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EL SISTEMA DE MADRID
PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL
DE MARCAS EN MEXICO
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al Registro Internacional de Marcas. IN. Protocolo concerniente al
Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.
V. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas y sus Lineamientos.

Resumen: A partir de febrero de 2013, el Protocolo concerniente
al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Mar-
cas entr6 en vigor en México. Lo anterior implica la completa
adhesién de nuestro pais al sistema de registro internacional de
marcas que esta regulado por la Organizacién Mundial de la Pro-
piedad Intelectual, dicha adhesién tendrd como resultado una
dindmica distinta en lo referente a los derechos de propiedad
industrial sobre los signos distintivos, sobre todo en lo referente
a su reconocimiento y proteccién. Asi pues, el derecho mexicano
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de marcas comenzard a transformarse paulatinamente, lo que
implicard nuevos retos tanto para el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, los titulares de los derechos marcarios y
los abogados dedicados a la propiedad intelectual. Este articulo
pretende dar un recuento del proceso de incorporacién México
al sistema internacional de registro de marcas.

Palabras clave: Arreglo de Madrid, Instituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial, propiedad industrial, propiedad intelectual.

Abstract: Since February 2013, the Protocol relating to the Madrid
Agreement Concerning the International Registration of Marks came
into force in Mexico. This implies Mexico’s complete accession to the
international trademark registration system governed by the World
Intellectual Property Organization, such accession will generate a di-
fferent dynamic regarding trademark rights, mainly in relation with
its recognition and protection. Thus, Mexican trademark law will pro-
gressively transform with serious implications to the Mexican Indus-
trial Property Institute, the trademarks’ owners and trademark law
practitioners. This article aim is to assess Mexico's incorporation pro-
cess to the international trademark registration system.

Key words: Madrid Agreement, Mexican Industrial Property Institu-
te, industrial property, intellectual property.
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L. INTRODUCCION

El régimen juridico de la propiedad intelectual en México cambia
de forma constante. En muchas ocasiones los cambios obedecen a
la necesidad de incorporar disposiciones que se encuentran consa-
gradas en los tratados internacionales de derecho de la propiedad
intelectual. Asi, el caso de la adhesién de nuestro pais al Protocolo
concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacio-
nal de Marcas obedece, entre otras razones, al ingreso de México
a las negociaciones del Acuerdo Estratégico Tras-Pacifico. Por lo
tanto, la incorporacién al esquema del registro internacional de
marca es consecuencia del continuo esfuerzo globalizador que ha
caracterizado a los gobiernos mexicanos desde hace ya més de
treinta afios. Este articulo, tiene como objetivo describir de forma
somera, la relaciéon que México ha tenido con el registro interna-
cional de marcas y las disposiciones reglamentarias que ha gene-
rado la entrada en vigor del tratado en cuestién.

En términos generales, el Sistema de Madrid para el Regis-
tro Internacional de Marcas (el Sistema de Madrid), se estable-
ci6 en 1891, y se rige en virtud del Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas (1891) y del Protocolo concer-
niente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de
Marcas (1989). Dicho Sistema esté administrado por la Oficina
Internacional de la OMPI, con sede en Ginebra, Suiza.

II. CONVENCION DE PARIS PARA LA PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Sin embargo, el Sistema de Madrid debe de estudiarse desde la
perspectiva de la creacion legislativa internacional de la propie-
dad intelectual que se dio durante el siglo XIX. Asi, no se puede
negar que el Sistema tiene como fundamento directo a la Con-
vencién de Parfs para la Proteccién de la Propiedad Industrial, el
cual fue firmado el 20 de marzo de 1883.

La Convencién de Parfs se debié sobre todo a la existencia
de leyes divergentes entre los distintos paises de la comunidad
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internacional, lo que dificultaba la obtencién de la proteccién de
la propiedad intelectual fuera de las fronteras propias.’

El fin de dicha Convencién es que la proteccién de la pro-
piedad industrial estuviese siempre abierta para nuevos adhe-
rentes que quisieran aplicar a los extranjeros de los paises miem-
bros un conjunto de reglas comunes.?

México se adhirié tanto a la Convencién como su revisién
de 1900 llevada a cabo en Bruselas, el 10 de junio de 1903. El Se-
nado ratificé la adhesion del Ejecutivo a la Convencién de Paris
mediante decreto del 7 de diciembre de 1903. La Convencién fue
promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federacién el
11 de diciembre de 1903.3

La Convencién de Paris se ha reformado con el paso del
tiempo. Con dichas reformas se ha procurado adecuar la regu-
lacién internacional de la proteccién de la propiedad industrial,
incluidas las marcas, a las nuevas necesidades que van surgiendo
en torno a la materia. Asi, nuestro pafs ha ratificado y publicado
en el Diario Oficial de la Federacién las siguientes reformas de
la Convencién:

Convencién de Parfs para la Proteccién de la Propiedad Indus-
trial con las revisiones de Bruselas (1900), Washington (1911),
La Haya (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) y Estocolmo
(1967)

Fecha de Publicacién: 27 de julio de 1976

Fecha de Expedicién:29 de abril de 1976

ICfr. Pfluger, Martin, “Faris Convention for the Protection of Industrial Property” en
Cottier, Thomas y Veron, Pierre (editores): Concise International and European IP Law,
2a edicién, Wolters Kluwer, Holanda, 2011, p.191.

2Cfr. Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, s.e., México, 1960,
p- 64.

Sldem.
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Decreto por el que se aprueban las revisiones que se hicieron
en Estocolmo, Suecia, el dia catorce del mes de julio del ano
mil novecientos sesenta y siete al Convenio de Parfs para la
Proteccién de la Propiedad Industrial, del dia veinte del mes de
marzo del afio mil ochocientos ochenta y tres.

Fecha de Publicacién: 5 de marzo de 1976

Fecha de Expedicién:17 de septiembre de 1975

Convencién de Parfs para la Proteccién de la Propiedad Indus-
trial con las revisiones de Bruselas (1900), Washington (1911),
La Haya (1925), Londres (1934) y Lisboa (1958)

Fecha de Publicacién: 11de julio de 1964

Fecha de Expedicién:15 de abril de 1964

Convencién de Parfs para la Proteccién de la Propiedad Indus-
trial con las revisiones de Bruselas (1900), Washington (1911),
La Haya (1925) y Londres (1934)

Fecha de Publicacién: 18 de julio de 1955

Fecha de Expedicién: 8 de junio de 1945

Decreto que ratifica la Convencién de la Unién de Paris, de 20
de marzo de 1883, para la Proteccién de la Propiedad Industrial
revisada en Londres, en 1934.

