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Resumen

El proceso de Internacionalizacion de una marca de moda requiere una
estrategia previa en la que se valoren los recursos monetarios disponibles
para destinar al registro, la urgencia de presentar solicitudes en mercados
donde ya se esta comercializando la marca, asi como la intencion de ampliar
la exportacion del producto en el futuro, aumentandose en consecuencia los
paises en los que habréa de solicitarse proteccion. El Sistema de Madrid es
una alternativa Util y ventajosa para los titulares de marcas que cuentan con
un presupuesto limitado y requieren de una proteccion amplia de su marca,
brindandoles ademas la posibilidad de agregar designaciones en una etapa
posterior.

Palabras clave: marca, registro internacional, OMPI, estrategia, ventajas,
internacional.

Abstract

The process of Internationalization of a fashion brand requires a prior
strategy in which the monetary resources available to allocate to the registry
are valued, the urgency of filing applications in markets where the brand is
already being marketed and the intention to expand exports of the product in
the future and, consequently increasing the countries in which protection will
have to be requested. The Madrid System is a useful and advantageous
alternative for trademark owners who have a limited budget and require
extensive brand protection, also giving them the ability to add designations
at a later stage.

Keywords: trademark, international, registration, WIPO, strategy,
advantages, international.

Resumo
O processo de Internacionalizacdo de uma marca de moda requer uma



estratégia previa em que sejam valorizados 0s recursos monetarios
disponiveis para destinar ao cadastro, a urgéncia de pedidos de depdsito em
mercados onde a marca ja € comercializada e a intencdo de expandir as
exportagdes do produto no futuro e, conseqiientemente, aumentando 0s
paises nos quais a protecdo devera ser solicitada. O Sistema de Madrid € uma
alternativa Util e vantajosa para proprietarios de marcas registradas que tém
um orcamento limitado e precisam de protecdo de marca extensa, dando-lhes
também a capacidade de adicionar designacdes em um estagio posterior.
Palavras chave: marca registrada, internacional, registro, WIPO, estratégia,
vantagens, internacional.
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1. Introduccidén

El vertiginoso desarrollo mundial existente en materia tecnoldgica es, sin
lugar a duda, el fendmeno disruptivo més relevante de las ultimas décadas,
pues no solo ha afectado a todos los &mbitos de nuestra sociedad —cuyo
alcance total alin estamos conociendo- sino que, insistiendo en el término
“disruptivo”, ha revolucionado capilarmente todas las actividades
econdmico-sociales, desde la forma de hacer negocios hasta la manera de
consumir productos y servicios.

En este sentido, la Industria de la Moda no se ha visto excluida, pues la
ubicuidad e inmediatez de la informacién causada por el omnipresente
internet (Fernandez, 2020)%, ha provocado que los patrones de consumo de la
sociedad se mimeticen con esta tecnologia, modificando las preferencias de
los consumidores y globalizando la oferta de una cada vez mas amplia
variedad de productos.

Un ejemplo de ello seria el caso de la red social Instagram que,
trascendiendo la funcién de plataforma para alojar y compartir fotos, se ha
convertido hoy dia en un verdadero escaparate virtual a través del cual un
usuario no sélo puede adquirir las Gltimas prendas de moda de los mas

L E1 52% de la poblacién mundial tiene acceso a internet.



reconocidos disefiadores, sino también mostrar sus propios outfits y
convertirse en un influencer mas con los que dichos disefiadores quieran
colaborar. Si afiadimos a este analisis los casos norteamericanos de
Facebook y Amazon, la asiatica Aliexpress, o Mercado Libre en
Latinoamérica, no seria descabellado asumir que cualquier producto,
incluida la moda, puede ser adquirido desde cualquier parte del mundo a
través de Internet. Segun datos recogidos por el Statista (Coppola, 2020), se
espera que en 2021 el nimero de compradores en e-comerce superen los
2.14 mil millones, es decir, un 28% de la poblacion mundial.

Todo lo anterior pone de manifiesto que el e-comerce en la industria de la
moda, lejos de ser un fendmeno transitorio, tiene una tendencia de
permanencia que implica muchos y diversos desafios que los nuevos
operadores juridico-comerciales deberan atender con incisiva atencion.

En virtud de la exposicion, en este trabajo se han sintetizado en tres desafios
fundamentales:

- En primer lugar, desde el punto de vista del oferente, el mercado digital se
actualiza diariamente con nuevos competidores, de modo que a mayor
cantidad de empresas que ofrecen sus productos y servicios, mayor sera la
competencia por captar clientes y, por tanto, mayores seran los esfuerzos
dedicados a la promocién y posicionamiento del producto/servicio.

