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PROYECTO DE INFORME

preparado por la Secretaria

1.  El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Juridico del Sistema de Madrid para el Registro
Internacional de Marcas (en adelante denominado “el Grupo de Trabajo”) se reunié en Ginebra
del 19 al 22 de junio de 2017.

2. Estuvieron representadas en la reunion las siguientes Partes Contratantes de la Union de
Madrid: Albania, Alemania, Argelia, Australia, Austria, Belarus, Brunei Darussalam, Camboya,
China, Chipre, Colombia, Cuba, Dinamarca, Eslovaquia, Espafia, Estados Unidos de América,
Estonia, Federacion de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungria, India,
Islandia, Israel, Italia, Jap6n, Kazajstan, Letonia, Lituania, Madagascar, Marruecos, México,
Montenegro, Mozambique, Noruega, Nueva Zelandia, Oméan, Organizacion Africana de la
Propiedad Intelectual (OAPI), Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Republica de
Corea, Republica de Moldova, Rumania, Singapur, Suecia, Suiza, Tayikistan, Tunez, Turquia,
Union Europea (UE) (55).

3. Estuvieron representados en calidad de observadores los siguientes Estados:
Afganistan, Benin, Brasil, Canad4, Iraq, Kuwait, Malasia, Malta, Pakistan, Sri Lanka,
Tailandia (11).

4. Participaron en la reunién, en calidad de observadores, los representantes de las
siguientes organizaciones intergubernamentales internacionales: Comision Econdmica
Eurasiatica, Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), Organizacion Mundial del
Comercio (OMC) (3).
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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 Francesa de Profesionales del Derecho de Marcas
y Modelos (APRAM), Asociacion Internacional de Marcas (INTA), Association romande de
propriété intellectuelle (AROPI), Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle
(CEIPI), Japan Intellectual Property Association (JIPA), Japan Patent Attorneys Association
(JPAA), Japan Trademark Association (JTA), MARQUES - Asociacion de Titulares Europeos
de Marcas) (9).

6. La lista de participantes figura en el Anexo lll del presente documento.

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DIA: APERTURA DE LA REUNION

7. El Sr. Francis Gurry, director general de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), inauguré la reunion y dio la bienvenida a los participantes.

8. El director general sefial6 que ha habido mucho interés por el Sistema de Madrid para el
Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo “el Sistema de Madrid”). Desde la reunién
anterior del Grupo de Trabajo, Brunei Darussalam se ha incorporado al Sistema de Madrid, con
lo que asciende a 98 el numero de miembros, que abarcan 114 paises. El director general
alent6 a los observadores a unirse al Sistema de Madrid y destacé la importancia de ampliar su
alcance geogréfico para que el Sistema de Madrid se convierta en un sistema verdaderamente
global, e incluya, concretamente, a paises de Oriente Medio y América Latina.

9. El director general afiadié que, en 2016, se ha producido un aumento significativo del uso
del Sistema de Madrid por parte de sus miembros. En dicho afio se presentaron mas

de 52.500 solicitudes internacionales, lo que equivale a un aumento del 7,2%, muy superior al
de los dltimos afios. Se prevé que, en 2017, el ritmo de crecimiento sea mas bajo, del 2,3%
aproximadamente. Por tercer afio consecutivo, la mayoria de las solicitudes fueron
presentadas por los Estados Unidos de América (7.700 aproximadamente), seguido muy de
cerca por Alemania, Francia y China. En términos geograficos, el director general afirmo que
los paises europeos siguen siendo los mas activos, ya que concentran alrededor del 62% de
las solicitudes. Las solicitudes presentadas en Asia, el 17,5% del total aproximadamente, han
aumentado pero se mantienen todavia a una distancia considerable. Son numerosos los
paises en los que se ha registrado un importante incremento en el uso del sistema, entre los
que destaca China, donde las solicitudes han aumentado un 68%. El director general también
destaco que varios paises europeos como Alemania (10,8%), Italia (14%), el Reino Unido
(10,4%), la Federacion de Rusia (32%), Finlandia (24%) y los Paises Bajos (14%) han
experimentado un crecimiento superior al 10%. EIl director general recalco que es algo
alentador, ya que las solicitudes de registro de marcas suelen ser un buen indicador de la
actividad econémica. El aumento de las solicitudes de registro de marcas antes de los cambios
en las tasas de crecimiento del producto interno bruto indica que estan accediendo a la
economia nuevos productos y servicios asi como nuevas empresas. El director general afiadio
gue China sigue siendo el miembro més designado, seguida por la Unién Europea y los
Estados Unidos de América. La India y México también se sitian entre los 10 miembros mas
designados.

10. En cuanto a la evolucion del Sistema de Madrid y la Oficina Internacional durante el
ultimo afio, el director general reconocié que el retraso y los plazos de tramitacion se sitdan en
niveles inaceptables. El director general sefialé que durante la primera parte del afio se han
realizado mejoras significativas a este respecto y que esta previsto regresar a los niveles
normales en el tercer trimestre del afio. En cuanto a la plataforma de tecnologias de la
informacion (TI), el director general sefialo que el lanzamiento del servicio Madrid Monitor ha
sido un éxito y que se han recibido comentarios muy positivos. La Base de datos de Perfiles de
Miembros de Madrid, una base de datos que permite buscar practicas y procedimientos
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relacionados con el sistema de Madrid, contiene informacion Util sobre méas de 90 Oficinas de
los distintos miembros. Un avance importante consistird en integrar, en los préximos dos o tres
afos, los diversos componentes del entorno de Tl de Madrid en una sola plataforma integrada.

11. El director general observé que, en la mesa redonda del Grupo de Trabajo del Sistema de
Madrid, la Oficina Internacional podréa recabar la opinién de los participantes sobre una serie de
cuestiones pertinentes relacionadas con la evolucién del Sistema de Madrid, en beneficio de
las Oficinas y los usuarios.

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

12. El Sr. Mikael Francke Ravn (Dinamarca) fue elegido por unanimidad presidente del Grupo
de Trabajo, la Sra. Mathilde Manitra Soa Raharinony (Madagascar) y la Sra. Isabelle Tan
(Singapur) fueron elegidas vicepresidentas por unanimidad.

13. La Sra. Debbie Roenning desempefié las funciones de secretaria del Grupo de Trabajo.

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

14. El presidente expresé a los participantes agradecimiento por haberle elegido y presento
un corto video titulado Year in Review 2017 (Repaso al afio 2017) preparado por la Oficina
Internacional y en el que se destacan los principales logros entre junio de 2016 y junio de 2017.

15. El Grupo de Trabajo aproboé el proyecto de orden del dia (documento
MM/LD/WG/15/1 Prov. 2) sin modificaciones.

16. El Grupo de Trabajo tomé nota de que el informe de la decimocuarta reunién
del Grupo de Trabajo fue aprobado por via electrénica.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIA: SUSTITUCION

17. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/15/2.

18. La Secretaria present6 el documento MM/LD/WG/15/2. La Secretaria inform6 que las
enmiendas revisadas propuestas se refieren a los parrafos 5) y 7) de la Regla 21 del
Reglamento Comun del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el
Protocolo concerniente a ese Arreglo (en lo sucesivo, “el Reglamento Comun”, “el Arreglo” y “el
Protocolo”). En principio, el Grupo de Trabajo ha acordado previamente el procedimiento
propuesto y las enmiendas propuestas a los péarrafos 1) a 4) y 6) de la Regla 21 del
Reglamento Comun. Sin embargo, también se puede abrir el debate sobre los péarrafos 5) y 7)
relativos al alcance de la sustitucion, las tasas y la posible entrada en vigor.

19. La Secretaria menciono las conclusiones de una encuesta previa sobre la sustitucion
presentada en la duodécima reunion del Grupo de Trabajo y los debates preliminares que
tuvieron lugar durante la decimotercera reunion del Grupo de Trabajo, en los que se
describieron las diferentes préacticas de las Oficinas en relacién con el alcance de la sustitucion.
Algunas Oficinas hacen una interpretacion literal estricta del Articulo 4bis.1)ii) del Protocolo en
la medida en que los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional
también deben estar enumerados en el registro internacional. Una interpretacion tan rigida
dificulta que los titulares de marcas soliciten a una Oficina que tome nota de la sustitucion,
particularmente cuando los derechos nacionales o regionales mas antiguos tienen un alcance
mas amplio que el registro internacional mas reciente. Algunas Oficinas aplican un enfoque
mas flexible del Articulo 4bis.1)ii) del Protocolo, permitiendo a la Oficina que tome nota del
registro internacional respecto de los productos y servicios que se superponen y, por lo tanto,
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permitiendo su sustitucién parcial. Mas del 40% de las 71 Oficinas que respondieron en 2014
al cuestionario dijeron que considerarian dicha sustitucion parcial. En vista de las diferentes
interpretaciones que hacen las Oficinas, la Secretaria dijo que quiza convenga que el Grupo de
Trabajo descarte el parrafo 5) propuesto, lo que no afectara a las practicas actuales y aportara
una mayor flexibilidad a la aplicacién de la sustitucion, convirtiéndola en un mecanismo mas Uutil
y funcional para los propietarios de marcas.

20. La Secretaria explicé que el parrafo) 7 se refiere a la recaudacion de tasas por parte de la
Oficina Internacional y la distribucion de tasas a las Partes Contratantes. Con el procedimiento
propuesto se intenta lograr el equilibrio entre la reduccién al minimo de la carga de trabajo
adicional para la Oficina Internacional, y la ventaja que supone para los titulares pagar una sola
vez las tasas por las peticiones de tomar nota de la sustitucién. Se propone que la Oficina
Internacional recaude las tasas para las Partes Contratantes que las exijan, a condicién de que
la Parte Contratante informe previamente a la Oficina Internacional del importe. No obstante,
existen ciertas restricciones en materia de recaudacion y distribucion de la tasa enumeradas en
el parrafo 7) y la Parte Contratante correspondiente debera natificar a la Oficina Internacional el
importe en francos suizos Unicamente. La Oficina Internacional no efectuara la conversiéon de
los importes en moneda local a francos suizos y no realizara seguimiento alguno de la
fluctuacion del tipo de cambio. Cuando se haya producido una fluctuacion significativa del tipo
de cambio a lo largo del tiempo, o cuando la Parte Contratante desee modificar el importe a
cobrar, la Parte Contratante deberd informar a la Oficina Internacional de dicho nuevo importe
expresado en francos suizos. Dos veces al afio, la Parte Contratante podra notificar un nuevo
importe, que entrara en vigor tres meses después de la fecha en que la Oficina Internacional
reciba la notificacion correspondiente Las tasas percibidas se abonaran a la Parte Contratante
en cuestion y posteriormente se transferirdn, de acuerdo con los procedimientos establecidos
para el sistema de tasas estandar o individuales.

21. La Secretaria declaré que la Oficina Internacional deberé cobrar una tasa por la labor
prevista, que incluye la gestion de peticiones de tomar nota del registro, el desarrollo de
soluciones de Tl adecuadas, etcétera. A este respecto, la Oficina Internacional precisara de
mas tiempo para realizar consultas internas y realizar una evaluacion de los efectos, para
determinar todos los costos que esto conlleva. Asi, en la préxima reunién del Grupo de Trabajo
habré que volver a examinar la cuestion del importe de la tasa que cobrara la Oficina
Internacional.

22. La Secretaria observé que, por el momento, no se ha propuesto una fecha de entrada en
vigor de la modificacién propuesta de la Regla 21. La Oficina Internacional necesitara tiempo
para profundizar en el desarrollo de las soluciones Tl necesarias y aclarar cualquier cuestion
gue quede pendiente tras las deliberaciones de la reunion, con el fin de determinar cuando
estara preparada la Oficina Internacional para asumir dicha tarea. Ademas, las Oficinas de las
Partes Contratantes también necesitaran tiempo para modificar su legislacion y sus procesos
de TI correspondientes antes de estar listos para recibir peticiones de tomar nota del registro
efectuadas por la Oficina Internacional. A este respecto, la Secretaria invito a las Oficinas a
expresar cudl seria, en su opinion, una fecha razonable de entrada en vigor.

23. El presidente sefialé que la Secretaria ha sefialado tres temas que deben someterse a
debate: el alcance de la sustitucion, la tasa aplicable a las sustituciones y la entrada en vigor.
El presidente cedi6 el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre la primera
cuestion, el alcance de la sustitucion.
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24. La delegacion de Madagascar explico que, aunque su Oficina hace una interpretacion
literal del Articulo 4bis y por lo tanto, requiere que se incluyan integramente los productos y
servicios tal y como se enumeran en el registro nacional, aceptara —en cierta medida— términos
equivalentes. La delegacion dijo que es partidaria de respetar la practicas divergentes de las
Partes Contratantes designadas, reconociendo que el 60% de las Oficinas que respondieron a
la encuesta no aceptaron la sustitucion parcial. Como tales, las Partes Contratantes deberian
poder interpretar la sustitucion en funcion de la legislaciéon y las practicas de su pais.

25. Ladelegacion de la Union Europea y sus Estados miembros convino en que la sustituciéon
se beneficiaria de un proceso de armonizacién y por lo tanto, dijo ser partidaria de abrir el
debate para llegar a un consenso y disponer de una practica armonizada con respecto al
alcance de la sustitucion.

26. Ladelegacion de China dijo que esta a favor de la clausula del parrafo 5) propuesto, ya
gue permite un enfoque mas flexible de la aplicacion de la sustitucion. La delegacion afadio
que para los propietarios, seria mas conveniente y mas Util que las Oficinas tengan el derecho
de revisar la sustitucion antes de decidir si aprobar, rectificar o considerar que la peticién no es
aceptable. La delegacion también sugirié que las peticiones de sustituciéon solo se tramiten por
conducto de la Oficina Internacional mediante un formulario normalizado. Se obtendria asi un
enfoque mas armonizado y se evitaria la coexistencia de procedimientos paralelos a nivel
nacional e internacional.

27. Ladelegacion de Australia confirmé su compromiso con una mayor armonizaciéon de las
practicas de las diferentes Partes Contratantes del Sistema de Madrid. Sin embargo, recalco
que la armonizacion de los procedimientos deberé tener en cuenta la demanda del publico y la
carga administrativa. Ademas, debe haber un equilibrio entre cualquier consideracion que el
Grupo de Trabajo haga en materia de armonizacion y la capacidad de resolver problemas y
lograr resultados dentro de plazos razonables. La delegacién afirmé que, en vista de la
divergencia de opiniones, parece mas conveniente para todas las Partes Contratantes eliminar
el nuevo péarrafo 5) de la Regla 21. Eliminando este parrafo, cada Parte Contratante mantendra
la capacidad de interpretar y aplicar el Articulo 4bis.1)ii) segun corresponda a su legislacion y a
sus practicas nacionales y se evitara el proceso, que puede ser largo y complejo, de intentar
alcanzar la armonizacion. La delegacion explicé que actualmente Australia no cobra una tasa
por tomar nota de una sustitucion en su registro nacional. La delegacion apoya una disposicién
flexible para dicha accién, algo que, en su opinion, permitiria la propuesta de inclusién del
parrafo 7) de la Regla 21. La delegacion reconoci6é que, tal y como esta propuesto, el

parrafo 7) impondra cargas adicionales a la Oficina Internacional y es partidaria de conceder un
tiempo adicional a la Oficina Internacional para que determine los ajustes que deberé realizar
en el plano juridico, operativo y de las techologias de la informacién para aplicar los cambios
propuestos. La delegacidn espera con interés la proxima reunion para conocer la fecha de
entrada en vigor del parrafo 7) que sugiere la Oficina Internacional.

28. Ladelegacion de Israel explicd que su Oficina interpreta el Articulo 4bis literalmente y
exige que todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional figuren en la lista
del registro internacional. La delegacion declaré que se aceptaran los productos y servicios de
significado equivalente, pero no necesariamente idénticos y subray6 su preferencia por el
marco juridico propuesto en el parrafo 5).

29. El presidente sefial6 que no existe consenso.

30. Elrepresentante de la INTA, en nombre de los usuarios, se declar6 a favor de la
armonizacion de las practicas relativas a la sustitucion y explicé las razones por las que la
sustitucién parcial es una caracteristica que deberia ser aceptada por todas las Partes
Contratantes. El representante hizo alusion al documento GT/PM/VI/3 “Comentarios sobre
algunas Reglas de los Proyectos de Reglamento del Arreglo de Madrid y el Protocolo de
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Madrid”, un documento redactado en 1994, cuando se elaboraron los proyectos de reglamento
del Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid. El representante afirmo6 que en aquel
momento, la Oficina Internacional consideré que el Articulo 4bis del Arreglo y el Protocolo
permitian la sustitucion parcial y que en las reuniones del Grupo de Trabajo no se ha
cuestionado dicha postura. El representante leyo un extracto del parrafo 99 de dicho
documento, segun el cual debe entenderse que ningun elemento del Arreglo o del Protocolo
impide a una Parte Contratante comprobar que todos los productos y servicios enumerados en
el registro nacional o regional también estan enumerados en el registro internacional. A ese
respecto, el representante cree que conviene recalcar que la palabra “enumerados” engloba la
palabra “incluidos”. Asi, si una marca que es objeto de un registro internacional comprende las
bebidas y designa a una Parte Contratante donde esa misma marca esta registrada para los
vinos, la sustitucién deberia limitarse a los vinos. Por otra parte, si una marca que es objeto de
un registro internacional comprende los vinos y designa a una Parte Contratante en la que esa
misma marca esta registrada para las bebidas alcohdlicas o para vinos y espirituosos, la
sustitucion se aplicara a los vinos. El representante cree que, cuando se adopto la Regla 21,
no habia duda de que la sustitucion parcial era aceptable.

31. Elrepresentante de la INTA sefialé que el parrafo 12 del documento MM/LD/WG/15/2
sobre la sustitucién ofrece dos alternativas: iniciar un debate para ver si es posible armonizar
las practicas mediante una enmienda al Reglamento Comun o bien suprimir el parrafo 5) en su
totalidad. El representante sugirié una tercera alternativa, que consiste en interpretar el
parrafo 5), relativo al alcance de la sustitucion, de la siguiente manera: “cuando todos los
productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional no estén enumerados en el
registro internacional, el alcance de la sustitucion se limitard a los productos y servicios
enumerados en el registro internacional”. Por ultimo, el representante cree que no se trata de
gue los productos o servicios sean equivalentes o no, y deja en manos del presidente la
decision de continuar para convencer a los miembros de que el Articulo 4bis no excluye una
sustitucién parcial e intentar alcanzar dicho consenso.

32. Elrepresentante de la JPAA mostrd su apoyo a la INTA, indicando que para el usuario,
seria positivo que la especificacion de los productos o servicios del registro o solicitud original
no sea estrictamente idéntica a la del registro internacional.

33. Larepresentante de MARQUES también apoy0 la nueva redaccion del parrafo 5)
propuesta por la INTA.

34. La delegacion de la Federacion de Rusia solicit6 al representante de la INTA alguin
ejemplo de su propuesta para comprender mejor el alcance de la sustitucién que se esta
debatiendo. La delegacion pregunté si la sustitucién se refiere a términos idénticos de
productos y servicios o si la sustitucion alude a productos y servicios no idénticos. A la
delegacion le preocupa que los términos no idénticos puedan dar lugar a un alcance diferente
de los derechos a nivel de registro nacional y regional y a nivel internacional.

