REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CAMARA DE
DIPUTADOS .

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN
PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL
PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO
DE MADRID RELATIVO Al REGISTRO
INTERNACIONAL DE MARCAS, ADOPTADO
EN MADRID FEIL. 27 DE JUNIO DE 1989,
MODIFICADO EL 3 DE QOCTUBRE DE 2006
Y EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2007.

Santiago, 27 de noviembre de 2020.

MENSAJE N° 463-368/

Henorable Cémara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra
consideracién el Protocolc concerniente al
Arreglo de Madrid relative al Registro
Internacional de Marcas, adoptado en Madrid
el 27 de junio de 198%, modificadoc el 3 de
octubre de 2006 y el 12 de noviembre de
2007.

I. ANTECEDENTES

La propiedad intelectual (PI} es una
rama del derecho gque busca por una parte
fomentar la innovacidén y la difusién del
conocimiento y por la otra facilitar la

transferencia tecnclégica. A esta légica
responden las patentes, los meodelos de
utilidad, las topografias de circuitos

integrados, las variedades vegetales y el
derecho de autor.
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Ademés, la PI ordena los mercados
facilitando la toma de decisiones por parte
de los consumidores y evitando la confusién
en el publico consumidor. Dentro de este
segundo grupc estén las marcas, las
indicaciones geogrédficas, las denominaciones
de origen, los disefios industriales y la
normativa sobre competencia desleal.

La entidad encargada de administrar vy
gestionar el otorgamientc de derechos de
propiedad industrial en Chile es el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial,
INAPI, entidad creada en 2008 en virtud de
la ley N° 20.254, 1la que comenzd sus
cperacicnes el afic siguiente.

INAPI ha recibide ~en los Gltimos diez
afiocs- un promedio anual de més de 70.000
solicitudes de registros y ha efectuado un
promedic de mas de 50.000 registros al afio,
segun se aprecia en los cuadros 1 y 2
siguientes:

Cuadro N° 1: Namere de solicitudes de registros de
derechos de
propiedad industrial recibidas en INAPT

Patentes de | Marcas comerciales | Modelos de | Disefios
Ao | Invencién | Nuevas | Renovaciones Utilidad | Industriales
2010 1.072] 37.709 21.393 70 509
2011 27791 43.225 26.708 9N 507
2012 3.0201 41494 32.267 130 600
2013 3.057) 42751 26.081 102 648
2014 31021 41.818 26.058 125 409
2015 3.271 | 42,699 25.977 106 405
20106 2907 45.024 22,564 110 401
2017 2.894| 45,058 23.285 140 438
2018 3.0994{ 47.502 17.315 140 602
2019 3.238] 46.991 16.250 137 528
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Cuadro N° 2: Nimero de registros de derechos de
propiedad industrial otorgadeos por INAPI

. Patentes de Marcas comerciales Modelos de | Disefios
Afo Invenciéon | Nuevas | Renovaciones Utilidad | Industriales
2010 968 26.287 17.561 i5 254
2011 913 26.720 15.043 17 217
2012 775 20.540 15.587 44 287
2013 904 26.742 29.209 31 373
2014 706 35.029 20.868 45 560
2015 1.038 35.962 18.840 30 427
2016 2.053 34,108 20.446 45 410
2017 1.596 34.735 19.077 51 673
2018 1.599 28.801 19.348 72 340
2019 1.490 35.934 18.640 81 368

Para la economia del futuro se reguiere
avanzar en un sistema de PI medernc vy
equilibrade. Es esencial gque nuestro sistema
de PI esté preparado ©para promover la
modernizacién y la competitividad de nuestra
matriz productiva vy asi incentivar el
desarrclloe de la innovacidn Y del
emprendimiento, de manera no sb6lo de
consolidar 1la insercidén de Chile a nivel
glebal, sino gue también para fortalecer
nuestro interés por censtituirnos en un polo
de innovacién en la regidén latinoamericana,
atrayendc a guienes inventan, crean e
invierten en nuevos desarrcllos.