En consecuencia, la utilizacion de instrumentos juridicos y herramientas que
permitan posicionar y destacar los productos y servicios de los de la
competencia -esto son, los titulos de propiedad intelectual- se ha tornado un
asunto, quiza hoy mas que nunca, prioritario y fundamental.

En concreto, en la Industria de la Moda no solo se reviste como prioritaria
esta funcion de distintividad y publicidad, sino que, en su caso, el titulo
marcario cumple una importantisima funcion reputacional?. Esto nos lleva
directamente al segundo gran desafio.

- Al haber una mayor afluencia de competidores, causada en gran medida
por la relativa “sencillez” de ofertar y vender un producto a través de
internet, surgen también los denominados competidores desleales, aquellos
que se aprovechan de conductas contrarias a la libre competencia. Estas
conductas, especificamente reguladas en las legislaciones de competencia
desleal®, incluyen actos parasitarios de aprovechamiento de la reputacion
ajena, actos de engafio, actos de imitacion —o falsificacion en el fuero penal—

2 No es casual que, precisamente por este valor reputacional, los modelos de
contratos de distribucion selectiva se hayan instaurado como préctica habitual,
especialmente en las marcas de lujo y alta costura.

3 En el caso argentino, Decreto 274/2019. En el caso espafiol la Ley 3/1991 de
Competencia Desleal y Directiva 2005/29/CE.



..., todas conductas que se vuelven mas faciles de cometer dado el
ecosistema del mercado digital y las cada vez méas avanzadas -y baratas-
técnicas de reproduccion y falsificacion (Caselles y Ruiz, 2018). En este
sentido, si bien “los delitos contra los derechos de propiedad industrial e
intelectual afectan practicamente a todos los productos, marcas y zonas
geograficas” (Caselles y Ruiz, 2018), la Industria de la Moda es una de las
gue mas vulnerables se encuentran ante este tipo de conductas. Solo en 2015,
el 46% del total de los productos retenidos por las aduanas de la Union
Europea eran articulos relacionados con la moda (zapatillas, relojes, bolsos,
carteras...)*.

Si a este dato le agregamos el hecho de que existen miles de distribuidores
diferentes que venden productos a traves de internet, las posibilidades de
fraude crecen de manera exponencial (Jiménez Serrania, 2020)°.

Por ello, proteger efectivamente no solo las marcas de moda, sino todos los
productos que se comercian a través de los titulos de propiedad intelectual:
marcas, disefios, patentes, secretos industriales y derechos de autor, es de
vital importancia para la supervivencia de cualquier negocio actual.

- Por Gltimo, en estrecha relacion con los puntos anteriores, este nuevo
mercado Unico digital —término utilizado en la Gltima directiva europea
2019/790- tiene un caracter transnacional por definicion, es decir, la oferta
de un producto que se comercializa en internet, en este primer estadio de la
compraventa, no conoce de ninguna frontera fisica®, pues es eminentemente
global e internacional. Dicho de otra forma, todo aquello que se comercializa
en internet esta siendo ofrecido en muchos Estados al mismo tiempo, de tal
manera que la clasica proteccidn otorgada por los registros marcarios
nacionales, cuyos efectos terminan en sus fronteras, podrian ver su utilidad,
en términos de eficiencia, seriamente comprometida.

En consecuencia, ante semejante contexto, al analisis que debera realizarse

* No obstante, segtn el dltimo Informe de Situacién de 2020 sobre la
vulneracion de los DPI: La importancia de los derechos de propiedad
intelectual, la vulneracién de los DPI y la lucha contra la falsificacién y la
pirateria se ha centrado en la falsificacion de productos farmacéuticos y su
afectacion a la salud puablica.

> Una de las alternativas que actualmente se estan estudiando es la
implementacién de la tecnologia Blockchain en toda la cadena de produccion
del producto con el objeto de evitar estafas.

® Por el contrario, serd en etapas posteriores del negocio en el que se
materialicen estas fronteras a traves del pago de impuestos y, de forma ain
mas gréafica, en la interaccion con las aduanas al momento del envio del
producto.



para elaborar y construir el signo distintivo que posteriormente protegeremos
como marca, habré que agregarle un profundo estudio estratégico de
comercializacion de la marca, donde se valore la pertinencia o no de iniciar
un proceso de internacionalizacion, cuéles seran los paises designados en su
caso, los costos asociados.., todos elementos que veremos a lo largo del
presente trabajo.

