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RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

aprobado por el Grupo de Trabajo

1. El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Juridico del Sistema de Madrid para el Registro
Internacional de Marcas (denominado en lo sucesivo “el Grupo de Trabajo”) se reunié en
Ginebra del 2 al 6 de noviembre de 2015.

2. Estuvieron representadas en la reunion las siguientes Partes Contratantes de la Union de
Madrid: Alemania, Antigua y Barbuda, Argelia, Australia, Austria, Belaris, Camboya, China,
Colombia, Cuba, Dinamarca, Egipto, Espafia, Estados Unidos de América, Estonia, Federacion
de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Grecia, Hungria, India, Israel, Italia,
Japoén, Kenya, Letonia, Lituania, Madagascar, Marruecos, México, Montenegro, Noruega,
Nueva Zelandia, Oman, Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Polonia,
Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Republica de Corea, Republica de Moldova, Santo
Tomé y Principe, Singapur, Suecia, Suiza, Tunez, Turquia, Ucrania, Unién Europea (UE),

Viet Nam y Zimbabwe (54).

3. Estuvieron representados en calidad de observadores, los siguientes Estados: Canada,
Libia, Nepal, Republica Democratica Popular Lao, Saint Kitts y Nevis, Senegal, Tailandia,
Trinidad y Tabago (8).

4, Participaron en la reunién, en calidad de observadores, representantes de las siguientes
organizaciones intergubernamentales internacionales: Organizacion de Propiedad Intelectual
del Benelux (BOIP), Organizacion Mundial del Comercio (OMC) (2).
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5. Participaron en la reunién, en calidad de observadores, los representantes de las
siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociacion de Marcas de las
Comunidades Europeas (ECTA), Asociacion de Propietarios Europeos de Marcas (MARQUES),
Asociacion Internacional de Marcas (INTA), Asociacién Internacional para la Proteccion de la
Propiedad Intelectual (AIPPI), Asociacion Japonesa de Marcas (JTA), Association francaise des
praticiens du droit des marques et des modéles (APRAM), Association romande de propriété
intellectuelle (AROPI), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Intelectual (CEIPI),
European Brands Association (AIM), Japan Intellectual Property Association (JIPA), Japan
Patent Attorneys Association (JPAA) (11).

6. La lista de participantes figura en el documento MM/LD/WG/13/INF/1 Prov. 2",

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DIA: APERTURA DE LA REUNION

7. El Director General de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
Sr. Francis Gurry, inauguré la reunién y dio la bienvenida a los participantes.

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DiA: ELECCION DEL PRESIDENTE Y DE DOS
VICEPRESIDENTES

8. El Sr. Mikael Francke Ravn (Dinamarca) fue elegido por unanimidad Presidente del
Grupo de Trabajo, la Sra. Mathilde Manitra Soa Raharinony (Madagascar) y el Sr. Eliseo
Montiel Cuevas (México) fueron elegidos Vicepresidentes por unanimidad.

9. La Sra. Debbie Roenning desempefio las funciones de Secretaria del Grupo de Trabajo.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

10. El Grupo de Trabajo aprobdé el proyecto de orden del dia (documento
MM/LD/WG/13/1 Prov.) sin modificaciones.

11. El Grupo de Trabajo tom6 nota de la aprobacion electronica del informe de la
duodécima reunion del Grupo de Trabajo.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIA: PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO
COMUN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE
MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

12. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/13/2.
13. El Grupo de Trabajo acordo:

i) recomendar que las modificaciones de las Reglas 12, 25, 26, 27 y 32 y del
punto 7.4 de la tabla de tasas, asi como de la traduccién al francés del punto 7 de la tabla
de tasas, que se exponen en el Anexo del presente documento, sean adoptadas por la
Asamblea de la Unién de Madrid, sugiriendo como fecha de entrada en vigor el
1 de julio de 2017; y

i) solicitar que la Oficina Internacional prepare una nueva propuesta de
modificacion de la Regla 21 para su examen en una futura reunién, teniendo en cuenta
todas las opiniones expresadas durante la decimotercera reunion; esa nueva propuesta
deberia referirse, entre otras cosas, a las tareas que ha de realizar una Oficina a la que
se pide que tome nota del registro internacional, a si es posible que la Oficina
Internacional recaude y gire tasas nacionales por ese acto de tomar nota y a si la peticién
podria realizarse al presentar la solicitud internacional.

La lista definitiva de participantes se publicara en el Anexo del informe de la reunién.
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PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA: INFORMACION RELATIVA AL EXAMEN DE LA
APLICACION DEL ARTICULO 9SEXIES DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL
ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

14.

Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/13/3.
15. El Grupo de Trabajo acordé lo siguiente:

i) recomendar a la Asamblea de la Union de Madrid que no se restrinja el
alcance del parrafo 1)b) del Articulo 9sexies del Protocolo de Madrid ni se derogue dicho
parrafo; y

i) gue todo nuevo examen de la aplicacion de dicho Articulo sea realizado por el
Grupo de Trabajo, en cualquier momento en lo sucesivo, a peticién expresa de uno de los
miembros de la Union de Madrid o de la Oficina Internacional.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA: PROPUESTA SOBRE LA INTRODUCCION DE LA
INSCRIPCION DE UNA DIVISION O FUSION RELATIVA A UN REGISTRO INTERNACIONAL

16.

Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/13/4.
17. El Grupo de Trabajo:

)] solicité que la Oficina Internacional, teniendo en cuenta la propuesta que
figura en el documento MM/LD/WG/13/4, prepare una nueva propuesta para la
introduccion de la inscripcion de una division y fusién relativa a un registro internacional,
gque sera examinada en la proxima reunién, en la que se aborden todas las cuestiones
planteadas durante la decimotercera reunion; en particular, si en una nueva regla
propuesta deberia contemplarse:

- la opcion de exigir el pago de una tasa y el cumplimiento de otros
requisitos, con arreglo a la legislacién vigente, antes de que una Oficina transmita una
peticion de division;

- la opcion de que esa Oficina transmita declaraciones acerca de la
situacion de proteccién de la marca, junto con la peticion de division;

- una clausula de exclusion y una disposicion transitoria de demora en la
aplicacion inspirada en las disposiciones del Sistema del Tratado de Cooperacién en
materia de Patentes (PCT); v,

- disposiciones similares en el caso de la fusion de registros derivados de
la division; e,

i) invit6 a las delegaciones y a los observadores a seguir efectuando
contribuciones a fin de presentarlas a la Oficina Internacional en el plazo de dos meses
contados a partir de la clausura de la decimotercera reunion.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DIiA: EXAMEN DE LA I?RACTICA DE TRADUCCION
ENCOMENDADA POR LA ASAMBLEA DE LA UNION DE MADRID

18.

Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/13/5.
19. El Grupo de Trabajo convino con:

i) las medidas propuestas en los parrafos 33 a 37 del documento
MM/LD/WG/13/5; v,
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1)) gue todo nuevo examen de esta cuestion sea realizado por el Grupo de
Trabajo, en cualquier momento en lo sucesivo, a peticion expresa de uno de los
miembros de la Union de Madrid o de la Oficina Internacional.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DIiA: ENCUESTA DE OPINION SOBRE CUESTIONES
RELATIVAS AL PRINCIPIO DE DEPENDENCIA EN EL SISTEMA DE MADRID

20. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/13/6.

21. El Presidente concluyd que no hay consenso sobre la suspension de la aplicacion
de los Articulo 6.2), 3) y 4) del Arreglo y del Protocolo y que el Grupo de Trabajo ha
acordado solicitar que la Oficina Internacional presente un nuevo documento, a fin de que
sea examinado en su siguiente reunion, en el que figuren otras propuestas destinadas a
lograr que el Sistema de Madrid evolucione para satisfacer las necesidades de todos sus
miembros y sea mas flexible y eficaz, sin poner en duda sus principios fundamentales,
para lo que el Presidente invit6 a las delegaciones y a los observadores a seguir
efectuando aportaciones a la Oficina Internacional.

PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DIA: PROPUESTA DE SUSPENSION DE LA APLICACION DEL
ARTICULO 14.1) Y 2)A) DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO
INTERNACIONAL DE MARCAS

22. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/13/7.

23. El Grupo de Trabajo recomendd que la Asamblea de la Union de Madrid, en su
siguiente periodo de sesiones, tome las medidas necesarias para impedir las adhesiones
Unicamente al Arreglo de Madrid y pidié que la Oficina Internacional proponga la medida
mas apropiada a dicha Asamblea.

PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DiA: MODIFICACION DE LA REGLA 24.5) DEL
REGLAMENTO COMUN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO
INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO:
CUESTIONES RELATIVAS A LA APLICACION

24. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/13/8.
25. El Grupo de Trabajo acordé lo siguiente:

i) recomendar a la Asamblea de la Union de Madrid que se suspenda la entrada
en vigor de la Regla 24.5)a) y d) modificada hasta que el Grupo de Trabajo haya vuelto a
examinar las implicaciones de su aplicacion;

i) pedir que la Oficina Internacional analice, en un documento que ha de ser
examinado en su siguiente reunion, las limitaciones presentadas en las solicitudes
internacionales, las designaciones posteriores y las de peticion de inscripcién de un
cambio; en concreto, las funciones y responsabilidades de la Oficina de origen, de la
Oficina Internacional y de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en el
examen del alcance de las limitaciones; v,

i) pedir que en otro documento la Oficina Internacional proponga, habida cuenta
de las conclusiones del documento anterior, las opciones para la aplicacion de la
Regla 24.5)a) y d) modificada e indique los recursos adicionales que sean necesarios
para la aplicacion de dichas opciones.
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PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DIiA: OTROS ASUNTOS

26. La Secretaria invité a las delegaciones a proporcionar a la Oficina Internacional la
informacion de contacto de su Oficina o, segun sea el caso, a actualizar dicha informacion.

27. La Delegacion de México pidié que la Oficina Internacional prepare, para la siguiente
reunién del Grupo de Trabajo, un documento en el que se analice la posibilidad de que una
Oficina pueda transmitir al titular, por conducto de la Oficina Internacional, comunicaciones
relativas a las medidas que puedan afectar a la proteccion de la marca en una Parte
Contratante designada tras el envio de declaraciones de concesion de la proteccion.

28. El Representante del CEIPI sugirié que, en la medida de lo posible, la Oficina
Internacional programe las sesiones venideras del Grupo de Trabajo de modo que sus
recomendaciones puedan ser sometidas a la Asamblea de la Union de Madrid a la mayor
brevedad.

PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DIiA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

29. EIl Grupo de Trabajo aprobé el Resumen de la Presidencia, modificado para tener
en cuenta las intervenciones de varias delegaciones.

PUNTO 13 DEL ORDEN DEL DiA: CLAUSURA DE LA REUNION

30. El Presidente clausuré la reuniéon el 6 de noviembre de 2015.

[Sigue el Anexo]
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ANEXO

PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO COMUN DEL ARREGLO DE
MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO
CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

Reglamento Comun del Arreglo de Madrid
relativo al Registro Internacional de Marcas y
del Protocolo concerniente a ese Arreglo

(texto en vigor el 1-de-enero-de-20151 de julio de 2017)

[...]

Capitulo 2
Solicitudes internacionales

[...]

Regla 12
Irregularidades respecto a la
clasificacion de los productos y servicios

[.]

8his) [Examen de las limitaciones] La Oficina Internacional examinara las
limitaciones contenidas en una solicitud internacional, aplicando los parrafos 1)a) v 2) a 6)
mutatis mutandis. Cuando la Oficina Internacional no pueda agrupar los productos vy servicios
enumerados _en la limitacion con arreglo a las clases de la Clasificacidon Internacional de
Productos y Servicios enumeradas en la solicitud internacional en cuestion, modificada de
conformidad con los parrafos 1) a 6), segun sea el caso, notificard la existencia de una
irreqularidad. _Si la irregularidad no se subsana en los tres meses siguientes a la fecha de
notificacion de la misma, se considerara que los productos y servicios mencionados en esa
irreqularidad no estan incluidos en la limitacion.

[..]
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Capitulo 5
Designaciones posteriores; modificaciones

[...]

Regla 25

Peticion de inscripcionde-una-cancelacion

1) [Presentacion de la peticion] a) Se presentard una peticion de inscripcion a la
Oficina Internacional en un solo ejemplar del formulario oficial pertinente cuando la peticion se
refiera a alguno de los aspectos siguientes:

[...]

iv)  un cambio en el nombre o en la direccion del titular_o, cuando el titular
sea _una persona juridica, la introduccidn o un_cambio de las indicaciones relativas a la
naturaleza juridica del titular y del Estado y, en su caso, la unidad territorial dentro de ese
Estado al amparo de cuya legislacién se haya constituido dicha persona juridica;

[.]

2) [Contenido de la peticion] a) En la-una peticion de-inseripeion-de-una—modificacion
o-enla-peticion-de-inseripeion-de-una-cancelacionefectuada conforme al parrafo 1)a) figuraran o
se indicaran, ademas de la modificacion-o-lacancelacioninscripcion solicitadas,

[...]

d) En la peticién de inscripciéon de una limitacién se agruparan los productos vy
servicios limitados Unicamente con arreglo a los nimeros correspondientes de las clases de la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios gue figuran en el registro internacional o,
cuando la limitacion afecte a todos los productos y servicios en una o0 mas de esas clases, se
indicaran las clases gue han de suprimirse.

