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EL SISTEMA DE MADRID 
PARA LA PROTECCIÓN DE 

MARCAS 
INTERNACIONALES

Santo Domingo, 7 de Septiembre de 2012

Luis-Alfonso Durán
Agente español y europeo de patentes y marcas

Socio-Director de Durán-Corretjer, S.L.P.
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El sistema de Madrid 
empezó hace 119 años (1893) 

con
cuatro países europeos y uno Africano

El sistema de Madrid 
empezó hace 119 años (1893) 

con
cuatro países europeos y uno Africano
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SUIZASUIZA
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TÚNEZTÚNEZ
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BÉLGICABÉLGICA
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FRANCIAFRANCIA
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ESPAÑAESPAÑA
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El Protocolo de Madrid empezó en 1989
(operativo desde el 1 de Abril de 1996)

Ahora cuenta con 86 países contratantes

El Protocolo de Madrid empezó en 1989
(operativo desde el 1 de Abril de 1996)

Ahora cuenta con 86 países contratantes
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TRATADOS INTERNACIONALES QUE 
CONFORMAN EL SISTEMA DE MADRID

1891 - Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional  
de Marcas

1989 - Protocolo al Arreglo de Madrid

1996 - Reglamento Común del Arreglo y el Protocolo
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TIPOS DE SOLICITUD INTERNACIONAL

OFICINA DE ORIGEN

- SOLO POR EL ARREGLO                                             SOLO DEL ARREGLO

- REGIDAS       - SOLO POR EL PROTOCOLO                                       SOLO DEL PROTOCOLO

- POR EL ARREGLO Y POR EL PROTOCOLO          ARREGLO Y PROTOCOLO  

- DESIGNADOS SOLO PAÍSES DEL ARREGLO                       ARREGLO

ARREGLO

- DESIGNADOS  PAÍSES  DEL          Y                                      PROTOCOLO

PROTOCOLO

SOLO ARREGLO

- DESIGNADOS PAÍSES          Y                                        ARREGLO Y PROTOCOLO            

SOLO PROTOCOLO
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PAÍSES DE LATINOAMÉRICA 
DEL SISTEMA DE MADRID

Arreglo Protocolo

ANTIGUA Y BARBUDA                   - 20/03/2000

CUBA                                                6/12/89            26/12/1995

COLOMBIA                                        - 29/08/2012

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE            - 8/12/2008
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PRINCIPIOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE MADRID

• PRECISA UNA SOLICITUD DE BASE EN EL PAÍS DE ORIGEN DEL SOLICITANTE

• LA MARCA INTERNACIONAL NUNCA PROTEGE LA MARCA EN EL PAÍS DE ORIGEN

• SE PRESENTA EN LA OFICINA NACIONAL DEL PAÍS DE ORIGEN

• HAY UNA PUBLICACIÓN INTERNACIONAL DE LA SOLICITUD Y UNA EVENTUAL
REPUBLICACIÓN EN LOS PAÍSES DESIGNADOS

• HAY UN PLAZO MÁXIMO 12-18 MESES PARA QUE LA OFICINA DEL PAÍS
DESIGNADO COMUNIQUE A OMPI SOBRE POSIBLES OBJECIONES/OPOSICIONES.
EN CASO CONTRARIO LA MARCA SE PRESUME REGISTRADA

• LA MARCA INTERNACIONAL ES EQUIVALENTE A UNA MARCA NACIONAL EN 

LOS PAÍSES DESIGNADOS RESPECTO A - TRAMITACIÓN
- NULIDAD
- ACCIONES POR INFRACCIÓN

• LA SOLICITUD DE
- RENOVACIÓN
- CAMBIO DE NOMBRE/DIRECCIÓN
- CESIÓN

SE TRAMITAN DE FORMA 
CENTRALIZADA EN OMPI



Sociedad Profesional de Agentes de patentes y marcas desde 1902. Barcelona, Madrid y Alicante.

