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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 (denominado en lo sucesivo “el Grupo de Trabajo”) se reuni6 en
Ginebra del 2 al 6 de julio de 2018.

2.  Estuvieron representadas en la reunion las siguientes Partes Contratantes de la Union de
Madrid: Alemania, Antigua y Barbuda, Argelia, Armenia, Australia, Austria, Belarus, China,
Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Eslovenia, Espafia, Estados Unidos de América, Estonia,
ex Republica Yugoslava de Macedonia, Federacién de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia,
Ghana, Grecia, Hungria, India, Indonesia, Iran (Republica Islamica del), Israel, Italia, Japon,
Kenya, Lituania, Marruecos, México, Mozambique, Noruega, Nueva Zelandia, Oman,
Organizacién Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Polonia, Portugal, Reino Unido,
Republica Arabe Siria, RepUblica Checa, Republica de Corea, Republica de Moldova,
Rumania, Singapur, Sudan, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquia, Unién Europea (UE),
Uzbekistan, Zimbabwe (56).

3. Estuvieron representados en calidad de observador los siguientes Estados:
Arabia Saudita, Argentina, Bangladesh, Canada, Emiratos Arabes Unidos, Jordania, Kuwait,
Malawi, Malta, Nigeria, Pakistan, Seychelles, Sri Lanka, Trinidad y Tabago (14).

4.  Participaron en la reunion, en calidad de observadores, los representantes de las
siguientes organizaciones intergubernamentales internacionales: Organizacién de Propiedad
Intelectual del Benelux (BOIP), Organizacién Mundial del Comercio (OMC) (2).
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5. Participaron en la reunion, en calidad de observadores, los representantes de las
siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: American Intellectual Property
Law Association (AIPLA), 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), Chartered Institute of
Trade Mark Attorneys (CITMA), Japan Intellectual Property Association (JIPA), Japan Patent
Attorneys Association (JPAA), Japan Trademark Association (JTA), MARQUES — Asociacion de
Titulares Europeos de Marcas) (11).

6. Lalista de participantes figura en el Anexo Il del presente documento.

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DIiA: APERTURA DE LA SESION

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

8.  El director general inform6 que, desde la reunion anterior del Grupo de Trabajo, Tailandia,
Indonesia y Afganistan se han adherido al Sistema de Madrid, lo que eleva el nimero de Partes
Contratantes a 101 miembros que abarcan 117 paises; asimismo, sefialé que ha habido un
interés cada vez mayor por parte de los posibles miembros, y dijo que se prevé una mayor
expansion del Sistema de Madrid y una ampliacién de su cobertura geografica en los proximos
dos o tres afios.

9. En cuanto a la utilizacion del Sistema de Madrid por sus miembros actuales, el director
general dijo que en 2017 se experiment6 un crecimiento considerable, ya que el nimero de
solicitudes ha aumentado un 5%, con 56.200 solicitudes internacionales presentadas en 2017,
y afladié que se prevé una tasa de crecimiento de aproximadamente el 4% para 2018.

Por cuarto afio consecutivo, los Estados Unidos de América presentaron el mayor nimero de
solicitudes de registro, seguidos de cerca por Alemania, China, Francia y el Reino Unido. En
cuanto a la distribucién geografica general de las solicitudes, el director general observé que
los paises europeos siguen siendo los principales solicitantes, que presentan alrededor del
60% de las solicitudes, y que las solicitudes presentadas en Asia aumentaron alrededor del
17,5%, con la tasa de crecimiento mas elevada en términos de utilizacion del sistema que tiene
lugar en China, donde las solicitudes aumentaron un 36%, y en la Federacion de Rusia, donde
las solicitudes aumentaron un 24%. El director general también indicé que la Unién Europea
fue la Parte Contratante méas designada, seguida de China y los Estados Unidos de América.

10. En cuanto a los avances en el Sistema de Madrid y en la Oficina Internacional, el director
general dijo que reconoce que han mejorado considerablemente el volumen de trabajo
atrasado y los tiempos de tramitacion, que se han reducido hasta un nivel aceptable. En lo que
respecta a la plataforma de tecnologias de la informacion (TI), el director general sefialé que
las antiguas herramientas de seguimiento de la OMPI —-ROMARIN, Madrid E-Alert y Madrid
Real-Time Status— han sido sustituidas por Madrid Monitor, una nueva y mas agil herramienta
de seguimiento integrada que esta dando muy buenos resultados y ofrece acceso a la Gaceta
de la OMPI de Marcas Internacionales (la “Gaceta de la OMPI"), permitiendo el seguimiento de
los registros internacionales. El director general sefialé6 ademas que una nueva e importante
iniciativa para la Organizacion en los préximos tres afios seria una nueva plataforma de Tl para
el Sistema de Madrid.

11. El director general sefial6é que la Mesa Redonda del Grupo de Trabajo del Sistema de
Madrid brindara a la Oficina Internacional la oportunidad de recabar la opinion de los
participantes acerca de varios asuntos concernientes a la evolucion del Sistema de Madrid en
el interés de las Oficinas y de los usuarios. En cuanto al préximo debate sobre la ampliacién de
los idiomas de trabajo del Sistema de Madrid, el director general hizo referencia al régimen
linglistico del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT)) y alent6 el debate en
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torno al equilibrio entre las necesidades de los usuarios y el objetivo de que el Sistema de
Madrid sea un sistema verdaderamente mundial, por una parte, y los efectos financieros y
practicos que supone la ampliacion de los idiomas de trabajo para sus miembros, por otra
parte.

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

12. EI Sr. Steffen Gazley (Nueva Zelandia) fue elegido por unanimidad presidente del Grupo
de Trabajo, el Sr. Geoffrey Muchai Ramba (Kenya) y el Sr. Pedro Damian Alarcén Romero
(México) fueron elegidos por unanimidad vicepresidentes.

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

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

14. El presidente dio las gracias a los participantes por su eleccién y al director general por
sus observaciones iniciales.

15. El Grupo de Trabajo aprobé el proyecto de orden del dia, con exclusion del
punto 10 (documento MM/LD/WG/16/1).

16. El Grupo de Trabajo tom6 nota de que el informe de la decimoquinta reunion
del Grupo de Trabajo fue aprobado por via electrénica.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIiA: SUSTITUCION

17. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/16/2.

18. La Secretaria presento el documento MM/LD/WG/16/2 y sefial6 que se habia debatido la
cuestidn de la sustitucion, bien en el Grupo de Trabajo o en la Mesa Redonda, desde 2010, y
reconocié que, en la reunion anterior, el Grupo de Trabajo acordé provisionalmente las
propuestas de modificacion de la Regla 21 del Reglamento Comun del Arreglo de Madrid
relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo
(denominados en lo sucesivo “el Reglamento Comun”), “el Arreglo” y “el Protocolo™) y en un
nuevo punto 7.8 de la Tabla de tasas. La Secretaria indicd que las modificaciones acordadas
provisionalmente especifican los principios que rigen la sustitucion y prevén un procedimiento
facultativo centralizado de presentacion de solicitudes para pedir a las Oficinas que tomen nota
de conformidad con el Articulo 4bis.2) del Protocolo. La Secretaria recordd que el Grupo de
Trabajo pidi6 a la Oficina Internacional que preparase, para su 16.2 sesion, en un documento
en el que se indique una fecha para la entrada en vigor de la Regla 21 modificada del
Reglamento Comun y se proponga una cuantia de la tasa que deberéa especificarse en el
nuevo punto 7.8 de la Tabla de tasas. La Secretaria recorddé ademas que, durante la anterior
reunién del Grupo de Trabajo, algunas delegaciones informaron de que habria que enmendar
su legislacion interna para permitir ese procedimiento centralizado. La Secretaria también
observé que no se ha llegado a un acuerdo sobre el tiempo necesario para la posible ejecucion
de las modificaciones propuestas, pero gue hay estimaciones que van de dos a 10 afios. La
Secretaria se refirié a la decision adoptada por la Asamblea de la Unién de Madrid de aprobar
la asignacion de fondos para el desarrollo de una nueva plataforma de Tl centrada en el cliente
e indic6 que, dado que la labor sobre la plataforma de Tl estara pronto en marcha, seria
aconsejable aplazar la introduccién de nuevos procesos automatizados hasta después del
despliegue de dicha plataforma y hasta que el Grupo de Trabajo haya acordado el tiempo
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necesario para aplicar las modificaciones. Sin embargo, la Secretaria invité al Grupo de Trabajo
a que estudiara la posibilidad de aclarar los principios fundamentales de la sustitucion en la
Regla 21, a fin de dar orientacion a los titulares de marcas y a las oficinas sobre la sustitucion,
sin modificar el procedimiento actual.

19. El presidente declar6 que las tres cuestiones objeto de debate son: i) el tiempo necesario
para que las Partes Contratantes apliquen las modificaciones de la Regla 21, que figuran en los
parrafos 1 a 5 del documento MM/LD/WG/16/2; i) la fecha de entrada en vigor propuesta, que
abarca los parrafos 6 a 12 del mismo documento; vy iii) una propuesta de modificacién de la
Regla 21 para incluir inicamente la aclaracion de los principios de la sustitucién, sin modificar
el procedimiento actual. El presidente cedio el uso de la palabra a las delegaciones para
formular comentarios sobre la primera cuestion, el tiempo necesario para que las Partes
Contratantes puedan aplicar las modificaciones de la Regla 21.

20. Ladelegacion de Nueva Zelandia estim6 que, habida cuenta de la aplicacion de la
divisién en febrero de 2019, la aplicacion de un sistema centralizado se deberia llevar a cabo
en los dos afos siguientes.

21. Ladelegacion de la Unién Europea, haciendo uso de la palabra en nombre de sus
Estados miembros, apoy0 la continuacion de los debates en pos de una practica armonizada
en lo que respecta al alcance de la sustitucion, pero tomo nota con pesar de que la Secretaria
no ha adoptado ninguna postura sobre las dos cuestiones pendientes tras la 15.2 sesion del
Grupo de Trabajo. La delegacion dijo que reconoce que la Oficina Internacional revisara
exhaustivamente todos sus servicios del Sistema de Madrid con miras a crear una plataforma
integral centrada en el cliente, pero indicd que no esta de acuerdo con la opinién de que seria
prematuro recomendar una posible fecha de entrada en vigor de las propuestas de
modificacion de la Regla 21 o una cantidad para el nuevo punto 7.8 de la Tabla de tasas. La
delegacion dijo que espera que la Oficina Internacional esté en condiciones de formular
sugerencias provisionales sobre ambas cuestiones en la préxima reunion del Grupo de
Trabajo, junto con las propuestas de modificaciéon de la Regla 21 del Reglamento Coman.

22. Ladelegacion de Italia dijo que es importante que la Oficina Internacional tenga lista la
nueva plataforma de Tl antes de que pueda formularse cualquier comentario sobre el tiempo
necesario para la entrada en vigor de las modificaciones de la Regla 21.

23. El presidente, tras sefalar que no se formularon mas observaciones sobre los parrafos 1
a 5 del documento, cedi6 el uso de la palabra a las delegaciones para que formularan
observaciones sobre el resto del documento.

24. La delegacion del Japén declard que, desde la perspectiva de los usuarios, los debates
sobre una serie de principios que rigen la sustitucion de los registros nacionales o regionales
gue podrian seguir todos los miembros no deberian aplazarse hasta que se ponga en marcha
un mecanismo centralizado de presentacion de solicitudes de caracter facultativo.

25. La delegacion de la Republica de Moldova expreso su apoyo a la posibilidad de solicitar
una tasa de sustitucion y de incorporar los principios que rigen el procedimiento de sustitucion.
La delegacion manifestd su preferencia por una interpretacion flexible de los productos y
servicios, en lo que respecta al alcance de la sustitucion, como se indica en el parrafo 13.iii) del
documento.

26. La delegacion de Nueva Zelandia declaré que, habida cuenta del escaso himero de
solicitudes de sustitucién recibidas y a la luz de las mejoras en Tl que ha de realizar la OMPI,
la puesta en marcha de un mecanismo centralizado de presentacion de solicitudes no es
urgente. No obstante, la delegacion afadio que los debates no deben aplazarse
indefinidamente y convino en que las modificaciones de la Regla 21 se examinen en la
siguiente reunion del Grupo de Trabajo.
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27. Ladelegacion de Suecia, refiriéendose al parrafo 13.iii) del documento, pidi6 a la
Secretaria que siga formulando observaciones sobre el alcance de la sustitucion y, en
particular, que aclare el significado de la sustitucion parcial. La delegacion dijo que, en virtud de
una interpretacion flexible del Articulo 4bis.2) del Protocolo, es evidente que seria posible
sustituir un registro nacional de, por ejemplo, “vinos”, de la clase 33, por un registro
internacional de “bebidas alcohdlicas”; y, en ese caso, el alcance de la sustitucion seria “vinos”
porque todos los productos del registro nacional estarian cubiertos por el registro internacional.
La delegacion cuestion6 que un registro nacional que abarque, por ejemplo, los productos de
las clases 18 y 25 pueda sustituirse por un registro internacional que abarque productos y
servicios de las clases 18, 25y 42. La delegacion pregunté si, en ese caso, habra una
sustitucién parcial de las clases 18 y 25 y si eso supondra que los productos de esas clases
gocen de la misma fecha de prioridad que en el registro nacional mientras que los servicios de
la clase 42 tengan como fecha de prioridad la fecha del registro internacional. La delegacion
puso en cuestién que un registro nacional que contenga productos y servicios en las clases 18,
25 y 42 pueda sustituirse por un registro internacional que contenga productos de las clases 18
y 25 Unicamente, y pregunto si, en ese caso, seria posible suprimir la clase 42 del registro
nacional para hacer posible la sustitucion.

28. Ladelegacion de Israel indico que, desde que se adhirié al Sistema de Madrid en 2010,
Israel habia recibido 20 peticiones de tomar nota de la sustitucién. La delegacion sefial6é que,
al tomar nota de la sustitucién, la Oficina de Israel examind los tres principios expuestos en el
parrafo 13 del documento, a saber, la fecha efectiva de la sustitucion, el momento de la
solicitud y la coexistencia de los registros nacionales e internacionales. En cuanto al alcance de
la sustitucidn, tal como se establece en el Articulo 4bis.2) del Protocolo, la delegacién dijo que
la Oficina exige que todos los productos y servicios que figuran en el registro nacional estén
incluidos en el registro internacional. O, en otras palabras, si bien el alcance del registro
internacional puede ser mas amplio que el del registro nacional, no es posible lo contrario.

La delegacion dijo que la sustitucion parcial beneficiaria a los usuarios e indicé que Israel
considerard la posibilidad de introducir cambios en su legislacion si se prevé explicitamente
una sustitucion parcial en el Reglamento Comun.

29. Ladelegacion de Espanfia, refiriéndose al parrafo 13.iii) del documento, y a la
interpretacion de la expresion “los productos y servicios en el registro seran iguales o
equivalentes a los comprendidos en el registro internacional”, cuestiond el significado de la
palabra “equivalente “ y declar6 estar a favor de una interpretacion estricta del Articulo 4bis.2)
del Protocolo y, por lo tanto, necesita conocer el alcance exacto del término “equivalente”.

30. La delegacion de Alemania se refirié a un ejemplo de sustitucion parcial que figura en un
documento examinado en la anterior reunion del Grupo de Trabajo y record6 que, en ese
ejemplo, un registro nacional que abarca “prendas de vestir, calzado y articulos de
sombrereria”, en la clase 25, podria ser sustituido por un registro internacional que abarque
Unicamente “prendas de vestir” y, en ese caso, el registro nacional seria mas amplio que el
registro internacional, aunque la sustitucion parcial tendria lugar ya que ambos registros
abarcan “prendas de vestir”. Sin embargo, la delegacion dijo entender del parrafo 100,03 de la
Guia del registro internacional de marcas en el marco del Arreglo de Madrid y del Protocolo de
Madrid publicado por la OMPI, que el registro internacional no tiene que tener una lista idéntica
de productos y servicios y que, si bien esa lista puede tener un alcance mas amplio, no puede
ser mas restringida. A ese respecto, la delegacion expresé su apoyo a las opiniones
formuladas por la delegacion de Suecia y solicito méas aclaraciones sobre la sustitucion parcial.
En cuanto a la aplicacion, la delegacion indic6 que, si bien Alemania no necesita modificar su
legislacion nacional, esperara hasta que la Oficina Internacional elabore un sistema
centralizado de presentacién de solicitudes para seguir formulando observaciones sobre los
cambios en el sistema de Tl de la Oficina Alemana y sobre el calendario para su aplicacion.
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31. Ladelegacion de Colombia declar6 que modificar la Regla 21 para reflejar los principios
del péarrafo 13.iii) del documento permitira avanzar en la armonizacion de las préacticas de
sustitucion sin necesidad de introducir cambios significativos en los sistemas de Tl de la Oficina
Internacional y las Partes Contratantes. No obstante, la delegacion dijo que es importante
aclarar los puntos planteados por las delegaciones de Espafia y Alemania, de modo que todos
puedan compartir la misma interpretacion.

32. Ladelegacion de China declaré que el alcance de los productos y servicios en el registro
nacional deberia ser equivalente, o al menos muy similar, al del registro internacional.

33. Ladelegacion de Cuba manifesté su acuerdo con los principios enunciados en el
parrafo 13.ii) del documento y propuso que la Oficina Internacional presente un documento en
el que se propongan posibles modificaciones de la Regla 21 del Reglamento Comun a fin de
reflejar esos principios y que sea examinado en la proxima reunién del Grupo de Trabajo.

34. El representante de la INTA afirmd que, por las razones expuestas por la Oficina
Internacional en el documento, podria llevar cierto tiempo fijar una fecha para la aplicacion de
un mecanismo centralizado de presentacion de solicitudes y sefialé que el director general de
la OMPI habia hecho referencia a una plataforma de Tl que se elaboraria en los proximos
afos. No obstante, el representante dijo que ese proyecto no debe retrasar la entrada en vigor
de las modificaciones de la Regla 21, que incorporan los principios enunciados en el parrafo 13
del documento, o, por lo menos, tales principios en los puntos a i) ii) y iv) de dicho parrafo,
respecto del cual se lleg6é a un amplio consenso en la anterior reunion del Grupo de Trabajo y
respecto del cual se ha acordado en principio una nueva redaccion. El representante de la
INTA pregunté si esa redaccién acordada podria recomendarse para la aprobacion por la
Asamblea de la Union de Madrid en su proximo periodo de sesiones en lugar de esperar otro
afo para su aprobacion.

35. Ladelegacion de ltalia sefialé que Italia ha recibido solo cinco peticiones de tomar nota
de la sustitucién en los ultimos 20 afios, pero afiadié que sigue con interés el debate sobre las
propuestas de modificacion de la Regla 21 del Reglamento Comun y sobre el posible cambio
en la Tabla de tasas con un nuevo punto 7.8. La delegacién record6 que, en 2013, la Oficina de
Italia respondié a un cuestionario sobre la sustitucion que se habia enviado a las Partes
Contratantes y sefialo que, desde entonces, el Grupo de Trabajo habia estado debatiendo
acerca de la posibilidad de ofrecer a los usuarios un mecanismo facultativo de presentacion de
solicitudes y que esos debates habian dado lugar a progresos y la identificacion de los cuatro
principios especificados en el parrafo 13 del documento. La delegacion manifesté su acuerdo
con los principios enunciados en los puntos i) y ii) de dicho parrafo, pero, con respecto al
principio mencionado en el punto iii), la Oficina Italiana aplicé una interpretacion literal del
Articulo 4bis.2) del Protocolo, lo que significa que la Oficina exige que los productos y servicios
afectados por la sustitucion sean equivalentes a los previstos en el registro internacional. La
delegacion informé de que Italia nunca ha recibido una peticidn de sustitucién parcial. En
cuanto a las tasas, la delegacién dijo que la Oficina italiana no exige el pago de tasas
adicionales especificas para la sustitucion, sino solo un timbre fiscal de 16 euros para que la
peticién tomara nota.

36. La delegacion de los Estados Unidos de América dijo que reconoce la necesidad y la
utilidad de la sustitucion y expreso su deseo de encontrar una solucion. Afadié que también
reconoce los problemas a los que se enfrentan otros miembros en relacién con las
denegaciones que se emitian sobre la base de la doble proteccién. Sin embargo, la delegacion
dijo que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) considera
gue las designaciones en registros internacionales son distintas de las solicitudes nacionales y
no se enfrentan a un problema de doble proteccion al tomar nota de la sustitucion. La
delegacion informo de que se exigira a los Estados Unidos de América a realizar cambios
significativos si se aprueban las modificaciones propuestas. La delegacion explicé que su
sistema se basa en el entendimiento de que el registro internacional no tiene efecto en los
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Estados Unidos de América hasta que se haya concedido proteccion juridica a ese registro y,
en consecuencia, la USPTO espera hasta que el registro internacional esté registrado en los
Estados Unidos de América antes de tomar nota de la sustitucion. La delegacion indicé ademas
gue, si se recibe una peticion de sustitucion antes de que se conceda la proteccion al registro
internacional, esa peticién no se tramitara hasta que se registre la extension de la proteccién en
los Estados Unidos de América. La delegacion indicé que los Estados Unidos de América
recibieron entre 15 y 20 solicitudes de sustituciéon al afio, y que la puesta en marcha de un
sistema centralizado obligaria a introducir varios cambios en el sistema de Tl de la Oficina. La
delegacioén sefialé que la fecha en la que surte efecto la sustitucion es una preocupacion real
porque se necesitara modificar la legislacion y, en cambio, propuso que el Grupo de Trabajo
examine otras propuestas para abordar el problema de la doble proteccion, como, por ejemplo,
una disposicion del Reglamento Comun en la que se establezca que los registros
internacionales estén separados de las solicitudes nacionales a los efectos de la sustitucion.
Por ultimo, con respecto a los productos y servicios, la delegacion dijo que, si bien los Estados
Unidos de América tienen una interpretacion literal del Articulo 4bis.2) del Protocolo, no se
opondréan a la sustitucion parcial.

37. Ladelegacion de la Republica de Corea expreso su apoyo a las enmiendas propuestas,
ya que beneficiarian a los usuarios, y dijo que espera que surtan efecto de manera oportuna.
Sin embargo, dado el tiempo necesario para desarrollar la nueva plataforma de Tl de la OMPI,
la delegacién dijo que seria conveniente esperar hasta que los miembros, incluida la Republica
de Corea, estuvieran preparados para el cambio. La delegacion subray6 que, si las tasas son
inevitables, las sumas deben ser lo mas bajas posible.

38. Ladelegacion de Suiza declar6 que las propuestas que figuran en los parrafos 4 a 6 del
documento no plantean problema alguno para Suiza y afiadié que, si bien en Suiza se acepta
la sustitucion parcial, la Oficina de Suiza recibio pocas solicitudes de sustitucion, tan solo entre
cuatro y cinco al afio. La delegacién expresé su preferencia por la pronta aprobacion de las
modificaciones, ya que la cuestion se ha estado debatiendo durante algin tiempo.

39. El presidente observé que se habia llegado a un acuerdo sobre el aplazamiento de la
puesta en marcha de un mecanismo centralizado de presentacion de solicitudes y sugirié que
las cuestiones pendientes sobre los principios fundamentales y sobre el alcance de la
sustitucién se examine en la siguiente sesion.

40. La delegacion de Suecia manifestd su acuerdo con la propuesta del presidente.

41. La delegacién de Alemania se pregunto si la redaccion propuesta de la Regla 21 no se
habia acordado ya en la sesion anterior y, en ese caso, las Unicas dos cuestiones objeto de
debate son la cuantia de la tasa y la fecha de entrada en vigor. La delegacion también se
pregunto si el debate se limita a la tasa adeudada a la OMPI o si incluye los honorarios de las
Oficinas.

42. El presidente aclaré que la redaccién de la Regla 21 solo se habia acordado
provisionalmente en la sesion anterior y que algunas delegaciones todavia tenian preguntas
sobre el alcance de la sustitucion. El presidente confirmé que los debates se limitaran a la tasa
adeudada a la OMPI para presentar una peticidn centralizada a las Oficinas a fin de que tomen
nota de la sustitucion.

43. La delegacién de Suiza expreso su apoyo a los comentarios formulados por la delegacién
de Alemania y dijo que entiende que la Unica cuestion que queda parcialmente abierta es si la
sustitucion serd total o parcial.

44. El presidente reiter6 que se habia llegado a un acuerdo para aplazar la puesta en marcha
de un mecanismo centralizado de presentacion de solicitudes, sefial6 que se han planteado
cuestiones sobre el alcance y la fecha efectiva de la sustitucion y recordé que también se ha
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mencionado la necesidad de revisar la legislacion interna de algunas Partes Contratantes.
En consecuencia, el presidente sugirié, como mejor manera de avanzar, que en la préxima
reunion del Grupo de Trabajo se siga debatiendo sobre la base de un nuevo documento en
el que se examinen las cuestiones que se han estado examinando.

45. Larepresentante de MARQUES acogi6 con agrado la opcion de un archivo centralizado y
un entendimiento comun de la norma relativa a la sustitucion. Sin embargo, el representante
pidié que se avanzara lo antes posible sobre esa cuestion, dado que se lleva debatiendo
durante mucho tiempo.

46. El Grupo de Trabajo pidi6 a la Secretaria que prepare un nuevo documento a fin
de examinarlo en su préxima reunion:

i) en el que se aclaren los principios que rigen la sustitucion, como el alcance
de la sustitucion y la fecha en que surte efecto; y

ii) en el que se formulen propuestas de modificacion de la Regla 21 del
Reglamento Comun sobre la base de esos principios.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIiA: TRANSFORMACION

47. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/16/3.

48. La Secretaria declar6 que la finalidad de la transformacién, nuevo tema de debate, es
mitigar las consecuencias de la cancelacion de un registro internacional solicitado por la Oficina
de origen debido a la cesacién de los efectos de la marca de base, permitir al titular obtener la
proteccion continua de la marca presentando solicitudes nacionales ante las Oficinas de las
Partes Contratantes designadas con antelacion dentro de un plazo especifico. La Secretaria
afadio que la fecha de presentacion de la nueva solicitud (de transformacion) sera la fecha del
registro internacional o la fecha de la designacién posterior, en su caso. La Secretaria record6
gue no existen disposiciones sobre la transformacién en el Reglamento Comun, y afiadié que,
aparte de los requisitos minimos para la solicitud de transformacién establecida en el

Articulo 9quinquies del Protocolo, la transformacion ha de ser resuelta Unicamente por la Parte
Contratante interesada. La Secretaria indic6 que, si bien el procedimiento de transformacién
deberia ser valioso para los usuarios, la informacion recibida de las Oficinas revela que el
procedimiento no suele utilizarse porque los usuarios consideran que es costoso, complejo y
engorroso, algunos de ellos también indicaron que algunas oficinas no han aplicado todavia
disposiciones que permiten la transformacién y que a menudo les resulta mas facil presentar
una nueva solicitud en lugar de tratar de aprovechar la transformacion. La Secretaria record6
gue, en ese contexto, los usuarios han pedido al Grupo de Trabajo que examine la forma en
gue el procedimiento podria simplificarse y ser mas facil de utilizar y declar6 que el

documento MM/LD/WG/16/3 contiene una breve resefia del marco juridico en torno a la
transformacion e incluye observaciones formuladas por los usuarios que podrian explicar por
gué la transformacion esta infrautilizada. La Secretaria invité al Grupo de Trabajo a examinar la
forma en que podria mejorarse el procedimiento de transformacion para satisfacer mejor las
necesidades y expectativas de los usuarios.

49. El presidente cedié el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre los
parrafos 1 a 8 del documento y alenté a las delegaciones a que informen sobre los
procedimientos de transformacion en sus respectivas Partes Contratantes, sugiriendo que las
delegaciones también comparten las preocupaciones expresadas por los usuarios.
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50. La delegacion de Noruega sefialé que la Oficina de Noruega recibe un nimero reducido
de solicitudes de transformacion e informo que en la Ley de Marcas de Noruega se especifican
los principales criterios para la transformacién, de conformidad con el Protocolo de Madrid.

La delegacion sefald que Noruega también ha complementado los reglamentos que ofrecen
mas detalles sobre la transformacion y que los examinadores tramitan las solicitudes de
transformacién con arreglo a las directrices y siguen una lista de verificacion. La delegacion
explicd que, si un titular desea transformar un registro internacional en una solicitud nacional, el
titular debe presentar una solicitud estandar de registro de marca directamente ante la Oficina,
y esa solicitud se considerara una solicitud nacional; afiadié que la Oficina de Noruega cobra
una tasa de presentacion estandar y que el formulario de solicitud nacional permite al titular
indicar que la solicitud se esta tramitando como transformacién, asi como proporcionar el
namero y la fecha del registro internacional. La delegacion dijo que la Oficina de Noruega
también solicitara al titular que verifique que el registro internacional ha sido cancelado a
peticién de la Oficina de origen y, si se cumplen todos los criterios, la solicitud de
transformacién se aprobara, lo que dara lugar a que la designacion de Noruega se produzca
primero en un registro internacional y después en una solicitud nacional que porte la misma
fecha de presentacién y los mismos detalles de prioridad que el registro internacional. La
delegacién explico ademas que si se ha concedido proteccién a un registro internacional
cancelado en Noruega antes de la solicitud de transformacion, la Oficina de Noruega registrara
la marca en el registro nacional sin examen, y que las fechas de registro y de prioridad
corresponden a las del registro internacional, el registro se publicara con una indicacion en la
gue se explique que el registro se deriva de la transformacion y que el titular recibira un nuevo
certificado de registro. La delegacion indico que, si el registro internacional se encuentra
pendiente de proteccion en Noruega en el momento de la solicitud de transformacién, la
solicitud de transformacién seguira siendo aprobada, pero la solicitud nacional tendra el mismo
estado pendiente que el registro internacional antes de ser cancelado; afiadié que, por ejemplo,
si el registro internacional ha sido denegado provisionalmente u objeto de una oposicion o
reclamacion de invalidez, lo mismo ocurrira en el caso de la solicitud o el registro nacionales
transformados, que simplemente habran pasado a sustituir el registro internacional cancelado.
La delegacion dijo que acoge con satisfaccion las iniciativas que pueden reducir las
desventajas derivadas del principio de dependencia y que considera que seria beneficioso un
procedimiento de transformacion accesible y eficiente en los diferentes miembros.

51. La delegacion de Nueva Zelandia explicéd que la informacion sobre la transformacion se
publica en el sitio web de la Oficina de Nueva Zelandia y que los titulares pueden solicitar la
transformacion de su registro internacional enviando un mensaje de correo electronico a la
Oficina de Nueva Zelandia; dijo que no se cobrara tasa alguna por ese tipo de peticion y que,
desde el punto de vista del procedimiento, se creara una solicitud nacional que refleje el
registro internacional, y que tanto las fechas de prioridad y de presentacion de la solicitud como
el estado de la marca seran los mismos. La delegacion dijo que, si el registro internacional esta
protegido en el momento de su cancelacién, se registrara la nueva marca nacional, pero si el
registro internacional sigue siendo objeto de examen o se han presentado medidas
procedimentales, tales medidas se transferirian a la marca nacional; afiadié que, por ejemplo,
si se hubiera iniciado un procedimiento de oposicidn sobre el registro internacional, continuaria
con la marca nacional.

52. El presidente, tras sefialar que no se habian formulado mas observaciones sobre los
parrafos 1 a 8 del documento, cedio el uso de la palabra para que se debatiera el resto del
documento.

53. Ladelegacion de Austria, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unién Europea y
sus Estados miembros, dijo que es fundamental que todas las Partes Contratantes del Sistema
de Madrid dispongan de la posibilidad de transformacién. La delegacion subrayé la importancia
de aprovechar los comentarios de los usuarios para determinar algunas mejoras que podrian
introducirse y expresé su apoyo a las recomendaciones que figuran en el parrafo 9 del
documento y sus preocupaciones sobre la recomendacion que figura en el punto iii) de dicho
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parrafo relativo a los costos afiadidos. La delegacion declaré que las Partes Contratantes
deberian poder establecer libremente una tasa para las solicitudes de transformacion, y
expresé su acuerdo con la recomendacién que figura en el parrafo 5 del documento, relativa a
evitar la duplicacion innecesaria de tareas; afiadio que esto ya es una realidad en la Unién
Europea y puso como ejemplo el articulo 24 del Reglamento sobre la marca de la Union
Europea, que contiene disposiciones que estan en consonancia con ese principio.

54. La delegacion de Israel declar6é que en los tres afios anteriores habia habido 30 casos de
transformacion. La delegacion sefialé que Israel cuenta con legislacion especifica relativa a la
transformacion, con arreglo a la cual la Oficina no ha reabierto el plazo de solicitud de examen,
y que una solicitud de Israel recibe el mismo trato que un registro internacional. La delegacién
subray0 la importancia de que el proceso de transformacién sea accesible, detallado y claro
para los usuarios, y afiadié que, en respuesta al documento del Grupo de Trabajo, pide a la
Oficina Internacional que actualice la pagina de la Oficina de Israel en la Base de datos de
paises miembros del Sistema de Madrid. En cuanto al pago de las tasas de transformacion en
Israel, la delegacion indic6 que los solicitantes deben pagar nuevas tasas de solicitud, pero
afiadié que, para proteger a los usuarios y facilitar el uso de la transformacion, Israel esta
dispuesto a reducir las tasas, algo que, sin embargo, llevara tiempo. La delegacion declar6é que
las notificaciones de cesacion de los efectos de marca de base deben tramitarse rapidamente,
tanto por la Oficina de origen como por la Oficina Internacional, de modo que los titulares
puedan presentar las solicitudes de transformacion lo antes posible ante las Oficinas
designadas.

55. Ladelegacion de Francia sefalo que el procedimiento de transformacion de Francia se
basa en las disposiciones del Protocolo de Madrid y no genera ningun problema, afiadié que
esta a favor de las propuestas formuladas en el documento, en particular, las que figuran en los
puntos iv) y v) del parrafo 9 del documento. Sin embargo, la delegacién sefialé que, como la
delegacion de Austria, tiene algunas reservas acerca del punto iii) de dicho parrafo y considera
gue las Oficinas deben permanecer neutrales en lo que respecta a las tasas.

56. La delegacion de Italia inform6 de que Italia prevé la transformacion y que, si bien la
marca que se ha de transformar tiene que abarcar los productos y servicios reivindicados en el
registro internacional, no necesitan ser exactamente los mismos, sino estar cubiertos por el
registro internacional. La delegacion subrayé que, a juzgar por el documento, parece haber
pocas solicitudes de transformacion, tan solo 96 solicitudes presentadas en 2010 y

127 en 2012. La delegacion afiadié que Italia ya ha seguido el procedimiento de transformacion
descrito en el parrafo 7 del documento y de conformidad con el Articulo 9quinquies del
Protocolo. Con respecto al parrafo 9 del documento, la delegacion dijo que sigue dispuesta a
examinar las posibles mejoras del procedimiento de transformacién, pero sefialé que es
aceptable en su estado actual. La delegacién manifesté su acuerdo con la postura expresada
por la delegacion de la Union Europea de que cada Parte Contratante debe seguir siendo libre
de establecer su propia tasa de transformacion de conformidad con su legislacion nacional
siempre que los costos estén en consonancia con los intereses de los usuarios.

57. Ladelegacion de la Republica de Moldova informé de que el pais no habia tenido muchos
casos de transformacién, con un promedio de cuatro a cinco casos al afio. Sin embargo, dijo
gue la transformacion es realmente importante y que se han introducido disposiciones
especiales relativas a la transformacién en su legislacién nacional. La delegacion explicé que el
procedimiento de transformacion descrito por la delegacion de Noruega describe mas o menos
el procedimiento en la Republica de Moldova: los registros internacionales no se vuelven a
examinar; no hay tasa de examen para la solicitud de transformacién; la Unica tasa que el
solicitante debe pagar es la tasa por la solicitud interna; el solicitante tiene que informar a la
Oficina de que la solicitud se ha presentado en virtud de una transformacion; y, aunque la
solicitud no se haya vuelto a examinar, sera nuevamente publicada. La delegacion dijo que los
usuarios estan satisfechos con el procedimiento porque, en la mayoria de los casos, es menos
costoso que presentar una nueva solicitud y que la solicitud transformada adopta la fecha del
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registro internacional. La delegacion expreso6 su apoyo a las opiniones expresadas por las
delegaciones de la Unién Europea y de Italia sobre el hecho de que cada Parte Contratante
debe examinar sus costos para garantizar que el sistema sea asequible; afiadié que, en su
opinidn, los debates sobre el procedimiento de transformacion deberian continuar para tener un
enfoque coherente, pero que cada Parte Contratante debe seguir sus propios procedimientos
de transformacién con arreglo a su legislacion.

58. La delegacion de Colombia declaré que dispone de los reglamentos necesarios en vigor
para la transformacion, siguiendo los mismos principios descritos por otras delegaciones.

La delegacion explicd que no vuelve a examinar las solicitudes de transformacion debido a que
ya se han examinado, y expresé su acuerdo con las opiniones compartidas por la delegacién
de Israel, en el sentido de que cada Oficina establezca el procedimiento de transformacion.

La delegacion dijo que examinara la informacion contenida en el documento y que, Si
introdujera modificaciones en su practica, actualizaria la informacién de la Oficina de Colombia
en la Base de datos de paises miembros del Sistema de Madrid.

59. Ladelegacion de la Republica de Corea declar6 que la transformacion protege al titular
de un registro cancelado y reduce el riesgo de un ataque central; dijo que seria mejor debatir el
motivo fundamental de la transformacién. Mientras tanto, la delegacién sugirié una reduccion
de las tasas de transformacion para aliviar la carga que soporta el titular e informé de que la
Republica de Corea no cobra ninguna tasa por la transformacion.

60. La delegacion del Japon dijo que, desde la perspectiva del usuario, mejorar el
procedimiento de transformacion aumentara la facilidad de uso del Sistema de Madrid. Afiadié
gue las recomendaciones sugeridas en el parrafo 9 del documento le parecen utiles.

La delegacion confirmé que la Oficina del Jap6n ya ha proporcionado informacion sobre su
procedimiento de transformacion y las tasas que se mostraran en la Base de datos de paises
miembros del Sistema de Madrid.

61. El representante de la INTA manifesté su acuerdo con las recomendaciones que figuran
en el parrafo 9 del documento y dijo que le complace oir que las delegaciones que habian
opinado sobre la cuestion hayan apoyado o descrito procedimientos que siguen esas
recomendaciones. El representante de la INTA dijo que considera alentador el nUmero de
Partes Contratantes que no cobran por la transformacion y que estan dispuestas a establecer
una tasa especial 0 a reducir dicha tasa, teniendo en cuenta que ya se han realizado parte o la
totalidad del trabajo. El representante afiadié que desea pedir a todas las Partes Contratantes
que consideren que, en realidad, ya se ha pagado una tasa de presentacion en el
procedimiento internacional.

62. El representante de la JIPA manifestd su acuerdo con las mejoras propuestas en relacion
con el procedimiento de transformacion, las cuales iran en beneficio de los usuarios, en
particular, si las Partes Contratantes proporcionan informacion mas detallada sobre la forma en
gue se tramitan las solicitudes de transformacion mediante la Base de datos de paises
miembros del Sistema de Madrid.

63. Larepresentante de MARQUES dijo que le complace oir que las cifras de
transformaciones son bajas y sefialé que, dado que la transformacion sigue a la cancelaciéon de
la marca de base, bien por ataque central, oposicidn o u omision involuntaria de renovacion,
cuanto mas se pueda hacer para eliminar todo lo negativo que conlleva la transformacion,
mejor. El representante indicé que, como representante de la INTA, también se siente alentado
por los debates y sefialdé que: si bien los miembros deben tener la libertad de decidir sobre su
propio procedimiento y es conveniente obtener informacién detallada sobre el procedimiento de
transformacioén de la Base de datos de paises miembros del Sistema de Madrid, seria preferible
que hubiera disposiciones modelo aplicadas en mas miembros. La representante de
MARQUES explico que resulta confuso examinar procedimientos que pueden diferir de un pais
a otro, reiterd su solicitud formulada en la anterior reunién del Grupo de Trabajo de que las



MM/LD/WG/16/12 Prov.
pagina 12

Oficinas de las Partes Contratantes utilicen un formulario proporcionado por la OMPI a los fines
de la transformacion y pidié también que las tasas sean razonables, en particular, cuando ya se
haya pronunciado una declaracién de concesion de proteccion.

64. La delegacion de Noruega sefial6 que el punto del orden del dia objeto de examen se
refiere a la transformacion y no a la dependencia, pero apoya las opiniones expresadas por la
delegacioén de la Republica de Corea; subraya la importancia de proseguir los debates en el
Grupo de Trabajo sobre los costos y las consecuencias negativas de la dependencia.

65. Larepresentante de la ECTA pregunto si las Oficinas de las Partes Contratantes
designadas, tras haber sido informadas por la Oficina Internacional de que un registro
internacional ha dejado de surtir efecto, notifican al titular que tiene tres meses para
transformar el registro internacional en una solicitud nacional o regional y dijo que se pregunta
si una mayor sensibilizacién puede ser la clave para salvaguardar las marcas mediante un
mayor uso del sistema de transformacion. La representante dijo que no cree que se trate solo
de una cuestion de tasas o de formularios sino, mas bien, de una cuestiéon de sensibilizacion,
asi como de definicion de la transformacién como un cambio hacia la via nacional, puesto que
la propia transformacién del término puede suponer un obstaculo para muchos titulares al
tratarse de una palabra ardua.

66. El representante de la JPAA dijo que acoge con satisfaccion y expresa su apoyo a la
continuacion de los debates sobre las posibles mejoras de los procedimientos de
transformacién, como se indica en el parrafo 9.i) a v) del documento, y espera que el costo de
solicitar la transformacion en cada pais designado sea razonable y que la informacion relativa a
los procedimientos de transformacion se publique en la Base de datos de paises miembros del
Sistema de Madrid.

67. Ladelegacion de los Estados Unidos de América dijo que el pais ha incorporado la
transformacion a su legislacién nacional, que cuenta con normas que regulan su proceso y sus
requisitos, que también se ha incluido en el Manual del examinador de la Oficina, que se ha
puesto a disposicion del publico y de los profesionales, y que dicha informacion también se ha
puesto a disposicidén de los usuarios en la Base de datos de paises miembros del Sistema de
Madrid. En cuanto a las tasas, la delegacién informé de que, si bien la Oficina cobra una
pequefia tasa por tramitar la solicitud de transformacion, no se cobra tasa alguna por la nueva
solicitud creada como resultado de la transformacion. La delegacion explicé que esa tasa cubre
los gastos en que incurre la Oficina y que se han recibido muy pocas solicitudes de
transformacion, tan solo de 30 a 35 solicitudes de transformacién en total. La delegacion
explicé que, si bien existe un formulario electronico para la presentacion de solicitudes de
transformacion, la labor en si se realiza manualmente y, por lo tanto, considera la tasa
razonable y que cubre suficientemente los costos de tramitacion de las solicitudes. Sobre esa
base, la delegacion dijo que esta a favor de que se establezca una tasa y apoya, al igual que
otras delegaciones, que cada miembro determine si cobra una tasa. Con respecto al examen
de la solicitud de transformacion, la delegacién informé de que la practica de la USPTO
consiste en volver a examinar la solicitud en términos generales y explicé que, cuando una
solicitud se transforma en una solicitud nacional, es necesario indicar un fundamento para la
presentacion de la solicitud, del mismo modo que el solicitante tendria que hacerlo al presentar
una solicitud nacional, lo que exige que todos los casos de transformacién estén sujetos a un
nuevo examen de minimos para determinar si entran en juego nuevos requisitos a raiz de que
el solicitante haya indicado un nuevo fundamento para la presentacion. Explicé ademas que en
los Estados Unidos de América se exige el uso efectivo de una marca y que, en consecuencia,
la USPTO examinara el uso del solicitante y comprobar si este cumple los requisitos para
obtener un registro nacional; por lo tanto, si la designacion de los Estados Unidos de América
esta pendiente de proteccion o si se le ha concedido proteccién durante el proceso de
transformacion, la solicitud podra volver a ser examinada en algunos casos, lo que suele ocurrir
cuando ha transcurrido un periodo de tiempo considerable entre el examen de la peticion inicial
de extension de la proteccion y la solicitud de transformacion. La delegacion dijo que, en los
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casos en que haya transcurrido un tiempo considerable, al haber podido cambiar las
condiciones del mercado, la USPTO volvera a examinar la marca para determinar si la
denegacion seria necesaria cuando, por ejemplo, la marca ya no tenga caracter distintivo.

La delegacion dijo que esa ha sido la practica de la USPTO desde el principio, continda en la
actualidad y, probablemente, también en el futuro; dijo que en general ese examen somero no
plantea ninguna cuestién nueva y que la nueva solicitud resultante del proceso de
transformacion sera objeto de proteccion o continuara protegiéndose, pero que, a veces, puede
haber problemas que exijan una denegacién por motivos de fondo y, quiza impedir el registro.

68. La delegacion de China explico que las solicitudes de transformacion se tramitan de
conformidad con el Protocolo y que, si bien no es necesario pagar una tasa de transformacion,
el solicitante tiene que pagar la tasa por una solicitud nacional, de conformidad con las leyes
nacionales de China. La delegacién declar6 que la transformacion tiene un papel que
desempenfiar en el ejercicio de las ventajas del Sistema de Madrid, pero que, habida cuenta de
los distintos procedimientos seguidos en los distintos paises, los cambios en el procedimiento
de transformacion han conllevado a la modificacién de las leyes nacionales, asi como de los
sistemas de Tl de las Oficinas, que merecen un examen mas detenido y un periodo de
preparacion mas largo. Afiadié que el costo del registro de marcas varia de un pais a otro y
gue, en consecuencia, las Oficinas nacionales deben decidir el monto de las tasas de
transformacion.

69. El representante de la AROPI hizo referencia a los comentarios formulados por la
delegacion de los Estados Unidos de América sobre la posibilidad de que se vuelva a examinar
una solicitud de transformacién y estimé que seria bastante dificil para los usuarios entender
que la solicitud deba volver a examinarse sobre la base de criterios distintos de los aplicados el
dia en que se present6 la solicitud internacional porque una de las principales ventajas de la
transformacion es beneficiarse de la fecha inicial del registro internacional. El representante de
la AROPI dijo que resulta curioso que los criterios de examen actualizados prevalezcan en una
solicitud de transformacion, la cual deberia mantener los derechos ya concedidos con
anterioridad. En referencia a los comentarios formulados por la delegacion de ltalia, el
representante declard que, si bien el pago de una tasa no se justifica necesariamente, dado
gue ya se ha pagado la tasa en el momento de la presentacion, no se opone a ello puesto que,
como ha observado la representante de la ECTA, la cuantia es razonable y esa tasa ira, en
realidad, en beneficio del titular que goza de un derecho retroactivo al dia de la presentacion
inicial de la solicitud internacional.

70. Ladelegacion de Suiza inform6 de que la Oficina de Suiza vuelve a examinar
parcialmente las solicitudes de transformacion y las deniega si existen nuevos motivos para la
denegacion; sefiald que, si bien la Oficina atn no ha rechazado ninguna solicitud transformada,
desea estar en condiciones de hacerlo cuando la practica haya cambiado, por ejemplo, cuando
la lista de productos y servicios que hayan sido aceptados en el registro internacional ya no se
ajuste a la practica suiza. La delegacién record6 que la Oficina ha experimentado una vez un
caso en que se habia producido una cancelacién parcial en la que, si la Oficina hubiera
aceptado una solicitud de transformacion, habria concedido derechos adicionales. La
delegacion dijo que, para evitar esos casos poco frecuentes, Suiza deja abierta la posibilidad
de volver a examinar la solicitud de transformacion y confirmé que Suiza requiere el pago de
tasas por la solicitud de transformacion.

