PRINCIPALES NOVEDADES DEL TRATADO
DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS

El 27 de marzo de 2006, 147 Estados miembros de
la Organizaciéon Mundial de Propiedad Intelectual
(OMPI) aprobaron el Tratado de Singapur sobre el
Derecho de Marcas (el «Tratado de Singapur»), tras
cuatro anos de trabajos de revision del Trademark
Law Treaty o Tratado de Ginebra de 1994 (el «Tra-
tado de Ginebra»). El Instrumento de Ratificacion
de Espana fue depositado el 18 de febrero ante la
OMPI y la entrada en vigor se produjo el 18 de
mayo tras su publicacion en el Boletin Oficial del
Estado el dia 4 de mayo.

Aunque originariamente el Tratado de Ginebra
tenia por objeto simplificar la solicitud y manteni-
miento de los derechos de marca en todos sus Esta-
dos miembros mediante la unificacion de los requi-
sitos tanto formales como sustantivos exigibles a tal
fin, finalmente se limito a la regulacion de aspectos
formales y de procedimiento, con la excepcion de
algunas cuestiones sustantivas, como es el caso del
reconocimiento de las marcas de servicios.

El Tratado de Singapur constituye un paso mas en
el proceso para uniformizar a nivel internacional el
Derecho de marcas. En particular, de un lado, con-
creta algunos de los aspectos ya regulados en el Tra-
tado de Ginebra y, de otro lado, establece una regu-
lacion ex novo para cuestiones como las licencias.

De conformidad con lo establecido en el Tratado de
Viena sobre el Derecho de los Tratados, el Tratado
de Singapur sustituye plenamente al Tratado de
Ginebra a los efectos de determinar las relaciones
entre los estados que sean miembros de ambos tra-
tados. Asi las cosas, el Tratado de Ginebra subsistira
unicamente en lo que se refiere a las relaciones entre
Espana y las partes contratantes del Tratado de
Ginebra que no sean parte del Tratado de Singapur.

Los cambios introducidos en el Tratado de Singapur
obedecen esencialmente a los siguientes objetivos:

() Facilitar la actualizacién de las normas de
procedimiento: el Tratado de Ginebra no con-
tiene una regulacion exhaustiva de los procedi-
mientos de registro, sino que existe una remi-
sion al Reglamento, que en su concepcion
original debia modificarse mediante una deci-
sion de la asamblea de las partes contratantes.
Sin embargo, el Tratado de Ginebra fue final-
mente aprobado sin que se previese la creacion
de dicha asamblea, por lo que ha sido imposible
modificar el Reglamento y, con ello, actualizar
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las disposiciones relativas a los procedimientos
de registro a fin de adaptarlas a las nuevas nece-
sidades y circunstancias.

(ii) Revisar las disposiciones relativas a los dife-
rentes tipos de marcas protegidas: el Tratado de
Ginebra se aplica unicamente a las marcas cons-
tituidas por signos visibles y no contiene dispo-
siciones para el registro de otro tipo de signos,
como las marcas sonoras y las olfativas.

(iii) Adaptar las disposiciones del Tratado de Gi-
nebra a las novedades tecnologicas: el Tratado de
Ginebra fue aprobado en 1994 y las disposicio-
nes sobre comunicaciones no imponian a los Es-
tados que ya habian instrumentado medios de
comunicacion electronicos la obligacion de ad-
mitir las solicitudes presentadas por esos medios.

(iv) Introducir procedimientos especificos para
la inscripcion de licencias, asi como medidas de
subsanacion en caso de que los titulares no
cumplan los plazos.

A continuacion se detallaran, brevemente, las prin-
cipales novedades que el Tratado de Singapur ha
introducido respecto del hasta ahora vigente Trata-
do de Ginebra sobre el Derecho de Marcas de 27 de
octubre de 1994,

Creacion de una asamblea de partes
contratantes con facultades para modificar
el reglamento de desarrollo

El Tratado de Singapur prevé el establecimiento de
una asamblea de las partes contratantes que tiene
poderes para modificar el Reglamento.

La composicion y competencias de la asamblea
estan reguladas en el articulo 23 del Tratado. Con-
cretamente, la asamblea estd compuesta por un
delegado de cada parte contratante, y sus funciones
consisten en (i) tratar las cuestiones relativas al
desarrollo del Tratado, (ii) modificar el Reglamento,
incluidos los formularios internacionales tipo, (iii)
fijar las condiciones para la fecha de aplicacion de
las modificaciones y (iv) ejercer las demas funcio-
nes que le correspondan para velar por la aplica-
cién del Tratado. Ademas, segun se establece en el
articulo 25 del Reglamento, la asamblea tiene com-
petencia para convocar las conferencias diplomati-
cas para la revision del Tratado. Las decisiones de la
asamblea se toman por consenso, regulandose en el
mismo articulo 23 los requisitos de funcionamien-
to, convocatoria y quorum.
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Asi pues, la creacion de la asamblea de las partes
contratantes en el marco del Tratado de Singapur es
la clave para garantizar que el Reglamento pueda
modificarse de manera agil y, con ello, que los soli-
citantes puedan beneficiarse de los avances tecno-
logicos en el contexto de los procedimientos admi-
nistrativos (por ejemplo, la forma de representar la
marca en la solicitud, los sistemas de autenticacion
electronica...). En definitiva, la existencia de la
asamblea asegura un marco dinamico para la defi-
nicion de los procedimientos relativos a las marcas.