La propiedad intelectual, come muchas
otras areas de la economia, se ha adaptadc
al mundo global; es asi como sus reglas,
practicas y procedimientos se encuentran
altamente estandarizados en normas de
derecho internacicnal. Es la OMPI, agencia
especializada de Naciones Unidas creada en
1867 y gue cuenta a la fecha con 191 Estados
miembros, la encargada de la administracién
de la gran mayoria de les tratades
internacicnales gue regulan la utilizacién
de la PI en el mundo y gue conforman gran
parte de la llamada “arquitectura
internaciocnal de la PI”.
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Durante la Gltima década, INAPI ha
asumido una agenda progresiva para
modernizar internamente el sistema de
propiedad intelectual de nuestro pais,
acorde con los estandares internacicnales vy
manteniendo el necesario balance entre los
legitimos intereses de los titulares de
derechos y aquellos que corresponden a los
consumidores y usuarios. De esta manera,
efectué una revisidn y mejora integral de
todos sus precesos, renovd completamente su
infraestructura fisica v tecneldgica,
implementd plataformas que  permiten la
completa tramitacidén en linea de todas las
solicitudes, todos los dias del afic y desde
cualquier parte del pails y del mundo; todo
ello conjuntamente con brindar acceso remcto
2 los expedientes y registros de derechos de
propiedad industrial, haciendo mé&s eficaces
v eficientes todos los servicios que
histéricamente se ofrecian a la ciudadania.
Estos ademas fueron complementados cen
nuevos servicics dirigidos a difundir el
conocimiente y facilitar la transferencia
tecnolégica. Comc resultado, & octubre de
2020 el 98 por ciento de lcos trémites se
realizaban en linea y los tiempecs promedics
de tramitacién alcanzados se sittian entre
los mejores & nivel mundial (3,3 meses en
marcas y 3,2 afios en patentes).

Esta modernizacidén de INAFI también se
proyectd en su gestidn internacional, ya que
durante la ultima década logrdé incorporarse
exlitcosamente a uno de los tratados
internacionales més importantes en PI, como
es el Tratado de Cooperacidén en materia de
Patentes, PCT, al gue Chile adhiridé en junio
de 2002. También, el afo 2012 INAPI logrd
ser reconocido y designado por OMPI dentro
del selecto grupo de oficinas de PI
autorizadas para funcionar a nivel mundial
como Administracién Encargada de la Busqueda
Internacicnal v del Examen Preliminar
Internacicnal del PCT, prestando servicios
al exterior mediante la emisién de informes
a solicitantes de otros paises
latincamericancs miembros del tratado, como
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Esta nueva fase de desarrollo gue se
prepone implica gque el pais podrad alcanzar
un  ecosistema mejor posicionado y @ més
integrade para la inversién y la economia
del <futurc centradc en la promocién del
conocimiento y la tecnolegia.

Para ayudar en ese propdsite, el
Gobierno estima necesario gque el pais se
integre a nuevos tratados internacicnales de
P1 para dar una clara sefial que esté
adhiriende a las practicas internacicnales
mayocrmente aceptadas en cada una de las
areas a las que se refieren esos tratados.
Sobre esta materia se refirid el ex Director
General de OMPI, Sr. Francis Gurry al
inaugurar la Asamblea General de lcs Estados
miembros de OMPI, a fines del arfo 2017:

"A la par del nimerco de miembros de la
OMFPI, me es muy grato constatar el aumento,
en los udltimos doce meses, de las adhesiones
a los tratados que administra la
Organizacidn. Este semana se conseguird
otro hito en el Sistema de Madrid con la
adhesicén de Indonesia, que pasard a ser la
Parte Contratante n°l00 del Protocolc de
Madrid. Pasard asi el Protocolo de Madrid a
ser el quinto tratado administrado por la
Organizacidn, junto con el Convenio de la
OMPI, el (Convenio de Paris, el Convenio de
Berna y el PCT, con 100 © mas partes
contratantes. Varios otros tratados tienen
mds de 90 partes contratantes, lo gque nos
acerca al objetivo expuesto en el plan
estratégico a mediano plazo de que la OMPI
tenga 12 tratades «con mds de 100 partes
contratantes cada uno.”?