71. Ladelegacion de Noruega inform6 de que, cuando se ha concedido proteccién al registro
internacional, la Oficina de Noruega no vuelve a examinar las solicitudes de transformacion
porque Noruega considera que una solicitud de transformacion debe tratarse de la misma
manera que el registro internacional. Afadié que, sin embargo, el registro nacional
transformado puede ser objeto de medidas de revocacion o invalidacion y que podria
plantearse un posible cambio en la practica como motivo de los procedimientos de revocacion
o invalidacion.
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72. El Grupo de Trabajo tomé nota de las recomendaciones relativas al procedimiento
de transformacién que podrian aplicar las Partes Contratantes designadas, que se
expone en el parrafo 9 del documento MM/LD/WG/16/3, en el entendimiento de que esas
Partes Contratantes tienen la facultad de fijar una tasa por la presentacion de una
solicitud resultante de una transformacion.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA: NUEVOS TIPOS DE MARCAS Y NUEVOS MEDIOS
DE REPRESENTACION

73. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/16/4.

74. La Secretaria present6 el documento, en el que se introdujo un nuevo tema de debate,
como se establece en la hoja de ruta acordada por el Grupo de Trabajo en 2016, ofrecié una
resefia del marco juridico del Sistema de Madrid y enumeré una serie de cuestiones que el
Grupo de Trabajo deberia considerar como base para futuros debates. La Secretaria declaré
que el marco juridico del Sistema de Madrid no limita los tipos de signos que pueden
registrarse como marcas en el marco del Sistema de Madrid y que los tipos de signos que
pueden constituir marcas y protegerse como tales en sus Partes Contratantes siguen siendo un
asunto que corresponde a sus respectivas legislaciones internas. La Secretaria recordé que en
la Regla 9 del Reglamento Comun se exige Unicamente que el solicitante indique que la marca
es de un tipo determinado y que la Oficina de origen certifique que la misma indicacion conste
en la marca de base. La Secretaria sefial6 que las Partes Contratantes designadas podrian
denegar la proteccion del registro internacional cuando, por ejemplo, el signo en cuestién no se
considere que constituya marca en virtud de su legislacién nacional. La Secretaria explic6 que
en el Sistema de Madrid exige la representacion gréfica de la marca y que ese es también el
caso en varias Partes Contratantes. La Secretaria invité al Grupo de Trabajo a considerar si la
reproduccion gréafica del requisito de la marca deberia sustituirse por un requisito mas flexible,
como por ejemplo, por ejemplo, que la solicitud contenga una representacion de la marcay la
posibilidad de introducir nuevos medios de representacion de esa marca.

75. El presidente sugirié que el documento se examinara en cinco partes e invito a las
delegaciones a formular primero observaciones generales sobre todo el documento.

76. El representante de la INTA dijo que entiende que el tema se refiere a la capacidad de los
solicitantes de utilizar el Sistema de Madrid para obtener proteccion en jurisdicciones que
requieran o vayan a requerir representacion no gréafica de marcas no tradicionales, por ejemplo,
en la Union Europea y sus Estados miembros. El representante de la INTA afirmé que, si el
objetivo del Sistema de Madrid es seguir siendo una via alternativa para la proteccion, tendra
gque adaptarse a las necesidades cambiantes provocadas por las nuevas tecnologias. El
representante de la INTA pregunto si una marca presentada en una jurisdiccion que requiere
representacion no grafica puede utilizarse como marca de base para una solicitud
internacional; expresé su acuerdo con las sugerencias formuladas en los parrafos 21y 24 del
documento de que los nuevos medios de representacion pueden y deben introducirse
gradualmente y que se deberia desarrollar un intercambio electronico de datos en el Sistema
de Madrid con miras a facilitar la transmisién de archivos digitales con una representaciéon no
gréfica de las marcas no tradicionales. El representante de la INTA sefialé a la atencién de los
presentes la conexion de esto ultimo con las normas relativas a la gestion electrénica de las
marcas sonoras, elaboradas por el Comité con arreglo a las normas de la OMPI dos afios
antes.

77. Ladelegacion de la Federacion de Rusia dijo que su legislacion nacional no impide que
ninguna marca sea registrada y que, entre un afio y otro, ha habido un aumento en el nimero
de solicitantes que presentan solicitudes de registro de marcas ante su registro nacional en
formato electronico, lo que representa aproximadamente el 50% de las solicitudes recibidas por
la Oficina de la Federacion de Rusia en el pasado afio; indico ademas que durante el pasado
afo se produjo un aumento significativo del 7% en el nimero de solicitudes presentadas en
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formato electronico, y se permitio a los solicitantes presentar representaciones de la marca en
formato digital, que no se limita a la representacién grafica. La delegacion subrayé la
importancia de desarrollar un intercambio electrénico de datos en el marco del Sistema de
Madrid a fin de prever la posibilidad de intercambiar archivos, incluida la representacion no
gréafica de marcas. La delegacion dijo que su Oficina esta dispuesta a aceptar esas solicitudes.

78. El presidente cedio el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre los
parrafos 1 a 9 del documento relativo a la resefia del marco juridico.

79. Ladelegacion de la Unién Europea dijo que el afio anterior inform6 a la Asamblea
General de la OMPI acerca del nuevo Reglamento n.° 2017/1101 sobre la marca de la Unién
Europea , que entrd en vigor el 1 de octubre de 2017, y de la nueva Directiva 2015/2436
relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas,
la cual estan aplicando los Estados miembros de la Union Europea. La delegaciéon confirmo
gue la nueva legislacion de la Unién Europea deroga el requisito de representacion grafica y se
ha sustituido por un requisito general en el sentido de que la marca debe poder ser
representada en el Registro de manera que permita a la autoridades competentes y al publico
en general determinar el objeto claro y preciso de la proteccion. Afiadié que, tras el cambio, la
Union Europea y sus Estados miembros consideran de la mayor importancia que los
solicitantes y titulares de registros de marca de la Unién Europea dispongan de la posibilidad
de solicitar la ampliacién de la proteccién a las marcas no tradicionales por conducto del
Sistema de Madrid de conformidad con las modernas condiciones que tendran a su disposicion
en virtud de la nueva legislaciéon de la Union Europea. La delegacion subray6 que el uso de las
ultimas tecnologias en las practicas de solicitud presentes también facilitara la modernizacion,
digitalizacién y mejora de la facilidad de uso del Sistema de Madrid, y afiadié que, en ese
contexto, se estaba teniendo debidamente en cuenta el documento MM/LD/WG/16/4. Declaro
que considera que la evaluacion del marco juridico del Sistema de Madrid requiere una mayor
elaboracion y se refirié, como ejemplo, a, en los parrafos 9 y 15 del documento, en el que se
indica claramente que existe un requisito para la reproduccién grafica de las marcas, como se
establece en la Regla 9.4.a)v) del Reglamento Comun, y que el formulario oficial
correspondiente no esta disponible en un formato que permita a los usuarios evitar la
reproduccion grafica. Sin embargo, la delegacion afiadié que en el parrafo 5 del documento se
indica que en el Reglamento Comun no se limitan los tipos de marcas para los que puede
presentarse una solicitud internacional y que en el parrafo 12 del mismo documento se
expresan dudas acerca de si seria conveniente, o incluso necesario, modificar el Reglamento
Coman. La delegacion sefialé que en el parrafo 17 del documento se sugiere que los formatos
aceptables se traten en las Instrucciones Administrativas, algo que, a su juicio, no seré posible
sin modificar la norma subyacente del Reglamento Comun. La delegacién pidio, a la luz de
esas consideraciones, nuevas aclaraciones por parte de la Secretaria; afiadié que agradece y
comprende perfectamente el interés manifestado por la Oficina Internacional en los parrafos 18
a 25 del documento en relacion con las dificultades que se le podrian plantear a algunas Partes
Contratantes en caso de introducirse nuevos medios de representacion en el Sistema de
Madrid. Sin embargo, dijo que considera que el documento no profundiza en la cuestion y no
incluye sugerencias sobre la manera de superar esas preocupaciones; afiadié que la Unién
Europea ha emprendido posibles formas de armonizar el Sistema de Madrid con los avances
técnicos y que, como resultado de esa labor en curso, le gustaria presentar una propuesta en
la préxima reunion del Grupo de Trabajo, aunque quiere seguir escuchando las opiniones de
otros participantes en el Grupo de Trabajo. La Unidn Europea y sus Estados miembros
aguardan con interés nuevos debates sobre lo que considera una cuestion importante y estan
dispuestos a colaborar con la Oficina Internacional, los miembros de la Union de Madrid y las
asociaciones de usuarios interesadas a fin de encontrar soluciones técnicas y juridicas para la
adecuada proteccién de las marcas no tradicionales por conducto del Sistema de Madrid.
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80. La delegacion de Italia, como pais europeo y miembro de la Unidn de Madrid, subrayé la
importancia de examinar nuevos tipos de marcas y medios de representacion, y afiadio que
cree firmemente que los usuarios deben tener los mismos criterios y oportunidades al solicitar
las marcas europeas e internacionales a través del Sistema de Madrid. La delegacién

informé de que, con arreglo al Articulo 3 de la nueva Directiva de la Union Europea de

16 de diciembre de 2015, la representacion gréafica ya no es necesaria para las solicitudes de
registro de marcas de la Unién Europea y que esa directiva entrara en vigor en ltalia a partir
de enero de 2019. La delegacion manifestd su acuerdo con las opiniones expresadas por la
delegacioén de la Union Europea en el sentido de que el uso de las tecnologias mas recientes
en las practicas vigentes facilitara la modernizacion y la digitalizacién del Sistema de Madrid.
Declar6 que, para lograr una mejora tan magnitud, el uso de la presentacion electrénica es
esencial, y afladié que, dado que las Partes Contratantes tienen soluciones, situaciones,
legislacion y requisitos nacionales diferentes, la armonizacién no sera un objetivo facil; por lo
tanto, es importante mantener un debate constructivo durante la reunion del Grupo de Trabajo
sobre ese tema para encontrar una forma de avanzar. Afirmé que hay que tener en cuenta los
posibles efectos de la introduccion de nuevos medios de representacion y que los esfuerzos en
ese sentido estan evolucionando tanto en las Oficinas nacionales como en la Oficina
Internacional. La delegacién se refirio a la labor realizada en 2008, cuando durante una reunion
del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones
Geograficas se abord6 el tema de la representacion de marcas no tradicionales, como las
marcas tridimensionales, las marcas de color, los hologramas, las marcas animadas o
multimedia, las marcas de posicién, las marcas gestuales y las marcas sonoras, y dijo que esa
labor debe continuar. La delegacion expresé su apoyo a la propuesta de modificar la

Regla 9.4.a) del Reglamento Comun, pero no esta de acuerdo con la sugerencia de que los
requisitos para la representacion de la marca y los formatos aceptables se traten en las
Instrucciones Administrativas debido a la importancia de la cuestion.

81. Ladelegacion de Israel inform6 de que, aparte de las marcas tridimensionales, no se han
registrado en Israel muchos otros tipos de marcas no tradicionales; no se han registrado
marcas olfativas, pero si unas 20 marcas sonoras y animadas y algunas marcas de color.

La delegacion dijo que considera que, ante la aparicién de nuevos tipos de marcas no
tradicionales, estos cambios deben reflejarse en el Reglamento Comun; afirmé que la
naturaleza de la marca para la que se solicita proteccién debe indicarse desde el momento de
la notificacidn del nuevo registro internacional y de la forma mas clara y definida posible para
todas las Partes Contratantes designadas; y declaré que la propuesta de incluir descripciones
voluntarias detalladas de la marca es una buena forma de hacer frente a ese problema.

La delegacion dijo que el Reglamento Comun deberia modificarse para dar cabida a la
representacion no gréafica en casos excepcionales, por ejemplo, adjuntando un archivo sonoro
en el que la representacion visual de la marca consista en notas musicales o en la descripcion
de un sonido, como el rugido de un ledn, y que esa posibilidad se refleje en el formulario

oficial MM2. La delegacion dijo que Israel tendrd que modificar su legislacion para permitir la
representacion no grafica de esas marcas y que, en lo que respecta a la transmisién de
archivos digitales, la Oficina de Israel tendria que recibir el archivo sonoro al recibir la
notificacion del registro internacional de una marca sonora y que su infraestructura tecnoldgica
tendria que permitir esos archivos digitales. La delegacién declar6 que la Oficina de Israel
reconoce la importancia de la cuestion y esté dispuesta a colaborar con sus profesionales de Tl
para desarrollar esas soluciones. La delegacion afiadié que los archivos digitales deberan
poder consultarse y ser accesibles tanto en Madrid Monitor como en la Base Mundial de Datos
sobre Marcas de la OMPI.
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82. Ladelegacion del Japon declaré que considera que no urge introducir nuevos medios de
representacion y que, con miras a mejorar la facilidad de uso de los usuarios tanto para los
solicitantes como para las Oficinas y para promover la digitalizacion del procedimiento del
Sistema de Madrid, seria mas util comprender mejor la situacion actual de los procedimientos
del Sistema de Madrid, identificar problemas especificos y analizar formas de resolverlos.

La delegacion dijo que, en consecuencia, el Japon desea desempefiar un papel activo en la
promocién del debate sobre el logro de ese objetivo, y propone, por ejemplo, afiadir ejemplos
de marcas en el formulario MM2 si ayudan a aclarar el modo en que los usuarios deben
cumplimentar las solicitudes internacionales. Afiadié que, si bien el envio y la recepcion de
datos en formato electrénico pueden ser beneficiosos tanto para los solicitantes como para las
Oficinas, podria transcurrir mucho tiempo hasta que algunas Partes Contratantes revisen sus
leyes nacionales y perfeccionen su sistema, siendo el Japén uno de ellos; por lo tanto, dijo que
aconseja que se examine detenidamente la cuestion.

83. La delegacion de Australia expresé su apoyo por una mayor coherencia a la hora de
tramitar los nuevos tipos de marcas y dijo que desea que se tengan en cuenta los comentarios
formulados por la delegacién del Japén; propuso que la Oficina Internacional realice una
encuesta sobre la forma en que los miembros gestionan actualmente esos tipos de marcas
para reunir informacién sobre la que podrian basarse los debates. La delegacion dijo que, en
su opinién, seria util disponer de informacion sobre los tipos de marcas protegidas en los
miembros, asi como sobre los detalles de los requisitos minimos para que las solicitudes
puedan ser tramitadas y examinadas; afiadié que, a su juicio, la informacién sobre nuevos tipos
de marcas cuyo registro ya se esta solicitando en las Oficinas de los miembros del Sistema de
Madrid podria ser util para determinar el método que se utilizara en el Sistema de Madrid y que
podra dar lugar a una aceptacion lo mas amplia posible sobre los tipos de marcas entre los
miembros.

84. La delegacion de Francia expreso su apoyo a la declaracion formulada por la delegacién
de la Unién Europea y su convencimiento sobre de la necesidad de modificar el Reglamento
Comun puesto que la version actual puede interpretarse como una limitacion de los tipos de
marcas que pueden presentarse en el marco del Sistema de Madrid. La delegacion dijo que
esta a favor de desarrollar un intercambio electronico de datos.

85. Elrepresentante de la JPAA sefialé que los solicitantes no pueden indicar expresamente
en el formulario MM2 el tipo de marca para la que desean obtener proteccion y afiadié que,
cuando un solicitante desea obtener un registro, por ejemplo, de una marca de posicién, las
Oficinas de las Partes Contratantes designadas podrian malinterpretar que el solicitante desea
obtener proteccion para otro tipo de marca. El representante declar6 que la JPAA considera se
podrian evitar esos malentendidos para los solicitantes si los tipos de marcas figurasen en el
formulario MM2.

86. Larepresentante de la JTA expreso su acuerdo con las opiniones formuladas por el
representante de la JPAA, en el sentido de que seria conveniente disponer de recuadros en el
formulario MM2 para indicar nuevos tipos de marcas, como, por ejemplo, las marcas
multimedia y las marcas animadas, para asegurarse de que las marcas se protegen en las
Partes Contratantes designadas.

87. El representante de la JIPA manifestd su apoyo a las opiniones formuladas por los
representantes de la JPAA y la JTA, y afiadié que los usuarios japoneses pueden hacer un
buen uso del sistema de Madrid para proteger las marcas tradicionales y no tradicionales,
cuando sea posible, mediante un sistema electrénico de presentacion de solicitudes en el
futuro.

88. El presidente cedio el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre el
resto del documento, péarrafos 10 a 25.
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89. Ladelegacion de la Unién Europea solicité a la Secretaria que explique con mayor detalle
el parrafo 17 del documento y, en particular, la referencia a la funcion de las Instrucciones
Administrativas en relacion con el requisito de representacion gréafica. La delegacion reiteré que
la peticién de informacion ha sido formulada en su declaracion inicial a este respecto,
presentada en nombre de la Union Europea y sus Estados miembros, e insistié en que tiene
clara la interpretacion que hace la Oficina Internacional del Reglamento Comun. La delegacion
se pregunta si la Secretaria esta considerando, en el parrafo 17, una de las posibles hipétesis
que se examinaran mas a fondo la redaccién del Reglamento Comun que estipula que la marca
debe reproducirse de manera que se ajuste al recuadro previsto en el formulario oficial.

La delegacion dijo que cree, al menos desde un punto de vista estrictamente tedérico, que en el
Reglamento Comuan no se exige explicitamente una representacion gréfica de la marca y que el
solicitante tiene que proporcionar la representacion grafica simplemente porque el formulario se
disefié de tal modo que si se requiere la representacion gréafica. La delegacion se pregunta, en
ese sentido, si, tras simplemente modificar el formulario oficial y las Instrucciones
Administrativas para, por ejemplo, hacer que la forma sea adecuada para aceptar formatos
electronicos de marcas, ya no seria necesario modificar el Reglamento Comun y los usuarios
podrian evitar tener que proporcionar una reproduccion grafica de la marca. La delegacion dijo
gue reconoce que ya se habia dado un cierto grado de respuesta a esa pregunta en la
introduccion del documento presentado por la Secretaria, pero insistié en que se necesitaba
una mayor aclaracion, por lo que podria tener una interpretacién completamente segura del
Reglamento Comdan.

90. El presidente invité a la Secretaria a responder a la pregunta formulada por la delegacion
de la Union Europea.

91. La Secretaria explicé que, como se indica en la propia propuesta, para satisfacer las
necesidades de los usuarios y seguir el desarrollo de las Partes Contratantes que estan
eliminando el requisito de representacion gréfica es necesario modificar la regla 9.4)a)v). La
Secretaria declar6 que la regla establece que la solicitud internacional debe contener o indicar
una reproduccion de la marca que se ajuste al recuadro previsto en el formulario oficial y que,
por lo tanto, nunca se ha pretendido cambiar simplemente la forma y modificar las Instrucciones
Administrativas, sino modificar la regla 9.4) para exigir una representacion de la marca en lugar
de una reproduccion que se ajuste al recuadro previsto a tal efecto. La Secretaria explico
ademas que lo que se entiende por formatos aceptables, como se indica en el parrafo 17 del
documento, es el formato para representar electronicamente la marca, como, por ejemplo, un
archivo JPEG, MP3 o MP4, que podria tratarse en las Instrucciones Administrativas.

La Secretaria afiadié que, habida cuenta de la rapidez con la que evoluciona el sector
tecnoldgico, seria preferible que dichos formatos figuren en las Instrucciones Administrativas
para facilitar su modificacion en lugar de enumerar todos los formatos en el Reglamento
Coman.

92. La delegacion de Alemania record6 que una delegacién habia sugerido un cuestionario,
pero considerd que ese cuestionario y estudio llevaria mucho tiempo. La delegacién dijo que
seria prematuro llevar a cabo una encuesta, dado que, al menos en lo que respecta a todos los
Estados miembros de la Unidén Europea, el requisito de representacion grafica dejara de
aplicarse a partir de febrero de 2019, y no habria experiencia en la aceptacién de tales marcas
no representadas graficamente. Sin embargo, observé que hay varios paises, entre ellos la
Federacion de Rusia, que ya han aceptado nuevas formas de marcas y ya no necesitan una
representacion gréfica. La delegacion sugirié, como buena manera de seguir adelante, que se
examinara en la siguiente reunion del Grupo de Trabajo un proyecto de propuesta de
modificaciones a la Regla 9.4)a)v) para examinarlo , que se examinara en la siguiente reunion
del Grupo de Trabajo, lo que no exigiria que todas las Partes Contratantes modifiquen sus
leyes, sino que, al menos, permitan el registro internacional de esos tipos de marcas en los
paises que los aceptan. La delegacion dijo que, por ejemplo, un propietario de marca de
Alemania que desee designar a la Federacién de Rusia en el registro internacional con
respecto a dicha marca podra hacerlo. La delegacion reiteré que no sera necesario que todas
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las Partes Contratantes modifiquen su legislacién, que esto debe hacerse en la medida de
lo posible, y que, mientras tanto, las Partes Contratantes que ya estén en condiciones
de aceptar esas marcas podran hacerlo.

93. El presidente invit6 a la Secretaria a hacer uso de la palabra para formular comentarios.

94. La Secretaria destacé la importancia de distinguir de forma muy clara entre los nuevos
tipos de marcas y el modo en que estas estan representadas, y sefialé que, si bien el debate se
centra en los nuevos tipos de marcas, esos nuevos tipos de marcas podrian representarse
graficamente, por ejemplo, una marca sonora, que podria describirse mediante palabras y que
esta sigue siendo practica en algunos de los miembros de la Unién de Madrid. La Secretaria
explicd que el tema objeto de debate se refiere a la representacion de los signos no visibles por
medios no graficos como, por ejemplo, una marca sonora representada por una grabacién
digital en lugar de representarse graficamente mediante palabras como, por ejemplo, “ el rugido
de un ledén “. La Secretaria declar6 que, si bien la Oficina Internacional esta preocupada por el
formato en el que ha de representarse la marca, que determinados tipos de marcas puedan
protegerse o0 no es una cuestion de fondo que continda latente en el alcance de la legislacion
sobre marcas de las Partes Contratantes. La Secretaria subrayé que los medios para
representar las marcas constituyen un asunto importante para la Oficina Internacional a fin de
llevar a cabo procedimientos en virtud del Protocolo de Madrid y del Reglamento Comun.

La Secretaria explic6 que la Oficina Internacional recibe y examina las solicitudes
internacionales de forma no exhaustiva, registra y publica las marcas y posteriormente notifica
a las Partes Contratantes de que se trate cual es el procedimiento, incluso cuando la
representacion gréafica de la marca ha sido recibida en formato digital. La Secretaria informé de
gue, si bien la Oficina Internacional recibe el 80% de las solicitudes internacionales en formato
digital, la cuestion fundamental es si todas las Oficinas de los miembros del Sistema de Madrid
estan dispuestas a recibir notificaciones sin una representacion gréafica de la marca, lo que
supondria que esas notificaciones tendrian que transmitirse electronicamente. La Secretaria
afiadié que, en ese caso, no habra ninguna correccion en la forma de la imagen en formato
PDF o JPEG de la notificacion, incluida la representacion grafica de la marca, que puede
imprimirse facilmente, y dijo que es consciente de que no todas las Oficinas estan dispuestas a
recibir comunicaciones electronicas. La Secretaria subray6 que quiere sefialar esta cuestion a
la atencion del Grupo de Trabajo porque es muy importante para su labor futura y reiteré que el
Sistema de Madrid no contiene ninguna limitacion en cuanto al tipo de marca que puede
protegerse. La Secretaria declaré que lo que se limita es el tipo de representacion, no el tipo de
marca, y que es importante esta diferencia. La Secretaria record6 que la regla 9.4) lleva
existiendo durante algun tiempo y destac6 que, si bien se mencionan especificamente ciertos
tipos de marcas, como las marcas tridimensionales y las marcas sonoras, N0 se mencionan
especificamente otros tipos de marcas, como, por ejemplo, las marcas denominativas, y
recordod que la Regla se refiere mas bien a las marcas en caracteres estandar, que podrian
considerarse obsoletas. La Secretaria declar6 que hay margen para modificar y modernizar la
regla, y destaco que esa modernizacion no serd necesariamente un problema para la Oficina
Internacional porque, independientemente de que la solicitud haya sido recibida con una
reproduccion grafica de la marca en formato digital, en fichero JPEG o PDF, o con una
representacion no grafica de la marca, como un archivo multimedia, no supone ninguna
diferencia en cuanto al modo en que la Oficina Internacional tramita la solicitud. La Secretaria
dijo que reconoce que mas adelante se produciran problemas de caréacter practico, como, por
ejemplo, los certificados de registro en los que se puede incluir un enlace que permita el
acceso en linea a la representacion no gréafica de la marca, y afirmé que es importante
entender primero todas las consecuencias. La Secretaria invito al Grupo de Trabajo a seguir
formulando observaciones al respecto.

95. La delegacion de Nueva Zelandia se remitié a los comentarios formulados por la
Secretaria y confirmé que Nueva Zelandia también exige representacion grafica de las marcas;
afiadié que Nueva Zelandia adopta un enfoque muy flexible respecto de qué signos pueden
constituir una marca, siempre que el signo cumpla el requisito de representacion grafica.
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La delegacion dijo que, si bien los sonidos estan obligados a representarse graficamente, como
notacién musical o descripcién del sonido, también se permite la presentacién electronica de un
archivo sonoro como representacion complementaria de la marca, por lo que la combinacion de
esos tres elementos define el alcance de la marca. Dijo que, en su opinion, el requisito de
representacion grafica tiene algunas ventajas practicas, como mencioné la Secretaria, al
publicar informacion sobre marcas, imprimir certificados de registro y comunicar informacién en
los casos en que la transmisidn electrénica no es una opcién. La delegacion dijo que, si bien
acoge con agrado la introducciéon de medios electrénicos o de otros medios de representacion
de la marca en el Sistema de Madrid, no esta de acuerdo con suprimir el requisito de
representacion gréafica en su totalidad.

96. La delegacion de la Republica de Moldova informé de que su legislacién nacional ya no
exige representacion gréfica y los solicitantes pueden solicitar marcas no tradicionales como
sonidos, punzones y marcas de posicién. Afadié que la Oficina de la Republica de Moldova
interpreta con flexibilidad el requisito de representacién y se aceptan, por ejemplo,
descripciones de movimiento en lugar de una representacion grafica. La delegacion expreso su
apoyo a la iniciativa de introducir algunos cambios en la Regla 9.4) del Reglamento Comun
para permitir la presentacién de solicitudes de nuevos tipos de marcas y recordd que ya se
estan aceptando formatos digitales que no constituyen un problema porque ya se ha puesto en
marcha la comunicacion digital con la Oficina Internacional. La delegacion dijo que considera
gue el Portal de Madrid para las Oficinas de PI, que ya esta desarrollado, ofrece a todas las
Partes Contratantes la posibilidad de tener acceso a la reproduccién de marcas en formato
digital.

97. La delegacion de México informé de que la aplicacion de las enmiendas a su legislaciéon
para incorporar nuevos tipos de marcas comenzara en agosto de 2018. Por lo tanto, la
delegacion dijo que esta interesada en conocer lo que han hecho otros miembros a ese
respecto. La delegacion apoya la propuesta de incluir las marcas no tradicionales en el
Reglamento Comuan porque, como Unidn Europea, ha abolido el requisito de representacion
grafica. La delegacion dijo que, si bien los titulares que solicitan el registro de marcas sonoras
directamente en México tendran la posibilidad de presentar un archivo sonoro, quienes deseen
obtener proteccién en México en virtud del Sistema de Madrid recibirdn una notificacién de
denegacion provisional que les exija presentar un archivo sonoro. Por ese motivo, la delegacién
expreso su apoyo a la idea de incluir nuevos tipos de marcas en el Reglamento Comun u otras
opciones, como, por ejemplo, dar a los solicitantes la posibilidad de cargar un archivo sonoro.

98. Ladelegacion de Alemania dijo que entiende el problema que la Oficina Internacional ha
planteado en relacion con las Oficinas que no pueden recibir comunicacion electronica, pero
afiadié que esperar hasta que todas las Oficinas estén en condiciones de recibir
comunicaciones electronicas no seria una buena razon para posponer la introduccion de la
representacion no gréfica de las marcas. La delegacion reconocié que no tiene una solucion,
pero dijo que no considera que esa introduccién suponga un gran problema en términos
practicos puesto que es poco probable que un solicitante designe y gaste dinero en un pais a
sabiendas de que la marca sera rechazada. desde el principio. La delegacion sugirié que la
Base de datos de paises miembros del Sistema de Madrid proporcione informacion sobre si un
pais exige representacion grafica, y afiadié que no debe haber ninguna razon para aplazar la
decision en los préximos 10 o 15 afios.

99. El presidente reconoci6 que existen diferentes posturas por parte de una serie de
miembros y observo que hay dos aspectos del debate: los nuevos tipos de marcas, muchos de
los cuales pueden representarse graficamente, y la representacion grafica de las marcas,
como, por ejemplo, un archivo sonoro en lugar de una notacién musical, que sigue siendo
necesaria en muchas Oficinas. El presidente record6 propuestas para avanzar de al menos dos
formas; la primera propuesta, presentada por la delegacién de Australia, consiste en realizar
una encuesta. El presidente declar6é que una encuesta podria ser Util para comprender mejor
los tipos de marcas que se reciben y los requisitos correspondientes, y sugiri6 que las
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conclusiones se presenten en la siguiente reunion del Grupo de Trabajo. El presidente dijo que
la segunda propuesta se refiere a posibles modificaciones de la Regla 9, que también podria
presentarse en un documento que se examinaria en la siguiente reunién del Grupo de Trabajo.
El presidente cedio el uso de la palabra a las delegaciones para que formulen observaciones
sobre las dos propuestas.

100. La delegacion de la Republica de Corea expreso su apoyo a la recopilacion de
informacién de los miembros sobre su actual tramitacion de las marcas no tradicionales,
incluidos los requisitos y procedimientos de solicitud. Mediante la distribucion de cuestionarios,
y declaré que los datos de cada uno de los miembros podian constituir la base de un debate
productivo sobre esa cuestion en la siguiente reunién del Grupo de Trabajo.

101. La delegacion de Cuba manifesté su acuerdo con el cuestionario propuesto para
examinar la experiencia de los miembros y afiadié que la cuestion planteada por la delegaciéon
de Alemania debe tenerse en cuenta. La delegacién sefal6 que, si bien para algunos miembros
la representacion de la marca genera ciertos inconvenientes mientras que otros miembros se
encuentran mucho mas avanzados en la solucién de los mismos, varias delegaciones no han
expresado sus opiniones al respecto. La delegacion dijo que hay otra serie de cuestiones
juridicas y materiales que deben considerarse y podrian suponer un obstaculo para alcanzar el
nivel de desarrollo que los miembros esperan del Sistema de Madrid. La delegacion declar6
gue, si bien nunca habia estado en contra de los avances en el Sistema de Madrid, en este
momento tiene reservas contra la introduccion de nuevos tipos de marcas hasta que la Oficina
de Cuba cuente con las condiciones juridicas y materiales necesarias para hacerles frente.

102. La delegacién de Colombia dijo que se suma a las delegaciones de la Republica de
Corea y de Cuba en apoyo de la propuesta formulada por la delegacién de Australia de enviar
un cuestionario para recabar la informacién necesaria y poder determinar el la situacion actual
en los miembros del Sistema de Madrid.

103. La delegacién de lItalia reiterd su apoyo a cualquier estudio que pueda utilizarse para
comprender mejor las marcas no tradicionales para las que se dispone de proteccién, incluida
la propuesta de cuestionario. La delegacién record6 que dicho cuestionario ha sido propuesto
no solo por la delegacion de Australia, sino también por la delegacion del Japédn. La delegacion
afadio que esta a favor de la propuesta de modificar la Regla 9, pero eso solo ser& posible una
vez se hayan identificado los nuevos tipos de marcas. La delegacion, si bien agradecio a la
delegacion de Alemania sus observaciones practicas al respecto, subrayé que, hasta que todos
los miembros utilicen el sistema de presentacién electronica, no serd posible lograr un
resultado préctico. La delegacion dijo que Italia es uno de los miembros que todavia utilizan
papel, pero que cree que todos los paises, entre ellos Italia, deben hacer todo lo posible para
promover la presentacién electronica.

104. La delegacion de Suiza expreso su apoyo a la elaboracion de un cuestionario y dijo que,
al igual que en el cuestionario sobre las limitaciones, ayudaria a comprender las consecuencias
practicas y juridicas de la cuestion. La delegacion dijo que tal vez seria util pedir a las Oficinas
y a los usuarios que formulen observaciones sobre el cuestionario, ya que ello podria favorecer
los debates directos en el futuro puesto que algunas Oficinas podrian plantear cuestiones que
ya se habian planteado internamente. La delegacién dijo que seria prematuro modificar la
Regla 9.4) sin las conclusiones del cuestionario propuesto.

105. La delegacién de Polonia mostré su apoyo a la elaboracion del cuestionario y dijo que
seria util e interesante conocer mas acerca de la experiencia de otros paises en el tratamiento
de las marcas no tradicionales.

106. La representante de la ECTA sefial6 que una marca no tradicional podria registrarse
como marca de la Union Europea (MUE) y se pregunt6 qué sucederia si se presentara una
solicitud internacional sobre la base de ese registro de MUE al y se designaran, por ejemplo,



MM/LD/WG/16/12 Prov.
pagina 22

al Afganistan y al Reino Unido. La representante de la ECTA pregunté si la Oficina
Internacional podria tramitar esa solicitud internacional de algin modo dado que el Afganistan
no tiene manera de recibirla, 0 si examinaria esa solicitud Unicamente respecto de la
designacion del Reino Unido, que si puede recibirla. La representante también pregunto si
seria posible, a partir de los resultados del cuestionario propuesto, publicar en el sitio web de
la OMPI una lista de los paises que no disponen de medios para tramitar registros no
tradicionales. La representante de la ECTA sefialé que la espera hasta que todos los miembros
tengan medios para recibir los registros no tradicionales impediria a los paises que si disponen
de esos medios recibir dichos registros.

107. El presidente informé que la Base de datos de paises miembros del Sistema de Madrid
contiene informacion sobre tipos de marcas que muchos miembros aceptan o no, y record6
qgue, en ese momento, sigue siendo necesario que la reproduccién de la marca se ajuste al
recuadro previsto en el formulario MM2. El presidente dijo que es demasiado pronto para
responder a otras preguntas planteadas por la representante de la ECTA.

108. La representante de la ECTA, al solicitar aclaraciones adicionales, se pregunté si el
problema es el recuadro del formulario MM2 y, por lo tanto, aun cuando una Parte Contratante
haya introducido cambios en su legislacion, los titulares no podran obtener proteccién por
medio del Sistema de Madrid.

109. El presidente confirmd que, por el momento, la representacién de la marca todavia tiene
gue ajustarse al recuadro del formulario MM2 o, en caso de que las Oficinas transmitan dicho
formulario por via electrénica, puede ser enviada como representacion gréafica de la marca en
formato electronico a la Oficina Internacional.

110. La delegacion de la Republica Checa explicd que no tiene experiencia con marcas no
tradicionales, pero que en poco tiempo la Republica Checa armonizara su practica junto con
varios miembros. La delegacion indico que, a partir de enero de 2019, la Republica Checa
aceptara el registro de marcas no tradicionales y afirmé que seria buena idea examinar y
comparar la situacion en otros miembros. La delegacion expresé su acuerdo con la solucion
propuesta por la representante de la ECTA a las declaraciones formuladas por los miembros
a ese respecto, en una sola lista, que seria mas clara que tener que examinar cada una de las
declaraciones individuales formuladas por los miembros.

111. Elrepresentante del CEIPI declaré que las dos opciones que se estdn examinando no
siempre se excluyen mutuamente y que todo depende de la forma en que se examine el
proyecto de la nueva Regla 9.4). El representante dijo que, en cualquier caso, es oportuno
redactar los cambios de manera suficientemente flexible para incluir los tipos de marcas futuros
y desconocidos, que podrian crecer con mucha rapidez, y afiadié que seria lamentable que
fuera necesario cambiar las normas cada vez. El representante sefial6 que el proyecto inicial
podria modificarse si los resultados del cuestionario demuestran que dicho cambio es
necesario y expresoé su apoyo a la propuesta formulada por la delegacién de Alemania, ya que
abre perspectivas muy interesantes.

112. El presidente propuso llevar a cabo una encuesta. El presidente, si bien reconocio la
peticion formulada por la delegacidn de Suiza de examinar el proyecto de encuesta, dijo que,
dada la complejidad del tema, ese examen seria dificil y podria retrasar la distribucion del
cuestionario. El presidente indicé que la Secretaria acogera con agrado cualquier sugerencia
sobre el cuestionario y que en la proxima reunion del Grupo de Trabajo podria presentarse un
documento en el que se presenten las conclusiones del cuestionario. El presidente, tras sefialar
gue hay poco entusiasmo por el debate del proyecto de la nueva Regla 9 en la siguiente
reunién, propuso, como alternativa, que se incluya un documento en el que se analicen los
principios que guian las posibles modificaciones de la Regla 9. El presidente cedio el uso de

la palabra para formular observaciones sobre el modo de proceder propuesto.
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113. La delegacion de la Union Europea expresé su apoyo a la propuesta del presidente y
convino en que los resultados de la encuesta y los principios que guian las posibles
modificaciones de la Regla 9 deberian examinarse en la proxima reunion del Grupo de Trabajo.
El representante dijo que esta de acuerdo con el representante del CEIPI, en el sentido de que
ambas opciones no se excluyen mutuamente y, por lo tanto, podria celebrarse un debate
simultaneo sobre los resultados del cuestionario y sobre los principios que guian las posibles
modificaciones de la Regla 9.

114. EI Grupo de Trabajo pidi6 a la Secretaria que:

i) lleve a cabo una encuesta entre las oficinas de las Partes Contratantes del
Protocolo de Madrid sobre los tipos de marcas y los medios de representacion
aceptables y presente sus conclusiones en un documento que se debatira en la
proxima reunion del Grupo de Trabajo; y

ii) prepare un documento en el que se describan las posibles modificaciones de
la Regla 9 del Reglamento Comun con miras a introducir nuevos medios de
representacion.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DIA: RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE
LIMITACIONES EN REGISTROS INTERNACIONALES EN VIRTUD DEL SISTEMA
DE MADRID

115. El Grupo de Trabajo examiné en detalle el documento MM/LD/WG/16/5.

116. La Secretaria recordé que las limitaciones en registros internacionales se han debatido en
el Grupo de Trabajo y en su mesa redonda desde 2010 y que los debates se han centrado en
las funciones de la Oficina de origen, la Oficina Internacional y las Oficinas de las Partes
Contratantes en relacion con las limitaciones contenidas en solicitudes internacionales, en
designaciones posteriores y las solicitadas en forma de inscripcién de una modificacién en el
registro internacional. La Secretaria recordé ademas que, en su sesion anterior, celebrada en
2017, el Grupo de Trabajo pidio a la Oficina Internacional que realizara un cuestionario entre
las Partes Contratantes y las organizaciones observadoras sobre la funcién de las Oficinas y la
Oficina Internacional en materia de limitaciones; que en noviembre del afio anterior la Oficina
Internacional presenté un proyecto de cuestionario a las Oficinas de las Partes Contratantes y a
las organizaciones observadoras; y que la Oficina Internacional recibi6 informacion y
contribuciones de 21 Oficinas y cuatro organizaciones observadoras. La Oficina Internacional
informd de que la version final del cuestionario se ha enviado en febrero de 2018 y que, en el
plazo establecido, ha recibido respuesta de 55 Oficinas y siete organizaciones observadoras,
ademas de algunas de las respuestas recibidas después del plazo, que, si bien no se reflejan
en el documento, se encuentran publicadas en el sitio web de la reunion del Grupo de Trabajo
con el titulo “Otros documentos conexos”. La Secretaria explicé que el documento objeto de
examen contiene informacion relativa a 21 preguntas presentadas en dos partes principales y
gue la Parte | atafie Unicamente a las Oficinas y contiene informacion relativa a la funcién de la
Oficina de origen, por las limitaciones efectuadas en las solicitudes internacionales, asi como a
la funcion de la Oficina de la Parte Contratante del titular, por las limitaciones incluidas en
designaciones posteriores o solicitadas en forma de inscripcion de una modificacion en el
registro internacional; presento informacion adicional sobre la funcion de la Oficina de la Parte
Contratante designada en relacion con las limitaciones en los registros internacionales,
designaciones posteriores o inscripciones de modificaciones; y, con informacion sobre la
funcion de la Oficina, asi como sobre la legislacion y las practicas relativas a las limitaciones
efectuadas en solicitudes o registros nacionales o regionales. La Secretaria explic6 ademas
que en la Parte Il de los resultados se presenta la informacién proporcionada por las
organizaciones observadoras Unicamente. La Secretaria declar6 que el documento presenta
los principales resultados del cuestionario sin llegar a extraer conclusiones.
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117. El presidente cedi6 el uso de la palabra para que se formulen observaciones.

118. La delegacién de Suiza dijo que espera un resumen de las posturas de, al menos,
aquellos que sostienen su misma opinion y afirmé que, a la luz del documento, la mayoria de
las Oficinas esperan que la Oficina Internacional examine las limitaciones antes del registro, vy,
de ser asi, los resultados de la encuesta apoyan la postura de Suiza en los Ultimos afios, es
decir, que la Oficina Internacional debe examinar las limitaciones antes del registro.

La delegacion pregunt6 si la Oficina Internacional o el presidente comparten la misma
interpretacion de los resultados de la encuesta.

119. La delegacién de la Federacion de Rusia expresé su apoyo a las opiniones expresadas
por la delegacion de Suiza y pidi6 a la Secretaria que responda a la pregunta formulada por
la delegacioén de Suiza.

120. La delegacién de Nueva Zelandia dijo que, segln las respuestas de la encuesta, parece
gue no existe un consenso claro sobre quién debe evaluar las limitaciones y que, si bien
muchos de los encuestados esperan que sea la Oficina Internacional quien evalle las
limitaciones, la delegacion declar6 que la Oficina Internacional no tiene ningln mandato para
hacerlo porque el Reglamento Comun y el Protocolo establecen que la Oficina Internacional
ayude Unicamente a clasificar los productos y servicios, y no el alcance de las limitaciones.

121. La delegacién de Italia sefial6 que la Oficina de Italia esta en consonancia con la mayoria
de las posturas expresadas por la mayoria de los participantes. La delegacion subrayd la
importancia del papel central que desempefian las Oficinas nacionales en el examen de las
limitaciones de las solicitudes internacionales, ya que solo las Oficinas nacionales pueden
garantizar que el alcance de la limitacion no supere el alcance de la marca de base. La
delegacion dijo que la Oficina de Italia tiene un criterio diferente con respecto a las limitaciones
contenidas en designaciones posteriores, ya que estas pueden presentarse directamente ante
la OMPI. En consecuencia, la delegacién declar6 que la Oficina Internacional puede realizar la
labor de examen e hizo suya la postura expresada por las delegaciones de Suizay la
Federacion de Rusia. Declaré que, si bien no tiene ninguna sugerencia concreta sobre la labor
futura en relacion con el examen de las limitaciones, considera que las conclusiones del
cuestionario podrian ser un buen punto de partida para la labor futura de la Oficina
Internacional, con la colaboracién de los miembros.

122. La delegacién de Francia se pronuncié a favor de los comentarios formulados por las
delegaciones de Suiza e Italia.

123. La delegacion de Nueva Zelandia reiteré su conviccion de que la Oficina Internacional
carece de mandato para evaluar las limitaciones. La delegacion se refirié a los comentarios
anteriores formulados sobre la funcién de la Oficina de origen en la evaluacién de las
limitaciones y dijo que, si bien se trata de algo positivo para identificar los problemas obvios con
respecto a las limitaciones que se presentan a través de esas Oficinas, el hecho de que esas
Oficinas no vean todos los tipos de limitaciones sigue siendo motivo de preocupacion.
preocupacion. La delegacion afiadio que, por ejemplo, la Oficina de Nueva Zelandia nunca ha
recibido una solicitud de designacion posterior porque esas solicitudes se han presentado a la
Oficina Internacional. La delegacién afiadié que, si bien ve los beneficios de que la Oficina de
origen realice las evaluaciones iniciales, corresponde a la Parte Contratante designada evaluar
si la limitacion seria aceptable con arreglo a la legislacién y practicas propias porque es alli
donde la limitacién surtira efecto. La delegacion sugirié que una posible via de accidn podria
ser la modificacién de las Reglas 17 y 27 para dar a las Partes Contratantes designadas que
deseen denegar una limitacion la capacidad clara para hacerlo.

124. La delegacion de la Republica Checa expresé su acuerdo con las observaciones
formuladas por las delegaciones de Suiza, Italia y Francia. La delegacién no tiene una
propuesta concreta, pero considera que las limitaciones deben ser evaluadas por la OMPI.
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125. La delegacion de Suecia expreso su apoyo a la declaracion formulada por la delegacién
de Nueva Zelandia y reiterd su opinion de que la posibilidad de que las Partes Contratantes
designadas examinen las limitaciones en los registros internacionales deberia establecerse
en el Reglamento Comun. La delegacion informé de que Suecia lleva a cabo un examen de
oficio de los motivos relativos y, por lo tanto, consideré que la Parte Contratante designada
debe decidir finalmente el alcance de la proteccion. La delegacion sefialé que, a partir de los
resultados del cuestionario, un régimen de ese tipo estaria respaldado por algunas de las
organizaciones de usuarios y, posiblemente, algunas delegaciones.

126. La delegacion del Japon declar6 que los resultados del cuestionario muestran la forma en
que varias Oficinas examinan las limitaciones y cuales son sus criterios en relacién con esas
limitaciones, como, por ejemplo, las funciones de las Oficinas y de la Oficina Internacional en la
gestion de las limitaciones. La delegacion dijo que es evidente que entre las Partes
Contratantes existen numerosas diferencias en sus procedimientos operativos cuando se trata
de examinar las limitaciones tanto en calidad de Oficina de origen como de Oficina de una
Parte Contratante designada, y que, a fin de mejorar las practicas de examen, es esencial que
la Oficina Internacional, la Oficina de origen y las Oficinas de las Partes Contratantes
designadas promuevan la armonizacién de la clasificacion de los productos y servicios. Afadié
que, en el futuro, considera importante mejorar la Base de datos sobre productos y servicios
del Sistema de Madrid y propuso que la Oficina Internacional estudie la posibilidad de utilizar
inteligencia artificial para examinar las indicaciones de los productos y servicios, incluidas las
limitaciones.

127. La delegacion de Suiza se pregunto6 si el Grupo de Trabajo deberia examinar el
documento, titulo por titulo tras el debate general, para comprender mejor los temas objeto de
debate y dirigir mejor dicho debate.

128. El presidente recordé que se puede hacer uso de la palabra para formular comentarios
generales y que, a continuacion, el Grupo de Trabajo podria examinar algunas de las
preguntas y respuestas del cuestionario, si lo consideran conveniente.