Ampliacion del ambito de aplicacion del Tratado

El Tratado de Singapur ha extendido su ambito de
aplicacion al registro y mantenimiento de todas las
marcas que consistan en signos susceptibles de ser
protegidos como marca de conformidad con la
legislacion nacional (articulo 2). Por el contrario, el
Tratado de Ginebra excluia de su ambito de aplica-
cion los signos no visibles (sin perjuicio de las mar-
cas tridimensionales), asi como los hologramas.

La modificacion del ambito de aplicacion del Trata-
do de Singapur no conlleva ninguna modificacion
del régimen sustantivo del Derecho de marcas en
cada uno de los estados contratantes y, en particu-
lar, no impone a los estados contratantes que admi-
tan marcas no visibles y hologramas. En efecto, el
Tratado de Singapur solo establece que las oficinas
nacionales que, de conformidad con su Derecho
interno, admitan estas marcas deban aceptar las
solicitudes que cumplan las disposiciones previstas
al efecto en el Reglamento. En este sentido, la Reso-
lucion de la Conferencia Diplomatica suplementa-
ria al Tratado de Singapur indica que el Tratado
ofrece a las partes contratantes procedimientos efi-
caces y efectivos sobre formalidades en materia de
marcas, pero no impone a las partes la obligacion
de registrar nuevos tipos de marcas.

En linea con ello, la regla del Reglamento que tiene
por objeto establecer el detalle que el solicitante
debe aportar respecto de los signos para los que
solicita proteccion (Regla tercera) hace mencion a
las marcas que consistan en hologramas, marcas
animadas, marcas de color y de posicion (apartado
5), y marcas que consistan en signos no visibles
(como las marcas sonoras y olfativas) (apartado 6).
En este sentido, por el momento, el Reglamento
solo prevé que las partes contratantes podran soli-
citar, en el caso de marcas que consistan en holo-
gramas, marcas animadas, marcas de color y de
posicion, una o mas reproducciones de los signos

correspondientes de conformidad con su legisla-
cion interna. Y en lo que concierne a las marcas no
visibles, el Reglamento establece que las partes con-
tratantes podran exigir una o mas representaciones
de la marca, una indicacion del tipo de marca y
detalles relativos a la marca.

Sin perjuicio de lo anterior, habida cuenta de que el
Reglamento puede modificarse por la asamblea, en
un futuro podran delimitarse con mayor detalle las
normas para la solicitud y registro de estas marcas.

Comunicaciones con las oficinas encargadas
del registro

El Tratado de Singapur, a diferencia del Tratado de
Ginebra (que obligaba a las oficinas de las partes
contratantes a aceptar las solicitudes remitidas
mediante papel o telefax), da total libertad a las ofi-
cinas para elegir la forma de comunicacion (en
papel, en forma electronica o en cualquier otro
medio de comunicacion) y los medios de transmi-
sion (los medios fisicos, como los servicios de
correo o de mensajeria; o los medios electronicos,
como el fax o el correo-e) (articulo 8 del Tratado).

De manera coherente con dicha modificacion, en el
Tratado de Singapur se han ajustado todas las dis-
posiciones del Tratado de Ginebra relativas a las
comunicaciones, como es el caso de los requisitos
que pueden exigirse a los efectos de la aceptacion
de solicitudes de subsanacion de errores.

Interesa destacar que, aunque actualmente ninguna
de las oficinas de marcas de los Estados miembros de
la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
prescribe el uso exclusivo de comunicaciones elec-
trénicas, la posibilidad de utilizar medios de comu-
nicacion electronicos se ha ido implementando pro-
gresivamente en muchas de ellas. Y, dadas las
numerosas ventajas que ofrecen los medios electro-
nicos frente a otros medios de comunicacion tradi-
cionales, es previsible que en el futuro éstos ultimos
sean los tinicos admitidos a efectos de comunicacio-
nes en todas las oficinas nacionales de marcas.