De los 26 tratados internacionales
administrados por la OMPI, 14 de ellos se
refieren a temas relacionados con la
propiedad industrial (sin considerar el

2

“ Discurso pronunciade peor el Director General de OMPI el 2 de octubre de

2017, con ocasidén de la apertura de la Asamblea General de la organizacidn
que se llevd a efecto en su sede de Ginebra, del 2 al 11 de cctubre de ese

afio.
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tratado de Nairobi sobre proteccidén de
simbeolo olimpico). Sin embargo, Chile es
parte de sdlo cuatro de ellos. Esta
circunstancia deja a nuestro pails en una
situacién de desmedro en relacién a la
estandarizacidn de procesocs Y de
convergencia con las mejores précticas
internacionales, lo gue redunda en que
nuestros emprendedores, innovadores Y
usuarios del sistema de PI se vean impedidos
de utilizar en todo su potencial Y
capacidad, las ventajas y simplificaciones
en la constitucién de sus derechos, que les
ofrece el sistema internacional.

Es necesaric subsanar esta situacidn vy
para ellc se ha resuelto someter a la
consideracidén del Honorable Congreso
Nacional un proyecto de acuerdo que aprueba
el Protocolo concerniente al Arregle de
Madrid relativo al Registro Internacicnal de
Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junioc de
1989, modificado el 3 de octubre de 2006 vy
el 12 de noviembre de 2007.

Este Protocolo tiene dos objetivos: en
primer lugar, simplificar los procedimientos
con el fin de reducir los costos y las
formalidades derivados de la proteccidn de
una marca; en segqunde lugar, facilitar la
gestidén posterior de esta proteccién, dado
que el registro internacional equivale a un
conjunto de registros nacionales. Sélo es
preciso renovar un registro y cambios tales
como una titularidad o el nombre o direccidén
del titular puede inscribirse en el registro
internacional mediante un sencillo
procedimiento. El alcance mundial de 1los
procedimientos de este sistema de proteccién
lo hace mas econdmico y sencille; asi,
muchas empresas gue, como las Pymes, no
podian permitirse proteger sus marcas a
nivel internacional ven ahora hecha realidad
esta posibilidad. Los intereses de las Pymes
también se ven faveorecidos por la
contribucién del sistema al desarrocllo
econdémico y a la lealtad de la competencia a
nivel nacional, regional y mundial.
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II. PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE
MADRID RELATIVO AL REGISTRO
INTERNACIONAL DE MARCAS

1. Comercic y marcas comerciales

Las marcas cumplen un importante papel
en la ordenacidén de los mercados. De una
parte, permiten a los emMpresarios
diferenciar sus productos y servicios de los
de sus competidores, con lo cual se permite
que el prestigic gque se atribuye a sus
productos o servicios sea protegido frente a
competidores desleales, de manera gque tal
que solo el titular de la marca pueda
autorizar el uso por tercercos. De la misma
manera, las marcas proporcionan infermaciédn
valiosa para los consumideres asociada con
los productos o servicios que las marcas
identifican come, por ejemplc, sobre la
calidad, seguridad, eficacia,
caracteristicas del producto e incluso en
algunas ocasiones sobre los valores que
atribuye a la empresa o emprendedor que esta
detrds de la fabricacién, distribucién de
los productos o de la prestacién de los
servicios. Ahi radica la funcidén publica vy
el interés publico presente en este tipo de
derecho de propiedad intelectual, cual es
evitar el riesgec de confusién en el
consumidor.

Agquélla constituye la funcidn
distintiva esencial de las marcas, pues por
medio de ellas el consumidor diferencia e
identifica agquello que quiere adquirir,
evitando ser engafiade. Es decir, el adecuado
funcionamiento del sistema de marcas no es
solamente del interés de los titulares de
éstas, sinc que, ilgualmente, es del interés
de las entidades responsables del correcto
funcionamiento de los mercados.

Este tipo de derechc (incluidas
solicitudes nuevas y renovaciones), es el de
mayor utilizacidn en nuestro pais y su uso
ha ide en aumento en los Ultimeos diez afios,
pasando de 43.848 sclicitudes por clase de
preductoes designadoes el afic 2010 a
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productos higiénicos come las &reas gue
exportan sus servicios con marcas
registradas; es decir, con un valor agregado
asccliade a activos intangibles. En el mismo
pericde los principales destincos de éstas
fueron Perd, Colombia, Brasil, Argentina,
México, Estados Unidoes de Norteamérica,
China, Uruguay, la Unién Eurcpea y Belivia.
Seis de ellcos son miembros del Sistema de
Madrid.

