OMPI

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

REUNION INFORMAL DE ENLACE
CON LAS OFICINAS DE LOS MIEMBROS DE LA UNION DE MADRID

Ginebra, 8 de mayo* de 2008

DEROGACION DE LA CLAUSULA DE SALVAGUARDIA - DOCUMENTO DE
INFORMACION PARA LAS OFICINAS DE LAS PARTES CONTRATANTES OBLIGADAS
TANTO POR EL ARREGLO COMO POR EL PROTOCOLO

Reunidn Unicamente por la mafiana.



pagina 2

1.  Ensu trigésimo octavo periodo de sesiones, que tuvo lugar del 24 de septiembre al

3 de octubre de 2007, la Asamblea de la Union de Madrid aprob6 una modificacion del
Articulo 9sexies del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas (“el Protocolo”) y varias modificaciones del Reglamento Comun del
Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid derivadas directamente de la modificacion de
dicho Articulo, asi como modificaciones conexas, y modificaciones en la Tabla de Tasas
anexa al Reglamento Comun. Estas modificaciones entraran en vigor el 1 de septiembre

de 2008.

2. El Articulo 9sexies del Protocolo, conocido como “clausula de salvaguardia”, estipula
que, cuando las Partes Contratantes estan obligadas por el Arreglo y el Protocolo, las
disposiciones del Arreglo prevalecen en las relaciones entre dichas Partes Contratantes.

3. El Articulo 9sexies, en su forma enmendada, que entrara en vigor el 1 de septiembre
de 2008, deroga la clausula de salvaguardia. En consecuencia, a partir del 1 de septiembre
de 2008, se aplicara el Protocolo en las relaciones entre Partes Contratantes que esten
obligadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo.

4. Unicamente se seguira aplicando el Arreglo cuando el pais de origen sea un pais
obligado exclusivamente por el Arreglo, o un pais de origen obligado por el Arreglo y por el
Protocolo y algunas o todas las partes Contratantes designadas estén obligadas
exclusivamente por el Arreglo.

5. No obstante, el Articulo 9sexies, en su forma enmendada, limita los efectos de la
derogacidn de la clausula de salvaguardia en dos sentidos (nuevo subparrafo 1.b)). En primer
lugar, deja sin efecto la declaracion conforme al Articulo 5.2)b) y Articulo 5.2)c) del
Protocolo (ampliacion del plazo para notificar una denegacion provisional) y, en segundo
lugar, deja sin efecto la declaracion conforme al Articulo 8.7) del Protocolo (tasas
individuales), en las relaciones entres Partes Contratantes obligadas por ambos tratados.

6.  Por tanto, la derogacion de la clausula de salvaguardia traera consigo una serie de
cambios que afectaran al funcionamiento de las Oficinas de las Partes Contratantes que estén
obligadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo. Dichas Oficinas tendran que adaptar
sus procedimientos y sistemas automatizados a fin de responder a dichos cambios.

7. A continuacién figuran tres cuadros en los que se explican cuales son estos cambios y
sus repercusiones. El primer cuadro se refiere a una Oficina como Oficina de origen, el
segundo a una Oficina como Oficina de origen/Oficina de la Parte Contratante del titular, y el
tercero a una Oficina como Oficina de una Parte Contratante designada.

8.  Tras los cuadros, se proporciona también informacion sobre los formularios de solicitud
internacional, el nuevo tratamiento de las solicitudes internacionales en relacion con la

Regla 11, la aplicacion del régimen trilingue (espafiol, frances, inglés), y el &ambito de
aplicacion del Articulo 9sexies.1)b).
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Casos en los que el pais de origen y la Parte Contratante designada son parte tanto del Arreglo
como del Protocolo (AP — AP).