Sea como fuere, se destaca la relevancia y necesidad de contar no sélo con
instrumentos de proteccion internacionalmente eficaces, sino con un sistema
registral moderno, eficiente y adecuado a este nuevo ambito en el que un
producto puede escalar rapidamente a nivel global.

En este sentido, desde la perspectiva del Derecho de Propiedad Intelectual,
en concreto, el Derecho de Marcas, existe un instrumento que, como
analizaremos en los siguientes apartados, resuelve algunos aspectos de estos
desafios —como, adelantamos, la proteccion simultanea de multiples
mercados—, resultando de gran utilidad para los titulares de marcas que
comercian en internet en general, y para los titulares de marcas de moda en
especial. Este instrumento no es otro que la marca internacional otorgada por
el Sistema de Madrid dirigido por la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI).

No obstante, tal y como se explicara a continuacion, este mecanismo de
proteccion tiene sus ventajas y sus inconvenientes, de tal manera que, como
ya se ha mencionado, a la hora de valorar la proteccion que deseamos para
nuestra marca, deberemos detenernos a elaborar una estrategia de
internacionalizacion de la marca que contemple los costos y beneficios de
cada tipo de proteccidn, asi como la conveniencia para el producto que vaya
a comercializarse.

2. Internacionalizacion de la marca: una posible
estrategia

Para el correcto desarrollo de la exposicion, utilizaremos un ejemplo
hipotético en el que un comerciante de vaqueros quiere registrar una marca
para su producto.

En primer lugar, en un estadio previo a cualquier tipo de registro, ya sea una
solicitud nacional o internacional, debera realizarse un estudio
pormenorizado de la marca a registrar en el que se analice:

- el producto que se va a proteger a través del titulo marcario y del mercado
de referencia en el que va a competir, pues la elaboracion de la marca per se



tiene una relevancia importantisima. Nos referimos a la cuestion “estética”,
cuyo analisis corresponde a los especialistas en marketing y publicidad’.

- el tipo de marca que se quiere registrar. Si serd denominativa, figurativas,
mixta..., pero, en cualquier caso, tratindose de una marca de moda, seria
recomendable, tal y como sefialan Lorenzten y Velasco (2018), proteger la
version denominativa del nombre comercial de la firma y marcas principales,
con el fin de asegurar gque estan correctamente cubiertas por diferentes usos
graficos (Lorenzten y Velasco, 2018) y evitar asi eventuales problemas con
la Oficina de P1 si se realizan cambios en los logos y signos de las firmas,
algo habitual en la industria de la moda.

- la lista de productos para los que se va a registrar la marca. En este caso, al
tratarse de pantalones vaqueros, siguiendo la clasificacion de Niza, debera
registrarlo en el namero 25: Prendas de vestir, calzado, articulos de
sombrereria.

No obstante, es importante que, si el empresario tiene interés en registrar la
marca para mas productos o servicios, como por ejemplo la clase 358, se
sefiale en la solicitud de manera clara y concisa, pues en caso contrario se
correran varios riesgos relacionados con el alcance de la proteccion y su
correcto desempefio®.

- Si existen marcas registradas (o notorias) anteriores con un grado de
similitud que pueda motivar la presentacion de oposiciones al momento de
realizar el registro. Para ello, se recomienda una busqueda exhaustiva en las
bases de registros nacionales en los que se vaya a solicitar proteccion?®,

’ Si bien, es recomendable que este analisis se realice en colaboracion con los
especialistas en propiedad intelectual, pues la elaboracion del disefio del signo
distintivo debe tener en cuenta su vertiente legal, evitdndose asi eventuales
conflictos y, en consecuencia, costos innecesarios al cliente.

8 Clase 35 de la Clasificacion de Niza: Prestacion de servicios de venta al por
menor en linea, servicios de pedidos en linea y servicios de venta al por menor
y al por mayor y servicios de comercio de venta al por menor en linea del
ambito de los productos anteriormente mencionados; operacion de programas
de fidelidad del consumidor.

° Nos referimos a posibles denegaciones, ya sean totales o parciales, de la
solicitud de registro de marca, dificultades para cumplir la obligacion legal de
uso de la marca, invocacion frente a actos de infraccion u oposiciones, son
varias las probleméticas derivadas de la incorrecta designacion de los
productos o servicios para los que se solicita la proteccion, por ello se insiste
en tratar el tema de manera dedicada.