129. La delegacién de Cuba declard que, si bien algunos paises tienen opiniones diferentes
sobre la funcién de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, el examen de las
limitaciones es importante porque implica la concesion o el otorgamiento de derechos. La
delegacioén record6 que en el documento se ha pedido al Grupo de Trabajo que examine los
resultados del cuestionario y extraiga conclusiones y afiadié que, en consecuencia, tiene una
sugerencia relativa al formulario MM6, que es el formulario oficial para solicitar la inscripcion de
una limitacibn como modificacion, lo que facilitaria a las Oficinas de las Partes Contratantes
designadas el examen de esas limitaciones. La delegacién record6 que los productos y
servicios enumerados en el formulario MM6 se han redactado de forma positiva y dijo que eso
plantea un problema para la Oficina de Cuba. La delegacion se pregunta si seria mas claro que
los titulares simplemente indiquen los productos o servicios que deben eliminarse de la lista
principal del registro internacional. La delegacion sefialé que varias Oficinas, al responder al
cuestionario, han indicado que, en calidad de Oficina de una Parte Contratante designada,
examinan el alcance de las limitaciones en los registros internacionales. La delegacion declar6
gue, en ese caso, la proteccion puede denegarse de conformidad con la Regla 17 del
Reglamento Comun. Declaré que, si bien las Oficinas, en su calidad de Oficinas de Partes
Contratantes designadas, son responsables de examinar las limitaciones y estan haciéndolo, el
examen en esas Oficinas puede acelerarse si el Grupo de Trabajo examina los formularios
oficiales respecto de las limitaciones y debata posibles cambios en esos formularios para que
los solicitantes y titulares puedan presentar la informacion sobre las limitaciones de manera
mas clara.
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130. El representante de la INTA sefialé que la cuestion relativa a las distintas funciones de la
Oficina Internacional, la Oficina de origen y las Oficinas de las Partes Contratantes designadas
con respecto al examen de las limitaciones se ha debatido durante mucho tiempo en el Grupo
de Trabajo y afiadioé que considera necesario encontrar una solucion a esa cuestion y que esa
solucién no solo debe ser coherente con los principios basicos del Sistema de Madrid sino
también préactica en términos operacionales. El representante declaré que la solucion no debe
ser necesariamente la misma para todos los tipos de limitaciones; es decir, las limitaciones en
la solicitud internacional, en las designaciones posteriores o en virtud de la Regla 25 del
Reglamento Comun. El representante reiteré la opinion de la INTA expresada anteriormente de
que el examen del alcance de toda limitacién en la solicitud internacional debe formar parte del
proceso de certificacion por la Oficina de origen, previsto en el Articulo 3 del Protocolo y en la
Regla 9.5)d) del Reglamento Comun. El representante dijo que se siente sorprendido por las
respuestas a la primera pregunta del cuestionario, ya que en esas respuestas se indica

gue 52 de 56 oficinas han indicado que realizan algun tipo de examen de las limitaciones en las
solicitudes internacionales, y solo cuatro Oficinas indican que no llevan a cabo ningun tipo de
examen. El representante de la INTA expresé su conviccion de que el examen de la Oficina de
origen sea coherente con el concepto basico del Sistema de Madrid, es decir, que el registro
internacional es una extension territorial de la proteccién obtenida en la Parte Contratante de
origen en virtud de la marca de base. El representante declar6é que, en consecuencia, la Oficina
de origen es la Unica autoridad en condiciones de evaluar, con certeza, si el alcance de la
limitacion esta comprendido en la marca de base. De conformidad con su legislacién y su
practica, y certificar que todos los productos y servicios enumerados en la solicitud
internacional, incluida cualquier limitacion contenida en ellos, estan comprendidos en el alcance
de la marca de base. El representante dijo que, en virtud de la Regla 9.5)d) del Reglamento
Comun, la Oficina de origen debe certificar que los productos y servicios enumerados en la
solicitud internacional estan comprendidos en los productos y servicios que figuran en la
solicitud de base o en el registro de base, segln sea el caso, y afiadié que parece légico y
practico comprender que ese requisito se aplica no solo a la lista principal de productos y
servicios, sino también a toda lista o listas limitadas de productos y servicios que figuren en la
solicitud internacional. El representante sefialé que, segun las respuestas a la pregunta 1 del
cuestionario, una gran mayoria de las Oficinas parecen compartir esa interpretacion, y sugirié
que, de no ser suficiente, sin duda alguna, podria establecerse en la Regla 9.5)d) del
Reglamento Comun que las Partes Contratantes se basan en la Oficina de origen para velar
por que los productos y servicios que figuran en la lista principal de la solicitud internacional
estén abarcados por la marca de base y que, asimismo, también se basan en la Oficina de
origen para garantizar que los productos y servicios resultantes de cualquier limitacion de esa
lista principal estén abarcados también por la marca de base.

131. El representante de la JIPA manifesté su apoyo a las opiniones compartidas por el
representante de la INTA y dijo que confia en que la Oficina de origen examine las limitaciones
y vele por que consten en la lista principal de la solicitud internacional, de modo que las
Oficinas de las Partes Contratantes designhadas no tengan que efectuar dicho examen.

La delegacion explicé que a la JIPA le preocupa enormemente el aumento de los costos, por la
necesidad de responder a cualquier medida de la Oficina y por cualquier demora en el examen
si las Oficinas de las Partes Contratantes designadas llevan a cabo el examen.

132. El Representante de la JPAA dijo que comparte las opiniones expresadas por el
representante de la INTA en relacion con las limitaciones y que, segun su interpretacion de los
resultados del cuestionario, especialmente de la primera pregunta, la Oficina de origen examina
las limitaciones en la solicitud internacional y, por lo tanto, expresa la esperanza de que haya
consenso, al menos, en que esas limitaciones deban ser examinadas por la Oficina de origen.
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133. El presidente propuso examinar el documento, pregunta por pregunta, a fin de encontrar
una posible via de accién y, a continuacién, cedi6 el uso de la palabra para que se formulen
comentarios sobre los resultados de la pregunta 1, relativa a la funcién de la Oficina de origen.
El presidente pregunto a las delegaciones si las Oficinas de sus correspondientes Partes
Contratantes, actuando en calidad de Oficina de origen, examinan las limitaciones en el
formulario MM2 o, en el caso de las Oficinas con presentacion electrénica, en el formulario
electrénico, y sefialé que un nimero bastante elevado de oficinas consideran tener una funcion
a ese respecto.

134. La delegacion de Suiza sefiald que un gran numero de Oficinas consideran que las
limitaciones deben examinarse antes de su registro o inscripcién en el Registro Internacional,
lo que se ajusta a las expectativas de los usuarios y las Oficinas, asi como al interés de mayor
claridad en el Registro Internacional debido a que una limitacién, por su propia definicién, no
deberia ser una extension de la lista principal. La delegacion se refirié a la primera pregunta,
relativa a la funcion de la Oficina de origen en las solicitudes internacionales, y sefialé que una
abrumadora mayoria de las Oficinas considera que esas limitaciones deben ser examinadas
por la Oficina de origen antes de transmitirlas. La delegacién dijo que esta a favor de que se
aclaren las reglas, conforme a lo sugerido por el representante de la INTA.

135. El presidente cedi6 el uso de la palabra para que formulen comentarios sobre los
resultados de la pregunta 2, relativas a la funcion de la Oficina de la Parte Contratante del
titular; explicé ademas que los debates deberian centrarse en las limitaciones efectuadas en
una designacion posterior o solicitadas como inscripcion de una modificacion en el registro
internacional; y, tomé nota de que, si bien, segun los resultados del cuestionario, una buena
proporcion de las Oficinas consideran que desempefian una funcién en el examen de las
limitaciones, la Oficina de la Parte Contratante del titular solo ve un pequefio nimero de esas
limitaciones porque los titulares podrian presentar sus solicitudes directamente ante la Oficina
Internacional. El presidente dijo que ha sido informado por la Secretaria de que,
aproximadamente, el 78% de las designaciones posteriores se presentan directamente ante la
Oficina Internacional, lo que significa que solo una de cada cinco designaciones posteriores se
presenta ante la Oficina de la Parte Contratante del titular.

136. La delegacién de Suiza reiter6 su conviccién de modificar las normas para explicar que
la Oficina de origen debe examinar las limitaciones en las solicitudes internacionales y también
pidié que se aclare la forma en que se van a llevar a cabo los debates.

137. El presidente aclar6 que se debatiran todas las cuestiones y que se estudiaran todas las
conclusiones que puedan extraerse de esos debates.

138. El representante de la INTA dijo que la cuestion sugiere que ningun registro internacional
continda rigiéndose por el Arreglo de Madrid y que, en consecuencia, la intervencion de la
Oficina de la Parte Contratante del titular ha pasado a ser totalmente facultativa. Afladio que
seria util, antes de llegar a una conclusion sobre el examen de las limitaciones en
designaciones posteriores, saber qué proporcién de las designaciones posteriores se canaliza
por conducto de una Oficina, y, si se trata de una proporcion importante, investigar las razones
por las que los titulares optan por presentar sus designaciones posteriores por conducto de

la Oficina de su Parte Contratante y no directamente ante la Oficina Internacional.

139. El presidente record6 que la Oficina Internacional recibe directamente el 78% de todas
las designaciones posteriores. Ello significa que solo una de cada cinco designaciones
posteriores es presentada por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular o,
aproximadamente, el 20% del total. El presidente declaré que esta bastante claro que la
mayoria de los titulares prefieren presentar sus designaciones posteriores directamente ante
la Oficina Internacional.
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140. La delegacion de Suiza dijo que, en lo que respecta a las limitaciones formuladas en
designaciones posteriores, los resultados indican que la mayoria de las Oficinas espera que
la Oficina de la Parte Contratante designada examine esas limitaciones. La delegacion afirmo
gue, no obstante, la Oficina en la que se presenta una designacion posterior debe examinar
esas limitaciones y, en consecuencia, dijo que cree que la Oficina del titular o la Oficina
Internacional deberia llevarian a cabo ese examen.

141. El presidente abrié el debate acerca de los resultados de la pregunta 3, relativa a la
funcion de la Parte Contratante del titular en las peticiones de inscripcion de una limitacion
como modificacién. El presidente sefialé que, si bien un nimero razonable de Oficinas
consideran tener una funcién a ese respecto, ha sido informado por la Secretaria de que

el 96,5% de las peticiones de inscripcion de una limitacion como modificacién se presentan
directamente ante la Oficina Internacional y, en consecuencia, la Oficina de la Parte
Contratante del titular recibe un nimero extremadamente bajo de esas solicitudes porque
practicamente todas ellas se presentan directamente ante la Oficina Internacional.

El presidente recordé ademas que, en esos casos, las Partes Contratantes designadas pueden
denegar los efectos de la limitacién de conformidad con la Regla 27.5).

142. La delegacién de Suiza declar6 que la gran mayoria de los usuarios u Oficinas que
consideran que debe examinarse una limitacion antes de su inscripcién en el Registro
Internacional y que, a pesar de que existen diferentes maneras de modificar esa inscripcion,
incluida una declaracién en virtud de la Regla 27, el principio es que las limitaciones deben
examinarse antes de su inscripcion en el Registro Internacional.

143. El presidente observé que, revisando las respuestas a la pregunta que se esta
debatiendo, parece haber menos Oficinas que piensan que es funcién de la Oficina
Internacional examinar esas limitaciones, y solo seis Oficinas afirman que asi debe ser.
El Presidente recordd asimismo que mas del 96% de las peticiones de inscripcion de una
limitacion como modificacion se presentan directamente ante la Oficina Internacional.

144. La delegacion de Alemania dijo que no comparte la conclusion del presidente, ya que,
por ejemplo, la Oficina de Alemania examina las limitaciones inscritas como modificaciones
Unicamente porgue es consciente de que la Oficina Internacional no lo hace. Sin embargo,
la delegacion sefialé que esa practica no significa que la Oficina crea que la Oficina
Internacional no deba examinar las peticiones de inscripcion de una limitacion como
modificacion.

145. La delegacion de Suiza dijo que comparte las opiniones expresadas por la delegacion
de Alemania. En su opinion, cuando una designacion posterior es presentada por conducto
de la Oficina del titular, esa Oficina debe examinar la limitacién; sin embargo, la Oficina
Internacional debe examinar la peticién cuando sea presentada directamente ante la Oficina
Internacional.

146. El presidente recordé a las delegaciones que la finalidad de la encuesta es examinar
la practica de las Oficinas en ese momento, y no debatir qué opinan las delegaciones sobre
lo que deben hacer las Oficinas, y que la encuesta debe ser analizada a la luz de ello.
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147. El presidente abri6 el debate sobre los resultados de la pregunta 4, relativa a la funcion
de la Oficina de la Parte Contratante designada en relacion con las limitaciones en las
solicitudes internacionales; explicd que la cuestion de debate es si las Oficinas que examinan
esas limitaciones deben determinar si estan incluidas en la lista principal del registro
internacional; y sefial6 que, segun los resultados de la encuesta, algunas Oficinas examinan
la limitacion, pero un nimero razonable de oficinas no lo hacen porque consideran que la
Oficina Internacional lo ha hecho anteriormente. El presidente sefialé que las respuestas a

la pregunta que se esta examinando no son coherentes con las respuestas a la pregunta 1,
en las que la mayoria de las Oficinas considera que corresponde a la Oficina de origen
examinar la limitacion.

148. La delegacion de Australia declar6 que las limitaciones serian examinadas mejor por la
Oficina de la Parte Contratante designada, donde la limitacioén esta destinada a surtir efecto,
porgque las razones para solicitar la limitacion pueden basarse en circunstancias que existan
Unicamente en esa Parte Contratante y porgue algunas Oficinas tienen requisitos particulares.
Declar6 que dejar el examen de las limitaciones a las Partes Contratantes designadas también
respetaria la legislacion y los sistemas de propiedad intelectual que se observan en cada uno
de ellos; y, evitaria sobrecargar innecesariamente a la Oficina Internacional con las funciones
de examen, especialmente en el caso de las designaciones posteriores, en el que la mayoria
no se presenta por medio de la Oficina de la Parte Contratante del titular. La delegacion dijo
gue, como el Reglamento Comuan no prevé un mecanismo en virtud del cual las Partes
Contratantes puedan declarar que las limitaciones en los registros internacionales o en las
designaciones posteriores no surten efecto, apoya los comentarios formulados por las
delegaciones de Nueva Zelandia y Suecia en relacién con las modificaciones de la Regla 17 a
fin de establecer una declaracion de que dichas limitaciones no surten efecto. La delegacion
afirmé que un mecanismo uniforme para todas las limitaciones aportara mayor claridad tanto a
los usuarios como a las Oficinas, y afiadié que apoya la capacidad constante de las Oficinas de
origen para ayudar a los solicitantes a redactar las limitaciones como parte de una funcién de
asesoramiento.

149. La delegacién de Francia informé de que la Oficina de Francia examina las limitaciones,
tanto en calidad de Oficina de origen como de Oficina de la Parte Contratante del titular, en las
solicitudes internacionales, las designaciones posteriores y durante todo el ciclo de vida de la
marca. La delegacion dijo que la Oficina no puede examinar las limitaciones como la Oficina de
una Parte Contratante designada porque su legislacion limita el examen a los motivos de
denegacion provisional, a saber, el examen de los signos para determinar si pueden constituir
una marca. La delegacion dijo que determinar si una limitacién es o no una extension del
alcance original, en su opinion, equivale a un examen formal de las designaciones en franceés,
respecto de las cuales la Oficina carece de fundamento juridico. La delegacién afiadié que,
desde un punto de vista préactico, seria dificil para la Oficina examinar las limitaciones, aunque
tuviera la capacidad juridica para hacerlo, porque la Oficina no dispone de acceso a la lista de
productos y servicios de la marca de base.

150. La delegacion de Suiza sefalo que, en respuesta a la pregunta 4, la mayoria de las
Oficinas considera que el examen de las limitaciones debe efectuarse antes de su inscripcion
en el Registro Internacional. La delegacion dijo que se pregunta si las Oficinas de las Partes
Contratantes designadas examinan el alcance de la limitacion Gnicamente porque son
conscientes de que no siempre se comprueban previamente y lo hacen, esencialmente, para
abordar en la practica esta carencia.

151. El presidente recordé que, cuando la Oficina Internacional notifica a las Oficinas de las
Partes Contratantes designadas, la notificacion contiene tanto las listas principales como las
limitadas, y que, en consecuencia, las Oficinas de las Partes Contratantes designadas siempre
pueden compararlas.
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152. La delegacion de Noruega dijo que su pais tiene una préctica similar a la de Suiza 'y que,
si bien la Oficina de Noruega no examina las limitaciones porgue considera que ya se ha hecho
un examen de esa indole anteriormente, la Oficina deniega la proteccion, de conformidad con
la legislacién nacional, cuando observa que la limitacion no se ha efectuado de conformidad
con la lista principal.

153. La delegacion de Alemania dijo que la practica en Alemania difiere de la de Australia
porque, en su calidad de Oficina de origen, la Oficina de Alemania certifica que la lista de
productos y servicios de la solicitud internacional esté incluida en la marca de base.

La delegacion declaré que una limitacion no debe ir mas alla del alcance de la lista de
productos y servicios de la marca de base. Afladio que, en calidad de Oficina designada,
la Oficina de Alemania examina las limitaciones porque sabe que ni las demas Oficinas ni
la Oficina Internacional estan examinando esas limitaciones.

154. El presidente cedio el uso de la palabra para el debate sobre los resultados de la
pregunta 5, relativa a las limitaciones formuladas en una designacion posterior; aclaré que los
debates deben versar sobre si la Oficina de las Partes Contratantes designadas examinan las
limitaciones formuladas en una designacion posterior a fin de determinar si la limitacion esta
incluida en la lista principal del registro internacional y sefialé que, segun los resultados de la
encuesta, un numero razonable de Oficinas no examina esas limitaciones porque consideran
gue ni la Oficina de origen ni la Oficina Internacional lo han hecho anteriormente. El presidente
indic6 que, segun los debates anteriores, es muy probable que no sea asi porque puede que la
Oficina de origen no reciba la limitacion y, cuando se presente directamente, la Oficina
Internacional no las examine.

155. El presidente tomé nota de que no hay comentarios sobre los resultados de la pregunta 5,
cedi6 el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre los resultados de la
pregunta 6 y aclaré que dicha pregunta se refiere a la practica que adopta una Oficina cuando
determina que una limitacion incluida en una solicitud internacional o en una designacion
posterior no esté incluida en la lista principal del registro internacional. El presidente sefialé
que, segun los resultados, la gran mayoria de las Oficinas emite una denegacién en virtud de
la Regla 17.

156. La delegacion de Suiza expresé su sorpresa por el hecho de que 13 Oficinas emitan una
denegacion provisional y preguntd si esas Oficinas tienen una base juridica especial para
hacerlo. La delegacién dijo que Suiza siempre ha interpretado que los motivos de una
denegacion provisional se limitan a motivos sustantivos para denegar la proteccion de la marca
de conformidad con el Convenio de Paris y, por lo tanto, se pregunta si esa interpretacion es
demasiado estricta.

157. La delegacién de Cuba se refirié a la pregunta 6 y declaré que el numero de Oficinas que
emiten una denegacidn provisional podria ser de 14 porgue la Oficina de Cuba también lo
hace, y record6 que la Oficina ha indicado en las preguntas 4 y 5 que examina las limitaciones
en calidad de Oficina de una Parte Contratante designada. La delegacién explicé que la Oficina
lleva a cabo ese examen de conformidad con la legislacién nacional, que preveé la posibilidad
de solicitar una limitacion respecto de una solicitud o registro nacional en cualquier momento y
exige a la Oficina que examine la solicitud. Afirmo que las limitaciones en los registros
internacionales no son diferentes a las limitaciones en las solicitudes o registros nacionales, y
gue, en consecuencia, la Oficina examina las limitaciones para determinar si estan incluidas en
la lista principal del registro internacional o respecto de la lista donde se ha designado a Cuba y
las denegara cuando no estén incluidas en dichas listas. Explico ademés que la Oficina
también examina las limitaciones en las solicitudes internacionales, cuando actta en calidad de
Oficina de origen, y, en caso de que esas limitaciones no estén incluidas en la lista principal o
basica, no certificaran ni presentaran la solicitud hasta que se haya resuelto la cuestion.
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La delegacion subrayé ademds que el hecho de que la Oficina Internacional no esté
examinando las limitaciones presentadas directamente obliga a la Oficina a examinar esas
limitaciones para garantizar el cumplimiento de la legislacién nacional.

158. La delegacion de Alemania, refiriéndose a los comentarios formulados por la delegaciéon
de Suiza, dijo que la Oficina de Alemania, siendo una de las Oficinas que emiten denegaciones
provisionales, no tiene una interpretacion tan estricta como la de la delegacion de Suiza.

La delegacion dijo que la Oficina también emite denegaciones provisionales cuando, por
ejemplo, la lista de productos y servicios no esta suficientemente clara o hay indicaciones que
son manifiestamente inaceptables. Recordd que en la Guia para el registro internacional de
marcas segun el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid se indica que las Oficinas
designadas pueden emitir una denegacioén provisional cuando las indicaciones de productos o
servicios sean demasiado imprecisas y la Oficina aplica este método al examinar las
limitaciones.

159. El presidente sefialé que no es posible ampliar el alcance de una solicitud en

Nueva Zelandia y que la Oficina puede denegar las limitaciones, no solo en una marca nacional
sino también en un registro internacional, sobre esa base, lo que significa que la situacién en
Alemania parece similar a la de Nueva Zelandia.

160. El presidente abri6 el debate acerca de los resultados de la pregunta 8, relativa a las
limitaciones inscritas como modificacion, y aclaré que los debates deben versar sobre si la
Oficina de una Parte Contratante designada examina dicha limitacion. El presidente sefiald
que, segun los resultados del cuestionario, la mitad de las Oficinas examinan las limitaciones,
otras no lo hacen porque creen que la Oficina de origen o la Oficina Internacional ya lo han
hecho, y un pequefio nimero no las examina por falta de fundamento juridico. El presidente
recordo que la Regla 27.5) permite a una Parte Contratante designada denegar los efectos de
una limitacion y dijo que se pregunta por qué, a pesar de ello, algunas Oficinas siguen
considerando que carecen de fundamento juridico para hacerlo.

161. La delegacion de la Republica Checa explico que la Oficina de la Republica Checa,
actuando en calidad de Oficina de origen, examina las limitaciones, pero que, en su calidad de
Oficina designada, no lo hace porque, al igual que Suiza y otros miembros, cree que la Oficina
Internacional debe examinar todo lo que se haya inscrito, de modo que los usuarios puedan
confiar en lo que figure en el Registro Internacional. La delegacion dijo que esto debe hacerse
correctamente porque, de lo contrario, los usuarios tendran que examinar todas las
denegaciones, como las emitidas por Alemania, para ver si una limitacion es correcta o no.

La delegacion informé de que, en lo que respecta a la Republica Checa, el examen de las
limitaciones no esté previsto en su legislacion, la Oficina no dispone de los medios para llevar a
cabo esos exdmenes y, en consecuencia, no lo hace. La delegacion sefialé que, si una
limitacion afecta a varios miembros, la Oficina Internacional deberia examinarla, de modo que
la limitacion surta efecto en todos esos miembros de manera armonizada. La delegacion dijo
gue es consciente de que algunos miembros tienen ciertos requisitos especificos en relacion
con la designacion de productos y servicios y que, si bien debe ser posible que esos miembros
adopten medidas, contravendria la l6gica de tener un Unico registro internacional para varios
miembros, desde la perspectiva de los usuarios, si cada miembro tiene requisitos especificos
diferentes porgue, en ese caso, los usuarios tendrian que actuar en cada miembro y nombrar
un representante/mandatario local. Por ese motivo, la delegacion declaré que la Oficina
Internacional debe examinar la lista de productos y servicios, incluidas las limitaciones.

162. La delegacion de Suiza declaré que esta plenamente de acuerdo con las observaciones
formuladas por la delegacion de la Republica Checa y explicd que Suiza examina las
limitaciones, como Oficina designada, porque se ha percatado de que esa labor no se esta
haciendo en las fases iniciales. Afiadié que, al igual que Alemania, Suiza examina las
limitaciones para ver si se trata de una ampliaciéon y comprobar que no existen otras razones
para la denegacion, porque ha recibido limitaciones que han dado lugar a que la marca era
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engafosa. La delegacioén dijo que, si bien es de la opinion de que deberian evitarse las
inscripciones inexactas de las limitaciones, también entiende que a veces los usuarios
consideran que la limitacion se refiere Unicamente a la Parte Contratante designada y que, en
dltima instancia, corresponde a esa Parte Contratante designada adoptar una decision. La
delegacion dijo que contempla un sistema en virtud del cual la Oficina Internacional, en su
calidad de Oficina en la que se ha presentado la limitacién, emite una opinion sobre la
naturaleza de la ampliacion de una limitacion, por analogia a la Regla 13, notificando cualquier
irregularidad y haciendo sugerencias al respecto al titular o a la Oficina, indicando el problema
y, si el titular o la Oficina no respondiera, se inscribiria una observacion indicando que, a juicio
de la Oficina Internacional, la limitacién es una ampliacién. La delegacién dijo que esa
indicacién pondria a la Parte Contratante designada y a terceros en aviso de que la Oficina
Internacional considera que la limitacién es invalida. Declar6 que ese sistema simplificaria la
labor de las Oficinas de las Partes designadas de manera mas clara, ya que aquellas oficinas
que no examinan las limitaciones podrian ver inmediatamente que existe un problema con la
limitacion. La delegacion se ofrecié a seguir debatiendo la cuestion por separado, de ser
necesario.

163. El presidente cedio el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre los
resultados de la pregunta 9 de la encuesta y sefial6 que esta pregunta se refiere Gnicamente a
las Oficinas que han respondido “si” a la pregunta 8. El presidente aclar6 que la cuestion se
refiere al examen de una limitacion inscrita como modificacién y que las oficinas
correspondientes tienen en cuenta, observando que, segun los resultados del cuestionario, la
mayoria de las oficinas tienen en cuenta la lista de productos o servicios que son amparados
por la marca.

164. El presidente reconocié que no se han formulado comentarios a la pregunta 9 y abrié el
debate para que se formulen observaciones sobre los resultados de la pregunta 10, sefialando
gue la pregunta se refiere tnicamente a las oficinas que han respondido “si” a la pregunta 8.

El presidente explicé que en la pregunta se busca recabar informacién sobre la practica llevada
a cabo por las oficinas al determinar que una limitacién inscrita como modificacion no esta
incluida en la lista principal de un registro internacional o, segun sea el caso, sobre la lista de
productos o servicios para los que la marca surte efecto o esta protegida. El presidente sefial
que, segun los resultados del cuestionario, casi todas las Oficinas emiten una declaracion de
que la limitacién en cuestion no surte efecto en la Parte Contratante, de conformidad con la
Regla 27.5) del Reglamento Comun.

165. El presidente sefialé que no se han formulado observaciones a la pregunta 10 y cedio el
uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre los resultados de las preguntas 11
a 14. El presidente aclaré que la pregunta 11 se refiere a la legislacion y la practica de las
Partes Contratantes designadas en relacion con las solicitudes o los registros nacionales o
regionales. El presidente sefal6 que, segun los resultados, las oficinas examinan las peticiones
de limitacion hechas con respecto a las solicitudes nacionales o regionales y observo que hay
una contradiccién en el tratamiento de las limitaciones debido a que, mientras que en la
mayoria de las oficinas se examinan las limitaciones en solicitudes o registros nacionales o
regionales, varias oficinas no examinan las limitaciones en las solicitudes o los registros
internacionales.

166. La delegacion de Suiza dijo que considera interesante determinar si las oficinas examinan
las peticiones de limitacion en el plano nacional y si se podria establecer un paralelismo, y
sefiald que las oficinas examinan esas solicitudes siempre que las reciben. Sin embargo, la
delegacioén declar6 que ha interpretado las cifras de forma distinta al presidente y dijo que
considera que las oficinas examinan la solicitud cuando la reciben y tienen que inscribirla en el
registro nacional. La delegacién dijo que entiende que 47 Oficinas han indicado que examinan
las solicitudes que se les han presentado y que, de manera similar, la Oficina del titular,

la Oficina de una Parte Contratante designada o la Oficina Internacional deben examinar

una solicitud presentada ante ellos antes de que pueda inscribirse una modificacion.
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La delegacion dijo que la Oficina de Suiza, en su calidad de Oficina de una Parte Contratante
designada, en la mayoria de los casos, simplemente recibe la informacion que se ha inscrito en
el Registro Internacional; mientras que, en su calidad de Oficina activa en relacion con la
inscripcion de una modificacion en su registro, examina la solicitud.

167. El presidente cedi6 el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre la
dltima parte del cuestionario que atafie a las organizaciones observadoras.

168. La representante de MARQUES dijo que, en su opinién, mientras no exista armonizacion
respecto de las indicaciones aceptables de productos y servicios, las Oficinas que se vean
concernidas por dicha limitacion tendran que examinarla. El representante lleg6 a la conclusién
de que, hasta que no haya una armonizacion completa y un avance comin mucho mayor sobre
la forma en que se combinan y aceptan las listas de productos y servicios, cada miembro
afectado tendra que examinar la limitacion.

169. El representante de la INTA, refiriéndose a las preguntas 15 a 17, declaré que todas las
razones que figuran en el cuestionario son razones validas, y afiadié que ha intentado, en su
contribucidn, clasificar las tres razones principales de cada pregunta.

170. El Representante de la AROPI dijo que la seguridad juridica es sumamente importante
para los usuarios y, por consiguiente, es sumamente importante garantizar que se acepte una
limitacion en cada una de las Partes Contratantes designadas a las que concierna esa
limitacion. El representante dijo que la AROPI apoya la practica en Nueva Zelandia descrita por
el presidente porque considera que es el enfoque mas favorable para la seguridad juridica.

171. El presidente invitd a la Secretaria a hacer uso de la palabra para formular comentarios.

172. La Secretaria abord6 la cuestion planteada por la delegacion de Cuba en relacién con las
limitaciones establecidas en el formulario oficial para el formulario MM6 y las dificultades con
gue tropieza la Oficina para comprender el alcance de esa limitacién. La Secretaria explicd que
en el pasado era mas facil cuando las Oficinas recibian la informacion contenida en los
formularios MM6 porque el titular tenia que suprimir simplemente de la lista principal las
indicaciones que ya no eran aplicables; con la evolucién de las limitaciones observadas en
afios anteriores, la lista principal puede ser tan solo unas pocas lineas, mientras que la
limitacion puede ser de cientos o incluso miles de palabras; por lo tanto, resulta mas dificil
transmitir el alcance real de la limitacion. Por lo tanto, con la disposicion actual del formulario
MMB6, el titular puede indicar las clases que han de suprimirse por completo o especificar la
nueva lista limitada completa que se ha solicitado que surta efecto en una Parte Contratante
designada. La Secretaria dijo que, dado que la Oficina Internacional no puede interpretar el
significado de una limitacion, necesita informacion clara sobre el alcance previsto para
inscribirla en el Registro Internacional; por esa razén, el titular debe indicar la lista limitada
completa. La Secretaria declar6é que esa practica da mas transparencia a terceros y a las
Oficinas, aunque a veces es dificil entender lo que ha cambiado realmente. La Secretaria dijo
gue es un buen momento para hacer balance sobre el punto en el que se encuentra el Grupo
de Trabajo en sus deliberaciones sobre las limitaciones. La Secretaria observo que, tras
muchos afios de debates, el Grupo de Trabajo todavia esté dividido en cuanto a quién debe
encargarse de determinar el alcance de las limitaciones y si esas limitaciones estan incluidas
en la lista principal de productos y servicios en el registro internacional. Varias delegaciones se
pronunciaron a favor de que la Oficina de origen determine ese alcance; algunas delegaciones
opinan que la Oficina Internacional debe decidir; otras consideran que el alcance debe ser
decidido por la Oficina de las Partes Contratantes designadas en los casos en que la limitacion
surta efecto. La Secretaria afiadié que seria util recapitular la situacién juridica relativa a las
limitaciones. La Secretaria record6 que, si bien varias Oficinas actian como Oficinas de origen,
examinan las limitaciones en las solicitudes internacionales, la Regla 8 del Reglamento del
Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas no preveé la inclusiéon de
limitaciones en las solicitudes internacionales y, por consiguiente, el formulario de solicitud
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internacional no refleja esa posibilidad. La opcion, de incluir limitaciones en las solicitudes
internacionales se prevé Unicamente en la Regla 9.4)a)xiii)) del Reglamento Comun, que dio
lugar a la modificacion de los formularios de solicitud internacional en 2001. Antes de ese afio,
toda limitacion debia solicitarse por separado, aunque podia publicarse junto con el registro
internacional. Sobre esa base, no puede considerarse que la funcién de certificacion de la
Oficina de origen haya incluido originalmente el examen de las limitaciones. La Secretaria
sefalé que en muchas Oficinas, cuando actian en calidad de Oficina de origen, existen
diferentes practicas en relaciéon con el examen de las limitaciones en las solicitudes
internacionales; en consecuencia, las delegaciones tendran que ponerse de acuerdo sobre si
las Oficinas que actian como Oficinas de origen deben examinar la lista principal de productos
y servicios de la solicitud internacional, asi como toda limitaciéon en ese sentido para determinar
si esa limitacion se encuentra dentro del alcance de la lista principal. La Secretaria dijo que, al
hacerlo, las Oficinas que actian como Oficina de origen pueden proporcionar un servicio
valioso, pero la opinidn de la Oficina de origen no debe ser, como han expresado algunas
delegaciones, obligar a las Oficinas de las Partes Contratantes designhadas porque estas deben
poder determinar el alcance de la proteccion para el que el registro internacional surta efecto
en sus respectivos territorios. La Secretaria, tras recordar que algunas delegaciones han
expresado la opinién de que la Oficina Internacional debe determinar si una limitacién esta
dentro del ambito de la lista principal, declaré que en el Reglamento Comun no existe base
juridica que apoye esa opinion y, ademas, no hay consenso en cuanto a si debiera ser asi. La
Secretaria recordé que, sin consenso, el Reglamento Comun no puede modificarse. La
Secretaria recordd ademas que en el Reglamento Comun encomienda a la Oficina
Internacional el control de la solicitud internacional y que esa funcion se desarrolla en las
Reglas 11 a 13 del Reglamento Comun; de esas disposiciones, las Reglas 12 y 13 se refieren,
respectivamente, a las irregularidades relativas a la clasificacion y las indicaciones de
productos y servicios. La Secretaria dijo que la Regla 12.1)a) establece que la Oficina
Internacional debe verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Regla 9.4)a)xiii);
sin embargo, la disposicion se refiere Unicamente a la clasificacion. Como resultado de los
debates anteriores, el Grupo de Trabajo, en su decimotercera reunion, recomendd que se
modifiquen las Reglas 12 y 25 a 27 del Reglamento Comun, que fueron aprobadas por la
Asamblea de la Union de Madrid y que entraron en vigor el 1 de julio de 2017. Esos cambios,
qgue también se explicaron con mas detalle en el Aviso N.° 11/2017, aclaran el examen que ha
de realizar la Oficina Internacional en relacion con las limitaciones presentadas en las
solicitudes internacionales y las que se solicitan como inscripcion de una modificacion en el
registro internacional. En lo que respecta a las solicitudes internacionales que contienen
limitaciones, el nuevo pérrafo (8bis) de la Regla 12 aclara que la Oficina Internacional también
debe controlar la clasificacién de las limitaciones en las solicitudes internacionales. Asi pues, Si
bien esa norma se refiere a la clasificacion, corresponde a las Oficinas de las Partes
Contratantes designadas determinar si la limitacion se encuentra dentro del alcance de la lista
principal. La Secretaria informé de que las modificaciones de las Reglas 25 a 27 del
Reglamento Comun, que se refieren a las limitaciones inscritas como modificacién, obligan al
titular a agrupar la lista limitada de productos y servicios en las clases correspondientes que
aparecen en la lista principal del registro internacional. La Oficina Internacional examinar la
solicitud para determinar si los nUmeros de clase indicados en la peticion corresponden a los
del registro internacional y a la Oficina de la Parte Contratante designada en que la limitacién
ha de tener efecto seria entonces libre de determinar si la limitacién se encuentra dentro del
alcance de la lista principal. La Secretaria sefial6 que, si bien en el Articulo 3ter.2) del
Protocolo se autoriza la designacion posterior al registro internacional, no se pide a la Oficina
Internacional que controle la clasificacion de los productos y servicios y simplemente se exige
gue la Oficina Internacional registre las extensiones territoriales, notifique a las Oficinas
interesadas y lo publique cada vez que una designacion posterior cumpla los requisitos
aplicables. La Secretaria recordé que, en octubre de 2016, la Asamblea de la Union de Madrid
(en adelante “la Asamblea”) suspendié la entrada en vigor de la modificacion de la Regla
24.5)a) y d), adoptada previamente, que exigiria que la Oficina Internacional controlara, por
iniciativa propia, la clasificacion de las indicaciones enumeradas en una designacion posterior
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que contuviera una limitacion®. EI motivo de la suspensién es que dicho control habria ido mas
alld de lo que entonces se disponia en el marco juridico y el mandato de la Oficina
Internacional, y que dicha aplicacién, de ser posible, habria entrafiado importantes
consecuencias practicas para la Oficina Internacional, las Oficinas y los usuarios del Sistema
de Madrid. La Secretaria recorddé ademas que, en la reunidn anterior del Grupo de Trabajo, la
Oficina Internacional propuso una modificacion de la Regla 24, que no fue aprobada, que se
referia a las designaciones que contienen limitaciones y que utilizaba como modelo la nueva
Regla 25 revisada, en el sentido de que la Oficina Internacional Unicamente comprobard las
clases enumeradas en la limitacion para asegurarse de que correspondan a las clases
enumeradas en la lista principal y que quedara a discrecion de las Oficinas de las Partes
Contratantes designadas determinar si esa limitacién surtird efecto o no. La Secretaria afadio
que, a partir de las opiniones expresadas por las delegaciones durante la sesion, parece claro
gue las Partes Contratantes consideran que, al ser designhadas, sus Oficinas deben determinar
si una limitacion tendra efecto en su territorio y, en consecuencia, esas Oficinas también deben
determinar si una lista limitada podra considerarse dentro de la lista principal de ese registro
internacional.

173. El presidente dijo que esta claro que el Grupo de Trabajo sigue dividido en cuento a quién
debe ser responsable de determinar el alcance de las limitaciones y si una limitacion
determinada esta incluida en la lista principal del registro internacional, y concluyé que los
debates sobre la funcién de la Oficina Internacional se han agotado sin llegar a un consenso.
El presidente sefiald que las delegaciones de Nueva Zelandia, Australia y Suecia han
formulado algunas sugerencias relativas a la modificacion de la Regla 17, que proporcionan a
las Partes Contratantes designadas la base juridica para denegar los efectos de una limitacién.
El presidente tomd nota también de los comentarios formulados por la delegacién de Suiza en
relacion con una posible modificacion de la Regla 9, relativa a la funcion de la Oficina de origen
al certificar una solicitud internacional. En consecuencia, el presidente sugirié que el Grupo de
Trabajo examine la posibilidad de proseguir los debates sobre las posibles modificaciones de
las Reglas 9 y 17 en una futura reunién, que podria ayudar a las Oficinas a examinar las
limitaciones y, posiblemente, aclarar la funcion de la Oficina de origen al certificar la solicitud
internacional. El presidente cedi6 el uso de la palabra a las delegaciones para que formulen
observaciones sobre la propuesta.

174. La delegacion de Suiza expreso su sorpresa por el resumen de la Presidencia porque dijo
gue considera que no se han agotado los debates sobre la funcién de la Oficina Internacional y
sefal6 que la Oficina Internacional es el Gnico punto de contacto comun de todas las
limitaciones. La delegacion recordd que, en todos los casos, las limitaciones pasan por la
Oficina Internacional y dijo que se pregunta si se ha excluido su funcién de examinar las
limitaciones. Record6 ademas que ha presentado una propuesta sobre la posible funcién de

la Oficina Internacional en el examen de las limitaciones, que seria similar a la Regla 13, y
subray0 la importancia de contar con una alternativa que permita ahorrar esfuerzos a ambas
partes. La delegacion declaré que, en lo que a ella respecta, la cuestidon de la funcién de la
Oficina Internacional sigue abierta, y afiadio que le gustaria que la cuestion se debatiera en

el futuro.

175. El presidente reiter6 que no hay consenso sobre la funcién de la Oficina Internacional y
gue ninguna otra delegacion desea continuar ese debate. El presidente dijo que es evidente
que la cuestién no ha no ha cobrado fuerza en el Grupo de Trabajo; record6 que todavia
guedan otras cuestiones en la hoja de ruta que se examinaran a mitad de periodo y sugirié que
seria beneficioso volver a ocuparse de la cuestion de las limitaciones para volver a examinarla
en algun momento en el futuro. El presidente sefial6 que tampoco se apoyo la modificacion de
las Reglas 9 0 17.

1 Véase el documento MM/LD/WG/50/4, “Propuestas de modificacion del Reglamento Comun del Arreglo de
Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo”.
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176. La delegacion de Alemania dijo que también considera que no hay consenso sobre las
funciones de la Oficina de origen, la Oficina desighada o la Oficina Internacional en el examen
de las limitaciones y que esa ha sido la posicion al comienzo de los debates. La delegacién dijo
gue entiende que la Oficina Internacional no quiere, o0 no puede, examinar las limitaciones, algo
gue debe aceptarse porque parece ser la opinion estricta de la Oficina Internacional. En cuanto
a la sugerencia de debatir las modificaciones de la Regla 17, la delegacion dijo que, si bien
Alemania ya cuenta con una base juridica, la delegacién esta de acuerdo en seguir adelante
con esa propuesta si otros paises necesitan esa base juridica. La delegacion destaco el hecho
de que no se ha llegado a un consenso sobre la opinién de que la Oficina Internacional no deba
examinar las limitaciones, sino que es bastante evidente que la Oficina Internacional no quiere
0 no esté en condiciones de hacerlo.

177. El presidente declar6 que la cuestion principal es la falta de fundamento juridico para que
la Oficina Internacional examine una limitacidn; por lo tanto, a menos que haya consenso sobre
la modificacion del Reglamento Comun para permitir que la Oficina Internacional lleve a cabo
ese examen, la Oficina Internacional no puede hacerlo. El presidente afiadié que el Grupo de
Trabajo no ha llegado a un consenso sobre ese cambio y subrayé que, si bien algunas
delegaciones desean que se amplie la funcidon de la Oficina Internacional, varias delegaciones
no consideran que la Oficina Internacional deba desempefiar una funcién en el examen de las
limitaciones. El presidente concluy6 que la Gnica manera de avanzar es examinar las
propuestas de modificacion de las Reglas 9y 17, ya que esas propuestas no conciernen a la
Oficina Internacional. El presidente record6 ademas que nada impide a las Partes Contratantes
modificar su legislacion porque el marco juridico del Sistema de Madrid no impide que las
Oficinas de las Partes Contratantes designadas examinen las limitaciones. El presidente cedié
el uso de la palabra para que se formulen observaciones.

178. La delegacion de Suiza reconocié que la cuestion de las limitaciones es compleja y
recordd que existen tres tipos de limitaciones: en la solicitud internacional, en una designacion
posterior y en virtud de la Regla 25. La delegacion explicd que la funcion de la Oficina
Internacional en esos tres casos es distinta y, como tal, la delegacion dijo que no considera que
haya consenso sobre la funcién de la Oficina Internacional porque esa funcién depende del tipo
de limitacion. La delegacion declard que la funcién de la Oficina Internacional es menos activa
que la funcion de la Oficina de origen cuando la limitacién se efectia en una solicitud
internacional; sin embargo, la Oficina Internacional podria desempefiar una funcién en lo que
respecta a las limitaciones presentadas a la Oficina Internacional. La delegacién concluyé que
es necesario aclarar la funcién de la Oficina Internacional con respecto a los tres tipos de
limitaciones antes de poder alcanzar un consenso.

179. El representante de la INTA expresé su apoyo a la intervencion de la delegacion de Suiza
y declaré que no cree que el Sistema de Madrid pueda abordarse sin debate sobre la funcién
de la Oficina Internacional. El representante sefialé que estas cuestiones se han dado por
sentadas durante los 130 afios de existencia del Sistema de Madrid, y que se entiende que,
cuando se inscribe una limitacion en el Registro Internacional, la Oficina Internacional, en su
calidad de autoridad central del Sistema de Madrid, ha verificado esa limitacion y que,
efectivamente, lleva ocurriendo asi durante 100 afios 0 mas. El representante de la INTA
reconocié que la adopcion del Protocolo y la ampliacion del Sistema de Madrid han dado lugar
a cambios y cree que esos cambios deben tener cabida. La evolucion de las disposiciones en
que se basa la funcion de la Oficina Internacional y, posiblemente, la de las Oficinas de origen
y de las Partes Contratantes designadas debe ser coherente con la filosofia y los principios
bésicos del Sistema de Madrid, a saber, que en la practica y en la medida de lo posible debe
evitarse la duplicacion del trabajo y no debe confundirse a los usuarios con quién se ocupa de
gué y cuales son las consecuencias. Afadié que los debates se refieren esencialmente al
examen de las limitaciones, en cuanto al alcance de la lista de productos y servicios, pero la
Secretaria, al resumir la posicién de la Oficina Internacional ante el Grupo de Trabajo, ha
planteado la cuestion de la funcion de la Oficina Internacional en el control de la clasificacion.
Recordd que la postura de la INTA siempre ha sido muy firme en el sentido de que la Oficina
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Internacional, como guardiana de la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas (Clasificacion de Niza), debe controlar eficazmente la clasificacion de
los productos y servicios en las limitaciones. El representante declaré que, para los usuarios,
la falta de armonizacién de las practicas de clasificacion entre las oficinas de marcas de todo
el mundo es una fuente constante de dificultades; que el Sistema de Madrid constituye la
autoridad esencial la Ultima palabra sobre la clasificacion de los productos y servicios en los
registros internacionales; y que esa responsabilidad de la Oficina Internacional se ha
mantenido en interés del buen funcionamiento del sistema de registro internacional.

El representante dijo que deberia haber debates futuros sobre la funcién que la Oficina
Internacional deberia desempefar, pero que, en este momento, no desempefia ninguna
funcién en el examen de los productos y servicios de clasificacion en las limitaciones.

180. La delegacion de Polonia expreso su apoyo a la declaracion formulada por la delegaciéon
de Suiza y declar6 que, si bien el cuestionario se refiere a la practica actual de las Oficinas, no
esta claro cual debe ser la practica esperada de la Oficina Internacional. La delegacién sugirié
la realizacién de un cuestionario adicional sobre la funcién prevista de la Oficina Internacional
en relacion con el examen de las limitaciones en las tres situaciones.

181. La delegacién de Francia se mostrd de acuerdo con las delegaciones de Suiza y Polonia
y declaré que la falta de consenso refleja dudas e incertidumbres en torno a la funcion de la
Oficina Internacional y que, dado que esa incertidumbre no redunda en beneficio de los
usuarios, seria conveniente aclarar la funcion de la Oficina Internacional en el examen de las
limitaciones. Por consiguiente, la delegacion concluyé que el envio de un cuestionario sobre la
funcion esperada de la Oficina Internacional, propuesto por la delegacién de Polonia, parece
ser una buena solucién. La delegacion dijo que, si bien ha tomado nota de las opiniones de la
Oficina Internacional sobre las diversas funciones relativas a las limitaciones, no comparte
enteramente esas opiniones, en particular en lo que respecta a la funcién de las Oficinas
designadas. Reiter6 que la falta de consenso se debe a la falta de claridad.

182. La delegacion de Turquia propuso que el examen de las limitaciones en las solicitudes
internacionales sea realizado por la Oficina de origen, pero que el examen de las peticiones de
inscripcion de limitaciones como una modificacién sea realizado por la Oficina Internacional.
La delegacion sefialé que el consenso sigue siendo un problema, pero considera importante
para los usuarios que se aclaren las funciones de las Oficinas y de la Oficina Internacional.