35. La delegacioén de los Estados Unidos de América sefialé que en la redaccién propuesta
para el parrafo 5) de la Regla 21 se utiliza el término “equivalentes”, pero en la decimocuarta
reunion del Grupo de Trabajo no se lleg6 a un consenso sobre la adopcion de dicha redaccion.
La delegacion explicé que en la legislacion de los Estados Unidos se utiliza la expresion
“mismos” productos o servicios, un adjetivo que se considera sindbnimo de “equivalentes”.
Dicha interpretacion se adopto6 en aras de la flexibilidad y para poder considerar los productos y
servicios desde la perspectiva mas favorable para el titular. La delegacion también observo
gue la traduccion de la lista de productos y servicios, de un idioma a otro, requiere utilizar una
norma equivalente, ya que la traduccién de un idioma a otro significa que la designacion nunca
sera equivalente al registro nacional existente si la designacion esta en un idioma diferente. En
este contexto, usar una norma idéntica es demasiado restrictivo y desfavorable para el
propietario. La delegacion dijo que apoya la redaccién de la Regla 21.5) propuesta.
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36. La delegacién de la Republica de Corea convino en que la sustitucién se beneficiaria de
un proceso de armonizacion, pero reconocio que dicho proceso no sera facil de ejecutar debido
a las divergencias entre las practicas de las Partes Contratantes. Una aplicacién flexible por
parte de las Partes Contratantes podria dar cabida a diferentes practicas de clasificacion.

La delegacion declar6 que el nuevo parrafo 5) propuesto de la Regla 21 podria permitir una
aplicacion flexible de la sustitucion, convirtiéndola en un mecanismo mas util para los
propietarios de marcas. Por lo tanto, en vista de la complejidad practica de armonizar las
practicas divergentes respecto del alcance de la sustitucién, sera necesario permitir que el
marco juridico para las Partes Contratantes aborde esta cuestion incorporando el nuevo
parrafo 5) propuesto de la Regla 21.

37. Ladelegacién de Suiza dijo que su pais siempre ha realizado una interpretacion no literal
del alcance de la sustitucién, que acepta la sustitucion parcial y que cree que ese es el objetivo
gue persigue la disposicion. La delegacién también cree que es algo que la Oficina
Internacional confirma en su documento. La delegacion, tras hacer referencia al recordatorio
del representante de la INTA y a otros comentarios realizados por las delegaciones que han
hecho uso de la palabra, concluyé que le gustaria que se armonizara la practica, a pesar de
gue se trate de un proceso dificil. Aparentemente, aplicar la disposicion tal y como se plante6
inicialmente favorece al titular.

38. La delegacién de Belarus considera que no se trata el problema principal ni descartando
ni conservando el parrafo 5) propuesto de la Regla 21, puesto que esta no permite la
sustitucion parcial. La delegacion dijo que, en cuanto que Oficina, no realiza una interpretacion
literal de la regla y permite la sustitucion parcial. Es absolutamente necesario que exista la
posibilidad de una sustitucion parcial. La redaccion propuesta no permite la sustitucion parcial
en el sentido de que, aunque los productos o servicios enumerados puedan ser equivalentes,
sigue siendo necesario que todos los productos y servicios figuren alli. A ese respecto, la
delegacion dijo que, en principio, apoya la propuesta del representante de la INTA. A fin de
aclarar la cuestion, la delegacion reiteré que esta ultima no reside solo en la equivalencia de los
productos y servicios, sino mas bien en que no todos los productos y servicios tienen
necesariamente que estar en la lista del registro internacional.

39. Elrepresentante del CEIPI indicé que apoya la interpretacion histérica que el
representante de la INTA ha hecho de la sustitucion y su propuesta relativa a la sustitucion
parcial. El representante manifestd que el texto propuesto en el documento aborda un
problema distinto y sugirié combinar el enfoque del representante de la INTA con los posibles
cambios en la redaccién del documento, dado que no son mutuamente excluyentes y que cada
uno se ocupa de aspectos diferentes y muy importantes. El representante del CEIPI manifesté
gue esta de acuerdo con la delegacion de los Estados Unidos de América con respecto a las
cuestiones de redaccién que pueden plantearse.

40. El presidente sefialé que no existe consenso en relacion con las conclusiones propuestas
en el documento y precis6 que hay que deliberar sobre dos cuestiones: la propuesta del
representante de la INTA relativa a la sustitucion parcial y la cuestion de los términos
equivalentes que actualmente se aborda en el parrafo 5) propuesto del documento sometido a
deliberacion. El presidente solicité a la Secretaria que fusione estos dos conceptos y presente
una nueva propuesta para debatirla durante la reunion.

41. El presidente cedi6 el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre las
tasas.
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42. La delegacién de Madagascar confirmé que recibe una tasa de sustitucion para cubrir los
costos de tramitacion e inscripcion en el registro nacional. El importe de la tasa se establece
por decreto ministerial. La delegacion esta de acuerdo con el pago de una tasa en francos
suizos por la transferencia, con que la Oficina Internacional pueda cobrar una tasa razonable
por la tramitacidn de estas peticiones, y con que las tasas se puedan pagar a la Oficina
Internacional utilizando medios electrénicos de pago.

43. La delegacién del Jap6n declaré que sabe que en otros sistemas de solicitudes
internacionales, como el Tratado de Cooperacion en materia de Patentes y el Sistema de La
Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, las Partes Contratantes
no pueden notificar a la Oficina Internacional ciertos importes de tasas en sus divisas. A ese
respecto, quizas seria conveniente que la Oficina Internacional, en nombre de las Oficinas de
los miembros designados, recaude las tasas individuales en francos suizos una vez convertidas
por la Oficina Internacional desde las monedas nacionales notificadas por dichas Oficinas.

44. La delegacion de Alemania, tras hacer referencia al parrafo 7)d) propuesto para la

Regla 21, preguntd quién debe pagar la tasa. La delegacién entiende que existen tres
posibilidades: la tasa es abonada por las Partes Contratantes que optan por cobrar una tasa
de sustitucion y desean que la Oficina Internacional recaude la tasa; o bien la tasa es abonada
por las Partes Contratantes que optan por cobrar una tasa de sustitucion pero no desean que la
Oficina Internacional recaude dichas tasas; o bien la tasa es abonada por algunas Partes
Contratantes o solicitantes, incluso cuando la Parte Contratante no cobre tasa alguna, como
ocurre en Alemania. Como tal, la delegacion solicitd que se aclare quién tendré la obligacion
de pagar la tasa.

45. La delegacion de China dijo que considera que las decisiones relativas a la tasa de
sustitucién deben basarse en las condiciones nacionales. La delegacién confirmo que China
no cobra tasa alguna por la sustitucion, pero en principio esta de acuerdo en que el importe de
la tasa que debe cobrar la Oficina Internacional ha de ser razonable y no excesivamente alto.

46. La delegacion de Nueva Zelandia informé que su pais no cobra ninguna tasa por tomar
nota de la sustitucion. Sin embargo, la delegacion reconoce las ventajas de la propuesta de un
formulario exclusivamente electrénico, en cuanto a la rentabilidad para los usuarios y la mejora
de la calidad y la puntualidad de las peticiones de sustitucion.

47. La delegacion de la Union Europea sefal6 que las Partes Contratantes deben tener la
opcion de cobrar una tasa. La Union Europea y sus Estados miembros solicitaron que se
aclare si se contempla que la posible tasa que debe cobrar la Oficina Internacional se cargue
Unicamente a las Partes Contratantes que opten por cobrar ellas mismas una tasa de
sustitucién en virtud de la Regla 21.7), o de hecho, a todas las Partes Contratantes.

48. El representante del CEIPI sefialé que en el apartado a), linea 4 del parrafo 7), la
Secretaria ha reemplazado “Oficina Internacional” por “director general” para armonizarla con
otros parrafos que tratan de las notificaciones. Sin embargo, en el apartado b) vuelve a
aparecer la Oficina Internacional cuando se hace referencia a las notificaciones en virtud del
apartado 1) y la delegacion sugiere que se realice una sustitucion en el apartado b) en aras de
la coherencia.

49. El presidente invit6 a la Secretaria a pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por
las delegaciones.

50. La Secretaria se refirié a la pregunta formulada por la delegacién del Japén, a saber, si la
Oficina Internacional puede convertir las tasas expresadas en moneda local a francos suizos,
tal y como ocurre con las tasas individuales. La Secretaria explicé que dada la carga de
trabajo de la Oficina Internacional, en lo que se refiere a la declaracion de tasas individuales y
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las modificaciones de las tasas y teniendo en cuenta los cambios derivados de las
fluctuaciones de los tipos de cambio, es preferible que las tasas se establezcan en francos
suizos. La Secretaria aclar6 ademas que, a diferencia de lo que ocurre con las tasas
individuales, la Oficina Internacional no realizard un seguimiento de las fluctuaciones de los
tipos de cambio. Parece un trato justo por aceptar cobrar las tasas en nombre de las Oficinas
con el fin de simplificar el proceso para los usuarios. Ademas, estas tasas que se cobraran a
los usuarios no se contemplan en el marco juridico.

51. La Secretaria, en respuesta a la delegaciéon de Alemania sobre quién debe pagar la tasa
en el parrafo 7)d), aclar6é que la tasa se cobrara a los usuarios, los propietarios de marcas que
soliciten por conducto de la Oficina Internacional que las Oficinas tomen nota de la sustitucion.
Cuando las Partes Contratantes no cobren ninguna tasa por tomar nota de la sustitucion, el
propietario de la marca tendra la opcidn de presentar una peticion directamente ante esa
Oficina o hacerlo por conducto de la Oficina Internacional. El titular tendrd que valorar los
costos que implica tener un agente local, en cuyo caso la peticién se presentara directamente
ante una Oficina y los costos de traduccién de la peticion al idioma local, frente a la reducida
tasa vinculada a la presentacion de la peticion ante la Oficina Internacional, donde podra
presentarla en inglés, francés o espafiol. Ademas, esta previsto que el formulario web permita
al titular solicitar, cumplimentando un solo formulario, que varias Oficinas tomen nota de la
sustitucién. En respuesta a los comentarios formulados por el representante del CEIPI, la
Secretaria confirmé que sustituird la mencién a la Oficina Internacional por la de director
general, segun lo sugerido.

52. Elrepresentante de la INTA considerd razonable que los usuarios paguen una tasa a la
Oficina Internacional por la transmision y el registro de las tasas. Sin embargo, el
representante reiteré que no deberia ocurrir que un segmento especifico de usuarios que
guieren inscribir sus sustituciones en el registro nacional tenga que soportar los costos
relacionados con el desarrollo y mantenimiento de soluciones de Tl para la puesta en marcha
del servicio, especialmente teniendo en cuenta el significativo excedente presupuestario de
la OMPI.

53. Elrepresentante de la INTA también sefial6 una formulacion inusual en el parrafo 7)d)
de la Regla 21, que hace referencia a los servicios prestados por la Oficina Internacional

en relacion con la sustitucion. El representante pregunté si existirian tarifas diferentes
dependiendo de si la peticién de inscripcién en el registro nacional se presenta directamente
ante la Oficina nacional o la Oficina regional, lo que no genera ningun costo especifico para
la Oficina Internacional, o si se transmite por conducto de la Oficina Internacional.

El representante sefialé6 ademas gue no existe una tasa especial para la Regla 21 y por lo
tanto, se pregunto si se tiene la intencion de introducir una tasa solo cuando la peticion de
inscripcidn en el registro nacional se transmita por conducto de la Oficina Internacional.

El representante pregunt6 si la Secretaria puede aclarar este extremo y también, segin sea
necesario, aclarar el texto.

54. El representante de MARQUES reiter6 su apoyo a la disponibilidad de presentar una
peticion de sustitucion ante la OMPI, lo que aportaria claridad al procedimiento para los
titulares. El representante cree que es importante simplificar el procedimiento, de modo que el
titular que solicite la sustitucién solo tenga que pagar una tasa a la OMPI y en ningun otro
lugar.

55. El representante de la JIPA manifestd que esta de acuerdo con los comentarios
formulados por el representante de MARQUES sobre la necesidad de aclarar quién sera el
receptor de las tasas. Ademas, el representante destaco que las Partes Contratantes tienen
diferentes practicas y politicas en materia de sustitucién, lo que representa una dificultad para
los usuarios del Sistema de Madrid. Seria beneficioso para el titular que la informacion sobre
cada Parte Contratante se recoja e incorpore en una unica fuente accesible al publico.
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56. El presidente invitd a la Secretaria a pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por
algunas delegaciones.

57. La Secretaria preciso que la Oficina Internacional solo cobrara una tasa cuando la
peticién de tomar nota de la sustitucién se presente ante la Oficina Internacional. A ese
respecto, la Oficina Internacional considerara la posibilidad de reformular la redaccion del
apartado d).

58. El presidente tomdé nota del apoyo y de los comentarios sobre la redaccién del parrafo 7)
y reiteré que la Secretaria presentara un texto revisado del parrafo 7), asi como el parrafo 5)
para su posterior debate.

59. La delegacion de Suiza, tras sefalar que no se ha debatido sobre el importe de las tasas,
preguntd por qué no se ha propuesto una cuantia.

60. La Secretaria explico que la Oficina Internacional necesitara tiempo para realizar
consultas internas y posiblemente una evaluacion de los efectos, con el fin de conocer con mas
detalle el trabajo y el costo de establecer un procedimiento de recepcion de peticiones de los
propietarios de marcas y asi poder desarrollar soluciones de Tl adecuadas, como un formulario
web y también disponer de un mecanismo de recaudacion de tasas. En el momento de
preparar el documento, no se conocian con exactitud los posibles costos implicados. Por lo
tanto, en la proxima reunion se presentara una propuesta de importe de la tasa que se ha de
cobrar por recibir dichas peticiones.

61. La delegacion de Suiza recalc6 que la tasa debe ser muy razonable. Sicon ella se
pretende cubrir todas las cargas, puede ser demasiado elevada.

62. La delegacion de Alemania expuso que hace suyo el punto de vista de la delegacion de
Suiza, que ha dicho que la tasa deberia ser muy razonable. La delegacion también respaldé al
representante de la INTA y sefialé que muchas Oficinas no cobran una tasa. Sin embargo,
cuando se cambian las reglas y se implantan nuevos procedimientos, es necesario cambiar las
soluciones de TI, lo que puede ser bastante costoso. Partiendo de esa base, la delegacion
pregunté si es necesaria una tasa, dado que la sustitucion es bastante sencilla y que muchas
Oficinas la realizan sin cobrar. Otra solucidn seria que las Oficinas que quieren que la Oficina
Internacional recaude las tasas paguen una tasa por el servicio. La delegacion cree que son
las Oficinas las que deben pagar y no el usuario.

63. El presidente sefialé que durante la reunién se presentard el texto revisado para abrir un
debate mas profundo sobre el mismo, e indicé que en la proxima reunién se deliberara sobre el
importe de la tasa que se ha de cobrar.

64. En cuanto a la posible fecha de entrada en vigor, la Secretaria explicd que no se ha
propuesto una fecha especifica porque ha quedado claro que la Oficina Internacional necesita
tiempo para prepararse para asumir esta tarea. Los debates previos en el Grupo de Trabajo
indican que algunas Oficinas también necesitaran tiempo para modificar su legislacién a fin de
poder recibir peticiones de la Oficina Internacional. La Secretaria pregunté a las Oficinas
cuando estaran listas para recibir peticiones de la Oficina Internacional para tomar nota de la
sustitucion.

65. El presidente cedio el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre la
entrada en vigor.
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66. La delegacion del Japon sefialo que, para cumplir con las revisiones propuestas a la
Regla 21, algunos miembros, como el Japdn, deberan modificar sus sistemas de Tl. Por lo
tanto, la delegacion pidi6 a la Oficina Internacional que lo tenga en consideracién antes de
determinar la fecha de entrada en vigor de la modificacion.

67. La delegacion de Israel sefialé que puede ser flexible en cuanto a la fecha de entrada
en vigor.

68. La delegacion de los Estados Unidos de América indic6 que comprende el deseo de un
procedimiento centralizado que facilite la sustitucion a los usuarios y sea uniforme entre las
Oficinas nacionales. La delegacion explicé que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos de América (USPTO) ya ha implantado un procedimiento nacional que funciona
bastante bien. Facilita un formulario electrénico para presentar la peticiébn de tomar nota de la
sustitucion. La USPTO recibe menos de 20 peticiones anuales de que se tome nota de la
sustitucién. Se cobra una tasa de 100 ddlares estadounidenses por clase para la peticién, lo
que permite cubrir la comparacion de los productos y servicios en el registro nacional con los
productos y servicios en la ampliacion de la proteccion registrada. Aunque usan la norma de
“equivalente”, no toma nota de la sustitucion parcial. La USPTO entiende, por los usuarios del
Grupo de Trabajo, que un procedimiento centralizado ayudaria a los usuarios en caso de
denegacion de una peticion de ampliacién de la proteccion en una Parte Contratante designada
en caso de gue exista un registro nacional. Algo que a veces se denomina doble proteccion.
La delegacion mencioné que la USPTO no emite una denegacion provisional cuando una
peticion de ampliacién de la proteccion presentada posteriormente coincide con un registro
nacional existente a nombre del mismo propietario. Acepta la ampliacién de la proteccion que
se presente posteriormente al registro como un tipo de solicitud distinto, porque tiene una base
de presentacion diferente. Se permite que coexistan y se deja al titular decidir si abandona el
registro nacional anterior y solo mantiene la ampliacion de la proteccion de la proteccion o si
mantiene ambas. Sin embargo, la delegacion reconoce las ventajas que tiene para los
usuarios centralizar un procedimiento en la Oficina Internacional y por lo tanto, no pone
objeciones al proyecto de regla presentado en la decimocuarta reunion del Grupo de Trabajo.
Sin embargo, la delegacion no habia tenido en cuenta las implicaciones en términos de
implantacién de Tl del procedimiento descrito en el proyecto de Regla 21 y confirm6 que desde
entonces se le ha informado de que no podra hacer los cambios de Tl necesarios para aplicar
el nuevo procedimiento a corto plazo. Los cambios de Tl cuestan mucho tiempo y dinero y
deben ser prioritarios frente a otros cambios de Tl propuestos.

69. La delegacion de los Estados Unidos de América declaré que avanza si el proyecto de
Regla 21, debera solicitar que se afiada al texto una de las dos siguientes opciones: una
opcion de exclusion para las Partes Contratantes que ya cuentan con un procedimiento
nacional para tomar nota de la sustitucién; o un periodo de transicion de 10 afios para aplicar
los cambios de Tl necesarios. La delegacion sefialé que en este momento esta actualizando
su sistema de TI, un proceso que se estima durara varios afios.

70. Ladelegacion de la Union Europea consider6 que las modificaciones de la Regla 21
previstas conllevaran importantes cambios de procedimiento que también afectaran a los
sistemas de Tl de las Partes Contratantes. Para que se puedan realizar las adaptaciones
necesarias en todos los sitios con la suficiente antelacion, la Union Europea y sus Estados
miembros proponen que no se establezca una fecha de entrada en vigor de la Regla 21
modificada anterior a 2019.

71. Elrepresentante de MARQUES reconocié que los cambios de Tl pueden ser
extremadamente dificiles. Sin embargo, el representante insistié en la decepcién que le causa
escuchar que costara 10 afios. Si tuvieran que elegir, elegirian la opcion de los 10 afios en
lugar de la opcion de exclusion; de lo contrario se perderian algunas ventajas, como la
aclaracion del procedimiento.
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72. Ladelegacion de Suiza propuso como fecha de aplicacion el 1 de julio de 2019.
La delegacion cree que los cambios seran poco significativos. La experiencia de la Oficina
suiza muestra que hay pocas peticiones al afio y no se prevé un crecimiento exponencial.

73. La delegacién de Alemania manifestd que no considera que los cambios de Tl necesarios
sean significativos. La delegacion explicod que participa en un importante proyecto relativo a un
cambio significativo en la legislacién europea y que su prioridad actual es modificar el sistema
de Tl para adoptar la nueva ley, pero que eso no llevara muchos afios. La delegacién solicitd
mas tiempo para fijar una fecha de aplicacion que conceda algo de tiempo para consultar con
las unidades de TI correspondientes. Sin embargo, la delegacién propuso una fecha de
entrada en vigor dentro de los tres préximos afos.