10 Sji bien, como apuntan Lorenzten y Velasco (2018), la informacion que se
obtiene en este tipo de investigaciones, al ser muy dificil llegar a un grado de



- En estrecha relacion con el punto anterior, el alcance territorial. Debera
planearse en qué paises quiere solicitarse la solicitud, asi como deberan
tenerse en cuenta las ventajas y desventajas de cada proteccion. A
continuacion, nos detendremos en este analisis de manera profundizada.

2.1. Alcance territorial

La eleccion de que tipo de proteccion solicitar dependera de la estrategia
comercial del titular marcario, prestando especial atencion a:

- Recursos financieros disponibles.

- Plazos en los que se solicita la proteccion, pues los trdmites no son
inmediatos. Este elemento cobra especial relevancia cuando un producto ya
esta siendo comercializado, pues al estar ya en el mercado sin contar con una
proteccidén marcaria, los riesgos de copia son ain mayores, pues no hay
siquiera elementos disuasorios para cometer tal conducta.

- La ubicacion de sus mercados de exportacion, es decir, los paises en los
que se va a usar la marca, asi como también los paises donde se pretende, en
un corto o medio plazo, utilizar la misma.

Siguiendo con nuestro ejemplo, el comerciante de pantalones vaqueros tiene
tres alternativas para proteger su marca internacionalmente. Estas
alternativas coinciden con los tres niveles de proteccion existentes: nivel
nacional, nivel regional y nivel internacional.

1. La primera alternativa con la que cuenta nuestro comerciante para
internacionalizar su marca es acudir a cada uno de los paises en los que
desea proteccién marcaria y presentar una solicitud de registro frente a la
Oficina de PI nacional.

En este sentido, el derecho de propiedad de la marca, exclusivo y
excluyente!! sera otorgado por un titulo marcario registrado*?, analizado,

exactitud absoluto, no garantiza la inexistencia de posibles obstaculos, pero si
brindan un panorama de los problemas a los que se podria enfrentar la marca
en cada uno de los paises.

11 El derecho marcario otorga a su titular la propiedad de ciertos signos
distintivos al mismo tiempo que prohibe el uso del mismo a terceros,
garantizandole al primero el uso exclusivo del signo distintivo en el mercado.
12 Excepto en aquellos casos que se trate de las denominadas marcas notorias
o de renombre, las cuales ain sin contar con un registro nacional, siempre que
revistan este caracter notorio en el territorio de la solicitud, podran impedir el
registro de marcas que, por ser similares en su @mbito de aplicacion, puedan



concedido y emitido, de manera exclusiva, por la Oficina de Propiedad
Intelectual e Industrial del Estado en el que se ha solicitado dicho titulo. No
obstante, dado que la proteccion que otorga una marca nacional esta limitada
al territorio de dicho Estado, nuestro comerciante debera presentar
solicitudes en cada uno de los paises en los que quiera proteccion de su
marca, lo cual tiene altos costos de tiempo y recursos®, ademas del posterior
seguimiento de la marca, el cual, si no esta centralizado, nuevamente,
implicara costos adicionales que deberan tenerse en cuenta. Al margen de lo
anterior, una solicitud nacional puede ser Gtil en los casos en los que, de
manera inicial, quiere protegerse una marca, ya sea porque se esta
comercializando el producto o porque se espera comercializarlo en un futuro
proximo, pues una solicitud nacional presentada en un Estado Parte del
Convenio de Paris dara lugar a un derecho de prioridad que podra ser
invocado frente a terceros®.

2. La segunda alternativa con la que cuenta nuestro comerciante para
internacionalizar la marca es presentar una solicitud ante una Oficina de Pl
regional. Esta modalidad de proteccion se solicita ante un sistema de registro
marcario de caracter regional, de tal manera que el titulo marcario surtira
efectos dentro del territorio de todos los Estados Miembros que formen parte
de dicho sistema. Ejemplos de este tipo de proteccién son la que otorga la
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPO), la
Organizacion Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO),
Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) o la Oficina de
Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP).

En este caso si que sera estrictamente necesario saber cuales son las
intenciones del comerciante, pues si considera que un mercado importante en
el que va a comercializar su producto es, por ejemplo, la Unién Europea, la
marca comunitaria podria resultarle de gran utilidad y, desde luego, mas
economico que solicitar el registro en cada uno de los Estados europeos™®.
No obstante, como veremos a continuacién, la Union Europea también puede
ser designada como Estado Parte en la solicitud de marca internacional
presentada a través del Sistema de Madrid, con lo cual nuestro empresario

suscitar confusién en el pablico consumidor. Asi lo establece el art 6 bis del
Convenio de Paris, tratado firmado tanto por Espafia como Argentina.