Debido & gue Chile no es parte del
Sistema de Madrid, los emprendedores,
inversionistas y empresas chilenas gque han
salido al exterior con preductes y servicios
con marcas asccladas han debido registrarlas
pais por pais. Elle significa que cada una
de las marcas chilenas que se han registrado
en el exterior han debidoe ser traducidas en
los idiomas cficiales de cada pais al que
acudieron, han debide utilizar maltiples vy
disimiles formularios de presentacién, pagar
tasas en distintas monedas y han debido
fijar domicilio c designar a un
representante o mandatario con domiciliec en
cada uno de los paises en que han querido
registrar sus marcas.

Desde la perspectiva de la atraccidn de
inversién extranjera, el Sistema de Madrid
podria servir como un incentive adicicnal
para la atraccidn de inversién de capitales
desde el extericr; y contribuiria a la idea
de gque Chile se censtituya en un pele
regional de innovacién.

2. El sistema de Madrid

El Arreglc de Madrid de 1891 abrié las
puertas a un mecanismo de registro
internacicnal de marcas. EL Protocolo
concerniente a dichce Arregleo, de 1989, ha
consolidado el Sistema de Madrid come un
mecanismo iddéneo para facilitar la
proteccidén internacional de las marcas.
Ambos tratados, tantc el Arreglo come su
Protccolo, constituyen el Sistema de Madrid.
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Una de las razones para su UsSO es gue
es mas econdmico que el sistema de registro
pais pocr pails de una marca, cuando se desea
obtener su protecciédn en varios mercados, a
traves de un sistema que ademds es mas
eficiente. Registrar pais por pais una marca
es costoso. A los costos por las tasas o
derechos fiscales en las monedas fijadas por
cada pais deben sumarse los costos de
traduccidn, de publicacién y de contratacidn
de agentes o abogados que actuardn como
representantes en cada uno de los palses en
los que se desee registrar la marca.

En la década del noventa del siglo
pasado, el Protocolo de Madrid introdujo una
serie de elementos nuevos en el sistema. La
finalidad de dichos elementos fue favorecer
la adhesidn de organizaciones
intergubernamentales que han creado su
propio sistema regicnal de registro de
marcas, come la Unién Europea v la Oficina
Africana de Propiedad Industrial; asi como
también hacerlo més atractive para los
paises.

Entre las caracteristicas particulares
del Protocelc de Madrid respecto del Arreglo
del mismo nombre cabe destacar las
siguientes: cada pais fija las “tasas
individuales” alternativas al sistema de
tasas suplementario y complementario; amplia
los plazos de denegacidén o notificacién de
la proteccidén de 12 a 18 meses, el que
ademas puede ser mayor en caso gue el pais
cuente con sistemas de oposicién de manera
previa a la concesién del registro; permite
que una solicitud nacicnzl (y no sdlo el
registro) permita dar inicic a una solicitud
internacicnal.

3. Descripcién del Sistema de Madrid en

general y de su Protocolo en particular

Come se ha indicado, su principal
objetivo es simplificar Y hacer mas
econdmica la proteccién simultanea de marcas
en varios palses. Desde esta perspectiva no
se trata de un preccedimiento de concesidén de
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conocimiento. Contiene también las
Instrucciones Administrativas para la

Aplicacién del Arreglo de Madrid relative al
Registro Internacional de Marcas vy del
Protocolo concerniente a ese Arreglo, las
gue dada su naturaleza Jjuridica no seran
sometidas a la aprobacidén de este Congreso.

El Sistema de Madrid crea una unién
para la cooperacién en la presentacidn vy
examen de las sclicitudes internacionales de
registro de marcas {articulo 1}, que permite
a los nacionales, domiciliados o que tengan
un establecimiento industrial o comercizl en
el territorio de una parte contratante
sclicitar la proteccidén simultdnea en la
totalidad ¢ en algunos de los miembros del
tratade {(articule 2).

El Protocolo centempla el
establecimientc de una Oficina Internacional
radicada en la OMPI, cuya tarea es gesticnar
el registro internacional de marcas,
preparar las conferencias de revisién del
tratadoe, ¥y ejecutar todas las tareas
administrativas que la Asamblea le atribuya
{articulec 11).