13/32

TRAMITACIÓN BAJO EL PROTOCOLO DE MADRIDTRAMITACIÓN BAJO EL PROTOCOLO DE MADRID
SOLICITUD NACIONAL

SOLICITUD INTERNACIONAL
Reivindicación de Prioridad (6 meses)

Dentro de los 2 meses, si
no se pierde la fecha de
presentación (fecha de
prioridad)!

En la Oficina
Nacional

Examen de Formalidades
p. ej.: Clasificación

Por OMPI
NOTIFICACIÓN A LAS OFICINAS 

DESIGNADAS

TRANSMISIÓN A OMPI 
(GINEBRA)

Por OMPI

PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍNPor OMPI

PROCEDIMIENTOS NACIONALES
p.ej.: Examen, oposición, etc.

En cada Oficina
designada

En la Oficina
Nacional

Por la Oficina
Nacional

18 meses para notificar
objeciones

REGISTRO AUTOMÁTICO SI NO 
SE RECIBEN OBJECIONES OBJECIÓN       CONTESTACIÓN       DECISIÓN
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EFECTO TERRITORIALEFECTO TERRITORIAL

• EL MISMO QUE EL DE UNA SOLICITUD/REGISTRO NACIONAL O REGIONAL

• NO PUEDE EXTENDER SUS EFECTOS AL PAÍS DE ORGEN (PROTEGIDO A TRAVÉS 
DE LA SOLICITUD DE BASE) 

• SE PUEDE EXTENDER UN REGISTRO INTERNACIONAL A OTROS PAÍSES

EXTENSIÓN TERRITORIAL: - NUEVA TASA BASE

- TASA DE DESIGNACIÓN POR PAÍS

- PRIORIDAD            FECHA DE 
PRESENTACIÓN DE LA E.T.

- NUEVA TRAMITACIÓN PARA LOS NUEVOS 
PAÍSES

- DURACIÓN: LO QUE LE QUEDA A LA MARCA 
INTERNACIONAL ORIGINAL

- SE RENUEVA LA MARCA INTERNACIONAL 
PARA LOS PAÍSES ORIGINARIOS Y LOS 
EXTENDIDOS A LA VEZ.
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REEMPLAZO DE LOS REGISTROS NACIONALES O 
REGIONALES POR LA MARCA INTERNACIONAL

REEMPLAZO DE LOS REGISTROS NACIONALES O 
REGIONALES POR LA MARCA INTERNACIONAL

1) 2 MARCAS IDÉNTICAS

2) AMBAS DEL MISMO SOLICITANTE

3) TODOS LOS PRODUCTOS/SERVICIOS DE LA
MARCA NACIONAL O REGIONAL DEBEN
ESTAR INCLUIDOS EN LA MARCA
INTERNACIONAL

4) LA MARCA INTERNACIONAL REEMPLAZA LA 
MARCA NACIONAL O REGIONAL

NACIONAL/REGIONAL 
(ANTERIOR)
MARCA INTERNACIONAL 
(POSTERIOR)
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CONCESIÓN/RECHAZO EN BASE A MOTIVOS 
PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL PARA 

SOLICITUDES NACIONALES BAJO EL 
CONVENIO DE PARÍS

NOTIFICACIÓN DE CONCESIÓN O 
RECHAZO PROVISIONAL A OMPI

NOTIFICACIÓN AL 
SOLICITANTE/REPRESENTANTE

CONTESTACIÓN DE ACUERDO 
CON NORMAS NACIONALES

DECISIÓN PAÍS POR PAÍS

NOTIFICACIÓN A OMPI Y AL 
SOLICITANTE

MOTIVOS ABSOLUTOS/RELATIVOS:
p. ej..:  
- Falta de distintividad  
- Similitud con Marca anterior
- Oposición