74. La delegacién de México convino en que se debe aclarar el alcance de la sustitucion.
Con respecto a las tasas, la delegacién cree que el Grupo de Trabajo podra llegar a un
consenso sobre los términos de manera mas concreta durante la reunion. La delegacion cree
gue dos o tres afos es un plazo de tiempo realista para la entrada en vigor. Los usuarios
realmente cuentan con tener un sistema mas eficiente, mas agil y mas flexible para las marcas
internacionales.

75. Elrepresentante del CEIPI, después de escuchar a varias delegaciones, sefial6 que las
peticiones de sustitucion son escasas y que cree que se podria fijar la entrada en vigor dentro
de dos o tres afios. La delegacion propuso que, a partir de la fecha de entrada en vigor, las
Oficinas que necesiten mas tiempo para adaptar sus sistemas de Tl tramiten manualmente las
peticiones hasta que tengan sus Tl preparadas, para no ralentizar la entrada en vigor de las
disposiciones.

76. La delegacion de la Federacion de Rusia declaré que esta de acuerdo con la fecha de
entrada en vigor que ha propuesto la delegacion de Suiza, el 1 de julio de 2019. Parece ser
una fecha razonable y concede a los miembros un plazo de tiempo adecuado para que adapten
sus sistemas, incluidos los sistemas de TI.

77. La delegacion de Australia se mostré de acuerdo con la delegacion de los Estados
Unidos de América y explicd que IP Australia también ha iniciado un proceso de sustitucion de
sus sistemas. La delegacién declar6é que para Australia no es viable una entrada en vigor

en 2019, ya que en esas fechas estara ejecutando su nuevo sistema interno de gestién de
casos de marcas. Australia necesitara mas tiempo para aplicar los cambios en el sistema,
aungue no necesariamente 10 afios.

78. Ladelegacion de China sefialo que la sustitucion se tramita por conducto de la Oficina
Internacional mediante un sistema normalizado y procedimientos nacionales que también habra
que adaptar. Teniendo en cuenta estos factores, la delegacion considera que las disposiciones
no deberian entrar en vigor antes de 2019.

79. El presidente concluy6 que las delegaciones se encuentran en diferentes situaciones,
indicando que algunas Oficinas querrdn una entrada en vigor anterior que otras. El presidente
sugirié, tal y como solicita la delegacion de Alemania, que se estudie mas detenidamente el
tema y se vuelva a debatir en la proxima reunion del Grupo de Trabajo, especialmente porque
la Oficina Internacional también tendra que examinar el cobro de una posible tasa. De esta
manera se dispondra del tiempo necesario para analizar los cambios necesarios y formarse
una idea mas clara sobre cuando seria posible aplicar un cambio, antes de debatir en
profundidad una propuesta de entrada en vigor.

80. La delegacién de Suiza se pregunto si retrasar el debate un afio no acabara por generar
los mismos problemas. La delegacién subray6 su preferencia por proceder con una fecha de
entrada en vigor en dos o tres afos, si la mayoria lo considera apropiado. Si esta propuesta
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plantea un problema real a alguna Oficina, entonces se podra volver a debatir sobre el asunto
el proximo afio. A la delegacién le preocupa que no tomar una decision simplemente equivalga
a postergar el problema y los problemas de Tl siempre serdn una excusa para ho avanzar.

81. El presidente dijo que coincide con la delegacion de Suiza en su deseo de avanzar en
esta cuestion, pero sefialé que en ese momento los comentarios de las delegaciones sobre lo
gue parece ser viable apuntan en otra direccion. El presidente, tras afirmar que cree que la
Secretaria tratara de presentar una propuesta antes de la préxima reunién, invité a la
Secretaria a dar alguna explicacion adicional.

82. La Secretaria explic6 que en este momento no se sabe con certeza cuanto tiempo y
recursos se necesitan para aplicar el futuro procedimiento. En el pasado, se han establecido
plazos prematuramente y se ha consumido mas tiempo y recursos de lo esperado. Por lo
tanto, la mejor solucién seria conceder mas tiempo a la Oficina Internacional para que realice
una evaluacion completa de cuanto tiempo y recursos se necesitan, a fin de evitar acordar una
fecha de aplicacion que no se pueda cumplir. A modo de ejemplo, la Secretaria mencioné el
retraso imprevisto en la aplicacion del acuerdo sobre la tasa pagadera en dos partes.

83. La Secretaria propuso presentar al Grupo de Trabajo un plazo realista para la aplicacién,
una vez que se haya realizado una revision exhaustiva de los procesos pertinentes.
Tedricamente, se puede considerar que la aplicacién y los procesos que comporta son
sencillos. Sin embargo, en realidad, pueden surgir problemas y la recaudacion de tasas puede
resultar ser bastante compleja. Para ilustrar este punto, la Secretaria citd las cuestiones
pendientes relativas a las tasas que se requieren y otros aspectos relacionados que puedan
surgir tras el examen de la peticion tanto por parte de la Oficina Internacional como de las
Partes Contratantes designadas, si dicha peticion es irregular. Todo el procedimiento puede
dar lugar a una cantidad significativa de medidas y tareas que requieren mucho tiempo.

La Secretaria reiter6 que no quiere causar ningun retraso artificial sino ser realista sobre la
cantidad de trabajo de puesta a punto que se ha de llevar a cabo antes de acordar una entrada
en vigor que se ajuste a la realidad, teniendo también en cuenta los diversos comentarios
formulados por algunas delegaciones. La Secretaria sefial6 que algunas Oficinas consideran
gue la aplicacion sera sencilla, mientras que otras tienen menos confianza en sus sistemas

de TI.

84. La Secretaria explicd que la Oficina Internacional acaba de recuperarse tras una etapa
muy dificil en cuanto al desarrollo de las Tl y solicité a las delegaciones que le concedan el
tiempo necesario para realizar una valoracion razonable y realista de la potencial incidencia de
la aplicacion y del tiempo que requerira desarrollar internamente los procedimientos con los
colegas de Finanzas y Operaciones, tras lo cual podré presentarles una propuesta a tal efecto.

85. El presidente, tras hacer referencia a los comentarios de la Secretaria, sugirié que todos
los miembros realicen el mismo tipo de analisis y determinen el tiempo necesario para la
aplicacion. El presidente precis6 que para el proximo afio se necesitara una respuesta
concreta a esta cuestion. El presidente sefiald que varias delegaciones han indicado su
preferencia por una fecha en 2019, pero recordd, no obstante, que para algunas, 2019 puede
ser demasiado pronto. El presidente manifesté que esta de acuerdo en que, tal y como solicita
la delegacion de Alemania, seria bueno tener tiempo para estudiar mas detenidamente y
determinar de mejor manera cuanto tiempo llevara aplicar el cambio.

86. El presidente concluy6 que el Grupo de Trabajo acuerda que la Secretaria preparara un
nuevo documento que se seguird debatiendo en su proxima sesion.

87. El presidente inform6 de que ya esté disponible el documento oficioso N.°1
del 20 de junio de 2017, con los nuevos proyectos de modificaciones de la Regla 21 e invitd
a la Secretaria a presentar dicho documento.
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88. La Secretaria, en referencia al texto revisado, sefialé un cambio en el parrafo 2)a)vi) de la
Regla 21, donde se ha eliminado el texto que hacia alusion al parrafo 7). El motivo de la
supresion es que el parrafo 7) se aplicara siempre. La Secretaria sefialé que ahora el

péarrafo 5) tiene dos apartados, a saber, a) y b). Se ha modificado el titulo del parrafo 5) que
ahora es “[Productos y servicios a los que atafie la sustitucion]”. El nuevo apartado a) aclara la
sustitucion parcial, mientras que el apartado b) contiene el texto del parrafo 5) del documento
MM/LD/WG/15/2 ligeramente modificado. La Secretaria afiadio que con esta nueva redaccion
las Oficinas podrén utilizar la palabra “mismos” o bien la palabra “equivalentes”, en funcién de
sus practicas. En el parrafo 7)b), se ha sustituido la expresion “Oficina Internacional” por
“director general” para mantener la coherencia con el apartado a). La Secretaria sefialé que
los apartados b), ¢) y d) han sido ligeramente reformulados. Se ha aclarado el apartado d) para
indicar que toda peticion presentada por conducto de la Oficina Internacional estara sujeta al
pago de la tasa especificada en el punto 7.8 de la Tabla de tasas. Del mismo modo, se ha
reformulado el punto 7.8 de la Tabla de tasas que ahora reza: “Peticion, presentada por
conducto de la Oficina Internacional, para que la Oficina de una o mas Partes Contratantes
designadas tomen nota de un registro internacional (sustitucion)”.

89. El presidente record6 que los debates anteriores se centraron en el parrafo 5) y por lo
tanto cedio el uso de la palabra para la formulacion de observaciones sobre el parrafo 5)
revisado.

90. Ladelegacion de Alemania preguntd, en su condicién de no angléfono, qué significado
tiene la palabra “may” (opcion) en el parrafo 5) y si no deberia decirse “shall” (obligacion).

91. El presidente dijo que esta de acuerdo con Alemania en que en el parrafo 5), donde dice
“may” deberia decir “shall”.

92. Ladelegacion de Suiza se refirié a los comentarios de la delegacién de Alemania y afirmé
gue habria que adaptar la versién francesa de la misma manera.

93. Ladelegacion de ltalia dijo que esta a favor de la Regla 21.5), sustituyendo “pueden” por
“podran”.

94. Ladelegacion de Noruega dijo que es partidaria de la nueva redaccion de la Regla 21.5)
propuesta y la palabra “podran”, tal y como sefiala el presidente.

95. La delegacion de Espafia expreso su apoyo a la modificacion propuesta de la nueva
Regla 21 y a la nueva redaccion del parrafo 5).

96. El presidente concluy6 que se ha llegado a un acuerdo sobre la nueva Regla 21.5)
propuesta y por lo tanto cedio el uso de la palabra para la formulacion de observaciones sobre
el parrafo 7) revisado.

97. La delegacién de Suiza cuestiond la supresion de la referencia a la fecha de registro en
la Regla 21.

98. El presidente pregunto si la delegacion de Suiza se refiere a la Regla 21.2)a)v), donde se
alude a la fecha y el nUmero de presentacion y la fecha y el nUmero de registro.

99. La delegacion de Suiza respondio al presidente explicando que la Regla 21.2)b) reza:
“Las indicaciones en virtud del parrafo 1) se inscribirdn en la fecha en que la Oficina
Internacional haya recibido la peticién [...]". La delegacion sefialdé que en el proyecto de texto
no se hace referencia a la fecha de recepcion por la Oficina Internacional y que no hay ninguna
aclaracién con respecto a la fecha. La delegacion solicité mas tiempo para analizar esta
cuestion.
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100. El presidente convino con la delegacion de Suiza en que falta algo en la Regla 21.2)b) del
proyecto de Regla 21. El presidente, tras examinar la cuestidon con la Secretaria, propuso un
cambio al proyecto de péarrafo 4, de modo que rece asi: “En la fecha de recepcién en la Oficina
Internacional, dicha Oficina inscribir& en el Registro Internacional las notificaciones recibidas en
virtud del parrafo 3)b) e informara al titular en consecuencia”. El presidente propuso mantener
la redaccion de la Regla 21.2)b).

101. La Secretaria aconsej6 al presidente un cambio en la oracion para que rece asi
“la Oficina Internacional inscribira en el Registro Internacional, en la fecha de recepcién por la
Oficina Internacional, toda notificacion recibida [...]".

102. El presidente pregunté a la delegacion de Suiza si este cambio resuelve el problema.

103. La delegacion de Suiza dijo que tiene dudas sobre la nueva redaccion y preguntd qué
sucederia si es la Oficina Internacional la que recibe la peticion y posteriormente la remite a la
Oficina designada para que decida si es 0 no aceptable. La delegacién se preguntd si la
Oficina Internacional podria intervenir dos veces, antes y después del examen.

104. La Secretaria, en respuesta a la delegacion de Suiza, aclaré que el parrafo se aplicara
cuando la Oficina Internacional reciba la notificacion de una Oficina designada de que ha
tomado nota. No se aplicara cuando la Oficina Internacional reciba la peticién de enviarla a las
Oficinas designadas.

105. El representante de la INTA destaco que en el parrafo 2)b) de la actual Regla 21 hay
dos elementos: la fecha de recepcién y la fecha de realizacion del registro; y también que la
Oficina Internacional registra las notificaciones conformes con los requisitos exigibles.

El representante sugirié que se afiada la expresion “conforme con los requisitos exigibles”
después de la palabra “notificacion”.

106. En respuesta a la sugerencia formulada por el representante de la INTA, el presidente
indico que el parrafo 3)b) ya hace referencia a los requisitos exigibles en los apartados i) a v)
del parrafo 2)a), y afiadié que considera innecesario cualquier texto adicional al respecto.

Si los miembros desean una referencia directa en el texto, puede insertarse. No obstante,
como la referencia ya esta ahi, el presidente sugirié dejar el texto tal y como esta.

107. El representante de la INTA convino en que efectivamente el parrafo 3)b) contiene una
serie de requisitos y sefialé que el texto propuesto para el parrafo 4) dice que la Oficina
Internacional inscribird las notificaciones recibidas en virtud del parrafo 3)b). Que sean o no
conformes con las exigencias es otra cuestion. Sin embargo, el representante es consciente
de que el texto actual concuerda con varias otras disposiciones de las normas en las que la
Oficina Internacional solo registra aquello que cumple con los requisitos exigibles.

108. La delegacion de Alemania manifesté que esta de acuerdo con el representante de la
INTA y considera que la frase ha terminado por ser muy larga y dificil. La delegacion sugirio
dividir la oracién en dos apartados, 2)a) y 2)b), para mayor claridad.

109. Entonces la Secretaria propuso la redaccion siguiente: “La Oficina Internacional inscribira
en el Registro Internacional, en la fecha de recepcion por la Oficina Internacional, toda
notificacion recibida en virtud del parrafo 3)b) que satisfaga los requisitos aplicables e informara
al titular en consecuencia”.

110. La delegacion de Suiza considerd que el texto propuesto cumple las condiciones.
La delegacion sefial6 que le gustaria ver la traduccion al francés antes de confirmar su
acuerdo.
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111. Enrespuesta a la delegacion de Suiza, el presidente indicd que se esta trabajando sobre
la version en inglés del texto y que se podra plantear cualquier cuestion relacionada con la
traduccion en francés del texto durante la aprobacion del resumen por la presidencia.

112. La delegacion de Suiza cuestioné la estructura del texto y se pregunto si es posible
revisar dicha estructura para mayor claridad, tal y como ha sugerido Alemania.

113. El presidente dijo que dicha cuestion se abordara en el resumen de la presidencia.
Cuando se prepare el proyecto de texto que sera sometido a debate en la proxima reunion, se
tendrén en cuenta todos los comentarios formulados.

114. La delegacion de Suiza hizo referencia a la Regla 21.3)c) “cuando una Oficina no haya
tomado nota, podré notificarlo a la Oficina Internacional, que informara al titular en
consecuencia”. La delegacién cree que es necesario especificar que este parrafo solo se
aplica cuando la solicitud se hace por conducto de la Oficina Internacional. La delegacion
también considerd que la posicién del apartado 5) es extrafia, ya que esta situado después de
la inscripcién de una notificacion. La delegacién sugirié colocar dicho parrafo antes, tal vez
donde esté el parrafo 3).

115. El presidente dijo que cuando se prepare el texto revisado de la Regla 21 para la préxima
reunion se tendran en cuenta los comentarios formulados por la delegacion de Suiza.

116. La delegacion de Alemania hizo un comentario acerca del parrafo 3)c). La delegacion
considera que, tanto si la peticion se hace por conducto de la Oficina Internacional como
directamente ante la Oficina pertinente, si una Oficina no toma nota de la sustitucién, no
deberia tener que informar a la Oficina Internacional.

117. El presidente tomo nota de los comentarios y confirmé que la Secretaria tendrd en cuenta
los comentarios cuando prepare el nuevo borrador del apartado 3).

118. El presidente cedi6 el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre el
pequefio cambio en el texto del parrafo 7) del documento oficioso N.°1, del 20 de junio de 2017.

119. El representante de la INTA sugirié realizar una modificacion menor de la redaccién, en la
tercera linea del parrafo 7)c), sobre los procedimientos aplicables a la tasa. El representante
sugirié que seria mas apropiado decir “tasas”, porque cuando haya que pagar tasas estandar,
la Parte Contratante recibird tanto la tasa por designacién como una parte de la tasa
complementaria. Por lo tanto, seria mejor decir “tasas” en lugar de “tasa”.

120. La delegacion de Suiza sugirié que se afiada una referencia al “afio civil” en el

parrafo 7)a), en lugar de decir simplemente “al afio” para evitar cualquier situacion en la que
una Oficina tenga que comunicar tres veces en un mismo afio. La definicién de un afio puede
resultar problematica. La delegacion pregunt6 si se trata de un afio calculado a partir de la
fecha de notificacion o solo un afo civil.

121. El presidente respondi6é que la Secretaria esta de acuerdo en afadir una referencia al
afio civil.

122. El presidente cedio el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre el
parrafo 7)c), relativo a la tabla de tasas.

123. La delegacion de Suiza pregunt6 si la palabra “présent” en la version francesa no deberia
tener una “e” adicional al final.
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124. El presidente sefalo que los francéfonos estan de acuerdo y confirmé que la palabra
“présent” deberia llevar una “e” adicional al final.

125. El representante del CEIPI manifesté su acuerdo con la delegacion de Suiza. El
representante también considerd que en la version en inglés deberia haber una coma después
de la palabra “replacement” y, en la version francesa, la palabra “présente”.

126. El presidente dio por concluido el debate del Grupo de Trabajo sobre el punto 4 del orden
del dia y sefial6 que todas las propuestas quedaran reflejadas en el resumen de la presidencia
y en el nuevo proyecto de Regla que se elabore para la reunién del préximo afio.

127. El Grupo de Trabajo manifest6 provisionalmente su acuerdo:

i) con las modificaciones propuestas de la Regla 21 y con el nuevo punto 7.8 de
la Tabla de tasas, segun las modificaciones del Grupo de Trabajo y como consta en el
Anexo | del presente documento; v,

ii) con que se pida a la Oficina Internacional que prepare un documento en el
gue se proponga el importe de la tasa que ha de especificarse en el nuevo punto 7.8 de
la Tabla de tasas y se sugiera una fecha de entrada en vigor de la Regla 21 modificada,
a fin de que sea examinada en su siguiente reunion.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DiA: ANALISIS DE LAS LIMITACIONES QUE PUEDEN
EFECTUARSE EN EL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE
MARCAS

128. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/15/3.

129. La Secretaria explico que el tema es una continuacion de los debates de reuniones
anteriores y recordd al Grupo de Trabajo que las recomendaciones que el Grupo de Trabajo
formuld en su decimotercera reunién en noviembre de 2015, relativas a las limitaciones, han
dado lugar a modificaciones de la Regla 12 y de las Reglas 25 a 27, que entraran en vigor
el 1 de julio de 2017. Los proximos cambios se han publicado recientemente en el sitio web
del Sistema de Madrid.

130. La Secretaria observé que la enmienda a la Regla 12 aclara que la Oficina Internacional,
al examinar una solicitud internacional, también verificara la clasificacion de las limitaciones
contenidas en dicha solicitud. Correspondera a las Oficinas de las Partes Contratantes
designadas determinar si la limitacion se ajusta al alcance de la lista principal o no.

131. La Secretaria explicé que las enmiendas a las Reglas 25 a 27 se refieren a limitaciones
inscritas como modificacion en el registro internacional. En el formulario oficial MM6 de
inscripcion de las limitaciones, el titular debera agrupar la lista limitada de productos o servicios
en las clases correspondientes que figuran en la lista principal del registro internacional.