Fecha de Publicacién: 28 de febrero de 1955

Fecha de Expedicién: 29 de diciembre de 1954

Convencién de Parfs para la Proteccién de la Propiedad Indus-
trial con las revisiones de Bruselas (1900), Washington (1911)
y La Haya (1925)

Fecha de Publicacién: 30 de abril de 1930

Fecha de Expedicién:14 de marzo de 1930
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Decreto que aprueba el Acta levantada el 6 de noviembre de
1925, en La Haya, Holanda, con motivo de las convenciones
que se celebraron en ese lugar, para la proteccion de la propie-
dad industrial

Fecha de Publicacion: 12 de febrero de 1929

Fecha de Expedicién: 2 de enero de 1929

Convencién de Parfs para la Proteccién de la Propiedad Indus-
trial con las revisiones de Bruselas (1900) y Washington (1911)
Fecha de Publicacion: 14 de abril de 1925

Fecha Expedicién:13 de marzo de 1925

III. ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO
INTERNACIONAL DE MARCAS

La propuesta para establecer la proteccién internacional de mar-
cas a través de una sola solicitud, que pudiese tener efectos en
paises designados se introdujo en la Conferencia de Revisién al
Convenio de Parfs celebrada en Roma en 1886, pero no fue sino
hasta la Conferencia de Revisién de Madrid llevada a cabo entre
1890 y 1891 que se negocid y generd un instrumento interna-
cional de propiedad industrial particular: el Arreglo de Madrid
relativo al Registro Internacional de Marcas (Arreglo de Madrid).

En la Conferencia de Madrid, el proyecto del Arreglo fue
firmado en 1891 por nueve pafses: Bélgica, Espafia, Francia,
Guatemala, Holanda, Italia, Portugal, Suiza y Ttnez.” Cabe des-
tacar que durante las negociaciones del Arreglo surgieron dos
posturas:

Postura suiza: que establecia que el registro internacional
de marcas debia hacerse directamente en la Oficina Internacio-

4Cfr. Ilardi, Alfredo y Blakeney, Michael (editores), International Encyclopaedia
of Intellectual Property Rights, Oxford University Press, Oxford, 2004, p. 58.
Sldem.
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nal que se crearfa para tal efecto.®

Postura italiana: que establecia que la solicitud de registro
internacional debia hacerse en la Oficina de registro del solici-
tante. Una vez que se obtuviera el registro internacional, la mar-
ca registrada asegurarfa la misma proteccién en cada uno de los
paises miembros del Arreglo.”

El Arreglo de Madrid tuvo vigencia en México de 1909 a
1943. Asi, el 13 de septiembre de 1909 se publicé en el Diario
Oficial de la Federacién el Decreto declarando que el Gobierno de
México se adhiere al Arreglo y Protocolo firmados en Madrid, en 14 de
abril de 1891, siendo el Arreglo publicado en los idiomas espafiol
y francés.

Hay que afiadir que se publicaron en el Diario Oficial de la
Federacién dos revisiones de dicho Arreglo:

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
con las revisiones de Bruselas (1900), Washington (1911) y La
Haya (1925)

Fecha de Publicacién: 30 de abril de 1930

Fecha de Expedicién: 14 de marzo de 1930

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
con las revisiones de Bruselas (1900) y Washington (1911)
Fecha de Publicacién: 14 de abril de 1925

Fecha Expedicién: 13 de marzo de 1925

Mediante una nota del 10 de marzo de 1942, dirigida al
Consejo Federal Suizo, la Secretarfa de Relaciones Exteriores de-
nuncié el Arreglo de Madrid. El Gobierno suizo comunicé dicha
denuncia a todos los Estados miembros del Arreglo, por nota
circular de 13 de agosto de 1942, manifestando que, conforme al

Slbidem, p. 59.
"Idem.
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articulo 17 bis de la Convencién de la Unién de Paris®, el Arreglo
denunciado continuarfa en vigor en México hasta la expiracién
del plazo de un afo a partir del dia en se hizo la denuncia, es
decir, el 10 de marzo de 1943”7

Finalmente, el 6 de abril de 1943 se publicé en el Diario
Oficial de la Federacion el Decreto por el cual se ordena que a partir
del 10 de marzo de 1943, deja de estar en vigor en todo el tertitorio
nacional, el arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891, referente al
registro internacional de marcas de fdbrica y de comercio. En dicho
Decreto, el Titular del Ejecutivo, encabezado en ese momento
por el Presidente Manuel Avila Camacho, sostuvo en los Consi-
derandos que a los intereses nacionales convenia denunciar di-
cho instrumento internacional.

El Decreto de 1943 sélo contiene dos articulos los cuales
establecen:

a) Que a partir del 10 de marzo de 1943 dejaba de estar en

vigor en todo el territorio nacional el Arreglo de Madrid de

1891, junto con sus revisiones.

b) Que las marcas de fabrica y de comercio que hubiesen

sido registradas en la Oficina Internacional de Berna has-

ta el 9 de marzo de 1943, disfrutarian durante 20 afos, a

partir de la fecha de su registro de la proteccién establecida

por el Arreglo de Madrid que dejaba de estar en vigor. Con

esta disposicién el Gobierno de México dejaba a salvo los

efectos de los posibles registros internacionales que se hu-

biesen otorgado hasta antes de la fecha de entrada en vigor

de la denuncia.

Respecto a la implementacién del Arreglo de Madrid

conviene destacar que requirié modificar la legislacién

®Articulo 17 bis.- La Convencién permanecerd en vigor durante un tiempo in-
determinado, hasta la expiracién de un afio, a contar del dia en que haga la denuncia
de la misma.

Esta denuncia serd dirigida al Gobierno de la Confederacién Suiza. No pro-
ducird sus efectos sino con relacién al pafs que la haya hecho, quedando ejecutiva la
Convencién para los demds paises contratantes. Tomado de la Convencién de Paris
publicada el Diario Oficial de la Federacién del 30 de abril de 1930.

°Cfr. Rangel, Medina, op. cit., p. 65.
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mexicana en materia de marcas. Asi, el 12 de noviembre
de 1909 se publicé en el Diario Oficial de la Federacién el
Reglamento para el Registro Internacional de Marcas, pu-
blicado sélo en idioma espafiol para posibilitar el registro
internacional.

Sin embargo, no fue sino hasta la Ley de Marcas y de Avi-
sos y Nombres Comerciales, publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 27 de julio de 1928 que se regularon en ley ciertos
aspectos de las marcas internacionales. En concreto, el proce-
dimiento de oposicién contemplaba el plazo' que tenian los
titulares de marcas registradas internacionalmente para poder
oponerse a una solicitud.