183. La delegacién de Nueva Zelandia declaré que ha habido muchos debates sobre la funcion
de la Oficina Internacional y que, segun su interpretacion del Protocolo, la Oficina Internacional
esta a cargo de la clasificacion de los productos y servicios, pero no, como ha indicado la
Secretaria, de determinar el alcance de lo que es aceptable en esas clases. Si bien la Oficina
Internacional ofrece indicaciones sobre lo que puede considerarse demasiado vago a efectos
de clasificacion, en ningiin momento declara que un término sea demasiado amplio o no se
encuentre dentro del alcance. La delegacién dijo que considera que esa funcion debe ser
realizada por las Partes Contratantes designadas y observé con interés que, segun el
cuestionario, los grupos de usuarios presentan limitaciones Gnicamente para evitar o superar
las denegaciones provisionales planteadas en las Partes Contratantes designadas. Por lo
tanto, la delegacion dijo que parece incongruente afirmar que la Oficina Internacional deba
adoptar esa decisién cuando la finalidad de la presentacién de la limitacion es superar un
problema planteado a nivel nacional. La delegacion reiter6 su opinion de que el examen de las
limitaciones debe corresponder a la funcion de las Partes Contratantes designadas, dado que
son quienes reciben todos los tipos de limitaciones en todos los casos y tienen el mejor
conocimiento de su legislacion , jurisprudencia y practicas internas para determinar si el
alcance de la limitacion es correcto en el plano nacional.
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184. La delegacion de la Republica Checa, al tiempo que dijo que apoya la posicion expresada
por Suiza y Francia, se refirié a la pregunta 11 del cuestionario y explicd que, en lo que
respecta a su registro nacional, la Oficina examina todas las limitaciones pero, en lo que
respecta al registro internacional, sus usuarios esperaban que las limitaciones sean
examinadas y verificadas por la OMPI. Declaré que seria confuso que los usuarios reciban en
primer lugar una notificacion de irregularidades de la OMPI relativa a la clasificacion, que
posteriormente aborden y corrijan, para luego recibir una nueva notificacion de una Parte
Contratante designada en relacion con una irregularidad en el alcance de la limitacion. La
delegacién dijo que los usuarios creen que, dado que la OMPI ha examinado y corregido la
clasificacion, se ha determinado que la limitacion es correcta y, por lo tanto, una denegacién de
una o mas de las Partes Contratantes designadas generaria gran asombro y confusion.

185. La delegacion de México expreso6 su apoyo a las opiniones expresadas por la delegacion
de Nueva Zelandia. La delegacion recordé que las limitaciones pueden afectar al registro de
una marca y, ademas, se podria pedir que se subsane una denegacién basada en motivos o en
la existencia de una marca anterior. La delegacién sefialé que un examen sustantivo de una
limitacion puede tener en efecto una profunda repercusién en la determinacién de si registrar la
marca.

186. La representante de MARQUES, refiriéndose a la hoja de ruta, recordd que habra un
debate sobre los principios de clasificacién y la reduccion de las incoherencias en las practicas
de clasificacién en la mesa redonda y se pregunté si esos debates podrian ayudar al Grupo de
Trabajo a responder mejor a las limitaciones. La representante manifesté su acuerdo con los
comentarios formulados por la delegacién de México y declaré que, en los casos en que la
limitacion se hace para solucionar un problema a nivel nacional, es evidente y tiene sentido que
la Oficina de que se trate examine esa limitacién porque es la unica Oficina pertinente para
hacerlo. Sin embargo, la representante de MARQUES dijo que seria Util saber més acerca de lo
gue las delegaciones estan buscando para entender cual debe ser el objetivo de un debate
méas a fondo.

187. El representante de la AROPI manifest6 su apoyo a la declaracion formulada por
el representante de la INTA.

188. La delegacion de Australia expreso su apoyo a las observaciones formuladas por las
delegaciones de Nueva Zelandia y México, en particular, en relacién con el hecho de que,
como se indica en la encuesta, la gran mayoria de las limitaciones trata de evitar problemas
en las Partes Contratantes designadas; por lo tanto, la delegacién sefialé que el examen debe
realizarse en las Partes Contratantes designadas.

189. El Presidente sefialé que todavia no se ha llegado a un consenso sobre la funcion de la
Oficina Internacional en lo que respecta a las limitaciones formuladas en la solicitud
internacional, en una designacion posterior o como peticion de inscripcién de una modificacion.
El presidente, al reconocer que se han presentado algunas propuestas para un cuestionario
sobre cual debe ser la funcion de la Oficina Internacional, dijo que no esta convencido de que
dicho cuestionario arroje necesariamente mas luz sobre la cuestion, ya que las opiniones de las
delegaciones sobre la funcion de la Oficina Internacional son claras. El presidente propuso que,
ademas de las propuestas relativas a las modificaciones de la Regla 9 y la Regla 17, las
delegaciones que deseen formular propuestas sobre la funcién de la Oficina Internacional
sometan esas propuestas a examen en la proxima reunion del Grupo de Trabajo. No obstante,
el presidente concluyé que es evidente que no hay consenso sobre la funcién de la Oficina
Internacional y cedi6 el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre el camino
a seqguir.

190. La delegacién de Suiza cuestiond las conclusiones expuestas por el presidente.
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191. El presidente reiteré que todas las delegaciones estén invitadas a presentar propuestas
para la siguiente reunion del Grupo de Trabajo sobre posibles modificaciones de las Reglas 9
y 17, asi como sobre el papel que le corresponde a la Oficina Internacional. El presidente dijo
que hay otras cuestiones en la hoja de ruta que pueden ser de mayor interés o para las que es
mas probable lograr consenso.

192. El presidente observé que no se han de adoptar mas medidas sobre ese asunto

en la reunién en curso y record6 que, de conformidad con el Reglamento General de

la OMPI, las delegaciones pueden presentar propuestas de labor futura sobre ese tema a
mas tardar un mes antes de la fecha fijada para el inicio de la préxima reunion, pidiendo
gue sean incluidas en el orden del dia como punto suplementario.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DIiA: PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PROTOCOLO
CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL
DE MARCAS

193. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/16/6 Rev.2.

194. La Secretaria informé de que el Protocolo de Madrid es el Unico tratado por el que se
rigen las solicitudes y los registros internacionales en virtud del Sistema de Madrid desde
octubre de 2015, lo que hace que el Arreglo de Madrid ya no esté en vigor y record6 que esa
situacién se consolido en octubre de 2016, con la decision de la Asamblea de la Unién de
Madrid de suspender los Articulos 14.1) y 14.2)a) del Arreglo de Madrid. La Secretaria dijo que,
para reflejar ese hecho, la Oficina Internacional propone cambios de redaccién especificos en
el Reglamento Comun y explicé que la labor comienza con la supresién de las referencias al
Arreglo de Madrid, pero que es necesario aclarar otras disposiciones especificas suprimiendo
referencias innecesarias al Protocolo de Madrid o, en otros casos, introduciendo referencias al
Protocolo de Madrid. La Secretaria también propuso suprimir las disposiciones que ya no se
aplican, asi como las referencias a la presentacion de formularios en ejemplar unico.

La Secretaria destacé que la Oficina Internacional desea aprovechar esta oportunidad para
introducir el lenguaje inclusivo, en la medida de lo posible, y que, si bien las modificaciones
propuestas daran lugar a una version en inglés del Reglamento Comun que incluya todos los
idiomas, serd necesario seguir trabajando para lograr el mismo objetivo en las versiones
francesa y espafiola. La Secretaria dijo que en el documento también se sugiere que se
modifique el titulo del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado “el Reglamento”); que los cambios
propuestos figuren en los Anexos |y Il del documento MM/LD/WG/16/6 Rev. 2; y que, si bien se
han propuesto varios cambios, son de caracter editorial y no sustanciales. La Secretaria aclaré
que la version del Reglamento Comun en la que se indican las modificaciones propuestas con
control de cambios, corresponde a la version que entraré en vigor el 1 de febrero de 2019y
contiene disposiciones recientemente aprobadas sobre la division y la fusion de registros
internacionales. La Secretaria declaré que, en caso de que el Grupo de Trabajo recomiende
por primera vez las modificaciones propuestas y luego las apruebe la Asamblea de la Union de
Madrid, el director general de la OMPI consultara a las Oficinas o las Partes Contratantes, de
conformidad con los procedimientos establecidos en la Regla 41 del Reglamento Comun, para
las modificaciones consiguientes de las Instrucciones Administrativas.

195. A modo de referencia, la Secretaria se refirio a iniciativas de lenguaje inclusivo de las
Naciones Unidas y la OMPI y describié las medidas que la OMPI esta adoptando para adoptar
el lenguaje inclusivo en todas sus comunicaciones. A fin de proporcionar al Grupo de Trabajo
algunas ideas adicionales sobre la posible utilizacién de lenguaje inclusivo, la Secretaria ofrecid
algunos ejemplos de formas en que el Reglamento Comun podria hacerse inclusivo e informé
de que la iniciativa de lenguaje inclusivo abarca, en este momento, los idiomas espafiol,
francés e inglés, pero que abarcara otros idiomas en el futuro.
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196. El presidente aclar6 que la version en inglés de la propuesta de Reglamento ya es
inclusiva y que el Grupo de Trabajo debe considerar posibles modificaciones en el futuro para
que las versiones en espafiol y francés también lo sean. El presidente cedi6 el uso de la
palabra para que se formulen observaciones.

197. El Representante del CEIPI pregunté si las versiones en espafiol y francés de la
propuesta de Reglamento que figuran en el anexo del documento MM/LD/WG/16/6 Rev. 2 se
presentaran por primera vez a la Asamblea de la Unién de Madrid para su aprobaciéon y
posteriormente se revisaran, en funcion de las propuestas para la adopcion de principios de
lenguaje inclusivo.

198. El presidente dijo que los anexos del documento reflejan los cambios propuestos en lo
gue respecta, por ejemplo, a la supresién de las referencias al Arreglo de Madrid y que las
tres versiones linglisticas de la propuesta de Reglamento que figuran en esos anexos se
presentaran a la Asamblea de la Unién de Madrid. El presidente aclaré ademas que solo la
version en inglés incluye algunas modificaciones para adoptar un lenguaje inclusivo, pero que
las versiones en espafiol y francés todavia no incluyen ninguna modificacion para adoptar un
lenguaje inclusivo.

199. El presidente cedi6 el uso de la palabra para los debates sobre el
documento MM/LD/WG/16/6 Rev. 2.

200. La delegacion de Alemania pregunté cuando se dispondra de la versién francesa de la
propuesta de Reglamento en el que se emplee un lenguaje inclusivo, ya que la version en
francés seria mas facil de traducir al aleman que a la version en inglés debido a las similitudes
en los idiomas francés y aleman.

201. La delegacion de Australia dijo que, en principio, apoya todas las propuestas que, en su
opinién, contribuiran al proceso en curso destinado a asegurar que el Sistema de Madrid sea
mas accesible y simple para el usuario. La delegacion comentd que la legislacién australiana
incluye referencias al Reglamento Comun y que tendra que modificar su legislacion nacional
para dar cabida al cambio propuesto en el titulo. La delegacién pregunté si otras Partes
Contratantes podrian encontrarse en una situacion similar y tener que madificar su legislacion.

202. La delegacion de Nueva Zelandia dijo que Nueva Zelandia se encuentra en una posicion
muy similar, ya que su reglamento nacional se refiere al Reglamento Comun. En cuanto al
lenguaje inclusivo, la delegacién expreso su acuerdo con la modificacion del Reglamento,

ya que ello estara en consonancia con la forma en que se estan elaborando las leyes en
Nueva Zelandia en este momento.

203. La delegacion de Alemania declaré que Alemania también tendra que modificar su
legislacion.

204. La delegacion de Cuba pidié que se aclare si en este momento se esta debatiendo
la version en inglés de la propuesta de Reglamento.

205. El presidente explicé que los anexos del documento contienen propuestas en los tres
idiomas, espafiol, francés e inglés, y que la Unica diferencia entre la version inglesa y las
versiones francesa y espafiola es que la version en inglés incluye propuestas para adoptar
un lenguaje inclusivo. El presidente afiadié que las versiones en espafiol y francés todavia
no incluyen esa propuesta porque seria un poco mas complicado lograr una version inclusiva
en esos idiomas y, por consiguiente, llevaria tiempo.

206. La delegacion de Cuba pidi6 méas aclaraciones sobre lo que se est4 debatiendo.

207. El presidente invit6 a la Secretaria a hacer uso de la palabra.
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208. La Secretaria explicé que los anexos del documento proponen versiones en espafiol,
francés e inglés de los reglamentos propuestos que se corresponden entre si'y son
absolutamente idénticos. La Secretaria explicé que, debido a la propia naturaleza del inglés,

la Unica diferencia es que la version en inglés de la propuesta de Reglamento ya adopta un
lenguaje inclusivo. La Secretaria afiadié que se pide al Grupo de Trabajo que analice las
modificaciones propuestas para eliminar las referencias al Arreglo y simplificar el Reglamento
Comun en espafiol, francés e inglés. La Secretaria declar6 que en algiin momento en el futuro,
en el Grupo de Trabajo, entre todas las delegaciones interesadas, habra que debatir si también
puede haber una version en francés y espafiol del Reglamento que adopte un lenguaje
inclusivo.

209. La delegacion de Cuba sefalé ademas su preocupacion por la adopcién de un lenguaje
inclusivo.

210. La Secretaria asegur6 a la delegacion de Cuba que cualquier cambio en las versiones
espafiola o francesa que adopten un lenguaje inclusivo sera objeto de consultas con las
Oficinas de las Partes Contratantes interesadas y debidamente debatidas con antelacién, antes
de que se presenten propuestas al Grupo de Trabajo.

211. El representante del CEIPI dijo que ha presentado algunas sugerencias a la Secretaria en
relacion con las cuestiones editoriales, de formato o de maquetacién, asi como sugerencias
sobre ligeros cambios en el texto. El representante dijo que no cree que haya que debatir las
sugerencias relativas a las cuestiones editoriales y las cuestiones de formato, sino que
considera que los ligeros cambios propuestos en el texto deben sefalarse a la atencion del
Grupo de Trabajo para su aprobacion.

212. El presidente invit6 al representante del CEIPI a hacer uso de la palabra y presentar sus
sugerencias.

213. El representante del CEIPI se refirié a lo siguiente:

(i)  Pagina 3, Anexo |, Regla 1)iii) y definicion de Parte Contratante que dice que

“se entendera por “Parte Contratante” todo pais que sea parte en el Arreglo o todo Estado
u organizacion intergubernamental que sean partes en el Protocolo”, y sugirié simplificar
la definicion para tener en cuenta que el Arreglo ya no esta en vigor, afiadiendo que la
sugerencia se aplica a todos los idiomas.

(i)  Regla 9.5)b) y sugirié que se sustituya la palabra “una” en la expresion
“una solicitud internacional” por la palabra “la” para que diga “la solicitud internacional”,
ademas de una modificacién similar en la misma redaccién en la Regla 10.2).

(i) Regla 15.1)i) de la version en francés y sugiri6 que se sustituya “son” por una
referencia al solicitante o al representante/mandatario, a fin de adoptar un lenguaje mas
inclusivo.

(iv) Regla 18.1) y sefial6 que es extrafio que la expresion “Parte Contratante
designada” esté entre corchetes y sugirié que se utilice la palabra “general” en su lugar,
afadiendo que la sugerencia es aplicable a todos los idiomas.

V) Regla 18.2) y sugiri6 que se haga referencia al Articulo 5.2)c), sin mencionar el
punto ii), afiadiendo que la sugerencia es aplicable a todos los idiomas.

vi)  Regla 20bis.6)b) de la version en francés Unicamente, y sefialé que, en la segunda
linea, figura la expresion “avant la date a laquelle cette régle entre en vigueur” y explico
gue en el Reglamento Comun, en general, y en los tratados, en particular, la versién
francesa deberia decir “la présente régle” y no “cette regle” que seria ambigua.
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vii) Regla 23bis.1), en las versiones en inglés y franceés, y sefialo que son las
comunicaciones las que no se contemplan en el Reglamento y no las Oficinas de las
Partes Contratantes, y sugirid que se modifique ligeramente el texto para evitar esa
ambigtedad.

viii) Regla 25.2) de la version en francés y sugiri6é algunos cambios gramaticales.

iX) Regla 32.3)y 7), tras sefalar que faltaba el titulo de ese parrafo, sugirio que se
afadiera el titulo “Publicaciones en el sitio web”.

X)  Regla 40.6) de la version francesa Unicamente, y sugiridé que, en la primera linea,
“this Rule” se sustituyera por “the present Rule”.

xi)  P&gina 1 del Anexo I, la Tabla de tasas, e indic6 que el punto 2, “Solicitudes
internacionales”, esta en plural cuando deberia figurar en singular.

xii)  Anexo Il, Tabla de tasas, y observé que hay varias referencias a una serie de
articulos donde no se hace referencia a que pertenecen al Protocolo.

214. El presidente cedi6 el uso de la palabra para que se formulen comentarios sobre
las sugerencias del representante del CEIPI.

215. El representante de la INTA dijo que también tiene un par de observaciones o preguntas
para la Secretaria sobre algunos de los cambios introducidos.

216. El presidente invit6 al representante de la INTA a hacer uso de la palabra y a presentar
sus observaciones y preguntas.

217. El representante de la INTA:

i) Se remitio al Articulo 3.3)b), en la version en inglés, y expres6 su preocupacion por
la sustitucion de la palabra “himself “ por la palabra “only” porque esa palabra puede
resultar en cierta medida confusa si se lee fuera del contexto, dado que significa que
todas las comunicaciones enviadas por la Oficina Internacional se enviaran tnicamente al
solicitante, pero a ninguna otra parte, concretamente, no se enviaran a ninguna a una
Oficina. El representante sugirié que se suprima la palabra “himself’ y se sustituya por la
frase por la frase “send all relevant communications to the applicant or holder only but not
to the purported representative”, y afiadié que utilizar “the purported representative” seria
coherente con el texto que figura en el articulo anterior.

ii) Dijo que compartia las preocupaciones expresadas por el representante del CEIPI
sobre el titulo de la Regla 18.1) y sugirié que se sustituyan las palabras “Parte
Contratante designada” por “Todas las notificaciones de denegacion provisional “, puesto
que equilibraria el titulo del parrafo 2, “Notificacién de denegacion provisional efectuada
en virtud del Articulo 5.2)c)”, pero afadio que cualquier titulo, excepto “Parte Contratante
designada”, seria adecuado.

i) Cuestiond la propuesta de suprimir “respecto de la cual la Oficina de origen haya
recibido [...] la peticidon de que se presente a la Oficina Internacionall...]” de la

Regla 40.2)a)i) ya que mantener esa frase es importante porque, en el momento en

que la Oficina de origen recibe la peticion, esta no es adn una solicitud internacional.

El representante explicé que la peticién pasa a ser una solicitud internacional cuando es
certificada por la Oficina de origen y se adjunta a la peticion la firma de la Oficina de
origen; y dijo que esa es la razén por la que también se halla un lenguaje similar en la
Regla 40.4)b). El representante afiadié que, en caso de que no haya ninguna razén
imperiosa para suprimir esas palabras, deben mantenerse.
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iv)  Tomo nota de que las palabras “o0 estime que ha recibido en virtud de la

Regla 11.1)a) o ¢)” se han mantenido en la Regla 40.2)a)1)i) y se pregunto si esto es para
mayor seguridad o porque la Oficina Internacional es consciente de que todavia pueden
recibirse peticiones prematuras en virtud de la Regla 11.1) del Reglamento Comun, que
seria una peticion presentada ante la Oficina de una Parte Contratante vinculada por el
Arreglo Unicamente y cuya transmision se habria remitido a la Oficina Internacional hasta
gue esa Parte Contratante quedara obligada por el Protocolo de Madrid. La Secretaria
afadié que, en caso de que no hubiera pruebas de que aln pudiera ser asi, se podria
suprimir la frase.

V)  sugirié que no se suprimieran las palabras “o en debida forma a los fines de” de la
Regla 40.2)a)ii) porque, a menos que existan razones imperiosas para hacerlo, ese es el
lenguaje utilizado en la Regla 27.1) del Reglamento Comun, y es correcto.

218. El presidente dio las gracias tanto al representante del CEIPI como al de la INTA 'y
sefialé que las sugerencias formuladas, si bien son relativamente menores, son numerosas.
El presidente cedi6 el uso de la palabra a las delegaciones para que formulen observaciones
sobre la propuesta.

219. El representante del CEIPI sefial6 que ha considerado més a fondo la iniciativa en
materia de lenguaje inclusivo y dijo que le gustaria advertir a la Secretaria acerca de los
posibles escollos de ese ejercicio. El representante se refirid a una serie de ejemplos en los
gue maodificar ciertas disposiciones en un idioma exige modificar ciertas definiciones previstas
en el Reglamento, lo que afectaria a todas las versiones linguisticas. El representante dijo que
puede haber otros casos similares y afirmé que es preciso prestar gran atencion a ese
respecto. El representante del CEIPI dijo que también es importante examinar los propios
tratados, que son los textos mas importantes, y recordé que la OMPI administra unos 25 o 26
tratados y que todos ellos tendrian que ser revisados para adoptar un lenguaje inclusivo de
conformidad con la iniciativa de las Naciones Unidas, algo que probablemente sea impensable
a corto o medio plazo. El representante presento varios ejemplos tomados de la version en
francés del Reglamento Comun donde se habian utilizado adecuadamente sustantivos
masculinos o femeninos y se pregunto si podrian estudiarse otras soluciones, no
necesariamente alineadas con la iniciativa de lenguaje inclusivo de las Naciones Unidas,
como utilizar Unicamente sustantivos femeninos, como se ha hecho en algunos paises.

El representante del CEIPI concluy6 diciendo que introducir un lenguaje inclusivo en todas las
versiones linglisticas del Reglamento seria un ejercicio muy delicado y que ciertamente llevaria
mucho tiempo realizarlo correctamente.

220. El representante de la INTA dijo que comparte las preocupaciones expresadas por el
representante del CEIPI y sugirié que no se aprueben las modificaciones relativas al lenguaje
inclusivo en la versién en inglés de la propuesta de Reglamento hasta que también se haya
aprobado un texto inclusivo en las otras dos versiones linguisticas. El representante de la INTA
reconocié que podria llevar algun tiempo, pero dijo que la cuestiéon debera examinarse cuando
la Oficina Internacional haya completado el proceso respecto de las tres versiones linglisticas.

221. La delegacion de Cuba dijo que le preocupa la adopcion de un lenguaje inclusivo, ademas
de lo ya expresado. La delegacidn, si bien dijo que esta de acuerdo con la adopcién de un
lenguaje inclusivo, declar6 que la normativa cubana se basa en el Reglamento Comdn y que
cualquier cambio en el lenguaje utilizado en el Reglamento Comuan podré tener repercusiones
en su normativa. La delegacion afiadié que, aunque haya consenso sobre la introduccién de

un lenguaje inclusivo en la propuesta de Reglamento, la delegacion no tiene el mandato de
aprobar esos cambios. La delegacion reiteré que estéa de acuerdo con la adopcion de un
lenguaje inclusivo, pero comparte las preocupaciones expresadas por el representante

del CEIPI sobre las limitaciones de tiempo y las posibles repercusiones.
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222. El presidente invit6 a la Secretaria a responder a las preocupaciones planteadas por
los representantes de las organizaciones observadoras y por la delegacion de Cuba.

223. La Secretaria aclar6 que las versiones en francés y espafiol de la propuesta de
Reglamento que se ha presentado para su examen por el Grupo de Trabajo corresponden
exactamente al texto del Reglamento Comun en vigor en este momento y que no se han
introducido modificaciones de cardcter linguistico en esas versiones. La Secretaria dijo que
entiende las preocupaciones planteadas y reitera que todo intento futuro de adoptar un
lenguaje inclusivo en las versiones francesa y espafiola del Reglamento sera consultado, con
tiempo suficiente, con las delegaciones y las oficinas interesadas antes de ser presentado para
su examen por el Grupo de Trabajo. La Secretaria reiter6 que la propuesta de Reglamento
presentada en esta reunion del Grupo de Trabajo corresponde enteramente a la version

del Reglamento Comun en vigor en este momento, y que las Unicas modificaciones que se
han introducido tienen por objeto simplificar el Reglamento mediante, entre otras cosas,

la supresion de las referencias al Acuerdo.

224. La delegacion de Cuba declaré que esta claro que en las versiones en espafiol y francés
de la propuesta de Reglamento que se esta debatiendo todavia no se ha adoptado un lenguaje
inclusivo, pero, en consonancia con la misma opinién expresada por el representante

del CEIPI, la posible adopcion en el futuro de un lenguaje inclusivo en esas versiones
linglisticas sigue siendo motivo de preocupacion.

225. El presidente recordd que se han formulado observaciones sobre la necesidad de
modificar la legislacién interna para reflejar el nuevo titulo propuesto del Reglamento y abrié
el debate para que se formulen observaciones sobre la cantidad de tiempo que los miembros
necesitarian para introducir esos cambios.

226. La delegacion de Australia dijo que no esta en condiciones de ofrecer un plazo exacto
en este momento, pero declaré que, si bien el pais no podra iniciar su proceso interno hasta
después del siguiente reunién de la Asamblea de la Unién de Madrid, la delegacion no espera
gue se trate de un problema.

227. El presidente propuso el 1 de febrero de 2020 como fecha de entrada en vigor y cedio
el uso de la palabra para que se formularan observaciones sobre esa sugerencia.

228. La delegacion de la Republica de Moldova dijo que, como la delegacion de Australia,
no tiene un plazo exacto, pero que el 1 de febrero de 2020 es aceptable.

229. El presidente sefald que no hay objeciones a los cambios propuestos que entrardn en
vigor el 1 de febrero de 2020, e invitd a las delegaciones y a los observadores a examinar las
propuestas de revision de los documentos y a formular observaciones.

230. El presidente informé de que la Secretaria ha tenido en cuenta las observaciones
recibidas y ha revisado los documentos.

231. El Grupo de Trabajo recomendd a la Asamblea de la Unién de Madrid que apruebe
la propuesta de Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo

al Registro Internacional de Marcas, con las maodificaciones formuladas por el Grupo

de Trabajo y que se exponen en el Anexo del presente documento, para su entrada en
vigor el 1 de febrero de 2020.
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PUNTOS 9 'Y 10 DEL ORDEN DEL DIA: PROPUESTA DE LA DELEGACION DE CHINA Y
PROPUESTA DE LA DELEGACION DE LA FEDERACION DE RUSIA

232. Los debates se basaron en los documentos MM/LD/WG/16/7 y MM/LD/WG/16/9 Rev.
233. El presidente invit6 a la delegacién de China a presentar el documento MM/LD/WG/16/7.

234. La delegacién de China inform6 de que el chino es uno de los seis idiomas oficiales de
las Naciones Unidas y uno de los idiomas de trabajo de la OMPI. Dijo que el Gobierno chino
siempre ha sostenido que el chino deberia utilizarse en todos los mecanismos de la OMPI,
incluido el Sistema de Madrid. Afiadié que China considera que la aplicacion de esa politica
linglistica permitird a China desempefiar una funcion méas importante en el desarrollo de

la OMPI. Introducir el chino como idioma de trabajo del Sistema de Madrid podria contribuir a
seguir desarrollando el Sistema de Madrid en China. Como segunda mayor economia del
mundo, China ha sumado numerosos mercados al suyo propio y, con la aplicaciéon de la
iniciativa “Un cinturén, una ruta”, los vinculos econémicos de China con otros paises se han
estrechado todavia méas. La delegacién afirmé que China es el primer mayor comerciante de
productos del mundo, el segundo mayor comerciante de servicios, el segundo mayor receptor
de inversion extranjera directa y el tercer mayor inversor directo extranjero. Al examinar ese
proceso, es evidente que las marcas entran en China y que las marcas chinas salen al
extranjero. Por lo tanto, China es también uno de los paises que ha experimentado un
crecimiento mas rapido y sigue teniendo el mayor potencial en el Sistema de Madrid.

La delegacion sefialé que, en los Ultimos afios, el nimero de solicitudes procedentes de China
en el Sistema de Madrid ha seguido aumentando y alcanzé la cifra de 4.810 en 2017, lo que
representa un aumento del 59,6% con respecto al afio anterior. De enero a mayo de 2018 se
presentaron 2.228 solicitudes. Sin embargo, las solicitudes de registro internacional de marca
presentadas por medio del Sistema de Madrid solo representan el 10% del total de solicitudes
presentadas por residentes chinos en el extranjero, muy por debajo de la media del 63% de los
miembros del Sistema de Madrid. Ese hecho demuestra que el Sistema de Madrid tiene
potencial en China. La introduccién del chino como idioma de trabajo en el Sistema de Madrid
es una aspiracion general de los usuarios chinos. La delegacion dijo que cree que haria que el
Sistema de Madrid resulte mas atractivo para los usuarios chinos y, por lo tanto, daria lugar a
mas solicitudes. En sus esfuerzos por ampliar el Sistema de Madrid en China, la delegacién
declardé haberse enterado de que la barrera linguistica ha impedido, en gran medida, que
muchos titulares de marcas elijan el Sistema de Madrid. El Sistema de Madrid seria mas
ventajoso si se utilizara el chino en la presentacién de solicitudes y en las demas etapas
conexas. La delegacién sefialé que China también promueve la digitalizacion de las solicitudes
presentadas por conducto del Sistema de Madrid. El 21 de junio de 2018, la solucién
electrénica de presentacion de solicitudes del Sistema de Madrid de China comenzé a
funcionar y se estableci6 la comunicacién electrénica con la Oficina Internacional.

El 28 de junio de 2018, una semana después de entrar en funcionamiento, esa solucién ya
habia recibido 144 solicitudes electronicas, lo que facilité el uso del Sistema de Madrid.

Ello demuestra el atractivo del Sistema de Madrid en China. Para los solicitantes del Sistema
de Madrid que designan a China, el chino como idioma de trabajo del Sistema de Madrid
reduciria los malentendidos linguisticos y la complejidad y podria acortar el plazo de tramitacion
del registro internacional. En vista de ello, la delegacién hizo un llamamiento a todos los
miembros para que consideren favorablemente la propuesta formulada por la delegacién de
China y apoyen la introduccion del chino como idioma de trabajo del Sistema de Madrid y, asi,
solicitar al Grupo de Trabajo que presente su propuesta a la Asamblea de la Unién de Madrid.

235. El presidente invit6 a la delegacién de la Federacion de Rusia a presentar el
documento MM/LD/WG/16/9 Rev.
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236. La delegacion de la Federacion de Rusia dijo que le gustaria contar con el ruso como
idioma oficial del Sistema de Madrid. El ruso es uno de los idiomas oficiales de las Naciones
Unidas y sus organismos especializados. Hay mas de 250.000.000 de hablantes de ruso que
hacen que este idioma sea uno de los diez idiomas méas hablados del mundo. El ruso es el
idioma nacional de varios paises. La didspora rusa ha contribuido de manera decisiva al
desarrollo de la ciencia y la cultura en todo el mundo. Asi pues, en Internet se utiliza cada vez
mas el ruso, concretamente en los cursos de ensefianza a distancia. Ello hace posible que el
ruso contribuya a la innovacién y la creatividad en todo el mundo. La delegacion destacé que la
Federacion de Rusia es uno de los cinco miembros de la OMPI mas designados en las
solicitudes internacionales en el marco del Sistema de Madrid. En los ultimos tres afios, la
delegacién ha observado un aumento constante del nimero de solicitudes de registro. El afio
pasado ese aumento fue del 30%. La traduccion automatica se estéa utilizando cada vez mas en
la OMPI y la version rusa del Gestor de Productos y Servicios de Madrid se utiliza a menudo al
redactar la lista de productos y servicios; dos elementos que permitirian reducir el costo de la
traduccién. La puesta en marcha de la iniciativa permitiria aumentar y mejorar el nimero de
solicitudes de registro en ruso. La representatividad linguistica en el Sistema de Madrid implica
gue seria posible contar con un mayor nimero de solicitudes de registro, no solo de la
Federacién de Rusia sino de otros miembros de la regiéon. Por consiguiente, la delegacién dijo
gue seria aconsejable incluir ese punto en el orden del dia de la Asamblea de la Unién de
Madrid.

237. El presidente cedi6 el uso de la palabra para que se formulen observaciones.

238. La delegacion de Uzbekistan, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Paises
de Asia Central, el Caucaso y Europa Oriental, informé de que el Grupo cuenta con nueve
paises, todos ellos miembros del Sistema de Madrid. El ruso es un idioma estatal de la
Federacion de Rusia y Belarus y un idioma oficial en Kazajstan y Kirguistan. El ruso se ha
extendido por todo el espacio eurasiatico, donde se utiliza como medio de comunicacion,
incluso en las esferas de la tecnologia y la industria, y, ademas, es el idioma de las relaciones
internacionales en Tayikistan. Se dispone de datos estadisticos sobre el aumento de la
utilizacion del Sistema de Madrid en los paises de la regién. En varios de esos paises, el
namero de solicitudes internacionales ha aumentado. La delegacién dijo que, en su opinion,
aun no se ha logrado alcanzar plenamente el potencial de crecimiento del Sistema de Madrid y
gue el uso del ruso como idioma oficial contribuiria sin duda a mantener el aumento del nimero
de registros internacionales en los miembros de su Grupo. La delegacion declar6 que lograr
ese objetivo aumentaria la eficacia de la labor de los examinadores de habla rusa y también
ahorraria el tiempo dedicado a la tramitacion de las solicitudes procedentes de esos paises.

El Grupo de Paises de Asia Central, el Caucaso y Europa Oriental espera que el Grupo de
Trabajo recomiende a la Asamblea de la Union de Madrid la propuesta formulada por la
delegacion de la Federacion de Rusia en el documento MM/LD/WG/16/9 Rev. La delegacion
afadio, a titulo nacional, que Uzbekistan apoya también la propuesta de la delegacion de la
Federacion de Rusia de incluir el ruso como idioma oficial del Sistema de Madrid.

239. La delegacion de la Union Europea dijo que esta dispuesta a estudiar posibles medidas
para que el Sistema de Madrid sea alin mas atractivo teniendo en cuenta la introduccién de
otros idiomas. La delegacién declar6 que esa medida significativa debe llevarse a cabo tras un
examen y una evaluacion a fondo de todas sus posibles consecuencias. Por lo tanto, la
delegacion pidi6 a la Oficina Internacional que se base en la informacion ya proporcionada en
los documentos objeto de examen y que realice un estudio a fondo de las consecuencias
practicas y financieras de introducir idiomas adicionales en el Sistema de Madrid.

240. La delegacion de Belaris manifestd su apoyo a la propuesta presentada por la delegacion
de la Federacion de Rusia y su esperanza de que la labor emprendida a ese respecto mejore y
haga mas atractivo el Sistema de Madrid para los usuarios. La delegacién declar6 que el ruso,
junto con Belarus, es uno de los dos idiomas oficiales de la Republica de Belarus y es el idioma
oficial de trabajo para el registro de marcas en la Oficina de Belarus. La delegacion sefialé que
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alrededor del 80% de todas las marcas presentadas en la Oficina de BelarUs tienen su origen
en la Federacion de Rusia, Kazajstan y Ucrania, y que en dos de esos paises, el ruso es el
idioma oficial, mientras que en el tercero es muy utilizado. Declaré que ese hecho demuestra
gue hay un gran interés entre los usuarios de marcas bielorrusos por otros paises de habla
rusa y sefalé que el Sistema de Madrid no se utiliza de manera muy generalizada por los
usuarios bielorrusos, solo alrededor del 4% de las marcas nacionales se convierten en la base
de solicitudes internacionales. La delegacion dijo que, en su opinién, la ausencia del ruso como
idioma de trabajo en el Sistema de Madrid es uno de los factores que limitan una mayor
utilizacion del Sistema de Madrid por parte de los usuarios de Belaris y que la situacion no
puede seguir asi. La delegacion afadié que la Oficina de BelarUs considera que el empleo del
ruso contribuiria a ahorrar tiempo en el examen de las solicitudes internacionales en Belarus
y pidi6 que el Grupo de Trabajo apoye la propuesta presentada por la Federacion de Rusia.
La delegacion también expresé su apoyo a la propuesta presentada por la delegacion

de China, habida cuenta del importante uso del sistema y su potencial de crecimiento en

el mercado chino.

241. La delegacion de la Republica Islamica del Iran declar6 que el ruso es uno de los idiomas
oficiales de las Naciones Unidas, y considera que su inclusion como idioma de trabajo del
Sistema de Madrid contribuiria a la expansion geogréfica, asi como a un mejor funcionamiento
del Sistema de Madrid. La delegacién también subray6 la importancia del Sistema de Madrid
como uno de los principales Uniones administradas por la OMPI. Dijo que, a su juicio,

la propuesta daria lugar a un mayor crecimiento de las solicitudes internacionales vy,

por consiguiente, mejoraria la sostenibilidad financiera del Sistema de Madrid.

242. La delegacion de Armenia sefialé que, si bien el armenio es el Unico idioma nacional

de Armenia, mas del 90% de su poblacién habla y puede leer y escribir en ruso. La delegacién
afadio que incorporar el ruso en el Sistema de Madrid facilitaria a la Oficina de Armenia el
envio de solicitudes y la recepcién de respuestas en ruso. La delegacion explicé que Armenia
recibe muy pocas solicitudes internacionales y, por ese motivo, apoya la propuesta formulada
por la delegacién de la Federacion de Rusia.

243. La delegacion de la Republica Arabe Siria expresé su apoyo a la propuesta presentada
por la delegacion de la Federacién de Rusia. La delegacion dijo que el Sistema de Madrid esta
infrautilizado y que la incorporacion de ese idioma ayudaria a aumentar la tasa de registros
internacionales presentados en la Federacion de Rusia, asi como los presentados en Asia,

el Caucaso y Europa Oriental. La delegacion dijo que considera que esa propuesta garantizaria
los derechos de los solicitantes y facilitaria su acceso al Sistema de Madrid, ademas de que
mejoraria la eficiencia de los examinadores en ruso, al reducirse el tiempo necesario para
examinar las solicitudes relativas a esa region.

244. La delegacion de Italia manifestd su firme acuerdo con la postura expresada por la
delegacion de la Union Europea. La delegacion considerd interesante las propuestas de las
delegaciones de China y de la Federacién de Rusia y sefial6é que los idiomas adicionales
podrian tener alguna repercusion positiva. Sin embargo, la delegacion dijo que le preocupan las
repercusiones financieras del Sistema de Madrid y la carga de trabajo adicional para la Oficina
Internacional que se generaria al trabajar en mas idiomas. Ademas, la delegacion se preguntd
si ello abriria un puente para que muchos otros paises, entre ellos Italia, preguntaran si su
propio idioma podria afiadirse como idioma de trabajo. Sobre esa base, la delegacion solicitd
mas detalles antes de poder considerar la cuestion mas detenidamente.

245. La delegacion de Hungria expresé su apoyo a las declaraciones formuladas por las
delegaciones de la Unién Europea e Italia y afiadié que le preocupan las propuestas de las
delegaciones de China y la Federacion de Rusia desde una perspectiva diferente porque,

si bien es indudable que se obtendrian ventajas al introducir nuevos idiomas de trabajo en

el Sistema de Madrid, la delegacion teme que esa introduccién también pueda aumentar la tasa
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de base de la solicitud internacional. El aumento de la tasa de solicitud de base afectaria
negativamente al nimero de solicitudes hangaras, algo que no se encuentra en consonancia
con los intereses de Hungria. Por lo tanto, la delegacién no puede apoyar las propuestas.

246. La delegacion de Dinamarca expreso su apoyo a la declaracion formulada por la
delegacioén de la Union Europea y expresé también su preocupacion con respecto a los efectos
de las propuestas. En particular, la delegacion dijo que le preocupa que la incorporacion de
nuevos idiomas de trabajo pueda tener un impacto negativo en el sistema de Madrid en
términos de costos mas elevados, entre otros, de traduccién, y que el sistema fuera menos
sencillo. Por ese motivo, la delegacién aconsejé proceder con cautela y solicitd mas
informacién sobre los efectos de esas propuestas, pero subray6 que seguia abierto a nuevos
debates sobre los posibles efectos de incorporar otros idiomas de trabajo.

247. La delegacion del Japon expreso su apoyo a las declaraciones formuladas por las
delegaciones de la Unién Europea, Italia, Hungria, Dinamarca y otras delegaciones, y dijo que
considera que los idiomas de trabajo del sistema de Madrid son una cuestion muy importante
gue constituye la base fundamental del sistema. Por lo tanto, cualquier cambio en los idiomas
de trabajo podria tener repercusiones significativas, no solo para la Oficina Internacional, sino
también para todos los que participan en el Sistema de Madrid, incluidos los usuarios y las
oficinas. La delegacion reconoci6 que la traduccion es inevitable y que, si bien la Oficina
Internacional hace todo lo posible, los errores de traduccion pueden causar problemas a las
oficinas de las Partes Contratantes designadas, que podrian tener que volver a realizar el
examen y se demoraria, asi, la proteccion de la marca en esa Parte Contratante. Ademas,
debido a los nuevos idiomas de trabajo, el costo del propio Sistema de Madrid podria aumentar
y los usuarios podrian no sentir beneficios del sistema. La delegacién expreso6 su preocupacion
por el hecho de que ese efecto negativo pueda perjudicar la facilidad de uso del Sistema de
Madrid y que, en Ultima instancia, los usuarios no opten por el Sistema de Madrid. Los idiomas
de trabajo del Sistema de Madrid son un problema para los usuarios y las Partes Contratantes
cuando el idioma oficial no es uno de los idiomas de trabajo, razén por la cual a los usuarios
japoneses se les plantea la misma cuestion. Por ese motivo, la delegacién dijo que considera
gue la mejor solucion posible para ampliar el uso del sistema de Madrid no es afiadir idiomas
de trabajo, algo que podria tener repercusiones negativas en el sistema, sino, en cambio,
podria ser mas beneficioso considerar posibles medidas para mejorar la facilidad de uso de los
usuarios de aquellos paises en los que no se hablan los idiomas de trabajo. Una idea podria
ser, por ejemplo, mostrar los titulos de los servicios en linea de la OMPI, como Madrid Monitor
y Madrid Portfolio Manager, en mas idiomas. Dijo que, a su juicio, la prestacion de servicios que
mejoren la facilidad de uso reduciria algunas de las dificultades linglisticas a las que se
enfrentan los usuarios. La delegacién recomendé que se analicen mas detenidamente las
ventajas y desventajas de las propuestas antes de considerar la posibilidad de utilizar otros
idiomas de trabajo.

248. La delegacion de Georgia hizo suya plenamente las observaciones formuladas por las
delegaciones de Italia, Hungria y Dinamarca. La delegacién dijo que considera que, de
aprobarse, las propuestas aumentarian injustificadamente los costos administrativos del
Sistema de Madrid y prolongarian el tiempo de examen en la Oficina Internacional. Ademas,
la ampliacion de los idiomas oficiales requeriria modificaciones del Reglamento Comun que
solo pueden ser adoptadas por la Asamblea de la Union de Madrid.

249. La delegacion de China recordd que, a principios de 2011, el Comité del Programa y
Presupuesto decidié que en la OMPI, como uno de los principales organismos del Sistema de
las Naciones Unidas, la actividad de los Comités debe realizarse en sus seis idiomas oficiales.
Dijo que China siempre ha opinado que la cobertura de los seis idiomas oficiales también debe
aplicarse a todos los mecanismos administrados por la OMPI. La delegacion declaré que se
podria adoptar un método gradual para la incorporacion del chino como idioma de trabajo.

La delegacion confirmé que entiende que el chino, si se incorporase como idioma de trabajo,
provocaria un aumento del costo para la Union de Madrid, pero que, con un sistema inteligente
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de traduccion, el costo de traduccion podria limitarse y la introduccién del chino como idioma
de trabajo aumentaria el atractivo del Sistema de Madrid. La delegacién dijo que considera que
la introduccién del chino atraeria a un nimero cada vez mayor de solicitantes chinos a
presentar solicitudes internacionales en el marco del Sistema de Madrid y que los beneficios
derivados de la introduccion del chino como idioma de trabajo superarian el costo, algo que
también desempefia una funcién importante en la promocion del Sistema de Madrid.

En consecuencia, la delegacién espera que la Asamblea de la Unién de Madrid considere

la posibilidad de incorporar el chino como idioma de trabajo.

250. La delegacion de la Republica de Corea apoya en términos generales la idea de
incorporar los idiomas oficiales de aquellos paises que presentan el mayor nimero de
solicitudes. Sin embargo, la delegacion dijo que comparte las opiniones expresadas por las
delegaciones de la Unién Europea, Italia y el Japén y que, a su juicio, la Secretaria debe
justificar la necesidad de contar con nuevos idiomas oficiales tras la realizacién de un analisis
de la cuestién. La delegacién sefialé que puede que las partes interesadas y los miembros
necesiten mas tiempo para examinar mas a fondo la cuestion y celebrar un debate completo
en la siguiente reunién antes de adoptar una decision.

251. La delegacion de la Federacion de Rusia dijo que esta firmemente convencida de que el
potencial de crecimiento del Sistema de Madrid esta directamente vinculado a la ampliacion de
la disponibilidad de idiomas, y que ese paso llevaria efectivamente al desarrollo del Sistema de
Madrid, al crecimiento de las solicitudes internacionales y a una base financiera mas estable.
La delegacion dijo que, en su opinién, la adopcién de cualquier otra decision tendria el efecto
contrario y, por lo tanto, propuso que se someta a consideracion de la Asamblea de la Union
de Madrid la cuestién de la incorporacion del ruso y el chino como idiomas de trabajo oficiales
del Sistema de Madrid.

252. La delegacion de Armenia dijo que apoya la propuesta formulada por la delegacién de
la China.

253. La delegacion de Alemania expreso su apoyo a la declaracion realizada por la delegaciéon
de la Unidon Europea y otras delegaciones que también apoyaron esa declaracion.

La delegacion, refiriéndose a la opinién de que los seis idiomas oficiales de las Naciones
Unidas deben convertirse en idiomas de trabajo, expresada por la delegacion de China, declaré
gue, en su opinion, el &rabe podria, por ejemplo, pasar a ser el siguiente idioma que se
incorpore en el Sistema de Madrid. Esa incorporacién podria dar lugar a un gran avance para
otros idiomas, como, por ejemplo, el aleman, que es el idioma utilizado por el segundo mayor
grupo de solicitantes. La delegacion se refiri6 a las observaciones formuladas por la delegacion
de la Federacion de Rusia, que dijo que la introduccién de nuevos idiomas puede dar al
Sistema de Madrid una base financiera mas estable, y tomé nota del desacuerdo existente
entre las observaciones sobre los costos mas elevados y las declaraciones formuladas en el
sentido de que las propuestas darian lugar a una mejor base financiera. Por lo tanto, la
delegacion sefal6 que se necesita un estudio a fondo de todas las consecuencias, tal como ha
propuesto la delegacién de la Union Europea.

254. La delegacion de la Republica Checa dijo que comparte la opinidon expresada por las
delegaciones de la Unién Europea, Italia, Alemania y otras opiniones similares expresadas por
otras delegaciones.

255. La representante de MARQUES dijo que, si bien esta a favor de todo lo que haga que el
sistema sea mas accesible para los usuarios, también comparte la preocupacién expresada por
algunas delegaciones y esté de acuerdo con la declaracién formulada por la delegacion de la
Union Europea. La representante declaré que es necesario examinar detenidamente la
cuestion antes de adoptar cualquier decisién. La representante reconocio que seria
conveniente que se incorporasen otros idiomas y no se opone a su introduccion, pero un buen
analisis ayudaria a evaluar las ventajas y posibles obstaculos. La representante se refirié a un
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documento y a una propuesta de MARQUES sobre las marcas en caracteres no latinos y dijo
gue, a su juicio, el aumento del acceso al sistema es una prioridad mas importante, en lo que
respecta a la proteccion de las marcas, en lugar de ocuparse de la incorporacion de mas
idiomas. El representante sefialé que a menudo las marcas en caracteres no latinos se
consideran marcas figurativas y ni siquiera se leen correctamente, y dijo que desea volver a
tratar esta cuestion, dado que se esta debatiendo el tema de los idiomas. El representante dijo
gue, en su opinién, ocuparse las marcas en caracteres no latinos es una cuestion mas
importante para las empresas que la incorporacién de nuevos idiomas.

256. La delegacion de China aclar6 que esta de acuerdo con la recomendacion de que la
Asamblea de la Union de Madrid considere la posibilidad de incluir el ruso y el chino como
idiomas de trabajo del Sistema de Madrid.

257. El presidente inform6 de que es necesario adoptar varias medidas antes de introducir un
nuevo idioma de trabajo en el Sistema de Madrid. El presidente aclaré ademas que seria
necesario modificar la Regla 6 del Reglamento Comun para incorporar nuevos idiomas de
trabajo en el Sistema de Madrid y que, en consecuencia, en primer lugar, el Grupo de Trabajo
deberd acordar las posibles modificaciones de la Regla 6 y recomendar su adopcién a la
Asamblea de la Union de Madrid.