Medidas de subsanacién en caso
de incumplimiento de plazos

El Tratado de Singapur ha introducido por primera
vez ciertas medidas de subsanacién en caso de
incumplimiento de plazos por parte del solicitante,
tanto de tipo preventivo, antes de que expire el pla-



zo, como de tipo correctivo, una vez expirado el
plazo. Dichas medidas se regulan en el articulo 14
del Tratado y se desarrollan en la regla 9 del Regla-
mento, y pueden ser tanto de tipo preventivo (antes
de que expire el plazo) como de tipo correctivo
(una vez expirado el plazo).

De un lado, y en lo que se refiere a las medidas de
tipo preventivo, el Tratado autoriza (que no obliga)
a los Estados miembros a permitir la prérroga de
los plazos aplicables de conformidad con la legisla-
cion nacional previa solicitud del interesado antes
de la expiracion del plazo.

De otro lado, en cuanto a las medidas correctivas,
el Tratado impone a los Estados que dispongan al
menos una de las medidas de subsanacion alli pre-
vistas y que consisten en

(1) la prorroga del plazo por un periodo razonable
(a tal efecto, se permite a la parte contratante que
condicione el derecho a la prorroga a la presenta-
cion de la correspondiente solicitud, en la que se
consignen la indicacion de la parte peticionaria,
del numero de la solicitud o registro correspon-
dientes y del plazo en cuestion, con dos meses de
antelacion a la expiracion de dicho plazo),

(ii) la continuacion del procedimiento a pesar
del incumplimiento del plazo (a tal efecto, el
Estado en cuestion podra limitar el derecho a la
prorroga del mismo modo indicado en 1);

(iii) el restablecimiento de derechos en los casos
en que la Oficina considere que el incumpli-
miento ocurrié a pesar de la diligencia debida o
exigida por las circunstancias o si el incumpli-
miento no fue intencionado (a tal efecto, el Es-
tado miembro podra limitar el ejercicio dere-
cho, por ejemplo, estableciendo un plazo
maximo para la presentacion de la solicitud de
subsanacion, que no sera inferior a 6 meses).

Como excepcion a la regla de subsanacion, el Tra-
tado de Singapur autoriza a los Estados a excluir
esa posibilidad en caso de ciertos incumplimientos,
enumerados en la regla 9 del Reglamento, entre los
que se cuentan, entre otros, el pago de las tasas de
renovacion, la presentacion de recursos ante orga-
nos de apelacion o la correccion y adiciones de rei-
vindicaciones de prioridad.

Requisitos para la inscripcion, modificacion
o cancelacion de las licencias

El Tratado regula y limita la informacion y docu-
mentos que los Estados miembros pueden exigir a
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los efectos de inscribir, modificar o cancelar licen-
cias sobre las marcas (articulos 17 y siguientes).

Por un lado, en cuanto a los requisitos para el acce-
so al registro, el Tratado se remite a las disposicio-
nes del Reglamento, de conformidad con el cual los
solicitantes podran optar entre la presentacion de
(a) una certificacion emitida por fedatario publico,
u otra autoridad competente, de las clausulas del
contrato relativas a las partes y objeto de la licencia,
(b) una declaracion de licencia no certificada (lo
que parece referirse a que no exige intervencion de
fedatario) que debera instrumentarse mediante la
firma por los contratantes de un formulario norma-
lizado adjunto al Reglamento (v. regla 10 del Regla-
mento).

Ha de senalarse que la legislacion espaniola ya prevé
la inscripcion de licencias mediante certificacion
notarial del contenido del contrato y mediante la
firma de un formulario normalizado. Sin embargo,
en aplicacion del Reglamento, la Oficina Espatiola
de Patentes y Marcas deberfa actualizar dicho for-
mulario para ajustarlo a lo dispuesto en el Tratado
de Singapur.

En lo concerniente a la modificacion y cancelacion
de la licencia, el Tratado prevé, a eleccion del soli-
citante, la presentacion de (a) un documento acre-
ditativo de la correspondiente modificacion o can-
celacion, o (b) un formulario normalizado firmado
por licenciante y licenciatario al efecto. La Oficina
Espaiiola de Patentes y Marcas, hasta la fecha, no
disponia de esta clase de formularios, que deberan
hacerse accesibles a todos los interesados a estos
efectos.

Por otro lado, el Tratado prohibe a los Estados
miembros solicitar documentacion adicional para el
registro de la licencia correspondiente. Entre otros,
se prohibe a los Estados que soliciten la copia inte-
gra de los contratos de licencia, asi como las condi-
ciones financieras de dichos contratos. Sin embar-
go, se indica expresamente que tal prohibicion
unicamente lo es a los efectos de la inscripcion de
la licencia y por tanto deja a salvo las obligaciones
de exhibicion documental que pudieran ser de apli-
cacion en otro contexto.