La Oficina Internacional examinara la peticion para determinar si los nUmeros de clase
indicados en la limitacion se corresponden con los nimeros de clase del registro internacional.
La Oficina de la Parte Contratante designada donde la limitacion va a tener efecto debera
determinar si la limitacién se ajusta al alcance de la lista principal o no.

132. La Secretaria afiadié que en la reunién anterior, el Grupo de Trabajo solicité a la Oficina
Internacional que preparara un documento en el que se analice la funcion de la Oficina de
origen en el examen de las limitaciones formuladas en las solicitudes internacionales y sus
posibles implicaciones. En el documento se analizara asimismo la funcién de las Oficinas de
las Partes Contratantes designadas respecto de las limitaciones formuladas en los registros
internacionales o en designaciones posteriores que les afecten y sus posibles implicaciones,
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incluyendo propuestas respecto de ambas funciones. La Secretaria explico que el documento
consta de tres partes; la primera trata de la funcién de la Oficina de origen en relacion con las
limitaciones en las solicitudes internacionales; la segunda aborda la funcién de la Oficina
Internacional respecto de las solicitudes internacionales y las designaciones posteriores que
contienen limitaciones; y la tercera describe la funcion de las Oficinas de las Partes
Contratantes designadas con respecto a las limitaciones.

133. La Secretaria explicé ademas que la parte del documento que trata de la funcion de la
Oficina Internacional también contiene una propuesta para reexaminar la cuestion de la

Regla 24.5.a) y 24.5.d). La Secretaria invité al Grupo de Trabajo a que reconsidere la
enmienda (anteriormente aprobada) a la Regla 24.5.a) y d), que ahora esta suspendida.

La Secretaria dijo que la propuesta refleja el nivel de examen relativo a las limitaciones en
virtud de la Regla 25. Con esta propuesta, la Oficina Internacional comprobara que la
limitacion contenida en la designacion posterior se refiera exclusivamente a las clases incluidas
en la lista principal del registro internacional. Este enfoque armonizara el nivel de examen que
deberé efectuar la Oficina Internacional de las limitaciones presentadas en designaciones
posteriores y como modificacion en virtud de la Regla 25. En la parte que trata de la funcion de
las Oficinas de las Partes Contratantes designadas con respecto a las limitaciones, se
presentaron propuestas de modificacion de las Reglas 17 y 27. La propuesta de modificacion
de la Regla 17 afadira la posibilidad de que la notificacién de una denegacion provisional
incluya una declaracion relativa a los efectos de una limitacion en un registro internacional.
Ademas, se propuso modificar la Regla 27, para aclarar el fundamento juridico sobre el que las
Partes Contratantes podran denegar los efectos de una limitacion inscrita como modificacion.

134. El presidente, a modo de resumen, explicé que el documento se divide en dos partes e
indico que la primera de ellas consta de tres capitulos: el primer capitulo trata de la funcién

de la Oficina de origen en lo que respecta a las limitaciones y las solicitudes internacionales;

el segundo capitulo trata de la funcion de la Oficina Internacional en relacion con las solicitudes
internacionales y las designaciones posteriores que contienen limitaciones; vy el tercer capitulo
trata de la funcion de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas con respecto a las
limitaciones. El presidente destacé por otra parte que el parrafo 28 contiene sugerencias sobre
las conclusiones que se podrian extraer de los tres primeros capitulos y la segunda parte del
documento contiene las enmiendas propuestas al Reglamento Comun.

135. El presidente cedid el uso de la palabra a las delegaciones para que deliberen sobre los
parrafos 3 a 11, en la primera parte del documento.

136. La delegacion de Madagascar declaré que, como Oficina de origen, su Oficina presta
asistencia a los solicitantes en la redaccion de las limitaciones y también comprueba el alcance
de la limitacion. Antes de proceder a la certificacion, la Oficina advierte al solicitante de
cualquier posible extension en una limitacion propuesta, de modo que el solicitante pueda
ajustar la lista de productos y servicios para que corresponda con la marca de base.

137. Ladelegacion de Italia se mostré de acuerdo con el parrafo 3 del documento y recalco
que su pais esta convencido de que la funcion central de examen debe ser realizada por la
Oficina de origen con respecto a las limitaciones. La Oficina de origen podria ver la proteccion
original de los productos y servicios y garantizar que la limitacién no modifica el alcance de la
proteccion.

138. La delegacion de Suiza dijo que, durante afios, su Oficina ha creido que la Oficina
Internacional es la responsable de comprobar las limitaciones presentadas posteriormente al
registro. La delegacion continué diciendo que ahora se da cuenta de que es posible que se
hayan incluido muchas limitaciones sin ninglin examen, porque muchas Oficinas también
creyeron gue la Oficina Internacional habia realizado un examen previo a la inscripcion.

La delegacion subray6 que es necesario resolver esta situacion y solicité que el Grupo de
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Trabajo piense en una solucién que garantice que todas las limitaciones sean examinadas.

La delegacion cree que la Oficina Internacional podria desempefiar un papel inevitable en el
examen de las limitaciones. Sin embargo, el examen previo a la inscripcion es importante para
la claridad del Registro y para garantizar la proteccion de los derechos de los titulares. Como
tal, la Oficina Suiza cree que es deber de la Oficina de origen considerar el alcance de la
limitacion.

139. La delegacion de China sefialé que cuando recibe una solicitud, su Oficina examina el
alcance de la limitacion y opina que las Oficinas de origen deberian prestar asistencia a los
solicitantes en la redaccion de las limitaciones. La delegacion dijo que la Oficina de origen
también deberia comprobar las listas limitadas de productos y servicios que entran dentro del
ambito del registro internacional, para contribuir a reducir el riesgo de que el solicitante reciba
notificaciones de irregularidad.

140. La delegacion de la Republica Checa declar6 que su Oficina ayuda a los solicitantes a
redactar la lista de limitaciones. Cuando es necesario, también examina las limitaciones como
Oficina de origen y receptora de peticiones posteriores de limitaciones. La delegacion cree que
la OMPI deberia comprobar las peticiones que no pasan por la Oficina de origen, ya que muy a
menudo los titulares solicitan una limitacién en varios paises o Partes Contratantes. Esto
podria dar lugar a que una marca con 10 limitaciones diferentes sea verificada por diferentes
Oficinas. La Oficina de origen deberia efectuar el examen de las limitaciones posteriores, pero
la Oficina centralizadora deberia ser la OMPI.

141. La delegacion de Austria confirmo que, en calidad de Oficina de origen, examina si las
limitaciones se ajustan a la lista principal de una solicitud internacional y por lo tanto respalda la
opinion de que la Oficina de origen deberia encargarse de examinar si la limitacion es una
limitacion o una ampliacion. La delegacion dijo que apoya la peticion de modificacién de la
Regla 9 del Reglamento Comun incluyendo explicitamente las limitaciones como parte de la
funcion de certificacion.

142. La delegacion de Georgia declard que, como parte del proceso de certificacion, la Oficina
de origen debe examinar las limitaciones para garantizar que se ajustan a la lista principal de
productos y servicios. La delegacién manifesté su apoyo a la propuesta de afiadir un
fundamento juridico para denegar la proteccién basandose en el hecho de que una limitacion
es una ampliacion.

143. La delegacion de Francia reiterd su postura, expresada en la reunion anterior del Grupo
de Trabajo, a saber, que no esta de acuerdo con el principio de que las Oficinas de las Partes
Contratantes deban examinar las limitaciones. La delegacién explicé que su Oficina, en calidad
de Oficina de origen, examina las limitaciones, pero también las examina cuando figuran en
designaciones posteriores o se solicitan como modificaciones de los registros internacionales.
En lo que respecta a las limitaciones en las solicitudes internacionales, la delegacion considera
gue la Oficina de origen es la mas indicada para examinarlas. Cuando existan limitaciones
contenidas en las designaciones posteriores, la delegacion considera que deberan ser
examinadas por la Oficina Internacional; es dificil para una Oficina de origen examinar las
limitaciones cuando el efecto de la limitacion no es de aplicacién a su territorio; ademas,
cuando una limitacién afecta a diferentes Partes Contratantes, también podrian emitirse
denegaciones basadas en distintos motivos, lo que no contribuiria a simplificar o armonizar el
sistema; que el examen sea realizado por Oficinas con diferentes practicas complicara el
sistema a los usuarios. La delegacion expreso6 su descontento con las modificaciones
propuestas, ya que no aclaran si el examen debe ser efectuado por la Oficina Internacional, la
Oficina de origen o la Oficina designada; si el examen de las Oficinas nacionales es facultativo,
la cuestidn de quién debe realizar el examen seguira sin respuesta.
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144. La delegacion de México dijo que cree que la Oficina de origen y la Oficina designada
deberian realizar el examen de las limitaciones. Segun la Regla 9, la Oficina de origen debe
comprobar que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional también estan
incluidos en el registro de base. No debe considerarse la limitacién como algo secundario, sino
como algo que depende del registro de base. La delegacion también mencioné que ha emitido
denegaciones basandose en la idea de que una limitacion no puede ir mas alla de una lista
general o principal. A este respecto, la delegacién considera que debe haber cierta
correspondencia entre el examen en la fase de certificacion y el examen realizado por las
Oficinas designadas, porque si las Oficinas se estan enfrentando a estos problemas, puede
darse el caso de que una Oficina designada emita una denegacion provisional basada en una
limitacion y que el titular argumente que la limitacion fue aceptada por la Oficina de origen.

La delegacion considera que debe haber una relacion entre la funcién de la Oficina de origen

y la de las Partes Contratantes designadas.

145. El representante de la JPAA afirmé que cree que es deber de la Oficina de origen
comprobar que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional estan incluidos
en la lista de productos y servicios que figuran en la solicitud de base o en el registro de base.
El representante afiadié que, desde el punto de vista del usuario, la Oficina de la Parte
Contratante designada deberia examinar las limitaciones. Preocupa al representante que el
posible aumento del nimero de obstaculos en la fase de la solicitud internacional, que puede
traducirse en un incremento del costo de registro de la marca, dificulte las cosas a los usuarios.
El representante indico que esta a favor de una modificacion de la Regla 9.5) y de cualquier
regla relacionada para afadir limitaciones en las solicitudes internacionales a la funcién de
certificacién de la Oficina de origen.

146. El representante de la INTA se refirié a los comentarios que formuld en reuniones
anteriores del Grupo de Trabajo sobre la cuestion, recogidos especialmente en el parrafo 391
del documento MM/LD/WG/14/7 “Informe”. El representante reiteré que la Regla 9.5.d)vi)
establece claramente que la Oficina de origen debe certificar que los productos y servicios
indicados en la solicitud internacional estén incluidos en la lista de productos y servicios que
figura en la solicitud de base o en el registro de base; no solo los productos y servicios de la
lista principal, sino también aquellos de la lista o listas limitadas que puedan incluirse en la
solicitud internacional. El representante mostré su apoyo a la opinion de los oradores
anteriores y afirmo6 ademas que es evidente que la Oficina de origen es la Gnica Oficina que
puede determinar con certeza el alcance de la proteccion de la marca de base. La Oficina
designada debe poder confiar en la certificacion de la Oficina de origen. El representante
subrayé que se trata de un pilar del Sistema de Madrid, cuyo objetivo es, desde sus inicios,
garantizar la ampliacion de la proteccién de la marca en el pais de origen a otros miembros de
la Unién y el Protocolo no madifica dicha base del Arreglo de Madrid.

147. El representante de la JIPA apoyé la opinion del representante de la JPAA, indicando que
comparte la misma preocupacion con respecto al examen de las limitaciones por la Parte
Contratante designada.

148. El presidente se refirié a los parrafos 3 a 11 del documento MM/LD/WG/15/3 y observé
gue existe cierto consenso entre los que han expresado que la Oficina de origen desempefia
cierta funcion en relacion con las limitaciones en las solicitudes internacionales. Sin embargo,
el presidente afiadié que no puede formular una conclusién concreta sobre la cuestion.
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149. El presidente se refirié a los parrafos 12 a 20 del documento que trata de la funcién de la
Oficina Internacional en lo que atafie a las solicitudes internacionales y designaciones
posteriores que contienen limitaciones. El presidente invité a un debate que gire en torno a una
pregunta tedrica, a saber: un registro internacional de 15 afios de antigliedad y una
designacion posterior presentada directamente ante la Oficina Internacional con una lista de
productos y servicios reivindicada como una limitacion. El presidente pregunto si las
delegaciones tienen alguna opinién sobre quién deberia comprobar la limitacién en una
designacion posterior presentada directamente ante la Oficina Internacional.

150. La delegacion de Suiza consideré que las limitaciones en designaciones posteriores, o la
revision de dichas limitaciones podrian ser realizadas por la Oficina del titular. Sin embargo, la
delegacién consider6 que la opcion mas sensata consistiria en delegar a la Oficina
Internacional competencias adicionales para que compruebe este tipo de limitacion.
Respondiendo concretamente a la pregunta del presidente, la delegacion dijo que es probable
que la Oficina Internacional, como custodio del sistema, sea la mas idonea para comprender la
practica y examinar las limitaciones adecuadamente.

151. La delegacion de Italia dijo que respalda la declaracion formulada por la delegacién de
Suiza con respecto a la designacion posterior. Dado que es posible presentarla directamente
ante la OMPI, la OMPI deberia examinar la limitacién y, de ser necesario, solicitar el apoyo de
la Oficina nacional.

152. La delegacion de China declaré que la Oficina Internacional, como experta en
clasificacion de productos y servicios, deberia examinar las limitaciones en las solicitudes
internacionales, en las designaciones posteriores o en las inscritas como modificacién, a fin de
garantizar que la lista limitada de productos y servicios se ajusta al ambito del registro
internacional. Si el registro tiene mas de 15 afos de antigiiedad, se aplicara la Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en lo sucesivo “la
Clasificacién de Niza”). La Oficina Internacional es la que mejor conoce la Clasificacion de
Niza, por lo que es la més iddnea para realizar el examen de acuerdo con las versiones
anteriores de las disposiciones pertinentes de la Clasificacion de Niza vigentes en ese
momento.

153. La delegacion de Francia convino en que la Oficina Internacional seria la mas idénea
para examinar una limitacion incluida en una designacion posterior para un registro
internacional que tiene 15 afios. La delegacion también cree que la Oficina Internacional
deberia examinar las limitaciones incluidas en las designaciones posteriores, en los casos en
los que la Oficina de origen no ha llevado a cabo dicho examen.

154. La delegacion de Cuba declard que el examen de las limitaciones afecta a las Oficinas de
origen, la Oficina Internacional y las Oficinas designadas. Dijo que considera que las
cuestiones relativas a los productos y servicios son sustanciales. Hizo hincapié en que,
Gltimamente, las cuestiones de la limitacion son las cuestiones mas complejas a las que se
enfrentan los usuarios y las Oficinas; a este respecto, la introduccién de un instrumento de
clasificacion por parte de la Oficina Internacional ha sido muy util, aunque no es adecuado
remitir las cuestiones dificiles de limitacién a las Oficinas designadas. La delegacion dijo que
coincide con otras delegaciones en que ese examen es una tarea especial de las Oficinas de
origen. Es inaceptable que un registro examinado por la Oficina Internacional pueda llegar a
las Oficinas designadas conteniendo graves problemas relacionados con la clasificacién de
productos y servicios. La delegacién mencioné el hecho de que se abona una tasa de
limitacion a la Oficina Internacional y solicit6 a la Oficina Internacional un mayor esfuerzo en
materia de evaluacioén de las limitaciones. Record6 que las Oficinas designadas tienen un
papel que desempenfiar en el examen del creciente nimero de limitaciones que llegan hasta
ellas; sin embargo, si estas limitaciones incluyen clasificaciones erroneas, los usuarios deben
saber que las Oficinas designadas emitirdn denegaciones provisionales.
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155. La delegacion de los Estados Unidos de América dijo que respalda las modificaciones
propuestas de la Regla 24.3) y 24.5). La delegacién afiadié que no cree que la Oficina
Internacional deba examinar las limitaciones con respecto al alcance de la redaccién de los
productos y servicios. Sin embargo, la delegacion convino en que la Oficina Internacional es la
mas indicada para ayudar a evitar errores que los titulares cometen en materia de clasificacion
cuando presentan las limitaciones. Las modificaciones propuestas permitiran a la Oficina
Internacional realizar algunos sencillos ajustes a los formularios y aclarar a los titulares que una
limitacion no deberia incluir clases que no figuran en el registro internacional.

156. El presidente sefialé que no se ha llegado a un consenso real sobre la cuestion.

El presidente observo ademas que es necesario hacer una importante distincién, a saber, si la
cuestion de las limitaciones se refiere exclusivamente a la clasificacion, o a la clasificacion y al
alcance de la proteccion.

157. La delegacion de la Republica Checa explico que debe hacerse una distincién entre
aqguellas limitaciones que pasan por la Oficina de origen y son verificadas y posteriormente
certificadas en la solicitud y aquellas limitaciones que no pasan por la Oficina de origen. Es
una forma de repartir la carga de trabajo. Sin embargo, la delegacién considera que se puede
comprobar una limitacién al mismo tiempo que se verifican las formalidades de la lista de
productos y servicios y cree que los examinadores de la OMPI disponen de amplios
conocimientos en la materia, mientras que la Oficina de origen podria tener mas dificultades.
También representara mucho mas trabajo para las Oficinas y podria significar que muchas
Oficinas terminen haciendo el mismo trabajo.

158. El presidente cedio el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre los
parrafos 21 a 27 del documento, sobre la funcién de las Oficinas de las Partes Contratantes
designadas con respecto a las limitaciones.

159. La delegacion de Australia manifestd que esta de acuerdo con las modificaciones
propuestas de las Reglas 17 y 27, ya que permiten a la Oficina de la Parte Contratante
designada denegar los efectos de la limitacion cuando se considere que no se ajusta al alcance
del registro internacional. La delegacién cree que es en la Oficina de la Parte Contratante
designada en la que la limitacion va a tener efecto donde mejor se pueden examinar las
limitaciones. Las razones de la limitacién pueden basarse en circunstancias que existian solo
antes de esa Oficina designada, sefalando gue algunas Oficinas tienen requisitos particulares.
Confiar el examen de las limitaciones a la Oficina designada es conforme con la legislacién de
cada Parte Contratante. Si puede utilizarse una Oficina de origen para examinar las
limitaciones que se aplicaran en una Parte Contratante designada diferente, se evitara cargar
innecesariamente a la Oficina Internacional con funciones de examen y la posibilidad de que
los solicitantes busquen el fuero mas ventajoso.

160. La delegacion de Australia dijo que respalda las modificaciones propuestas a la

Regla 24.5) y sefiald que la modificacion permitira a la Oficina Internacional ayudar a las
Oficinas de las Partes Contratantes designadas a identificar cuando una limitacion en una
designacion posterior no esté incluida en las clases que figuran en el registro internacional. La
delegacion hizo referencia a la fecha de entrada en vigor propuesta, el 1 de febrero de 2019y
dijo que no concede suficiente tiempo para consultar con sus partes interesadas y modificar su
legislacion nacional para ajustarla a las modificaciones de las Reglas 17, 24 y 27. Dado que la
Asamblea de la Unién de Madrid ha suspendido la entrada en vigor de las modificaciones
previamente aprobadas de la Regla 24.5.a) y d), la delegacién apoyo la revocacion de la
adopcion de esas enmiendas. La delegaciéon reconocié que existen opiniones divergentes
entre los miembros sobre la naturaleza exacta de la funcién de certificacién y si deberia incluir
limitaciones y se mostro partidaria de que las Oficinas de origen sigan prestando asistencia a
los solicitantes en la redaccidn de las limitaciones, como parte de su funcién de asesoramiento.
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161. La delegacion de Australia también sigue considerando que las Partes Contratantes
designadas deberian tener derecho a examinar todas las limitaciones para determinar si se
ajustan al ambito del registro internacional. La delegacién cree que las enmiendas de la
Regla 24.5.a) y d) propuestas sobre el control, por parte de la Oficina Internacional, de la
clasificacién de las indicaciones enumeradas en una designacion posterior que contuviera una
limitacion van mas alla del ambito del mandato de la Oficina Internacional estipulado en el
Articulo 3.2, del Protocolo de Madrid y representaran una pesada carga de verificacion para la
Oficina Internacional.