PLAZO : 12 o 18 meses

Por la Oficina
Nacional

Por la Oficina
Nacional

Por OMPI

Por la Oficina
Nacional

Por la Oficina
Nacional

A TRAVÉS DE MANDATARIO 
LOCAL

EJEMPLO

EN LA MARCA COMUNITARIA ES 
POSIBLE CONVERTIR EN 

SOLICITUDES O DESIGNACIONES 
NACIONALES

PROCEDIMIENTOS NACIONALES PARA LA MARCA INTERNACIONALPROCEDIMIENTOS NACIONALES PARA LA MARCA INTERNACIONAL
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RETURN
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DURACIÓNDURACIÓN
- 10 AÑOS DESDE LA SOLICITUD

- RENOVACIONES POR PERÍODOS DE 10 AÑOS 

DEPENDENCIA DE LA SOLICITUD O REGISTRO DE BASE

6 meses antes de la fecha de vencimiento
6 meses después (con recargo)

- 5 AÑOS DESDE LA FECHA DE PRESENTACIÓN

- LA CONVERSIÓN PUEDE PRESENTARSE EN CADA PAÍS DESIGNADO DENTRO DE LOS 3 MESES

SI LA SOLICITUD BASE

SI LA DECISIÓN FINAL SE TOMA SOBRE
(dentro de los 5 años)

- SE RETIRA
- CADUCA
- SE RENUNCIA
- HAY UNA DECISIÓN FINAL

- Denegación
- Revocación
- Cancelación
- Invalidación

Recurso contra rechazo

Acción

Oposición

Retirada 
Revocación 
Cancelación 
Invalidación

- SI LA MARCA
INTERNACIONAL
DESAPARECE
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CESIONES, CAMBIOS DE NOMBRECESIONES, CAMBIOS DE NOMBRE

SE EFECTÚA MEDIANTE UNA SOLICITUD ÚNICA
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IDIOMASIDIOMAS

FRANCÉS / INGLÉS / ESPAÑOL

LA OFICINA DE ORIGEN PUEDE LIMITAR EL IDIOMA A
UNO DE ELLOS O PERMITIR QUE EL SOLICITANTE
PUEDA ESCOGER ENTRE DOS O TRES DE ELLOS
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PAGO DE TASASPAGO DE TASAS

• DEBITADO EN CUENTA CORRIENTE
• CHEQUE POSTAL 
• CUENTA BANCARIA 
• CHEQUE BANCARIO
• EFECTIVO
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I
SISTEMA

NACIONAL

- INDEPENDIENTE DEL 
REGISTRO DE BASE

-HONORARIOS DE 
AGENTES LOCALES

II
PROTOCOLO DE

MADRID

-DEPENDENCIA DE LA
SOLICITUD DE BASE

POR 5 AÑOS

- SE PRODUCE UN AHORRO 
EN HONORARIOS 

PROFESIONALES DEL 
REPRESENTANTE LOCAL EN 
LO QUE HACE REFERENCIA 

A LA SOLICITUD / 
RENOVACIÓN / CESIÓN 
(AHORRO DE COSTES)

VENTAJAS/DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS 
NACIONAL Y DEL PROTOCOLO DE MADRID (1/2)

VENTAJAS/DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS 
NACIONAL Y DEL PROTOCOLO DE MADRID (1/2)



Sociedad Profesional de Agentes de patentes y marcas desde 1902. Barcelona, Madrid y Alicante.

23/32

I
SISTEMA 

NACIONAL

- REQUIERE NUEVA 
SOLICITUD PARA CUBRIR 

NUEVOS PAÍSES

-PUEDE CEDERSE SIN 
RESTRICCIONES DE 

NACIONALIDAD DEL 
CESIONARIO

II
PROTOCOLO DE

MADRID

- REQUIERE EXTENSIÓN 
TERRITORIAL PARA CUBRIR 

NUEVOS PAÍSES

- NO PUEDE CEDERSE A 
MIEMBROS QUE NO SEAN DEL 

SISTEMA DE MADRID (QUE 
SEAN NACIONALES O QUE 

TENGAN UN 
ESTABLECIMIENTO EN UN 

PAÍS MIEMBRO)

VENTAJAS/DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS 
NACIONAL Y DEL PROTOCOLO DE MADRID(2/2)

VENTAJAS/DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS 
NACIONAL Y DEL PROTOCOLO DE MADRID(2/2)
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NUEVO PAPEL DEL MANDATARIO LOCAL
BAJO EL PROTOCOLO

NUEVO PAPEL DEL MANDATARIO LOCAL
BAJO EL PROTOCOLO

- ASESORAMIENTO EN BÚSQUEDAS ANTES DE LA PRESENTACIÓN.