Para que el sistema pueda ser utilizadoe
se regquiere, por un lado, contar con una
sclicitud o registro nacicnal de una Parte
Contratante y pcr otrc lado, que el
sclicitante sea nacional, o gue esté
domiciliade © cuente con un establecimiento
en el territcoric de dicho miembro. Todas las
solicitudes deben ser presentadas a través
de la oficina donde se presentd la solicitud
0 registro gque sirve de base a la solicitud
internacional {articulc 2), que se dencmina
la oficina de origen.

Las oficinas de los paises designados
por el sclicitante en su solicitud
internacional deben pronunciarse en un plazo
determinado scbre la registrabilidad a nivel
nacional de la marca, cuyo registro ha sido
internacionalmente pedidc wvia el Sistema de
Madrid, debiendo notificar tanto la
denegacidn provisional come la definitiva a
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la oficina internacicnal de la OMPI y al
sclicitante.

En tantec oficina de origen, INAPI
deberid certificar que el contenido de la
solicitud internacional sea conforme con el
centenido de la solicitud o registro
nacional gue le sirve de base o fundamento,
cenforme a los contenidos minimocs
establecides en el Protocecleo de Madrid
(fecha y nUmerc de solicitud o registro,
segun ceorresponda, descripcidn de les
preductes y  servicios, ejemplares de la
marca; y asimismo deberd verificar gue el
conjunto de tasas haya sido pagado, cuando
las tasas sean abonadas por intermedic de la
oficina (articulec 3}.

La solicitud de registro internacional
debe designar al menos una parte contratante
en gue desea gue la marca sea protegida, no
pudiendo designarse el pails que corresponde
a la oficina de origen (articulc 3 bis).

Por su parte, la Cficina Internacional
de la OMPI revisa gque la solicitud cumpla
con los reguisitos formales establecidos en
el articulo 2 del Protocolo, luego de 1lo
cual procede a inscribirla en el registro
internacional y es publicada en la Gaceta de
la OMPI de Marcas Internacicnales. Ademas,
notifica & cada parte contratante en la que
se ha solicitado la proteccidén de manera gue
proceda a su tramitacidén a nivel local.

En tanto oficina designada, la
principal obligacidén sustantiva resultante
de adherir al Sistema de Madrid consiste en
gque toda marca inscrita en el Registrc
Internacicnal y zrespecto de la cual Chile
haya sido designade, deberd gquedar protegida
a partir de la fecha en gue se haya
efectuado la inscripcién en el Registrc
Internacional, de la misma manera gue si esa
marca hubiera sidc objeto de una sclicitud
directa ante la Oficina de Marcas chilena.
Es decir, tiene el wvalor de una marcsa
solicitada directamente ante INAPI siempre vy
cuandoc cumpla el preocedimiento vy sea
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registrable conforme establece la ley N°
19.039 scbre Propiedad Industrial (articulo
4.

De 1lo «contraric, su proteccién serd
denegada Y notificada a la Oficina
Internacional de la OMPI, con arregle al
plazo estipulade en el Protocole. Si INAPI
no efectia notificacién alguna de la
denegacién dentro del plazo aplicakle a la
solicitud, se considerard que la marca pasa
a estar protegida de la misma manera gue si
hubiera sido registrada directamente ante
dicha Oficina. La misma regla se aplica para
las marcas chilenas que utilicen el Sistema
de Madrid para registrarse en diversos
paises {articuleo 5).

Durante un pericde de cinco afos, el
registro internacional queda sujeto a la
situacidén en gue se encuentre la solicitud o
registro base, de tal manera que, si la
solicitud fuere abandonada, desistida o
denegada en dicho pericdo o si el registro
base deja de estar vigente durante ese
pericdo, el registro internacional dejard de
surtir efecto. Para este fin la oficina de
origen deberd notificar a la Oficina
Internacional la ocurrencia de cualgquiera de
dichas circunstancias, de manera gque ésta
proceda a cancelar el registro internacicnal
afectado y notifique a todas las oficinas de
las partes designadas {(articulo ©). En
cualquier <caso, el <titular del registroe
internacicnal ©puede acudir a tocdas las
oficinas designadas en el registro
internacional para transformarles en
registros nacionales, manteniendo la fecha
del registrec internacional.