162. La delegacion de Nueva Zelandia dijo que esta de acuerdo con muchos de los
comentarios formulados por la delegacién de Australia y que sigue opinando que la Parte
Contratante designada es la méas adecuada para examinar las limitaciones en todas las
situaciones. De esa manera, en todo momento, el pais sujeto a los efectos de las limitaciones
ejerce pleno control y le compete valorar el alcance de la proteccidon. Se aportara asi cierta
coherencia ya que no se producird una situacion variable en funcién de la fecha de
presentacion de la limitacién y de la persona que la toma en consideracion. La delegacién cree
gue es positivo que la Oficina de origen estudie la limitacion, sefiale los errores obvios y
sugiera posibles correcciones, pero, en Ultima instancia, la Parte Contratante designada debe
ser la responsable. La delegacién confirmo que esta de acuerdo con las enmiendas
propuestas a las Reglas 17, 24 y 27.

163. La delegacion del Japdn dijo que no estd convencida de que las Oficinas de los paises
designados tengan que ser responsables del examen de la limitacién. La revisién de la

Regla 17 se propuso con la premisa de que los paises designados fueran los responsables del
examen de la limitacion. No obstante, antes de introducir una disposicion especifica, la
delegacion cree que los miembros deberian llegar a una conclusién sobre qué tipo de
funciones deberia desempefiar la Oficina de origen, las Oficinas de los paises designados y la
Oficina Internacional en el examen de las limitaciones. La delegacion dijo que, cuando se
llegue a una conclusién, habra que debatir sobre cuestiones como los posibles inconvenientes
gue el sistema actual tiene para los usuarios, la repercusion en las operaciones en la Oficina de
origen y en las Oficinas de los paises designados y las maneras en las que la Oficina
Internacional podria participar en el examen de las limitaciones.

164. La delegacion del Japon dijo que entiende que la revision se propone porque una Parte
Contratante sefialé en la ultima reunion que no habia nada en las normas que permitiera a la
Oficina de paises designados denegar designaciones basandose en deficiencias en la
limitacion. La delegacion también entiende que la aplicacién de la revision propuesta es
opcional para cada Parte Contratante designada y que las Oficinas no tendran la obligacién de
aplicarla. Sin embargo, la delegacion considera que hay que abordar algunas cuestiones
importantes antes de poder llegar a un acuerdo sobre la enmienda propuesta. En primer lugar,
en relacion con los usuarios, la delegacién no sabia que existian problemas con respecto al
examen de la limitacion. Como se ha sefialado anteriormente, si entra en vigor la revisiéon para
permitir un nuevo motivo de denegacion, cabe esperar un aumento de la carga de trabajo para
la Oficina, debido a los tramites adicionales. Sin embargo, la delegacion afiadié que esta de
acuerdo en que no se han estudiado lo suficiente las opiniones de los usuarios al respecto. En
segundo lugar, la norma revisada podria tener efectos en las operaciones de las Oficinas de los
paises designados y algunos paises, como Japén, deberan revisar sus leyes y sistemas
nacionales.
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165. La delegacion del Japon afiadié que las nuevas responsabilidades propuestas para las
Oficinas de las Partes Contratantes desighadas tendran efectos negativos, como retrasos y
plazos de tramitacion mas prolongados y, en tales circunstancias, la delegacién recalcé que
conviene evitar conclusiones apresuradas sobre la cuestion. Por lo tanto, la delegacion no
respalda la revision propuesta de la Regla 17. La delegacion cree que se necesitan debates
mas minuciosos sobre la cuestion, teniendo en cuenta, cuando sea necesario, algunas de las
cuestiones mencionadas.

166. La delegacion de China sefialé que a todas las Partes Contratantes designadas, la
Oficina de origen y la Oficina internacional les compete en alguna medida el examen de las
limitaciones. La delegacién considera que la Oficina de origen debe realizar el primer paso en
el examen de las limitaciones. Sin embargo, las Partes Contratantes designadas son
responsables de verificar que la limitaciébn cumple con su legislacion. A veces, en el pais de la
Oficina de origen, la limitacion se ajusta al alcance, pero en las Partes Contratantes designadas
no se ajusta. Ademas, en algunos paises, algunos productos y servicios pueden ser
inaceptables. Por lo tanto, la delegacion cree que las Partes Contratantes designadas tienen
derecho a examinar las limitaciones para determinar si el alcance limitado se ajusta al registro
internacional.

167. La delegacion de Suiza manifesto que considera que hay tres aspectos de las
limitaciones que deben tenerse en cuenta: en lo que se refiere a la clasificacion, la delegacién
considera que implica un simple examen y afirma que nunca se ha enfrentado a una limitacién,
presentada posteriormente, que tenga clases adicionales a las del registro inicial. Con
respecto al alcance de la limitacion, la delegacion considera que para armonizar y centralizar
verdaderamente la practica, la Oficina Internacional, a través de una delegacion adicional de
competencias, seria la mas idénea para llevar a cabo esta tarea. En cuanto a la redaccion de
la limitacion, la delegacién reconocio que la redaccion podria plantear problemas a algunas
Partes Contratantes designadas. En caso de problema con la redaccion y de que esta no
cumpla con la practica nacional, la Oficina designada todavia podria declarar que la limitacion
no tiene efectos en su territorio. Sin embargo, la delegacién sefialé que cree que la cuestion
clave del alcance es algo que la Oficina Internacional podria examinar si se le asignan recursos
y competencias.

168. El presidente, tras resumir las deliberaciones, destacé que no se ha alcanzado un
consenso real y que es dificil ver la manera de avanzar. Sin embargo, el presidente indic6 que
existe cierto consenso sobre dos cuestiones. Ciertamente existe cierto consenso, al menos
con respecto a la Oficina de origen y la funcién que debe desempefiar en relacién con las
solicitudes internacionales. El segundo consenso es que la Oficina Internacional tiene una
funcion que desempefiar en la clasificacion de las solicitudes internacionales. El presidente
reconocié que no hay consenso con respecto a las designaciones posteriores. Algunos
miembros han expresado que desean que la Oficina Internacional efectlie un examen
completo, mientras que otros no lo consideran necesario. El presidente solo puede ver un
minimo denominador comun, en el sentido de que la Oficina Internacional, en relacién con las
designaciones posteriores, deberia considerar los problemas de clasificacion como lo hace en
las solicitudes internacionales, comprobando al menos los nimeros de clase para determinar si
corresponden.

169. El presidente, tras considerar las demés propuestas del documento en relacion con el
Reglamento Comun, propuso dar por terminadas las deliberaciones sobre las Reglas 17 y 27,
puesto que queda claro que no hay consenso y pasar a deliberar sobre la propuesta
relacionada con la Regla 24, donde hay alguna posibilidad de acuerdo. El presidente explico
gue esta cuestion ha sido debatida desde 2010 sin alcanzar una solucion adecuada.

El presidente invit0 a las delegaciones a aportar mas informacion y consideraciones sobre
coémo continuar con el debate sobre la cuestion.
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170. El representante del CEIPI expreso su preocupacion con respecto a la estructura del
proyecto de Regla 17. El representante sefialé que la redaccién del titulo de la Regla 17.2 no
estd en armonia con la redaccién de la propuesta de parrafo 2)ivbis). El representante explicé
que el titulo de la Regla 17.2 establece que “En una notificacién de denegacion provisional
figuraran o se indicaran [...]". La expresion “figuraran o se indicaran” en este sentido implica
que la notificacion debe incluir los elementos enumerados en la Regla 17.2)i) a vii) posterior.
Sin embargo, la redaccién propuesta para el apartado ivbis) reza “podra declararse en la
notificacion de denegacion [...]", indicando que el contenido de la notificacion de denegacion
provisional es facultativo y no obligatorio. El representante sugirié que, si se vuelve a presentar
el contenido de la propuesta de Regla 17 para ser examinado en la préxima reunion, el
contenido del parrafo 2 deberia convertirse en el parrafo 2)a) y contener la redaccion
obligatoria, mientras que habria que dedicar a la redaccion opcional un apartado 2)b) separado.

171. El representante de la INTA indic6 que no se siente cémodo limitando el control de la
clasificacién por parte de la Oficina Internacional a una mera comprobacion de que no aparece
un nuevo numero de clase. El representante cree que la Oficina Internacional, como defensora
de la Clasificacion de Niza, tiene la responsabilidad de verificar la clasificacion de las
designaciones posteriores como ocurre con las solicitudes internacionales, porque las Oficinas
de las Partes Contratantes designadas confian en la Oficina Internacional para eso y muchas
oficinas, si no todas, no cuestionan la clasificacion decidida por la Oficina Internacional. En
consecuencia, al representante le cuesta mucho respaldar los cambios propuestos a la

Regla 24 anadiendo el parrafo ivbis) y el parrafo 3) o eliminando las palabras que aparecen en
el péarrafo 5).

172. El representante de la AROPI suscribi6 los comentarios formulados por el representante
de la INTA. Sila Oficina Internacional pudiera tomar medidas y considera que debe intervenir
en el examen, los usuarios se beneficiarian de una mayor coherencia en la clasificacion, lo que
contribuiria a un mejor funcionamiento del Sistema de Madrid.

173. La delegacion de Suiza sefialé que, en lo que a ella respecta, existe un problema de
interpretacion de las normas. La delegacion cree que es que es prematuro modificar las reglas
cuando no se ha llegado a un acuerdo sobre los principios. La delegacion prefiere dejar el
analisis de la Regla 24 para el momento en el que exista algin acuerdo sobre la funcion y los
deberes de las Oficinas.

174. El presidente reiteré que el Grupo de Trabajo lleva cerca de 10 afios intentando, en vano,
alcanzar un acuerdo pleno. El presidente sugirié dar un paso adelante, al menos alli donde
existe cierto consenso. Tras indicar que parece obvio que, en general, no hay consenso, el
presidente pregunto a las delegaciones qué hay que hacer a continuacién y volvié a pedir ideas
sobre como proceder con la cuestion. El presidente invito a la Secretaria a que recuerde al
Grupo de Trabajo los antecedentes de las deliberaciones, para ayudar a aclarar posturas y
apoyar la via propuesta por el presidente para debatir el Articulo 24.

175. La Secretaria explicé que la Oficina Internacional propuso anteriormente una modificacién
de la Regla 24.5) relativa al examen, por parte de la Oficina Internacional, de la clasificacion de
productos y servicios en una designacion posterior limitada, que entrard en vigor en 2017. Sin
embargo, la aplicacion de la Regla 24.5) quedo suspendida porque quedod claro que la Oficina
Internacional no contaba con los recursos ni las aptitudes necesarios para llevar a cabo dicho
examen. Ademas, el control previsto en la Regla 24.5) revisada ira mas alla de lo previsto
actualmente en el marco juridico y la Oficina Internacional no ha recibido el mandato de realizar
ese tipo de examen de las limitaciones o determinar el alcance de la proteccién. Las Oficinas
designadas determinaran si pueden otorgar proteccion a un conjunto de productos y servicios
teniendo en cuenta la limitacion; la Oficina Internacional comprobara que los nimeros de clase
concuerdan con la lista principal del registro internacional. Cualquier examen adicional
supondria una pesada carga de trabajo adicional y la necesidad de mas recursos de Tl y de
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personal. Serd dificil encontrar recursos con ese tipo de conocimientos para efectuar una
verificacion de la clasificacion que se remonta a muchas ediciones y versiones. Sin duda
existen intereses opuestos en ese ambito; algunas Oficinas consideran que la decision sobre
el alcance es clara y es una funcion que corresponde exclusivamente a una Oficina de una
Parte Contratante designada, mientras que otras Oficinas consideran que esta tarea
corresponde a la Oficina Internacional.

176. La Secretaria declaré que esta de acuerdo con la conclusion del presidente, a saber, que
el unico consenso es que la Oficina Internacional puede verificar que los numeros de clase
concuerdan con los de la lista principal del registro internacional. Esta cuestién lleva varios
afos siendo objeto de debates sin lograr ningin avance y la Secretaria dijo que duda que
retomar el tema el afio proximo se traduzca en un acuerdo, dada la cantidad de intereses
contrapuestos. Por lo tanto, se propone que la Oficina Internacional compruebe solo el nimero
de clase. La Secretaria dej6 claro que no aceptar esta propuesta no se traduce en la
reactivacion de la Regla 24.5). La Secretaria sugirié que, en primer lugar, las delegaciones se
pronuncien sobre la manera de avanzar.

177. La delegacion de Suiza dijo que no le gustaria un cambio de regla. Técnicamente, la
Oficina Internacional no puede inscribir una limitacién con un nuevo numero de clase vy, por lo
tanto, la regla no tiene sentido. La delegacion prefiridé continuar con un debate mas sustancial
sobre la cuestién, una vez que se conozcan con mas detalle las practicas de las diferentes
Oficinas. Cuando se conozcan mejor los retos a los que se enfrentan las diferentes Oficinas,
se podra encontrar una solucién aceptable para todos.

178. La delegacion de Suiza reconoci6 que es la Unica Oficina contraria a la adopcion de
enmiendas a la Regla 24. La delegacion dijo que si no hay apoyo de otras Oficinas, volvera a
considerar si puede 0 no aceptar el cambio. Sin embargo, si tiene apoyos, se mantendra en su
posicion.

179. La delegacion de Francia comparte el deseo de la delegacion de Suiza de conocer mejor
las funciones principales de cada Oficina antes de seguir avanzando. La delegacién convino
en que, antes de adoptar cualquier otra decision, seria Util algun tipo de encuesta o
cuestionario para conocer mejor las practicas de las diferentes Oficinas de origen.

180. El presidente dijo que no se llega a un consenso y que no sera necesario examinar el
proyecto de reglas contenido en el Anexo del documento MM/LD/WG/15/3. El presidente se
refirié a los comentarios formulados por las delegaciones de Suiza y Francia sobre una
encuesta o cuestionario y solicitd a la Secretaria que exponga lo que va a preparar para las
futuras reuniones sobre la cuestion.

181. La delegacion de Italia considera que 10 afios es un plazo de tiempo muy largo para
dedicar a una cuestion y considera que, de ser posible, se deberia avanzar. La delegacion dijo
gue apoya la propuesta de Francia. Solo se podra avanzar una vez que se tenga una
informacion mas clara sobre la posicién adoptada en las Oficinas nacionales.

182. La delegacion de Alemania recordd una pregunta anterior sobre el alcance y el nivel de
los servicios prestados y las tareas realizadas por las Oficinas de origen, que en un 69% de los
casos, afirman que prestan asistencia a los solicitantes en la redaccién de las limitaciones.

La delegacion insistio en que preferiria no volver a responder a las mismas preguntas y se
pregunto si podrian utilizarse las respuestas a las preguntas anteriores.

183. Al responder a la delegacion de Alemania, el presidente sefialé que esas preguntas se
hicieron hace mucho tiempo y solicitd a la Secretaria que recuerde los detalles del cuestionario.
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184. La Secretaria recordd que el cuestionario se bas6 en una propuesta de eliminar la marca
de base, con el fin de determinar la funcién de la Oficina de origen si se elimina la marca de
base. Es posible revisar el cuestionario para comprobar si alguna de las respuestas a las
preguntas seria util; sin embargo, se necesita una vision completa de las funciones de las
Oficinas designadas, asi como del papel de la Oficina Internacional para tener una imagen
completa de las limitaciones.

185. El representante de la INTA dijo que toma nota de los comentarios realizados
previamente por la delegacion del Japén y destacéd que hay que tener en cuenta las
consecuencias para los usuarios y sugirié que cualquier cuestionario o invitacién a presentar
comentarios deberia incluir no solo a las Oficinas o miembros, sino también a los usuarios, si
fuera posible.

186. El presidente dio por terminado el debate.
187. EI Grupo de Trabajo acordo6 solicitar a la Oficina Internacional que:

)] remita a las Oficinas de las Partes Contratantes del Sistema de Madrid, asi
como a las organizaciones de usuarios, un proyecto de cuestionario sobre la funcion de
esas Oficinas y de la Oficina Internacional con respecto a las limitaciones;

i) lleve a cabo una encuesta entre las Oficinas de las Partes Contratantes del
Sistema de Madrid y las organizaciones de usuarios sobre la funcién de esas Oficinas y
de la Oficina Internacional en lo que respecta a las limitaciones; y

iif)  prepare un documento sobre las conclusiones de esa encuesta, a fin de que
sea examinado por el Grupo de Trabajo en su siguiente reunion.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA: OTROS ASUNTOS

188. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/15/4.

189. El presidente invitd a la delegacion del Reino Unido a presentar su documento de
posicion.

190. La delegacion del Reino Unido afirmé que el documento presenta los cambios que, segun
el Reino Unido, podrian llevarse a cabo rapidamente y que serian mas beneficiosos para los
usuarios, las Partes Contratantes y la propia Oficina Internacional. El documento se basa en el
documento de la Oficina Internacional sobre el desarrollo futuro y la hoja de ruta y muchas de
las sugerencias figuran en ambos, con la excepcion de la propuesta de introducir declaraciones
de concesion de proteccion completas de todas las Partes Contratantes, lo que a juicio de la
delegacion seria de gran ayuda para los usuarios y para hacer que el Sistema de Madrid sea
aun més popular. La delegacion destaco que la segunda parte de la propuesta sobre la
sustitucion y la lista de nimeros de registro podria requerir un cambio normativo y reconocio
gue no se trata del sencillo cambio de procedimiento que habia previsto. A pesar de ello, invitd
a las Oficinas a compartir sus ideas, pero sefialé que considera que, si hay poca demanda de
realizar el cambio, la primera parte de la propuesta seguira siendo independiente. La segunda
propuesta que no figura en el documento sobre el desarrollo futuro se refiere a la inclusién de
una opcién de busqueda de una designacién de la Union Europea, lo que también
proporcionaria una mayor certeza a los usuarios del sistema. La delegacion dio las gracias a
aquellas delegaciones que han hablado e invit6 al resto de delegaciones y grupos de usuarios
a expresar su opinion.
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191. El presidente cedio el uso de la palabra a las delegaciones para que formulen
observaciones sobre el documento MM/LD/WG/15/4.

192. La delegacion de Singapur respalda la propuesta de la delegacion del Reino Unido sobre
la armonizacioén de los plazos, ya que aportara certidumbre a los usuarios. La delegacion ha
recibido comentarios de sus usuarios indicando que lo ajustado de los plazos les coloca en una
situacion muy complicada. Especialmente cuando la denegacion provisional se basa en
motivos absolutos o motivos relativos de denegacion, por lo que tendrian que designar un
representante local en el pais designado y reunir pruebas o quizas obtener una carta de
consentimiento 0 negociar con el propietario de la marca citada previamente. Esto requeriria
tiempo vy, si el tiempo provisto para la respuesta fuera muy ajustado, los colocaria en una
situacion muy dificil. La delegacion afiadié que propondra un plazo razonable, de al menos
uno o dos meses, para que el titular pueda responder a las denegaciones provisionales.

La delegacion también respalda la propuesta relativa a la presentacion de declaraciones
completas de concesion de proteccion a los usuarios. La Oficina de Singapur emitird una
declaracién de concesién de proteccion a los titulares una vez que la marca esté protegida en
Singapur, con los detalles pertinentes, tanto si se ha aceptado conceder la proteccion total
como la proteccion parcial con respecto a algunos productos y servicios.