La denuncia del Arreglo también tuvo impacto en la legis-
lacién mexicana de marcas, por un lado, eliminé el procedimien-
to de oposicién y por otro lado, en el Capitulo III de los articulos
transitorios de la Ley de la Propiedad Industrial publicada el 31
de diciembre de 1942 se establecieron las reglas para las marcas
internacionales que fueron registradas en la Oficina Internacio-
nal antes del 10 de marzo de 1943.

Se estableci6 en la Ley de la Propiedad Industrial de 1942
que las marcas que se hubiesen depositado en el registro inter-
nacional con posterioridad al 10 de marzo de 1943, fecha en que
concluia el plazo de un afio a partir de la fecha de denuncia, ya
no serfan protegidas en México (séptimo articulo transitorio).

Sin embargo, aquellas marcas depositadas hasta la fecha
arriba mencionada continuarian siendo protegidas en México,
hasta la expiracién de su perfodo normal de vigencia de veinte
afos, contados a partir de la fecha en que se hubiese hecho el de-
posito en la Oficina Internacional (octavo articulo transitorio).

También se establecié que los titulares de las marcas inter-
nacionales o sus causahabientes podrian continuar gozando de

Articulo 18.- Si no hubiere oposicién dentro de un plazo de 40 dias de hecha
la notificacién, si se trata de una marca nacional, o de los 90 dias tratdndose de una
internacional, se registrar4 o no la marca, segin estime procedente el Departamento;
pero si se lleva a cabo el registro, éste se entendera hecho sin perjuicio de tercero.
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la proteccién mexicana, sin interrupcién, siempre y cuando, en
cualquier momento, antes de la expiracién del plazo de veinte
afos, solicitaran su registro en México de acuerdo a los requisi-
tos y formalidades de la Ley; sin embargo, se tratarfa de un nue-
vo registro en México, no de una renovacién (noveno articulo
transitorio).

IV. PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID
RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

A mediados del siglo XX, el Arreglo de Madrid no habia obtenido
el grado de aceptacién esperado. Por tal motivo, pocos Estados
habfa firmado y ratificado dicho documento. Entre las principa-
les objeciones que fueron planteadas contra el Arreglo destacan:

La extensién automatica de la proteccién de las marcas en
todos los paises signatarios, una vez que se obtuviera el regis-
tro.!!

La situacién de desventaja en la que se encontraban aque-
llos solicitantes de registro de marcas cuyos procedimientos de
registro y de oposicién, de sus paises de origen, eran muy dilata-
dos, ya que no podian obtener la proteccién internacional sino
hasta haber obtenido el registro en sus paises.'?

Asi, el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid rela-
tivo al Registro Internacional de Marcas (Protocolo de Madrid)
se negocid para resolver las deficiencias del Arreglo de Madrid,
y tras el fracaso de las negociaciones del Tratado de Registro de
Marcas de 1973.

En la Conferencia Diplomatica celebrada en Madrid del
12 al 28 de junio de 1989, los Estados miembros del Arreglo de
Madrid concluyeron un Protocolo, que fue firmado por 27 de 29
Estados miembros asistentes. El Protocolo establece un sistema
de registro de marcas internacional independiente, pero paralelo
al Arreglo de Madrid. Se establecié que el Protocolo entrarfa en

UCfr. Ilardi y Blakeney, op. cit., p. 60.
2ldem.
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vigor tres meses después del depdsito de cuatro instrumentos de
ratificacién, aceptacién, aprobacién o adhesién, siempre y cuan-
do al menos uno de dichos instrumentos hubiese sido deposi-
tado por un pafs parte del Arreglo de Madrid. China, Espaia,
Reino Unido y Suecia fueron los cuatro Estados miembros que
depositaron sus respectivos instrumentos de ratificacién, gene-
rando que el Protocolo de Madrid entrara en vigor a nivel inter-
nacional el 1° de diciembre de 1995.

V.PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL
REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y SUS LINEAMIENTOS

EI 19 de febrero de 2013, entrd en vigor en México el Protocolo
concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Interna-
cional de Marcas, tras un largo proceso de incorporacién al or-
denamiento juridico mexicano. Dicho proceso comenzé con su
aprobacién por parte del Senado de la Republica, el 25 de abril de
2012, segln consta en el decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federacién del 25 de mayo del mismo afio.

Asimismo, el instrumento de adhesién, firmado por el Ti-
tular del Ejecutivo Federal el 7 de noviembre de 2012, se depo-
sité ante el Director General de la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual, el 19 de noviembre de dicho afio. Asi, el
8 de febrero de 2013 se publicé en el Diario Oficial de la Fede-
racién el Decreto Promulgatorio del Protocolo Concerniente al
Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional, adoptado
en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de
2006 y el 12 de noviembre de 2007.

Adicionalmente, el 12 de febrero de 2013 de publicé el
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la aten-
ci6én de solicitudes, peticiones y promociones presentadas con-
forme al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas, ante el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial (IMPI).

Este Acuerdo tuvo que emitirse por las siguientes conside-
raciones:
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a) De acuerdo con las notificaciones efectuadas con moti-
vo del depésito del Protocolo, el IMPI es la Oficina encar-
gada del registro marcas, como es establecido en la Regla
1.xxv) " del Reglamento Comiin del Arreglo de Madrid relativo
al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente
a ese Arreglo.

b) La necesidad de dar a conocer los lineamientos y requisi-
tos especificos conforme a los cuales el IMPI daré arencion
a las solicitudes, peticiones y promociones, asi como sus docu-
mentos anexos, presentados conforme al Protocolo.

Asi, el Acuerdo publicado tiene como objeto el estableci-
miento de los lineamientos para la atencién de:

a) Solicitudes internacionales

b) Peticiones

c) Promociones

Todas ellas presentadas conforme al Protocolo de Madrid,
ante el IMPI.
Algunas de las definiciones relevantes en relacién al Acuer-
do del 12 de febrero de 2013 son:
a) Denegacién definitiva: es la resolucién por la que el IMPI
niega el registro de una solicitud internacional presentada
conforme al Protocolo de Madrid en México.
b) Denegacién provisional: es aquella comunicacién por
escrito por medio de la cual el IMPI informa al titular de
un registro internacional que busca extender la proteccién
a México, de la existencia de requisitos, anterioridades o
impedimentos respecto de su solicitud o documentacién.
c) Formularios oficiales: son aquellos que se encuentran
establecidos por la Oficina Internacional que resulten apli-
cables a las solicitudes y peticiones relativas al Protocolo.