El registro internacicnal se renueva
cada 10 afies, sujeto al pago de las tasas
establecidas en el Sistema de Madrid
{articulec 7).

El Sistema de Madrid contempla la
dencminada “extensiodn territorial”, que
permite gue una marca que se encuentra
registrada para determinadcos territorios
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pueda con posterioridad extenderse a nuevas
partes contratantes, asi como también pueda
ampliarse a los territorios de nuevos paises
gque adhleran al Sistema de Madrid. Para ello
deberd efectuarse una peticidén expresa vy
esta sujeta a los mismos procedimientos vy
efectos que la sclicitud para el registro
internacional (articulo 3 ter).

Asimismo, contempla la inscripcién del
cambio de nombre, de la direccién del
titular, el nombramiento de un representante
del titular y de cualquier otro dato
referido a dicho representante, de la
limitacidén respecto de la totalidad o de
alguna de las partes contratantes y de los
productos y serviciocs enumerados en el
registro internacional; y de cualgquier otro
dato seflalado en el Reglamento del Protocclo
referido a un registro internacional
mediante una uUnica solicitud y sujeta a las
Lasas establecidas conforme &zl Sistema de
Madrid (articulec 9 bis y 9 ter).

Una vez que una marca internaciocnal es
registrada ante la Oficina Internacional es
publicada en la “Gaceta de la OMPI de Marcas
Internacionales”, gque semanalmente publica
la ©Oficina Internacional, cuyo acceso es
gratuitc y puede ser consultada en linea. EL
Protocelo permite la publicacién de un avisc
relative al registro internacicnal a través
de los medics de publicidad establecidos en
la legislacién interna de cada miembro, sin
costo para el solicitante. Adicionalmente,
la OMPI remite su Gaceta en ejemplares
fisices para ser consultados en las oficinas
de las Partes Contratantes y se espera subir
esta gaceta en la plataforma en linea de
INAPI, para ccnsultas en la plataforma en
linea, gue concentra el 85% de las
transaccicnes ante el registro chileno de
propiedad industrial.

Las oficinas designadas podrén denegar
el registro nacional de la marca, conforme a
sus normas internas en el plazo de un afio,
pudiendo ampliarse a 18 meses si asi lo
declzara la parte contratante, pudiendo
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precisar ademéds gue cuando la denegacién
pueda resultar de una cposicién, esa
denegacidén podré ser notificada después del
vencimiento de los 18 meses. La denegacién
sera notificada al +titular del registro
internacional, guien contard con los mismos
recursos gue si  hubiese presentado la
solicitud directamente ante la oficina
nacicnal de registro, para lo cual debera
comparecer directamente ante la oficina
naciocnal.

En cualquier caso, la invalidacién de
un registro en el territoric de una parte
contratante no podra pronunciarse sin
ofrecer al titular del registro la
posibilidad de hacer valer sus derechcs en
Tiempe 0til {articulec 5).

El Sistema de Madrid contempla un set
de tasas consistente en una tasa bésica -
cuyoe producte anual, deducides los gastos
repartide en partes iguales entre las partes
cocntratantes—-, una tasa suplementaria per
toda clase scbre la tercera, en la que se
clasifiquen los productes ¢ servicics a los
que se aplique la marca y una tasa

complementaria para toda peticidn de
extensidén de la ©proteccién para abarcar
nuevos paises {articule 8). De la misma

manera, la inscripcién de cambic de titular,
de otros actes relativos al registro, la
renovacidén, la emisién de certificades vy
busquedas de anterioridades estédn sujetas al
pago de tasas (articulos 5 ter, 7 y 9 ter).

Las lenguas o¢ficiales del Sistema de
Madrid son el espaficl, el inglés v el
francés. El Prcotocole de Madrid entrard en
vigor para el nuevo miembro tres meses
después de la fecha de depésito del
instrumente de adhesién por el Gobierno de
Chile (articulo 16} v en casc de ser
denunciade con posterioridad, esta denuncia
surtira efecto un afio después del dia en que
el Director General de la OMPI haya recibido
la notificacidén respectiva. En este caso, el
titular del registro internacicnal podréa
presentar una sclicitud de registro de 1la
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misma en la Oficina del pais u organizacién
intergubernamental gque denuncie el tratado,
la cuel serd tramitada como si hubiera side
presentada en la fecha del registro
internacicnal ¢ de la inscripcién de 1la
extensidén territorial, contando con dcs zfios
para realizar esta actuacidén  ante la
respectiva oficina nacicnal de registro
(articulec 15}.