193. La delegacion de la Republica Checa declar6 que respalda la propuesta de armonizacion
de los plazos de respuesta, sefialando que sus usuarios a veces se han quejado del plazo de
transmision de las denegaciones por parte de la OMPI. Las denegaciones provisionales deben
transmitirse lo mas rapidamente posible. Con respecto a las tasas, la delegacion cree que
seria bueno que la OMPI realmente informe a sus usuarios del importe de las mismas y
pregunto si es posible ver el importe en el Madrid Monitor, ya que eso ayudaria a resolver el
problema de las facturas falsas.

194. La delegacion de Italia comentd que las propuestas aportan algunos elementos de
reflexion e ideas que haran que el Sistema de Madrid sea mas facil de usar, algo que, en
opinion de la delegacién, es la mision mas importante del Grupo de Trabajo. La delegacién de
Italia declard que esta de acuerdo con la propuesta de establecer plazos precisos de respuesta
para las naotificaciones de la OMPI y que le gustaria debatir la cuestion con mas detalle. Sin
embargo, como el documento aborda muchos temas diferentes, la delegacién cree que seria
positivo deliberar sobre cada punto por separado; por ejemplo, la delegacién no esta de
acuerdo con las declaraciones completas de concesién de proteccion. La delegacién solicitd
que las demas delegaciones expresen si estan de acuerdo en dividir los debates y abordar
cada punto por separado.

195. La delegacion de China dijo que toma nota de la peticion de la delegacion de Italia, que
aboga por un debate propuesta por propuesta y solicité una aclaracion al presidente.

196. El presidente aclar6 que todos los puntos pueden tratarse juntos.

197. La delegacion de China hizo referencia a la propuesta de la delegacion del Reino Unido
sobre los plazos de respuesta a las denegaciones provisionales. La delegacién declar6 que la
legislacién nacional de las Partes Contratantes es la que establece estos plazos
principalmente. La Oficina Internacional podria reforzar su comunicacion con las Partes
Contratantes y, lo que es mas importante, mejorar la eficacia de la transmisién de la
correspondencia para garantizar que los titulares cumplan con los plazos. La delegacion
también cree que deberia estar disponible en Internet la informacién relacionada con los plazos
en las Partes Contratantes. La delegacion se refirié a la propuesta relativa a la segunda parte
de la tasa y declaré que cree que afadir una casilla al formulario MM2 lo complicaria. Ademas,
como intervienen tanto la cuenta del solicitante como la de la Oficina, es posible que se
carguen tasas desde la cuenta incorrecta, lo que generaria confusion. La delegacién cree que
seria factible afiadir un enlace en Madrid Monitor para que el solicitante pueda realizar el pago.
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Con respecto a las préacticas divergentes de clasificacion de productos y servicios, la
delegacion cree que, en la mayoria de los casos, se deben a las distintas interpretaciones de
los productos y servicios en cuestidén por parte de la Oficina Internacional, los solicitantes y las
Oficinas competentes, o0 a diferencias linglisticas. Para prestar un mejor servicio a los usuarios
y reducir pérdidas innecesarias, la delegacion sugiere que todas las partes interesadas mejoren
la comunicacion para reducir esos casos en la medida de lo posible. La delegacion cree que la
solucion fundamental consiste en armonizar las normas de clasificacion. Con respecto a las
declaraciones de concesion de proteccion, la delegacién considera innecesario afiadir
informacion detallada en el idioma local en la declaracion, ya que incluso si se afiade
informacion no podra utilizarse como un certificado de registro. La Oficina de China no puede
afiadir informacion en chino en este momento. No obstante, la delegacion declaré que podria
estudiar con mas detalle esta posibilidad. En cuanto a la opcion de pedir que se efectie una
busqueda cuando se designe a la Union Europea, la delegacién considera que es mejor no
afadir mas casillas en los formularios MM2 o MM4, porque eso solo los complicaria mas y
propiciaria mas errores; los formularios solo deben establecer los requisitos mas basicos.
Ademas, las casillas propuestas también incluyen tasas y el célculo de dichas tasas afiadira
mas trabajo a las Oficinas competentes y a la Oficina Internacional.

198. La delegacion de Nueva Zelandia dijo que los usuarios también le han hecho llegar
comentarios similares sobre la necesidad de que se indiquen claramente los plazos y sobre las
declaraciones completas de concesion de proteccion. La delegacion cree que estas
incorporaciones al Sistema de Madrid serian positivas.

199. La delegacion del Japon se refirié a los parrafos 6 a 8 del documento objeto de debate y
destaco que los usuarios japoneses han pedido que, en las comunicaciones, como por ejemplo
las denegaciones provisionales, se indique claramente la fecha de respuesta a las Oficinas de
los paises designados. La delegacién, haciendo referencia a los parrafos 14 a 16 del
documento, sefialé que es consciente de que los sectores de produccion de su pais quieren
gque cada Oficina designada emita la declaracion de concesién de proteccion para facilitar el
respecto de los derechos de marcas en cada pais. Por lo tanto, la delegacion apoya las
propuestas acerca de la posibilidad de suministrar a los usuarios, previa peticion, certificados
de registro internacional en los que se haga constar el estado de la marca en cada pais
designado. Con respecto a la propuesta relativa a la declaracion de concesion de proteccion,
la delegacién reconoce que algunas Oficinas no emiten necesariamente esas declaraciones.
Por lo tanto, respalda la idea de gue todas las Oficinas deberian proporcionar dicha declaracién
de concesion de proteccion. Sin embargo, dijo que habria que analizar detenidamente el
contenido de dichas declaraciones y los idiomas en los que se redactan, teniendo cuenta las
practicas actuales de las Oficinas de los paises designados. La delegacion explicé que la
Oficina Japonesa de Patentes actualmente esta elaborando la declaracién de concesion de
proteccion solo en inglés y considera que seria necesario debatir si los usuarios necesitan
disponer de dichas declaraciones en los tres idiomas, a saber, inglés, francés y espafiol,
ademas del idioma inicial del pais en cuestion.

200. Con respecto a los parrafos 17 y 18 del documento, la delegaciéon del Japdn expreso su
apoyo a la propuesta, que brinda unas opciones de proteccién de los derechos de marca en la
Union Europea que pueden ser Gtiles a los usuarios japoneses. Con respecto a los

parrafos 9 a 11 del documento, la delegacion dijo que considera que el pago automatico no
solo facilitara la practica de los usuarios, sino que también simplificaré el funcionamiento
interno de las Oficinas y, por lo tanto, apoya la propuesta descrita en el parrafo 9 del
documento. Con respecto al parrafo 10 del documento, comparte la opinion expresada por
algunos usuarios en el sentido de que a veces puede pasarse por alto el pago de la segunda
parte de la tasa individual. Por lo tanto, para abordar estos casos tan desafortunados,
respalda, en principio, la idea presentada, a saber, facilitar una casilla de verificacién para
permitir que la Oficina Internacional realice automaticamente el cargo en la cuenta del
solicitante o afiadir la referencia del pago en Madrid Monitor. La delegacion cree que es
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necesario un debate en mayor profundidad sobre los pormenores de dichos servicios. La
delegacion opina que es necesario abordar detenidamente la revision del sistema de pago en
dos partes que se menciona en el parrafo 11 del documento. Suprimir el sistema de pago en
dos partes daria lugar a un trabajo adicional para el solicitante que, si no se otorga la
proteccion, podria tener que solicitar un reembolso. La delegacion destaco que el sistema se
introdujo en 2001 con el objetivo de alinear el Sistema de Madrid con los sistemas nacionales
de proteccion de marcas de algunos paises miembros. En 2002, se realizaron las enmiendas
necesarias a la Ley de Marcas del Japon para armonizarla con la modificacién del Reglamento
Comun. Seria muy dificil cambiar la actual Ley de Marcas por una sola enmienda. Para
finalizar, la delegacioén sugirié que la Oficina Internacional deberia mejorar sus servicios en
linea agregando otra funcién que automaticamente informe al solicitante del segundo pago o le
permita realizarlo, manteniendo no obstante el actual sistema de pago en dos partes de las
tasas individuales.

201. La delegacion de Dinamarca manifestd que considera que la armonizacion de los plazos
es la manera correcta de proceder, puesto que beneficia a los usuarios y al sistema en su
conjunto. La delegacion sefialé que el documento también contiene muchos temas
mencionados en la hoja de ruta, debatidos en la Ultima sesién del Grupo de Trabajo y, por lo
tanto, pidi6 a la Oficina Internacional que aclare si los temas contenidos en el documento
deben revisarse junto con la hoja de ruta.

202. La delegacion de Suiza convino en que las propuestas del Reino Unido contribuiran a
mejorar el Sistema de Madrid. Sin embargo, la delegacién dijo que comparte las reservas
expresadas por la delegacion de China relativas a la opcion adicional de pedir que se efectlue
una busqueda cuando se designe a la Unién Europea. La delegacion considera que afiadir
esta opcion al formulario podria complicar ain mas el célculo de las tasas. La delegacion dijo
gue, en general, esta dispuesta a debatir en profundidad sobre estos puntos en la proxima
reunion.

203. La delegacion de Belarus dijo que esta a favor de la propuesta de armonizacion de los
plazos y que también desea seguir debatiendo sobre la armonizacién de la especificacion de
los productos y servicios, ya que es un problema al que sus usuarios se enfrentan con
frecuencia. La delegacion dijo que entiende que el titular quiere un documento especifico que
indique sus derechos de marca, pero que actualmente no esta en condiciones de emitir
declaraciones completas de concesién de proteccion. La delegacion trabajara para
proporcionar declaraciones completas, pero eso llevara algan tiempo y no sucedera en un
futuro cercano. En cuanto a la deduccién automatica de tasas y la blusqueda de designaciones
de la Unidn Europea, la delegacion dijo que sus titulares son menos sensibles a esas
propuestas.

204. La delegacion de Hungria declar6 que, en general, respalda las propuestas presentadas
en el documento. Sin embargo, refiriéndose a la armonizacion de la clasificacién, la delegacién
explicd que como pais con un pequefio grupo linglistico, ya ha realizado un gran esfuerzo en
relacion con el procedimiento de clasificacion de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién
Europea (EUIPO). Propuso que el Sistema de Madrid inicie una labor de armonizacién con

el sistema de clases de marcas para facilitar que varios paises puedan trabajar juntos.

La delegacion también mencion6 que no esta claro a quién correspondera la tarea de preparar
las declaraciones completas en todos los idiomas de trabajo. Seria una gran carga de trabajo
para la Oficina de origen preparar cada declaracion en tres o quizés cuatro idiomas.



MM/LD/WG/15/6 Prov.
pagina 31

205. La delegacion de la Federacion de Rusia dijo que cree que sera muy dificil resolver la
cuestion de la armonizacion de los plazos, ya que dichos plazos estan establecidos en la
legislacion nacional. La delegacién se refirio al parrafo 14 del documento y dijo que, de
acuerdo con el Protocolo, la Oficina Internacional gestiona el Registro Internacional y que todos
los solicitantes pueden solicitar una declaracién del estado del registro internacional. Sin
embargo, no existe obligacién alguna en relacion con la proteccion de derechos en diferentes
territorios.

206. La delegacién de Francia respaldé la armonizacion de los plazos para responder a las
denegaciones provisionales; sin embargo, la delegacion explicd que su Oficina tiene la
obligacién de cumplir con la legislacién nacional, que establece los plazos minimos y maximos
para responder a las denegaciones provisionales. Emitir declaraciones completas para cada
designacion seria extremadamente gravoso y resultaria muy dificil de aplicar y, por lo tanto, la
delegacién no puede apoyar esta propuesta.

207. La delegacion de Italia convino en que la armonizacion de los plazos necesarios para
responder a las denegaciones provisionales seria positiva para los usuarios. La delegacion
también expreso su acuerdo con la propuesta relativa a la segunda parte de la tasa, a pesar de
gue no es aplicable a Italia. La delegacion considera que la armonizacion de la clasificacion es
una propuesta adecuada y menciono que las Directrices relativas a la Clasificacion de
Productos y Servicios en las Solicitudes Internacionales son un instrumento util facilitado por la
OMPI para las Oficinas nacionales y los usuarios. Con respecto a la declaracion de concesion
de proteccion, la delegacion dijo que esta de acuerdo con los comentarios realizados por las
delegaciones de Hungria y Belarus y que es una buena idea proporcionar a los usuarios un
documento especifico para la concesion de la proteccién. Sin embargo, la delegacion dijo que
le preocupa que pueda dar lugar a una cantidad de trabajo imposible para las Oficinas
nacionales y sugirié que la Oficina Internacional proporcione dichos documentos una vez que
haya recibido la lista de designaciones aprobadas en el registro internacional. La Oficina
Internacional podria elaborar una declaracion unica de concesion de proteccion en tres
idiomas, inglés, francés y espafiol.

208. La delegacion de los Estados Unidos de América dijo que ha consultado la hoja de ruta
para futuros temas de debate y sefialé que el Grupo de Trabajo ya ha establecido los futuros
temas de debate prioritarios. La delegacién sefialé ademas que el documento en cuestion
plantea algunos temas ya examinados y algunos temas nuevos sobre los que el Grupo de
Trabajo no ha deliberado. Eltema de los plazos y los debates sobre clasificacion ya se
incluyeron en la hoja de ruta para la labor futura. No se incluy6 el tema de las declaraciones
universales de concesion de proteccion por todos los interesados, pero la delegacion respalda
incluirlo en el debate, ya que es un concepto que apoya desde hace tiempo en aras de
aumentar la transparencia del sistema para los usuarios. En cuanto a la deduccién automatica
de la segunda parte de las tasas, a la delegacion le preocupa el problema qué podria ocurrir
con un proceso automatico cuando, por ejemplo, se produzca un cambio de titularidad de un
registro internacional o incluso un cambio de datos de la tarjeta de crédito. En cuanto a la
opcion de pedir que se efectle una busqueda cuando se designe a la Union Europea, la
delegacioén sefialé que nunca ha recibido una solicitud parecida de los usuarios sobre dicha
caracteristica y que le interesaria recabar mas informacion de estos y de la Oficina
Internacional para valorar si los beneficios para los usuarios son superiores a los costos de
aplicacion.

209. La delegacion de la Republica Checa sefialé que, en relacion con la presentacion de
declaraciones completas, no considera necesario incluir todos los productos y servicios
enumerados en los tres idiomas, puesto que eso ya figura en el registro de la OMPI. A veces,
las listas son muy largas, llegando a ocupar 10 paginas por idioma. Un registro internacional
gue cubra muchas designaciones podria dar lugar a un documento de considerable volumen;
sin embargo, podria ser Gtil una declaracion relativa a cada pais.
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210. La delegacion de Australia dijo que es alentador ver que muchas de las cosas que
plantea el documento ya se han tenido en cuenta en la preparacion de la hoja de ruta.

La delegacion declar6 que, durante la decimocuarta reunion del Grupo de Trabajo,

la delegacion de Australia dejo claro que lleva tiempo apostando por un disefio centrado en

el usuario. La Oficina de Australia mantiene frecuentes contactos con sus usuarios y realiza
estudios para asegurarse de responder a las necesidades de las partes interesadas.

La delegacion cree que eso se refleja en el documento de posicién y, por ello, respalda muchos
de los temas que plantea y espera con interés debatir los puntos en detalle en el marco del
examen de la hoja de ruta que realice el Grupo de Trabajo y en la mesa redonda, si hay
tiempo.

211. La delegacién de México expreso su interés en que los plazos para responder a las
denegaciones provisionales sean muy claros. La delegacién explicé que sus usuarios también
consideran que los procedimientos son muy complejos. Con respecto a la deduccién
automatica de tasas, la delegacion considera que es una cuestion muy importante, ya que
facilitara el uso del Sistema de Madrid. Con respecto a la especificacién de productos y
servicios y basandose en su reciente experiencia en el estudio de solicitudes internacionales, la
delegacion cree que es necesario que las Oficinas colaboren con la OMPI para obtener
mejores listas de productos y servicios y prestar asistencia a los usuarios. La delegacion dijo
gue considera interesantes las observaciones de las otras Oficinas sobre las declaraciones
completas de concesion de proteccion, dado que es un miembro bastante nuevo del Sistema
de Madrid y especialmente porque ya ha enviado declaraciones de concesion de proteccion
para cada registro internacional.

212. Elrepresentante de la JPAA dijo que, en su dia a dia, los usuarios se enfrentan a la
mayoria de los problemas que se describen en el documento. El representante acoge con
agrado la propuesta de establecer plazos precisos y declaraciones de concesion de proteccion.
Para los usuarios es importante disponer de plazos de respuesta mas precisos. Por lo que
respecta a las declaraciones de concesion de proteccion, el representante de la JPAA
considera que hay dos cuestiones: por un lado, a pesar de la Regla 18ter.1) del Reglamento
Comun, en algunos casos, los solicitantes no reciben las declaraciones de concesion de
proteccion y, por otro lado, los usuarios necesitan un documento equivalente al certificado de
registro, especialmente en los paises donde es necesario un certificado de registro para hacer
valer sus derechos.

213. Larepresentante de la JTA, haciendo uso de la palabra en nombre de los usuarios del
Japon, manifestd que apoya la propuesta de los parrafos 6 a 8 del documento. La portada de
una denegacién provisional se presenta en el idioma de la solicitud internacional, que para la
mayoria de los usuarios japoneses es el inglés. Sin embargo, la denegacion provisional podria
estar en espafiol. Seria conveniente que el plazo esté escrito en inglés en la portada, de modo
gue los usuarios reconozcan rapidamente la fecha limite.

214. El representante de la JIPA, en nombre de las empresas japonesas, afirmoé que acoge
con satisfaccién la propuesta del Reino Unido y que espera que se formulen nuevas
propuestas en el préximo Grupo de Trabajo. El representante afiadié que respalda las
opiniones expresadas por los representantes de la JPAA y la JTA en relacién con la adicion de
una casilla adicional al formulario MM2, que permita a la OMPI cobrar automaticamente al
solicitante la segunda parte de las tasas, ya que seria muy beneficioso para los usuarios.

215. Larepresentante de MARQUES, haciendo referencia a la armonizacion de los plazos,
reiterd que cree que la maxima prioridad es la claridad. La representante destaco que la falta
de claridad en los plazos es un grave problema para los usuarios, que agradecerian que todas
las Oficinas indiquen el plazo real en la notificacion de denegacion. Como la armonizacion de
los plazos puede dar lugar a un debate largo, indicar dichos plazos en las denegaciones seria
una buena solucién practica para aportar cierta claridad. La representante dijo que la cuestion
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de la tasa de la segunda parte también es motivo de preocupacion, especialmente porque si no
se recibe el pago de las tasas existe el riesgo de perder los derechos. Se agradeceria
cualquier solucién a esta cuestion. La cuestion de si deberia haber un pago de la segunda
parte puede abordarse de acuerdo con la hoja de ruta. La representante sefialé que, desde el
punto de vista del usuario, cuantas mas orientaciones existan sobre la clasificacion de
productos y servicios, mejor. En cuanto a la declaracién de concesion de proteccion, la
representante dijo que se alegra de que se delibere sobre la cuestion. La representante reiterd
gue la claridad es una prioridad y que es importante tener la certeza de que una designacion ha
sido satisfactoriamente protegida. Ademas, si ha habido una limitacion, es necesario que haya
claridad en la lista de productos y servicios, ya sea en la documentaciéon de la concesiéon o la
proteccion o en linea. La representante considera que la claridad y la certidumbre son mas
prioritarias que los idiomas. Los usuarios deben saber cuales son los requisitos para confiar en
el registro internacional ante los tribunales. Algunos paises no reconocen un certificado
internacional que no esté redactado en su alfabeto, por lo que en estos paises los usuarios
deben acudir a la Oficina para obtener un certificado adecuado que demuestre que realmente
tienen los derechos. La representante concluyé diciendo que hay que seguir debatiendo sobre
la cuestion.