“Regla 1. — Definiciones. A los efectos del presente Reglamento, se entendera
por:[...] xxv) “Oficina”, la Oficina de una Parte Contratante encargada del registro
de marcas o la Oficina comdn mencionada en el Articulo 9 quater del Arreglo o en el
Articulo 9 quater del Protocolo, o en ambos, segin proceda...
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d) Oficina de una Parte Contratante: la Oficina encargada
del registro de marcas por cuenta de una Parte Contratan-
te del Protocolo.

e) Oficina Internacional: Oficina Internacional de la OMPI.
f) Registro de base: es el registro de una marca que haya
sido efectuado por la Oficina de una Parte Contratante y
que constituye la base de la solicitud internacional de di-
cha marca.

g) Registro internacional: es el registro de una marca efec-
tuado conforma al Protocolo de Madrid.

h) Solicitud de base: es la solicitud de registro de una marca
que se haya presentado en la Oficina de una Parte Contra-
tante y que constituye la base de la solicitud internacional
de registro de esa marca.

i) Solicitud internacional: es la solicitud de registro inter-
nacional de marca regida por el Protocolo.

Toda solicitud, peticién o promocion relativa al Protocolo de
Madrid que se presente ante el IMPI deberd cumplir con las for-
malidades y directrices establecidas por el Protocolo, el Reglamen-
to Comun y la Oficina Internacional.

El trdamite de las solicitudes, peticiones o promociones relativas
al Protocolo de Madrid que se presenten ante el IMPI se regirdn
en lo que resulte aplicable y no haya disposicién especial en con-
trario, por lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial, su
Reglamento, el Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los
servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y
Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolucion de
diversos tramites ante Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
para el registro de marcas.

Las tarifas aplicables a los servicios que se presten en re-
lacién al Protocolo de Madrid se cubrirdn con arreglo a la Tabla
de Tasas prescritas por el Reglamento Comun y el Acuerdo por el
que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial.

Toda solicitud, peticion o promocion relativa al Protocolo de
Madrid dirigida al IMPI debera:

199
DR © 2013. Facultad de Derecho
Universidad Panamericana



Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx

MANUEL MORANTE SORIA

a) Presentarse por escrito mecanografiado.

b) Redactada en idioma espafiol.

c) En su caso, del pago de las tarifas correspondientes.

Los documentos anexos que se presenten en idioma dife-
rente deberdn acompafiarse de su correspondiente traduc-
cién al espafiol.

Para la presentacién ante el IMPI de una solicitud interna-
cional, asi como cualquier peticién o promocién relacionada con
el Protocolo de Madrid, se deberdn utilizar los formatos oficiales
vigentes, en el nimero de ejemplares y anexos que se establezca
en el propio formulario, los que deberan estar debidamente re-
quisitados y cumplir con las directrices emitidas por la OMPL

En caso de ser necesarios los formularios oficiales, las pe-
ticiones o promociones deberdn presentarse en escrito libre por
duplicado, indicando al rubro el tipo de trdmite solicitado, cum-
pliendo con los requisitos establecidos por el Reglamento de la
Ley de la Propiedad Industrial.

La solicitud internacional deberé presentarse por conducto
del IMPT ante la OMPL.

El titular de una solicitud de base o de un registro de base podrd
presentar una solicitud internacional, siempre y cuando satisfaga los
requisitos establecidos en el articulo 2" del 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 (deno-
minada 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 proteccién de su marca en el territorio de las Partes Contratan-
tes, obteniendo el registro de esa marca en el registro de la Oficina Internacional
de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (denominados en adelante,
respectivamente, «el registro internacional», «el Registro Internacional», da Oficina
Internacional» y «la Organizacién»), a condicién 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 solici-
tante de esa solicitud o el titular de dicho registro sea nacional de ese Estado contra-
tante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo Y
real, en dicho Estado contratante;
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La solicitud internacional, y cualquier peticién o promo-
cién relacionada con el Protocolo de Madrid, debera ser firmada
por el interesado o su representante. La falta de firma producird
el desechamiento de plano.

Cuando una solicitud internacional se presente ante el
IMPI, ademés de los requisitos previstos en el formulario oficial,
deberad acompafarse del comprobante de pago de las tarifas corres-
pondientes al estudio de certificacién de la solicitud internacional
y a la transmisién o presentacién de solicitudes, peticiones u
otros documentos ante la OMPI.

Una vez que se reciba la solicitud internacional y para efec-
to de llevar a cabo la certificacién respectiva, el IMPI examinard
que dicha solicitud cumpla con los requisitos siguientes:

a) Que la solicitud haya sido presentada en el formulario

prescrito en la Regla 9.2)a)".

ii) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de una orga-
nizacién 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 organizacién contratante o esté domiciliado, o tenga un estableci-
miento industrial o comercial efectivo y real, en el territorio de dicha organizacién
contratante.

2) La solicitud de registro internacional (denominada en adelante «la solicitud
internacional») deberd presentarse en la Oficina Internacional por conducto de la Ofi-
cina en la que haya sido presentada la solicitud de base o por la que se haya efectuado
el registro de base (denominada en adelante «la Oficina de origen»), segin sea el caso.

3) En el presente Protocolo, toda referencia a una «Oficina» o a la «Oficina de
una Parte Contratante», se entenderd como una referencia a la Oficina que esté en-
cargada del registro de marcas por cuenta de una Parte Contratante, y toda referencia
a «marcas», se entenderd como una referencia tanto a marcas de productos como a
marcas de servicios.

4) En el presente Protocolo, se entendera por «territorio de una Parte Contra-
tante», cuando la Parte Contratante sea un Estado, el territorio de dicho Estado vy,
cuando la Parte Contratante sea una organizacién intergubernamental, el territorio
en el cual se aplique el tratado constitutivo de dicha organizacién intergubernamen-

tal.

“Regla 9. - Condiciones relativas a la solicitud internacional.

2) [Formulario y firma]

a) La solicitud internacional se presentard en un solo ejemplar del formulario
oficial.
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b) Que el solicitante tenga derecho a presentar una solici-
tud internacional, en términos del articulo 2 del Protocolo.
c) Que las indicaciones que figuran en la solicitud interna-
cional correspondan con las de la solicitud de base o el regis-
tro de base, de conformidad con el articulo 3'¢ del Protocolo.

Articulo 3 - Solicitud internacional

1) Toda solicitud internacional efectuada en virtud del presente Protocolo de-
berd presentarse en el formulario prescrito por el Reglamento. La Oficina de origen
certificard que las indicaciones que figuran en la solicitud internacional corresponden
a las que figuran, en el momento de la certificacién, en la solicitud de base o el registro
de base, segtn proceda. Ademds, 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 ndmero de la solicitud de la que ha resultado el registro de base.

La Oficina de origen también indicard la fecha de la solicitud internacional.