-ASESORAMIENTO Y CONTESTACIÓN A ACCIONES OFICIALES / 
OPOSICIONES, DECLARACIONES DE CONSENTIMIENTO, ACUERDOS, ETC.

-VIGILANCIA Y PRESENTACIÓN DE OPOSICIONES
A NUEVAS SOLICITUDES 

- ASESORAMIENTO E INTERVENCIÓN EN INFRACCIONES.

- ASESORAMIENTO EN LICENCIAS, CESIONES, ETC. (PERO NO INTERVIENE 
EN LA INSCRIPCIÓN

NACIONALES
MADRID
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COMPARACIÓN DE FASES PROCEDIMENTALESCOMPARACIÓN DE FASES PROCEDIMENTALES

Procedimiento Nacional Lengua Protocolo de Madrid Lengua

Presentación Oficina Nacional       Del país          OMPI                                  IN/FR/ES

Examen Formal Oficina Nacional       Del país          OMPI IN/FR/ES
Publicación Oficina Nacional       Del país          OMPI (republicación IN/FR/ES

opcional por la
oficina nacional)

Oposición Sustantiva         Oficina Nacional       Del país          Oficina Nacional               Del país 

Oposición Opcional  Oficina Nacional       Del país          Oficina Nacional Del país

Plazo (para objeciones)     Según legislación       Del país          12/18 Meses -------
nacional

Plazo (para decidir)           Según legislación       Del país          No -------
nacional

Decisión                              Oficina Nacional        Del país          Oficina Nacional               IN/FR/ES

Renovaciones                     Oficina Nacional        Del país          OMPI                                 IN/FR/ES
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EFECTOS DEL PROTOCOLO DE MADRIDEFECTOS DEL PROTOCOLO DE MADRID

- PARA LOS NACIONALES DE UN PAIS DESIGNADO (I)

- PARA OTROS MIEMBROS DEL PROTOCOLO (II)

- PARA OFICINAS NACIONALES (III)

- PARA EL SISTEMA DE MARCAS EN SU CONJUNTO (IV)
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PARA NACIONALES DE UN PAÍS DESIGNADO (I)PARA NACIONALES DE UN PAÍS DESIGNADO (I)

- VENTAJAS PARA LOS SOLICITANTES DEL PAÍS QUE EXTIENDEN MARCAS AL EXTRANJERO

- MÁS MARCAS REGISTRADAS

- EVENTUALES RETRASOS EN LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES NACIONALES SI LA
OFICINA NACIONAL NO ES CAPAZ DE MANEJAR EN PLAZO TODOS LOS CASOS (EL
PROTOCOLO DE MADRID TIENE PRIORIDAD DEBIDO A SUS PLAZOS DE VENCIMIENTO)

- PUESTO QUE EL SISTEMA DE MADRID CONTEMPLA COMO LENGUA OFICIAL EL ESPAÑOL,
TODAS LAS SOLICITUDES DE MARCAS INTERNACIONALES SE PUBLICAN EN DICHO IDIOMA.
NO OBSTANTE SE APRECIAN CON FRECUENCIA ERRORES GRAVES DE TRADUCCIÓN POR
PARTE DE OMPI AL TRADUCIR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESENTADOS EN INGLÉS O
FRANCÉS AL ESPAÑOL

MAYOR COMPLEJIDAD DE LAS
BÚSQUEDAS

MAYOR DIFICULTAD PARA ADOPTAR Y
REGISTRAR NUEVAS MARCAS

INCREMENTA LOS COSTES DE
VIGILANCIA Y OPOSICIONES
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PARA OTROS MIEMBROS DEL PROTOCOLO (II)PARA OTROS MIEMBROS DEL PROTOCOLO (II)