258. La delegacion de Cuba reiterd su apoyo a las propuestas formuladas por las delegaciones
de Chinay la Federacion de Rusia.

259. El representante de la JPAA expreso6 su apoyo a los comentarios formulados por las
delegaciones de la Union Europea, Italia, el Japon y otras delegaciones. El representante
declaré que, si bien el aumento del nimero de idiomas de trabajo puede ser atractivo y
beneficioso para los usuarios cuya lengua materna sea uno de los nuevos idiomas, ese
aumento seria desfavorable para los usuarios del Sistema de Madrid. El representante dijo que
un aumento de la labor de traduccion puede retrasar el registro, aumentar los costos de
traduccion y las necesidades de mano de obra, lo que podria dar lugar a un aumento de las
tasas y las correcciones debido a errores de traduccion. El representante de la JPAA afiadio
gue las diferencias en la traduccién pueden afectar al alcance de los derechos. Sobre esa
base, el representante sugirié que se lleven a cabo los debates con precaucion.

260. La representante de JTA expreso su preocupacion por la incorporacion de nuevos
idiomas de trabajo, ya que ello podria significar un aumento de las demoras y los costos, algo
gue repercutiria negativamente en los usuarios. Por lo tanto, la representante del JTA expreso
también la esperanza de que el debate se lleve a cabo con precaucion.

261. El representante de la JIPA manifestd su apoyo a los comentarios formulados por

los representantes de la JPAA y la JTA, asi como a los comentarios formulados por

las delegaciones de la Union Europea, el Japon y la Republica de Corea. El representante
expresod su preocupacion por el aumento de las demoras y el aumento de los costos como
consecuencia de la incorporacion de nuevos idiomas de trabajo en el Sistema de Madrid y pidi6é
gue se examinen detenidamente todos los aspectos.

262. El presidente dijo que, en su opinién, hay dos posturas claras sobre las propuestas de
incorporar el chino y el ruso como nuevos idiomas de trabajo del Sistema de Madrid, y afiadié
que estan teniendo lugar propuestas que cuentan con apoyo o peticiones de informacién
adicional en forma de estudio. Por lo tanto, el Presidente propuso un estudio a fondo para
permitir la continuacion de los debates en la siguiente reunién del Grupo de Trabajo.

El presidente cedi6 el uso de la palabra para que se formulen observaciones.

263. La delegacion de la Republica de Moldova dijo que apoya la propuesta del presidente.
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264. La delegacion de la Federacion de Rusia, refiriéndose a las observaciones formuladas por
el presidente sobre la necesidad de modificar el texto de la Regla 6, pregunto si habria un
debate sobre las modificaciones concretas a esa Regla, junto con otras propuestas que figuran
en el documento relativas a la introduccion del ruso y el chino como idiomas de trabajo,

de modo que el Grupo de Trabajo pueda realmente tener algo concreto sobre la mesa para

su examen.

265. El presidente se refirio a las observaciones formuladas anteriormente por el director
general de la OMPI en esa reunién y, en concreto, a, a las diferentes formas que se podrian
considerar en la incorporacién de nuevos idiomas en el Sistema de Madrid, como, por ejemplo,
aguellas que podrian ser las mas eficientes y eficaces en funcién de los costos. El presidente
dijo que el estudio examinara varias situaciones hipotéticas para la incorporacion de nuevos
idiomas en el Sistema de Madrid y afiadié que, una vez que se hayan examinado esas
hipétesis y se haya llegado a un acuerdo sobre la mejor manera de avanzar, sera el mejor
momento para examinar los cambios que seria necesario introducir en la Regla. El presidente
lleg6 a la conclusién de que, en consecuencia, el documento que se presentara en la siguiente
reunién no contendra necesariamente ninguna propuesta concreta sobre los cambios en el
Reglamento, pero ofrecera ideas sobre la mejor manera de proceder y la mas costo-eficaz.

266. La delegacion de Italia expres6 su apoyo a la propuesta del presidente y pidié que

el documento que se examinaria en la siguiente reunion también proporcionara informacién
sobre las repercusiones econémicas, asi como sobre las ventajas y desventajas de incorporar
nuevos idiomas.

267. EIl Grupo de Trabajo pidi6 a la Secretaria que prepare un estudio exhaustivo sobre
las consecuencias de la posible introduccién de los idiomas chino y ruso en el Sistema de
Madrid, basandose en la informacién ya facilitada en el documento MM/LD/WG/16/INF/2,
a los fines de su examen en la proxima reunion del Grupo de Trabajo.

PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DiA: OTROS ASUNTOS

268. La delegacion de los Estados Unidos de América presento el
documento MM/LD/WG/16/10.

269. La delegacion de los Estados Unidos de América insté a que el Grupo de Trabajo
considere prioritaria la cuestion de las tasas y las opciones de pago del Sistema de Madrid.

La delegacion record6 que la Oficina Internacional habia sefialado, en un documento
examinado en la reunién anterior del Grupo de Trabajo, que han transcurrido méas de 20 afios
desde la ultima revision exhaustiva de la Tabla de tasas en el marco del Sistema de Madrid.
La delegacion también record6 que el Grupo de Trabajo ha decidido incluir la cuestion de la
revision de las tasas y las opciones de pago en su hoja de ruta, una lista de temas que debe a
examinar el Grupo de Trabajo a corto, medio y largo plazo, y la cuestion de la revision de las
tasas y las opciones de pago se ha incluido entre los temas que se examinardn a medio plazo.
La delegacion inst6 al Grupo de Trabajo a que examine esta cuestion a corto plazo, dada su
importancia y la necesidad de que la decisién de la Union de Madrid sobre las tasas quede
reflejada en el presupuesto por programas de la Organizacion de manera oportuna.

La delegacion dijo que, en su opinidn, todas las delegaciones pueden ponerse de acuerdo
sobre los cambios en la tabla de tasas a fin de crear incentivos y desincentivos para el
comportamiento de los solicitantes, como, por ejemplo, el hecho de que la tasa de cesion sea
mayor que la tasa de modificacién del nombre y la direccion o el tipo de entidad probablemente
fomente el uso del formulario erroneo para ahorrar dinero. La delegacion afiadié que los
avances tecnologicos de los ultimos 20 afios sugieren que deberia revaluarse la diferencia de
tasas entre las solicitudes internacionales con un dibujo en blanco y negro o un dibujo en color.
La delegacion destacé que esos son solo ejemplos, pero que ciertamente habra més ideas.
La delegacion indic6 que los Estados Unidos de América consideran que, ademas de crear
incentivos para el comportamiento de los solicitantes, la revision de las tasas en el marco
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del Sistema de Madrid también brindaria la oportunidad de considerar ajustes que permitirian

al Sistema de Madrid generar mayores ingresos y contribuir mas soélidamente a la salud
financiera general de la OMPI. La delegacién dijo que, a su juicio, la OMPI goza de una sélida
posicion financiera debido principalmente al éxito del PCT, que genera mas del 75% de los
ingresos totales de la OMPI, pero que esta viabilidad a largo plazo del PCT enmascara la
debilidad de los demas Sistemas financiados mediante tasas, a saber, los Sistemas de Madrid,
La Haya y Lisboa. La delegacién declaré que esos sistemas no contribuyen proporcionalmente
a los gastos generales de la Organizacion y se refirié al documento WO/PBC/27/13, presentado
por la delegacién de los Estados Unidos de América al Comité del Programa y Presupuesto de
la OMPI, en la sesién que tuvo lugar en septiembre de 2017, en el que se examina el
desequilibrio en la financiacion de la OMPI con mayor detalle y que se encuentra disponible en
todos los idiomas en el sitio web de la OMPI. La delegacion dijo que, sin entrar en detalles
abrumadores, los Estados Unidos de América consideran que el Sistema de Madrid cesaria su
actividad si tuviera que hacer frente a sus propios costos indirectos proporcionales a sus
propios gastos directos, y afiadié que, si tuviera que pagar sus gastos indirectos en proporcion,
el Sistema de Madrid no podria contribuir plenamente a ninguna otra actividad de interés
comun de la OMPI, incluidas las actividades de la agenda para el desarrollo. La delegacion
declaré que, en virtud del Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid, la Unién de Madrid
debe hacer frente a sus propios costos reales, directos e indirectos, asi como a una parte de
los gastos comunes, pero, dado que el Sistema de Madrid no ha pagado integramente sus
propios costos, no esta haciendo una importante contribucién a la salud financiera general de la
organizacion. La delegacion dijo que los Estados Unidos de América consideran que el
bienestar financiero de la OMPI debe fortalecerse tomando en consideracion una financiacion
mas equilibrada de las actividades y los gastos de capital de la Organizacién por parte de todos
sus Uniones financiadas mediante tasas y que espera que la Oficina Internacional presente
varias opciones de tasas para su examen por el Grupo de Trabajo, contemplando aumentos de
tasas modestos que generarian recursos netos adicionales, en cada hipétesis, para el Sistema
de Madrid, lo que permitiria al Sistema de Madrid hacer una contribucion mas sélida en apoyo
de la salud financiera general de la organizacion y sus actividades.

270. El presidente cedi6 el uso de la palabra para que se formulen observaciones.

271. La delegacion de Austria dijo que ha estudiado detenidamente el documento presentado
por la delegacién de los Estados Unidos de América y que, en el poco tiempo del que ha
dispuesto para examinarlo, su primera impresion es, especialmente teniendo en cuenta el titulo
y los argumentos de la propuesta, que el asunto afecta no solo a la Unién de Madrid sino que
tiene consecuencias intersectoriales para otras uniones y para la Organizacién en su conjunto.
Por lo tanto, la delegacién dijo que considera que la cuestion no debe examinarse de manera
aislada, en una reunién técnica de una Unidn, sino en el comité competente encargado de
examinar la situacion financiera general de la OMPI y de las Uniones administradas por

la OMPI.

272. La delegacion de Italia expreso su apoyo a la declaracion de la delegacion de Austria.
La delegacion dijo que no esta a favor de examinar los posibles cambios y aumentos de las
tasas en el marco del Sistema de Madrid, recordando que, en una reunién anterior del Grupo
de Trabajo, al examinar la hoja de ruta, las delegaciones acordaron que la cuestion se
examinaria a medio plazo. La delegacion declaré que no era el momento de examinar las tasas
y afiadié que el documento MM/LD/WG/16/10 también se hace referencia a los Sistemas de
Lisboa, La Haya y del PCT, mientras que, en su opinion, todas las deliberaciones del Grupo
de Trabajo deben centrarse exclusivamente en las cuestiones del Sistema de Madrid.

La delegacion dijo que se brindaré la oportunidad de debatir las cuestiones financieras de las
diferentes Uniones administradas por la OMPI durante la siguiente sesién del Comité del
Programa y Presupuesto.
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273. La delegacion de Hungria expresé su apoyo a las declaraciones de las delegaciones

de Austria e Italia. Dijo que comparte la opinidén de que la propuesta trata asuntos que son
competencia de una plataforma diferente y, por lo tanto, los debates sobre la cuestion no deben
celebrarse en el Grupo de Trabajo.

274. La delegacion de Francia declaré que, dada la presentacion tardia de la propuesta, no
seria posible adoptar una posicién definitiva sobre la cuestion, pero expreso su interés en las
posiciones adoptadas por las delegaciones de Austria, Italia y Hungria. La delegacién declaré
gue el Grupo de Trabajo no es el foro adecuado para debatir esas cuestiones y que el debate
debe ser llevado a los grupos de trabajo competentes o al Comité del Programa y Presupuesto,
en presencia de las delegaciones pertinentes.

275. La delegacion de Dinamarca expreso6 su apoyo a la declaracion formulada por la
delegacién de Austria y su conviccién de que el debate es una cuestion que compete al Comité
del Programa y Presupuesto.

276. La delegacion de Dinamarca expreso su apoyo a la declaracion formulada por la
delegacioén de Austria y su conviccion de que el debate es una cuestién que compete al Comité
del Programa y Presupuesto. La delegacion dijo que el Grupo de Trabajo del Sistema de
Madrid tal vez no sea el mejor lugar para debatir todos los puntos planteados en el documento
y que el Grupo de Trabajo debe considerar las cuestiones en el marco del Sistema de Madrid y
no examine las posiciones financieras de otras uniones. Afadié que, sin embargo, esta de
acuerdo en que, después de mas de 20 afios, el Grupo de Trabajo examine la estructura de
las tasas y las opciones de pago en el marco del Sistema de Madrid y recordé que la

Oficina Internacional también ha reconocido este hecho en un documento examinado en

la 14.2 reunién del Grupo de Trabajo y que la cuestion figura entre las prioridades de medio
plazo de la hoja de ruta del Grupo de Trabajo. La delegacion afiadié que, como parte de

los debates sobre la estructura de tasas, la Oficina Internacional debe tener en cuenta las
opciones de pago dentro del Sistema para mejorar la experiencia de los usuarios La delegacién
se refirio también a un documento presentado por el Reino Unido en la decimoquinta reunién
del Grupo de Trabajo sobre los cambios que deben introducirse en el Sistema de Madrid y que
las cuestiones examinadas en ese documento también se han afiadido a las prioridades a
medio plazo. La delegacion pidié a la Secretaria que facilite un calendario para el examen

de las propuestas enumeradas como prioridades a medio plazo en la hoja de ruta.

277. La delegacion de la Republica Islamica del Irdn reconocié que el Sistema de Madrid se
encuentra en una situacion financiera estable y adecuada y sefal6 que, segun el documento,
el sistema de Madrid no es deficitario, sino: mas bien, tiene un superdvit, lo que demuestra que
el nivel actual de tasas es suficiente para cubrir los gastos actuales del Sistema y, en términos
mas generales, para contribuir a los gastos de la OMPI. La delegacion recordd que, de
conformidad con una decision de la Asamblea General de la OMPI de 2017, se prevé que las
uniones financiadas mediante tasas revisen sus presupuestos para garantizar que no sean
deficitarias, y afiadié que es evidente que el Sistema de Madrid no es deficitario. La delegacién
declar6 que la sostenibilidad financiera de otros sindicatos administrados por la OMPI y sus
actividades en relacion con su propia sostenibilidad no se ajustan al mandato del Grupo de
Trabajo y que, por consiguiente, no esta convencida de la utilidad de mover el debate sobre

la revision de las tasas y las opciones de pago del medio al corto plazo. Por ultimo,

la delegacion dijo que, dado que la propuesta fue presentada recientemente, se ha visto
limitada por la escasez de tiempo para examinarla y no ha tenido la oportunidad de consultar
con su Gobierno.

278. La delegacion de Portugal expresé su apoyo a las declaraciones formuladas por
las delegaciones de Austria, Italia, Hungria y la Republica Islamica del Iran.

279. Las delegaciones de China, Suiza y Alemania expresaron su apoyo a la declaracion
formulada por la delegacién de Austria.
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280. La delegacion de los Estados Unidos de América reconocié que su propuesta se ha
presentado tarde y dio las gracias a la delegacion del Reino Unido por recordar que la
Secretaria también ha reconocido que han transcurrido méas de 20 afios desde los ultimos
debates relativos a las revisiones de tasas del Sistema de Madrid. La delegacion dijo que
desea aclarar que no esta pidiendo una divergencia de la hoja de ruta, sobre la que todas las
delegaciones ya llegaron a un acuerdo en la 14.2 reuniéon del Grupo de Trabajo, sino que pide
que la Oficina Internacional prepare diversos escenarios de opciones de tasas para la siguiente
reunion del Grupo de Trabajo, algo que, a su juicio, mantendria la hoja de ruta del Grupo de
Trabajo. La delegacion pregunté a la Secretaria cuando es probable que la cuestién de las
revisiones de tasas se presente como parte de la hoja de ruta y, en ese sentido, pregunto si
la Secretaria podra formular observaciones sobre las medidas que adoptara para ayudar a
los miembros a prepararse para ese debate.

281. El presidente dijo que invita a la Secretaria a responder a las preguntas formuladas
por las delegaciones.

282. La Secretaria explicé que a medio plazo hay varias cuestiones sobre la mesa y que,
cuando se llegb a un acuerdo sobre la hoja de ruta, el corto plazo comprendia reuniones

hasta 2018, por lo que el medio plazo se prevé a partir de 2019. La Secretaria afirmé que

no hay un periodo fijo previsto para el medio plazo y que, por consiguiente, se desconoce

el comienzo del periodo a largo plazo. La Secretaria record6 que figuran varios temas a medio
plazo, pero sefalé que no sera posible iniciar los debates sobre todos esos temas en la primera
reunion dentro del periodo a medio plazo y de sefialé que también hay varios temas de la
actual reunién que se adelantaran a la siguiente, como los nuevos tipos de marcas y la
continuacién de los debates sobre los idiomas. La Secretaria dijo que seria factible iniciar los
debates sobre dos de los temas que figuran a medio plazo y, a ese respecto, se esta
considerando la posibilidad de armonizar los plazos para responder a las denegaciones
provisionales, como habian solicitado las oficinas y las organizaciones de usuarios, asi como
los debates sobre la posible reduccion del plazo de dependencia, que se han solicitado y llevan
pendientes desde algun tiempo, tras los debates previos sobre la posible abolicion de la marca
de base y el plazo de dependencia. La Secretaria declar6 que, aunque se habia previsto para
el medio plazo, no serd posible iniciar los debates sobre las revisiones de tasas en la préxima
reunion del Grupo de Trabajo y que toda labor relativa a las tasas tendra que esperar hasta que
se haya implantado la nueva plataforma de TI. La Secretaria explico que la nueva plataforma
de Tl tendra un impacto significativo en los servicios prestados por la OMPI y que no sera
posible calcular el costo de dichos servicios hasta que se haya implantado la nueva plataforma
de TI. Por tal motivo, la Secretaria propuso que, en su préxima reunion, el Grupo de Trabajo
prosiga los debates sobre los nuevos tipos de marcas y sobre los idiomas, e inicie los debates
sobre la armonizacion de los plazos para responder a las denegaciones provisionales y sobre
una posible reduccion del plazo de dependencia.

283. La delegacion de Cuba recordo que el parrafo 2 del Articulo 9sexies sigue en vigor, segun
el cual, a partir de 2008 y a peticidon de cualquier Parte Contratante, la Asamblea de la Union de
Madrid debe examinar la aplicacion del parrafo 1)b) del mismo Articulo y podré derogar o
restringirlo por mayoria de tres cuartos de los Estados parte tanto en el Arreglo de Madrid como
en el Protocolo de Madrid.

284. La delegacion de los Estados Unidos de América agradecio a la Secretaria la informacion
adicional y las aclaraciones con respecto al calendario de la hoja de ruta y dijo que es muy Uutil
entenderla para prepararse para proxima reunion. La delegacion declaro que, sin duda, estara
interesada en seguir debatiendo la cuestién y que podra preparar con mucho gusto un nuevo
documento para la proxima reunion del Grupo de Trabajo. La delegacion dijo que también ha
tomado nota de los comentarios formulados por otras delegaciones en relacion con su interés
en examinar el sistema general de tasas en el marco del Comité del Programa y Presupuesto.
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285. La representante de MARQUES acogi6 con satisfaccion la incorporacion de los temas
relativos a la armonizacién de plazos y al plazo de dependencia en el proyecto de orden del dia
de la préxima reunion del Grupo de Trabajo.

286. El representante de la INTA pregunté si el tema de la sustitucién y, en particular,
los principios de la Regla 21, también figuran en el proyecto de orden del dia de la préxima
reunion.

287. El presidente confirmé que el tema de la sustitucién se debatira también en la siguiente
reunion.

288. La delegacion de Suiza pregunt6 si se debatiran las limitaciones en la siguiente reunion.

289. El presidente recordd que las propuestas relativas a las limitaciones tendran que
presentarse por escrito para la siguiente reunién del Grupo de Trabajo.

290. El presidente dio por concluido el debate y concluy6 que el tema de las revisiones de las
tasas y las opciones de pago se debatira una vez que la Oficina Internacional haya implantado
su nueva plataforma de TI.

291. El presidente cedio el uso de la palabra para el debate de cualquier otro asunto.

292. La delegacion de Portugal solicitd mas aclaraciones sobre la posicion de la Oficina
Internacional en relacion con los nuevos tipos de marcas, en particular, las marcas olfativas,
observé que las marcas olfativas se registran en el Reino Unido y los Estados Unidos de
Ameérica y pregunto si la Oficina Internacional aceptaria esas marcas o si se habian dejado de
lado como habia sido el caso en la Oficina de la Union Europea.

293. El presidente aclaré que no existen limitaciones en cuanto a los tipos de marcas que
pueden presentarse por conducto del Sistema de Madrid, siempre que cumplan con el requisito
de representacién grafica, y afiadié que la marca sera aceptada si cumple ese requisito.

294. Larepresentante de la ECTA dijo que la ECTA ha publicado tres documentos de posicion
con los siguientes titulos: “ECTA Position Paper on the Introduction of a Non-Use Central Attack
for International Trade Mark Registrations (Madrid System)”?, “ECTA Position Paper on the
Dependency of International Trade Marks on a National Basic Application or Registration
(Madrid System)”3, y “ECTA Position Paper on the Introduction of a Common Electronic Filing
Portal (CEFP) for International Trade Mark Registrations (Madrid System)”4. La representante
de la ECTA dijo que desea hacer cinco observaciones: i) cada documento contiene referencias
a los demas documentos, pero eso no significa que la ECTA esté sugiriendo una propuesta
global; ii) La ECTA present6 los tres documentos el 16 de mayo de 2018; los documentos se
habian elaborado para la anterior reunién del Grupo de Trabajo y son anteriores al documento
sobre la sustitucion® preparado por la Oficina Internacional, con fecha de 2 de mayo de 2018;
la ECTA desea llamar la atencion sobre los péarrafos 6 a 8 de ese documento, que se refieren a
la creacion de un mecanismo centralizado de presentacion de caracter facultativo en virtud de
las propuestas de modificacion de la Regla 21 del Reglamento Comun; iii) La dependencia se
incluyo en la hoja de ruta de cinco afos, aprobada en 2016, como punto de debate a medio
plazo y, habida cuenta de que 2018 es el punto intermedio de ese plan quinquenal,

la representante de la ECTA record6 que debe examinarse la reduccion del tiempo de
tramitacion de cinco a tres afios; (iv) en la mesa redonda se debera considerar una plataforma
comun de presentacion electronica de solicitudes sobre la base de que se trata de una cuestion
practica y no de una cuestion juridica, lo que daria tiempo al Grupo de Trabajo de Madrid para

Véase el documento MM/LD/WG/16/ECTA/1.
Véase el documento MM/LD/WG/16/ECTA/2.
Véase el documento MM/LD/WG/16/ECTA/3.
Véase el documento MM/LD/WG/16/2 “Sustitucion”.

a » w N



MM/LD/WG/16/12 Prov.
pagina 56

considerar la dependencia y el seguimiento centralizado; v) el sistema internacional mantiene
un mecanismo de ataque central, pero carece de disposiciones para un mecanismo de ataque
central por falta de uso. El representante explicé que los terceros que desean impugnar una
marca por falta de uso tienen que presentar multiples acciones de cancelacion en multiples
jurisdicciones y dijo que la desigualdad de la carga de los costos podria mitigarse si, en una
etapa temprana, la carga de la respuesta recayera en el titular que perderia el registro
internacional en caso de que el titular no respondiera. La representante de la ECTA explicé
ademas que esa propuesta no subvertiria la distincién entre la Oficina Internacional, en su
calidad de autoridad formal, y las Partes Contratantes, en su calidad de autoridades
sustantivas, sino que simplemente estableceria una via Unica, al comienzo del procedimiento,
para determinar si el titular desea responder o no. El representante pidié al Grupo de Trabajo
gue examine las cuestiones planteadas y dijo que la ECTA esta dispuesta a prestar asistencia
de cualgquier manera.

295. La delegacion de Noruega elogio a la representante de la ECTA por haber planteado el
tema de la reduccion del plazo de dependencia en el documento de posicion de la ECTA y por
compartir las opiniones de sus miembros. La delegacién también agradeci6 a la Secretaria la
aclaracion sobre las prioridades a medio plazo y declaré que Noruega sigue opinando que la
supresion o suspension del principio de dependencia seria algo beneficioso y, por lo tanto, se
mostré a favor de que el grupo considere la posibilidad de reducir el plazo de dependencia
porque un plazo mas breve lograria un equilibrio mas justo y aumentaria la seguridad juridica
para los usuarios del Sistema. El representante afirmé que un periodo mas breve de
incertidumbre podria hacer que el Sistema de Madrid fuera mas atractivo y facil de utilizar en
todo el mundo y que un plazo de dependencia mas breve podria beneficiar, por ejemplo, a los
solicitantes de paises que utilizan caracteres no latinos. La delegacién declar6 que, tal como se
refleja en el documento MM/LD/WG/14/4 y en la hoja de ruta revisada, asi como a la luz del
documento de posicion de la ECTA y de las observaciones formuladas anteriormente por otras
organizaciones de usuarios, aguarda con interés la continuacién de los debates sobre este
importante tema en las préximas reuniones.

296. La representante de MARQUES se refiri6 al documento de MARQUES® y a su propuesta
relativa a las marcas en diferentes caracteres, y sefialé que ese tema no figura en la hoja de
ruta. La representante pregunté si el Grupo de Trabajo ha decidido que no desea examinarlo y
sugirié que se someta a debate en algiin momento.

297. El presidente aclaré que la cuestion de las marcas en caracteres no latinos ha sido
examinada en la mesa redonda, en reuniones anteriores, pero que al parecer no se ha
avanzado mucho, por lo que no figura en la hoja de ruta.

298. La delegacion de Israel dijo que, como pais en el que se utiliza un alfabeto no latino,
considera muy ventajoso poder presentar solicitudes internacionales de marcas que, a juicio de
la Oficina de origen, corresponden intrinsecamente a la marca de base. Por lo tanto, la
delegacién recomendé que se prepare un documento, de conformidad con la propuesta de
MARQUES, para la siguiente reunion del Grupo de Trabajo.

299. El presidente dijo que podria resultar dificil disponer de un documento sobre las marcas
en caracteres no latinos para la siguiente reunion del Grupo de Trabajo, pero que podria ser
posible examinar una pequefia modificacién de la hoja de ruta e incorporar la cuestion como
tema que se examinara en la mesa redonda, a medio plazo.

300. El presidente dio por concluidas las deliberaciones sobre otros asuntos.

6 Véase el documento MM/LD/WG/16/MARQUES/1, “MARQUES’ Comments on Official Languages and
Non-Latin Script Marks”.
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PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DiA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

301. El Grupo de Trabajo aprobd el resumen de la presidencia con las modificaciones
resultantes de las intervenciones de varias delegaciones.

PUNTO 13 DEL ORDEN DEL DiA: CLAUSURA DE LA REUNION

302. El presidente clausuro la reunion el 6 de julio de 2018.

[Sigue el Anexo ]
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Capitulo 1
Disposiciones generales

Regla 1
Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entendera por

i) “Arreglo”, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas,
de 14 de abril de 1891, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado
el 28 de septiembre de 1979;

i) “Protocolo”, el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989;

i) “Parte Contratante”, tode-pais-gue-seaparte-enel-Arreglo-o-todo Estado u
organizacion intergubernamental que sean partes en el Protocolo;

iv) “Estado contratante”, una Parte Contratante que sea Estado;

v) “Organizacion contratante”, una Parte Contratante que sea organizacion
intergubernamental;

vi)  “registro internacional”, el registro de una marca efectuado en virtud del
Arreglo o del Protocolo, o de ambos, segun proceda,;

vii)  “solicitud internacional”, la solicitud de registro internacional presentada en

virtud del-Arreglo-o-del Protocolo-e-de-ambes-segin-proceda;
viiy)  solicitud-internacional-regida—exclusivamente—por-el-Arreglo™;

xi)  “solicitante”, la persona natural o juridica en cuyo nombre se presenta la
solicitud internacional;

xii)  “persona juridica”, la corporacion, asociacion u otra agrupacion u
organizacion que, en virtud de la legislacién que le sea aplicable, tenga capacidad para adquirir
derechos, contraer obligaciones y entablar demandas o ser objeto de ellas en los tribunales;

xiii)  “solicitud de base”, la solicitud de registro de una marca que se haya
presentado en la oficina de una Parte Contratante y que constituye la base de la solicitud
internacional de registro de esa marca;
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Xiv)  “registro de base”, el registro de una marca que haya sido efectuado por la
oficina de una Parte Contratante y que constituye la base de la solicitud internacional de registro
de esa marca;

xv) “designacion”, la solicitud de extension de la proteccion (“extension
territorial”) presentada en-virtud-delArticulo-3ter-1)-0-2)-del-Arreglo-e-en virtud del Articulo 3ter.1)
0 2) del Protocolo—segan—proceda; y también, esa extension, una vez inscrita en el Registro
Internacional;

xvi) “Parte Contratante designada”, una Parte Contratante para la que se haya
pedido la extensién de la proteccidn (“extension territorial”) en-virtud-delArticulo-3ter-)o-2)-del
Arreglo-o-en virtud del Articulo 3ter.1) o 2) del Protocolo;segan-proceda; 0 respecto a la cual se
haya inscrito esa extension en el Registro Internacional;

XVii) Su9r|m|d0|”9&ne—een#a¥an¥&des+gﬂada—enAA¥H&d—del—A#egie —una—QaFte

xix)  “notificacion de denegamon prowsmnal” una declaracion de la Oficina de
una Parte Contratante desighada conforme al Articulo-5-1)-del-Arreglo—o—el-Articulo 5.1) del
Protocolo;

xixbis)  “invalidacion”, una decision de una autoridad competente (administrativa o
judicial) de una Parte Contratante designada que revoque o declare nulos los efectos, en el
territorio de esa Parte Contratante, de un registro internacional, respecto de todos o algunos de
los productos o servicios cubiertos por la designacion de dicha Parte Contratante;

xx) “Gaceta”, el boletin periédico mencionado en la Regla 32;

xxi)  “titular”, la persona natural o juridica cuyo nombre se inscriba en el Registro
Internacional como titular del registro internacional;

xxii)  “clasificacion internacional de los elementos figurativos”, la clasificacién
establecida por el Arreglo de Viena por el que se establece una clasificacién internacional de los
elementos figurativos de las marcas, de 12 de junio de 1973;

xxiii)  “clasificacién internacional de productos y servicios”, la clasificacion
establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de los productos y
servicios a los fines del registro de las marcas, de 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo
el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977;

xxiv)  “Registro Internacional”, la recopilacion oficial de datos relativos a los
registros internacionales que mantiene la Oficina Internacional, datos cuyo registro es exigido o
permitido por elAcuerde—el Protocolo o el Reglamento, con independencia del medio en que
esos datos estén almacenados;

xxv)  “Oficina”, la Oficina de una Parte Contratante encargada del registro de

marcas o la Oficina comUn mencionada en el Articule-9guaterdel-Arreglo-o-en-elArticulo 9quater
del Protocolo;-e-en-ambes;-segin-proceda;

xxvi)  “Oficina de origen”, la-Oficina-del-pais-de-origen-definido-en-el-Articulo-1-3)
del-Arreglo—o-la Oficina de origen definida en el Articulo 2.2) del Protocolo—e—ambas;—segin
sressey;

xxvibis)  “Parte Contratante del titular”,

— la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen o,

— cuando se haya registrado un cambio de titularidad o en caso de sucesion
de un Estado, la Parte Contratante, o una de las Partes Contratantes, respecto de las que el
titular satisfaga las condiciones estipuladas-entos-Articulos1-2)}y 2 del-Arreglo- en el Articulo 2
del Protocolo para ser titular de un registro internacional;

xxvii)  “formulario oficial’, el formulario establecido por la Oficina Internacional o
cualquier formulario que tenga el mismo contenido y la misma presentacion;

xxviii)  “tasa prescrita”, la tasa aplicable establecida en la Tabla de tasas;

xxix)  “director general”, el director general de la Organizaciéon Mundial de la

Propiedad Intelectual,
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xxx)  “Oficina Internacional”, la Oficina Internacional de la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual.

xxxi)  “Instrucciones Administrativas” las Instrucciones Administrativas mencionadas
en la Regla 41.

Regla 1bis

Regla 2
Comunicacion con la Oficina Internacional

Las comunicaciones dirigidas a la Oficina Internacional se efectuaran en la forma especificada
en las Instrucciones Administrativas.

Regla 3
Representacion ante la Oficina Internacional

1) [Mandatario; numero de mandatarios] a) El solicitante o el titular pueden tener un
mandatario ante la Oficina Internacional.

b)  El solicitante o el titular sélo podran tener un mandatario. Cuando en el
nombramiento figuren varios mandatarios, sélo el designado en primer lugar sera considerado
mandatario e inscrito como tal.

¢) Cuando se haya designado como mandatario ante la Oficina Internacional a un
gabinete u oficina de abogados o de agentes de patentes o de marcas, se considerard como un
solo mandatario.

2) [Nombramiento de mandatario] a) EI nombramiento de mandatario se puede
realizar en la solicitud internacional o en una designacién posterior o una peticién formulada en
virtud de la Regla 25.
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b) El nombramiento de un mandatario se puede efectuar asimismo en una
comunicacion independiente, que puede referirse a una o mas solicitudes internacionales
especificadas 0 a uno o mas registros internacionales especificados, del mismo solicitante o
titular. Esa comunicacion serd presentada a la Oficina Internacional

i) por el solicitante, el titular o el mandatario designado, o

i) por la Oficina de la Parte Contratante del titular.
La comunicacion llevara la firma del solicitante o del titular, o de la Oficina por cuyo conducto se
haya presentado.

3) [Nombramiento irregular] a) Cuando la Oficina Internacional estime que el
nombramiento de un mandatario realizado en virtud del parrafo 2) es irregular, lo notificara en
consecuencia al solicitante o al titular, al supuesto mandatario y, si el remitente o transmitente es
una oficina, a eésta.

b) Hasta que no se cumplan los requisitos previstos en el parrafo 2), la Oficina
Internacional enviara todas las comunicaciones pertinentes gnicamente-al solicitante o al titular,
pero no al supuesto mandatario.

4)  [Inscripcion y notificacion del nombramiento del mandatario; fecha en que el
nombramiento surte efecto] a) Cuando la Oficina Internacional estime que el nombramiento de
un mandatario se ajusta a los requisitos exigibles, hara constar en el Registro Internacional el
hecho de que el solicitante o el titular tienen un mandatario, asi como el nombre y el domicilio de
eéste. En ese caso, la fecha en que el nombramiento surta efecto sera la fecha en que la Oficina
Internacional haya recibido la solicitud internacional, la designacion posterior, la peticion o la
comunicacion independiente en la que se nombre mandatario.

b) La Oficina Internacional notificara la inscripcion mencionada en el apartado a)
tanto al solicitante eemeo-0 al titular ycomo, en este Ultimo caso, a las Oficinas de las Partes
Contratantes designadas, asi como al mandatario. Cuando el nombramiento se haya realizado
en una comunicacion independiente presentada por conducto de una oficina, la Oficina
Internacional notificara asimismo la inscripcion a esa oficina.

5) [Efecto del nombramiento de un mandatario] a) Excepto en los casos en que el
presente reglamento disponga otra cosa, la firma de un mandatario inscrito con arreglo al
parrafo 4)a) sustituira a la firma del solicitante o del titular.

b)  Excepto en los casos en que el presente Reglamento exija expresamente que
se envie una invitacion, una notificacién u otra comunicacion tanto al solicitante o al titular como
al mandatario, la Oficina Internacional enviara al mandatario inscrito con arreglo al parrafo 4)a)
toda invitacion, notificacion u otra comunicacion que, en ausencia de mandatario, se habria de
enviar al solicitante o al titular; cualquier invitacién, notificacion u otra comunicacion dirigida asi
a dicho mandatario tendra el mismo efecto que si hubiera sido enviada al solicitante o al titular.

c¢)  Cualquier comunicacion que el mandatario inscrito con arreglo al parrafo 4)a)
dirija a la Oficina Internacional tendr& el mismo efecto que si hubiera sido enviada a dicha oficina
por el solicitante o por el titular.

6) [Cancelacidn de la inscripcién; fecha en que la cancelacion surte efecto] a) Cualquier
inscripcion realizada en virtud del parrafo 4)a) se cancelara cuando se pida la cancelaciéon en
una comunicacion firmada por el solicitante, el titular o el mandatario. La Oficina Internacional
cancelara de oficio la inscripcién cuando se nombre un nuevo mandatario o, en caso de que se
haya inscrito un cambio de titularidad, cuando el nuevo titular del registro internacional no haya
nombrado mandatario.

b)  Areserva de lo dispuesto en el apartado c), la cancelacion surtira efecto a partir
de la fecha en que la Oficina Internacional reciba la comunicacién correspondiente.
c¢) Cuando el mandatario solicite la cancelacién, eésta surtird efecto a partir de la
mas antigua de las fechas siguientes:
i) la fecha en que la Oficina Internacional reciba la comunicacién en que se
nombra un nuevo mandatario;
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i) lafechaen que venza el plazo de dos meses contado a partir de la recepcion
de la solicitud en que el mandatario pide que se cancele la inscripcion.
Hasta la fecha en que surta efecto la cancelacion, la Oficina Internacional dirigir4 todas las
comunicaciones mencionadas en el parrafo 5) tanto al solicitante o al titular como al mandatario.

d) La Oficina Internacional, al recibir una solicitud de cancelacién formulada por el
mandatario, notificara en consecuencia al solicitante o al titular, y acompafara la notificacion con
copias de todas las comunicaciones que haya enviado al mandatario o recibido de eéste durante
los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la notificacion.

e) La Oficina Internacional, una vez conocida la fecha en que surte efecto la
cancelacion, notificard la cancelacion y su fecha al mandatario cuya inscripcion ha sido
cancelada, al solicitante o al titular y, cuando el nombramiento del mandatario se haya
presentado por conducto de una oficina, a eésta.

f) Las cancelaciones efectuadas a peticion del titular o de su mandatario deberan
notificarse igualmente a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas.

Regla 4
Cdmputo de los plazos

1) [Plazos expresados en afios] Todo plazo expresado en afios vencerd, en el afio
siguiente al que se tome en consideracion, el mes con el mismo nombre y el dia con el mismo
namero que el mesy el dia del acontecimiento que ha originado el plazo, con la salvedad de que,
cuando ese acontecimiento haya tenido lugar el 29 de febrero y en el afio siguiente al que se
tome en consideracion febrero tenga 28 dias, el plazo vencera el 28 de febrero.

2) [Plazos expresados en meses] Todo plazo expresado en meses vencera, en el mes
siguiente al que se tome en consideracion, el dia con el mismo nimero que el dia del
acontecimiento que ha originado el plazo, con la salvedad de que, cuando el mes siguiente al
gue se tome en consideracion no tenga dia con el mismo nimero, el plazo vencera el Gltimo dia
de ese mes.

3) [Plazos expresados en dias] EI computo de cualquier plazo expresado en dias correra
a partir del dia siguiente a aqueél en que el acontecimiento considerado tuvo lugar, y vencera en
consecuencia.

4)  [Vencimiento en un dia en que la Oficina Internacional o una Oficina no estén abiertas
al publico] Si un plazo expira un dia en que la Oficina Internacional o la Oficina interesada no
estan abiertas al publico, el plazo vencera, no obstante lo dispuesto en los péarrafos 1) a 3), el
primer dia en que la Oficina Internacional o la Oficina interesada estén de nuevo abiertas al
publico.

5) [Indicacién de la fecha de vencimiento] La Oficina Internacional indicara, en todos los
casos en que comunigue la existencia de un plazo, la fecha de vencimiento de aqueél, de
conformidad con los péarrafos 1) a 3).
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Regla 5
Irregularidades en los servicios postales y de distribucién
y en las comunicaciones enviadas por via electrénica

1) [Comunicaciones enviadas a través de un servicio postal] El incumplimiento por una
parte interesada del plazo fijado para una comunicacion dirigida a la Oficina Internacional y
enviada a través de un servicio postal se excusara si la parte interesada presenta pruebas en las
que se demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional,

i) que la comunicacién se envié por correo al menos cinco dias antes del
vencimiento del plazo, o, cuando el servicio postal se haya visto interrumpido en alguno de los
10 dias precedentes al de vencimiento del plazo por causa de guerra, revolucion, agitaciéon social,
huelga, desastre natural u otra razén similar, que la comunicacion se envio por correo con una
demora no superior a cinco dias a partir de la reanudacién del servicio postal,

ii) que el servicio postal registré el envio de la comunicacion o datos sobre
eéste en el momento de efectuarlo, vy,

iii) en los casos en que los envios por correo de toda clase no llegan
normalmente a la Oficina Internacional en los dos dias siguientes a su expedicion, que la
comunicacion ha sido enviada mediante una clase de correo que normalmente llega a la Oficina
Internacional en los dos dias siguientes a la expedicion, o por correo aéreo.

2)  [Comunicaciones enviadas a través de un servicio de distribucion] El incumplimiento
por una parte interesada del plazo establecido para una comunicacion dirigida a la Oficina
Internacional y enviada a través de un servicio de reparto se excusara si la parte interesada
presenta pruebas en las que demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional,

i) que la comunicacion se envié al menos cinco dias antes de vencer el plazo,
0, cuando el servicio de distribucion se haya visto interrumpido en cualquiera de los 10 dias
inmediatamente anteriores al de vencimiento del plazo por causa de guerra, revolucién, agitacion
social, huelga, desastre natural u otra razén similar, que la comunicacion se envié con una
demora no superior a cinco dias a partir de la reanudacién del servicio de distribucion, y

i) que el servicio de distribucion registré6 datos relativos al envio de la
comunicacion en el momento de efectuarlo.

3) [Comunicaciones enviadas por via electrénica] El incumplimiento por una parte
interesada del plazo establecido para una comunicacién dirigida a la Oficina Internacional y
enviada por via electronica se excusara si la parte interesada presenta pruebas en las que
demuestre, de forma satisfactoria para la Oficina Internacional, que no pudo cumplirse el plazo
establecido como consecuencia de un fallo en la comunicacion electronica con la Oficina
Internacional, o que afecte a la localidad de la parte interesada debido a circunstancias
extraordinarias ajenas al control de la parte interesada, y que la comunicacion se efectud, a mas
tardar, cinco dias después de la reanudacion del servicio de comunicacion electrénica.

4)  [Limitacion de la justificacion] El incumplimiento de un plazo se excusaré en virtud de
esta Regla s6lo en caso de que la Oficina Internacional reciba las pruebas mencionadas en los
parrafos 1), 2) o 3) y la comunicacion o, en su caso, un duplicado de la misma seis meses
después del vencimiento del plazo, a mas tardar.

5)  [Solicitud internacional y designacion posterior] Cuando la Oficina Internacional
reciba una solicitud internacional o una designacion posterior una vez transcurrido el plazo de
dos meses mencionado en el Articule-3-4)-del-Arreglo—en-el-Articulo 3.4) del Protocolo y en la
Regla 24.6)b), y la Oficina interesada indique que el retraso en la recepcién se ha debido a las
circunstancias mencionadas en los parrafos 1), 2) o 3), seran de aplicacion los parrafos 1), 2) o
3) y el parrafo 4).
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Regla 5bis
Continuacion de la tramitacion

1) [Peticion] a) Cuando un solicitante o un titular no haya cumplido cualquiera de los
plazos especificados o0 a los que se refieren las Reglas 11.2) y 11.3), 20bis.2), 24.5)b), 26.2),
34.3)c)iii) y 39.1), la Oficina Internacional continuara, no obstante, la tramitacion de la solicitud
internacional, la designacion posterior, el pago o la peticion en cuestion, si:

i) se presenta a la Oficina Internacional una peticion a tal efecto, en el
formulario oficial firmado por el solicitante o el titular; vy,

i) se recibe la peticion, se paga la tasa especificada en la Tabla de tasas v,
junto con la peticién, se cumplen todos los requisitos a los que se aplicaba el plazo para esa
actuacion, dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha de expiracion del plazo en cuestion.

b)  Toda peticion que no cumpla con los puntos i) y ii) del apartado a) no se
considerara como tal y se notificara al solicitante o al titular a tal efecto.

2) [Inscripcion y notificacion] La Oficina Internacional inscribira en el Registro
Internacional toda continuacion de la tramitacion y lo notificara al solicitante o al titular.

Regla 6
Idiomas

1) [Solicitud internacional] Toda solicitud internacional se redactard en espafiol, en
francés o en inglés, segun prescriba la Oficina de origen, en el entendimiento de que esa Oficina
puede permitir a los solicitantes elegir entre el espafol, el francés y el inglés.

2) [Comunicaciones distintas a la solicitud internacional] Toda comunicacion relativa a
una solicitud internacional 0 a un registro internacional se redactara, sin perjuicio de lo dispuesto
en la Regla 17.2)v) y 3),

i) en espafiol, en francés o en inglés cuando el solicitante o el titular, o una
Oficina, dirijan esa comunicacién a la Oficina Internacional;

i) en elidioma aplicable segun la Regla 7.2) cuando la comunicacién consista
en la declaracion de la intencién de utilizar la marca que se adjunte a la solicitud internacional en
virtud de la Regla 9.5)f) 0 a la designacién posterior de conformidad con la Regla 24.3)b)i);

iii) en el idioma de la solicitud internacional cuando la comunicacién consista
en una notificacion dirigida por la Oficina Internacional a una Oficina, a menos que esa Oficina
haya notificado a la Oficina Internacional que todas esas notificaciones han de redactarse en
espafiol, en francés o en inglés; cuando la notificacién dirigida por la Oficina Internacional se
refiera a la inscripcion de un registro internacional en el Registro Internacional, se indicara en
esa notificacion el idioma en que la Oficina Internacional ha recibido la correspondiente solicitud
internacional;

iv) en el idioma de la solicitud internacional cuando la comunicacion consista
en una notificacién dirigida por la Oficina Internacional al solicitante o al titular, a menos que dicho
solicitante o titular haya expresado el deseo de que todas esas notificaciones se redacten en
espanfiol, en francés o en inglés.

3) [Inscripciéon y publicaciéon] a) La inscripcion en el Registro Internacional y la
publicacion en la Gaceta del registro internacional y de todo dato que deba ser inscrito y
publicado en virtud del presente Reglamento en relacion con el registro internacional se
realizaran en espafiol, en francés y en inglés. En la inscripcion y en la publicacion del registro
internacional se indicard el idioma en que la Oficina Internacional ha recibido la solicitud
internacional.
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b)  Cuando se realice la primera designacion posterior en relacion con un registro
internacional que, en aplicacion de versiones anteriores de la presente Regla, ha sido publicado
Unicamente en francés, o en francés y en inglés, la Oficina Internacional, ademas de publicar esa
designacion posterior en la Gaceta, publicard el registro internacional en espafol y en inglés y
volvera a publicarlo en francés, o publicara el registro internacional en espafol y volvera a
publicarlo en francés y en inglés, segln sea el caso. Esa designacion posterior se inscribira en
el Registro Internacional en espariol, en francés y en inglés.

4)  [Traduccién] a) La Oficina Internacional realizara las traducciones que resulten
necesarias a los efectos de las notificaciones a que se refiere el parrafo 2)iii)) y iv) y de las
inscripciones y publicaciones previstas en el parrafo 3). El solicitante o el titular, segun proceda,
puede adjuntar a la solicitud internacional o a la solicitud de inscripcion de una designacion
posterior o de una modificacién, una propuesta de traduccion de cualquier texto que figure en la
solicitud internacional o en la solicitud de inscripcién. Si la Oficina Internacional estima que la
traduccion propuesta no es correcta, podra modificarla, previa invitacion al solicitante o al titular
para que formulen observaciones sobre las correcciones propuestas en el plazo de un mes a
partir de la invitacion.

b)  No obstante lo dispuesto en el apartado a), la Oficina Internacional no traducira
la marca. Cuando, de conformidad con las Reglas 9.4)b)iii) 0 24.3)c), el solicitante o el titular
faciliten una traduccion o varias de la marca, la Oficina Internacional no verificara la correccion
de esas traducciones.