Oficina de Origen

Hasta el 31 de agosto de 2008

Rige el Arreglo

Desde el 1 de septiembre de 2008

Rige el Protocolo

Solicitudes internacionales

complementos de tasa

Cascada Se aplica No se aplica
Formulario MM1? MM2°

Base para la presentacion | Registro® Solicitud/Registro

de solicitudes

Idioma Francés Espafiol, francés, inglés
Tasas Tasas suplementarias y Tasas suplementarias y

complementos de tasa®

No se aplican tasas individuales a

las Partes Contratantes que hayan

efectuado la declaracion conforme
al Articulo 8.7) del Protocolo.

Contratantes obligadas exclusivamente por el Protocolo.

Contratantes obligadas exclusivamente por el Arreglo.

aumentaran de 73 francos suizos a 100 francos suizos.

O MM3, cuando una solicitud internacional contenga también designaciones de Partes
O MM3, cuando una solicitud internacional contenga también designaciones de Partes
Sirvase consultar la explicacion de los parrafos 10, 11, 12 y 13.

Sirvase consultar la explicacion del parrafo 15.
A partir del 1 de septiembre de 2008, las tasas suplementarias y los complementos de tasa
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Cuadro 2

Casos en los que el pais de origen/Parte Contratante del titular y la Parte Contratante
designada son parte tanto del Arreglo como del Protocolo (AP — AP).

Oficina de origen/ Hasta el 31 de agosto de 2008 | Desde el 1 de septiembre de 2008
Oficina de la Parte
Contratante del titular | Rige el Arreglo Rige el Protocolo

Designaciones posteriores

Base para la presentacion | Registro Solicitud/Registro

de solicitudes

Idioma Francés Espafiol, francés, inglés’
Tasas Complementos de tasa Complementos de tasa®

No se aplican tasas individuales a
las Partes Contratantes que hayan
realizado la declaracion conforme
al Articulo 8.7) del Protocolo.

Presentacién de Presentacion obligatoria a A través de la Oficina o
peticiones través de la Oficina de origen/ | directamente a la Oficina
Oficina de la Parte Internacional

Contratante del titular

Peticion de inscripcion de una renuncia/cancelacion

Presentacién de una Presentacion obligatoria a A través de la Oficina o

peticion través de la Oficina de origen/ | directamente a la Oficina
Oficina de la Parte Internacional
Contratante del titular

En los casos en que una solicitud internacional fue presentada originalmente en virtud del
Arreglo (y, por tanto, en francés), inicamente podra aplicarse el régimen trilingiie cuando, con
posterioridad al 1 de septiembre de 2008, se haya inscrito una designacion posterior en el
Registro Internacional, ya sea en virtud del Arreglo o del Protocolo.

A partir del 1 de septiembre de 2008, los complementos de tasa aumentaran de 73 francos
suizos a 100 francos suizos.
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Casos en los que el pais de origen/Parte Contratante del titular de la Parte Contratante
designada son parte tanto del Arreglo como del Protocolo (AP — AP).

Oficina designada

Hasta el 31 de agosto de 2008

Rige el Arreglo

Desde el 1 de septiembre de 2008

Rige el Protocolo

Registros internacionales

y designaciones posteriores

Tasas

Tasas suplementarias y
complementos de tasa’

Tasas suplementarias y
complementos de tasa™

No se aplican tasas individuales a

las Partes Contratantes que hayan

efectuado la declaracion conforme
al Articulo 8.7) del Protocolo

concesién de proteccion

Plazo para notificar una | 12 meses 12 meses, también para las Partes

denegacion provisional Contratantes que hayan efectuado
las declaraciones conforme al
Articulo 5.2)b) y c) del Protocolo

Declaraciones de 12 meses 12 meses, también para las Partes

Contratantes que hayan efectuado
las declaraciones conforme al
Articulo 5.2)b) y c) del Protocolo

Informaciones relativas a
posibles oposiciones
(Regla 16)

La Regla 16 no es aplicable

La Regla 16 no es aplicable,
incluso para las Partes
Contratantes que hayan efectuado
las declaraciones conforme al
Avrticulo 5.2)b) y c) del Protocolo

