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SUSTITUCION: OBJETIVOS

La sustitucion es una caracteristica esencial del Sistemade Madrid. Se fundamentaen €
articulo 4bis del Arreglo de Madrid relativo a Registro Internacional de Marcasy en €
articulo 4bis del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo a Registro
Internacional de Marcas (denominados en adelante “€l articulo 4bis’, € “Arreglby “€
Protocolo”, respectivamente). También se hace referenciaala sustitucion en laregla 21 del
Reglamento Comun delArr eglo y del Protocolo (denominado en adelante “el Reglamento
Comun”).

Articulo 4bis.1)

En €l articulo 4bis.1) se establece que cuando una marca sea objeto de un registro nacional o
regional en la Oficina de una Parte Contratante, en determinadas condiciones se considerara
que €l registro internacional sustituye a los registros nacional es anteriores de la misma marca.

El articulo 4bis.1) se adopto eincluyd en el texto del Arreglo de Madrid en la Conferenciade
Bruselas, que se celebr6 el 14 de diciembre de 1900. Esta disposicién se adopt6 debido ala
posibilidad de que una Oficina de una Parte Contratante pudiese denegar un registro
internacional aegando que la marca en cuestion ya gozaba de proteccion a escala nacional en
el territorio de que se tratase. Esta circunstancia habria mermado considerablemente la
eficaciadel Sistema de Madrid de registro internacional de marcas'.

El texto del Protocolo, que es mas preciso a respecto, prevé las siguientes condiciones para
que tenga lugar |a sustitucién:

) gue tanto € registro nacional o regional y € registro internacional estén
inscritos a nombre de la misma persona,

i) gue la proteccion resultante del registro internacional se extiendaala
Parte Contratante de que se trate,

iii) gue todos los productos y servicios enumerados en € registro nacional o
regional también estén enumerados en € registro internacional respecto de esa Parte
Contratante, y

Como figura en las actas de la Conferencia Diplomatica, en el Capitulo IV del “Programme
Provisoire’, pagina 59.

En la Propuesta Basica en relacion con € Protocolo de Madrid, presentada ala Conferencia de
Madrid de 1989, en las notas relativas a articul o 4bis.1) se sefialaba que “ esa disposicion, asi
como €l parrafo 2), son esencia mente iguales alas del Acta de Estocolmo, pero habia sido
objeto de nueva redaccion en aras de mayor claridad”. Aparte de afiadir las palabras “sin
perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de este tltimo”, formula similar alaque consta en
e Arreglo, y de meros cambios de estilo, €l Articulo 4bis.1) del Protocolo fue adoptado en la
forma propuesta. Habida cuenta de lo que antecede, la Oficina Internaciona consideraque €
Arregloy el Protocolo contemplan |as mismas disposiciones con respecto alas condiciones para
gue tenga lugar la sustitucion. Véase, en particular, €l parrafo 87.01 de la Guia para €l Registro
Internacional de Marcas en virtud del Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid
(publicacion N.° 455 de laOMPI).



iv) gue laextension del registro internaciona a esa Parte Contratante surta
efecto después de lafecha del registro nacional o regional.

Ademas, €l articulo 4bis.1) estipul a especificamente que se considerara que €l registro
internacional sustituye al registro nacional o regional sin perjuicio de los derechos adquiridos
en virtud de este ultimo.

Articulo 4bis.2)

El articulo 4bis.2) estipula que la Oficina en la que se hayainscrito €l registro nacional o
regional de marca esta obligada, previa peticién, atomar notaen su registro del registro
internacional.

El articulo 4bis.2) se aprobo en la Conferencia de Londres de 1934 paraintroducirlo en el
Arreglo de Madrid. Lafinalidad de esta disposicién suplementaria era conferir alos titulares
de un registro internacional méas seguridad y facilitar aterceras partes interesadas € acceso a
informacion.

Cabe sefidar que, conforme al articulo 4bis.2), el tramite por €l cua una oficinatoma notaen
su registro de un registro internaciona no es un requisito para que se produzcala sustitucion.
El articulo 4bis.2) solo estipulaque, “previapeticion”, la Oficina debera tomar nota. Dicho
de otro modo, la sustitucién tiene lugar si se cumplen las condiciones contempladas en €
articulo 4bis.1) y laposibilidad de pedir a una Oficina que tome nota de ese hecho constituye
unaopcion alaque puede acogerse € titular. Sin embargo, aparte de lo dispuesto sobre
derechos anteriormente adquiridos, ni e Arreglo ni el Protocolo especifican los efectos de la
sustitucion.

Regla21.1)

Enlaregla21.1) del Reglamento Comun, que entrd en vigor € 1 de abril de 1996, se estipula
ademas que, cuando araiz de una peticion formulada por €l titular la Oficina haya tomado
nota en su registro de la misma, dicha Oficina deber& notificar en consecuenciaala Oficina
Internacional®.

En la notificacion deberaindicarse |o siguiente:

) el nUmero del registro internacional correspondiente,

i) cuando la sustitucion afecte solo auno o aguno de los productos y
servicios enumerados en € registro internacional, esos productos y servicios, y

iii) lafechay el nUmero del depdsito, lafechay € nimero del registroy, si
procede, lafecha de prioridad del registro nacional o regional que se haya sustituido por €
registro internacional.

3 Laregla2l fue introducida al adoptarse el Reglamento Comun, que entrd en vigor €l 1 de abril

de 1996. En el Reglamento del Arreglo no se contemplaban procedi mientos equival entes.



La notificacion también puede contener informacion relativa a otros derechos adquiridos en
virtud de ese registro nacional o regional, tal como haya sido acordado entre la Oficina
Internacional y la Oficinaen cuestion®. Hastalafecha, la Oficina Internacional no ha
establ ecido acuerdos de este tipo con ninguna Oficina.

Regla21.2)

De conformidad con laregla 21.2) del Reglamento Comun, la Oficina Internacional procedera
posteriormente atomar notay publicar |as indicaciones anteriores.

Lafinalidad de dicho procedimiento es velar por que en |os registros nacionales o regionaes
asi como en e Registro Internacional se ponga a disposicion de terceros todainformacion que
proceda en relacién con la sustitucion de registros”.
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Para obtener més informacion sobre el procedimiento de sustitucién, sirvase consultar el
documento del Grupo de Trabajo MM/LD/WG/3/3, disponible en las siguientes
direcciones de Internet:

- http: //www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm _Id_wg_3/mm Id_wg_3 3.doc
(English)

- http: //mwww.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/fr/mm _Id_wg_3/mm Id_wg_3 3.doc
(French)

- http: //www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/ess/mm_|Id_wg_3/mm Id wg_3 3.doc

(Spanish)

Esta modificacion seincorporé araiz de unarecomendacion del Grupo de Trabagjo, adoptada
por la Asamblea de la Union de Madrid en su trigésimo séptimo periodo de sesiones, para
ampliar €l alcance delaregla2l.1), a posibilitar que las Oficinas informen ala Oficina
Internacional sobre “otros derechos’ adquiridos en virtud de un registro nacional o regional
sustituido. Esta modificacion entr6 en vigor e 1 de abril de 2007.

> Véase e parrafo 28 del documento GT/PM/V1/10, Comment on Some of the Rules of the Draft
Common Regulations Under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol (Grupo de
Trabajo sobre la aplicacion del Protocolo de Madrid de 1989).
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