo requiere reformas a

disposiciones de caracter administrativo para que el Protocolo de

Madrid pueda operar con eficacia en nuestro pais.

Lo anterior se desprende del andlisis del marco juridico nacional e
internacional. Ambos son compatibles en lo general, ya que México se adhirio
al Convenio de Paris desde 1976 y es miembro de la Unién de Paris desde
entonces. En lo particular, existen determinados problemas préacticos, sin
embargo no consideramos necesaria una reforma profunda a nuestra

legislacion vigente.>*?

%92 para mayores detalles Vid supra Capitulo 4.5
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7. ANEXOS.

7.1. MIEMBROS DEL SISTEMA DE MADRID.
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ESTADO/ORGANIZACION FECHA DE ADOPCION DEL FECHA DE ADOPCION DEL
INTERGUBERNAMENTAL ARREGLO DE MADRID. PROTOCOLO DE MADRID.)
AlDANIA ... Octubre 4, 1995 Julio 30, 2003
AlQBITA .o Julio 5. 1972 -

Antioua v Barbuda ..........cooooiie - Marzo 17. 2000
AMMENIA. . Diciembre 25. 1991 Octubre 19. 2000
AUSEANA ..o - Julio 11. 2001
Baharain Diciembre 15 2005
AUSEIA .o Enero 1. 1909 Abril 13. 1999
AZErDaiAN ... Diciembre 25. 1995 -
Bielorrusia . ......c.oovee oo Diciembre 25. 1991 Enero 18. 2002
BAIOICA .. Julio 15. 1892 Abril 1. 1998
BRULAN. ... Aaosto 4. 2000 Aaosto 4. 2000

Ba

Bosnia v Herzeaovina .........cccoeveeveeeeeceee. Marzo 1. 1992 -
BUloarnia.........oooeeeeeeee e Aaosto 1. 1985 Octubre 2. 2001
ChRINA. e, Octubre 4. 1989 Diciembre 1. 1995
CrOACIA. ... Octubre 8. 1991 Enero 23. 2004
CUDA ., Diciembre 6. 1989 Diciembre 26. 1995
CRIDM <o, Noviembre 4. 2003 Noviembre 4. 2003
Renublica Cheea.........ccoooveeeee Enero 1. 1993 Sentiemhre 25. 1996
Renliblica Ponular China ..........c.ccoooveeeeee. Junio 10. 1980 Octubre 3. 1996
DINAMArCA. ..o - Febrero 13. 1996
BOiDt0 e Julio 1. 1952 -

EStONIa ..o - Noviembre 18. 1998
Comunidad Euronea ... - Octubre 1. 2004
Finlandia ........oooooeee e - Abril 1. 1996
FranCia ..o Julio 15. 1892 Noviembre 7. 1997
GROITIA .o - Aaosto 20. 1998
Alemania Diciembre 1. 1922 Marzo 20. 1996
GIECIA e - Aaosto 10. 2000
HUNAMB e Enero 1. 1909 Octubre 3. 1997
1SIANAIA. ..o - Abril 15. 1997

Irdn (Renlblica Islamica de) ... Diciembre 25. 2003 Diciembre 25. 2003
Irlanda ..., - Octubre 19. 2001
ANA .. Octubre 15. 1894 Abril 17. 2000
JADON .. - Marzo 14. 2000
KazaiStAN ... Diciembre 25. 1991 -