Transformacion (Articulo 9quinquies del Protocolo)

Peticion de
transformacion

No es posible

Es posible

Notificacion de correcion

es (Regla 28.3))

Plazo para notificar una
denegacion provisional

12 meses

12 meses, también para las Partes
Contratantes que hayan efectuado
las declaraciones conforme al

Articulo 5.2)b) y c) del Protocolo

No se aplican tasas suplementarias a las designaciones posteriores.
A partir del 1 de septiembre de 2008, las tasas suplementarias y los complementos de tasa

aumentaran de 73 francos suizos a 100 francos suizos. Véase también la nota a pie de pégina 8.
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Renovacion

Tasas Tasas suplementarias y Tasas suplementarias y
complementos de tasa complementos de tasa™*

No se aplican tasas individuales a

las Partes Contratantes que hayan

efectuado la declaracion conforme
al Articulo 8.7) del Protocolo

Notificaciones de denegaciones provisionales y de otras comunicaciones

Idioma Francés Espafiol, francés, inglés, para las
notificaciones de denegaciones
efectuadas a partir del

1 de septiembre de 20082

COMENTARIOS ADICIONALES

Solicitudes internacionales

Formularios

9.  Enlamayoria de los casos, para las solicitudes internacionales que se presenten a una
Oficina, como Oficina de origen, se deberan utilizar los formularios MM2 o MM3. El
formulario MM1 (solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo) se
reservard para casos realmente excepcionales.

Nuevo tratamiento de las solicitudes internacionales en relacion con la Regla 11

10. Peticidn prematura (Regla 11.1)a)). Cuando la Oficina de origen reciba, con
anterioridad al 1 de septiembre de 2008, una peticion de presentar una solicitud internacional
gue contenga designaciones regidas exclusivamente por el Arreglo y basadas en esa solicitud,
dicha Oficina quiza prefiera considerar dicha peticién como recibida el 1 de septiembre

de 2008, ya que a partir de esa fecha ya no se considerara “prematura”; en virtud de la

Regla 11.1)a) (siempre y cuando la solicitud internacional no contenga una designacion de
una Parte Contratante obligada exclusivamente por el Arreglo).

11
12

Véase nota a pie de pagina 10.
Para designaciones con fecha anterior, véase la explicacion del parrafo 16.
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11. Regla 11.1)b). Cuando la Oficina de origen reciba, con anterioridad al 1 de septiembre
de 2008, una peticion de presentar una solicitud internacional regida por el Arreglo y, al
mismo tiempo, por el Protocolo, y basadas en dicha solicitud, dicha Oficina podra, en lugar de
suprimir las designaciones regidas por el Arreglo, como establece la Regla 11.1)b), conservar
dichas designaciones, esperar hasta el 1 de septiembre de 2008, y estimar que la solicitud
internacional se recibi6 a partir del 1 de septiembre de 2008.

12. Regla 11.1).c). Cuando la Oficina de origen reciba, con anterioridad al 1 de septiembre
de 2008, una peticion de presentar una solicitud internacional, acompafiada de una peticién
expresa del solicitante en los términos previstos en la Regla 11.1)c) y, a fecha de 31 de agosto
de 2008, la marca de base no haya sido adn inscrita en su Registro, dicha Oficina podra, el 1
de septiembre de 2008 o en fecha posterior, no considerar dicha peticion , estimar que ha
recibido la solicitud internacional el 1 de septiembre de 2008 y presentar la solicitud
internacional a la Oficina Internacional.

13. Regla 11(1)(c). Cuando la Oficina de origen reciba, el 1 de septiembre de 2008, o con
posterioridad a esa fecha, una peticion de presentar una solicitud internacional, acompafiada
de una peticion expresa del solicitante en los términos previstos en la Regla 11.1)c), dicha
Oficina no tendra que esperar a que la marca de base sea inscrita en su Registro para presentar
una solicitud internacional, y podra estimar que la solicitud internacional se ha recibido el

1 de septiembre de 2008.