13 Contratacion de agentes industriales nacionales, abono de tasas publicas de
la Oficina nacional, gastos de transferencia, etc...

14 Asi se deduce del art 4 del Convenio de Paris.

15 Ademas, en este ejemplo concreto de la marca comunitaria, basta demostrar
el uso de la marca en uno de los estados miembros de la Unién Europea para
satisfacer el deber de uso de la marca (Lorenzten y Velasco, 2018).



deberd, nuevamente, asegurarse de cual es la proyeccion que espera de su
utilizacion de marca, pues teniendo en cuenta los costos asociados quiza sea
mas conveniente acudir al siguiente nivel, la marca internacional, y designar
la UE como Estado Designado en vez presentar una solicitud de marca
comunitaria.

3. Finalmente, el tercer nivel de proteccion existente es la marca
internacional, proteccidn que se solicita a través del denominado Sistema de
Madrid y que analizaremos en profundidad en el siguiente a apartado.

No obstante, en relacion con las ventajas que ofrece este sistema de cara a
una posible estrategia de internacionalizacion de la marca, cabe sefialar que
es, probablemente, el método que mas economico resulte en comparacion
con el resto de las alternativas, pues al optar por la proteccion internacional
de la marca se ahorran recursos econémicos y de tiempo, ya que:

- Se protegen de manera mas simple y eficiente maltiples mercados, pues se
realiza una Unica solicitud a través de un unico procedimiento, no teniendo
que iniciar varios trdmites a nivel nacional/regional.

- Se proporciona una via centralizada para mantener y gestionar los registros
internacionales, no teniendo que acudir a diferentes agentes y agencias para
controlarlos.

- Se han de han de abonar un conjunto de tasas en una Unica moneda
(francos suizos), frente a las tasas particulares de cada Oficina nacional en
que se solicite proteccion®®.

- Se produce un ahorro en costos de traduccion, pues la solicitud de marca
internacional se puede presentar en tres posibles idiomas: inglés, francés y
espanol.

Asi mismo, el Sistema de Madrid contempla la posibilidad de extender la
proteccion a nuevos mercados a medida que evoluciona la estrategia
empresarial'’, de tal manera que esta modalidad de proteccion sera util para
el caso de nuestro comerciante de vaqueros, pues la industria de la moda
requiere cierta flexibilidad para incorporar mercados, pues cualquier prenda
de ropa puede escalar rapidamente y volverse popular en cualquier parte del
mundo, especialmente en los tiempos de las redes sociales y los influencers.
No obstante, es necesario sefialar que, siguiendo el art 2 del Protocolo de

6 No obstante, es necesario sefialar que hay Estados Parte del Sistema de
Madrid que han establecido tasas individuales, de tal forma que sera necesario
estudiar caso a caso este posible ahorro.

17'No obstante, es necesario sefialar que cada designacion posterior tendra una
duracion inferior a los 10 afios, pues el registro internacional y todas las
designaciones posteriores tendran la misma fecha registro y, por tanto, la
misma fecha de renovacion.



Madrid, una de las condiciones para poder utilizar el Sistema de Madrid es
que el solicitante tenga un establecimiento industrial/comercial real y eficaz
en el territorio de un Estado Parte del Protocolo o el Arreglo de Madrid; o
esté domiciliado en un EP; o sea nacional de un EP. Por tanto, si el
solicitante no cumple con ninguno de estos requisitos, no podra acceder a
esta ventaja.

Por otro lado, otra desventaja que consideramos relevante es que, tal y como
se explicard al tratar el procedimiento de inscripcién via Sistema de Madrid
en el siguiente apartado, la solicitud internacional, que debera estar basada
en una solicitud nacional, sera dependiente'®) de dicha solicitud nacional
durante los 5 primeros afos siguientes a la fecha de registro internacional, de
tal manera que si se produce un ataque central, esto es, una oposicion de
terceros o una cancelacion, el registro internacional se “contagiard” en todos
los paises designados.

En conclusion, el instrumento de la marca internacional es el més adecuado
en caso de querer internacionalizar una marca de moda —siempre y cuando se
cumpla con los requisitos de acceso— pues supondra un ahorro en costos de
procedimiento y de contratacion de agentes industriales, asi como una
simplificacion de toda la expansion al poder unificar todas las solicitudes en
un unico procedimiento con una Unica fecha de registro internacional.
Finalmente, continuando con nuestro ejemplo del comerciante de vaqueros y
su marca, una vez que ha decido que va a proteger su marca en el extranjero
a través del Sistema de Madrid, debera comenzar con el procedimiento de
inscripcion de la marca, el cual se explicara a continuacion.