Regla 7
Notificacién de determinados requisitos especiales

1)  [Suprimido]

2) [Intencién de utilizar la marca] Cuando una Parte Contratante exija, como Parte
Contratante designada-ceon-arreglo—-alProteceole, una declaracién de la intencion de utilizar la
marca, notificara esa exigencia al director general. Cuando esa Parte Contratante exija que la
declaracion lleve la firma del propio solicitante y figure en un formulario oficial aparte, anexo a la
solicitud internacional, en la notificacion se hara constar esa exigencia y se expondra en detalle
el texto exacto de la declaracion exigida. Cuando la Parte Contratante exija ademas que la
declaracion esté redactada en espafiol, en francés o en inglés, en la notificacion se indicara
explicitamente el idioma exigido.

3) [Notificacion] a) Toda notificacion mencionada en el parrafo 2) se puede realizar en
el momento en que la Parte Contratante haga el depésito de su instrumento de ratificacion,
aceptacién o aprobacion del Protocolo, o de adhesién a eéste, y la fecha en que la notificacion
surta efecto serd la misma de entrada en vigor del Protocolo con respecto a la Parte Contratante
gque haya presentado la notificacion. Asimismo, la notificacion puede presentarse mas tarde, en
cuyo caso surtira efecto tres meses después de que el director general la reciba, o en una fecha
posterior que se indique en ella, cuando se trate de registros internacionales cuya fecha sea la
misma en que surte efecto la notificacién o una fecha posterior.

b) Toda notificacion realizada con arreglo al parrafo 2); puede retirarse en
cualquier momento. El aviso de retiro se dirigira al director general. El retiro tendré efecto cuando
el director general reciba dicho aviso, o en cualquier otra fecha posterior que se indique en eéste.
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Capitulo 2
Solicitudes internacionales

Regla 8
Pluralidad de solicitantes

1)  [Suprimido]{Pes-o-mas-solicitantes-presentan-su-solicitud-exclusivamente-en-virtud
3 virtud-de Arreglo-comeo oto Qgs_g_m- as-solicitantes pueden

2) [Dos o mas solicitantes-presentan-su-solicitud-exclusivamente-en-virtud-deHProtocolo]

Dos o mas solicitantes pueden presentar conjuntamente una solicitud internacional regida
execlusivamente—por—el-Protoeolo-si han presentado conjuntamente la solicitud de base o son
titulares conjuntamente del registro de base, y si cada uno de ellos esta calificado, en relacion
con la Parte Contratante cuya oficina es la Oficina de origen, para presentar una solicitud
internacional al amparo del Articulo 2.1) del Protocolo.

Regla 9
Condiciones relativas a la solicitud internacional

1) [Presentacién] La Oficina de origen presentara la solicitud internacional a la Oficina
Internacional.

2) [Formulario y firma] a) La solicitud internacional se presentara en un-selo-ejemplar
del-el formulario oficial.
b)  Lasolicitud internacional estaré firmada por la Oficina de origen y, cuando dicha
Oficina asi lo exija, también por el solicitante. Cuando la Oficina de origen no exija al solicitante
que firme la solicitud internacional, pero le permita hacerlo, el solicitante podra firmar.

3) [Tasas] Las tasas prescritas aplicables a la solicitud internacional se abonaran con
arreglo a lo dispuesto en las Reglas 10, 34 y 35.

4) [Contenido de la solicitud internacional] a) En la solicitud internacional figurar4 o se
indicara
i) el nombre del solicitante, facilitado de conformidad con las Instrucciones
Administrativas,

ii) la direccion del solicitante, facilitada de conformidad con las Instrucciones
Administrativas,

i) el nombre y la direccion del mandatario, si lo hubiere, facilitados de
conformidad con las Instrucciones Administrativas,

iv) si el solicitante desea, al amparo del Convenio de Paris para la Proteccion
de la Propiedad Industrial, hacer uso de la prioridad que le otorga un depdsito anterior, una
declaracién en la que se reivindique la prioridad de ese depdésito anterior, junto con la indicacion
del nombre de la oficina en que se efectu6 el depésito, asi como de la fecha y, a ser posible, del
namero de ese depdsito, v, si el depdsito anterior no se aplica a todos los productos y servicios
enumerados en la solicitud internacional, la indicacion de los productos y servicios a que dicho
deposito se refiera,

v) una reproduccion de la marca que se ajuste al recuadro previsto en el
formulario oficial; esa reproduccién seré clara y, dependiendo de que en la solicitud de base o
en el registro de base se haya plasmado en blanco y negro o en color, sera una reproduccion en
blanco y negro o en color,
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vi) cuando el solicitante desee que la marca se considere como marca en
caracteres estandar, una declaracion a tal efecto,

vii) cuando se reivindique el color como elemento distintivo de la marca en la
solicitud de base o el registro de base, o cuando el solicitante desee reivindicar el color como
elemento distintivo de la marca y la marca contenida en la solicitud de base o en el registro de
base esté en color, una mencién de que se reivindica el color y la indicacion, expresada en
palabras, del color o combinacion de colores reivindicados, y, cuando la reproduccién aportada
en virtud del apartado v) esté en blanco y negro, una reproduccion de la marca en color,

viibis) cuando la marca que sea objeto de la solicitud de base o del registro de base
consista en un color o una combinacidn de colores como tales, una indicacion a tal efecto,

viii) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca
tridimensional, la indicacion “marca tridimensional”,

iX) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca
sonora, la indicaciéon “marca sonora”,

X) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca
colectiva, una marca de certificacion o una marca de garantia, una indicacion en ese sentido,

xi)  cuando en la solicitud de base o en el registro de base figure una descripcion
de la marca expresada en palabras y la Oficina de origen exija la inclusion de la descripcion, la
misma descripcion; cuando dicha descripcion esté redactada en un idioma distinto al de la
solicitud internacional, se facilitara en el idioma de esa solicitud,

xii) cuando el contenido de la marca consista, total o parcialmente, en
caracteres no latinos o en numeros no arabigos ni romanos, una transeripeidntransliteracion de
ese contenido a caracteres latinos 0 a numeros arabigos; la transeripeiéntransliteracion a
caracteres latinos se basaréa en el sistema fonético del idioma de la solicitud internacional,

xiii)  los nombres de los productos y servicios para los que se solicita el registro
internacional de la marca, agrupados segun las clases correspondientes de la Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios, cada grupo precedido del numero de la clase y
presentado en el orden que las clases adoptan en esa Clasificacion; se indicaran los productos
y servicios en términos precisos, de preferencia con las palabras utilizadas en la lista alfabética
de esa Clasificacion; en la solicitud internacional pueden figurar limitaciones de la lista de
productos y servicios respecto a una o mas Partes Contratantes designadas; la limitacion
respecto a cada Parte Contratante puede ser diferente,

xiv) la cuantia de las tasas que se paguen y la forma de pago, o instrucciones
para cargar el importe correspondiente en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, asi
como la identidad del autor del pago o de las instrucciones, y

xv) las Partes Contratantes designadas.

b)  En la solicitud internacional podran figurar asimismo,

i) cuando el solicitante sea una persona natural, una indicacion del Estado del
gue el solicitante es nacional,

i) cuando el solicitante sea una persona juridica, indicaciones relativas a su
naturaleza juridica y al Estado, y en su caso, a la unidad territorial, dentro de ese Estado, al
amparo de cuya legislacion se ha constituido dicha persona juridica;

iii) cuando la marca consista total o parcialmente en una o varias palabras
traducibles, una traduccién de esa o esas palabras al espafiol, al francés y al inglés, 0 a uno o
dos de esos idiomas;

iv) cuando el solicitante reivindique el color como elemento distintivo de la
marca, una indicacién expresada en palabras, respecto a cada color, de las principales partes
de la marca reproducidas en ese color,

v) cuando el solicitante desee no reivindicar la protecciébn de cualquier
elemento de la marca, una mencion de ese hecho y del elemento o elementos respecto de los
gue no se reivindica la proteccion;

vi) una descripcion de la marca en palabras o, si el solicitante asi lo desea, la
descripcion de la marca en palabras que figura en la solicitud de base o el registro de base,
cuando no haya sido proporcionada segun lo previsto en el parrafo 4)a)xi).
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5) [Contenldo ad|C|onaI de yhala soI|C|tud |nternaC|onaI] a) SUQI’ImIdO En una solicitud

b) En unala solicitud internacional gue-—se—rija—exelusivamente—por—el-Protocolo
figurara el namero y la fecha de la solicitud de base o del registro de base, y en ella se indicara
uno o varios de los aspectos siguientes:

i) cuando la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen sea un
Estado, que el solicitante es un nacional de dicho Estado;

i) cuando la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen sea una
organizacion, el nombre del Estado miembro de esa organizacién de la que sea nacional el
solicitante;

iii) que el solicitante tiene un domicilio en el territorio de la Parte Contratante
cuya Oficina sea la Oficina de origen;

iv) que el solicitante tiene un establecimiento comercial o industrial real y
efectivo en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen.

C) Cuando la direccion del solicitante facilitada de conformidad con el
parrafo 4)a)ii) no esté en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen
y se haya indicado en el apartado a)i) o ii), o en el apartado b)iii) o iv), que el solicitante tiene un
domicilio o un establecimiento en el territorio de esa Parte Contratante, ese domicilio o la
direccion de ese establecimiento se facilitaran en la solicitud internacional.

d) La solicitud internacional debera contener una declaracion de la Oficina de
origen; en la que se certifique

i) la fecha en que la Oficina de origen haya recibido e—eeon—arreglo—a-le
estipulade-enta-Regla-11-1)-se-considere-gue-ha-recibide;-la peticidn del solicitante de que se

presente la solicitud internacional a la Oficina Internacional,

i) que el solicitante mencionado en la solicitud internacional es el mismo
solicitante mencionado en la solicitud de base o el titular mencionado en el registro de base,
segun sea el caso,

iii) que toda indicacion mencionada en el parrafo 4)a)viibis) a xi) y que figure en
la solicitud internacional figura asimismo en la solicitud de base o en el registro de base, segun
sea el caso,

iv) gue la marca que es objeto de la solicitud internacional es la misma que
figura en la solicitud de base o en el registro de base, segln sea el caso,

V) que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la
solicitud de base o en el registro de base, se incluye la misma reivindicacién en la solicitud
internacional o que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud
internacional sin haber sido reivindicada en la solicitud de base o en el registro de base, la marca
en la solicitud de base o en el registro de base esta de hecho en el color 0 en la combinacion de
colores reivindicados, y

vi) 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, segln sea el caso.

e) Cuando la solicitud internacional esté basada en dos 0 mas solicitudes de base
o registros de base, se estimara que la declaracion mencionada en el apartado d) se aplica a la
totalidad de esas solicitudes de base o0 esos registros de base.
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f) Cuando la solicitud internacional contenga la designacion de una Parte
Contratante que haya formulado la notificacion prevista en la Regla 7.2), la solicitud internacional
comprendera asimismo una declaracion de la intencion de utilizar la marca en el territorio de esa
Parte Contratante; se estimara que la declaracion forma parte de la designacion de la Parte
Contratante que la exige y, conforme a lo requerido por esa Parte Contratante, debera

i) estar firmada por el propio solicitante y redactada en un formulario oficial
independiente anexo a la solicitud internacional, o
ii) estar incluida en la solicitud internacional.

g) Cuando una solicitud internacional contenga la designacion de una
Organizacién Contratante, podra también contener las indicaciones siguientes:

i) cuando el solicitante desee reivindicar, en virtud de la legislacion de esa
Organizacién Contratante, la antigledad de una o varias marcas anteriores registradas en un
Estado miembro de esa Organizacion, o para ese Estado miembro, una declaracion a tal efecto;
en la que se indique el Estado o Estados miembros en los que haya sido registrada la marca
anterior, o para los que haya sido registrada, la fecha en que surtié efecto el registro pertinente,
el nimero del registro pertinente y los productos y servicios para los que haya sido registrada la
marca anterior. Dichas indicaciones se efectuaran en un formulario oficial que habra de
adjuntarse a la solicitud internacional,

ii) cuando, en virtud de la legislacién de esa Organizacion Contratante, se exija
al solicitante que indique un segundo idioma de trabajo ante la oficina de esa Organizacion
Contratante, ademas del idioma de la solicitud internacional, la indicacién de ese segundo idioma.

Regla 10
Tasas relativas a la solicitud internacional

2y [ Solicitiudes—internacionales—regidas—exclusivamente—por—el
Pretecolo] YUnala solicitud internacional regida-exclusivamente-por-el-Protocolo-estara sujeta al

pago de la tasa de base, del complemento de tasa y/o de la tasa individual, y, cuando proceda,
de la tasa suplementaria, especificadas o mencionadas en el punto 2) de la Tabla de tasas. Esas
tasas se abonaran respecto a un periodo de diez afios.

3)
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Regla 11
Irregularidades que no sean las relativas a la clasificacion
de los productos y servicios 0 a su indicacion

2) [lrregularidades que el solicitante debe subsanar] a) Si la Oficina Internacional estima
que en la solicitud internacional existen irregularidades que no sean las mencionadas en los
parrafos 3), 4) y6) y en las Reglas 12 y 13, notificara esas irregularidades al solicitante e
informar& al mismo tiempo a la Oficina de origen.

b)  El solicitante puede subsanar esas irregularidades dentro de los tres meses
siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional las haya notificado. Si una irregularidad no
se subsana dentro de los tres meses siguientes a la fecha de notificacién de esa irregularidad
por la Oficina Internacional, la solicitud internacional se dara por abandonada; y la Oficina
Internacional notificara en consecuencia y al mismo tiempo al solicitante y a la Oficina de origen.

3) [lrregularidad que debe subsanar el solicitante o la Oficina de origen] a) No obstante
lo dispuesto en el parrafo 2), cuando la Oficina de origen haya abonado a la Oficina Internacional
las tasas que deben pagarse en virtud de la Regla 10 y la Oficina Internacional estime que la
cuantia de las tasas percibidas es inferior a la requerida, lo notificara al mismo tiempo a la Oficina
de origen y al solicitante. En la notificacién se especificara el importe por pagar.

b) La Oficina de origen o el solicitante pueden abonar el importe pendiente de
pago en los tres meses siguientes a la fecha de notificaciéon por la Oficina Internacional. Si ese
importe no se abona en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que la Oficina Internacional
haya notificado la irregularidad, la solicitud internacional se dara por abandonada y la Oficina
Internacional notificara en consecuencia y al mismo tiempo a la Oficina de origen y al solicitante.

4)  [lrregularidades que ha de subsanar la Oficina de origen] a) Si la Oficina Internacional
i) constata que la solicitud internacional no cumple los requisitos establecidos
en la Regla 2 o no se ha presentado en el formulario oficial prescrito en la Regla 9.2)a),
i) constata que la solicitud internacional contiene algunas de las
irregularidades mencionadas en la Regla 15.1),
iii) considera que la solicitud internacional contiene irregularidades relativas al
derecho del solicitante a presentar una solicitud internacional,
Iv) considera que la solicitud internacional contiene irregularidades relativas a
la declaracion de la Oficina de origen a que se refiere la Regla 9.5)d),
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v) [Suprimido]
vi) constata que la solicitud internacional no esta firmada por la Oficina de
origen, o
vii)  constata que la solicitud internacional no contiene la fecha y el nimero de la
solicitud de base o el registro de base, segun sea el caso,
lo notificara a la Oficina de origen y al mismo tiempo informara de ello al solicitante.

b) La Oficina de origen puede subsanar esas irregularidades dentro de los tres
meses siguientes a la fecha de su notificacion por la Oficina Internacional. Si una irregularidad
no se subsana dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional la
notifique, la solicitud internacional se dard por abandonada; y la Oficina Internacional notificara
en consecuencia y al mismo tiempo a la Oficina de origen y al solicitante.

5) [Reembolso de tasas] Cuando, de conformidad con los parrafos 2)b), 3) o 4)b), la
solicitud internacional se considere abandonada, la Oficina Internacional reembolsara las tasas
pagadas en relacidn con esa solicitud a la parte que las haya hecho efectivas, previa deduccién
de una cantidad correspondiente a la mitad de la tasa de base mencionada en el
les-puntopuntes-1-1-4; 2.1.1-6-3-1-1 de la Tabla de tasas.

6) [Otra irregularidad relativa a la designacion de una Parte Contratante-en-virtud-del
Pretecolo] a) Cuando, de conformidad con el Articulo 3.4) del Protocolo, la Oficina Internacional
reciba una solicitud internacional dentro del plazo de los dos meses siguientes a la fecha de
recepciéon de esa solicitud internacional por la Oficina de origen y estime que, segun la
Regla 9.5)f), es necesaria una declaracién de la intencion de utilizar la marca, y que, sin embargo,
esa declaracion se ha omitido o no cumple los requisitos exigibles, lo notificara con prontitud y al
mismo tiempo al solicitante y a la Oficina de origen.

b) La Oficina Internacional estimara que ha recibido la declaracion de la intencion
de utilizar la marca junto con la solicitud internacional, si recibe la declaracion omitida o la
declaracion corregida en el plazo de dos meses mencionado en el apartado a).

c) Siladeclaracion omitida o la declaracion corregida se reciben una vez vencido
el plazo de dos meses a que se refiere el apartado b), se considerard que en la solicitud
internacional no figura la designacién de la Parte Contratante respecto a la cual se exige una
declaraciéon de la intencion de utilizar la marca. La Oficina Internacional notificard en
consecuencia y al mismo tiempo al solicitante y a la Oficina de origen, reembolsara las tasas de
designacion que hayan sido ya abonadas en relacion con esa Parte Contratante e indicara que
la designacion de dicha Parte Contratante se podré efectuar como designacion posterior en virtud
de la Regla 24, siempre que esa designacion vaya acompafada de la declaracién exigida.

7)  [Solicitud internacional no considerada como tal] La solicitud internacional no se
considerard como tal y se devolvera al remitente cuando sea presentada directamente a la
Oficina Internacional por el solicitante o no cumpla lo estipulado en la Regla 6.1).

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

1) [Propuesta de clasificacion] a) Si la Oficina Internacional estima que no se cumplen
los requisitos establecidos en la Regla 9.4)a)xiii), formulara su propia propuesta de clasificacion
y agrupamiento, la notificara a la Oficina de origen e informara al mismo tiempo al solicitante.

b)  En la notificacion de la propuesta se hara constar asimismo la cuantia, si la
hubiere, de las tasas adeudadas como consecuencia de la clasificacién y el agrupamiento
propuestos.
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2) [Diferencia de opinion respecto a la propuesta] La Oficina de origen puede comunicar
a la Oficina Internacional su opinién sobre la clasificacién y el agrupamiento propuestos dentro
de los tres meses siguientes a la fecha de notificacion de la propuesta.

3) [Recordatorio de la propuesta] Si en el plazo de dos meses a partir de la fecha de
notificacion mencionada en el parrafo 1)a), la Oficina de origen no ha comunicado su opinién
sobre la clasificacién y el agrupamiento propuestos, la Oficina Internacional enviara a la Oficina
de origen y al solicitante una comunicacion en la que reiterara su propuesta. El envio de esa
comunicacion no afectard al plazo de tres meses a que se refiere el parrafo 2).

4)  [Retiro de una propuesta] Si la Oficina Internacional, a la luz de la opinién comunicada
con arreglo al parrafo 2), retira su propuesta, lo notificara en consecuencia a la Oficina de origen
e informara al mismo tiempo al solicitante.

5) [Madificacion de la propuesta] Si la Oficina Internacional, a la luz de la opinion
comunicada con arreglo al parrafo 2), modifica su propuesta, lo notificara a la Oficina de origen
e informara al mismo tiempo al solicitante acerca de tal modificacion e-y de todo cambio resultante
en la cuantia a que se alude en el parrafo 1)b).

6) [Confirmacion de la propuesta] Si la Oficina Internacional, no obstante la opinién
mencionada en el parrafo 2), confirma su propuesta, lo notificara en consecuencia a la Oficina
de origen e informara al mismo tiempo al solicitante.

7) [Tasas] a) Si no se ha comunicado opinion alguna a la Oficina Internacional con
arreglo al parrafo 2), la cuantia a que se refiere el parrafo 1)b) se pagaré en los cuatro meses
siguientes a la fecha de notificaciobn mencionada en el parrafo 1)a), a falta de lo cual la solicitud
internacional se dara por abandonada y la Oficina Internacional notificara en consecuencia a la
Oficina de origen e informar& al mismo tiempo al solicitante.

b) Si se ha comunicado una opinion a la Oficina Internacional con arreglo al
parrafo 2), la cuantia a que se refieren el parrafo 1)b) o, en su caso, el parrafo 5) se pagara dentro
de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional haya comunicado la
modificacion o la confirmacion de su propuesta de acuerdo con los parrafos 5) o 6), segln
proceda, a falta de lo cual la solicitud internacional se dard por abandonada y la Oficina
Internacional notificar4 en consecuencia a la Oficina de origen e informara al mismo tiempo al
solicitante.

c) Si se ha comunicado una opinidbn a la Oficina Internacional en virtud del
parrafo 2) y si, a la luz de esa opinién, la Oficina Internacional retira su propuesta de conformidad
con lo dispuesto en el parrafo 4), no se adeudara la cuantia mencionada en el parrafo 1)b).

8) [Reembolso de tasas] Cuando, de conformidad con el péarrafo 7), se considere
abandonada la solicitud internacional, la Oficina Internacional reembolsard al autor del pago las
tasas abonadas en relacién con esa solicitud, previa deduccion de una cantidad correspondiente
a la mitad de la tasa de base mencionada en el les-puntopuntes1-1-1. 2.1.1 6-3-3-1-de la Tabla
de tasas.

8bis) [Examen de las limitaciones] La Oficina Internacional examinard las limitaciones
contenidas en una solicitud internacional, aplicando los péarrafos 1)a) y 2) a 6), mutatis mutandis.
Cuando la Oficina Internacional no pueda agrupar los productos y servicios enumerados en la
limitacidbn con arreglo a las clases de la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios
enumeradas en la solicitud internacional en cuestion, modificada de conformidad con los parrafos
1) a 6), segun sea el caso, notificara la existencia de una irregularidad. Si la irregularidad no se
subsana en los tres meses siguientes a la fecha de notificacion de la misma, se considerara que
la limitacion no abarca los productos y servicios afectados.
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9) [Clasificacion en el Registro] A reserva de que la solicitud internacional guarde
conformidad con otros requisitos exigibles, la marca se registrara con la clasificacion y el
agrupamiento que la Oficina Internacional estime correctos.

Regla 13
Irregularidades respecto a la indicacion de los productos
y servicios

1) [Comunicacion de la irregularidad por la Oficina Internacional a la Oficina de origen]
Si la Oficina Internacional considera que alguno de los productos y servicios se designa en la
solicitud internacional con una expresion demasiado vaga a efectos de clasificacion,
incomprensible o linglisticamente incorrecta, lo notificar4 en consecuencia a la Oficina de origen
e informara al mismo tiempo al solicitante. En esa notificacién, la Oficina Internacional puede
recomendar una expresion sustitutoria o la supresion de la expresion.

2) [Tiempo otorgado para subsanar la irregularidad] a) La Oficina de origen puede
realizar una propuesta para que se subsane la irregularidad dentro de los tres meses siguientes
a la fecha de notificacion mencionada en el parrafo 1).

b)  Sidentro del plazo indicado en el apartado a) no se presenta ninguna propuesta
aceptable a la Oficina Internacional para subsanar la irregularidad, la Oficina Internacional hara
constar en el registro internacional la expresion que figura en la solicitud internacional, siempre
gue la Oficina de origen haya especificado la clase en que dicha expresiéon debe incluirse; en el
registro internacional constara una indicacién en el sentido de que, a juicio de la Oficina
Internacional, esa expresion es demasiado vaga a efectos de clasificacion, incomprensible o
linguisticamente incorrecta, segin proceda. Cuando la Oficina de origen no haya especificado la
clase, la Oficina Internacional suprimira de oficio la expresibn mencionada, notificara en
consecuencia a la Oficina de origen e informara al mismo tiempo al solicitante.

Capitulo 3
Registros internacionales

Regla 14
Registro de la marca en el Registro Internacional

1) [Registro de la marca en el Registro Internacional] Cuando la Oficina Internacional
estime que la solicitud internacional se ajusta a los requisitos exigibles, registrara la marca en el
Registro Internacional, notificara el registro internacional a las Oficinas de las Partes Contratantes
designadas e informara en consecuencia a la Oficina de origen, y enviara un certificado al titular.
Cuando la Oficina de origen asi lo desee y haya informado a la Oficina Internacional en
consecuencia, el certificado se enviara al titular por conducto de la Oficina de origen.

2) [Contenido del registro] En el registro internacional figuraran

i) todos los datos contenidos en la solicitud internacional, excepto las
reivindicaciones de prioridad previstas en la Regla 9.4)a)iv) cuando, desde la fecha de la
presentacion anterior hasta la fecha del registro internacional, hayan transcurrido mas de seis
meses,

i) lafecha del registro internacional,

i) el nimero del registro internacional,

iv) cuando la marca se pueda clasificar de acuerdo con la Clasificacion
Internacional de los Elementos Figurativos, y a menos que en la solicitud internacional figure una
declaracién en el sentido de que el solicitante desea que la marca se considere como marca en
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caracteres estandar, los simbolos pertinentes de dicha Clasificacion determinados por la Oficina
Internacional,

vi) |nd|caC|ones adJuntas a la solicitud |nternaC|onaI de conformidad con la
Regla 9.5)g)i) relativas al Estado o Estados miembros en los que ha sido registrada, o para los
gue ha sido registrada, una marca anterior cuya antigliedad se reivindique, la fecha en que surtié
efecto el registro de esa marca anterior y el nimero del registro pertinente.

Regla 15
Fecha del registro internacional

1) [Irregularidades que afectan la fecha del registro internacional] Cuando en la solicitud
internacional recibida por la Oficina Internacional no figuren todos los elementos siguientes:
i) indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante y ponerse
en contacto con él o con su mandatario, si lo hubiere,
i) las Partes Contratantes que estén designadas,
i) una reproduccion de la marca,
iv) la indicacion de los productos y servicios respecto de los cuales se solicita
el registro de la marca,
el registro internacional llevard la fecha en que el Gltimo de los elementos omitidos haya llegado
a la Oficina Internacional, con la salvedad de que, si el Gltimo de esos elementos llega a la Oficina
Internacional en el plazo de dos meses mencionado en el Articulo-3-4)-del-Arreglo—y—en—-el
Articulo 3.4) del Protocolo eI reglstro internacional IIevara la fecha en que Ia Oflcma de origen
haya recibido idela solicitud
internacional defectuosa.

2) [Fecha del registro internacional en otros casos] En cualquier otro caso, el registro
internacional llevara la fecha determinada de conformidad con lo estipulado en el-Articule-3-4)

del-Arregloy-el Articulo 3.4) del Protocolo.

Capitulo 4
Hechos ocurridos en las Partes Contratantes
gue afectan a los registros internacionales

Regla 16
Posibilidad de notificar una denegacion provisional basada en una oposicion en virtud del
Articulo 5.2)c) del Protocolo

1) [Informacién relativa a posibles oposiciones y plazo de notificacion de la denegacion
provisional basada en una oposicion] a) Conforme a lo dispuesto en el Articulo 9sexies.1)b) del
Protocolo, cuando una Parte Contratante ha formulado una declaracién con arreglo al Articulo 5.2)b)
y ¢), primera frase, del Protocolo, la Oficina de esa Parte Contratante, cuando sea evidente, en
relacién con un registro internacional determinado que designe a esa Parte Contratante, que el plazo
de oposicion vencera demasiado tarde para que una denegacién provisional basada en una
oposicion se notifique a la Oficina Internacional en el plazo de 18 meses mencionado en el
Articulo 5.2)b), comunicara a la Oficina Internacional el nimero y el nombre del titular del registro
internacional.
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b)  Cuando en el momento de comunicar la informacion mencionada en el apartado a)
se conozcan las fechas inicial y final del plazo de oposicién, se indicaran esas fechas en la
comunicacion. Si en ese momento las fechas no se conocen aun, se comunicaran a la Oficina
Internacional en cuanto se conozcan’.

c¢) Cuando se aplique el apartado a) y la Oficina a que se refiere dicho apartado haya
informado a la Oficina Internacional, antes de que venza el plazo de 18 meses mencionado en ese
apartado, de que el plazo para presentar oposiciones vencera 30 dias antes del vencimiento del
plazo de 18 meses, y de que es posible presentar oposiciones durante esos 30 dias, una denegacion
basada en una oposicion presentada durante esos 30 dias podra notificarse a la Oficina Internacional
dentro del mes siguiente a la fecha en que se haya formulado la oposicion.

2)  [Inscripcién y transmision de la informacion] La Oficina Internacional inscribird en el
Registro Internacional la informacién que reciba en virtud del parrafo 1) y transmitird esa informacion
al titular.

Regla 17
Denegacién provisional

1) [Notificacibn de denegacion provisional] a) Una notificacion de denegacion
provisional podra contener una declaracién dando las razones por las que la Oficina que efectla
la notificacion considera que no puede concederse proteccion en la Parte Contratante en
cuestion (“denegacion provisional de oficio”), o una declaracion en el sentido de que no puede
concederse proteccién en la Parte Contratante en cuestion porque se ha formulado una
oposicion (“denegacion provisional basada en una oposicion”), o ambas declaraciones.

b)  Una notificaciébn de denegacion provisional guardara relacion con un solo
registro internacional, llevara fecha y estard firmada por la Oficina que la realiza.

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

i) la Oficina que realiza la notificacién,

ii) el numero del registro internacional, de preferencia acompafado de otras
indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, tales como los
elementos verbales de la marca o el nimero de la solicitud de base o del registro de base,

i) [Suprimido]

iv) todos los motivos en que se base la denegacién provisional, junto con una
referencia a las correspondientes disposiciones fundamentales de la legislacion,

v) cuando los motivos en que se base la denegacién provisional se refieran a
una marca que ha sido objeto de una solicitud o un registro y con la cual la marca que es objeto
de registro internacional parece estar en conflicto, la fecha y el nimero del deposito, la fecha de
prioridad (si la hubiere), la fecha y el nimero del registro (si se conocen), el nombre y la direccién
del titular y una reproduccion de la primera marca, junto con la lista de todos los productos y
servicios pertinentes que figuren en la solicitud o en el registro de la primera marca, en el
entendimiento de que dicha lista puede estar redactada en el idioma de la solicitud o del registro
mencionados,

vi) ya sea que las razones en que se basa la denegacion provisional afectan a
todos los productos y servicios, o bien una indicaciéon de los productos y servicios que se vean
afectados por la denegacién o los que no se vean afectados por ella,

vii) el plazo, razonable en funcion de las circunstancias, para presentar
peticiones de revision de la denegacion provisional de oficio o de la denegacién provisional
basada en una oposicion, o de recurso contra ella y, segun sea el caso, para formular una
respuesta a la oposicién, de preferencia con una indicacién de la fecha en que venza dicho plazo,
y la autoridad a la que deberan presentarse tales peticiones de revision, de recurso o de

7 La Asamblea de la Unién de Madrid adoptd esta disposicion en el entendimiento de que si el plazo para
presentar la oposicion es prorrogable, la Oficina sélo podra comunicar la fecha inicial del plazo de oposicion.
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respuesta, con la indicacion, cuando proceda, de que la peticion de revision, de recurso o de
respuesta ha de presentarse por conducto de un mandatario que tenga su direccion en el
territorio de la Parte Contratante cuya oficina ha pronunciado la denegacion.

3) [Requisitos adicionales relativos a una natificacion de denegacion provisional basada
en una oposicion] Cuando la denegacion provisional de proteccion se base en una oposicién o
en una oposicién y otros motivos, la notificacion no so6lo deberd cumplir los requisitos previstos
en el parrafo 2), sino también reflejar ese hecho y el nombre y la direccion del oponente; sin
embargo, pese a lo dispuesto en el péarrafo 2.v), la Oficina que realice la notificacion debera, si
la oposicién se basa en una marca que ha sido objeto de solicitud o de registro, comunicar la
lista de los productos y servicios en que se basa la oposicion; y podra, asimismo, comunicar la
lista completa de los productos y servicios de esa solicitud o de ese registro anteriores, en el
entendimiento de que dichas listas podran redactarse en el idioma de la solicitud o del registro
anteriores.

4)  [Inscripcién; transmision de copias de notificaciones] La Oficina Internacional
inscribira la denegacion provisional en el Registro Internacional junto con los datos contenidos
en la notificacion, con una indicacion de la fecha en que la notificacién haya sido enviada o, de
conformidad con lo estipulado en la Regla 18.1)d), se considere haber sido enviada, a la Oficina
Internacional, y transmitira una copia de la misma a la Oficina de origen; si dicha Oficina ha
informado a la Oficina Internacional que desea recibir tales copias; y, al mismo tiempo, al titular.

5) [Declaraciones relativas a la posibilidad de examen] a) [Suprimido]

b)  [Suprimido]

c) [Suprimido]

d) La Oficina de una Parte Contratante podra notificar al director general; en una
declaracién que, de conformidad con la legislacién de dicha Parte Contratante,

i) toda denegacion provisional que haya sido notificada a la Oficina
Internacional estara sujeta a una revision, independientemente de que el titular haya o no
solicitado dicha revision, y

i) la decision adoptada con respecto a dicha revision podra ser objeto de una
revision ulterior o de un recurso ante la Oficina.
Cuando esta declaracion sea aplicable y a la Oficina no le sea posible comunicar dicha decisién
directamente al titular del registro internacional en cuestion, la Oficina enviara la declaracion
mencionada en la Regla 18ter.2) 6-0 3) a la Oficina Internacional inmediatamente después de
adoptada dicha decision, pese al hecho de que todos los procedimientos ante dicha Oficina
puedan no haberse terminado. Cualquier otra decision que afecte la proteccion de la marca sera
enviada a la Oficina Internacional de conformidad con lo estipulado en la Regla 18ter.4).

e) La Oficina de una Parte Contratante podra notificar al director general en una
declaracién que, de conformidad con la legislacién de dicha Parte Contratante, toda denegacion
provisional de oficio que haya sido notificada a la Oficina Internacional no estara sujeta a revision
ante dicha Oficina. Cuando esta declaracion sea aplicable, toda notificacion de oficio de una
denegacion provisional efectuada por dicha Oficina se considerara que incluye una declaracion
de conformidad con lo estipulado en la Regla 18ter.2)ii) 6-0 3).

6) [Suprimido]
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Regla 18
Notificaciones irregulares de denegacion provisional

1) [RarteContratante-desighada—en-virtud-del-ArregloGeneral] a) Una notificacion de

denegacion provisional comunicada por la Oficina de una Parte Contratante desighada-en-virtud
del-Arregle no serd considerada como tal por la Oficina Internacional

i) si no contiene ningln namero de registro internacional, a menos que otras
indicaciones que figuren en la notificacion permitan identificar el registro internacional al que se
refiera la denegacién provisional,

ii) sien ellano se indica algun motivo para la denegacion, o

i) sise envia demasiado tarde a la Oficina Internacional, es decir, después de
pasado un-el plazo aplicable en virtud del Articulo 5.2)a) o, conforme a lo dispuesto en el Articulo
9sexies.1)b) del Protocolo, en virtud del Articulo 5.2)b) o ¢)ii) del Protocolo,afe a partir de la fecha
en que se hayan efectuado la inscripcion del registro internacional o la inscripcion de la
designacion posterior al registro internacional, en el entendimiento de que esa fecha es la misma
en gque se ha enviado la notificacion del registro internacional o de la designacion posterior.

b)  Cuando se aplique el apartado a), la Oficina Internacional transmitira, pese a todo,
una copia de la notificacion al titular, comunicard al mismo tiempo al titular y a la Oficina que haya
enviado la notificacion de denegacion provisional que eésta no es considerada como tal por la Oficina
Internacional e indicard las razones para ello.

c) Sila notificacion
i) no esta firmada en nombre de la Oficina que la comunicd o no cumple los

requisitos establecidos en la Regla 2 o el requisito exigible en virtud de la Regla 6.2),

i)  no contiene, en su caso, indicaciones detalladas sobre la marca con la que
la marca que es objeto del registro internacional parece estar en conflicto (Regla 17.2)v) y 3)),

iii)  no cumple los requisitos establecidos en la Regla 17.2) vi),

iv)  no cumple los requisitos establecidos en la Regla 17.2) vii), o

V)  [Suprimido]

vi) no contiene, en su caso, el nombre y la direccién del oponente ni la
indicacion de los productos y servicios en que se basa la oposicion (Regla 17.3)),
la Oficina Internacional, salvo cuando sea aplicable el apartado d), inscribira no obstante la
denegacion provisional en el Registro Internacional.
La Oficina Internacional invitara a la Oficina que haya comunicado la denegacién provisional a
gue envie una notificacion rectificada dentro de los dos meses siguientes a la invitacién y enviara
al titular copias de la notificacién irregular y de la invitacion enviada a la Oficina interesada.

d) Cuando la notificacién no cumpla los requisitos establecidos en la Regla 17.2) vii),
no se inscribird la denegacién provisional en el Registro Internacional. No obstante, si se envia una
notificacion rectificada en el plazo mencionado en el apartado c), se estimara que, a los efectos de
lo estipulado en el Articulo 5 del ArregloProtocolo, ha sido enviada a la Oficina Internacional en la
fecha en que se haya enviado la notificacion defectuosa. Si la notificacion no se corrige en ese plazo,
no sera considerada como notificacion de denegacion provisional. En este caso, la Oficina
Internacional comunicard al mismo tiempo al titular y a la Oficina que envié la notificacion que no
considera como tal la notificacion de denegacion provisional e indicara las razones para ello.

e) Toda notificacion rectificada, cuando la legislacion aplicable asi lo permita, indicara
un nuevo plazo, razonable segun las circunstancias, para presentar una peticion de revision de la
denegacioén provisional de oficio o de la denegacion provisional basada en una oposicion, 0 un
recurso contra ella y, segun sea el caso, para formular una respuesta a la oposicion, de preferencia
con una indicacioén de la fecha en que venza dicho plazo.

f) La Oficina Internacional enviara al titular una copia de toda notificacion rectificada.

(2) [Notificacion de denegacién provisional efectuada en virtud del Articulo 5.2)c) del

Protocolo%e—@en#ata#&e—desg#ada—eFHM&d—del—pFeteeele] a) Su9r|m|d0|El—paFFaﬁe49—se
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b)  El parrafo 1)a) se aplicara para determinar si se ha respetado el plazo en que
la Oficina de la Parte Contratante interesada debe proporcionar a la Oficina Internacional la
informacién mencionada en el Articulo 5.2)c)i) del Protocolo. Si tal informacién se facilita después
de que venza ese plazo, se dara por no facilitada, y la Oficina Internacional informara en
consecuencia a la Oficina interesada.

C) La notificacion de la denegacion provisional no sera considerada como tal cuando
se realice en virtud del Articulo 5.2)c)ii) del Protocolo sin que se hayan cumplido los requisitos
establecidos en el Articulo 5.2)c)i). No obstante, la Oficina Internacional enviara en ese caso una
copia de la notificacion al titular, comunicara al mismo tiempo al titular y a la Oficina que envié la
notificacion que no considera como tal la notificacion de denegacion provisional e indicara las razones
para ello.

Regla 18bis
Situacion provisional de una marca en una Parte Contratante designada

1) [Examen de oficio completado, pero existe la posibilidad de oposicion o de observaciones
por terceros] a) La Oficina que no haya comunicado una notificacién de denegacion provisional podra
enviar a la Oficina Internacional, dentro del plazo aplicable en virtud del Articule-5-2)-del-Arreglo-o-el
Articulo 5.2)a) o b) del Protocolo, una declaracion en la gue conste que se ha completado el examen
de oficio y que la Oficina no ha encontrado motivos de denegacion, pero que la proteccion de la
marca todavia puede ser objeto de oposicion o de observaciones por terceros, junto con una
indicacion de la fecha limite para la presentacion de tales oposiciones u observaciones®.

b)  LaOficina que haya comunicado una notificacién de denegacién provisional podra
enviar a la Oficina Internacional una declaracién en la que conste que se ha completado el examen
de oficio, y que la proteccion de la marca aun puede ser objeto de oposicidn u observaciones por
terceros, indicando la fecha limite para presentar dichas oposiciones u observaciones.

2)  [Inscripcién, comunicacion al titular y transmision de copias] La Oficina Internacional
inscribira las declaraciones recibidas en virtud de la presente Regla en el Registro Internacional,
comunicara ese hecho al titular y, cuando la declaracion se haya comunicado o pueda ser
reproducida en un documento especifico, transmitird una copia de ese documento al titular.

Regla 18ter
Disposicion definitiva relativa a la situacion de una marca
en una Parte Contratante designada

1) [Declaracién de concesién de la proteccion cuando no se haya comunicado una
notificacion de denegacién provisional]® Cuando, antes del vencimiento del plazo aplicable en virtud
del Articule-5:-2)-del-Arregle-o-el-Articulo 5.2)a), b) o c) del Protocolo, se hayan completado todos los
procedimientos ante la Oficina y no haya motivos para que esa Oficina deniegue la proteccion, la
Oficina en cuestion debera enviar a la Oficina Internacional, lo antes posible antes del vencimiento
de ese plazo, una declaracion en la que conste que se concede la proteccion a la marca que es
objeto del registro internacional en la Parte Contratante de que se trate°.

8 Declaracion interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unién de Madrid:

“Las referencias en la Regla 18bis a observaciones por terceros son aplicables Unicamente en las Partes
Contratantes en cuya legislacion se prevén tales observaciones.”
9 Al adoptar esta disposicién, la Asamblea de la Union de Madrid considerd que una declaracién de concesion
de la proteccion podria referirse a varios registros internacionales y adoptar la forma de una lista, comunicada
electronicamente o en papel, que permita identificar esos registros.
10 Al adoptar los parrafos 1) y 2) de esta regla, la Asamblea de la Unién de Madrid consider6 que de ser aplicable
la Regla 34.3), la concesion de la proteccion estara sujeta al pago de la segunda parte de la tasa.
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2) [Declaracion de concesion de la proteccidon tras una denegacion provisional] Salvo
cuando envie la declaracion prevista en el parrafo 3), la Oficina que haya comunicado una
notificacion de denegacion provisional debera enviar a la Oficina Internacional, una vez completados
todos los procedimientos ante dicha Oficina relacionados con la proteccion de la marca

i) una declaracién en la que conste que se ha retirado la denegacién provisional
y que se ha concedido la proteccion de la marca, en la Parte Contratante en cuestion, respecto de
todos los productos y servicios para los que se ha solicitado proteccion, o

i) una declaracion en la que se indiguen los productos y servicios respecto de los
gue concede la proteccién de la marca en la Parte Contratante en cuestion.

3) [Confirmacién de la denegacion provisional total] La Oficina que haya enviado a la Oficina
Internacional una notificacion de denegacion provisional total debera enviar a la Oficina Internacional,
una vez completados todos los procedimientos ante dicha Oficina relacionados con la proteccion de
la marca y una vez gue esa Oficina haya decidido confirmar la denegacion de la proteccion de la
marca en la Parte Contratante en cuestion respecto de todos los productos y servicios, una
declaracion a tal efecto.

4)  [Decision ulterior] Cuando no se haya enviado una notificacion de denegacién provisional
en el plazo aplicable conforme a lo estipulado en los Articulos 5.2) del-Arreglo-e del Protocolo, o
cuando, tras el envio de una declaracion conforme a lo estipulado en el péarrafo 1), 2) o 3), una
decision ulterior, adoptada por la Oficina u otra autoridad, afecte a la proteccién de la marca, la
Oficina, en la medida en que tenga conocimiento de dicha decisién, sin perjuicio de lo dispuesto en
la Regla 19, deber& enviar a la Oficina Internacional una nueva declaracion en la que se indique la
situacion de la marca y, cuando proceda, los productos y servicios respecto de los que se protege la
marca en la Parte Contratante en cuestion 1.

5)  [Inscripciéon, comunicacion al titular y transmision de copias] La Oficina Internacional
inscribira las declaraciones recibidas en virtud de la presente Regla en el Registro Internacional,
comunicara ese hecho al titular y, cuando la declaracion se haya comunicado o pueda ser
reproducida en un documento especifico, transmitira una copia de ese documento al titular.

Regla 19
Invalidaciones en Partes Contratantes designadas

1) [Contenido de la notificacion de invalidacion] Cuando, en virtud del Articulo-5-6)-del
Arreglo-e-del-Articulo 5.6) del Protocolo, los efectos de un registro internacional se invaliden en
una Parte Contratante designada y la invalidacién no pueda ser ya objeto de recurso, la Oficina
de la Parte Contratante cuya autoridad competente haya pronunciado la invalidacion notificara
en consecuencia a la Oficina Internacional. En la notificacion figuraran o se indicaran

i) la autoridad que haya pronunciado la invalidacion,

i) el hecho de que la invalidacién no pueda ser ya objeto de recurso,

iii) el numero del registro internacional

iv) el nombre del titular,

v) silainvalidacion no se refiere a la totalidad de los productos y servicios, los
gque se hayan tenido en cuenta al pronunciarla o los que no se hayan visto afectados por ella, y

vi) lafecha en que la invalidacién se haya pronunciado vy, si es posible, la fecha
en que surta efecto.

u Declaracién interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unién de Madrid:

“Las referencias en la Regla 18ter.4) a una decision ulterior que afecta a la proteccion de la marca también
abarca el caso en el que la Oficina adopta esa decision ulterior, por ejemplo, en el caso de restitutio in integrum, aun
cuando esa Oficina ya hubiera declarado que se habian completado los procedimientos ante dicha Oficina.”
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2) [Inscripcion de la invalidacion e informacion al titular y a la Oficina interesada] a) La
Oficina Internacional inscribira la invalidacién en el Registro Internacional, junto con los datos
que figuren en la notificacién de invalidacion, e informara en consecuencia al titular. La Oficina
Internacional informaré asimismo a la Oficina que comunico la invalidacién acerca de la fecha en
gue la invalidaciéon haya sido inscrita en el Registro Internacional si la Oficina ha solicitado recibir
dicha informacion.

b) Lainvalidacién se inscribird en la fecha de recepcién por la Oficina Internacional
de toda notificacién que cumpla con los requisitos exigibles.

Regla 20
Restriccion del derecho del titular
a disponer del registro internacional

1) [Comunicacion de informacion] a) El titular de un registro internacional o la Oficina de
la Parte Contratante del titular podran informar a la Oficina Internacional que se ha restringido el
derecho del titular a disponer del registro internacional y, si procede, lo indicara a las Partes
Contratantes afectadas.

b) La Oficina de una Parte Contratante designada podra informar a la Oficina
Internacional de que el derecho del titular a disponer del registro internacional se ha restringido
en el territorio de esa Parte Contratante.

c) La informacion facilitada de conformidad con el apartado a) o b) consistira en
una exposicion resumida de los hechos principales relativos a la restriccion.

2)  [Supresion parcial o total de la restriccion] Cuando la Oficina Internacional haya sido
informada, en virtud de lo dispuesto en el parrafo 1), de una restriccion del derecho del titular a
disponer del registro, la Sficina-dela-Parte- Centratanteparie que haya comunicado la informacion
notificard asimismo a la Oficina Internacional toda supresion parcial o total de esa restriccion.

3) [Inscripcién] a) La Oficina Internacional inscribira en el Registro Internacional la
informacion comunicada en virtud de los parrafos 1) y 2) e informara en consecuencia al titular,
a la Oficina de la Parte Contratante del titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes
designadas en cuestion.

b) La informacion comunicada en virtud de los parrafos 1) y 2) se inscribird en la
fecha de su recepcion por la Oficina Internacional, siempre y cuando la comunicacion cumpla
con los requisitos exigibles.

