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1. Durante su decimocuarta reunion, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Juridico del
Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante, “el Grupo de
Trabajo”) pidi6 a la Oficina Internacional que prepare un documento para su siguiente reunion,
en el que se analice la funcién de las Oficinas en el examen de las limitaciones. Mas
concretamente, sus funciones en calidad de Oficina de origen y de Oficinas de las Partes
Contratantes designadas respecto de las limitaciones y sus posibles implicaciones, incluidas
las propuestas respecto de ambas funciones.*

2. En el presente documento se analizan las limitaciones en el marco del Sistema de
Madrid: se aclaran, a la luz de las disposiciones de su marco juridico, las funciones y deberes
gue se espera cumplan las Oficinas y la Oficina Internacional respecto de las limitaciones; y se
propone introducir modificaciones en dicho marco juridico.

LA FUNCION DE LA OFICINA DE ORIGEN RESPECTO DE LAS LIMITACIONES
FORMULADAS EN LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES

3. En su anterior reunion, el Grupo de Trabajo examind la posibilidad de definir mas
detalladamente la funcion de certificacion a fin de incluir limitaciones en las solicitudes
internacionales; mas concretamente, de modificar el Reglamento Comun del Arreglo de
Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo
(en lo sucesivo denominados: “el Reglamento Comun”, el “Arreglo” y “el Protocolo”,

1 Véase el documento MM/LD/WG/14/6, parrafo 19.
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respectivamente) a fin de que especifique que las Oficinas de origen deberian certificar
gue una limitacién en una solicitud internacional se ajusta al alcance de la lista principal
de esa solicitud.

4. En virtud del Articulo 3.1) del Protocolo, la Oficina de origen “[...] certificara que las
indicaciones gue figuran en la solicitud internacional corresponden a las que figuran, en el
momento de la certificacion, en la solicitud de base o el registro de base, segun proceda”.
El Articulo 3.2) del Protocolo encomienda a la Oficina Internacional y a la Oficina de origen
Unicamente que verifiguen que se han indicado y clasificado correctamente los productos
y servicios.

5. La Regla 9.5)d) del Reglamento Comun establece los elementos de la funcién

de certificacion, como la fecha de recepcion y que los datos de la solicitud internacional
coinciden con los datos de la marca de base. La funcion de certificacion incluye la verificacion
de “[...] que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional estan incluidos en
la lista de productos y servicios que figura en la solicitud de base o en el registro de base,
segun sea el caso” (Regla 9.5)d)vi) del Reglamento Comun).

6. Una limitacién en una solicitud internacional afectara el alcance de la proteccion del
registro internacional resultante en las Partes Contratantes designadas. Ni en el Protocolo
de Madrid ni en el Reglamento Comun se prevé que la Oficina de origen lleve a cabo un
examen de una limitacion.

7. LaRegla 8 del Reglamento concerniente al Arreglo, en vigor el 1 de abril de 1994, no
contemplaba expresamente la posibilidad de efectuar limitaciones en las solicitudes
internacionales. Esta opcién se contempl6 por primera vez en 1996, en la Regla 9.4)a)xiii) del
Reglamento Comuan. Sin embargo, si bien la Regla 9.5)d) del Reglamento Comun enumera los
elementos de la funcion de certificacion, no hace referencia a las limitaciones en las solicitudes
internacionales.

8. En la decimocuarta reunién del Grupo de Trabajo, algunas delegaciones afirmaron que
sus Oficinas evaltan las limitaciones para certificar que se ajustan a la lista principal de las
solicitudes internacionales. Se aconsejé modificar el Reglamento Comun a fin de incluir
expresamente las limitaciones como parte de la funcion de certificacion y, en particular, exigir
que las Oficinas evallen si esas limitaciones se ajustan al alcance de la marca de base y la
solicitud internacional. Ademas, se aconseja que la Oficina Internacional controle este nuevo
aspecto de la funcion de certificacion.

0. No obstante, otras delegaciones no estuvieron de acuerdo con esa opinion dado que
consideraron que una evaluacion de ese tipo por la Oficina de origen equivaldria a un examen
de la limitacién, que deberian llevar a cabo Unicamente las Oficinas de las Partes Contratantes
designadas.

10. El Grupo de Trabajo no logré el consenso, lo que significa que sigue sin determinarse si
la funcién de certificacion deberia incluir la certificacion de las limitaciones. Seria prematuro
proponer una modificacion del Reglamento Comun antes de que el Grupo de Trabajo logre
llegar a un acuerdo.