2.2. Procedimiento de inscripcién de una marca internacional
a través del Sistema de Madrid

El Sistema de Madrid, tal y como se ha adelantado anteriormente, es el
sistema de registro marcario administrado por la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) cuya proteccién alcanza, actualmente, a 123
paises. El sistema fue creado a través del Arreglo de Madrid en 1891y
modificado por el Protocolo de Madrid en 1989, si bien cabe sefialar que el

18 Articulo 6 del Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989,
modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.

19 No obstante, en rigor, cabe sefialar que no fue hasta 2015 que todos los
miembros del sistema de Madrid pasaron a ser parte del Protocolo de Madrid,



marco juridico del Sistema de Madrid esta compuesto por: Arreglo de
Madrid, Protocolo de Madrid, Reglamento Comun, Instrucciones
Administrativas y la regulacion y practicas de cada Estado Miembro.

Dicho lo anterior, nuestro comerciante, antes de presentar la solicitud, tal y
como se adelanto anteriormente, debera comprobar que retne las
condiciones reguladas por el Protocolo de Madrid para utilizar este sistema.
Estos requisitos son los siguientes:

- El solicitante debera ser una persona fisica o juridica que: o tenga un
establecimiento industrial/comercial real y eficaz en el territorio de un
Estado Miembro; o esté domiciliado en un EM; o sea nacional de un EM.
En caso de que no cumpla con este requisito, la alternativa que tendra el
solicitante para solventar este obstaculo es o bien establecer un
establecimiento o domicilio en uno de los estados parte, asunto costoso
donde los haya, o ceder un porcentaje de la titularidad de la marca,
generalmente a un agente nacional de un Estado Parte del Protocolo o el
Arreglo®.

- La solicitud que se presente para obtener la marca internacional debera
estar basada en una solicitud de registro nacional o regional. Esto implica
que nuestro comerciante debera presentar, con carécter previo, una solicitud
de este mismo signo distintivo ante la Oficina de Propiedad Industrial
nacional con la que tenga relacion en virtud del punto anterior (domicilio,
establecimiento o nacionalidad)?. A esta Oficina se la denomina en el
Protocolo como “Oficina de Origen” y a la solicitud nacional “Marca de
Base”. Cabe afiadir que una solicitud puede basarse en una Ginica marca de
base 0 en varias marcas de base idénticas que abarquen diferentes productos
y servicios.

Comprobado el cumplimiento de estos requisitos, nuestro comerciante estara

siendo este tratado el que rige todas las transacciones entre miembros y
usuarios.

20 En este sentido, si bien es una solucion posible, implicara necesariamente
gastos de representacion asi como el costo del riesgo que implica esta cesion,
pues si bien habitualmente sera un porcentaje infimo de la marca, ya supone
una perdida de control sobre la marca y, en cualquier caso, una pérdida de
eficiencia.

21 Otra alternativa posible seria que nuestro comerciante ya tuviera la marca
registrada en la Oficina nacional o regional. En este caso, no sera necesario
presentar una nueva solicitud, sino que la solicitud internacional se basara en
la marca de base ya registrada. Fue el Protocolo de Madrid el que introdujo
esta posibilidad de basar la solicitud internacional en una solicitud, pues con
el Arreglo de Madrid solo podian basarse en marcas ya registradas



en condiciones de proceder con la presentacion de la solicitud que consta de
tres Etapas:

1. Etapa: Solicitud a traves de la Oficina Nacional o Regional de Propiedad
Intelectual.

En esta primera etapa, la Oficina de Origen comprobara el cumplimiento de
los requisitos relativos al solicitante, la coincidencia de los datos de la
solicitud internacional, incluida la propia marca, con la marca de base, vy,
finalmente, comprobara que los productos y servicios de la solicitud
internacional estan comprendidos en el ambito de aplicacion de los
productos y servicios de la marca de base.

En caso de que confirmar que la solicitud es correcta, en el plazo de dos
meses certificara la solicitud internacional. Acto seguido remitira la solicitud
internacional al Registro Internacional de la OMPI.

En caso contrario, se notificara al solicitante de las irregularidades y se le
otorgara un plazo para corregirlas.