El Protocecle de Madrid permite que los
paises formulen una serie de declaraciones
al momento de adherir al Tratado respecto a
las condiciones y alcance gque atribuiran a
agquellas disposicicnes gque contienen normas
facultativas, de manera de optar con
aquellas gque mejor se acomodan al sistema
nacional y a los intereses de nuestro pais.

5. Beneficios del Sistema de Madrid
(Protocolo del Arreglo de Madrid)

La adhesidén al Protocolo del Arreglo de
Madrid presenta diversas ventajas, que
pueden ser explicadas tanto desde la
perspectiva de los titulares de registros de
marcas, como de la eccnomia de un pais y del
gobierno de los palises miembros:

a) Ventajas para los solicitantes o
titulares de marcas

i) Con la adhesién al Protocelc del
Arreglo de Madrid, las compafiias chilenas
tienen la posibilidad de obtener proteccién
para sus marcas y mantener dicha proteccién
en varics paises, por un Unico conducto, a
través de un trémite sencille vy econdmico.
Basta con presentar, por medic de la oficina
nacional de propiedad industrial, una unica
solicitud internacional, en un tnico idicma,
en la gue se designe a los paises en los que
se desea obtener preoteccidén y se paga un
Unico conjunto de tasas en una Unica moneda
{(francc suizo). De esta manera sSe evita
tener que presentar solicitudes separadas en
cada pals en el gue se desea obtener
proteccidn, pagar tasas en diferentes
monedas y traducir la solicitud en tantos
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idiomas como lenguas oficiazles comprendan
los paises de interés.

ii) Complementariamente, la
renovacién de la marca vy todo cambio
posterior en relacidn con el registro, como
por ejemplo, transferencias, cambios de
nombre, de representante o la direccidn
puede efectuarse de manera centralizada a
través de su inscripcidén en el Registro
Internacional mediante un UGnico y sencillo
tramite, con efectos en todos los paises
designados.

iii) La posibilidad de obtener de
forma sencilla y econdmica la proteccién de
una marca en maltiples jurisdicciones
constituye una ventaja evidente para las
empresas y emprendedores exportadores, pues
favorece la exportacidén asociada a un
intangible.

iv) Los titulares de marcas conocen
ex-ante los plazos estédndares miximos en
cada destino para conccer la opinidén
preliminar de las oficinas de los paises
designados, superando la incertidumbre gque
existe hoy en dia.

v) Elimina también para los titulares
el costo asociado a la publicacidén de las
solicitudes en los diarios oficiales de los
palses, que cobran por este servicio.

b} Ventajas para la economia nacional

i) La achesidén al Protocolo del
Arreglc de Madrid puede favorecer las
exportacicnes nacionales asociadas a marcas,
en la medida en que simplifica la proteccién
de las marcas chilenas en los paises de
destino de sus productos y/o servicios. Por

su parte, respecto de las empreasas
nacionales que va tienen sus marcas
registradas en el exterior podran

beneficiarse de la renovacién vy gestién
centralizada de ellas, a través del Sistema
de Madrid.
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ii) Ademés, es un medio para que las
empresas Y emprendedores chilenos obtengan
con mayor facilidad la proteccidén para sus
marcas en diverscs paises, dado que el
tramite se inicia a través de la designaciédn
del o locs paises de interés en la solicitud
internacional, en un unico idioma y con una
Unica moneda para el pago de las tasas o
derechos fiscales.

1ii} Esta eliminacién de trabas se
estima puede contribuir a un clima o entorno
mas propicio para la atraccién de
inversiones extranjeras, particularmente
porqgue las marcas son reconocidas
ampliamente cemo activos intangibles que se
encuentran protegidos incluso en los
Capitulos de Inversidén de los acuerdos de
libre comercioc, protegidos a través de los
mecanismos  de  sclucidén  de  controversias
inversionista-estado.