2) El solicitante deber4 indicar los productos y servicios para los que se reivin-
dica la proteccién de la marca, asi como, si fuera posible, la clase o clases correspon-
dientes, segln la clasificacién establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasi-
ficacién Internacional de Productos Y Servicios para el Registro de las Marcas. Si el
solicitante no facilita esta indicacién, la Oficina Internacional clasificara los produc-
tos y servicios en las clases correspondientes de dicha clasificacién. La indicacién de
las clases dada por el solicitante se someterd al control de la Oficina Internacional,
que lo ejercerd en asociacién con la Oficina de origen. En caso de desacuerdo entre
dicha Oficina y la Oficina Internacional, prevalecerd la opinién de esta dltima.

3) Si el solicitante reivindica el color como elemento distintivo de su marca,
estard obligado a

i) declararlo y acompanar su solicitud internacional de una mencién indican-
do el color o la combinacién de colores reivindicada;

il) unir a su solicitud internacional ejemplares en color de dicha marca, que se
unirdn a las notificaciones efectuadas por la Oficina Internacional; el ndmero de esos
ejemplares serd fijado por el Reglamento.

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 Inter-
nacional 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 notificard sin demora el registro internacional a las Oficinas in-
teresadas. Las marcas registradas en el Registro Internacional serdn publicadas en una
gaceta periédica editada por la Oficina Internacional, sobre la base de las indicaciones
contenidas en la solicitud internacional.

5) Con vistas a la publicidad que haya de darse a las marcas registradas en el
Registro Internacional, cada Oficina recibird de la Oficina Internacional cierto ni-
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d) Que la solicitud internacional contenga la fecha y el nt-
mero de la solicitud de base o el registro de base, segin
corresponda.

e) Que se presente el comprobante de pago de las tarifas
correspondientes al estudio de certificacién de la solicitud
internacional y a la transmisién o presentacién de solicitu-
des, peticiones u otros documentos ante la OMPI.

En caso de que la solicitud internacional o su documen-
tacién anexa carezca de alguno de los requisitos anteriormente
sefialados, el IMPI requerird por escrito, por Gnica ocasién, al soli-
citante otorgando un plazo de dos meses para:

a) Reponer la documentacién.

b) Complementar la informacién faltante.

c) Aclarar o subsanar los errores u omisiones en los que

hubiese incurrido.

Ademés, el solicitante podrd hacer uso del plazo adicio-
nal establecido en el articulo 122 bis'” de la Ley de la Propiedad
Industrial, comprobando el pago de la tarifa que corresponda
al mes en que se darfa cumplimiento. Si el solicitante no diera
cumplimiento a los requerimientos dentro de los plazos inicial o
adicional, se tendré por abandonado el tramite.

Respecto a la presentacién del comprobante de pago de las
tarifas, el IMPI requerira por escrito, por Gnica ocasién, para que

mero de ejemplares gratuitos y cierto nimero de ejemplares a precio reducido de
dicha gaceta, en las condiciones fijadas por la Asamblea mencionada en el Articulo 10
(denominada en adelante da Asamblea»). Esta publicidad se considerara suficiente a
los fines de todas las Partes Contratantes, y no podra exigirse ninguna otra del titular
del registro internacional.

VArticulo 122 BIS.- El interesado tendréd un plazo adicional de dos meses para
cumplir los requisitos a que se refiere el articulo anterior, sin que medie solicitud y
comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.

El plazo adicional, se contard a partir del dia siguiente al del vencimiento del
plazo de dos meses previsto en el articulo 122 anterior.

La solicitud se tendrd por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a
los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere
este articulo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.
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en un plazo de cinco dias habiles, el solicitante exhiba el com-
probante de pago. En caso contrario, el IMPI desechara de plano
el tramite, de conformidad con el articulo 180% de la Ley de la
Propiedad Industrial.

Sien el momento de la presentacién, la solicitud internacio-
nal satisface los requisitos establecidos en el Acuerdo del 12 de fe-
brero de 2013, esa serd la fecha de presentacién de la misma; de lo
contrario, se tendra como tal, el dia en que se cumpla con los re-
quisitos mencionados, dentro de los plazos establecidos por la Ley.
Una vez que se reconoce la fecha de presentacion, el IMPI certificard
que las indicaciones que figuran en la solicitud internacional correspon-
dan con aquellas contenidas en la solicitud de base o el registro de base,
y firmaré la solicitud para su envio a la Oficina Internacional. El
IMPI notificara al solicitante la fecha en la que la solicitud interna-
cional fue enviada a la OMPIL. Para los efectos de las Reglas 12 y

BArticulo 180.- Las solicitudes y promociones deberdn ser firmadas por el inte-
resado o su representante y estar acompafadas del comprobante de pago de la tarifa
correspondiente, en su caso. La falta de firma de la solicitud o promocién producira su
desechamiento de plano; en el caso de la falta de pago de la tarifa, el Instituto requeri-
14 al promovente, otorgdndole un plazo de cinco dias hébiles por Gnica vez, para que
subsane su omisién, y sélo en caso de que el particular no atienda el apercibimiento,
desechara de plano la solicitud o promocién.

“Regla 12. - Irregularidades respecto a la clasificacién de los productos y ser-
vicios

1) [Propuesta de clasificacién]

a) Sila Oficina Internacional estima que no se cumplen los requisitos estable-
cidos en la Regla 9.4)a)xiii), formular su propia propuesta de clasificacién y agrupa-
miento, la notificaré a la Oficina de origen e informara al mismo tiempo al solicitante.

b) En la notificacién de la propuesta se hard constar asimismo la cuantia, si
la hubiere, de las tasas adeudadas como consecuencia de la clasificacién y el agrupa-
miento propuestos.

2) [Diferencia de opinién respecto a la propuesta] La Oficina de origen puede
comunicar a la Oficina Internacional su opinién sobre la clasificacién y el agrupa-
miento propuestos dentro de los tres meses siguientes a la fecha de notificacién de la
propuesta.

3) [Recordatorio de la propuesta] Si en el plazo de dos meses a partir de la
fecha de notificacién mencionada en el parrafo 1)a), la Oficina de origen no ha co-
municado su opinién sobre la clasificacién y el agrupamiento propuestos, la Oficina
Internacional enviard a la Oficina de origen y al solicitante una comunicacién en la
que reiterard su propuesta. El envio de esa comunicacién no afectard al plazo de tres
meses a que se refiere el parrafo 2).
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13% del Reglamento Comun, el IMPI dara vista al solicitante sobre

4) [Retiro de una propuesta] Si la Oficina Internacional, a la luz de la opinién
comunicada con arreglo al parrafo 2), retira su propuesta, lo notificard en consecuen-
cia a la Oficina de origen e informara al mismo tiempo al solicitante.

