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Documento preparado por la Secretaria

INTRODUCCION

1. La pandemia de COVID-19 ha causado graves perturbaciones que han afectado a los
usuarios del Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas (en adelante
denominado “Sistema de Madrid”) debido a las medidas tomadas en varios paises para luchar
contra su propagacion. En particular, esas medidas han interrumpido los servicios postales y de
distribucion a nivel mundial.

2. Es probable que esas perturbaciones continten por algin tiempo en varias regiones del
mundo. En el momento de redactar el presente documento, aln estan vigentes en un gran
nuamero de paises medidas destinadas a proteger a la poblacion de los efectos de la pandemia;
otros paises estan levantando las restricciones, aunque siguen enfrentandose al riesgo de una
segunda oleada de infecciones, con la posibilidad de que reinstauren las restricciones.

3.  Serecuerda que la decimoctava reunién del Grupo de Trabajo para el Desarrollo Juridico
del Sistema de Madrid (en adelante denominado “Grupo de Trabajo”) tendra lugar en octubre

de 2020, una vez finalizado el quincuagésimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea de la
Union de Madrid (en adelante denominada "la Asamblea"). En consecuencia, la Asamblea solo
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podréa considerar las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo durante su
gquincuagésimo cuarto periodo de sesiones.

4. Por los motivos expuestos, es necesario presentar este documento directamente a la
Asamblea para su examen inmediato. En él se proponen modificaciones destinadas a
garantizar que los usuarios del Sistema de Madrid gocen del beneficio de recibir
comunicaciones electrénicas de la Oficina Internacional, lo que les permitiria reaccionar a
tiempo a las comunicaciones que estén sujetas a un plazo determinado, como las
notificaciones de denegacion provisional, en caso de producirse nuevas perturbaciones en los
servicios de correo.

5. Mas concretamente, en el presente documento se proponen modificaciones de las
Reglas 3, 9, 25 y 36 del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo, "el Reglamento").

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO

6. En su decimoséptima reunioén, el Grupo de Trabajo examiné el documento
MM/LD/WG/17/5, relativo al plazo de respuesta a las notificaciones de denegacién provisional.?
Tras las deliberaciones, el Grupo de Trabajo pidié que la Oficina Internacional propusiera
modificaciones al Reglamento para que la comunicacién electronica pasara a ser la modalidad
por defecto a la hora de transmitir comunicaciones a los solicitantes, titulares y mandatarios. A
tal efecto, se solicitd a estos ultimos que indicaran una direccién de correo electronico (en
adelante, “correo-e”).2

7. El 28 de agosto de 2007, la Oficina Internacional introdujo la transmisién por medios
electronicos de las comunicaciones a los titulares y los mandatarios, invitandolos a indicar una
direccién de correo-e.3 En 2019, la Oficina Internacional transmitié por medios electrénicos

el 86% de las comunicaciones a los solicitantes, los titulares o sus mandatarios. Sin embargo,
el numero de comunicaciones que la Oficina Internacional despacha por el servicio postal sigue
siendo elevado. Por ejemplo, en 2019, la Oficina Internacional envié por correo casi 270.000
comunicaciones a los solicitantes, los titulares o sus mandatarios.

8. El 30 de marzo de 2020, la Oficina Internacional anuncié que no estaria temporalmente
en condiciones de enviar ni de recibir comunicaciones postales debido a la suspensién del
servicio postal entre Suiza y varios paises, asi como a la necesidad de cumplir con lo dispuesto
por las autoridades de salud publica.* Por consiguiente, temporalmente, la Oficina Internacional
no estuvo en condiciones de transmitir comunicaciones cuando la parte en cuestion no habia
indicado una direccion de correo-e. Por ejemplo, hasta la segunda semana de mayo de 2020,
la Oficina Internacional no habia podido despachar casi 2.500 notificaciones de denegacion
provisional. La Oficina Internacional reanud6 el envio de comunicaciones por los servicios
postales en la primera semana de junio de 2020 y, a fines de la semana siguiente, ya habia
despachado todas las comunicaciones pendientes.

9. Para mitigar los efectos negativos de la suspension de la comunicacion postal, la Oficina
Internacional se puso en contacto con los titulares y los mandatarios que no habian indicado
una direccion de correo—e. Como consecuencia de esa iniciativa, el nimero de registros
internacionales vigentes cuyos titulares 0 mandatarios no habian indicado una direccion de

1 Véase el documento MM/LD/17/5
(https:/iwww.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_Id_wg_17/mm_Ild_wg_17 12.pdf).

2 Véase el documento MM/LD/17/12
“(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_Ild_wg_17/mm_Id_wg_17_ 12.pdf).

3 Véase el Aviso N.° 15/2007 (https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/es/2007/madrid_2007_15.pdf).
4 Véase el Aviso N.° 11/2020 (https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/es/2020/madrid_2020_11.pdf).
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correo—e paso de cerca de 160.000, en la dltima semana de marzo de 2020, a poco mas
de 85.000 en la primera semana de julio de 2020.

10. La comunicacioén electronica es el medio mas rapido, eficiente, resistente y seguro para
transmitir informacion; su uso como medio de comunicacién por defecto redundaria en
beneficio de los usuarios del Sistema de Madrid porque garantizaria un pronto despacho, sin
generar demoras en la respuesta a comunicaciones que estén sujetas a un plazo determinado,
por ejemplo, las notificaciones de denegacion provisional.

