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5. EL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE
MARCAS

5.1. Antecedentes

Con la creacién y suscripcion del Convenio de Paris Para la proteccion
de la Propiedad Intelectual, de 1891, nueve de los catorce miembros, deci-
dieron, a su vez, crear el primer «arreglo especial para la proteccién de la
propiedad industrial», llamado «Acuerdo Internacional Relativo al Registro
Internacional de Marcas», adoptado el 14 de abril de 1891 en la ciudad de
Madrid, Espafa.

Motivaciones para la suscripcion de este acuerdo fue la desproteccion en
marcas comerciales relacionadas a productos, mas alld de sus fronteras
nacionales, dado el costo y latoso de la tramitacion en cada pais en donde
se buscaba dar proteccién marcaria.

5.2. El Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid

El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (Sistema
de Madrid), establecido en 1891, se rige en virtud del Arreglo de Madrid
(1891) y del Protocolo de Madrid (1989). Esta administrado por la Oficina
Internacional de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas, con
sede en Ginebra, Suiza.

Esta compuesto por el Arreglo de Madrid (1891) y el Protocolo de Madrid
(1989), ademas de sus reglamentos y documentos administrativos, que espe-
cifican los plazos, requisitos y procesos requeridos para la presentacion, tra-
mitacién, obtencién del derecho y posterior administracion, entre otros.

Ambos acuerdos forman parte de lo que es el Sistema de Madrid para el
Registro Internacional de Marcas, siendo su premisa «por medio de una soli-
citud internacional, un pago de tasas, un idioma, puede solicitarse el registro
de marcas comerciales en diversos lugares, parte del sistema, de manera sen-
cilla y a bajo costo».

5.3. Diferencias entre el Arreglo de Madrid (1891) y el Protocolo de
Madrid (1989)

En el siguiente cuadro, podemos evidenciar diferencias entre cada
acuerdo:
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Implicancias de la adhesién de Chile al protocolo de Madrid

Aspectos

Arreglo de Madrid (1891)

Protocolo de Madrid (1989)

;Quiénes pueden
adherirse?

Estados

Estados/Organizaciones Interguber-
namentales

Derecho a la solici-
tud Internacional

Registro

Solicitud/Registro

Pago de tasas (dere-
chos por uso del sis-
tema)

Suplementarias y comple-
mentarias

Individuales, o suplementarias y
complementarias

Plazo para conce-
sién o negativa de
registro (denegacién)

12 meses

Posibilidad de 18 meses o mas

Tiempo de depen-
dencia de las solici-
tudes que se presen-
tan sobre la solicitud
base (Ilamada asi a la
solicitud inicial que
da origen al derecho
de peticién para pre-
sentarla en otros
Estados)

5 anos. Si el registro base
deja de surtir sus efectos
dentro de este plazo, el
registro internacional tam-
bién lo hard. No se contem-
pla la transformacion a soli-
citud internacional

5 afos. Si la solicitud o registro base
deja de surtir sus efectos dentro de
este plazo, el solicitante tiene la
posibilidad de transformar las
demas solicitudes como una marca
nacional dentro del plazo de 3
meses con las formalidades estable-
cidas de conformidad con los Esta-
dos designados y se respetard la
fecha de presentacién de la solici-
tud internacional

Idiomas aceptados

Francés

Espafiol, Francés e Inglés

Pais de Origen

Sistema de «cascada», en
donde el solicitante no
puede escoger libremente el
pais de origen, sino que
debe cumplir con un orden
de prelacién: 1.° Pais en el
que tiene establecimiento
efectivo, 2.° Pais en el que
tiene domicilio y, 3.° Pais
del cual es nacional

El solicitante puede escoger libre-
mente entre cualquiera de los facto-
res requeridos por la normativa
(Establecimiento, domicilio o nacio-
nalidad)

Vigencia

20 anos

10 anos

Ref. https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/sistema-de-madrid-
que-es-el-sistema-de-madrid
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5.4. Intervinientes Sistema de Madrid

En el Sistema de Madrid intervienen, basicamente, cuatro entidades:

* Solicitante: Quien es titular de la solicitud o registro marcario base.

* Oficina de Origen (OO): Es aquella oficina en donde se encuentra
radicada la Solicitud marcaria base o el Registro marcario base del soli-
citante y, ademads, es quien recibe la solicitud de registro internacional.

e Oficina internacional de la OMPI (IB OMPI): Es aquella oficina que
recibe la solicitud internacional certificada por la Oficina de Origen, rea-
liza el andlisis formal, otorga el registro internacional y transmite el regis-
tro a las oficinas designadas.

e Oficinas de la parte contratante designada (OD): Son aquellas ofi-
cinas (nacionales o regionales) que reciben el registro internacional de
OMPI, realizan el examen de fondo y se pronuncian, en definitiva, sobre
la concesién o denegacién de una solicitud marcaria en particular. Son
aquellas oficinas en la que se extiende el registro que busca proteccion
internacional.