2. Etapa: Examen Formal realizado por la OMPI.

En esta segunda etapa, la OMPI realizara el examen formal para garantizar
que la solicitud cumpla todos los requisitos del Sistema de Madrid. Este
examen se limitara a cuestiones estrictamente formales, incluida la
clasificacion y claridad de la lista de productos y/o servicios que, como ya se
ha sefialado anteriormente, se clasifican conforme a la Clasificacion de Niza.
Una vez que se aprueba el examen formal, la marca se inscribe en el
Registro Internacional, el cual se publica en la Gaceta de Marcas
Internacionales de la OMPI.

En este sentido, es necesario sefialar que la solicitud internacional dependera
del registro/ solicitud de base durante los siguientes cinco afios posteriores a
la fecha del registro internacional. Esto significa que, durante este periodo, si
la marca de base dejase de surtir efecto, la Oficina de Origen debera notificar
a la OMPI los hechos y decisiones que afecten a la marca de base y solicitar
la cancelacion del registro internacional correspondiente a los productos y
servicios que se vean afectados por los hechos y decisiones?.

Finalmente, tras la publicacion en la Gaceta de Marcas, la OMPI enviara el
certificado de Registro Internacional a nuestro comerciante de vaqueros y
notificara dicho registro a los EM designados por el titular en la solicitud.

3. Etapa: Examen de Fondo realizado por las Oficinas nacionales de los EM

22 No obstante, el Protocolo de Madrid, en orden de suavizar los efectos de la
dependencia, introdujo la posibilidad de transformar los registros
internacionales que hayan sido cancelados por estos motivos. Las solicitudes
resultantes de esta transformacion se trataran como si se hubieran presentado
en la fecha del registro internacional.



designados.

En esta Gltima etapa, cada una de las Oficinas de Propiedad Industrial
nacionales designadas en la solicitud, es decir, todos aquellos paises en los
que se solicitd la proteccién marcaria, una vez hayan sido notificadas por la
OMPI, realizaran el Examen de Fondo conforme a su legislacion nacional,
abriendo a su vez el periodo para que terceros presenten oposiciones?. En el
transcurso de 12 a 18 meses, deberan emitir una decision. Aqui se abren tres
posibilidades:

- Que la Oficina decida conceder la proteccion, en cuyo caso emitira una
declaracion de concesion de proteccion.

- Que la Oficina decida denegar la proteccion, en cuyo caso emitira una
denegacion provisional®* y la enviara a la OMPI. Cabe sefialar que esta
decision no afecta al posible alcance de proteccion en el resto de EM
designados.

- Que transcurra el plazo de 12 a 18 meses sin emitir decision alguna, en
cuyo caso se considerara que la marca esta protegida en dicho Estado a
través de la “aceptacion tacita” o silencio administrativo positivo.

Una vez concluido el procedimiento de inscripcion, nuestro comerciante
tendré su marca para la clase 25 protegida en todos los Estados Miembros
que hayan dado por aprobado el Examen de Fondo.

Esta proteccion tendra una vigencia de 10 afios desde la fecha del registro
internacional, y podra ser renovada cuantas veces desee por el mismo
periodo?.

3. Menciodn especial al Brexit

A causa de que el proceso de salida del Reino Unido de la Unién Europea, el
denominado Brexit, ha concluido hace unas semanas®®, consideramos

23 Cabe sefialar que el procedimiento y resolucion de oposiciones sera
realizado conforme a la legislacién nacional de la parte designada.

24 Reviste el caracter de provisional porque contra la denegacion de la
proteccion cabe accion de impugnacion conforme a la legislacién nacional del
Estado que se trate.

25 | os requisitos para renovar una marca internacional se alejan del objeto de
estudio del presente trabajo, pero puede sefialarse que la marca a renovar
debera cumplir con el deber de uso de la marca en la clase de productos y/o
servicios para la que fue registrada.

26 El presente articulo fue elaborado en las primeras semanas de enero del



pertinente esbozar algunas observaciones en relacién con el Sistema de
Madrid.

La Union Europea y su Oficina de Propiedad Intelectual (EUIPO) son parte
del Sistema de Madrid, de tal manera que en una solicitud de marca
internacional puede ser designada como Estado Parte, surtiendo efectos en
todos los paises de la UE.