11. No obstante, las Oficinas pueden prestar asistencia a los solicitantes en la

redaccion de las limitaciones. En su octava reunion, el Grupo de Trabajo examiné

el documento MM/LD/WG/8/2, en el que se resumen las respuestas a un cuestionario sobre
el grado vy el nivel de servicios que prestan y las tareas que realizan las Oficinas de origen.

De las 58 oficinas que respondieron al cuestionario, el 69% indicé que presta asistencia a los
solicitantes en la redaccioén de las limitaciones. Esa asistencia puede ayudar a los solicitantes
a evitar irregularidades relativas a la clasificacion de las indicaciones que se enumeran en las
limitaciones.
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LA FUNCION DE LA OFICINA INTERNACIONAL EN LO QUE ATANE A LAS SOLICITUDES
INTERNACIONALES Y DESIGNACIONES POSTERIORES QUE CONTIENEN
LIMITACIONES

12. Como establece el Articulo 11.1) del Protocolo, la Oficina Internacional se encargara de
las tareas relativas al registro internacional y de tareas conexas. Las principales tareas de la
Oficina Internacional pueden resumirse como sigue:

a) controlar que se cumplan los requisitos exigibles respecto de las solicitudes
internacionales y las peticiones de inscripcion (por ejemplo, Reglas 14 y 24 del Reglamento
Comun);

b)  controlar Unicamente la clasificacion en las solicitudes internacionales, junto con la
Oficina de origen (por ejemplo, Reglas 12 y 13 del Reglamento Comun);

C) registrar marcas o inscribir cuestiones en el Registro Internacional, notificar a los
solicitantes o titulares y a las Partes Contratantes interesadas y publicar la informacién
pertinente (por ejemplo, Reglas 24 a 27 del Reglamento Comun); y

d) realizar tareas administrativas de conformidad con el Protocolo, en particular,
aguellas relativas al mantenimiento del Registro Internacional (por ejemplo, Reglas 28, 30y 32
del Reglamento Comun).

SOLICITUDES INTERNACIONALES QUE CONTIENEN LIMITACIONES

13. El Articulo 3.2) del Protocolo exige que la Oficina Internacional controle la clasificacion de
las indicaciones de productos y servicios en las solicitudes internacionales, en colaboracién con
la Oficina de origen, y en las Reglas 12 y 13 del Reglamento ComuUn se proporcionan mas
detalles al respecto. Ademas, en el Articulo 3.4) del Protocolo se establece que la Oficina
Internacional registrara las marcas presentadas de conformidad con lo dispuesto en el

Articulo 2 del Protocolo. ElI mandato de la Oficina Internacional se limita a controlar las
formalidades y la clasificacion.

DESIGNACIONES POSTERIORES QUE CONTIENEN LIMITACIONES

14. Sibien el Articulo 3ter.2) del Protocolo permite efectuar designaciones con posterioridad
al registro internacional, no encomienda a la Oficina Internacional que controle la clasificacion
de las indicaciones de productos y servicios. Solamente exige que la Oficina Internacional, si la
designacion posterior cumple los requisitos aplicables, inscriba esa extension territorial,
notifique a las Oficinas interesadas y la publique.

15. En octubre de 2016, la Asamblea de la Union de Madrid (en adelante “la Asamblea”)
suspendio la entrada en vigor de la enmienda de la Regla 24.5)a) y d), adoptada previamente,
gue exigiria que la Oficina Internacional controlara, por iniciativa propia, la clasificacion de las
indicaciones enumeradas en una designacion posterior que contuviera una limitacion.> Habida
cuenta de lo establecido en el Articulo 3ter.2) del Protocolo y las Reglas 9, 12, 13, 24 y 25 del
Reglamento Comun, realizar el control previsto por la Regla 24.5) revisada implicaria ir mas alla
de lo que dispone actualmente el marco juridico.

Véase el documento MM/A/50/5, parrafo 22.
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16. Ademéds, como se desprendio de los debates mantenidos en la decimotercera reunién del
Grupo de Trabajo®, aplicar ese control habria supuesto algunas complicaciones préacticas,
como hacer frente al uso de ediciones anteriores de la Clasificacion de Niza, el aumento del
volumen y la complejidad del trabajo de examen y la necesidad de nuevos procesos y
soluciones informaticas. Como consecuencia de ello, la Oficina Internacional muy
probablemente necesitaria recursos cualificados adicionales, dado que el nuevo control daria
lugar a irregularidades que, a su vez, aumentarian el tiempo de tramitacion de las
designaciones posteriores y demorarian su inscripcion y notificacion.

17. Habida cuenta de lo anterior, se invita al Grupo de Trabajo a que reconsidere la
enmienda de la Regla 24.5)a) y d) adoptada anteriormente.