5) [Modificacién de la propuesta] Si la Oficina Internacional, a la luz de la
opinién comunicada con arreglo al parrafo 2), modifica su propuesta, lo notificard a
la Oficina de origen e informar4 al mismo tiempo al solicitante acerca de tal modi-
ficacién o de todo cambio resultante en la cuantia a que se alude en el parrafo 1)b).

6) [Confirmacién de la propuesta] Si la Oficina Internacional, no obstante la
opinién mencionada en el parrafo 2), confirma su propuesta, lo notificard en conse-
cuencia a la Oficina de origen e informar4 al mismo tiempo al solicitante.

7) [Tasas]

a) Sino se ha comunicado opinién alguna a la Oficina Internacional con arre-
glo al parrafo 2), la cuantia a que se refiere el parrafo 1)b) se pagaréd en los cuatro
meses siguientes a la fecha de notificacién mencionada en el parrafo 1)a), a falta de
lo cual la solicitud internacional se dard por abandonada y la Oficina Internacional
notificard en consecuencia a la Oficina de origen e informaré al mismo tiempo al
solicitante.

b) Si se ha comunicado una opinién a la Oficina Internacional con arreglo al
pérrafo 2), la cuantia a que se refieren el parrafo 1)b) o, en su caso, el parrafo 5) se
pagara dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional
haya comunicado la modificacién o la confirmacién de su propuesta de acuerdo con
los pérrafos 5) 6 6), segln proceda, a falta de lo cual la solicitud internacional se dard
por abandonada y la Oficina Internacional notificard en consecuencia a la Oficina de
origen e informara al mismo tiempo al solicitante.

c) Si se ha comunicado una opinién a la Oficina Internacional en virtud del
pérrafo 2) y si, a la luz de esa opinidn, la Oficina Internacional retira su propuesta de
conformidad con lo dispuesto en el parrafo 4), no se adeudard la cuantia mencionada
en el parrafo 1)b).

8) [Reembolso de tasas] Cuando, de conformidad con el pérrafo 7), se consi-
dere abandonada la solicitud internacional, la Oficina Internacional reembolsaré al
autor del pago las tasas abonadas en relacién con esa solicitud, previa deduccién 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.

9) [Clasificacién en el Registro] A reserva de que la solicitud internacional
guarde conformidad con otros requisitos exigibles, la marca se registrara con la clasi-
ficacién y el agrupamiento que la Oficina Internacional estime correctos.

2Regla 13. - Irregularidades respecto a la indicacién de los productos y servicios

1) [Comunicacién de la irregularidad por la Oficina Internacional a la Ofi-
cina de origen] Si la Oficina Internacional considera que alguno de los productos y
servicios se designa en la solicitud internacional con una expresién demasiado vaga a
efectos de clasificacién, incomprensible o lingtifsticamente incorrecta, lo notificard en
consecuencia a la Oficina de origen e informara al mismo tiempo al solicitante. En esa
notificacién, la Oficina Internacional puede recomendar una expresién sustitutoria o
la supresién de la expresion.
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las propuestas de la OMPI para que en un plazo de dos meses con-
tados a partir de su notificacién, opine al respecto. En caso de que
el solicitante emita una opinién el IMPI la remitird, previo pago de
las tarifas correspondientes, a la OMPI en el plazo establecido en
el Reglamento Comin. Si el solicitante no diera respuesta, el IMPI
podra emitir una opinién sobre las propuestas de la OMP], en caso
de que lo estime procedente.

Siempre que el titular lo solicite expresamente, el registro
internacional de una marca realizado al amparo del Protocolo de
Madrid podra extender sus efectos en México. En caso de que la
solicitud de extensién territorial se formule con posterioridad al
registro internacional, la designacién producird sus efectos en
México a partir de la fecha en la que ésta haya sido recibida por
la OMPI y dejaré de ser vélida una vez que se extinga el registro
correspondiente.

En el caso de una solicitud internacional de marca en co-
propiedad o colectiva cuya proteccién se extienda a México, los
solicitantes deberan presentar ante el IMPI, al momento en que
éste reciba la designacién, los documentos que en su caso co-
rrespondan, de conformidad con los articulos 977! y 116%? de la

2) [Tiempo otorgado para subsanar la irregularidad]

a) La Oficina de origen puede realizar una propuesta para que se subsane la
irregularidad dentro de los tres meses siguientes a la fecha de notificacién menciona-
da en el parrafo 1).

b) Si dentro del plazo indicado en el apartado a) no se presenta ninguna pro-
puesta aceptable a la Oficina Internacional para subsanar la irregularidad, la Oficina
Internacional har4 constar en el registro internacional la expresién que figura en la
solicitud internacional, siempre que la Oficina de origen haya especificado la clase en
que dicha expresién debe incluirse; en el registro internacional constard una indica-
cién en el sentido de que, a juicio de la Oficina Internacional, esa expresién es dema-
siado vaga a efectos de clasificacién, incomprensible o lingtifsticamente incorrecta,
segun proceda. Cuando la Oficina de origen no haya especificado la clase, la Oficina
Internacional suprimiré de oficio la expresién mencionada, notificard en consecuen-
cia a la Oficina de origen e informaré al mismo tiempo al solicitante.

sArticulo 97.- Con la solicitud de marca colectiva se deberdn presentar las
reglas para su uso.

2Articulo 116.- En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o més
personas se deberdn presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y trans-
misién de derechos de la marca convenidos por los solicitantes.
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Ley de la Propiedad Industrial. En caso de que no se lleve a cabo
dicha presentacién de documentos, el IMPI requerird a los solici-
tantes por escrito, por Gnica ocasién, otorgando un plazo de dos
meses para exhibirlos. Hay que afadir, que los solicitantes de
marcas en copropiedad o colectivas podran hacer uso del plazo
adicional establecido en el articulo 122 bis de la Ley, mediante la
comprobacién del pago de la tarifa que corresponda al mes en el
que se dé cumplimiento.

Cuando se extienda la proteccién marcaria a México y se
realice algtin requerimiento al solicitante, el IMPI remitird una
comunicacién de denegacién provisional conjuntamente con el
oficio de requisitos correspondiente a la OMPI. Dicho oficio in-
cluiréd la peticién al solicitante de sefialar domicilio para oir y
recibir notificaciones en territorio nacional.

Para los efectos del articulo 4 Bis? del Protocolo de Madrid,
el titular de un registro internacional podré solicitar al IMPI
la substitucién de un registro nacional por uno internacional,
siempre que:

a) La proteccién resultante del registro internacional se

haya extendido expresamente a México.

b) Los productos y servicios enumerados en el registro na-

cional correspondan con los del registro internacional.