Regla 20bis
Licencias

1) [Peticion de inscripcion de una licencia] a) La peticion de inscripcion de una licencia
seré presentada a la Oficina Internacional en el formulario oficial pertinente por el titular o, si la
Oficina admite dicha presentacion, por la Oficina de la Parte Contratante del titular o la Oficina
de una Parte Contratante respecto de la que se conceda la licencia.

b)  En la peticién se indicara

i) el nimero del registro internacional en cuestién,

ii) el nombre del titular,

i) el nombre y la direccion del licenciatario, facilitado de conformidad con las
Instrucciones Administrativas,

iv) las Partes Contratantes designadas respecto de las que se concede la
licencia,

V) que la licencia se concede para todos los productos y servicios abarcados
en el registro internacional, o los productos y servicios para los que se concede la licencia,
agrupados en las clases apropiadas de la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios.
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c) Enla peticion se podra asimismo indicar

i) cuando el licenciatario sea una persona natural, el Estado del que el
licenciatario sea nacional,

i) cuando el licenciatario sea una persona juridica, la naturaleza juridica de
dicha personay el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado, bajo
cuya legislacion se haya constituido dicha persona juridica,

iii) que la licencia se refiere Unicamente a una parte del territorio de la Parte
Contratante designada especificada,

iv) cuando el licenciatario tenga un mandatario, el nombre y la direccion del
mandatario facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas,

v) cuando la licencia sea una licencia exclusiva o una licencia Unica, ese
hecho??,

vi) cuando sea aplicable, la duracion de la licencia.
d) La peticion sera firmada por el titular o por la Oficina que la presente.

2) [Peticion irregular] a) Si la peticidn de inscripcion de una licencia no cumple los
requisitos del parrafo 1) a), b) y d), la Oficina Internacional notificard ese hecho al titular y, si la
peticion fue presentada por una Oficina, a esa Oficina.

b)  Sino se subsana la irregularidad en el plazo de tres meses a partir de la fecha
de notificacion de la irregularidad por la Oficina Internacional, la peticion se considerara
abandonada y la Oficina Internacional notificara en consecuencia y al mismo tiempo al titular y,
si la peticion fue presentada por una Oficina, a esa Oficina, y reembolsara cualquier tasa pagada,
previa deduccién de un importe correspondiente a la mitad de las tasas pertinentes mencionadas
en el punto 7 de la Tabla de Tasas, a la parte que haya pagado dichas tasas.

3) [Inscripciéon y notificacion] a) Cuando la peticion cumpla los requisitos del
parrafo 1 a), b) y d), la Oficina Internacional inscribira la licencia en el Registro Internacional,
junto con la informacion contenida en la peticion, notificara en consecuencia a las Oficinas de las
Partes Contratantes designadas respecto de las que se conceda la licencia e informara al mismo
tiempo al titular y, si la peticién fue presentada por una Oficina, a esa Oficina.

b) Lalicencia se inscribird en la fecha de recepcion por la Oficina Internacional de
una peticiéon que cumpla con los requisitos exigibles.

C) No obstante lo dispuesto en el apartado b), cuando se haya inscrito la
continuacion de la tramitacion en virtud de lo dispuesto en la Regla 5bis, se inscribira la licencia
en el Registro Internacional con la fecha de expiracion del plazo mencionado en el parrafo 2)b).

4)  [Modificacion o cancelacién de la inscripcion de una licencia] Los parrafos 1) a 3) se
aplicaran mutatis mutandis a la peticion de modificacion o cancelacion de la inscripcion de una
licencia.

5) [Declaracion de que la inscripcion de una licencia determinada no surte efectos] a)
La Oficina de una Parte Contratante designada que ha sido informada por la Oficina Internacional
de la inscripcién de una licencia respecto de dicha Parte Contratante podra declarar que esa
inscripcién no surte efectos en dicha Parte Contratante.
b)  En la declaracién mencionada en el apartado a), se indicaran

i) las razones por las que la inscripcién de la licencia no surte efectos,

i) cuando la declaracién no afecte a todos los productos y servicios a los que
se refiera la licencia, aquellos que resulten afectados por la declaracién o aquellos que no
resulten afectados por la declaracion,

iii) las disposiciones esenciales correspondientes de la legislacion, y

iv)  si dicha declaracion puede ser objeto de revision o de recurso.

12 Declaracién interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unién de Madrid:
“Cuando una peticién de inscripcidon de una licencia no incluya la indicacién, prevista en la Regla 20bis 1)c)v),
de que la licencia es exclusiva o Unica, se podra considerar que la licencia es no exclusiva.”
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c) La declaracion mencionada en el apartadoa) se enviara a la Oficina
Internacional antes de que venzan 18 meses contados a partir de la fecha en que la notificacion
mencionada en el parrafo 3) haya sido enviada a la Oficina en cuestion.

d) La Oficina Internacional inscribird en el Registro Internacional cualquier
declaracién efectuada de conformidad con el apartado c) y notificara en consecuencia a la parte
(titular u Oficina) que presento la peticién de inscripcion de la licencia. La declaracién se inscribira
en la fecha de recepcion por la Oficina Internacional de una comunicacién que cumpla con los
requisitos exigibles.

e) Toda decision final relativa a una declaracion efectuada de conformidad con el
apartado c) se notificara a la Oficina Internacional que la inscribira en el Registro Internacional y
notificar4 en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la peticion de
inscripcion de la licencia.

6) [Declaracion de que la inscripcién de licencias en el Registro Internacional no surte
efectos en una Parte Contratante] a) La Oficina de una Parte Contratante cuya legislacion no
prevea la inscripcion de licencias de marcas podra notificar al director general que la inscripcion
de licencias en el Registro Internacional no surte efectos en dicha Parte Contratante.

b) La Oficina de una Parte Contratante cuya legislacion prevea la inscripcion de
licencias de marcas, antes de la fecha en la que la presente Regla entre en vigor o la fecha en
la que dicha Parte Contratante pase a estar obligada por eFArreglo-o-el Protocolo, podra notificar
al director general que la inscripcion de licencias en el Registro Internacional no surte efectos en
dicha Parte Contratante. Dicha notificacion podra ser retirada en cualquier momento?3,

Regla 21
Sustitucion de un registro nacional o regional
por un registro internacional

1) [Notificacion] Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo-4bis-2)-del
Arreglo-c-en-el-Articulo 4bis.2) del Protocolo, la Oficina de una Parte Contratante designada haya
tomado nota en su registro, a raiz de una peticién formulada directamente por el titular en esa
Oficina, de que se ha sustituido un registro nacional o regional por un registro internacional, dicha
Oficina notificara en consecuencia a la Oficina Internacional. En esa notificacion se indicara

i) el nimero del registro internacional correspondiente,

i) cuando la sustitucion afecte s6lo a uno o algunos de los productos y
servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios, y

i) lafechay el nUmero del depdsito, la fecha y el nimero del registro y, en su
caso, la fecha de prioridad del registro nacional o regional que se haya sustituido por el registro
internacional.
Toda informacion relativa a otros derechos adquiridos en virtud de ese registro nacional o
regional podra ser incluida también en la notificacion en la forma acordada por la Oficina
Internacional y la Oficina interesada.

2) [Inscripcion] a) La Oficina Internacional inscribird en el Registro Internacional las
indicaciones notificadas en virtud del parrafo 1) e informara en consecuencia al titular.
b) Las indicaciones notificadas en virtud del parrafo 1) se inscribiran en la fecha
de recepcion por la Oficina Internacional de una notificacion que cumpla con los requisitos
exigibles.

13 Declaracion interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unién de Madrid:

“El apartado a) de la Regla 20bis.6) aborda el caso de una notificacién de una Parte Contratante cuya
legislacién no prevé la inscripcion de licencias de marcas; dicha notificacién puede efectuarse en cualquier momento;
en cambio, el apartado b) aborda el caso de una notificacion de una Parte Contratante cuya legislacion si prevé la
inscripcion de licencias de marcas pero que, en la actualidad, no puede darle efecto a la inscripcién de una licencia en
el Registro Internacional; esta Ultima notificacién, que puede ser retirada en cualquier momento, sélo puede efectuarse
antes de que entre en vigor la presente Regla o antes de que la Parte Contratante pase a estar obligada por el Arreglo
o el Protocolo.”
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Regla 21bis
Otros datos relativos a la reivindicacion de antigliedad

1) [Denegacion definitiva de una reivindicacion de antigiedad] Cuando una
reivindicacion de antigiiedad haya sido registrada en el Registro Internacional en relacion con la
designacion de una Organizacion Contratante, la Oficina de esa Organizacion naotificara a la
Oficina Internacional cualquier decisién definitiva en la que se rechace, integramente o en parte,
la validez de dicha reivindicacion.

2) [Reivindicacién de antigiiedad posterior al registro Internacional] Cuando el titular de
un registro internacional en el que se designa a una Organizacion Contratante haya reivindicado
directamente ante la Oficina de esa Organizacién, en virtud de la legislacion de dicha
Organizacién Contratante, la antigiiedad de una o varias marcas anteriores registradas en un
Estado miembro de esa Organizacion, o para ese Estado miembro, y cuando la Oficina en
cuestion haya aceptado dicha reivindicacion, esa Oficina notificara el hecho a la Oficina
Internacional. En dicha notificacion se indicara:

i) el numero del registro internacional en cuestion, y

i) el Estado o Estados miembros en los que haya sido registrada, o para los
gue haya sido registrada, la marca anterior, junto con la fecha en que surti6 efecto el registro de
esa marca anterior y el nUmero del registro pertinente.

3) [Otras decisiones que afectan a la reivindicacion de antigiiedad] La Oficina de una
Organizacién Contratante notificard a la Oficina Internacional cualquier decision definitiva,
incluidos el retiro y la cancelacion, que afecte a una reivindicacion de antigliedad que haya sido
inscrita en el Registro Internacional.

4)  [Inscripcion en el Registro Internacional] La Oficina Internacional inscribird en el
Registro Internacional la informacion notificada en virtud de los parrafos 1) a 3).

Regla 22
Cesacion de los efectos de la solicitud de base,
del registro resultante de ella o del registro de base

1) [Notificacion relativa a la cesacion de los efectos de la solicitud de base, del registro
resultante de ella o del registro de base] a) Cuando se apligue aphguen-el-Articule-6-3)-y-4)-del
Arreglo—o—el Articulo 6.3) y 4) del Protocolo,—e—ambes, la Oficina de origen notificard en
consecuencia a la Oficina Internacional e indicara

i) el nUmero del registro internacional,

i) el nombre del titular,

iii) los hechos y las decisiones que afecten al registro de base, o, cuando el
registro internacional pertinente esté basado en una solicitud de base que no haya dado por
resultado un registro, los hechos y las decisiones que afecten a la solicitud de base, o, cuando
el registro internacional esté basado en una solicitud de base que haya dado por resultado un
registro, los hechos y las decisiones que afecten a ese registro y la fecha en que surtan efecto, y

iv) cuando los hechos y decisiones mencionados afecten al registro
internacional solo respecto a algunos de los productos y servicios, los productos y servicios que
se vean afectados por tales hechos y decisiones o los que no se vean afectados por ellos.
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b) Cuando la—aceibnjudicial-mencionada—en—el-Articulo-6-4)-del-Arreglo—o-un

procedimiento de los mencionados en los puntos i), ii) o iii) del Articulo 6.3) del Protocolo; se
inicieinicien antes de que venza el plazo de cinco afios, pero no déden lugar, antes del
vencimiento de ese plazo, ala-sentencia-definitiva-mencionada-en-el-Articulo-6-4)-del-Arreglo; a
la decisidon definitiva a que se alude en la segunda frase del Articulo 6.3) del Protocolo o a la
retirada o la renuncia mencionadas en la tercera frase del Articulo 6.3) del Protocolo, la Oficina
de origen notificard en consecuencia a la Oficina Internacional una vez que tenga conocimiento
de esos hechos y lo antes posible después del vencimiento de dicho periodo.

c) Cuando la—aecionjudicial-e—el procedimiento mencionadomenciorades en el
apartado b) hayahayar dado por resultado la-sentencia-definitivaa-que-se-alude-en-el-Articulo
6-4)-del-Arreglo—a-la decision definitiva a que se refiere la segunda frase del Articulo 6.3) del
Protocolo o a la retirada o la renuncia citadas en la tercera frase del Articulo 6.3) del Protocolo,
la Oficina de origen, apenas tenga conocimiento de ello, notificara a la Oficina Internacional y
facilitar4 las indicaciones previstas en el apartado a)i) a iv). Cuando la accion judicial o el
procedimiento mencionados en el apartado b) se hayan llevado a cabo y no hayan dado por
resultado ninguna de las decisiones definitivas mencionadas anteriormente, la retirada o la
renuncia, la Oficina de origen, apenas tenga conocimiento de ello o a peticion del titular, notificara
en consecuencia a la Oficina Internacional.

2) [Inscripcion y transmision de la notificacion; cancelacion del registro internacional] a)
La Oficina Internacional inscribir4 en el Registro Internacional la notificacion a que se refiere el
parrafo 1) y enviard copia de esa notificacion a las Oficinas de las Partes Contratantes
designadas vy al titular.

b) Cuando en una notificacibn mencionada en el péarrafo 1)a) o c) se pida la
cancelacion del registro internacional y se cumplan los requisitos previstos en ese parrafo, la
Oficina Internacional cancelara, en lo que proceda, el registro internacional inscrito en el Registro
Internacional. La Oficina Internacional cancelara asimismo, en lo que proceda, los registros
internacionales resultantes de un cambio parcial de titularidad o de una division inscritos en el
registro internacional que haya sido cancelado, tras la notificacion mencionada anteriormente, y
los resultantes de su fusion.

c¢) Cuando el registro internacional se haya cancelado en el Registro Internacional
de conformidad con el apartado b), la Oficina Internacional notificara a las Oficinas de las Partes
Contratantes designadas y al titular los aspectos siguientes:

i) la fecha en que el registro internacional se haya cancelado en el Registro
Internacional;
ii) cuando la cancelacién se refiera a la totalidad de los productos y servicios,
ese hecho;
i) cuando la cancelacion se refiera s6lo a algunos de los productos y servicios,
los productos y servicios indicados en virtud del parrafo 1)a)iv).

Regla 23
Division o fusidn de las solicitudes de base, de los registros
resultantes de ellas o de los registros de base

1) [Notificacion de la division de la solicitud de base o fusion de las solicitudes
de base] Cuando, durante el periodo de cinco afios mencionado en el Articulo 6.3) del Protocolo,
la solicitud de base se divida en dos o mas solicitudes, o varias solicitudes de base se fundan en
una sola solicitud, la Oficina de origen notificar4 en consecuencia a la Oficina Internacional e
indicara

i) el numero del registro internacional o, si el registro internacional no se ha
realizado aun, el nimero de la solicitud de base,
i) el nombre del titular o del solicitante,
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i) el numero de cada solicitud resultante de la division o el nimero de la
solicitud resultante de la fusion.

2) [Inscripcion y notificacion por la Oficina Internacional] La Oficina Internacional
inscribira en el Registro Internacional la notificacion mencionada en el parrafo 1) y notificara a
las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y al mismo tiempo al titular.

3) [Divisién o fusion de los registros consiguientes a las solicitudes de base o de los
registros de base] Los parrafos 1) y 2) se aplicaran, mutatis mutandis, a la division de todo
registro o la fusion de registros resultantes de la solicitud o solicitudes de base, cuando dicha
divisién o fusién tenga lugar durante el periodo de cinco afios mencionado en el Articulo 6.3) del
Protocolo, y a la divisién del registro de base o la fusion de registros de base, durante el periodo

de cinco afios mencionado en-elArticulo-6.-3)-del-Arregloy-en el Articulo 6.3) del Protocolo.

Regla 23bis
Comunicaciones de las Oficinas de las
Partes Contratantes designadas enviadas
por conducto de la Oficina Internacional

1) [Comunicaciones de—las—Oficinas—de—tas—Partes—Contratantes—desigradas—no

contempladas en el presente Reglamento] Cuando la legislacion de una Parte Contratante
designada no autorice a la Oficina a transmitir directamente al titular una comunicacién relativa
a un registro internacional, esa Oficina podra pedir a la Oficina Internacional que transmita en su
nombre una copia de esa comunicacion al titular.

2) [Formato de la comunicacion] La Oficina Internacional establecera el formato en que
la Oficina en cuestion enviard la comunicacién mencionada en el parrafo 1).

3) [Transmision al titular] La Oficina Internacional transmitira al titular la comunicacion
mencionada en el parrafo 1), en el formato establecido por la Oficina Internacional, sin examinar
su contenido ni inscribirla en el Registro Internacional.

Capitulo 5
Designaciones posteriores; Modificaciones

Regla 24
Designacion posterior al registro internacional

1) [Habilitacién] a) Una Parte Contratante puede ser objeto de una designacion
realizada con posterioridad al registro internacional (en lo sucesivo denominada “designacién
posterior”) cuando, en el momento de realizarse esa designacion, el titular satisface las

condiciones estipuladas en les-Articulos1-2)-y-2-del-Arreglo-o-en-el Articulo 2 del Protocolo para

ser titular de un registro internacional.
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2) [Presentacion; formulario y firma] a) Una designacion posterior deberd ser
presentada a la Oficina Internacional por el titular o por la Oficina de la Parte Contratante del
titular; sin embargo,

i) [Suprimido]
ii) Sugnm@o|euandesedes+gaew9&ﬁe&@er&ratan¥esem#w¢delmeg¢e—la

iii) cuando se apllque el parrafo 7) la deS|gnaC|on posterlor que resulte de la
transformacién debera ser presentada por la Oficina de la Organizacion Contratante.
b)  La designacién posterior se presentara en el formulario oficial-en-ejemplartnice.
Estaréa firmada por el titular, cuando sea él quien la presente. Cuando la presente una Oficina, debera
estar firmada por dicha Oficina y, si eésta lo exige, también por el titular. Cuando la designacion sea
presentada por una Oficina y eésta, sin exigir que el titular la firme también, le permita hacerlo, el
titular podra firmar.

3) [Contenido] a) Con sujecién a lo estipulado en el parrafo 7)b), en la designhacion
posterior figuraran o se indicaran aparte.
i) el nimero del registro internacional correspondiente,

i) elnombre y la direccidn del titular,

i) la Parte Contratante que se designa,

iv)  cuando la designacion posterior se refiera a la totalidad de los productos y
servicios enumerados en el registro internacional correspondiente, ese hecho, o, cuando la
designacion posterior se refiera sélo a una parte de los productos y servicios enumerados en el
registro internacional correspondiente, esos productos y servicios,

v) la cuantia de las tasas que se abonan y la forma de pago, o instrucciones
para cargar esa cuantia en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, y la identidad del autor
del pago o de las instrucciones, v,

vi) cuando la designacién posterior sea presentada por una Oficina, la fecha en
gue esa Oficina la haya recibido.

b)  Cuando la designacion posterior se refiera a una Parte Contratante que haya
formulado una notificacién en virtud de la Regla 7.2), en esa designacién posterior figurara
asimismo una declaracion de la intencion de utilizar la marca en el territorio de esa Parte
Contratante; la declaracion, segun lo exigido por esa Parte Contratante, debera

i) estar firmada por el propio titular y presentarse en un formulario oficial
aparte, anexo a la designacion posterior, o

i) estar incluida en la designacién posterior.

C) En la designacién posterior pueden figurar asimismo

i) las indicaciones y la traduccién o las traducciones, segun proceda,
mencionadas en la Regla 9.4)b),

i) una peticion de que la designacién posterior surta efecto después de la
inscripcion de una modificacibn o de una cancelacién respecto del registro internacional en
cuestion, o después de la renovacion del registro internacional -

iii) cuando la designacion posterior guarde relacion con una Organizacion
Contratante, las indicaciones mencionadas en la Regla 9.5)9)i), que figurardn en un formulario
oficial independiente que habra de adjuntarse a la deS|gnaC|on posterlor yen Ia Regla 9. 5)g)||)

---

4) [Tasas] La designacion posterior estara sujeta al pago de las tasas especificadas o
mencionadas en el punto 5 de la Tabla de tasas.
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5) [lrregularidades] a) Si la designacion posterior no cumple los requisitos exigibles, la
Oficina Internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 10), notificara ese hecho al titular
y, si la designacién posterior fue presentada por una Oficina, a eésta.

b)  Silairregularidad no se subsana dentro de los tres meses siguientes a la fecha
de su notificacion por la Oficina Internacional, la designacién posterior se considerara
abandonada, y la Oficina Internacional notificar4 en consecuencia y al mismo tiempo al titular y,
si la designacion posterior fue presentada por una Oficina, a eésta, y reembolsara al autor del
pago las tasas abonadas, previa deduccién de una cuantia correspondiente a la mitad de la tasa
de base mencionada en el punto 5.1) de la Tabla de tasas.

C) No obstante lo dispuesto en los apartados a) y b), cuando no se cumplan los
requisitos establecidos en elles parrafo parrafes-1)b)-o-€}-6-3)b)i) 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 relacion con esas Partes Contratantes. Cuando los requisitos establecidos en elles
parrafo parrafes-Hb)}-e-€)}-6 3)b)i) no se cumplan en relacion con ninguna de las Partes Contratantes
designadas, se aplicara el apartado b).

6) [Fecha de la designacion posterior] a) Una designacion posterior presentada por el
titular directamente a la Oficina Internacional llevara la fecha de su recepcién por la Oficina
Internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c)i).

b)  Unadesignacion posterior presentada a la Oficina Internacional por una Oficina
llevard, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c)i), d) y e), la fecha en que esa Oficina la
haya recibido, siempre que la Oficina Internacional haya recibido dicha designacion en el plazo
de dos meses a partir de esa fecha. Si la Oficina Internacional no ha recibido dentro de ese plazo
la designacién posterior, eésta llevara, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c)i), d) y e), la
fecha de su recepcion por la Oficina Internacional.

c¢) Cuando la designacién posterior no cumpla los requisitos exigibles y la
irregularidad se subsane dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la notificacion
mencionada en el parrafo 5)a),

i) la designacion posterior llevara, si la irregularidad se refiere a alguno de los
requisitos mencionados en el péarrafo 3)a)i), iii) y iv) y b)i), la fecha en que esa designacién se
haya regularizado, a menos que una Oficina haya presentado dicha designacién a la Oficina
Internacional y que la irregularidad se haya subsanado en el plazo de dos meses mencionado
en el apartado b); en este caso, la designacién posterior llevara la fecha en que dicha Oficina la
haya recibido;

i) la fecha aplicable con arreglo a los apartados a) o b), segun proceda, no se
vera afectada por una irregularidad relativa a requisitos distintos de los mencionados en el
parrafo 3)a)i), iii) y iv) y b)i).

d)  Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a), b) y c¢), cuando la designacion
posterior contenga una peticion formulada de conformidad con el parrafo 3)c)ii), eésta podra llevar
una fecha ulterior a la resultante de los apartados a), b) o c).

e) Cuando una designacion posterior resulte de una transformacion de
conformidad con el parrafo 7), llevara la fecha en que la designacion de la Organizacion
Contratante haya sido inscrita en el Registro Internacional.

7)  [Designacion posterior resultante de una transformacion] a) Cuando la designacion
de una Organizacion Contratante haya sido inscrita en el Registro Internacional y en la medida
en que dicha designacion haya sido retirada, denegada o haya dejado de surtir efecto en virtud
de la legislacion de esa Organizacion, el titular del registro internacional en cuestion podra
solicitar la transformacién de la designacién de dicha Organizacion Contratante en la designhacion
de cualquier Estado miembro de esa Organizacion que sea parte en el Arreglo—o—en—el
Protocolo.
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b) En la solicitud de transformacion prevista en el apartado a) se indicaran los

elementos mencionados en el parrafo 3)a)i) a iii) y v), junto con:

i) la Organizacién Contratante cuya designacion ha de transformarse, y

i) cuando la designacion posterior de un Estado Contratante resultante de la
transformacion corresponda a todos los productos y servicios sefialados respecto de la
designacion de la Organizacion Contratante, ese hecho o, cuando la designacion de ese Estado
Contratante sea Unicamente para parte de los productos y servicios sefalados en la designacion
de esa Organizacion Contratante, esos productos y servicios.

8) [Inscripcion y notificacién] Cuando la Oficina Internacional estime que la designacion
posterior cumple los requisitos exigibles, la inscribird en el Registro Internacional y notificara en
consecuencia a la Oficina de la Parte Contratante que haya sido objeto de la designacion
posterior e informara al mismo tiempo al titular y, si la designacion posterior fue presentada por
una Oficina, a eésta.

9) [Denegacién] Se aplicaran las Reglas 16 a 18ter, mutatis mutandis.

10) [Designacion posterior no considerada como tal] Si no se cumplen los requisitos
establecidos en el parrafo 2)a), la designacion posterior no se considerara como tal y la Oficina
Internacional informar& en consecuencia al remitente.

Regla 25
Peticion de inscripcion

1) [Presentacién de la peticidn] a) Se presentara una peticion de inscripcién a la Oficina
Internacional en elun-sele-ejemplardel formulario oficial pertinente cuando la peticion se refiera
a alguno de los aspectos siguientes:

i) uncambio de titularidad del registro internacional respecto a todos o algunos
de los productos y servicios y respecto a todas o a algunas de las Partes Contratantes
designadas;

i) una limitacion de la lista de productos y servicios respecto a todas o a
algunas de las Partes Contratantes designadas;

iii) una renuncia respecto a algunas de las Partes Contratantes designadas en
relacion con la totalidad de los productos y servicios;

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

v) la cancelacién del registro internacional respecto a todas las Partes
Contratantes designadas en relacién con la totalidad o una parte de los productos y servicios.

vi) una modificacion en el nombre o direccién del mandatario.

b) Ceon-sujecionalo-estipulado-en-elapartado-c)-ta La peticion serd presentada
por el titular o por la Oficina de la Parte Contratante del titular; no obstante, la peticién de
inscripcion de un cambio de titularidad podra ser presentada por conducto de la Oficina de la
Parte Contratante, o de una de las Partes Contratantes, indicada en dicha peticion, de
conformidad con el parrafo 2) a) iv).

C) Sugnmdo[&a—peﬂe@n%e—msenpaemdeﬁn&mmea—&%m&e%eeiaemn—ne

d) La peticion estara firmada por el titular, cuando sea él quien la presente. Cuando
la presente una Oficina, estara firmada por esa Oficina y, si la Oficina lo exige, también por el titular.
Cuando una Oficina presente la peticion y permita al titular firmarla también, sin exigirselo, el titular
podra firmar la peticion.
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2) [Contenido de la peticion] a) En una peticion efectuada conforme al parrafo 1)a)
figuraran o se indicaran, ademas de la inscripcion solicitada,
i) el numero del registro internacional correspondiente,

i) el nombre del titular o el nombre del mandatario, cuando la modificacion se
refiera al nombre o0 a la direccién del mandatario,

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

Iv) en el caso de un cambio en la titularidad del registro internacional, la Parte
o las Partes Contratantes respecto a las cuales el nuevo titular cumple las condiciones requeridas
enlos-Artictlos 1.2}y 2 del-Arreglo-o-en el Articulo 2 del Protocolo para ser titular de un registro
internacional,

v) en el caso de un cambio en la titularidad del registro internacional, cuando
la direccién del nuevo titular, facilitada de conformidad con el punto iii), no se encuentre en el
territorio de la Parte Contratante o de una de las Partes Contratantes indicadas de conformidad
con el punto iv), y a menos que el nuevo titular haya sefialado que es nacional de un Estado
contratante o de un Estado miembro de una organizacion contratante, la direccion del
establecimiento o el domicilio del nuevo titular en el territorio de la Parte Contratante o de una de
las Partes Contratantes respecto a las cuales el nuevo titular cumpla las condiciones requeridas
para ser titular de un registro internacional,

vi) en el caso de un cambio en la titularidad del registro internacional que no se
refiera a la totalidad de los productos y servicios ni a todas las Partes Contratantes designadas,
los productos y servicios y las Partes Contratantes designadas a que se refiera el cambio de
titularidad, y

vii) la cuantia de las tasas que se abonen y la forma de pago, o instrucciones
para que se cargue la cantidad correspondiente en una cuenta abierta en la Oficina Internacional,
y la identidad del autor del pago o de las instrucciones.

b)  En la peticion de inscripcion de un cambio de titularidad del registro internacional
puede figurar también,

i) cuando el nuevo titular sea una persona natural, una indicacién del Estado
de que el nuevo titular es nacional;

i) cuando el nuevo titular sea una persona juridica, indicaciones relativas a su
naturaleza legaljuridica y al Estado, y, cuando proceda, a la entidad territorial de ese Estado en
virtud de cuya legislacion se haya constituido dicha persona juridica.

c) La peticién de inscripcién de una modificacion o de una cancelacién puede
contener también una peticién de que dicha modificacion o cancelacién se inscriba antes o
después de la inscripcion de otra modificacion o cancelacién o de una designacién posterior
respecto del registro internacional en cuestion, o después de la renovacién del registro
internacional.

d) En la peticion de inscripcion de una limitacion se agruparan los productos y
servicios limitados Unicamente con arreglo a los nimeros correspondientes de las clases de la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios que figuran en el registro internacional o,
cuando la limitacion afecte a todos los productos y servicios en una 0 mas de esas clases, se
indicaran las clases que han de suprimirse.

_Sulg_rimido| {—Pe{-lelen—ne—admlsmle}_ Tetls st No se podra inscribir un cambio de _' i ; i
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4)  [Varios nuevos titulares] Cuando en la peticion de inscripcion de un cambio en la
titularidad del registro internacional se mencionen varios nuevos titulares, no se podra inscribir
ese cambio en relacion con una Parte Contratante designada si alguno de los nuevos titulares
no cumple las condiciones exigidas para ser titular del registro internacional respecto a esa Parte
Contratante.

Regla 26
Irregularidades en las peticiones de inscripcion en virtud de la Regla 25

1) [Peticion irregular] Si una peticion efectuada conforme a la Regla 25.1)a); no cumple
los requisitos exigibles, la Oficina Internacional, a reserva de lo dispuesto en el parrafo 3),
notificard esa circunstancia al titular y, si la peticién fue formulada por una Oficina, a eésta. A
efectos de la presente Regla, cuando se trate de una peticion de inscripcion de una limitacion, la
Oficina Internacional Unicamente examinara si los numeros de las clases indicadas en la
limitacion figuran en el registro internacional en cuestion.

2) [Plazo para subsanar la irregularidad] La irregularidad se puede subsanar dentro de
los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional la haya notificado. Si la
irregularidad no se subsana en ese plazo, la peticién se considerar4 abandonada y la Oficina
Internacional notificar4 en consecuencia y al mismo tiempo al titular y, si la peticion efectuada
conforme a la Regla 25.1)a) fue presentada por una Oficina, a eésta, y reembolsara las tasas
abonadas al autor del pago de esas tasas, previa deduccién de una cuantia correspondiente a
la mitad de las tasas pertinentes a que se refiere el punto 7) de la Tabla de tasas.

3) [Peticiones no consideradas como tales] Si no se cumplen los requisitos previstos en
la Regla 25.1)b)—e-¢)}, la peticion no serd considerada como tal, y la Oficina Internacional
informar& en consecuencia al remitente.

Regla 27
Inscripcidn y notificacién con respecto a la Regla 25;
Declaracién de que un cambio
de titularidad o una limitacion no tiene efecto

1) [Inscripcidn y notificacién] a) Si la peticion mencionada en la Regla 25.1)a) retne las
condiciones exigidas, la Oficina Internacional inscribird sin demora las indicaciones, la
modificacion o la cancelacion en el Registro Internacional, notificard en consecuencia a las
Oficinas de las Partes Contratantes designadas en que la inscripcion tenga efecto o, en caso de
una cancelacion, a las Oficinas de todas las Partes Contratantes designadas, e informara al
mismo tiempo al titular y, si la peticion fue presentada por una Oficina, a eésta. Cuando la
inscripcion se refiera a un cambio de titularidad, la Oficina Internacional informara también al
titular anterior, en caso de cambio total de titularidad, y al titular de la parte del registro
internacional que haya sido cedida o transferida de otro modo, en caso de cambio parcial de
titularidad. Cuando la peticion de que se inscriba una cancelacién haya sido presentada por el
titular o por una Oficina distinta de la Oficina de origen durante el periodo de cinco afos
mencionado en—el-Articulo-6-3)-del-Arreglo—y—en el Articulo 6.3) del Protocolo, la Oficina
Internacional informar& asimismo a la Oficina de origen.

b) Las indicaciones, la modificacion o la cancelacion se inscribiran en la fecha en
que la Oficina Internacional haya recibido una peticiébn conforme con los requisitos exigibles,
salvo cuando se haya presentado una peticién de conformidad con la Regla 25.2)c), en cuyo
caso, podran inscribirse en una fecha ulterior.
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c) No obstante lo dispuesto en el apartado b), cuando se haya inscrito la
continuacion de la tramitaciébn en virtud de lo dispuesto en la Regla 5bis, se inscribird la
modificacion o la cancelacion en el Registro Internacional con la fecha de expiracion del plazo
mencionado en la Regla 26.2), con la salvedad de que, cuando se haya hecho una peticién de
conformidad con la Regla 25.2)c), la inscripcion puede ser realizada en una fecha ulterior.

2) [Inscripcién de un cambio parcial en la titularidad] a) EI cambio en la titularidad del
registro internacional Gnicamente respecto de algunos de los productos y servicios o de algunas
de las Partes Contratantes designadas se inscribira en el Registro Internacional con el numero
del registro internacional afectado por el cambio parcial en la titularidad.

b) Laparte del registro internacional respecto de la que se haya inscrito un cambio
en la titularidad se suprimira del registro internacional en cuestion y se inscribird como registro
internacional diferente.

3)  [Suprimido]

4) [Declaracién de que un cambio de titularidad no tienre-surte efecto] a) La Oficina de
una Parte Contratante designada a la que la Oficina Internacional notifique un cambio de titular
que afecte a esa Parte Contratante puede declarar que el cambio de titularidad no tiere-surte
efecto en dicha Parte Contratante. Esa declaracion dara lugar a que, respecto a dicha Parte
Contratante, el registro internacional correspondiente seguira a nombre del anterior titular.

b)  En la declaracibn mencionada en el apartado a) se indicaran

i) las razones por las que el cambio de titular no tiere-surte efecto,
ii) las correspondientes disposiciones legislativas basicas, y
i) el hecho de que esa declaracidén pueda ser objeto de revision o de recurso.

C) La declaracién mencionada en el apartado a) se enviara a la Oficina Internacional
antes de vencidos los 18 meses contados desde la fecha en que la notificacion mencionada en el
apartado a) haya sido enviada a la Oficina interesada.

d) La Oficina Internacional inscribira en el Registro Internacional toda declaracion
efectuada de conformidad con el apartado c) y, segun el caso, inscribirh como registro internacional
separado esa parte del registro internacional que haya sido objeto de dicha declaracion, y notificara
en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la peticién de inscripcion de un
cambio de titularidad y al nuevo titular.

e) Toda decision definitiva respecto a una declaracién efectuada de conformidad con
el apartado c) se naotificara a la Oficina Internacional, que la inscribira en el Registro Internacional vy,
segun el caso, maodificara el Registro Internacional en consecuencia, y notificara en consecuencia a
la parte (titular u Oficina) que haya presentado la peticién de inscripcion de un cambio de titularidad
y al nuevo titular.

5) [Declaracion de que una limitacion no surte efectos] a) La Oficina de una Parte
Contratante designada a la que la Oficina Internacional haya notificado una limitacion de la lista de
productos y servicios que afectan a esa Parte Contratante podra declarar que la limitacion no surte
efectos en dicha Parte Contratante. El efecto de dicha declaracion sera que, respecto de dicha Parte
Contratante, la limitacion no se aplicara a los productos y servicios afectados por la declaracion.

b)  Enla declaracion mencionada en el apartado a) se indicaran

i) las razones por las que la limitacién no surte efectos,

ii) cuando la declaracion no afecte a todos los productos y servicios a los que
se refiera la limitacion, aquellos que se vean afectados por la declaracién o aquellos que no se
vean afectados por la declaracion,

iii) las disposiciones esenciales correspondientes de la legislacion, y

iv)  sidicha declaracion puede ser objeto de revision o de recurso.

C) La declaracién mencionada en el apartado a) se enviara a la Oficina Internacional
antes de vencidos los 18 meses contados desde la fecha en que la notificacion mencionada en el
apartado a) haya sido enviada a la Oficina en cuestion.
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d) La Oficina Internacional inscribira en el Registro Internacional toda declaracion
efectuada de conformidad con el apartado c) y notificar4 en consecuencia a la parte (titular u Oficina)
que haya presentado la peticidén de inscribir la limitacion.

e) Toda decision final relativa a una declaracion efectuada de conformidad con el
apartado c) sera notificada a la Oficina Internacional, que la inscribird en el Registro Internacional y
notificara en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que presentd la peticion de inscribir la
limitacion.

Regla 27bis
Divisién de un registro internacional

1) [Peticion de division de un registro internacional] a) Una peticion de division de un
registro internacional presentada por el titular selamente-Unicamente en relaciéon con algunos
productos y servicios respecto de una Parte Contratante designada serd presentada ante la
Oficina Internacional en el correspondiente formulario oficial por la Oficina de esa Parte
Contratante designada, una vez que eésta haya comprobado que la division cuya inscripcién se
pide satisface los requisitos de su legislacion vigente, incluidos los requisitos relativos a las tasas.

b) En la peticidn se indicara
i) la Parte Contratante de la Oficina que presenta la peticion,

ii) el nombre de la Oficina que presenta la peticion,

iii) el nUmero del registro internacional,

iv) el nombre del titular,

v) los nombres de los productos y servicios que interesa separar, agrupados
en las clases correspondientes de la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios,

vi) la cuantia de la tasa pagadera y la forma de pago o, en su defecto, la
instruccioén de cargar el importe exigido a una cuenta abierta en la Oficina Internacional, y la
identidad del autor del pago o de quien da la instruccion.

C) La peticion estara firmada por la Oficina que la presenta y, si asi lo exige la
Oficina, también por el titular.

d) Toda peticién presentada en virtud del presente parrafo podra incluir una
declaracién enviada de conformidad con la Regla 18bis o 18ter respecto de los productos y
servicios enumerados en la peticién, o estar acompafiada por dicha declaracion.

2) [Tasa] La division de un registro internacional estara sujeta al pago de la tasa
especificada en el punto 7.7 de la Tabla de tasas.

3) [Peticién irregular] a) Cuando la peticién no cumpla los requisitos exigibles, la Oficina
Internacional requerird a la Oficina que presentd la peticibn que subsane la irregularidad e
informara al mismo tiempo al titular.

b)  Sila Oficina no subsana la irregularidad dentro de los tres meses siguientes a
la fecha del requerimiento en virtud del apartado a), se dard por abandonada la peticion y la
Oficina Internacional notificard en consecuencia a la Oficina que la presentd, informara al mismo
tiempo al titular y reembolsara la tasa pagada en virtud del parrafo 2), previa deduccién de una
cantidad correspondiente a la mitad de dicha tasa.

4)  [Inscripcion y notificacion] a) Cuando la peticion cumpla los requisitos exigibles, la
Oficina Internacional inscribird la division, creara un registro internacional divisional en el Registro
Internacional, notificard en consecuencia a la Oficina que presento la peticién e informara al
mismo tiempo al titular.

b)  Ladivisidn del registro internacional se inscribird con la fecha en que la Oficina
Internacional reciba la peticibn o, cuando proceda, con la fecha de subsanacion de la
irregularidad mencionada en el parrafo 3).
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5)  [Peticidn no considerada como tal] La peticién de divisién de un registro internacional
respecto de una Parte Contratante designada que no haya sido designada para las clases de la
Clasificacién Internacional de Productos y Servicios mencionadas en la peticién, o ya no lo esté,
no sera considerada como tal.

6) [Declaracion de que una Parte Contratante no presentara peticiones de division] Una
Parte Contratante cuya legislacion no prevea la division de solicitudes de registro de una marca
o la divisién de registros de una marca, podra notificar al director general, antes de la fecha de
entrada en vigor de la presente Regla o de la fecha en que dicha Parte Contratante pase a estar
obligada por elArregle-o-per-el Protocolo, que no presentard a la Oficina Internacional la peticion
mencionada en el parrafo 1). Esa declaracién podra ser retirada en cualquier momento.

Regla 27ter
Fusion de registros internacionales

1) [Fusion de registros internacionales resultantes de la inscripcion de un cambio parcial
de titularidad] Cuando la misma persona natural o juridica haya sido inscrita como titular de dos
0 Mas registros internacionales resultantes de un cambio parcial de titularidad, esos registros se
fusionaran a peticion de dicha persona natural o juridica, presentada directamente o por conducto
de la Oficina de la Parte Contratante del titular. La peticiébn serd presentada ante la Oficina
Internacional en el formulario oficial correspondiente. La Oficina Internacional inscribira la fusion,
notificara en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas afectadas por
el cambio e informara al mismo tiempo al titular y, si la peticion fue presentada por una Oficina,
a esa Oficina.

2)  [Fusion de registros internacionales resultantes de la inscripcion de una division de
un registro internacional] a) Un registro internacional resultante de una division se fusionara con
el registro internacional del que ha sido dividido, a peticidén del titular presentada por conducto de
la Oficina que presento la peticion mencionada en el péarrafo 1) de la Regla 27bis, siempre y
cuando la misma persona natural o juridica haya-side-inserita—comesea el titular_inscrito de los
dos registros internacionales mencionados y la Oficina de que se trate haya comprobado que la
peticion satisface los requisitos de su legislacion vigente, incluidos los requisitos relativos a las
tasas. La peticion se presentara a la Oficina Internacional en el formulario oficial correspondiente.
La Oficina Internacional inscribira la fusion, notificara en consecuencia a la Oficina que presenté
la peticion e informara al mismo tiempo al titular.

b) La Oficina de una Parte Contratante cuya legislacion no prevea la fusion de
registros de marca podra notificar al director general, antes de la fecha en la que la presente
Regla entre en vigor o la fecha en la que dicha Parte Contratante pase a estar obligada por el
Arreglo-o-el-Protocolo, que no presentard a la Oficina Internacional la peticion mencionada en el
apartado a). Esa declaracién podré ser retirada en cualquier momento.

Regla 28
Correcciones en el Registro Internacional

1) [Correccion] Cuando la Oficina Internacional, actuando de oficio o0 a peticion del titular
0 de una Oficina, estime que en el Registro Internacional existe un error relativo a un registro
internacional modificard en consecuencia el Registro.

2)  [Notificacion] La Oficina Internacional notificard en consecuencia y al mismo tiempo
al titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en que la correccion surtatenga
efecto. Asimismo, cuando la Oficina que haya pedido la correccion no sea la Oficina de una Parte
Contratante designada, en la que surta efecto dicha correccion, la Oficina Internacional informaré
en consecuencia a esa Oficina.
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3) [Denegacion resultante de una correccion] Toda Oficina a la que sea aplicable lo
dispuesto en el parrafo 2) tendr4 derecho a declarar, en una notificacibn de denegacion
provisional dirigida a la Oficina Internacional, que considera que no se puede, o0 ya no se puede,
conceder proteccion al registro internacional corregido. Se aplicaraaphearar, mutatis mutandis,
elArticulo-5-del-Arreglo-e-el Articulo 5 del Protocolo y las Reglas 16 a 18ter, en el entendimiento
de que el periodo autorizado para enviar dicha notificacion se computara desde la fecha de envio
de la notificacion de la correccion a la Oficina en cuestion.

4)  [Plazo para efectuar la correccion] No obstante lo dispuesto en el parrafo 1), un error
imputable a una Oficina y cuya correccion afectaria los derechos resultantes del registro
internacional podr& ser corregido Unicamente si la Oficina Internacional recibe una peticion de
correccion en el plazo de nueve meses contados desde la fecha de publicacién de la inscripcion
en el Registro Internacional que sea objeto de la correccion.

Capitulo 6
Renovaciones

Regla 29
Aviso oficioso de la expiracion

El hecho de no haber recibido el aviso oficioso mencionado en-el-Articulo7-4)-del-Arreglo

y-en el Articulo 7.3) del Protocolo no constituira una excusa para dejar de cumplir los plazos
previstos en la Regla 30.

Regla 30
Detalles relativos a la renovacion

1) [Tasas] a) El registro internacional se renovard previo pago, a mas tardar en la fecha
en que deba renovarse ese registro, de
i) latasa de base,

i) latasa suplementaria, en su caso, y
i) el complemento de tasa o la tasa individual, segun proceda, por cada Parte
Contratante designada en relacién con la cual no se haya inscrito en el Registro Internacional
una declaracion de denegacion en virtud de la Regla 18ter ni de invalidacién respecto a la
totalidad de los productos y servicios pertinentes, tal como se especifican o se mencionan en el
punto 6 de la Tabla de tasas. Sin embargo, ese pago se podra hacer en el término de seis meses
a partir de la fecha en que deba realizarse la renovacién del registro internacional, a condicion
de que la sobretasa especificada en el punto 6.5 de la Tabla de tasas se abone al mismo tiempo.
b) Todo pago realizado a efectos de renovacion que se reciba en la Oficina
Internacional con una antelacién de mas de tres meses respecto a la fecha en que deba realizarse
la renovacién del registro internacional, se considerara como recibido tres meses antes de esa fecha.

2) [Datos suplementarios] a) Cuando el titular no desee renovar el registro internacional
respecto a una Parte Contratante designada en relacion con la cual no se haya inscrito en el
Registro Internacional una declaracion de denegacion en virtud de la Regla 18ter, respecto a la
totalidad de los productos y servicios pertinentes, el pago de las tasas exigidas se acompafara
de una declaracion del titular en el sentido de que la renovacion del registro internacional no se
debe inscribir en el Registro Internacional respecto a esa Parte Contratante.
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b) Cuando el titular desee renovar el registro internacional respecto a una Parte
Contratante designada, a pesar de que se haya inscrito una declaracién de denegacion en virtud
de la Regla 18ter en el Registro Internacional en relacion con esa Parte Contratante respecto a
la totalidad de los productos y servicios pertinentes, el pago de las tasas exigidas, con inclusion
del complemento de tasa o de la tasa individual, segun proceda, para esa Parte Contratante, se
acompafara de una declaracion del titular en el sentido de que la renovacion del registro
internacional debe inscribirse en el Registro Internacional respecto a esa Parte Contratante.

C) El registro internacional no serd renovado en relacion con una Parte
Contratante designada; respecto dea la cual se haya inscrito una invalidacion para la totalidad
de los productos y servicios en virtud de la Regla 19.2) o respecto a la cual se haya inscrito una
renuncia en virtud de la Regla 27.1)a). El registro internacional no sera renovado respecto a una
Parte Contratante designada para los productos y servicios en relacion con los cuales se ha
inscrito, en virtud de la Regla 19.2), una invalidacién de los efectos del registro internacional en
esa Parte Contratante o en relacion con los cuales se ha inscrito una limitacion en virtud de la
Regla 27.1)a).

d) Cuando se haya inscrito una declaracion en virtud de la Regla 18ter.2)ii) o 4)
en el Registro Internacional, el registro internacional no sera renovado respecto a la Parte
Contratante designada en cuestion para los productos y servicios que no figuren en la
declaracién, a menos que el pago de las tasas exigidas esté acompafado de una declaracion
del titular en el sentido de que el registro internacional ha de ser renovado también para esos
productos y servicios.

e) Elhecho de que el registro internacional no se renueve en virtud del apartado d)
respecto a todos los productos y servicios en cuestion no sera considerado como constitutivo de
modificacion a los efectos de lo dispuesto en-el-Articulo7-2)-del-Arreglo-e-en el Articulo 7.2) del
Protocolo. El hecho de que el registro internacional no se renueve respecto a todas las Partes
Contratantes designadas no sera considerado como constitutivo de modificacion a los efectos de

lo dispuesto en el-Artiewto+-2)-del-Arreglo-o-del Articulo 7.2) del Protocolo.