18. Serecuerda que, en la reunion mencionada, la Asamblea también aprobé una enmienda
de la Regla 25.2)d), cuya entrada en vigor esta prevista el 1 de julio de 2017. Esa enmienda
exigira a los titulares que, al solicitar la inscripcion de una limitacion como modificacion,
agrupen los productos y servicios objeto de la limitacion Gnicamente con arreglo a los nimeros
correspondientes de las clases que figuran en el registro internacional.? La Oficina
Internacional verificara que las peticiones cumplan este requisito y, de no ser asi, estimara que
existe una irregularidad.

19. Podria preverse una disposicidon similar para la inscripcién de una limitacién presentada
en una designacion posterior. La Regla 24 del Reglamento Comun, tal como fue adoptada por
la Asamblea en octubre de 2016, podria ser enmendada para que incluya un requisito formal
similar al de la Regla 25.2)d). La Oficina Internacional controlaria que la limitacién se refiera

a las clases incluidas en la lista principal del registro internacional y las Oficinas de las Partes
Contratantes designadas determinarian el alcance de la proteccion, teniendo en cuenta la
limitacion.

20. Ademas, podria considerarse que la designacién posterior no contiene los productos y
servicios afectados por una irregularidad concerniente a este requisito si el titular no subsana la
irregularidad. Esto permitiria inscribir la designacion posterior para los productos y servicios
gue no han sido afectados por esa irregularidad.

LA FUNCION DE LAS OFICINAS DE LAS PARTES CONTRATANTES DESIGNADAS CON
RESPECTO A LAS LIMITACIONES

21. El Articulo 5 del Protocolo reconoce que las autoridades competentes de las Partes
Contratantes designadas deciden acerca del alcance de la proteccion de los registros
internacionales en sus territorios, incluido el alcance de la proteccién con respecto a los
productos y servicios. El alcance puede referirse a la lista principal completa del registro
internacional o a una lista limitada.

22. Las Reglas 16 y 18ter del Reglamento Comun se aplican a las designaciones que figuran
en el registro internacional y, mutatis mutandis, a las designaciones posteriores. En particular,
la Regla 17 se refiere a las denegaciones provisionales y la Regla 18ter a las denominadas
decisiones definitivas. Esas reglas especifican las condiciones necesarias para comunicar
estas decisiones y su contenido.

23. Del Articulo 5 del Protocolo se deduce que, a fin de determinar si se puede otorgar
proteccion a la marca, las Partes Contratantes designadas pueden examinar listas limitadas de
productos y servicios, independientemente de si la limitacion se inscribié en el registro
internacional, en una designacién posterior o como modificacion.

Véase el documento MM/LD/WG/13/8.
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24. Algunas Partes Contratantes ya tienen en cuenta las limitaciones durante el exameny,
por ende, toman decisiones basadas en el alcance limitado de la proteccion a fin de determinar
si ese alcance limitado se ajusta al alcance del registro internacional. Sin embargo, pese a
mostrar su disposicion en ese sentido, algunas delegaciones consideran que en su legislacion
nacional no existe fundamento juridico para que sus Oficinas actten de esa forma.*

25. Lafuncion de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas es clara con respecto a
las limitaciones inscritas como modificacion en virtud de la Regla 25 del Reglamento Comun.
La Regla 27.5) proporciona a las Oficinas un mecanismo para aplicar sus posibles objeciones,
gque se implanté debido a que las Oficinas habian informado a la Oficina Internacional que las
listas de productos y servicios resultantes de una limitacion podian, en su opinién, ser mas
amplias que la lista principal del registro internacional o que el alcance de la proteccion de la
marca en sus territorios.

26. Pese a que esta claro que las Oficinas de las Partes Contratantes designadas tienen
derecho a examinar las limitaciones y determinar si se ajustan al alcance del registro
internacional, una denegacion, de conformidad con el Articulo 5 del Protocolo, debera fundarse
Unicamente en los motivos que se aplicarian a las solicitudes presentadas directamente ante la
Oficina. Algunas delegaciones han indicado que la legislacion de sus Partes Contratantes no
contempla motivos para denegar los efectos de una limitacion; algunas han incluso expresado
que les resulta dificil enviar declaraciones en virtud de la Regla 27.5) debido a esa laguna.

27. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo solicité que la Oficina Internacional proponga que
se introduzcan enmiendas en el Reglamento Comudn que proporcionarian a las Partes
Contratantes designadas un fundamento juridico para denegar los efectos de una limitacién
cuando se considere que no se ajusta al alcance del registro internacional. Dicho fundamento
juridico podria incluirse en las Reglas 17 y 27.5).