»Articulo 4 Bis - Substitucién de un registro nacional o regional por un regis-
tro internacional

1) Cuando una marca que es objeto de un registro nacional o regional en la
Oficina de una Parte Contratante es también objeto de un registro internacional, y
ambos registros estan inscritos a nombre de la misma persona, se considerara que el
registro internacional substituye al registro nacional o regional, sin perjuicio de los
derechos adquiridos en virtud de este dltimo, a condicién de que:

i) la proteccién resultante del registro internacional se extienda a dicha Parte
Contratante, segtin lo dispuesto en el Articulo 3ter.1) o 2),

ii) todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regio-
nal también estén enumerados en el registro internacional respecto de dicha Parte
Contratante,

iii) la extensién mencionada surta efecto después de la fecha del registro na-
cional o regional.

2) Previa peticién, la Oficina mencionada en el parrafo 1) estard obligada a
tomar nota, en su registro, del registro internacional.
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c) La extension territorial surta efectos con posterioridad a
la fecha del registro nacional.

d) Se exhiba el comprobante de pago de la tarifa corres-
pondiente a la toma de nota de la sustitucion.

EI IMPI notificard a la OMPI la toma de nota de la subs-
titucién, de conformidad con la Regla 21%* del Reglamento Co-
man.

Para efectos de la OMPI, el IMPI podra declarar la dene-
gacioén provisional de la proteccién de la solicitud internacional
antes del vencimiento de dieciocho meses contados a partir de la
fehca en la que se haya notificado la solicitud de extension, de con-
formidad con el articulo 5%° del Protocolo de Madrid. Esto serd,

*Regla 21. - Sustitucién de un registro nacional o regional por un registro
internacional

1) [Notificacién] Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 4
Bis. 2) del Arreglo o en el Articulo 4 Bis. 2) del Protocolo, la Oficina de una Parte Con-
tratante designada haya tomado nota en su registro, a raiz de una peticién formulada
directamente por el titular en esa Oficina, de que se ha sustituido un registro nacional
o regional por un registro internacional, dicha Oficina notificar4 en consecuencia a la
Oficina Internacional. En esa notificacién se indicara:

i) el ndmero del registro internacional correspondiente,

il) cuando la sustitucién afecte sélo a uno o algunos de los productos y servi-
cios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios y,

iii) la fecha y el nimero del depésito, la fecha y el nimero del registro y, en su
caso, la fecha de prioridad del registro nacional o regional que se haya sustituido por
el registro internacional.

Toda informacién relativa a otros derechos adquiridos en virtud de ese registro
nacional o regional podra ser incluida también en la notificacién en la forma acordada
por la Oficina Internacional y la Oficina interesada.

2) [Inscripcién]

a) La Oficina Internacional inscribird en el Registro Internacional las indica-
ciones notificadas en virtud del parrafo 1) e informara en consecuencia al titular.

b) Las indicaciones notificadas en virtud del parrafo 1) se inscribirdn en la
fecha de recepcién por la Oficina Internacional de una notificacién que cumpla con
los requisitos exigibles.

SArticulo 5. - Denegacién e invalidacién de los efectos del registro internacio-
nal respecto de ciertas Partes Contratantes

1) Cuando la legislacién aplicable lo autorice, la Oficina de una Parte Con-
tratante a la que la Oficina Internacional haya notificado una extensién a esa Parte
Contratante, segin el Articulo 3 ter. 1) o 2), de la proteccidn resultante de un registro
internacional, tendr4 la facultad de declarar en una notificacién de denegacién que la
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proteccién no puede ser concedida en dicha Parte Contratante a la marca objeto de
esa extensién. Tal denegacién sélo podré fundarse en los motivos que se aplicarfan, en
virtud del Convenio de Paris para la proteccién de la Propiedad Industrial, en el caso
de una marca depositada directamente en la Oficina que notifique la denegacién. No
obstante, la proteccién no podrd denegarse, ni siquiera parcialmente, por el Gnico
motivo de que la legislacién aplicable sélo autorice el registro en un ndmero limitado
de clases o para un ndmero limitado de productos o servicios.

2)

a) Toda Oficina que desee ejercer esta facultad deberd notificar su denegacién
a la Oficina Internacional, con indicacién de todos los motivos, en el plazo prescrito
por la legislacién aplicable a esa Oficina y lo mds tarde, sin perjuicio de lo dispuesto
en los apartados b) y ¢), antes del vencimiento de un afio a partir de la fecha en la que
la notificacién de la extension prevista en el parrafo 1) ha sido enviada a dicha Oficina
por la Oficina Internacional.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), toda Parte Contratante podra
declarar que, para los registros internacionales efectuados en virtud del presente Pro-
tocolo, el plazo de un afio mencionado en el apartado a) serd reemplazado por 18
meses.

c) Tal declaracién podrd precisar ademds que, cuando una denegacién de pro-
teccién pueda resultar de una oposicién a la concesién de la proteccién, esa dene-
gacién podré ser notificada a la Oficina Internacional por la Oficina de dicha Parte
Contratante después del vencimiento del plazo de 18 meses. Respecto de un registro
internacional determinado, tal Oficina podré notificar una denegacién de proteccién
después del vencimiento del plazo de 18 meses, pero solamente si

i) antes de la expiracién del plazo de 18 meses ha informado a la Oficina In-
ternacional de la posibilidad de que se formulen oposiciones después de la expiracién
del plazo de 18 mesesy,

ii) la notificacién de la denegacién fundada en una oposicién se efectta dentro
del plazo de un mes a partir de la expiracién del plazo de oposicién y, en cualquier
caso, dentro de un plazo maximo de siete meses a partir de la fecha en que comience
a transcurrir el plazo de oposicién.

d) Toda declaracién en virtud de los apartados b) o c) podré efectuarse en los
instrumentos mencionados en el Articulo 14.2), y la fecha en la que surtira efecto
la declaracién serd la misma que la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo
respecto del Estado u organizacién intergubernamental que haya efectuado la de-
claracién. Tal declaracién también podré efectuarse ulteriormente, en cuyo caso la
declaracién surtira efecto tres meses después de su recepcién por el Director General
de la Organizacién (denominado en adelante «el Director General»), o en cualquier
fecha posterior indicada en la declaracidn, respecto de los registros internacionales
cuya fecha es la misma o posterior que aquella en la que surta efecto la declaracién.

e) Al expirar un periodo de diez afios a partir de la entrada en vigor del presen-
te Protocolo, la Asamblea examinard el funcionamiento del sistema establecido por
los apartados a) a d). Después de dicho examen, las disposiciones de dichos apartados
podran modificarse mediante una decisién undnime de la Asamblea.

3) La oficina Internacional transmitird sin demora al titular del registro inter-
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sin perjuicio de los plazos establecidos en el Acuerdo por el que
se establecen reglas y criterios para la resolucién de diversos tramites
ante el Instituto NMexicano de la Propiedad Industrial.