5.5. Procedimiento para la obtencién del registro marcario internacional

«Las normas procesales relativas al Registro Internacional estan conteni-
das en un Reglamento Comun del Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo».

El interesado en un registro marcario internacional puede basar la solici-
tud por medio de un registro marcario previo o una solicitud marcaria en
tramite, presentada ante una oficina de marcas miembro del sistema de
Madrid. A esta solicitud o registro se le conoce como «Solicitud base» o
«Registro base», dependiendo del caso.

5.5.1. Requisitos

«Para presentar una solicitud de registro internacional en alguna Oficina de Ori-
gen, debe existir relacion obligatoria entre el solicitante que presenta la solicitud y el
pais contratante en el que se presenta dicha solicitud. Pueden presentar solicitudes
de registro internacional: Personas naturales o juridicas que tengan, 1) un estableci-
miento comercial o industrial real y efectivo, 2) o domicilio, o 3) sean nacionales de
un pais contratante del Arreglo de Madrid o del Protocolo»®.

3) ABELLO, Silvia. «Estudio acerca de las ventajas y desventajas de la posible adhesion de un
pais miembro de la Comunidad Andina (Colombia) al Sistema de Madrid», Revista de la
Propiedad Inmaterial, n.c 8, 2004, Universidad Externado de Colombia, p. 3.

225



Implicancias de la adhesién de Chile al protocolo de Madrid

Una vez determinado si el solicitante y el pais contratante cumplen con
los requisitos senalados anteriormente, se prepara y presenta la solicitud de
registro internacional ante la Oficina de Origen.

5.5.2. Tramitacion ante la Oficina de Origen (OO)

La Oficina de Origen es la oficina de la parte contratante respecto de la
cual una persona fisica o juridica cumple con uno o varios de los requisitos
antes mencionados. Una marca puede ser objeto de registro internacional si
ha sido previamente registrada o si se ha solicitado su registro en la Oficina
de Origen. Ahora bien, si la solicitud internacional se rige exclusivamente o
parcialmente por el Arreglo, la marca sélo puede ser objeto de registro®.

La solicitud internacional debe sustentarse en un registro base o una soli-
citud base del solicitante, lo cual sera verificado por la Oficina de Origen.

Esta solicitud internacional es presentada en la Oficina Internacional de
OMPI, por medio de la Oficina de Origen. Si el solicitante presenta la soli-
citud internacional de manera directa ante la Oficina Internacional de OMPI,
sin que se haya presentado en la Oficina de Origen, se tendrd por no pre-
sentada y se devolvera al solicitante.

Las solicitudes internacionales pueden presentarse en inglés, francés o
espafol, los tres idiomas aceptados por el Sistema de Madrid. Una determi-
nada Oficina de Origen puede optar por restringir los idiomas a los que el
solicitante puede optar en uno o dos, inclusive.

La Oficina de Origen, una vez que recibe una solicitud de registro inter-
nacional, certificard aspectos formales del solicitante y de la marca base (sea
registro o solicitud base). Es importante mencionar que la marca base debe
haber sido presentada en la Oficina de Origen correspondiente.

La Oficina de Origen, a realizar el andlisis preliminar de la solicitud de
registro internacional, certificara lo siguiente:

e Si el solicitante, siendo persona natural o juridica, tiene un real y
efectivo establecimiento comercial o industrial, tiene un domicilio o tiene
la nacionalidad de uno de los estados contratantes del Sistema de Madrid.

4) Guia para el Registro Internacional de marcas segtn el Arreglo de Madrid y el Protocolo
de Madrid.
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os efectos de la Cuarta Revolucién Industrial pueden verse

reflejados especialmente en el sistema de propiedad intelectual

como espacio juridico estrechamente vinculado con el desarrollo
tecnoldgico. Esto ha planteado nuevos desafios, pero ha traido también
nuevas oportunidades. En esta obra colectiva editada desde Chile
para Iberoamérica se examinan algunos de ellos. En la primera parte
reconocidos expertos de Iberoamérica reflexionan sobre temas de gran
actualidad a nivel internacional tales como los relacionados con la
industria de los videojuegos, los efectos de la pandemia sobre el sistema
de propiedad intelectual; Ciencia, Tecnologia, Innovacion y Emprendimiento
para el desarrollo humano; asi como sobre los impactos de la inteligencia
artificial, blockchain y otras tecnologias digitales emergentes en la
propiedad intelectual e industrial, entre otros. En la segunda parte se
incluye un «Boletin de reformas y novedades legislativas para Chile». En
esta seccion se examinan entre otros: los aspectos mas relevantes de la
«Ley corta de INAPI»; las implicancias de la adhesion de Chile al protocolo
de Madrid, entre otros.
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