11. Por lo tanto, se sugiere que se modifiquen las Reglas 3.2)a) y 4)a), 9.4)a)ii) vy iii),

y 25.2)a)iii) del Reglamento para exigir que los solicitantes, los titulares y sus mandatarios
indiquen una direccion de correo-e en la solicitud internacional, en una comunicacion aparte en
la que se nombre un mandatario o en una peticion de inscripcién de un cambio en la titularidad.
Modificar en consecuencia la Regla 36.ii) del Reglamento clarificaria que los cambios en la
direccion de correo-e del mandatario quedarian exentos del pago de tasas. Ademas, la palabra
telefacsimil se suprimiria de esta Regla, dado que la Oficina Internacional ya no se comunica
por telefacsimil.

12. Seguir el rastro de las comunicaciones electrénicas es posible, y ello permite a la Oficina
Internacional determinar si una comunicacion ha llegado al destinatario previsto. La Oficina
Internacional transmite las comunicaciones sujetas a un plazo determinado utilizando un
servicio de correo-e certificado que entrega un registro de recepcion certificado para cada
correo-e enviado e indica cuando dicho correo-e no ha llegado al destinatario previsto. Como
es el caso actualmente, la Oficina Internacional seguiria enviando comunicaciones por servicio
postal cuando una comunicacion enviada por via electrénica no llegue a su destinatario.

13. La Oficina Internacional estima que, si bien sigue llevando adelante la iniciativa
mencionada mas arriba de ponerse en contacto para obtener las direcciones de correo-e, aln
hay un 11% de registros internacionales vigentes cuyos titulares o mandatarios no han indicado
una direccion de correo-e. La Oficina Internacional seguiria enviando comunicaciones por
servicio postal en relaciéon con los registros internacionales en los que el titular o el mandatario
no hayan indicado una direccién de correo-e porgue no se les exigia que lo hicieran.

14. Como es actualmente el caso, y atendiendo a consideraciones relativas a la privacidad, la
Oficina Internacional no incluiria la direccion de correo-e de los solicitantes, los titulares o los
mandatarios en los servicios de informacién en linea del Sistema de Madrid (por ejemplo,
Madrid Monitor, Madrid Realtime Status). Ademas, de conformidad con la Regla 32.1)a) del
Reglamento, la Oficina Internacional no publicaria esa informacion en la Gaceta de la OMPI de
Marcas Internacionales porque no es pertinente para el registro internacional.

15. Se recomienda que las modificaciones que se propone introducir en el Reglamento
entren en vigor el 1 de febrero de 2021, que es la fecha en que entraran en vigor otras
modificaciones aprobadas por la Asamblea de la Unién de Madrid.

16. Se invita a la Asamblea de la
Union de Madrid a aprobar las
modificaciones de las Reglas 3, 9, 25,
y 36 del Reglamento del Protocolo
concerniente al Arreglo de Madrid
relativo al Registro Internacional de
Marcas, segun constan en el Anexo
del documento MM/A/54/1.

[Sigue el Anexo]
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PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO
CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO
INTERNACIONAL DE MARCAS

Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas

texto en vigor el :-de-febrero-de-20201 de febrero de 2021

Capitulo 1
Disposiciones generales

[.]

Regla 3
Representacién ante la Oficina Internacional

[...]

2)  [Nombramiento del mandatario]

a) El nombramiento de mandatario se puede realizar en la solicitud internacional o
en una designacion posterior o una peticion formulada en virtud de la Regla 25 vy
en él deberan indicarse el nombre v la direccion, suministrados de conformidad
con lo dispuesto en las Instrucciones Administrativas, asi como la direccién de
correo electrénico del mandatario.

[..]

4)  [Inscripcion y notificacion del nombramiento del mandatario; fecha en que el
nombramiento surte efecto]

a) Cuando la Oficina Internacional estime que el nombramiento de un mandatario se
ajusta a los requisitos exigibles, hara constar en el Registro Internacional el hecho
de que el solicitante o el titular tienen un mandatario, asi como el nombre, el
domicilio y la direccion de correo electrénico de este. En ese caso, la fecha en que
el nombramiento surta efecto sera la fecha en que la Oficina Internacional haya
recibido la solicitud internacional, la designacién posterior, la peticion o la
comunicacion independiente en la que se hombre mandatario.

[...]

[.]
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Capitulo 2
Solicitudes internacionales

[..]

Regla 9
Condiciones relativas a la solicitud internacional

[...]
4)  [Contenido de la solicitud internacional]

a) En la solicitud internacional figuraré o se indicara

[...]

i) la direccién-del-solicitante, facilitada de conformidad con las Instrucciones
Administrativas,_ v la direccion de correo electrénico del solicitante,

i) el nombre y la direccion—delmandatario,—si—to—hubiere, facilitados de
conformidad con las Instrucciones Administrativas, v la direccion de correo
electronico del mandatario, si lo hubiere,

[...]

[...]

[...]
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Designaciones posteriores; Modificaciones

[..

]

Regla 25
Peticién de inscripcion

[..
2)

[..

]

y
Capitulo 8

[Contenido de la peticién]

a)

[..

Tasas

]

Regla 36
Exenciéon de tasas

En una peticién efectuada conforme al péarrafo 1)a) figurardn o se indicarén,
ademés de la inscripcidn solicitada

ii)

[..

]

en el caso de un cambio de titularidad del registro internacional, el nombre
y la direccion, faciltados de conformidad con las Instrucciones
Administrativas, v la direccion de correo electronico de la persona natural o
juridica mencionada en la peticion como nuevo titular del registro
internacional (en lo sucesivo denominado “nuevo titular”),

La inscripcién de los datos siguientes estara exenta de tasas:

[..

]

[..
i)

[..

]

]

toda modificacion relativa a-les—nameres—al numero de teléfono—yde
telefaesimil, direcciobn para la correspondencia, direccion de correo
electrénico y cualquier otro medio de comunicacion con el solicitante,-e el
titular_o el mandatario, tal como se especifica en las Instrucciones
Administrativas,

[Fin del Anexo y del documento]
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