KON e Junio 26. 1998 Junio 26. 1998
KIrQizStan ........oooeeoe oo Diciembre 25. 1991 Junio 17. 2004
LAtVIA e Enero 1. 1995 Enero 5. 2000
LeSOthO . Febrero 12. 1999 Febrero 12. 1999
LIDEIIA <. Diciembre 25. 1995 -
Liechtenstein .........coooeoeieeeeeeeee e Julio 14. 1933 Marzo 17. 1998
LIUANIA © e - Noviemhre 15. 1997
LUXeMBUITO ..o Sentiembre 1. 1924 Abril 1. 1998
MONACO ..o Abril 29. 1956 Sentiemhre 27. 1996
MONAONA ..o Abril 21. 1985 Junio 16. 2001
MAITUBCOS ...vveve et Julio 30, 1917 Octubre 8, 1999
MOzZambitue ..o Octubre 7. 1998 Octubre 7. 1998
NAMIDIA. ... Junio 30. 2004 Junio 30. 2004
Paises Baios (Holanda) ..............ccoocooveeeeeen. Marzo 1. 1893 Abril 1. 1998
NOFUBOA ... - Marzo 29. 1996
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ESTADO/ORGANIZACION FECHA DE ADOPCION DEL FECHA DE ADOPCION DEL
INTERGUBERNAMENTAL ARREGLO DE MADRID. PROTOCOLO DE MADRID.)
POlONIA ... Marzo 18. 1991 Marzo 4. 1997
Portuoal......ooo Octubre 31. 1893 Marzo 20. 1997
Renliblicade Corea .........cccoooveeveoeeciieeeee. - Abril 10. 2003
Reniiblica de Moldova ..o Diciembre 25. 1991 Diciembre 1. 1997
RUMANIAL ..o Octubre 6, 1920 Julio 28, 1998
Federacion RUSA...........cooeoeeeeeeeeeeeeeeeeee. Julio 1. 1976 Junio 10. 1997
SaN MarinO. .......oooooeeeeeeeeeee e Sentiembre 25. 1960 -
Serhia v MoNteNearo.........c.ooveveeeeeeeeeeeee. Abril 27. 1992 Febrero 17. 1998
SIerra Leona ......ccoooveoeeoeeeeeeee e Junio 17. 1997 Diciembre 28. 1999
SINGAPUI .. e - Octubre 31, 2000
Fslovaouia ~_ Fnern 11993 Sentiemhre 131997
ESIOVENIA ... Junio 25. 1991 Marzo 12. 1998
ESDARA ... Julio 15. 1892 Diciembre 1. 1995
SUAAN. ..o Mavo 16. 1984 -
SWazZIlandia.........cooooeeeeeeeeeee e, Diciembre 14. 1998 Diciembre 14. 1998
SUBCIR e - Diciembre 1. 1995
SUIZA ..o Julio 15. 1892 Mavo 1. 1997
Rentblica Arabe de Siria ......... cooccveeveeeeeen. Aaosto 5. 2004 Aaosto 5. 2004
TaVIKISTAN ... Diciembre 25. 1991 -
Ex Yuooslavia

Renublica de Macedonia ............ccocoeeeevenen. Sentiembre 8. 1991 Aaosto 30. 2002
TUPOUIAL e - Enero 1. 1999
TUrKMENISTAN ... - Sentiembre 28. 1999
UCTANIA. ..o Diciembre 25. 1991 Diciembre 29. 2000
Reino Unido de la Gran Bretafia ..................... - Diciembre 1. 1995
Estados Unidos de América............cccccoveeue.... - Noviembre 2. 2003
UZbeKIStAN ... Diciembre 25. 1991 -
Vit NaM . Marzo 8. 1949 Abril 11 2006 -
ZAMDIA ..o, - Noviembre 15. 2001

(Total: 78) (56) (67)



7.2 TRAMITES PARA LA CONCESION DE UNA MARCA INTERNACIONAL

Presentacion de solicitud de Registro
Internacional ante la OMPI por conducto de la
Oficina de la Propiedad Intelectual del Pais de

A 4

Si el Pais de Origeny
el designado son parte
del Arreglo cuando 1 0
ambos sean también
del Protocolo

\ 4

A 4

A 4

RIGE EL ARREGLO

1. La solicitud debera
basarse en un registro
previo en Pais de
Origen.

2. Redaccion en francés.

1. La solicitud podra basarse
en un registro o solicitud en el
Pais de Origen.

2. Redaccion eninglés o
francés.

Si el Pais de Origeny Si el Pais de
el designado son Origeny el
partes en el Protocolo, designado son
pero solo 1 o ninguno partes en el
en el Arreglo ambos.
\ 4 \ 4
RIGE PROTOCOLO RIGE ARREGLO

1. La solicitud debera
basarse en un registro
previo en Pais de
Origen.

2. Redaccion en inglés o

Pago de la tarifa
correspondiente.

A 4

Analisis por la OMPI del cumplimiento de los
requisitos.

SI CUMPLE

A 4

Registro de la Marca

NO CUMPLE

A

134

Informaré de ello al solicitante y le
otorgara plazo de subsanacion.

A

Publicacion en la Gaceta de la
OMPI.

A 4
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7.3 Tasas Generales.