No obstante, al finalizar el periodo de transicion (1 Feb-31 Dec 2020), Reino
Unido no pertenecerd, oficialmente, a la Union Europea, lo cual, de cara al
Sistema de Madrid, plantea una serie de cuestiones, de las cuales
mencionamos Unicamente dos:

- ¢ Seguiran siendo validos en Reino Unido las marcas internacionales
designadas para la Union Europea antes del 31 de Diciembre de 2020?
Siguiendo lo publicado por el gobierno de RU (Gobierno del Reino Unido,
2021), en estos casos se crearan las denominadas “Marcas Comerciales
Comparables” en relacion con cada designacion de marca comercial
internacional de la UE que se registraran en el registro del Reino Unido
(UKIPQ) para que tengan protecciéon a partir del 1 de Enero de 2021, de tal
manera que seran tratados como si hubiera sido solicitado y registrado
conforme a la legislacion del Reino Unido, y podra impugnarse, cederse,
licenciarse o renovarse por separado del registro internacional original.

La fecha del registro internacional seré la que cuente para la renovacion del
titulo marcario.

- ¢Qué ocurre con los registros internacionales que la EUIPO no haya
denegado ni protegido al término del periodo de transicién?

En este caso, los titulares del registro internacional podran solicitar a
inscripcion en el registro nacional de marcas ante la UKIPO durante los
nueve meses posteriores al 1 de enero de 2021, manteniéndose la fecha
inicial de la designacion de la Unién Europea.

4. Conclusiones

Habiendo realizado un anélisis exhaustivo sobre el procedimiento de
internacionalizacién de la marca a través del Sistema de Madrid, cabe
exponer una serie de consideraciones. En primer lugar, si bien es cierto que
el Sistema de Madrid es un tipo de registro que permite solicitar una suerte
de marca internacional, realmente no se trata de un titulo marcario emitido
por un Oficina internacional, de la misma forma que el Tratado PCT sobre

2021.



patentes no permite la solicitud de una patente internacional.
Por el contrario, se trata de un procedimiento unificado que, de manera
innegable, ha simplificado el procedimiento para proteger marcas en el
exterior, no solo para los titulares marcarios, cuestion ya expuesta
anteriormente, sino también para las Oficinas de Propiedad Industrial
nacionales, quienes gracias a este sistema pueden “obviar” el examen formal
de la solicitud y centrarse en el asunto verdaderamente importante del
procedimiento, esto es, el Examen de Fondo, etapa en la que queda patente la
soberania de los Estados Parte, siempre puesta en duda y enarbolada como
critica a este tipo de tratados internacionales. En este mismo sentido, podria
alegarse que la cesion del cobro de las tasas correspondientes a las
solicitudes internacionales a la OMPI y, especialmente, el criterio de no
poder superar a través de las tasas individuales el importe que se percibiria
en una solicitud “doméstica”, supone una cesion de soberania. No obstante,
desde nuestro punto de vista, teniendo en cuenta que uno de los objetivos del
Sistema de Madrid es reducir los costos en el procedimiento, entendemos
gue necesariamente las oficinas nacionales de cada Estado Parte percibiran
un porcentaje menor que si se presentara una solicitud “doméstica” sin la
intervencion del Sistema de Madrid.
Sin embargo, distinta es la discusion que puede plantearse en relacion a
escenarios concretos, como por ejemplo el de la Republica Argentina, en la
que, a causa de la devaluacion de la moneda, los titulares marcarios
extranjeros tienen una ventaja competitiva respecto de los titulares marcarios
nacionales, quienes deberan realizar un enorme esfuerzo para proteger sus
marcas en el exterior al tener que pagarlos en moneda extranjera.
No obstante, seria interesante realizar una comparacién de cuanto percibiria
el Estado Argentino si se adhiriese al Protocolo de Madrid por las
designaciones en marcos suizos Yy, traspasandolo a pesos argentinos,
comparar dicho importe con aquel que percibiria por las presentaciones
nacionales.
Por otro lado, si bien coincidimos con la afirmacion de que el Sistema de
Madrid atrae inversién extranjera, también coincidimos con la afirmacién de
que:
Las marcas globales son a priori vencedoras en los
mercados emergentes por el hecho del mejor manejo
de sus herramientas de management de las que se
benefician (calidad de produccion, know how,
marketing, poder de negociacién) y sobre todo por el
fuerte masculo financiero de las sociedades
multinacionales que estas administran (Bernal
Ramirez y Scholesser, 2002).



Es decir, esta inversion extranjera podria afectar en detrimento de los
negocios y marcas locales a causa de una asimetria en las condiciones
preestablecidas de los competidores, lo cual, si se analiza en conjunto con el
hecho de que las legislaciones latinoamericanas de derecho antitrust y
competencia desleal estan todavia asentandose, nos llevaria a replantearnos
las ventajas del Sistema de Madrid, pues, citando el proverbio espafiol, no
querriamos que el remedio fuese peor que la enfermedad.
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