- ES MÁS FÁCIL PROTEGERSE EN MERCADOS
EXTRANJEROS

- TENDENCIA A LA SOBREPROTECCIÓN

- PROTECCIÓN SOLICITADA EN MUCHOS PAÍSES
DEBIDO A QUE LOS COSTES SON BAJOS

- ABANDONO DE LAS SOLICITUDES CUANDO
SURGEN OBJECIONES PARA EVITAR INCURRIR EN
GASTOS
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PARA LAS OFICINAS NACIONALES (III)PARA LAS OFICINAS NACIONALES (III)

- MÁS TRABAJO DE TRAMITACIÓN CON PLAZOS CORTOS

NECESIDAD DE ADJUDICAR MÁS RECURSOS POR PARTE DEL
NUEVO PAÍS MIEMBRO

- CUANDO SÓLAMENTE UNA PARTE DE LOS SOLICITANTES CONTESTAN
LAS ACCIONES OFICIALES DESAPROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS DE LA OFICINA NACIONAL

- MÁS REGISTROS INCREMENTA EL NÚMERO DE OBJECIONES
EN NUEVAS SOLICITUDES

COMPLEJIDAD DEL EXAMEN
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PARA EL SISTEMA DE MARCAS EN SU 
CONJUNTO (IV)

PARA EL SISTEMA DE MARCAS EN SU 
CONJUNTO (IV)

- FACILITA LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL A BAJO COSTE
EN ALCANCE

- PROMUEVE LA SOBREPROTECCIÓN
EN EXTENSIÓN GEOGRÁFICA

- COLAPSA LOS REGISTROS DE MARCAS

- MUCHOS REGISTROS SE HACEN SIN UNA INTENCIÓN REAL DE SER
UTILIZADOS

LA BÚSQUEDA
- COMPLICA EL EXAMEN

LA ADOPCIÓN DE NUEVAS MARCAS
LA VIGILANCIA / OPOSICIONES

- NECESIDAD DE EQUILIBRIO
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IMPACTO DEL PROTOCOLO DE MADRIDIMPACTO DEL PROTOCOLO DE MADRID

- EL PROTOCOLO DE MADRID SOLAMENTE PUEDE UTILIZARSE PARA PRESENTAR UNA
MARCA AL EXTRANJERO NO BENEFICIA A LOS SOLICITANTES QUE ÚNICAMENTE
UTILIZAN MARCAS EN EL MERCADO DOMÉSTICO

- ABARATA LA PRESENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE MARCAS EN EL EXTRANJERO PARA
AQUÉLLOS QUE LO NECESITAN

- PUESTO QUE ES MÁS BARATO EXTENDER MARCAS EN MERCADOS EXTERIORES
MUCHOS SOLICITANTES EXTRANJEROS PROTEGEN MARCAS EN OTROS PAÍSES QUE
DE OTRA MANERA NO PROTEGERÍAN YA QUE NO LO NECESITAN

- DEBIDO AL BAJO COSTE DE LAS DESIGNACIONES SE SOLICITAN LISTAS DE
PRODUCTOS O SERVICIOS MUY AMPLIAS Y EN MUCHAS CLASES

- CUANDO ESTAS DESIGNACIONES SON OBJETADAS PARTICULARMENTE EN PAÍSES
QUE NO SEAN LOS MERCADOS PRINCIPALES, CON FRECUENCIA NO SE CONTESTAN
ESTAS OBJECIONES

- EL PROTOCOLO DE MADRID TIENE UN EFECTO EN EL INCREMENTO DEL NÚMERO
DE MARCAS PROTEGIDAS EN UN PAÍS DETERMINADO
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DURAN-CORRETJER S.L.P.
Còrsega, 329

08037 Barcelona
España

Info@duran.es
www.duran.es
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