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DEPENDENCIA

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCION

1. En su decimonovena reunién, celebrada en Ginebra del 15 al 17 de noviembre de 2021,
el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Juridico del Sistema de Madrid para el Registro
Internacional de Marcas (en adelante, el "Grupo de Trabajo") examiné el documento
MM/LD/WG/19/5." En dicho documento se estudia la posibilidad de reducir el periodo de
dependencia de cinco a tres afos, asi como los motivos de la cesacion de los efectos de la
marca de base que den lugar a la cancelacién del registro internacional y la posible eliminacion
del efecto automatico de la dependencia.

2.  Araiz de los debates mantenidos sobre la base del documento MM/LD/WG/19/5, el
Grupo de Trabajo indicé que estaba a favor de una reduccion del periodo de dependencia de
cinco a tres afios y pidid a la Secretaria que preparara un documento en el que se abordara la
posibilidad de convocar una conferencia diplomatica para modificar el Protocolo concerniente al
Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante, "el Protocolo") a tal
efecto, asi como otras posibles opciones para aplicar la reduccion propuesta.? Ademas, el
Grupo de Trabajo solicité a la Secretaria que preparara otro documento en el que se exploraran
otras opciones en relacion con la dependencia, para debatirlas en su préxima reunion.

El presente documento responde a esta ultima peticion.

1 Véase el documento MM/LD/WG/19/5 “Dependencia”.
2 Véase el documento MM/LG/WG/20/5 “The Possible Convening of a Diplomatic Conference to Amend
Article 6 of the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks”.


https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_ld_wg_19/mm_ld_wg_19_5.pdf
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=72888
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3. El principio de la dependencia se asienta en los parrafos 2) y 3) del Articulo 6 del
Protocolo. El Grupo de Trabajo ha debatido a fondo varias opciones de modificacion del
principio de dependencia en reuniones anteriores, sin llegar a un consenso.® A raiz de la
peticion formulada por el Grupo de Trabajo en su decimonovena reunion, el presente
documento resume cinco opciones relativas a la dependencia que el Grupo de Trabajo ha
debatido en el pasado.

OTRAS OPCIONES RELATIVAS A LA DEPENDENCIA

SUPRESION DE LA DEPENDENCIA

4. En debates anteriores del Grupo de Trabajo, algunas delegaciones expresaron su apoyo
a la supresioén de la dependencia, al considerar que ello aumentaria la seguridad juridica de los
titulares de marcas y eliminaria lo que muchos consideran un inconveniente del Sistema de
Madrid. La dependencia es a menudo una razén para no utilizar el Sistema y es vista como un
obstaculo por los titulares de marcas. Ademas, la supresion de la dependencia simplificaria el
Sistema de Madrid y reduciria la carga de trabajo tanto de las oficinas como de la Oficina
Internacional.

5. Para suprimir la dependencia, seria necesario eliminar los parrafos 3) y 4) del Articulo 6
del Protocolo y modificar el parrafo 2) para estipular que el registro internacional es
independiente de la marca de base. Estos cambios requeririan la convocatoria de una
conferencia diplomatica, tal como se prevé en el Articulo 11.2)a) del Protocolo.

REDUCCION DEL PERIODO DE DEPENDENCIA

6. En vista del resultado de los debates mantenidos en la decimonovena reunién del Grupo
de Trabajo, la opcion de reducir el periodo de dependencia de cinco a tres afios parece contar
con un amplio apoyo entre las delegaciones. Cabe remitirse al documento MM/WG/20/5,2 que
recoge esta opcion en detalle, tal y como solicité el Grupo de Trabajo.

LIMITACION DE LOS MOTIVOS

7. La exclusién de motivos especificos, como, por ejemplo, los que se invocan de oficio y
solo son de aplicacién en la Parte Contratante de la Oficina de origen, contribuiria a reforzar la
seguridad juridica de los titulares de marcas que utilizan el Sistema de Madrid. Esta limitacion
preservaria un equilibrio justo entre los intereses de los titulares y los de terceros, ya que las
Oficinas de origen seguirian pudiendo notificar a la Oficina Internacional la cesacién de los
efectos de la marca de base como resultado de la accion de un tercero basada en una
oposicion o en la alegaciéon de mala fe.

8. Sin embargo, una limitacion de los motivos implicaria también una modificacién del
parrafo 3) del Articulo 6 del Protocolo, lo que requeriria también la convocatoria de una
conferencia diplomatica.