c) Ventajas para el Fisco de Chile

i) En lo que respecta a las
ventajas para el Estado, la adhesién al
Dresente Protocclo contribuye a generar
nuevos ingresos para el pais pues las Partes
Contratantes perciben una parte de las tasas
percibidas cada aflo. De esta forma, por cada
designacidn realizada en una solicitud ¢ en
un registro internacicnal, el pais podria
recibir:

ii) Una participacién scobre el total
correspondiente a los complementos de tasas
basicas recaudadas por la OMPI (el importe
de dicheos complementos es de 100 francos
suizos).

iii} Sobre el total correspondiente
a2 las tasas suplementarias percibidas por
cada clase de productos o servicics a partir
de la tercera clase {de oltros 100 franccs
suizos) o© el importe correspondiente a la
tasa individual, en el caso que Chile fiie
este tipo de tasas, cada vez gue nuestrc
pais sea designado en una sclicitud
internacicnal.
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Complementariamente, la Oficina
Internacional de la OMPI distribuye cada afio
de forma equitativa entre sus miembros los
excedentes gque resultan de cada ejercicio
una vez deducidc del producto anual
procedente de las tasas Dbasicas de los

diferentes ingresos del registro
internacicnal los gastos y cargos propics
del funcionamiento del registro
internacicnal.

Gracias a las estadisticas

proporcicnadas por OMPI se sabe que una vez
que un pals adhiere al sistema de Madrid
recibird un incremento gradual del numero de
solicitudes marcas internacionales como pais
designado. Esto significa en lo que respecta
al volumen de trabajo para INAPI, una
estimacién de un crecimiento de un 30%.
Dicho aumento no se estima gue perjudique
los tiempecs globales de respuesta del
Instituto, pues la eficiencia alcanzada en
la gestidén de marcas llevd a que en el afio
2019 los tiempos promedic tramitacién fueran
de solo 3,3 meses para el registro de una
marca sin observaciones ni oposiciones; vy
que los Juicios de oposicidn fueran
terminados en 11,2 meses. Considerandc que
el Sistema de Madrid establece un periodo de
18 meses (y que ademds éste se puede
extender a m&s meses cuando las oficinas
tienen sistemas de oposicién (como es el
caso de Chile), INAPI estard en condiciones
de notificar sus decisiones dentro de los
periodos estipulados en dicho tratado y por
tanto dicho incremento podrd ser absocorbido
con la actual dotacidn del Instituto.

Por regla general cuando INAPI sea
oficina designada no requerird efectuar el
examen formal pudiendo concentrar sus
esfuerzos en la decisidn sustantiva sobre la
registrabilidad de la marca, puesto que las
solicitudes internacionales de marcas que

contengan O consistan en elementos
figurativos son clasificadas por la Oficina
Internacional, lc que importa un
significativo ahorre en un trabajo altamente
especializado, al que INAPT destina

importantes recursos humanos.
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Les costos ascciades a la gestién vy
mantenimiente de plataformas vy sistemas
tecnoldogicos gue permitan mantener las
comunicaciones con la Oficina Internacional
de la CMPI son provistos por dicho organismo
internacional.

En suma, el Protocolo al Arreglo de
Madrid abre una nueva ruta de oportunidades
para gue emprendedores o empresas chilenas o
residentes con establecimientos comerciales
© industriales en el pais, protejan sus
marcas en el exterior, & través del Sistema
de Madrid. De la misma forma que el Tratadc
de Cooperacién en Materia de Patentes ha
permitide la internacionalizacién de las
invenciones chilenas, se espera gque este
tratado facilite la proteccidn y gestién de
las marcas chilenas en el exterior.

Desde la perspectiva de la inversién
extranjera se estima facilitard el registro
en Chile de marcas procedentes del exterior,
estimandese un incrementc gradual que podria
ser en tornc a un 30%, respecto de las
presentacicnes que actualmente INAPI recibe.

Como en los otres tratados objeto de
este preoyecte, su adhesién no implica una
mayor contribucién de Chile ante la OMPI,
debide a la instauracidén del sistema de la
contribucién UGnica, independientemente del
numerc de tratades a los que adhiera un
pais.

En mérito de lo antericrmente expuesto,
tengo el hecnor de someter &  vuestra
consideracidn, el siguiente

PROYECTO D E LA CUERTDDO

“ARTICULO UNICO.-

Apruébase el “Protocolo concerniente al

Arreglo de Madrid relative al Registre 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 20077.7.












































































































































































































































































