Tabla de tasas previstas en el Reglamento Comun del Arreglo de Madrid y del
Protocolo concerniente a ese Arreglo

Francos suizos
1. Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el
Arreglo
Deberan abonarse las siguientes tasas para un periodo de 10
anos:
1.1 Tasa basica (Articulo 8.2)a) del Arreglo)
1.1.1 cuando no se presente ninguna reproduccion de la

marca en color 653
1.1.2 cuando se presente alguna reproduccion de la marca
en color 903
1.2 Tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios
que exceda la tercera (Articulo 8.2)b) del Arreglo) 73
1.3 Complemento de tasa por la designacion de cada Estado
contratante designado (Articulo 8.2)c) del Arreglo) 73
2. Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el
Protocolo
Deberan abonarse las siguientes tasas para un periodo de 10
afios:

2.1 Tasa basica (Articulo 8.2)i) del Protocolo)
2.1.1 cuando no se presente ninguna reproduccion de la

marca en color 653
2.1.2 cuando se presente alguna reproduccion de la marca
en color 903

2.2 Tasa suplementaria por cada clase de productos y
servicios que exceda la tercera (Articulo 8.2)ii) del
Protocolo), excepto si Unicamente se designan Partes
Contratantes respecto a las cuales se deban pagar tasas
individuales (véase el punto2.4, infra) (véase el
Articulo 8.7)a)i) del Protocolo) 73
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Francos suizos

2.3 Complemento de tasa por la designacion de cada Parte
Contratante designada (Articulo 8.2)iii) del Protocolo),
excepto si la Parte Contratante designada es una Parte
Contratante respecto a la cual se deba pagar una tasa
individual (véase el punto2.4 infra) (véase el
Articulo 8.7)a)ii) del Protocolo) 73

2.4 Tasa individual por la designacion de cada Parte
Contratante designada respecto a la cual se debe pagar
una tasa individual (en lugar de un complemento de tasa)
(véase el Articulo 8.7)a) del Protocolo): la cuantia de la
tasa individual es determinada por cada Parte Contratante
interesada

Solicitudes internacionales regidas tanto por el Acuerdo como

por el Protocolo

Se abonardn las siguientes tasas, correspondientes a un

periodo de 10 afios:

3.1 Tasa bésica
3.1.1 cuando no se presente ninguna reproduccion de la

marca en color 653

3.1.2 cuando se presente alguna reproduccion de la
marca en color 903

3.2 Tasa suplementaria por cada clase de productos y
servicios que exceda la tercera 73

3.3 Complemento de tasa por la designacion de cada Parte
Contratante designada respecto a la cual no deba abonarse
una tasa individual 73

3.4 Tasa individual por la designacion de cada Parte
Contratante designada respecto a la cual se deba pagar una
tasa individual (vease el Articulo 8.7)a) del Protocolo),
excepto cuando el Estado designado sea un Estado obligado
(también) por el Arreglo y la Oficina de Origen sea la
Oficina de un Estado obligado (también) por el Arreglo
(respecto a ese Estado, se debera pagar un complemento de
tasa): la cuantia de la tasa individual la determinara cada
Parte Contratante interesada



4.

Irregularidades respecto a la clasificacién de los productos y s

Se abonarén las tasas siguientes (Regla 12.1)b)):

4.1 Cuando los productos y servicios no estén agrupados en
clases

Mas 4 por cada término que exceda 20

4.2 Cuando la clasificacion de uno o mas términos, tal como
figura en la solicitud, sea incorrecta

Més 4 por cada término clasificado incorrectamente queda
entendido que, cuando la cuantia total adeudada en virtud
de este punto respecto a una Solicitud Internacional sea
inferior a 150 francos suizos, no debera pagarse tasa alguna.

Designacion posterior al Registro Internacional

Se deberan pagar las siguientes tasas, correspondientes al

periodo comprendido entre la fecha en que surta efecto la

designacion y el vencimiento del periodo de vigencia del

Registro Internacional:

5.1 Tasa bésica

5.2 Complemento de tasa para cada Parte Contratante
designada indicada en la misma peticion y respecto a la cual
no deba pagarse una tasa individual (el complemento de
tasa cubre lo que resta del periodo de 10 afios)

5.3 Tasa individual por la designacion de cada Parte
Contratante designada respecto a la cual se deba pagar una
tasa individual (y no un complemento de tasa) (vease el
Articulo 8.7)a) del Protocolo): la cuantia de la tasa
individual la determinaré cada Parte Contratante interesada.
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Francos suizos

ervicios

77

20

300

73



6.