216. La delegacion de Cuba dijo que comparte las inquietudes planteadas por otras
delegaciones con respecto a la armonizacion de los plazos y destaco que esta cuestion tiene
efectos en la legislacién nacional. La delegacién record6 que ha solicitado a la Oficina
Internacional que publique la fecha en la que notifica los documentos; posteriormente, la
Oficina de Cuba calcula el plazo de un mes que establece su legislacion nacional a partir de
esa fecha. Ademas, el documento de denegacién provisional estableceria claramente que el
plazo de un mes deberd computarse a partir de la fecha de notificacion por parte de la Oficina
Internacional. La delegacion declaré que este enfoque no ha provocado quejas de los
usuarios. En algunos casos, la Oficina Internacional ha mencionado algunos problemas con
ciertos registros internacionales y las notificaciones tardias de denegaciones provisionales a los
titulares. La delegacion dijo que para la Oficina ha sido muy atil transmitir a la Oficina
Internacional una declaracion de proteccién para cada marca. La Oficina de Cuba incluira las
declaraciones en los archivos correspondientes y cuando se ventilen los casos ante los
tribunales, a peticion de los titulares, la Oficina emitira certificados de registro especiales
basados en las declaraciones de proteccion. En lo que respecta a la clasificacién de productos
y servicios, la delegacion hizo hincapié en la necesidad de debatir la cuestién en profundidad
en el Grupo de Trabajo y llegar a un acuerdo al respecto. La delegacion mencioné las
dificultades a las que se enfrentan las Oficinas, que deben tomar decisiones sobre archivos que
no contienen clasificaciones correctas. Es necesario debatir con la Oficina Internacional para
determinar si los errores son atribuibles a la Oficina Internacional o al usuario.

217. El representante de la INTA dijo que considera interesante el documento presentado por
la delegacion del Reino Unido y que cree que las propuestas merecen ser debatidas con mayor
detenimiento. El representante afiadié que esta de acuerdo con los comentarios formulados
por otras delegaciones y record6 que algunas de las propuestas ya figuran en la hoja de ruta.
El representante reconocié ademas que la hoja de ruta contiene una serie de cuestiones
priorizadas en proyectos que han de abordarse a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo.
Sin embargo, el representante cree que las cuestiones pendientes en la hoja de ruta deberian
priorizarse con mucha flexibilidad, para tener en cuenta las nuevas necesidades que pudieran
surgir y sugirié dedicar cierto tiempo, en cada reunion, a determinar qué debatir en la préxima
reunién. El representante indicé que quiere llamar la atencién sobre dos de los temas que
figuran en la hoja de ruta, a saber, los nuevos tipos de marcas sobre los que se debatira a corto
plazo y la posible reduccién del periodo de dependencia que se abordard a mediano plazo.

El representante explicé que, a partir de octubre de 2017, el EUIPO ya no exigira la
representacion gréafica de determinadas marcas no tradicionales y que, por ejemplo, se
aceptaran los archivos audiovisuales para las marcas animadas y las marcas sonoras. Otros
paises también aceptan los archivos audiovisuales. El representante cree que es necesario
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considerar las consecuencias que esta practica tendré en los registros internacionales que
designen a la Unién Europea u otros paises que acepten archivos audiovisuales y pregunto
cdmo y cuando la Oficina Internacional estara en condiciones de aceptar este tipo de
representacion. Dadas las posibles consecuencias para los solicitantes que desean utilizar su
marca nacional o de la Unién Europea con ese tipo de representacion como base para un
registro internacional, se trata ya de una cuestion urgente, que debe permanecer en la lista de
temas a debatir a corto plazo de la hoja de ruta.

218. El representante de la INTA pregunto si no se deberia dar prioridad a la revision de una
posible reduccion del periodo de dependencia que se va a debatir a mediano plazo. El
representante explicé que el pasado mes de marzo, el Consejo de Administracion de la INTA
adoptd una Resolucién recomendando la reduccion del periodo de dependencia de cinco a

tres afios. Aunque se ha establecido que el debate sobre la dependencia se celebre a mediano
plazo, su discusion requerira cierto tiempo. Podrian combinarse muchas cuestiones y, por
ejemplo, muchas de las planteadas por la delegacion del Reino Unido podrian tratarse con
bastante rapidez. Sin embargo, algunas otras requeriran un examen mas prolongado.

El representante concluyd que seria beneficioso que el Grupo de Trabajo dedique algun tiempo
a establecer prioridades para su labor futura.

219. La delegacion de Alemania respaldé los comentarios formulados por el representante de
la INTA y dijo que también quiere hacer alusion a la Directiva de la Union Europea relativa a la
representacion gréafica. La delegacion explico que la Oficina de Alemania también va a
modificar préximamente su legislacion para aceptar archivos de audio o video. De los debates
entre la Oficina de Alemania y la Oficina Internacional se desprende que el uso del

formulario MM2 y su requisito de representacion grafica podria plantear ciertos problemas.

La delegacion entiende que la marca que no pueda representarse graficamente no podra
solicitar un registro internacional y, por consiguiente, es importante debatir sobre este problema
y encontrar una solucion.

220. La delegacién de Colombia expreso interés por debatir todos los temas incluidos en el
documento presentado por la delegaciéon del Reino Unido y priorizarlos. En opinién de la
delegacion, la armonizacion de los plazos debe ser la primera prioridad.

221. El representante de la JIPA manifest6 que esta de acuerdo con el representante de

la INTA sobre la necesidad de debatir la reduccién del periodo de dependencia de cinco a

tres afios. Esta reduccion del periodo de dependencia sera bien acogida y propiciard un mayor
uso del Sistema de Madrid.

222. El presidente invit6 a la Secretaria a pronunciarse sobre los comentarios formulados por
las delegaciones y a resumir su postura.

223. La Secretaria se refirio a la reunién anterior del Grupo de Trabajo y al debate sobre el
documento de desarrollo futuro. La Secretaria explicd que la hoja de ruta es el resultado de
esos debates y que en la hoja de ruta se enumeran las cuestiones que deberdn ser sometidas
a debate a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Inicialmente, el corto plazo se
estableci6 para cubrir las reuniones de 2017 y 2018; el mediano plazo continuara a partir

de 2019 y en adelante; y no se han definido fechas para el largo plazo. En la perspectiva de
corto plazo, los temas enumerados para el Grupo de Trabajo son la sustitucion, la
transformacion, los nuevos tipos de marcas y las limitaciones. Aunque durante la presente
reunion se ha debatido sobre la sustitucion y las limitaciones, la Secretaria declar6 que, en la
proxima reunion, se seguira deliberando sobre la sustitucion, asi como sobre los nuevos tipos
de marcas y la transformaciéon. La cuestion de la armonizacién de los plazos, la revision de las
tasas y las opciones de pago y la posible reduccién del periodo de dependencia se someteran
a debate en el mediano plazo.
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224. La Secretaria observo que algunas de las propuestas incluidas en el documento
presentado por la delegacion por el Reino Unido coinciden con temas ya enumerados en la
hoja de ruta. La Secretaria observo que, aunque varias delegaciones han sefialado los temas
gue consideran prioritarios, no se ha llegado a un consenso sobre el orden de los temas que se
trataran en el futuro.

225. La Secretaria considera que la propuesta descrita en los parrafos 6 a 8 del documento,
relativa a los plazos precisos y a la respuesta a las denegaciones provisionales, podria
vincularse a los plazos armonizados para responder a la denegacion provisional que se ha
decidido debatir a mediano plazo en el Grupo de Trabajo. Por otra parte, los parrafos 9 a 11
del documento, relativos a la propuesta de deduccién automatica de la segunda parte de las
tasas, podrian vincularse al debate sobre la revision de tasas y opciones de pago que el Grupo
de Trabajo debatira a mediano plazo. La propuesta de una mayor colaboracién en materia de
especificacion de productos y servicios, en los parrafos 12 y 13 del documento, podria
vincularse al debate sobre la reduccion de discordancias en las practicas de clasificacién, que
se debatird a mediano plazo en la mesa redonda, asi como al debate sobre los principios de
clasificacion en la mesa redonda.

226. La Secretaria observo que hay dos propuestas que no estan contempladas en la hoja de
ruta: la propuesta de presentacion obligatoria de declaraciones completas de concesion de
proteccion, descrita en los parrafos 14 a 16 del documento; y la propuesta de solicitar una
bdsqueda en los formularios MM2 y MM4 cuando se designe a la Union Europea, tal y como se
describe en los péarrafos 17 y 18 del documento. Como algunas delegaciones han expresado
Su apoyo a esas dos propuestas, la Secretaria propuso afiadir estos dos temas a las
cuestiones que se debatirdn en la mesa redonda, a mediano plazo.

227. La Secretaria concluy6 diciendo que no existe una frontera clara entre la perspectiva a
corto y mediano plazo y que, si el tiempo lo permite, podria ser posible desplazar algunas
cuestiones del debate a mediano plazo. Sin embargo, cuestiones como la sustitucion, la
transformacion, los nuevos tipos de marcas y las limitaciones se mantendran en el programa de
temas que se debatiran el préximo afio. Si queda tiempo para debatir sobre temas adicionales,
el tema prioritario, en una perspectiva de mediano plazo, sera el plazo armonizado de
respuesta a una denegacion provisional, dado el alto nivel de apoyo expresado por las
delegaciones que han hecho uso de la palabra. En segundo lugar, en una perspectiva de
mediano plazo, se abordara la posible reduccion del periodo de dependencia, la revision del
baremo de tasas y de las opciones de pago y por ultimo, la cuestién de la correccion, que seria
el Ultimo tema que se examinara en la perspectiva de mediano plazo.

228. El presidente cedi6 el uso de la palabra a las delegaciones para que formulen
observaciones sobre la orientacion propuesta por la Secretaria.

229. La delegacion de Dinamarca dijo que esta de acuerdo con la orientacion propuesta por la
Secretaria y que acoge con especial agrado la propuesta de mesa redonda y debates a
mediano plazo.

230. La delegacién de Australia también manifestd su acuerdo con la orientacion propuesta
por la Secretaria

231. La delegacién del Reino Unido dio las gracias a todos sus comentarios y a la Oficina
Internacional por la flexibilidad de su enfoque.

232. La delegacion de Italia respaldé la hoja de ruta descrita por la Secretaria, pero subrayo la
necesidad de considerar y priorizar algunas de las cuestiones importantes.
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233. El representante de la INTA suscribe los comentarios formulados por la delegacion de
Italia sobre la necesidad de agilizar los debates sobre algunas cuestiones, en particular
aguellas que pueden tratarse rapidamente. El representante recordd que en el pasado, el
Grupo de Trabajo celebraba dos reuniones anuales y sugirié que se reflexione sobre la
posibilidad de celebrar dos reuniones anuales en el futuro.

234. Larepresentante de MARQUES dijo que esta de acuerdo con la sugerencia del
representante de la INTA y la celebracién de dos reuniones del Grupo de Trabajo al afio,
especialmente habida cuenta de las cuestiones pendientes que deben abordarse.
235. El Grupo de Trabajo acord6 modificar la hoja de ruta, que comprende una lista de
temas que ha de examinar el Grupo de Trabajo o su mesa redonda, segln se indica en el
Anexo |l del presente documento.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DIiA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

236. EIl Grupo de Trabajo aprobé el resumen de la presidencia, tras haberlo modificado a
fin de tener en cuenta las intervenciones de varias delegaciones.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DIA: CLAUSURA DE LA REUNION

237. El presidente clausuré la reunion el 22 de junio de 2017.

[Siguen los Anexos]
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PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO COMUN DEL ARREGLO DE
MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO
CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

Véanse el parrafo 13)iii) y el Anexo Il del documento MM/RD/W/14/6. El texto de la Regla 21,
tal como fue convenido de modo provisional por el Grupo de Trabajo en su decimocuarta
reunion, se reproduce a continuacion en una version en limpio. Las modificaciones propuestas
en el marco de las deliberaciones se indican con control de cambios.

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

(en vigor desde el [por determinar])

[..]

Regla 21
Sustitucion en virtud del Articulo 4bis del Arreglo o del Protocolo

1) [Presentacion de la peticion] El titular podra, a partir de la fecha de la notificacion
de la designacion, presentar una peticion para que la Oficina de una Parte Contratante
designada tome nota del registro internacional en su Registro. La peticion podra presentarse
directamente ante esa Oficina o por conducto de la Oficina Internacional. Cuando la peticion se
presente por conducto de la Oficina Internacional, sera efectuada en el formulario oficial
pertinente.

2) [Contenido de una peticién presentada por conducto de la Oficina Internacional y
transmisién] a) Cuando la peticibn que se menciona en el parrafo 1) sea presentada por
conducto de la Oficina Internacional, se indicara:

i) el nimero del registro internacional en cuestién,

ii) el nombre del titular,

i) la Parte Contratante en cuestion,

iv)  cuando la sustitucion afecte sélo a uno o a algunos de los productos y
servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios,

v) la fecha y el nimero de presentacion, la fecha y el nimero del registro
Y, en su caso, la fecha de prioridad del registro o los registros nacionales o regionales que se
considera que han sido sustituidos por el registro internacional, y

vi) enles-casos-en-gue-se-apligue-elparrafe7)-la cuantia de la tasa que se
abone y la forma de pago, o instrucciones para que se cargue la cantidad correspondiente en el
debe de una cuenta abierta en la Oficina Internacional, y la identidad del autor del pago o de
las instrucciones.

b) La Oficina Internacional transmitira la peticion que se menciona en el

apartado a) a la Oficina de la Parte Contratante designada en cuestion e informard al titular en
consecuencia.

3) [Examen y notificacion por la Oficina de una Parte Contratante] a) La Oficina de
una Parte Contratante designada podra examinar la peticion mencionada en el parrafo 1) para
determinar si cumple las condiciones estipuladas en el Articulo 4bis.1) del Arreglo o del
Protocolo.
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b) Cuando una Oficina haya tomado nota en su Registro de un registro
internacional lo notificara a la Oficina Internacional. Dicha notificacion contendra las
indicaciones que se especifican en el parrafo 2)a)i) a v). La notificacion podrd contener
asimismo informacion relativa a otros derechos adquiridos en virtud del registro o registros
nacionales o regionales que corresponda.

c¢) Cuando una—la peticibn haya sido presentada por conducto de la Oficina
Internacional y la Oficina_de la Parte Contratante designada en cuestion haya decidido no haya
tomadetomar nota, esta Ultima podra notificarlo a la Oficina Internacional, que informard al
titular en consecuencia.

[54) [Aleanee-deProductos y servicios a los que atafie la sustitucion]—es-rembres—de

los—productos—y—servicios—enumerados—en a) Se considera que el reqistro_internacional ha

sustituido el registro 0 registros nacionales 0 regionales—seran—eguivalentes—pere—no
necesariamente—idénticos—a—los—enumerados solo respecto de los productos y servicios

contemplados tanto en el registro internacional-gue-los-haya-sustituide como _en el registro o
registros nacionales o regionales.

b) Los nombres de los productos y servicios del reqistro o de los registros
nacionales o regionales a los que atafie la sustitucion seran los mismos o equivalentes a los
contemplados en el registro internacional.}

65) [Efectos de la sustitucion en el registro nacional o regional] El registro o los
registros nacionales o regionales no seran cancelados ni se veran afectados de otro modo por
el hecho de que se considere que han sido sustituidos por un registro internacional o de que la
Oficina haya tomado nota en su Registro de ese hecho.

6) [Inscripcion _y notificacion] a) La Oficina_Internacional inscribira _en el Registro
Internacional, en la fecha de recepcion por la Oficina Internacional, toda notificacion recibida en
virtud del parrafo 3)b) gue satisfaga los requisitos aplicables.

b) La Oficina Internacional informara al titular de toda notificacién inscrita en
virtud del apartado a).

[7) [Tasas] a) Cuando una Parte Contratante exija una tasa por la presentaciéon de la
peticién prevista en el péarrafo 1), que la peticion se presente por conducto de la Oficina
Internacional, y que la Parte Contratante desee que la tasa sea recaudada por la Oficina
Internacional, lo notificara a-ta-Oficinatnternacionalal Director General, indicando el importe de
esa tasa en francos suizos-e-en-la—meoneda-utilizada—perta—Oficina. Toda Parte Contratante

podra notificar dos veces por afio civil modificaciones del importe de la tasa exigida. La-Regla

b) Las tasas o las maodificaciones de las tasas seran aplicables tres meses
después de la fecha en gue el Director General reciba una notificacién en virtud del
apartado a).

c) Las tasas recaudadas por la Oficina Internacional en nombre de una Parte
Contratante con arreglo a lo previsto en el apartado a) se ingresaran en la cuenta de esa Parte
Contratante de conformidad con los procedimientos aplicables a las tasas pagaderas por la
designacion de dicha Parte Contratante.

d) Toda peticion _en virtud del parrafo 2) estara sujeta al pago de la tasa
especificada en el punto 7.8 de la Tabla de tasas.}
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PROPUESTAS DE MODIFICACION DE LA TABLA DE TASAS
TABLA DE TASAS

(en vigor desde el [por determinar])

Francos suizos
7.  Otras inscripciones

[..]

7.8 Peticidn, presentada por conducto de la Oficina Internacional, para
que la Oficina de una o mas Partes Contratantes designadas tome nota
de un reqistro internacional (sustitucion) [por determinar]

[Sigue el Anexo ]
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PROPUESTA REVISADA DE HOJA DE RUTA - JUNIO DE 2017

A CORTO PLAZO

| INFORMES A LA MESA REDONDA

GRUPO DE TRABAJO

MESA REDONDA

Sustitucion
Transformacion
Nuevos tipos de marcas

Limitaciones

Principios de clasificacion®
Correccion

Correspondencia de las marcas
a los efectos de su certificacion

Marcas en diferentes caracteres
Cumplimiento de los requisitos

Préacticas de examen en la
Oficina Internacional
(publicarlas)

A MEDIANO PLAZO

GRUPO DE TRABAJO

MESA REDONDA

Plazo uniforme para
reaccionar a una
denegacion provisional2

Posible reduccién del
periodo de dependencia

Revision del baremo de
tasas y de las opciones de
pago’

Correccion

Préacticas de examen en la
Oficina Internacional
(publicarlas)

Reducir las incoherencias en
las practicas de clasificacion

Actualizacion de los certificados
de registro internacional

Presentacion obligatoria de
declaraciones completas de
concesion de proteccion por
todas las Partes Contratantes*

Opcidn de pedir que se efectle
una busqueda cuando se
designe a la Union Europea5

A LARGO PLAZO

Derecho a presentar

Cuestiones planteadas en el punto IV del documento
MM/WG/LD/14/4, “Opciones relativas a las Oficinas”

Procedimiento de revisién de decisiones

Alcance de la lista de productos y servicios (posible

desvinculacion)

Cobertura geogréfica del Sistema de
Madrid

Marco de rendimiento

Tiempo para tramitar operaciones
corrientes (tiempo maximo de
tramitacion)

E-Madrid

[Sigue el Anexo Il1]

Con inclusion de las “Précticas divergentes con respecto a la especificacion de productos y servicios: posibilidad

de aumentar la colaboracion entre la OMPI y las Oficinas designadas” (MM/LD/WG/15/4, parrafos 12 y 13).

Con inclusion del “Establecimiento de plazos precisos de respuesta a notificaciones de la OMPI y que dichos

plazos se sefialen en la primera pagina de la comunicacion” (MM/LD/WG/15/4, parrafos 6 a 8).

requerimiento” (MM/LD/WG/15/4, parrafos 9 a 11).

Nuevo tema (MM/LD/WG/15/4, parrafos 14 a 16).
Nuevo tema (MM/LD/WG/15/4, parrafos 17 y 18).