Idiomas
Régimen trilinglie

14. A partir del 1 de septiembre de 2008, las Oficinas podran elegir de utilizar cualquiera de
los tres idiomas, independientemente del tratado o tratados que rijan la solicitud internacional.

Situacion transitoria

15. Cuando la Oficina de origen reciba una peticién para presentar una solicitud
internacional en ingles o espafiol, cuando deberia presentarse en francés, dicha Oficina podra
esperar al 1 de septiembre de 2008 para tramitar dicha peticion, en lugar de pedir al solicitante
gue vuelva a presentar la solicitud internacional en francés.

16. La Regla 40.4), que entrara en vigor el 1 de septiembre de 2008, mantiene la
obligatoriedad del francés como Unico idioma de trabajo respecto de un registro internacional
que resulte de una solicitud internacional gobernada exclusivamente por el Arreglo, y
presentada antes del 1 de septiembre de 2008, salvo que, o hasta que, dicho registro
internacional haya pasado al régimen trilingiie como consecuencia de la inscripcion de una
designacion posterior en el Registro Internacional. Por tanto, se aconseja a las Oficinas de las
Partes Contratantes que deseen presentar, respecto de cualquier registro internacional, una
notificacion de denegacion provisional (u otro tipo de comunicacion) en espafiol o inglés, que
consulten ROMARIN para asegurarse de que pueden presentarla. Si la lista de productos y
servicios existe nicamente en francés, toda comunicacion relativa a dicho registro
internacional podra seguir presentandose en francés.
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Ambito de aplicacién del Articulo 9sexies.1)b)

17. Las notificaciones enviadas a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en
virtud del Protocolo, que han efectuado declaraciones conforme a los Articulos 5.2)b) y ¢)
y Articulo 8.7) del Protocolo identificaran con claridad las designaciones que no se veran
afectadas por dichas declaraciones, en virtud del Articulo 9sexies.1)b).

18. A continuacién se adjunta un cuadro con los miembros que, a fecha 28 de abril

de 2008, son Partes Contratantes tanto del Arreglo como del Protocolo, sélo del Arreglo, o
solo del Protocolo.

[Sigue el Anexo]



Miembros de la Unién de Madrid

Total: 82

Arreglo (7)

Argelia

Bosnia y Herzegovina
Egipto

Kazajstan

Liberia

Sudén

Tayikistan

Protocolo (26)

Antigua y Barbuda
Australia

Bahrein

Botswana
Comunidad Europea
Dinamarca

Estados Unidos de América
Estonia

Finlandia

Georgia

Grecia

Irlanda

Islandia

Japén

Lituania
Madagascar
Noruega

Oman

Reino Unido
Republica de Corea
Singapur

Suecia
Turkmenistan
Turquia
Uzbekistan

Zambia

28 de abril de 2008

ANEXO

Arreglo y Protocolo (49)

Albania

Alemania

Armenia

Austria

Azerbaiyan

Belarus

Bélgica

Bhutan

Bulgaria

China

Chipre

Croacia

Cuba

Eslovaquia
Eslovenia

Espafia

Ex Republica Yugoslava de Macedonia
Federacion de Rusia
Francia

Hungria

Irdn (Republica Islamica del)
Italia

Kenya

Kirguistan

Lesotho

Letonia
Liechtenstein
Luxemburgo
Marruecos

Moldova

Monaco

Mongolia
Montenegro
Mozambique
Namibia

Paises Bajos
Polonia

Portugal

Republica Checa
Republica Arabe Siria
Republica Popular Democratica de Corea
Rumania

San Marino

Serbia

Sierra Leona

Suiza

Swazilandia
Ucrania

Viet Nam

[Fin del Anexo y del documento]