[..]

Regla 26
Irregularidades en las peticiones de inscripcion_en virtud de la Regla 25-de-uha-medificacion-y

1)  [Peticion irregular] Si
inseripeion—de—una—cancelacion,—mencionadas—en—una _peticidn _efectuada conforme a la
Regla 25.1)a), no cumplesn los requisitos exigibles, la Oficina Internacional, a reserva de lo
dispuesto en el péarrafo 3), notificar4 esa circunstancia al titular y, si la peticion fue formulada
por una Oficina, a ésta. _A los fines de la presente Regla, cuando se trate de una peticion de
inscripcion de una limitacion, la Oficina Internacional Unicamente examinara si los numeros de
las clases indicadas en la limitacion figuran en el registro internacional en cuestion.

2) [Plazo para subsanar la irregularidad] La irregularidad se puede subsanar dentro de los
tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional la haya notificado. Si la
irregularidad no se subsana en ese plazo, la peticién se considerard abandonada y la Oficina
Internauonal notificara en consecuenua y al m|smo tlempo al tltular y, Si Ia peticion de

conforme a Ia Reqla 25 1)a) fue presentada por una Of|C|na a esta y reembolsara las tasas

abonadas al autor del pago de esas tasas, previa deduccion de una cuantia correspondiente a
la mitad de las tasas pertinentes a que se refiere el punto 7) de la Tabla de tasas.

[..]
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Regla 27
Inscripcion y notificacién de-una-medificacién-o-de-una-cancelacion-con respecto a la Regla 25;
Fusion de registros internacionales;
Declaracion de que un cambio de titularidad o una limitacion no tiene efecto

1) [Inscripcion y notificacionde-una—medificacién-o-de-una-—cancelacion] a) Si la peticion
mencionada en la Regla 25.1)a) retne las condiciones exigidas, la Oficina Internacional
inscribira sin demora las indicaciones, la modificacion o la cancelacion en el Registro
Internacional, notificar4 en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designhadas
en que la medificacioninscripcion tenga efecto o, en caso de una cancelacion, a las Oficinas de
todas las Partes Contratantes designadas, e informara al mismo tiempo al titular y, si la peticion
fue presentada por una Oficina, a ésta. Cuando la inscripcibn se refiera a un cambio de
titularidad, la Oficina Internacional informara también al titular anterior, en caso de cambio total
de titularidad, y al titular de la parte del registro internacional que haya sido cedida o transferida
de otro modo, en caso de cambio parcial de titularidad. Cuando la peticion de que se inscriba
una cancelacion haya sido presentada por el titular o por una Oficina distinta de la Oficina de
origen durante el periodo de cinco afios mencionado en el Articulo 6.3) del Arreglo y en el
Articulo 6.3) del Protocolo, la Oficina Internacional informara asimismo a la Oficina de origen.

b) La-Las indicaciones, la modificacion o la cancelacion se inscribiran en la fecha
en que la Oficina Internacional haya recibido una peticién conforme con los requisitos exigibles,
salvo cuando se haya presentado una peticién de conformidad con la Regla 25.2)c), en cuyo
caso, podran inscribirse en una fecha ulterior.

Capitulo 7
Gacetay base de datos

Regla 32
Gaceta

1) [Informacion relativa a los registros internacionales] a) La Oficina Internacional
publicara en la Gaceta los datos pertinentes relativos a
[--] | . o |
vi) los—cambios—detitularidad—las—limitaciones,—las—renuncias—y—las

e ireccié ' irseritos-las inscripciones efectuadas en

virtud de la Regla 27;
[...]

[...]
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PROPUESTAS DE MODIFICACION DE LA TABLA DE TASAS

TABLA DE TASAS

(en vigor el 1-de-enere-20151 de julio de 2017)

Francos
suizos

[..]

7.  Otras inscripciones

[..]

7.4 Cambio en el nombre o en la direccion del titular o, cuando el titular
sea una persona juridica, introducciéon o cambio de las indicaciones
relativas a la naturaleza juridica del titular y del Estado y, en su caso,
la_unidad territorial dentro _de ese Estado al amparo de cuya
legislacion se haya constituido dicha persona juridica, de uno o mas
registros internacionales,—una—tnica—peticion_respecto de los que se
solicite la misma inscripcion 0 _cambio en el mismo formulariode—ta
modificacién 150

[..]

[Fin del Anexo y del documento]
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