Con inclusién de la “Deduccion automatica de la segunda parte de las tasas cuando se designe a paises con ese
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ORGANISATION MONDIALE ~ WORLD
DE LA PROPRIETE INTELLECTUAL PROPERTY
INTELLECTUELLE ORGANIZATION

MM/LD/WG/15/INF/1
ORIGINAL : FRANCAIS / ENGLISH
DATE : 22 JUIN 2017 / JUNE 22, 2017

Groupe de travail sur le développement juridique du systeme
de Madrid concernant I’enregistrement international des marques

Quinziéme session
Geneve, 19 — 22 juin 2017

Working Group on the Legal Development of the Madrid System for
the International Registration of Marks

Fifteenth Session
Geneva, June 19 to 22, 2017

LISTE DES PARTICIPANTS
LIST OF PARTICIPANTS

établi par le Secrétariat
prépare by the Secrétariat
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MEMBRES/MEMBRES

(dans l'ordre alphabétique des noms frangais des membres/in the alphabétisa ordre of the
namas in French of the membres)

ALBANIE/ALBANIA

Rudina BOLLANO (Ms.), Director of Examination, General Directorate of Patents and
Trademarks, Ministry of Economic Development, Trade and Industry, Tirana

ALGERIE/ALGERIA

Fayssal ALLEK, premier secrétaire, Mission permanente, Genéve

ALLEMAGNE/GERMANY

Carolin HUBENETT (Ms.), Head, International Registrations Team, Trade Marks, Utility Models,
Designs, German Patent and Trade Mark Office, Munich

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Celia POOLE (Ms.), Deputy Registrar General Manager, Trade Marks and Designs Group,
IP Australia, Department of Industry, Canberra, ACT

AUTRICHE/AUSTRIA

Young-Su KIM, Legal Advisor, International Trademark Affairs, The Austrian Patent Office,
Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Vienna

BELARUS/BELARUS

Halina LIUTAVA (Ms.), Head, International Registrations Division, Trademarks Department,
National Center of Intellectual Property (NCIP), Minsk

BRUNEI DARUSSALAM/BRUNEI DARUSSALAM

Mohammad Yusri YAHYA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

CAMBODGE/CAMBODIA

HENG Sombo, Deputy Director, Intellectual Property Department, Department of Industrial
Property Rights, Ministry of Commerce, Phnom Penh

CHINE/CHINA

CAO Lina (Ms.), Deputy Researcher, International Registration Division, China Trademark
Office (CTMO), State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing
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CHYPRE/CYPRUS

Demetris SAMUEL, Counsellor, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva

Christina TSENTA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

COLOMBIE/COLOMBIA

Jorge Mario OLARTE COLLAZQS, Director, Direccion de Signos Distintivos, Superintendencia
de Industria y Comercio (SIC), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Bogota D.C.

Juan Camilo SARETZKI-FORERO, Consejero, Misién Permanente, Ginebra

Daniela Carolina PEREZ MAHECHA (Sra.), Pasante, Mision Permanente, Ginebra

CUBA
Clara Amparo MIRANDA VILA (Sra.), Jefa, Departamento de Marcas y otros Signos Distintivos,

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio
Ambiente, La Habana

DANEMARK/DENMARK

Hannah Holm OLSEN (Ms.), Director, Trademarks and Designs, Danish Patent and Trademark
Office, Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup

Mikael Francke RAVN, Chief Legal Advisor, Trademarks and Designs, Danish Patent and
Trademark Office, Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup

ESPAGNE/SPAIN

Maria del Carmen FERNANDEZ RODRIGUEZ (Sra.), Jefa, Servicio de Examen de Marcas,
Departamento de Signos Distintivos, Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM),
Ministerio de Industria, Energia y Turismo, Madrid

Oriol ESCALAS NOLLA, Consejero, Asuntos Exteriores y Cooperacion, Mision Permanente,
Ginebra

ESTONIE/ESTONIA

Janika KRUUS (Ms.), Chief Examiner, Trade Mark Department, The Estonian Patent Office,
Tallinn
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ETATS-UNIS D'AMERIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Attiya MALIK (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Karen STRZYZ (Ms.), Attorney-Advisor, Office of the Deputy Commissioner for Trademark
Examination Policy, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of
Commerce, Alexandria

Theodore ALLEGRA, Chargé d'Affaires ad interim, Permanent Mission, Geneva

Robert WALLER, Minister-Counsellor, Multilateral Economic and Political Affairs, Permanent
Mission, Geneva

Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Advisor, Permanent Mission, Geneva

Deborah LASHLEY-JOHNSON (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the
World Trade Organization (WTO), Geneva

Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the World
Trade Organization (WTO), Geneva

FEDERATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Anna PHILIPPOVA (Ms.), Expert, Trademarks Division, Federal Institute of Industrial Property
(FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

Tatiana ZMEEVSKAYA (Ms.), Head, Means of Individualization Division, Department of
Provision of State Services, Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

FINLANDE/FINLAND

Olli TEERIKANGAS, Head of Unit, Patents and Trademarks, Finnish Patent and Registration
Office, Helsinki

FRANCE
Indira LEMONT SPIRE (Mme), chargée de mission, Direction juridique, P6le international,

Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

GEORGIE/GEORGIA

Medea TCHITCHINADZE (Ms.), Head, Division of Trademarks and Geographical Indications,
Department of Trademarks, Geographical Indications and Designs, National Intellectual
Property Center (SAKPATENTI), Thilisi

GRECE/GREECE

Dimitrios GIAGTZIDIS, Expert, Directorate of Commercial Property, General Secretariat of the
Trade and Consumer Protection, Ministry of Economy, Development and Tourism, Athens

Christina VALASSOPOULOU (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva



MM/LD/WG/15/6 Prov.
Anexo lll, pagina 5

HONGRIE/HUNGARY

Katalin LADANYI (Ms.), Trademark Examiner, Trademark, Model and Design Department,
Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest
INDE/INDIA

Virander Kumar PAUL, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva

Pawan Kumar PANDEY, Assistant Registrar of Trade Marks and Geographical Indications,
Trade Marks Registry Ahmedabad, Office of the Controller General of Patents Designs and
Trade Marks, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and
Industry, Ahmedabad

Sumit SETH, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ISLANDE/ICELAND

Margrét HJALMARSDOTTIR (Ms.), Head, Legal Affairs, Icelandic Patent Office, Ministry of
Economic Affairs, Reykjavik

ISRAEL/ISRAEL

Sharon NIR-SHALOM (Ms.), Team Leader, Trademarks and Appellations of Origin, Israel
Patent Office (ILPO), Ministry of Justice, Jerusalem

Merav BARON (Ms.), Senior Trademarks Examiner, Israel Patent Office (ILPO), Ministry of
Justice, Jerusalem

ITALIE/ITALY

Renata CERENZA (Ms.), Expert, Trademarks Department, Italian Patent and Trademark Office

(UIBM), Directorate General of Combating Counterfeiting, Ministry of Economic Development,
Rome

JAPON/JAPAN

Takeshi MIKI, Director General, Trademark and Customer Relations Department, Japan Patent
Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

Kazuhiro KIMURA, Director, Trademark Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO),
Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

Shinichiro HARA, Deputy Director, International Policy Division, Japan Patent Office (JPO),
Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

Yuka TSUKAMOTO (Ms.), Deputy Director, Office for International Design Applications under
the Geneva Act of the Hague Agreement and International Trademark Applications under the
Madrid Protocol, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

Kenji SAITO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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KAZAKHSTAN

Natalya PAN (Ms.), Director, Department on Intellectual Property Rights, Ministry of Justice of
the Republic of Kazakhstan, Astana

LETTONIE/LATVIA

Liga RINKA (Ms.), Head, International Trademark Division, Patent Office of the Republic of
Latvia, Riga

LITUANIE/LITHUANIA

Juraté KAMINSKIENE (Ms.), Head, Examination Subdivision, Trademarks and Designs
Department, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius

MADAGASCAR

Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme), cheffe, Service de I'enregistrement international
des marques, Office malgache de la propriété industrielle (OMAPI), Antananarivo

MAROC/MOROCCO

Mouna KARIE (Mme), cheffe, Service des marques, Office marocain de la propriété industrielle
et commerciale (OMPIC), Casablanca

Hassan BOUKILI, représentant permanent adjoint, Mission permanente, Geneve

Khalid DAHBI, conseiller, Mission permanente, Genéve

MEXIQUE/MEXICO

Jorge LOMONACO, Embajador, Representante Permanente, Mision Permanente, Ginebra

Juan Raul HEREDIA ACOSTA, Embajador, Representante Permanente Alterno, Mision
Permanente, Ginebra

Miguel Angel MARGAIN GONZALEZ, Director General, Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI), Ciudad de México

Eliseo MONTIEL CUEVAS, Director Divisional de Marcas, Direccién Divisional de Marcas,
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

Pedro Damian ALARCON ROMERO, Subdirector Divisional de Procesamiento Administrativo
de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

Maria del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Mision Permanente, Ginebra

Magali ESQUINCA GUZMAN (Sra.), Asistente, Mision Permanente, Ginebra
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MONTENEGRO/MONTENEGRO

Ana RUTOVIC (Ms.), Advisor, Industrial Property Department, Intellectual Property Office of
Montenegro, Podgorica

MOZAMBIQUE

José Joaquim MEQUE, Director General, Industrial Property Institute (IPI), Ministry of Industry
and Commerce, Maputo

Nacivia Safina GONCALVES MACHAVANA MANJAMA (Ms.), Director for Information and
Communication, Industrial Property Institute (IPI), Ministry of Industry and Commerce, Maputo

NORVEGE/NORWAY

Sissel BAE-SOLLUND (Ms.), Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department,
Norwegian Industrial Property Office (Patentstyret), Oslo

Pal LEFSAKER, Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department, Norwegian
Industrial Property Office (Patentstyret), Oslo

NOUVELLE-ZELANDE/NEW ZEALAND

Steffen GAZLEY, Principal Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of New Zealand
(IPON2Z), Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington
OMAN

Sulaiman AL ZAABI, Legal Researcher, Legal Department, Ministry of Commerce and Industry,
Muscat

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OAPI)/
AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)

Jacqueline Taylord BISSONG EPSE HELIANG (Mme), cheffe, Service des affaires juridiques et
du contentieux, Yaoundé

PHILIPPINES
Jesus Antonio ROS, Officer-in-Charge Assistant Director, Bureau of Trademarks, Intellectual

Property Office of the Philippines (IPOPHIL), Taguig City

POLOGNE/POLAND

Ala GRYGIENC-EJSMONT (Ms.), Expert, Trademark Department, Patent Office of the Republic
of Poland, Warsaw

Ewa MROCZEK (Ms.), Expert, Receiving Department, Patent Office of the Republic of Poland,
Warsaw
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PORTUGAL

Rui SOLNADO DA CRUZ, Legal Expert, Legal Affairs Department, External Relations and Legal
Affairs Directorate, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon

Vanessa SEMEDO (Ms.), Trademarks Examiner, Trademarks, Designs and Models
Department, Trademarks and Patents Directorate, National Institute of Industrial Property
(INPI), Ministry of Justice, Lisbon

Jodo PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

REPUBLIQUE DE COREE/REPUBLIC OF KOREA

SONG Kijoong, Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Korean Intellectual
Property Office (KIPO), Daejeon

LIM Seongyong, Assistant Deputy Director, Design Examination Policy Division, Korean
Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

REPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Galina BOLOGAN (Ms.), Acting Head, International Marks, State Agency on Intellectual
Property (AGEPI), Chisinau

REPUBLIQUE TCHEQUE/CZECH REPUBLIC

Zlatuse BRAUNSTEINOVA (Mme), examinatrice, Marques internationales, Office de la
propriété industrielle, Prague

ROUMANIE/ROMANIA

Catalin NITU (Ms.), Director, Legal and International Cooperation, State Office for Inventions
and Trademarks (OSIM), Bucharest

Gratiela COSTACHE (Ms.), Head of Service, Legal and International Cooperation, State Office
for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Clare HURLEY (Ms.), Head of International and Brands Policy, UK Intellectual Property Office
(UK IPO), Newport

Sian SIMMONDS (Ms.), International Team Manager, UK Intellectual Property Office (UK IPO),
Newport

SINGAPOUR/SINGAPORE

Isabelle TAN (Ms.), Director, Registry of Trade Marks, Intellectual Property Office of Singapore
(IPOS), Singapore

Constance LEE (Ms.), Senior Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of Singapore
(IPOS), Singapore
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SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Anton FRIC, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

SUEDE/SWEDEN

Kristian BLOCKENS, Legal Officer, Designs and Trademarks Department, Swedish Patent and
Registration Office, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), S6derhamn

Johan NORDLUND, Legal Officer, Designs and Trademarks Department, Swedish Patent and
Registration Office, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), S6derhamn

SUISSE/SWITZERLAND

Tanja JORGER (Mme), conseillére juridique, Division du droit et des affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IP1), Berne

Julie POUPINET (Mme), juriste, Division des marques, Institut fédéral de la propriété
intellectuelle (IP1), Berne

Sébastien TINGUELY, coordinateur marques internationales, Division des marques, Institut
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

TADJIKISTAN/TAJIKISTAN

Farhad BOIROV, Head, Law Department, National Center for Patents and Information (NCPI),
Ministry of Economic Development and Trade of the Republic of Tajikistan, Dushanbe

Mirzobek ISMAILOV, Head, Trademark Department, National Center for Patents and

Information (NCPI), Ministry of Economic Development and Trade of the Republic of Tajikistan,
Dushanbe

TUNISIE/TUNISIA

Nasreddine NAOUALLI, conseiller, Mission permanente, Geneve

TURQUIE/TURKEY

Elif YASIYAN OZMEN (Ms.), Trademark Examiner, Turkish Patent and Trademark Office
(TURKPATENT), Ankara

Tugba CANATAN AKICI (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva

UNION EUROPEENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)

Kate HOGAN (Ms.), Political Officer, European Union Intellectual Property Office (EUIPO),
Alicante

Myriam TABURIAUX (Ms.), Political Officer, European Union Intellectual Property Office
(EUIPO), Alicante
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. OBSERVATEURS/OBSERVERS

AFGHANISTAN

Tarig Ahmad SARFARAZ, Director General, Afghanistan Central Business Registry and
Intellectual Property, Ministry of Commerce and Industry (MoCl), Kabul

BENIN/BENIN

Chite Flavien AHOVE, conseiller, Mission permanente, Genéve

BRESIL/BRAZIL

Fernando CASSIBI, Intellectual Property Researcher, National Institute of Industrial Property
(INPI), Ministry of Industry, Foreign Trade and Services, Rio de Janeiro

CANADA

lyana GOYETTE (Ms.), Manager, Policy and Legislation, Trademarks Branch, Canadian
Intellectual Property Office (CIPO), Innovation, Science and Economic Development Canada,

Gatineau

Stephanie GOLDEN (Ms.), Policy Analyst, Trademarks Branch, Canadian Intellectual Property
Office (CIPO), Innovation, Science and Economic Development Canada, Gatineau

IRAQ

Nawar ALMAHMODI, Official, International Organizations and Conferences, Ministry of Foreign
Affairs, Baghdad

M. Baqir Bahir Rasheed RASHEED, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

KOWEIT/KUWAIT

Abdulaziz TAQI, Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva

MALAISIE/MALAYSIA

Zaitilakhtar Binti MOHAMED YUNUS (Ms.), Intellectual Property Officer, Trademark Division,
Intellectual Property Corporation of Malaysia (MylPO), Kuala Lumpur

MALTE/MALTA

Hubert FARUGIA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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PAKISTAN

Muhammad Irfan TARAR, Director General, Intellectual Property Organization of Pakistan
(IPO-Pakistan), Islamabad

Mariam SAEED (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

SRI LANKA

Geethanjali RUPIKA RANAWAKA (Ms.), Director General, National Intellectual Property Office,
Colombo

THAILANDE/THAILAND

Khachaphorn THIENGTRAKUL, Trademark Registrar, Department of Intellectual Property
(DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi

.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

EURASIAN ECONOMIC COMMISSION (EEC)

Samat ALIEV, Deputy Director of the Member of the Board, Minister for Economy and Financial
Policy, Moscow

Elena IZMAYLOVA (Ms.), Head, Intellectual Property Protection Section, Business
Development Department, Moscow

Ekaterina MYASNIKOVA (Ms.), Advisor, Intellectual Property Protection Section, Business

Development Department, Moscow

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX OFFICE FOR
INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP)

Camille JANSSEN, juriste, Département des affaires juridiques, La Haye

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)

Wolf MEIER-EWERT, Counsellor, Intellectual Property, Government Procurement and
Competition Division, Geneva

Leticia CAMINERO (Ms.), Young Professional Program, Intellectual Property, Government
Procurement and Competition Division, Geneva
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IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark
Association (ECTA)

Claire LAZENBY (Ms.), Trade Mark Attorney, Member of ECTA's WIPO-Link Committee,
London

Association francaise des praticiens du droit des margues et des modéles (APRAM)/Association
of Trade Mark and Design Law Practitioners (APRAM)
Mathieu PROT, observateur auprés de 'OMPI, Paris

Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys
Association (JPAA)

Chikako MORI (Ms.), Member, Tokyo

Yoshiki TOYANA, Member, Tokyo

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)
Reiko HASE (Ms.), Member, Nagoya

Association romande de propriété intellectuelle (AROPI)
Eric NOEL, membre, Genéve

Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International
Intellectual Property Studies (CEIPI)
Francois CURCHOD, chargé de mission, Genolier

International Trademark Association (INTA)
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle

Japan Intellectual Property Association (JIPA)
Yuka KOBAYASHI (Ms.), Vice-Chairperson, Trademark Committee, Tokyo
Toru SUGISAKI, Vice-Chairperson, Trademark Committee, Tokyo

MARQUES — Association des propriétaires européens de marques de commerce/
MARQUES — Association of European Trade Mark Owners

Tove GRAULUND (Ms.), Member, MARQUES International Trade Mark Law and Practice
Team, Copenhague

V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Mikael Francke RAVN (Danemark/Denmark)
Vice-présidents/Vice-Chairs: Isabelle TAN (Mme/Ms.) (Singapour/Singapore)
Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme/Ms.) (Madagascar)

Secrétaire/Secretary: Debbie ROENNING (Mme/Ms.) (OMPI/WIPQO)
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VI. SECRETARIAT DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPQO)

Francis GURRY, directeur général/Director General
Binying WANG (Mme/Ms.), vice-directrice générale/Deputy Director General

Marcus HOPPERGER, directeur, Service d’enregistrement Madrid, Secteur des marques et des
dessins et modeéles/Director, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Debbie ROENNING (Mme/Ms.), directrice, Division juridique, Service d’enregistrement Madrid,
Secteur des marques et des dessins et modéles/Director, Legal Division, Madrid Registry,
Brands and Designs Sector

Diego CARRASCO PRADAS, directeur adjoint, Division juridique, Service d’enregistrement
Madrid, Secteur des marques et des dessins et modéles/Deputy Director, Legal Division,
Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Asta VALDIMARSDOTTIR (Mme/Ms.), directrice, Division des opérations, Service
d’enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modeles/Director, Operations
Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Glenn MAC STRAVIC, directeur par intérim, Division des systémes informatiques de Madrid,
Service d’enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modeles/Acting
Director, Madrid Information Systems Division, Brands and Designs Sector

Juan RODRIGUEZ, juriste principal, Division juridique, Service d’enregistrement Madrid,
Secteur des marques et des dessins et modeles/Senior Legal Officer, Legal Division, Madrid
Registry, Brands and Designs Sector

Lucy HEADINGTON-HORTON (Mme/Ms.), juriste principale, Division juridique, Service
d’enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modeéles/Senior Legal Officer,
Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Kazutaka SAWASATO, juriste, Division juridique, Service d’enregistrement Madrid, Secteur des
margques et des dessins et modéles/Legal Officer, Legal Division, Madrid Registry, Brands and
Designs Sector

Marie-Laure DOUAY (Mme/Ms.), juriste adjointe, Division juridique, Service d’enregistrement

Madrid, Secteur des marques et des dessins et modéles/Assistant Legal Officer, Legal Division,
Madrid Registry, Brands and Designs Sector

[Fin del Anexo Il y del documento]
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