Renovacion

Se abonaran las siguientes tasas, correspondientes a un periodo

de 10 afios:

6.1 Tasa basica

6.2 Tasa suplementaria, excepto si la renovacion se efectiia solo
para Partes Contratantes designadas respecto a las cuales se
deban pagar tasas individuales

6.3 Complemento de tasa para cada Parte Contratante
designada respecto a la cual no se deba pagar una tasa
individual

6.4 Tasa individual por la designacion de cada Parte
Contratante designada respecto a la cual se deba pagar una
tasa individual (y no un complemento de tasa) (vease el
Articulo 8.7)a) del Protocolo): la cuantia de la tasa la
determinara cada Parte Contratante interesada

6.5 Sobretasa por la utilizacion del plazo de gracia

de la cuantia de la tasa requerida en virtud del punto 6.1
Otras inscripciones

7.1 Transmision total de un Registro Internacional

7.2 Transmision parcial (para algunos de los productos y
servicios o para algunas de las Partes Contratantes) de un
Registro Internacional

7.3 Limitacion solicitada por el titular con posterioridad al
Registro Internacional, a condicién de que, si la limitacion
afecta a mas de una Parte Contratante, sea la misma para
todas ellas
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Francos suizos

653

73

73

50%

177

177

177
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Francos suizos

7.4 Cambio en el nombre y/o de la direccion del titular de uno o
mas registros internacionales, cuando se pida en una Unica
peticion la inscripcion de la modificacién 150
7.5 Inscripcion de wuna licencia relativa a un Registro
Internacional o modificacion de la inscripcion de una
licencia. 177
8. Informacidn relativa a los registros internacionales
8.1 Elaboracion de un resumen analitico certificado extraido del Registro
Internacional, consistente en un analisis de la situacion de un Registro Internacional
(extracto certificado detallado),
hasta tres paginas 155
por cada pagina que exceda de la tercera 10
8.2 Elaboracion de un extracto certificado del Registro
Internacional consistente en una copia de todas las
publicaciones y de todas las notificaciones de denegacion
que tengan relacion con un Registro Internacional (extracto
certificado sencillo),

hasta tres paginas 77

por cada pagina que exceda de la tercera 2
8.3 Una atestacion o una sola informacion por escrito,

para un solo Registro Internacional 77

para cada uno de los registros internacionales adicionales, si

se solicita la misma informacion en la misma peticion 10
8.4 Reimpresion o fotocopia de la publicacion de un Registro

Internacional, por pagina 5

9. Servicios especiales

La Oficina Internacional estara autorizada a cobrar una tasa,
cuya cuantia fijara ella misma, por las operaciones que deban
efectuarse con carécter urgente, asi como por servicios no
previstos en la presente Tabla de tasas.

*Tomado de http://www.wipo.int/madrid/es/fees



7.4Tasas Individuales

TASAS INDIVIDUALES
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Octubre de 2005

1. Los siguientes importes de tasas individuales deberan abonarse cuando las Partes Contratantes
mencionadas a continuacién sean designadas en virtud del Protocolo en la Solicitud Internacional o en
una designacion posterior al Registro Internacional

Antillas Holandesas

Armenia

Australia

Belarus

Benelux

Bulgaria

China

Comunidad Europea

Por tres clases
Por cada clase adicional

Cuando se trate de una marca colectiva:

Por tres clases
Por cada clase adicional

Por una clase
Por cada clase adicional

Por una clase
Por cada clase adicional

Por tres clases
Por cada clase adicional

Por tres clases
Por cada clase adicional

Cuando se trate de una marca colectiva:

Por tres clases
Por cada clase adicional

Por una clase
Por cada clase adicional

Cuando se trate de una marca colectiva o de

certificacion:
Por una clase
Por cada clase adicional

Por una clase
Por cada clase adicional

Cuando se trate de una marca colectiva:

Por una clase
Por cada clase adicional

Por tres clases
Por cada clase adicional

Cuando se trate de una marca colectiva:

Por tres clases
Por cada clase adicional

Francos suizos

283
29

561
57

221
22

436
436

600
50

245
25

350
25

251
15
502
30

310
155

929
465

2.855
609

5.595
1.218



Cuba

(ver el Aviso No. 28/2003
que existe en inglésy en
francés)

Dinamarca

Estados Unidos de
América
Estonia

Finlandia

Georgia

Grecia

Irlanda

Islandia

Italia

Japén

(ver el Aviso No. 38/2002
que existe en inglés 'y en
francés)

Primera parte
—  Por tres clases
—  Por cada clase adicional

Segunda parte

— Independientemente del nimero de clases

Por tres clases
Por cada clase adicional

Por una clase

Por cada clase adicional

Por una clase

Por cada clase adicional

Cuando se trate de una marca colectiva:
Por una clase

Por cada clase adicional

Por tres clases

Por cada clase adicional

Cuando se trate de una marca colectiva:
Por tres clases

Por cada clase adicional

Por una clase
Por cada clase adicional

Por una clase

Por cada clase adicional

Cuando se trate de una marca colectiva:
Por una clase

Por cada clase adicional

Por una clase
Por cada clase adicional

Por una clase

Por cada clase adicional

Cuando se trate de una marca colectiva:
Por una clase

Por cada clase adicional

Por una clase

Por cada clase adicional

Cuando se trate de una marca colectiva:
Independientemente del nimero de clases

Primera parte
— Por una clase
— Por cada clase adicional
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283
113