CONCLUSIONES

28. A partir de lo expuesto en los parrafos anteriores, puede concluirse lo siguiente:

a) La cuestién de sila funcién de certificacion deberia incluir limitaciones seguira
pendiente hasta que el Grupo de Trabajo alcance un acuerdo.

b) Las Oficinas de origen que prestan asistencia a los solicitantes en la redaccion de
las limitaciones pueden seguir haciéndolo como parte de la funcién de asesoramiento que han
asumido algunas Oficinas.

c) La Oficina Internacional no posee el mandato para controlar la clasificacion de las
indicaciones de productos y servicios que figuran en las designaciones posteriores limitadas.

d) Podria encomendarse a la Oficina Internacional que controle que los productos
y servicios de una designacion posterior limitada se agrupen Unicamente con arreglo a los
nameros correspondientes de las clases que figuran en el registro internacional.

e) Las Partes Contratantes designadas tienen derecho a examinar todas las
limitaciones a fin de determinar si se ajustan al alcance de los registros internacionales y tomar
una decision con respecto a la proteccion de la marca. Ello aseguraria cualquier decision de
esa indole sea adoptada por las autoridades competentes de los territorios de que se trate,
lo cual, a su vez, aumentaria la seguridad juridica.

4 Véase el documento MM/LD/WG/14/7, parrafos 375, 377, 380 y 382.
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ENMIENDAS QUE SE PROPONE INTRODUCIR EN EL REGLAMENTO COMUN

29. Afin de brindar a las Partes Contratantes designadas un fundamento juridico para
denegar los efectos de las limitaciones en los registros internacionales y en las designaciones
posteriores, asi como las limitaciones inscritas como modificacion, se propone enmendar las
Reglas 17y 27. Ademas, a fin de encomendar a la Oficina Internacional que controle que los
productos y servicios en una designacion posterior limitada se agrupen Unicamente con arreglo
a los numeros correspondientes de las clases que figuran en el registro internacional,

se propone enmendar la Regla 24.

30. Podria enmendarse la Regla 17.2) al afiadir un nuevo inciso (ivbis) que contemple la
posibilidad de que la notificacion de una denegacién provisional incluya una declaracion relativa
a los efectos de una limitacion en una solicitud internacional. De conformidad con la

Regla 24.9), esta disposicion se aplicaria también a las designaciones posteriores.

31. Laenmienda permitiria a las Partes Contratantes denegar los efectos de una limitacion
en un registro internacional o en una designacion posterior si los productos y servicios
enumerados en la limitacién no figuran en la lista principal en el registro internacional. La Parte
Contratante deberia especificar si la declaracion se refiere a todos los productos y servicios que
figuran en la limitacion o solamente a algunos de ellos.

32. Sila declaracion se refiere inicamente a algunos de los productos y servicios que figuran
en la limitacién, la Parte Contratante podria optar por otorgar proteccién a los productos y
servicios restantes, siempre y cuando no haya motivos de denegacion. Una declaracion en la
gue se niega la totalidad de los efectos de la limitacion podria dar lugar a una denegacion total,
dado que no estaria claro para qué productos y servicios se solicita proteccion.

33. Ademas, con respecto a la Regla 24 se propone:

a) enmendar el parrafo 3.a), mediante la incorporacion de un nuevo inciso (ivbis) en el
gue se exija que la lista limitada en una designacion posterior se agrupe Unicamente con
arreglo a los nimeros correspondientes de las clases que figuran en el registro internacional;

b) enmendar el parrafo 5.a), mediante la eliminacion de todas las referencias al control
por la Oficina Internacional de la clasificacion de las designaciones posteriores limitadas; y

c) enmendar el parrafo 5.d), a fin de limitar los efectos de una irregularidad no
subsanada relativa al requisito del nuevo péarrafo 3.a)ivbis) a los productos y servicios
afectados por esa irregularidad.

34. Por ultimo, se propone incluir en la Regla 27.5)b)i) una posibilidad similar a la que se
propone mas arriba para la Regla 17, la de brindar a las Partes Contratantes un fundamento
juridico para denegar los efectos de una limitacién inscrita como modificacién.

35. Las enmiendas propuestas aclaran las funciones en lo que atafie al alcance de la
proteccion en las Partes Contratantes designadas de un registro internacional que contiene una
limitacion, sin imponer nuevas obligaciones a los solicitantes, titulares u Oficinas. Sin embargo,
dado que la Oficina Internacional tendria que realizar un examen de sus procesos internos, se
sugiere que las enmiendas propuestas entren en vigor el 1 de febrero de 2019.