Para la concesién o denegacién de proteccién para registros
internacionales en que México haya sido designado resultardn
aplicables las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial
y su Reglamento.

El registro internacional tendré una vigencia de diez aiios,
con la posibilidad de ser renovado conforme al articulo 7% del
Protocolo.

Hay que sefialar ademads, que el registro internacional se
haré independiente de /a solicitud de base, del registro resultante de
la misma o del registro de base, segin sea el caso, al término del

nacional uno de los ejemplares de la notificacién de denegacién. Dicho titular tendréd
los mismos medios de recurso que si la marca hubiese sido depositada directamente
por él en la Oficina que haya notificado su denegacién. Cuando la Oficina Internacio-
nal haya recibido una informacién en virtud del parrafo 2)c)i), transmitira sin demora
dicha informacién al titular de registro internacional.

4) Los motivos de denegacién de una marca se comunicardn por la Oficina
Internacional a los interesados que lo soliciten.

5) Toda Oficina que, respecto de un registro internacional determinado, no
haya notificado a la Oficina Internacional una denegacién provisional o definitiva, de
conformidad con lo dispuesto en los parrafos 1) y 2), perderd, respecto de ese registro
internacional, el beneficio de la facultad prevista en el parrafo 1).

6) La invalidacién, por las autoridades competentes de una Parte Contratante,
de los efectos en el territorio de esa Parte Contratante de un registro internacional no
podré pronunciarse sin que al titular de ese registro internacional se le haya ofrecido
la posibilidad de hacer valer sus derechos en tiempo dtil. La invalidacién se notificara
a la Oficina Internacional.

%Articulo 7. - Renovacién del registro internacional.

1) Todo registro internacional podra renovarse por un periodo de diez afos
contados a partir de la expiracién del periodo precedente, mediante el simple pago de
la tasa de base y, sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 8.7), de las tasas suple-
mentarias y de los complementos de tasa previstos en el Articulo 8.2).

2) La renovacién no podré entrafar ninguna modificacién del registro interna-
cional en el estado en que se encontrara tGltimamente.

3) Seis meses antes de la expiracién del plazo de proteccién, la Oficina In-
ternacional recordard al titular del registro internacional y a su representante, si lo
hubiera, mediante el envio de un aviso oficioso, la fecha exacta de esa expiracién.

4) Se concederd un plazo de gracia de seis meses para la renovacién del registro
internacional, mediante el pago de una sobretasa fijada por el Reglamento.
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plazo de cinco afios contados a partir de la fecha del registro interna-
cional, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6% del Protoco-
lo de Madrid.

El titular de un registro internacional que haya sido can-
celado en virtud del articulo 6.4 del Protocolo, podra solicitar al
IMPT su transformacién en una solicitud de registro de marca
nacional, dentro del plazo de tres meses contado a partir de la fe-

7Articulo 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 renovacién en las condiciones fijadas en el Articulo 7.

2) Al expirar un plazo de cinco aios 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, segtin sea el caso, sin perjuicio de las disposiciones siguientes.

3) La proteccién resultante del registro internacional, haya sido o no objeto de
una transmisién, ya no podra ser invocada si antes de la expiracién de un perfodo 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, segin sea el caso, haya sido
retirada, haya caducado, se haya renunciado a él, o haya sido objeto de una decisién
definitiva de rechazo, revocacién, cancelacién o invalidacién 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 decisién denegando los efectos de la solicitud de base,

ii) una accién tendente a la retirada de la solicitud de base o a la revocacién,
a la cancelacién o a la invalidacién del registro resultante de la solicitud de base o del
registro de base, o

iif) una oposicién a la solicitud de base diese por resultado, tras la expiracién
del periodo de cinco afios, una decisién final de rechazo, de revocacién, de cancela-
cién o de invalidacién, u ordenando la retirada de la solicitud de base o del registro
resultante de la misma, o del registro de base, segtn sea el caso, a condicién de que
dicho recurso, accién u oposicién haya comenzado antes de la expiracién de dicho
periodo. Lo mismo serfa 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
expiracién del periodo de cinco afios, a condicién de que en el momento de la retirada
o de la renuncia, dicha solicitud o registro fuesen objeto de uno de los procedimientos
mencionados en el punto i), ii) o iii) y que dicho procedimiento haya comenzado
antes de la expiracién de dicho perfodo.

4) La Oficina de origen, tal como se prescribe en el Reglamento, notificard a la
Oficina Internacional los hechos y decisiones pertinentes en virtud del parrafo 3), y la
Oficina Internacional, tal como se prescribe en el Reglamento, notificard a las partes
interesadas y efectuard toda publicacién correspondiente. En su caso, la Oficina de
origen solicitaré a la Oficina Internacional la cancelacién, en la medida aplicable, del
registro internacional, y la Oficina Internacional proceder4 en consecuencia.
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cha de cancelacion del registro internacional. Para llevar a cabo lo
anterior, se deberd presentar el formato oficial correspondiente
a la solicitud de registro o publicacién de signos distintivos na-
cional vigente y acompafiar el comprobante de pago de la tarifa
correspondientes a la solicitud de transformacién. Asimismo, se
deberd indicar:

a) Que se trata de una solicitud de transformacién.

b) Numero y fecha del registro internacional en que se

basa.

Hay que destacar que el trdmite de la solicitud de transfor-
macién se llevara a cabo como una solicitud de registro de marca
nacional.

Respecto a las licencias, el titular de un registro internacional
que haya solicitado la extensién de la protecciéon a México, debera
solicitar directamente ante el IMPI la inscripcién de la licencia de
uso de marca que en su caso otorgue, para que la misma produzca
efectos en perjuicio de terceros en el territorio nacional. Para llevar
a cabo la inscripcién de una licencia en el IMPI bastara formular la
solicitud correspondiente en los términos fijados por la Ley de la
Propiedad Industrial y su Reglamento. La solicitud de inscripcién
estard sujeta al pago de las tarifas correspondientes a la inscripcién
de una licencia de uso, en términos de la Tarifa vigente.

Las inscripciones realizadas en el Registro Internacional
en las que México haya sido designado y en donde se haya re-
conocido la proteccién, serdn inscritas a su vez en el registro
nacional. Ademas, las inscripciones realizadas en solicitudes o
registros nacional que sean base una solicitud o registro inter-
nacional, que se realicen directamente ante el IMPI no surtirdn
efecto en el Registro Internacional.

Asi, se puede afirmar que el IMPI ha intentado establecer
los pardmetros normativos necesarios para la implementacién
del Protocolo de Madrid en territorio nacional.

Recibido: 15-04-2013
Aprobado: 12-07-2013
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