8 Véanse los documentos MM/LD/17/6 “Posible reduccion del periodo de dependencia”,
MM/LD/WG/18/7 “Dependencia”, y MM/LD/19/5 “Dependencia”.


https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_6.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_ld_wg_18/mm_ld_wg_18_7.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_ld_wg_19/mm_ld_wg_19_5.pdf
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ELIMINACION DEL EFECTO AUTOMATICO DE LA DEPENDENCIA

9. Un registro internacional se cancela, a peticién de la Oficina de origen, una vez que la
marca de base deja de surtir efectos. El registro internacional podria cancelarse, con la
consiguiente pérdida de derechos en muchos territorios, no por efecto de un ataque central
intencionado sino como resultado, por ejemplo, de la accién de un tercero contra la marca de
base, aunque dicho tercero no tenga interés en atacar el registro internacional o, lo que es mas
importante, aunque no tenga ningun derecho a impugnar la proteccion de la marca en una o
varias de las Partes Contratantes designadas.

10. Para evitar la situacion descrita anteriormente, se podria modificar el parrafo 3) del
Articulo 6 del Protocolo para que dejara de prescribir que la cesacion de los efectos de la
marca de base afecta automaticamente al registro internacional. También se podria modificar el
parrafo 4) del mismo Articulo para disponer que la Oficina de origen solo enviara una
notificacion a la Oficina Internacional y solicitara la cancelacion del registro internacional a
peticidn del tercero en cuestion.

11.  Sin embargo, la eliminacién del efecto automatico supondria asimismo una modificacion
del parrafo 3) del Articulo 6 del Protocolo, lo cual requeriria también la convocatoria de una
conferencia diplomatica.

SUSPENDER LA APLICACION DE LA DEPENDENCIA

12. En reuniones anteriores del Grupo de Trabajo, algunas delegaciones expresaron su
apoyo a la suspension temporal de la aplicacion de los parrafos 2), 3) y 4) del articulo 6 del
Protocolo. La suspension de la dependencia podria considerarse como una solucion temporal,
durante un periodo razonable, para dar tiempo a analizar los efectos que tendria para los
titulares de marcas y para el uso del Sistema de Madrid.

13. La suspensién de la aplicacion de una disposicidén operativa de un tratado es una opcion
que ya se ha puesto en practica anteriormente, concretamente en octubre de 2016, cuando la
Asamblea de la Unidon de Madrid (en adelante, "la Asamblea") decidié suspender la aplicacion
de los parrafos 1) y 2) del Articulo 14 del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de
Marcas.*

14. Del mismo modo, la Asamblea podria decidir suspender la aplicacion de los parrafos 2),
3) y 4) del Articulo 6 del Protocolo. Dicha decision podria someterse a revisiones periddicas
para evaluar sus efectos. La Asamblea podria revocar su decision en cualquier momento,
preservando cuidadosamente los derechos de los titulares cuyos registros internacionales se
hubieran beneficiado de la medida temporal.

15. De todas las opciones descritas anteriormente, la Unica que entra dentro de las funciones
de la Asamblea y que no requeriria la convocatoria de una conferencia diplomatica es la
suspension de la aplicacion de los parrafos 2), 3) y 4) del Articulo 6 del Protocolo.

16. Dicha suspension proporcionaria a los titulares de marcas una mayor seguridad juridica.
Los registros internacionales se verian reforzados, ya que su destino dejaria de depender de la
marca de base, y la seguridad juridica saldria beneficiada. En un contexto de expansion del
comercio mundial, es fundamental reforzar la proteccién juridica del registro internacional para
las empresas con proyeccion internacional.

4 Véanse los documentos MM/A/50/3 “Propuesta relativa a las adhesiones al Arreglo de Madrid unicamente” y
MM/A/50/5 “Informe”.


https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/mm_a_50/mm_a_50_3.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/mm_a_50/mm_a_50_5.pdf
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17. La opcion de suspender la aplicaciéon de los parrafos 2), 3) y 4) del Articulo 6 del
Protocolo se debatié en la duodécima reunién del Grupo de Trabajo,® sin que se llegara a un

consenso.

18.

Se invita al Grupo de Trabajo a:

i) examinar el presente
documento y formular
observaciones al respecto; y

ii) proporcionar
orientaciones a la Oficina
Internacional sobre la
conveniencia de seguir
trabajando en estos temas.

[Fin del documento]

5 Véase el documento MM/LD/WG/12/4 “Propuesta para suspender la operacion de los parrafos 2, 3 y 4 del
Articulo 6 del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas y del Protocolo concerniente a ese

Arreglo”.


https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_ld_wg_12/mm_ld_wg_12_4.pdf
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