36. Se invita al Grupo de Trabajo a:

i) examinar las propuestas
formuladas en los péarrafos 27
a 33 del presente documento;

y
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ii) recomendar a la
Asamblea de la Union de
Madrid las enmiendas
propuestas de las

Reglas 17, 24y 27 del
Reglamento Comun, segun
constan en el Anexo del
presente documento o con
modificaciones, y que la fecha
de su entrada en vigor sea
el 1 de febrero de 2019.

[Sigue el Anexo]
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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

Reglamento Comun del Arreglo de Madrid

relativo al Registro Internacional de Marcas

y del Protocolo concerniente a ese Arreglo
(texto en vigor el 1 de febrero de 2019)

[..]

Regla 17
Denegacion provisional

[...]

2) [Contenido de la notificaciébn] En una notificacion de denegacion provisional
figuraran o se indicaran

[...]

(ivbis) cuando la designacién de una Parte Contratante en un registro internacional
contenga una limitacion de los productos y servicios, podra declararse en la notificacion de
denegacion provisional que la limitacién no surte efecto en esa Parte Contratante y se indicaran
los motivos. Esa declaracién tendra como efecto que, con respecto a dicha Parte Contratante,
la_limitacion no _se aplicarda a los productos y servicios afectados por la declaracion. La
declaracion incluida en la denegacion provisional debera indicar los motivos por los cuales la
limitacidn no surte efecto, incluyendo, entre otros, el hecho de que los productos y servicios
enumerados en la limitacidon no estén incluidos en la lista de productos y servicios que figuran
en el registro internacional. Si la declaracién no afecta a todos los productos y servicios a los
que se refiere la limitacién, deberé indicar aquellos gue son afectados por la declaracion o los
que no son afectados por ella.

[.]

Regla 24
Designacion posterior al registro internacional

[..]

3) [Contenido] a) Con sujecion a lo estipulado en el parrafo 7.b), en la designacion
posterior figuraran o se indicaran aparte
iv)  cuando la designacion posterior se refiera a la totalidad de los productos

. . . I | : I .. 1

ivbis) cuando la designacion posterior se refiera Unicamente a una parte de

los productos vy servicios enumerados en el registro internacional en cuestion, los productos vy
servicios limitados, que se agruparan Unicamente con arreglo a los ndmeros correspondientes
de las clases de la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios que figuran en el
registro internacional,

[.]

[..]
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'5) [Irregularidades] a) Si la designacion posterior no cumple los requisitos exigibles, la
Oficina Internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el péarrafo 10), notificara ese hecho al
titular y, si la designacién posterior fue presentada por una Oficina, a ésta. Cuande—la

c) No obstante lo dispuesto en los apartados a) y b), cuando no se cumplan los
requisitos establecidos en lesel parrafos 1.b) o ¢) e-3-b}}-en relacion con una o mas de las
Partes Contratantes designadas, se estimara que en la designacion posterior no figura la
designacion de esas Partes Contratantes, y se reembolsaran los complementos de tasa o las
tasas individuales ya abonados en relacibn con esas Partes Contratantes. Cuando los
requisitos establecidos en lesel péarrafos 1)b) o c) e-3)b}y-no se cumplan en relacién con
ninguna de las Partes Contratantes designadas, se aplicara el apartado b).

d) No obstante lo dispuesto en el apartado b), cuando la irregularidad relativa al
requisito _prevista—previsto _en la—dltima—frase—delapartado—el parrafo 3)a)ivbis) no sea
subsanada, se considerara que la designacion posterior no contiene los productos y servicios
afectados por la irreqularidad en cuestion.

[..]

Regla 27
Inscripcidn y notificacion de una modificacion o de una cancelacion; fusion de registros
internacionales; declaracion de que un cambio de titularidad o una limitacion no tiene efecto

5) [Declaracion de que una limitacion no surte efectos] a) [...]
b)  En la declaracién mencionada en el apartado a) se indicaran
i) las razones por las que la limitacion no surte efectos, en particular, el
hecho de gue los productos y servicios enumerados en la limitacién no estén incluidos en la
lista de productos y servicios gue figura en el registro internacional o en una limitacién inscrita
anteriormente o por aquellos respecto de los que se protege la marca en la Parte Contratante

designada.
[...]

[Fin del Anexo y del documento]

Regla 24.5) aprobada por la Asamblea de la Union de Madrid. Véanse los documentos: MM/A/49/3, Anexo Il
y MM/A/49/5, parrafo 17.
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