158

487
124

367
367
214

68

292
68

236
88

340
88

281
105

185
46

924
231

372
106

271
54

307
54

141
48

472

226
171
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Segunda parte 754
— Por una clase 754
— Por cada clase adicional

Kirguistan Por una clase 340
Por cada clase adicional 160
Noruega Por tres clases 430
Por cada clase adicional 121
Reino Unido Por una clase 386
Por cada clase adicional 107
Republica de Corea Por una clase 297
Por cada clase adicional 297
Francos suizos
Republica de Moldova Por una clase 339
Por cada clase adicional 28
Cuando se trate de una marca colectiva:
Por una clase 452
Por cada clase adicional 57
Singapur Por una clase 200
Por cada clase adicional 200
Suecia Por una clase 243
Por cada clase adicional 121
Suiza Por dos clases 600
Por cada clase adicional 50
Turkmenistan Por una clase 236
Por cada clase adicional 118
Turquia Por una clase 491
Por cada clase adicional 96
Ucrania Por tres clases 590

Por cada clase adicional 118
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2. Los siguientes importes de tasas individuales deberan abonarse por la renovacion de un Registro
Internacional en el que las Partes Contratantes mencionadas a continuacion hayan sido designadas en

virtud del Protocolo

Antillas Holandesas

Armenia

Australia

Belarus

Benelux

Bulgaria

China

Comunidad Europea

Cuba

Dinamarca

Estados Unidos
de América

Estonia

Por tres clases

Por cada clase adicional

Cuando se trate de una marca colectiva:
Por tres clases

Por cada clase adicional

Por una clase
Por cada clase adicional

Por una clase
Por cada clase adicional

Independientemente del nimero de clases

Por tres clases

Por cada clase adicional

Cuando se trate de una marca colectiva:
Por tres clases

Por cada clase adicional

Independientemente del nimero de clases
Cuando se trate de una marca colectiva:
Independientemente del nimero de clases

Por una clase
Por cada clase adicional

Por tres clases

Por cada clase adicional

Cuando se trate de una marca colectiva:
Por tres clases

Por cada clase adicional

Independientemente del nimero de clases

Por tres clases
Por cada clase adicional

Por una clase
Por cada clase adicional

Independientemente del nimero de clases
Cuando se trate de una marca colectiva:
Independientemente del niumero de clases

Francos suizos

283
29

561
57

221
22

291
291

700

400
71

730
71

196

392

620
310

Francos suizos

3.502
761

7.308
1.523

339

487
124

452
452

272

341



Finlandia

Georgia

Grecia

Irlanda

Islandia

Italia

Japén
Kirguistan

Noruega

Reino Unido

Republica de Corea

Republica de Moldova

Por tres clases

Por cada clase adicional

Cuando se trate de una marca colectiva:
Por tres clases

Por cada clase adicional

Por una clase
Por cada clase adicional

Por una clase

Por cada clase adicional

Cuando se trate de una marca colectiva:
Por una clase

Por cada clase adicional

Por una clase
Por cada clase adicional

Por una clase

Por cada clase adicional

Cuando se trate de una marca colectiva:
Por una clase

Por cada clase adicional

Por una clase

Por cada clase adicional

Cuando se trate de una marca colectiva:
Independientemente del nimero de clases

Por cada clase
Independientemente del nimero de clases

Por tres clases
Por cada clase adicional

Por una clase
Por cada clase adicional

Por una clase
Por cada clase adicional

Por una clase

Por cada clase adicional

Cuando se trate de una marca colectiva:
Por una clase

Por cada clase adicional

144

266
140

384
140

281
105

185
46

924
231

380
190

271
54

307
54

94
48

283

1.724

500

430
121

429
107

Francos suizos

339
339

283
57

339
57



Singapur

Suecia

Suiza

Turkmenistan

Turquia

Ucrania

Por una clase
Por cada clase adicional

Por una clase
Por cada clase adicional

Por dos clases
Por cada clase adicional

Por una clase
Por cada clase adicional

Independientemente del nimero de clases

Independientemente del nimero de clases

145

141
141

243
121

600
50

236
118

481

590
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