Efectos de la falta de inscripcion de la licencia
De conformidad con el Tratado, la falta de inscrip-

cion no puede afectar a la validez del registro de la
marca licenciada.
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Asimismo, el Tratado dispone que la inscripcion de
la licencia no podra ser exigida como condicion
para que el uso de la marca por el licenciatario sea
tomado en consideracion a los efectos de las obliga-
ciones de explotacion impuestas a los titulares
(tampoco en el caso de que el licenciatario haya
incumplido la obligacion de indicar que explota la
marca bajo licencia).

Finalmente, el Tratado de Singapur ha establecido
que la inscripcion de la licencia no puede consti-
tuir un requisito para el ejercicio de acciones de
infraccion por parte del licenciante o para la
obtenciéon de una adecuada compensacién por
dafnos y perjuicios. Sin embargo, esta ultima pre-
vision no surtira efectos en Espafna, ya que
haciendo uso de la reserva negociada prevista en
el articulo 29.2 del Tratado, Espana ha excluido
la aplicacion del precepto que establece dicha
obligacion.

ARACELI MULLER LAMOTHE
Y BRAIS PATINO LOPEZ (*)

ALTOS DIRECTIVOS Y ADMINISTRADORES:
ESTADO DE LA CUESTION

Los administradores de sociedades mercantiles
estan excluidos del ambito laboral —ex art. 1.3.c
del Estatuto de los Trabajadores (ET)—. La tnica
excepcion a esta norma la encontramos en aquellos
supuestos en los que, ademas de ejercerse un cargo
de administrador, el sujeto en cuestion desarrolla
efectivamente otras funciones en la misma empresa
que merecen la calificacion de laborales ordinarias
—cuya regulacion si estd sujeta al ET—, y que son
distintas del desempenio del cargo de administra-
dor.

Sin embargo, cuando las funciones adicionales a las
de administrador ejecutivo son las propias de alta
direccién y gerencia de la sociedad —en lugar de
las de una relacién laboral ordinaria—, la jurispru-
dencia mayoritaria entiende que la relacion laboral
como alto directivo queda absorbida por la relacion
mercantil como administrador. Es por ello por lo
que la simultaneidad del cargo de administrador
ejecutivo y director general ha desatado en los ulti-

(*) Abogados del Area de Derecho Mercantil de Uria Menén-
dez (Madrid).

mos anos una importante polémica —con rios de
tinta en todos los foros—, aunque, sobre todo, ha
generado inseguridad.

Desde la sentencia Huarte (STS, Sala 4* de 29 de
septiembre de 1988) y, en particular, desde las sen-
tencias posteriores que matizan y confirman esta
primera decisién (SSTS Sala 4%, de 3 de junio de
1991y 27 de enero de 1992), se introdujo en nues-
tro lenguaje juridico la llamada teoria del vinculo.
Segun esta doctrina, el vinculo mercantil —que
une a los consejeros ejecutivos que desarrollan a la
vez funciones de alta direccion— absorbe al vincu-
lo laboral que el alto directivo pudiera haber forma-
lizado con la misma empresa. Por ello, la exclusion
del ambito laboral no viene determinada por la
naturaleza de las funciones que desempena el suje-
to, sino por la naturaleza del vinculo en virtud del
cual las realiza. Al simultanearse un doble vinculo,
mercantil y laboral, el vinculo mercantil organico
debe absorber al laboral. El efecto directo de esta
teoria ha sido que, con caracter general, el orden
social de la jurisdiccion se ha manifestado incom-
petente para entender de las controversias plantea-
das por los administradores ejecutivos, pese a que
formalmente hubieran sido contratados como altos
directivos.

Al verse excluidos del orden social, los adminis-
tradores ejecutivos con contrato laboral de alta
direccion, o con contrato de arrendamiento de
servicios, han acudido al orden civil para recla-
mar el pago de las cantidades comprometidas en
caso de cese involuntario en sus cargos. Ahi se
han topado con un nuevo obstaculo. En efecto, la
Sala 1.2 del TS, desde la conocida sentencia Huar-
te de 30 de diciembre de 1992 (sentencia que
juzgo el mismo caso que previamente habia sido
analizado por el orden social que se declaro
incompetente) ha venido entendiendo que los
contratos por los que una sociedad se obliga a
indemnizar a sus consejeros por acordar su remo-
cion son ilicitos, ya que suponen la elusion del
mandato del articulo 130 de la Ley de Sociedades
Anonimas (LSA) que obliga a fijar en estatutos
sociales la retribucion de los administradores.
Desde entonces, la doctrina mercantilista mayori-
taria (aunque con la firme oposicion de algunas
figuras destacadas) ha continuado manteniendo
esta teoria, con el fin de preservar el mandato
imperativo contenido en el articulo 130 LSA.
Entre los pronunciamientos mds actuales en este
sentido encontramos las SSTS, Sala 1.2, de 21 de
abril de 2005 y 24 de abril de 2007.