3) [Tasas insuficientes] a) Si la cuantia de las tasas percibidas es inferior a la cuantia
de las tasas exigidas para la renovacion, la Oficina Internacional lo notificar4 con prontitud y al
mismo tiempo al titular y al mandatario, si lo hubiere. En la notificacion se especificara la cantidad
pendiente de pago.

b)  Si, al vencer el plazo de seis meses mencionado en el parrafo 1.a), la cuantia
de las tasas percibidas es inferior a la prevista en el péarrafo 1), la Oficina Internacional no
inscribira la renovacion, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c), reembolsara la cuantia
percibida al autor del pago y notificara en consecuencia al titular y el mandatario, si lo hubiere.

c) Silanotificacidon mencionada en el apartado a) se envi6 durante los tres meses
precedentes al vencimiento del plazo de seis meses a que se alude en el parrafo 1)a) y la cuantia
de las tasas percibidas es, al vencer ese plazo, inferior a la prevista en el péarrafo 1), pero
asciende al menos al 70% de esa cuantia, la Oficina Internacional se atendra a lo dispuesto en
la Regla 31.1) y 3). Si la cuantia exigida no se ha abonado integramente en el plazo de tres
meses a partir de dicha notificacion, la Oficina Internacional cancelara la renovacion, notificara
en consecuencia al titular, al mandatario, si lo hubiere, y a las oficinas a las que se hubiera
notificado la renovacion, y reembolsara la cantidad percibida al autor del pago.

4)  [Periodo para el que se abonan las tasas de renovacion] Las tasas exigidas respecto

a cada renovaC|on se abonaran para un perlodo de diez afios. —presemmenelerdel—heeh&d&qem
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Regla 31
Inscripcion de la renovacion; notificacion y certificado

1) [Inscripcion de la renovacion y fecha en que surte efecto] La renovacion se inscribira
en el Registro Internacional con la fecha en que debiera efectuarse, aun cuando las tasas

correspondientes se abonen durante el plazo de gracia mencionado en-elArticulo75)del-Arreglo
y-en el Articulo 7.4) del Protocolo.

2) [Fecha de renovacion en el caso de designaciones posteriores] La fecha en que surta
efecto la renovacion sera la misma para todas las designaciones que figuren en el registro
internacional, con independencia de la fecha en que esas designaciones se hayan inscrito en el
Registro Internacional.

3) [Notificacion y certificado] La Oficina Internacional notificara la renovacion a las
Oficinas de las correspondientes Partes Contratantes designadas y enviara un certificado al
titular.

4)  [Notificacidon en caso de no renovacién] a) Cuando un registro internacional no se
renueve, la Oficina Internacional notificara en consecuencia al titular, al mandatario, si lo hubiere,
y a las Oficinas de todas las Partes Contratantes designadas en ese registro internacional.

b) Cuando un registro internacional no se renueve respecto a una Parte
Contratante designada, la Oficina Internacional notificard& en consecuencia al titular, al
mandatario, si lo hubiere, y a la Oficina de esa Parte Contratante.

Capitulo 7
Gacetay base de datos

Regla 32
Gaceta

1) [Informacion relativa a los registros internacionales] a) La Oficina Internacional
publicard en la Gaceta los datos pertinentes relativos a
i) los registros internacionales efectuados en virtud de la Regla 14;

i) la informacion comunicada en virtud de la Regla 16.1);

iii) las denegaciones provisionales inscritas en virtud de la Regla 17.4) con una
indicacion sobre si la denegacion se relaciona con todos los productos y servicios o Unicamente
con algunos de ellos, pero sin indicar los productos y servicios en cuestion ni exponer los motivos
de la denegaciobn, y las declaraciones y la informacién inscritas en virtud de las Reglas 18bis.2)
y 18ter.5);

iv) las renovaciones inscritas en virtud de la Regla 31.1);

v) las designaciones posteriores inscritas en virtud de la Regla 24.8);

vi) la continuacién de los efectos de los registros internacionales en virtud de la
Regla 39;

vii) las inscripciones efectuadas en virtud de la Regla 27;
viii) las cancelaciones efectuadas en virtud de la Regla 22.2) o inscritas en virtud
de la Regla 27.1) o la Regla 34.3)d);
viiibis) las divisiones inscritas en virtud de la Regla 27bis.4) y las fusiones inscritas
en virtud de la Regla 27ter;

ixX) las correcciones efectuadas en virtud de la Regla 28;

X) las invalidaciones inscritas en virtud de la Regla 19.2);

xi) las informaciones inscritas en virtud de las Reglas 20, 20bis, 21, 21bis,
22.2)a), 23, 27.4)-y-40-3);

xii)  los registros internacionales que no se hayan renovado;
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xiii) las inscripciones del nombramiento del mandatario del titular comunicadas
en virtud de la Regla 3)2)b) y las cancelaciones efectuadas a peticion del titular o de su
mandatario en virtud de la Regla 3)6)a).

b) La reproduccion de la marca se publicard tal como figura en la solicitud
internacional. Cuando el solicitante haya realizado la declaracibn mencionada en la
Regla 9.4)a)vi), en la publicacion se indicara ese hecho.

¢) Cuando, en virtud de la Regla 9.4)a)v) o vii), se facilite una reproduccién en
color de la marca, en la Gaceta figuraran tanto la reproduccién de la marca en blanco y negro
como la reproduccién en color.

2) [Informacién relativa a los requisitos particulares y a determinadas declaraciones de
las Partes Contratantes, y otra informacion general] La Oficina Internacional publicara en la
Gaceta

i) toda natificacién realizada en virtud de las Reglas 7, 20bis.6), 27bis.6),
27ter.2)b) 0 40.6) y toda declaracion efectuada en virtud de la Regla 17.5)d) o e);

i) toda declaracién formulada con arreglo al Articulo 5.2)b) o al Articulo 5.2)b)
y ¢), primera frase, del Protocolo;

iii) toda declaracion formulada en virtud del Articulo 8.7) del Protocolo;

iv) toda notificacion realizada en virtud de la Regla 34.2)b o 3)a);

v) lalista de los dias del afio civil en curso y del siguiente en que esté previsto
gue la Oficina Internacional no se abra al publico.

3) [Publicaciones en el sitio web] La Oficina Internacional efectuara las publicaciones
previstas en los parrafos 1) y 2) en el sitio web de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual.

Regla 33
Base de datos electréonica

1) [Contenido de la base de datos] Los datos que hayan sido inscritos en el Registro
Internacional y asimismo publicados en la Gaceta en virtud de la Regla 32 se incorporaran a una
base de datos electronica.

2) [Datos relativos a las solicitudes internacionales y a las designaciones posteriores en
tramitacion] Si una solicitud internacional o una designhacion realizada en virtud de la Regla 24
no se inscriben en el registro internacional dentro de los tres dias laborables siguientes a su
recepcion por la Oficina Internacional, eésta incorporara a la base de datos electronica todos los
datos que figuren en la solicitud internacional o en la designacién tal como se hayan recibido, no
obstante las irregularidades que puedan existir en ellas.

3) [Acceso a la base de datos electronica] La base de datos electronica estard a
disposicién de las Oficinas de las Partes Contratantes y, previo pago de la tasa prescrita, si la
hubiere, del publico, mediante conexion directa y a traves de otros medios apropiados que
determine la Oficina Internacional. Los gastos de acceso correran a cargo del usuario. Los datos
a que se alude en el parrafo 2) se acompafaran de una advertencia en el sentido de que la
Oficina Internacional no ha adoptado adun una decision sobre la solicitud internacional o sobre la
designacion realizada en virtud de la Regla 24.
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Capitulo 8
Tasas

Regla 34
Cuantia y pago de las tasas

1) [Cuantia de las tasas] La cuantia de las tasas adeudadas en virtud del-Arreglo—el
Protocolo o el presente Reglamento, distintas de las tasas individuales, se especifica en la Tabla
de tasas que figura como Anexo del presente Reglamento y forma parte integrante del mismo.

2) [Pagos] a) Lastasas indicadas en la Tabla de tasas pueden ser abonadas a la Oficina
Internacional por el solicitante o por el titular, o, cuando la Oficina de la Parte Contratante del
titular acepte la responsabilidad de recaudar y girar esas tasas, y el solicitante o el titular asi lo
deseen, por esa Oficina.

b) Toda Parte Contratante cuya Oficina acepte la responsabilidad de recaudar y
girar las tasas notificara ese hecho al director general.

3) [Tasa individual pagadera en dos partes] a) Una Parte Contratante que haga o haya
hecho una declaracion en virtud del Articulo 8.7) del Protocolo podra notificar al director general
que la tasa individual pagadera respecto de una designacién de esa Parte Contratante
comprende dos partes, la primera parte pagadera en el momento de la presentacion de la
solicitud internacional o de la designacién posterior de esa Parte Contratante, y la segunda parte
pagadera en una fecha posterior que se determina de conformidad con la legislacién de esa
Parte Contratante.

b) Cuando se aplique el apartado a), las referencias en los puntos 2,3 y 5 de la
Tabla de tasas a una tasa individual se interpretaran como referencias a la primera parte de la
tasa individual.

c) Cuando se aplique el apartado a), la Oficina de la Parte Contratante designada
de que se trate notificara a la Oficina Internacional cudndo debe efectuarse el pago de la segunda
parte de la tasa individual. En la notificacion se indicara

i) el nimero del registro internacional de que se trate,
i) el nombre del titular,
i) lafecha limite en la que deba pagarse la segunda parte de la tasa individual,
iv) cuando la cuantia de la segunda parte de la tasa individual dependa del
namero de clases de productos y servicios respecto de los cuales la marca esté protegida en la
Parte Contratante designada de que se trate, el nimero de esas clases.

d) La Oficina Internacional transmitira la notificacion al titular. Cuando la segunda
parte de la tasa individual se pague dentro del periodo aplicable, la Oficina Internacional inscribira
el pago en el Registro Internacional y notificard en consecuencia a la Oficina de la Parte
Contratante interesada. Cuando la segunda parte de la tasa individual no haya sido pagada
dentro del periodo aplicable, la Oficina Internacional notificara a la Oficina de la Parte Contratante
de que se trate, cancelara la inscripcion del registro internacional en el Registro Internacional
respecto de la Parte Contratante de que se trate y notificara al titular en consecuencia.

4) [Formas de pago de las tasas a la Oficina Internacional] Las tasas se abonaran a la
Oficina Internacional en la forma especificada en las Instrucciones Administrativas.

5) [Indicaciones que acomparfian al pago] En el momento de efectuar el pago de una
tasa a la Oficina Internacional, se indicara
i) antes del registro internacional, el nombre del solicitante, la marca de que
se trate y el objeto del pago;
i) después del registro internacional, el nhombre del titular, el nimero del
registro internacional de que se trate y el objeto del pago.



MM/LD/WG/16/12 Prov.
Anexo |, pagina 44

6) [Fecha del pago] a) A reserva de lo dispuesto en la Regla 30.1)b) y en el apartado b),
toda tasa se considerara abonada a la Oficina Internacional el dia en que eésta perciba la cuantia
exigida.

b)  Cuando la cuantia exigida esté disponible en una cuenta abierta en la Oficina
Internacional y eésta haya recibido instrucciones del titular de la cuenta para efectuar cargos en
ella, se considerara que la tasa se ha abonado a la Oficina Internacional el dia en que eésta haya
recibido una solicitud internacional, una designacion posterior, la instruccién de cargar la
segunda parte de una tasa individual en la cuenta, una peticion de inscripciébn de una
madificacion, o la instruccién de renovar un registro internacional.

7) [Modificacion de la cuantia de las tasas] a) Cuando la cuantia de las tasas que se
deban pagar por la presentacion de una solicitud internacional se modifique en el periodo que
media entre la fecha en que la Oficina de origen reciba e—dé—porrecibida—en—virtud-dela
Regla11i-1Ha)e-¢€) la peticion de presentar la solicitud internacional a la Oficina Internacional, por
una parte, y la fecha en que la Oficina Internacional reciba la solicitud internacional, por otra, se
aplicara la tasa que esté en vigor en la primera de esas fechas.

b)  Cuando la Oficina de la Parte Contratante del titular presente una designacion
en virtud de la Regla 24 y la cuantia de las tasas que se deban pagar en relacion con esa
designacion se maodifique en el periodo que media entre la fecha en que la Oficina reciba la
peticidn del titular para que presente dicha designacion, por una parte, y la fecha en que la Oficina
Internacional reciba la designacion, por otra, se aplicara la tasa que esté en vigor en la primera
de esas fechas.

c¢) Cuando se apligue el parrafo 3)a), sera aplicable la cuantia de la segunda parte
de la tasa individual que sea valida en la fecha posterior mencionada en ese parrafo.

d) Cuando la cuantia de las tasas que se deban pagar en relacion con la
renovacion de un registro internacional se modifique en el periodo que media entre la fecha de
pago y la fecha en que deba efectuarse la renovacion, se aplicara la tasa que estuviera en vigor
en la fecha del pago o en la fecha que se considere fecha del pago en virtud de la Regla 30.1)b).
Cuando el pago se efectlie con posterioridad a la fecha en que deba efectuarse la renovacion,
se aplicaré la tasa que estuviera en vigor en esa fecha.

e) Cuando se modifique la cuantia de una tasa distinta de las mencionadas en los
apartados a), b), c) y d), se aplicara la cuantia que estuviera en vigor en la fecha en que la Oficina
Internacional haya recibido el importe de la tasa.

Regla 35
Moneda de pago

1) [Obligacion de utilizar la moneda suiza] Todos los pagos a la Oficina Internacional
previstos en el presente Reglamento se efectuaran en moneda suiza, con independencia de que,
cuando una Oficina abone las tasas, tal Oficina pueda haber recaudado esas tasas en otra
moneda.

2) [Establecimiento de la cuantia de las tasas individuales en moneda suiza] a) Cuando
una Parte Contratante formule, con arreglo al Articulo 8.7)a) del Protocolo, una declaracién en el
sentido de que desea recibir una tasa individual, la cuantia de la tasa individual indicada a la
Oficina Internacional se expresara en la moneda utilizada por la Oficina de esa Parte Contratante.

b)  Cuando en la declaracién mencionada en el apartado a) se indique la tasa en
una moneda que no sea la suiza, el director general, previa consulta con la Oficina de la Parte
Contratante interesada, establecera la cuantia de la tasa individual en moneda suiza, tomando
como base el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas.
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c) Cuando, durante mas de tres meses consecutivos, el tipo de cambio oficial de
las Naciones Unidas entre la moneda suiza y la moneda en que una Parte Contratante haya
indicado la cuantia de una tasa individual sea superior o inferior en un 5%, como minimo, al
ultimo tipo de cambio aplicado para establecer la cuantia de la tasa individual en moneda suiza,
la Oficina de esa Parte Contratante podra pedir al director general que establezca una nueva
cuantia de la tasa individual en moneda suiza, tomando como base el tipo de cambio oficial de
las Naciones Unidas aplicable el dia precedente al dia en que se formule la peticién. A tal efecto,
el director general adoptara las medidas pertinentes. La nueva cuantia se aplicara a partir de la
fecha que determine el director general, en el entendimiento de que esa fecha sera de uno a dos
meses posterior a la fecha de publicacién de dicha cuantia en la Gaceta.

d) Cuando, durante mas de tres meses consecutivos, el tipo de cambio oficial de
las Naciones Unidas entre la moneda suiza y la moneda en que una Parte Contratante haya
indicado la cuantia de una tasa individual sea inferior en un 10%, como minimo, al Gltimo tipo de
cambio aplicado para establecer la cuantia de la tasa individual en moneda suiza, el director
general establecera una nueva cuantia de la tasa individual en moneda suiza, tomando como
base el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas que esté en vigor. La nueva cuantia se
aplicara a partir de la fecha que determine el director general, en el entendimiento de que esa
fecha sera de uno a dos meses posterior a la fecha de la publicacién de dicha cuantia en la
Gaceta.

Regla 36
Exencién de tasas

La inscripcion de los datos siguientes estara exenta de tasas:

i) el nombramiento de mandatario, toda modificacion relativa al mandatario y
la cancelacion de la inscripcién de un mandatario,

ii) toda maodificacion relativa a los nimeros de teléfono y de telefacsimil,
direccion para la correspondencia, direccion de correo electronico y cualquier otro medio de
comunicacion con el solicitante o el titular, tal como se especifica en las Instrucciones
Administrativas,

i) la cancelacion del registro internacional,

iv) toda renuncia prevista en la Regla 25.1)a)iii),

v) toda limitacion efectuada en la propia solicitud internacional en virtud de la
Regla 9.4)a)xiii) 0 en una designacion posterior en virtud de la Regla 24.3)a)iv),

vi) toda peticion de una Oficina enr—virtud-del-Articulo-6-4)primera—frase—del
Arreglo-o-en virtud del Articulo 6.4), primera frase, del Protocolo,
vii) la existencia de un procedimiento judicial o de una decision definitiva que
afecten a la solicitud de base, al registro resultante de ella o al registro de base,
viii) toda denegacion en virtud de la Regla 17, de la Regla24.9) o de la
Regla 28.3), toda declaracion en virtud de las Reglas 18bis 6-0 18ter, o toda declaracién en virtud
de la Regla 20bis.5) o la Regla 27.4) 0 5),
ixX) lainvalidacion del registro internacional,
X) lainformacion comunicada en virtud de la Regla 20,
xi)  toda notificacion en virtud de la Regla 21 o de la Regla 23,
Xii)  toda correccién efectuada en el Registro Internacional.
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Regla 37
Distribucion de la tasas suplementarias
y de los complementos de tasa

1)  El coeficiente mencionado en-elArticulo-8.5) - 6)-del-Arregloy-en el Articulo 8.5) y 6)

del Protocolo sera el siguiente:

para las Partes Contratantes que efectien
un examen limitado a los motivos absolutos
Lo L= 0 T =T = o3 T o I dos

para las Partes Contratantes que, ademas,

efectlen un examen de anterioridad:
a)  POr OpOSICION de tErCErOS......ccceeeeeeeeeee e tres
D) @ OFICIO .. cuatro

2)  El coeficiente cuatro se aplicara también a las Partes Contratantes que procedan de
oficio a busquedas de anterioridad, con indicacién de las anterioridades mas pertinentes.

Regla 38
Ingreso de la cuantia de las tasas individuales en las
cuentas de las Partes Contratantes interesadas

Toda tasa individual abonada a la Oficina Internacional en relacion con una Parte Contratante
gue haya formulado una declaracion en virtud del Articulo 8.7)a) del Protocolo se ingresara en la
cuenta de esa Parte Contratante en la Oficina Internacional durante el mes siguiente al de la
inscripcion del registro internacional, de la designacion posterior o de la renovacion respecto a las
cuales se haya abonado esa tasa o al de la inscripcion del pago de la segunda parte de la tasa
individual.

Capitulo 9
Otras disposiciones

Regla 39
Continuacion de los efectos de los registros internacionales
en determinados Estados sucesores

1) Cuando un Estado (“el Estado sucesor”) cuyo territorio formara parte, antes de la
independencia de ese Estado, del territorio de una Parte Contratante (“la Parte Contratante
predecesora”) haya depositado en poder del director general una declaracion de continuacion
gue tenga por efecto la aplicacion del Arreglo—el-Protocolo e-tante-eHArreglo-como-el-Protocole
por el Estado sucesor, todo registro internacional que estuviera en vigor en la Parte Contratante
predecesora en la fecha establecida en virtud del parrafo 2) producira sus efectos en el Estado
sucesor si se cumplen las condiciones siguientes

i) la presentacion a la Oficina Internacional, dentro de los seis meses
siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional haya dirigido a tal efecto un aviso al titular
del registro internacional de que se trate, de una peticién en el sentido de que ese registro
internacional siga teniendo efectos en el Estado sucesor, y

i) el pago a la Oficina Internacional, en ese mismo plazo, de una tasa de 41
francos suizos, que la Oficina Internacional girara a la Oficina del Estado sucesor, y de una tasa
de 23 francos suizos a favor de la Oficina Internacional.



MM/LD/WG/16/12 Prov.
Anexo |, pagina 47

2) Lafecha mencionada en el parrafo 1) sera la fecha notificada por el Estado sucesor
a la Oficina Internacional a los fines de la presente Regla, a condicién de que esa fecha no sea
anterior a la fecha de la independencia del Estado sucesor.

3) LaOficina Internacional, al recibir la peticién y las tasas mencionadas en el parrafo 1),
notificara a la Oficina del Estado sucesor y efectuaré la correspondiente inscripcion en el Registro
Internacional.

4)  En cuanto a un registro internacional respecto al cual la Oficina del Estado sucesor
haya recibido una notificacion en virtud del parrafo 3), esa Oficina sélo podra rechazar la
proteccion si el plazo aplicable mencionado en-el-Articule-5-2)-del-Arreglo-e-en el Articulo 5.2)a),
b) o c) del Protocolo no ha vencido en lo tocante a la extension territorial a la Parte Contratante
predecesoray si la Oficina Internacional recibe la notificacion de denegacion dentro de ese plazo.

5) Lapresente regla no sera aplicable a la Federacion de Rusia, ni a Estado alguno que
haya depositado en poder del director general una declaracion en la que afirme que continda
asumiendo la personalidad juridica de una Parte Contratante.

Regla 40
Entrada en vigor; Disposiciones transitorias

1) [Entrada en vigor] El presente Reglamento entrard en vigor el 1 de febrero
de 2020-de-abrilde-1996 y sustituird, a partir de esa fecha, al Reglamento Comun del Arreglo de
Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo,
vigente hasta el 31 de eneromarze de 20204996 (en lo sucesivo denominado “Reglamento

Comundel-Arreglo”).

2) [Disposiciones transitorias generales] a) No obstante lo dispuesto en el parrafo 1),

i) una solicitud internacional respecto a-de la cual la Oficina de origen haya
recibido,—e-estime-que-ha-recibide-en-virtud-de-la-Regla-11-1)a)o-¢); antes del 1 de febrero de
2020,de-abril-de-1996; la peticion de que se presente a la Oficina Internacional, se considerara
conforme con los requisitos exigibles a los efectos de lo dispuesto en la Regla 14 en la medida
en que cumpla los requisitos establecidos en el Reglamento Comun-detArregle;

ii) una desiqnacién posterior 0 unala peticién de inscripcién de—una

detewwa*—sea—antene#&l—l—deaw—de—wg& se estlmara en Ia medlda en que cumpla Ios
requisitos establecidos en el Reglamento Comundel-Arregle, conforme con los requisitos
exigibles a los fines de las fas ReglasReglas 5bis, 20bis.3), 24.87), e-en-debidaforma-alosfines

delaRegla-27, 27his o 27ter;

iii) una soI|C|tud |nternaC|onaI una designacion posterior o una pet|C|on de

inscripcion-de
del 1 de febrero de 20201—de&bM—de—}996 hayan SIdO objeto de una medlda de la Oficina
Internacional en aplicacion de las Reglas 11, 12, 13, 20bis.2), 24.5), 26-6-2% 0 27bis.3)a) del
Reglamento ComundelArregle; seguira siendo objeto de tramitacion por la Oficina Internacional
en virtud de esas Reglas; la fecha del registro internacional o de la inscripcion en el Registro
Internacional resultantes se regird por las Reglas 15, 20bis.3)b), 24.6), 27.1)b) v ¢c) 6220

27bis.4)b) del Reglamento Comundel-Arreglo;
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iv) una notificacion en virtud de los Articulos 4bis.2), 5.1) v 2), 5.6) 0 6.4) del
Protocolo o en virtud de las Reglas 21bis, 23 o 34.3)c) del Reglamento Comun enviadade
denegacién-o-una-netificacién-de-invalidacion-enviadas antes del 1 de febrero de 20201-de-abril
de—LQQ@—peMa—@#ema—de—una—Pa#e—Gen&ratan&e—de&gnada se consideraracensideraran, en la
medida en que mplaeumplan  los requisitos del Reglamento Comundel—Asreglo,
conformeseen#emes con los requisitos exigibles a los efectos de lo dispuesto en laslas
ReglasReglas 17.4) y5)6-entaRegla 19.2), 21.2), 21bis.4), 22.2), 23.2) 0 34.3)d):=

V) una comunicacién, declaracién o decisidn definitiva realizada en virtud de
las Reglas 16, 18bis, 18ter, 20, 20bis.5), 23bis 0 27.4) 0 5) del Reglamento Comun enviada a la
Oficina Internacional antes del 1 de febrero de 2020 se considerara, en la medida en que cumpla
los requisitos del Reglamento Comun, conforme con los requisitos exigibles a los efectos de lo
dispuesto en las Reglas 16.2), 18bis.2), 18ter.5), 20.3), 20bis.5)d), 23bis.3), 27.4)d) v e) 0 5.d)

ye).

b) A los fines de lo dispuesto en la Regla 34.7), las tasas validas en cualquier
fecha anterior al 1de febrero de 2020 de-abride-1996 seran las tasas prescritas en la
Regla 3234.1) del Reglamento Comundel-Arreglo.

¢) Una notificacion presentada en virtud de las Reglas 6.2)iii), 7.2), 17.5)d),
20bis.6) 0 34.3)a) del Reglamento Comun y enviada por la Oficina de una Parte Contratante a la
Oficina Internacional antes del 1 de febrero de 2020 sequira surtiendo efecto de conformidad con

las Reglas 6. 2)|||) 7 2) 17 5)d) 20b|s 6) 0 34. 3)a) Ne—ebstmq{e—le—dlspeeste—mq—la—Regla—}O%
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4)  [Disposiciones transitorias relativas a los idiomas] a) Continuaré aplicAndose la Regla 6
del Reglamento Comun, tal como estaba vigente antes del 1 de abril de 2004, a las solicitudes
internacionales presentadas antes de esa fecha y a las solicitudes internacionales regidas
exclusivamente por el Arreglo presentadas entre esa fecha y el 31 de agosto de 2008, inclusive,
conforme a la definicion de la Regla 1.viii) del Reglamento Comun, asi como a las comunicaciones
relativas a las mismas y a toda comunicacion, inscripcion en el Registro Internacional o publicacion
en la Gaceta relativas al registro internacional resultante, salvo que

i) elregistro internacional haya sido objeto de una designacion posterior en virtud
del Protocolo, de conformidad con la Regla 24.1)c) del Reglamento Comun, entre el 1 de abiril
de 2004 y el 31 de agosto de 2008; o

ii) el registro internacional sea objeto de una designacion posterior el 1de
septiembre de 2008 o después de esa fecha; y

i) la designacion posterior se inscriba en el Registro Internacional.

b)  Alos fines del presente parrafo, se considerara que una solicitud internacional ha
sido presentada en la fecha en que ha sido recibida o que, en virtud de la Regla 11.1)a) o ¢) del
Reglamento Comun, se considere que ha sido recibida por la Oficina de origen la peticion de
presentar la solicitud internacional a la Oficina Internacional, y se considerara que un registro
internacional es objeto de una designacion posterior en la fecha en que la designacion posterior haya
sido presentada a la Oficina Internacional, si es presentada directamente por el titular, o en la fecha
en gue la peticion de presentacion de la designacion posterior haya sido presentada en la Oficina de
la Parte Contratante del titular, si ha sido presentada a través de eésta.

5)  [Suprimido]

6) [Incompatibilidad con la legislacion nacional] Si, en la fecha de entrada en vigor de la
presente Regla o en la fecha en la que una Parte Contratante pasa a estar obligada por el Arregle
o—el-Protocolo, el parrafo 1) de la Regla 27bis o el péarrafo 2)a) de la Regla 27ter no fuesen
compatibles con la legislacion nacional de esa Parte Contratante, el parrafo o los péarrafos en
cuestidn, segun el caso, no se aplicaran respecto de esa Parte Contratante mientras sigan siendo
incompatibles con esa legislacion, siempre y cuando dicha Parte Contratante notifique en
consecuencia a la Oficina Internacional antes de la fecha de entrada en vigor de la presente
Regla o la fecha en que dicha Parte Contratante pase a estar obligada por e-Arreglo—o—el
Protocolo. Esa notificacion podra ser retirada en cualquier momento.

Regla 41
Instrucciones Administrativas

1) [Establecimiento de Instrucciones Administrativas; cuestiones regidas por eéstas] a)
El director general establecerd las Instrucciones Administrativas. El director general podra
modificarlas. Antes de establecer o de modificar las Instrucciones Administrativas, el director
general consultara a las Oficinas que tengan un interés directo en las Instrucciones
Administrativas propuestas o en su modificacion propuesta.
b) Las instrucciones Administrativas se referiran a cuestiones respecto de las
cuales el presente Reglamento haga expresamente referencia a esas Instrucciones y a detalles
relativos a la aplicacion del presente Reglamento.

2)  [Control por la Asamblea] La Asamblea podra invitar al director general a modificar
cualquier disposicion de las Instrucciones Administrativas y el director general procedera en
consecuencia.
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3) [Publicacion y fecha efectiva] a) Las Instrucciones Administrativas y cualquier
modificacion de las mismas deberan publicarse en la Gaceta.
b) En cada publicacion se especificara la fecha en que las disposiciones
publicadas se haréan efectivas. Las fechas podran ser diferentes segun las distintas disposiciones,
siempre que no se declare efectiva ninguna disposicidn antes de su publicacion en la Gaceta.

4)  [Conflicto con-el-Arregle; el Protocolo o el presente Reglamento] En caso de conflicto
entre, por una parte, cualquier disposicion de las Instrucciones Administrativas y, por otra,
cualquier disposicion del Arregle—el-Protocolo o el presente Reglamento, prevaleceran estos
altimos.

[Sigue el Anexo ]
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TABLA DE TASAS
TABLA DE TASAS

(en vigor el 1-dejulio2017 1 de febrero de 2020)

Francos suizos

1. - Solicitudes—internacionales—regidas—exclusivamente—por—el

2.  Solicitudes internacionalesregidas-exclusivamente porel-Protocole

Deberan abonarse las siguientes tasas para un periodo de 10 afios:
2.1 Tasa basica (Articulo 8.2)i) del Protocolo)”

2.1.1 cuando no se presente ninguna reproduccion de la marca en
color 653

2.1.2 cuando se presente alguna reproduccion de la marca en color 903

2.2 Tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios que
exceda la tercera {Articulo-8-2)i—del—Protocolo), excepto si
Unicamente se designan Partes Contratantes respecto de las
cuales se deban pagar tasas individuales (véase el punto 2.4, infra)
(véase-el-Articulo 8.2)ii) v.7)a)i) del Protocolo) 100

*

Para las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes cuyo pais de origen sea un Pais Menos
Adelantado de conformidad con la lista establecida por las Naciones Unidas, la tasa béasica se reduce al 10% del
importe prescrito (en cifras redondeadas a la unidad mas cercana). En dicho caso, la tasa béasica ascendera a 65
francos suizos (cuando no se presente ninguna reproduccion de la marca en color) o a 90 francos suizos (cuando se
presente alguna reproduccion de la marca en color).
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Francos suizos

2.3 Complemento de tasa por la-desigracién-de-cada Parte Contratante
designada—(Articule-8-2)iii—del—Protocele), excepto si la Parte
Contratante designada es una Parte Contratante respecto de la cual
se deba pagar una tasa individual (véase el punto 2.4 infra) (véase
el-Articulo 8.2)iil) v 7)a)ii) del Protocolo) 100

2.4 Tasa individual por la—designacion—de—cada Parte Contratante
designada respecto de la cual se debe pagar una tasa individual (en
lugar de un complemento de tasa), {(vease—el-Articulo-8-FAa)del
Protocele)-excepto cuando la Parte Contratante designada vy la
Parte Contratante de la Oficina _de origen seansea un
EstadosEstade obligadosebligade {también} por el Arreglo, en cuyo
- yla-Oficina-de-origen-seala-Oficina-de-un-Estado-obligade

{tambien)por-el-Arreglo-{respecto-de—esaPare Contratante, se

debera pagar un complemento de tasa respecto de esa Parte

Contratante designada (Articulos 8.7)a) y 9sexies.1)b) del

Protocolo): la cuantia de la tasa individual es determinada por cada

Parte Contratante interesada

3. - Solicitudes-internacionalesregidas-tanto-porel-Acuerdo-comeo
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Francos suizos
Irregularidades respecto a la clasificacion de los productos y servicios
Se abonaran las tasas siguientes (Regla 12.1)b)):

4.1 Cuando los productos y servicios no estén agrupados en clases 77 mas 4
por cada

término que

exceda 20

4.2 Cuando la clasificacion de uno o mas términos, tal como figura
en la solicitud, sea incorrecta 20 més 4
por cada
término clasificado
incorrectamente

gqueda entendido que, cuando la cuantia total adeudada en virtud de
este punto respecto a una solicitud internacional sea inferior a
150 francos suizos, no debera pagarse tasa alguna.

Designacion posterior al registro internacional

Se deberan pagar las siguientes tasas, correspondientes al periodo
comprendido entre la fecha en que surta efecto la designacion y el
vencimiento del periodo de vigencia del registro internacional
(Articulo 3ter.2) del Protocolo):

5.1 Tasa basica 300

5.2 Complemento de tasa para cada Parte Contratante designada
indicada en la misma peticion y respecto de la cual no se deba pagar
una tasa individual (véase el punto 5.3, infra) 100

5.3 Tasa individual por la—designhacion—de—cada Parte Contratante
designada respecto de la cual se deba pagar una tasa individual (en

lugar de un complemento de tasa), {(vease—el-Articulo-8-FAa)del
Protocele) excepto cuando la Parte Contratante designada vy la Parte

Contratante del titular seansea #r-EstadosEstade obligadosebligade

(tamblen} por eI Arreglo en cuvo caso—y—la—@ﬁema—de—la—Paﬁe

per—el—AFFegle se debera pagar un complemento de tasa (respecto de

esa Parte Contratante designada se-debera-pagarun-complemento-de
tasa) (Articulos 8.7)a) v 9sexies.1)b) del Protocolo): la cuantia de la

tasa individual es determinada por cada Parte Contratante interesada.
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Renovacion

Se abonaran las siguientes tasas, correspondientes a un periodo de 10
afios_(Articulo 7.1) del Protocolo):

6.1

6.2

6.3

6.4

Tasa basica

Tasa suplementaria, excepto si la renovacion se efectia sélo para
Partes Contratantes designadas respecto de las cuales se deban
pagar tasas individuales (véase el punto 6.4, infra)

Complemento de tasa para cada Parte Contratante designada
respecto de la cual no se deba pagar una tasa individual (véase el
punto 6.4, infra)

Tasa individual por la—desighacion—de—cada Parte Contratante
designada respecto de la cual se deba pagar una tasa individual (en

lugar de un complemento de tasa)—{vease—el-Articulo-8-Aa)—del
Pretoceloe) excepto cuando la Parte Contratante designada vy la Parte
Contratante del titular seansea #r-EstadosEstade obligadosebligade

(tamblen) por eI Arreglo %&m@w&demlaﬁt&@enm%am&del—u&#ar

7

......... 6_en cuyo
caso, se debera pagar un complemento de tasa (respecto de esa Parte

Contratante se-debera-pagarun-complemento-detasa(Articulos 8.7)a)

v 9sexies.1)b) del Protocolo): la cuantia de la tasa es determinada por
cada Parte Contratante interesada

6.5 Sobretasa por la utilizaciéon del plazo de gracia

(Articulo 7.4) del Protocolo)

Francos suizos

653

100

100

50% de la cuantia
de la tasa
requerida en virtud
del punto 6.1
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Otras inscripciones_(Articulo 9ter del Protocolo)

7.1 Transmision total de un registro internacional

7.2 Transmision parcial (para algunos de los productos y servicios o para
algunas de las Partes Contratantes) de un registro internacional

7.3 Limitacion solicitada por el titular con posterioridad al registro
internacional, a condicion de que, si la limitacién afecta a mas de una
Parte Contratante, sea la misma para todas ellas

7.4 Cambio en el nombre o en la direccién del titular o, cuando el titular
sea una persona juridica, introduccién o cambio de las indicaciones
relativas a la naturaleza juridica del titular y al Estado y, en su caso,
la unidad territorial dentro de ese Estado al amparo de cuya
legislacion se haya constituido dicha persona juridica, de uno o0 mas
registros internacionales respecto de los que se solicite la misma
inscripcion o cambio en el mismo formulario

7.5 Inscripcion de una licencia relativa a un registro internacional o
modificacion de la inscripcion de una licencia.

7.6 Peticion de continuacion de la tramitacion en virtud de la Regla 5bis.1)

7.7 Divisién de un registro internacional

Francos suizos

177

177

177

150

177

200

177
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Francos suizos

Informacion relativa a los registros internacionales (Articulo 5Ster del Protocolo)

8.1

8.2

8.3

8.4

Elaboracién de un resumen analitico certificado, extraido del Registro
Internacional, consistente en un andlisis de la situacién de un registro
internacional (extracto certificado detallado),

hasta tres paginas

por cada pagina que exceda de la tercera

Elaboracibn de un extracto certificado, extraido del Registro
Internacional, consistente en una copia de todas las publicaciones y

de todas las notificaciones de denegacién que tengan relacién con un
registro internacional (extracto certificado sencillo),

hasta tres paginas

por cada pagina que exceda de la tercera

Una atestacion o una sola informacion por escrito,
para un solo registro internacional

para cada uno de los registros internacionales adicionales, si se
solicita la misma informacion en la misma peticién

Reimpresioén o fotocopia de la publicacién de un registro
internacional, por pagina

Servicios especiales

La Oficina Internacional estara autorizada a cobrar una tasa, cuya cuantia
fijara ella misma, por las operaciones que deban efectuarse con caracter
urgente, asi como por servicios no previstos en la presente Tabla de tasas.

[Sigue el Anexo Il1]

155

10

77

77

10
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OMPI | WIPO
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INTELLECTUELLE ORGANIZATION

MM/LD/WG/16/INF/1
ORIGINAL : FRANCAIS / ENGLISH
DATE : 6 JUILLET 2018/ JULY 6, 2018

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

Seizieme session
Geneve, 2 — 6 juillet 2018

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

Sixteenth Session
Geneva, July 2 to 6, 2018

LISTE DES PARTICIPANTS
LIST OF PARTICIPANTS

établie par le Secrétariat
prepared by the Secretariat



MM/LD/WG/16/12 Prov.
Anexo lll, pagina 2

I MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms francais des membres/in the alphabetical order of the
names in French of the members)

ALGERIE/ALGERIA

Fayssal ALLEK (M.), 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

Jan POEPPEL (Mr.), Counsellor, Intellectual Property and WIPO Matters, Permanent Mission,
Geneva

ANTIGUA-ET-BARBUDA/ANTIGUA AND BARBUDA

Onixcia JOSEPH (Ms.), Executive Officer, Antigua and Barbuda Intellectual Property and
Commerce Office (ABIPCO), Antigua

ARMENIE/ARMENIA

Ara ABGARYAN (Mr.), Head of State Registers Department, Intellectual Property Agency,
Ministry of Economic Development and Investments of the Republic of Armenia, Yerevan

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Sidney GRAY (Mr.), Assistant General Manager, Trade Marks and Designs, IP Australia,
Department of Industry, Innovation and Science, Canberra

Dustyn TAYLOR (Mr.), Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia,
Department of Industry, Innovation and Science, Canberra

AUTRICHE/AUSTRIA

Robert ULLRICH (Mr.), Head, Legal Department International Trademarks, The Austrian Patent
Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Vienna

Young-Su KIM (Mr.), Legal Advisor, Legal Department, 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
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CHINE/CHINA

XIA Qing (Ms.), Deputy Director General, China Trade Mark Office (CTMO), State Intellectual
Property Office of the People’s Republic of China (SIPO), Beijing

ZHANG Zhanchao (Mr.), Deputy Division Director, International Cooperation Department, State
Intellectual Property Office of the People’s Republic of China (SIPO), Beijing

COLOMBIE/COLOMBIA

Catalina CARRILLO RAMIREZ (Sra.), Professional Universitario, Superintendencia de Industria
y Comercio (SIC), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Bogota D.C.

CROATIE/CROATIA

Dugan VOJNOVIC (Mr.), Trademark Examiner, Trademarks and Industrial Designs Department,
State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia (SIPO), Zagreb

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

Anja M. B. HORNECKER (Ms.), Head of Department, Trademarks and Designs, Danish Patent
and Trademark Office, Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup

Christian HELTOE (Mr.), Legal Expert, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of
Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup

ESPAGNE/SPAIN

Juan UCEDA REQUENA (Sr.), Técnico Superior, Ministerio de Energia, Turismo y Agenda
Digital, Madrid

ESTONIE/ESTONIA

Janika KRUUS (Ms.), Chief Examiner, Trademark 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

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

Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC
OF MACEDONIA

Goran GERASIMOVSKI (Mr.), Deputy Director, State Office of Industrial Property (SOIP),
Skopje

Dalila JARMOVA (Ms.), Head of Section, Trademark, Industrial Design and Geographical
Indication Department, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje

FEDERATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Nikita ZHUKOV (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Larisa BORODAY (Ms.), Head of Division, Federal Institute of Industrial Property (FIPS),
Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

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

Maria RYAZANOVA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

FINLANDE/FINLAND

Pirjo ARO-HELANDER (Ms.), Head of Division, Trademarks and Designs, Patents and
Trademarks, Finnish Patent and Registration Office, Helsinki
FRANCE

Mathilde JUNAGADE (Mme), responsable, Pole international, Institut national de la propriété
industrielle (INPI), Courbevoie

Anne-Sophie COEUR-QUETIN (Mme), juriste spécialisée en examen de marques et chargée de
mission affaires internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie
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GEORGIE/GEORGIA

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

Temuri PIPIA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

GHANA

Cynthia ATTUQUAYEFIO (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

GRECE/GREECE

Dimitrios GIAGTZIDIS (Mr.), Trademarks Examiner, Directorate of Trademarks, Economy and
Development, Athens

Eleni KATSOULA (Ms.), Trademarks Examiner, Directorate of Trademarks, Ministry of Economy
and Development, Athens

HONGRIE/HUNGARY

Katalin LADANYI (Ms.), International Trademark Examiner, International Trademark Section,
Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

INDE/INDIA

Animesh CHOUDHURY (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

INDONESIE/INDONESIA

Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D")/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Reza DEHGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ISRAEL/ISRAEL

Anat LEVY (Ms.), Director, Trademark Department, Israel Patent Office (ILPO), Ministry of
Justice, Jerusalem

Merav BARON (Ms.), Senior Trademark Examiner, Israel Patent Office (ILPO), Ministry of
Justice, Jerusalem
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ITALIE/ITALY
Renata CERENZA (Ms.), Expert, Trademarks Department, Italian Patent and Trademark Office
(UIBM), Directorate General of Combating Counterfeiting, Ministry of Economic Development,

Rome

Luigi BOGGIAN (Mr.), Intern, Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN

Masatoshi OTSUKA (Mr.), Deputy Director, Trademark Policy Planning Office, Japan Patent
Office (JPO), 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), Tokyo

KENYA
Geoffrey Muchai RAMBA (Mr.), Assistant Manager, Trademarks, Kenya Industrial Property

Institute (KIPI), Nairobi

LITUANIE/LITHUANIA

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

MAROC/MOROCCO

Naima BENHARBIT EL ALAMI (Mme), cheffe, Secteur du commerce et des services,
Casablanca

MEXIQUE/MEXICO

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

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

MOZAMBIQUE

Emidio RAFAEL (Mr.), Legal Advisor and Focal Person for the Madrid System, Industrial
Property Institute (IPI), Ministry of Industry and Commerce, Maputo



MM/LD/WG/16/12 Prov.
Anexo lll, pagina 7

NORVEGE/NORWAY

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

Ingeborg Aime RASBERG (Ms.), Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department,
Norwegian Industrial Property Office (Patentstyret), Oslo

NOUVELLE-ZELANDE/NEW ZEALAND

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

Rebecca JAMES (Ms.), Trade Marks Examination Lead, Intellectual Property Office of New
Zealand (IPONZ), Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington

OMAN

Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

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

Issoufou KABORE (Mr.), Director, Direction of Trademarks and Other Distinctive Signs,
Yaoundé

OUZBEKISTAN/UZBEKISTAN

Fakhriddin NABIEV (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

POLOGNE/POLAND

Elzbieta BLACH (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

PORTUGAL

Rui SOLNADO DA CRUZ (Mr.), Jurist, Legal Affairs Department, Portuguese Institute of
Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon

Ana Cristina FERNANDES DOS SANTOS (Ms.), Trademark Examiner, Trademarks, Designs
and Models Department, Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice,
Lisbon

Jodo PINA DE MORAIS (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC

Mohamadia ALNASAN (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

REPUBLIQUE DE COREE/REPUBLIC OF KOREA

SONG Kijoong (Mr.), Deputy Director, Trademark Division, Korean Intellectual Property Office
(KIPO), Daejoen

KIM Chong Gu (Mr.), Deputy Director, International Application Division, Information and
Customer Service Bureau, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

REPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Natalia MOGOL (Ms.), Deputy Head, Trademark and Industrial Design, State Agency on
Intellectual Property, Chisinau

REPUBLIQUE TCHEQUE/CZECH REPUBLIC

Zlatuse BRAUNSTEINOVA (Mme), examinatrice, Département des marques internationales,
Office de la propriété industrielle, Prague

ROUMANIE/ROMANIA

Gratiela COSTACHE (Ms.), Head, Legal, International Cooperation and European Affairs
Division, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Andrew SADLER (Mr.), Head of International Policy, Intellectual Property Office, Newport

Sian SIMMONDS (Ms.), Head, Trade Marks Operation, Intellectual Property Office, 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

SLOVENIE/SLOVENIA

SaSa POLC (Ms.), Senior Trademark Examiner, Slovenian Intellectual Property Office, Ministry
of Economic Development and Technology, Ljubljana

Amalia KOCJAN (Ms.), Trademark Examiner, Slovenian Intellectual Property Office, Ministry of
Economic Development and Technology, Ljubljana
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SOUDAN/SUDAN

Adil Khalid Hassan HILAL (Mr.), Registrar General, Registrar General of Intellectual Property
Department, Khartoum

Osman Hassan Mohamed HASSAN (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

SUEDE/SWEDEN

Kristian BLOCKENS (Mr.), Legal Officer, Design and Trademark Department, Swedish Patent
and Registration Office, S6derhamn

Johan NORDLUND (Mr.), Legal Officer, Design and Trademark Department, Swedish Patent
and Registration Office, S6derhamn

SUISSE/SWITZERLAND

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

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

THAILANDE/THAILAND

Khachaphorn THIENGTRAKUL (Mr.), Head, Madrid Receiving Office, Department of Intellectual
Property (DIP), Ministry of Commerce, Bangkok

TURQUIE/TURKEY

Mustafa Kubilay GUZEL (Mr.), Head, Trademark Department, Turkish Patent and Trademark
Office (TURKPATENT), Ankara

Mustafa IMAMOGLU (Mr.), Industrial Property Expert, Trademark Department, Turkish Patent
and Trademark Office (TURKPATENT), Ankara

UNION EUROPEENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EUV)

Oscar MONDEJAR (Mr.), Head Legal Practice Service, Legal Practice Service, European Union
Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante

Susana PALMERO (Ms.), Litigation Officer, Litigation Practice, European Union Intellectual
Property Office (EUIPO), Alicante

Myriam TABURIAUX (Ms.), Team Leader, Operations Department, European Union Intellectual
Property Office (EUIPO), Alicante

ZIMBABWE

Vimbai Alice CHIKOMBA (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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. OBSERVATEURS/OBSERVERS

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Shayea Ali A AL SHAYEA (Mr.), Advisor, Saudi Patent Office, King Abdullaziz City for Science
and Technology (KACST), Riyadh

ARGENTINE/ARGENTINA

Maria Inés RODRIGUEZ (Sra.), Ministra, Mision Permanente, Ginebra

BANGLADESH

Mohammad Sanowar HOSSAIN (Mr.), Registrar (Additional Secretary), Department of Patents,
Designs and Trademarks (DPDT), Ministry of Industries, Dhaka

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

EMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES

Fatima AL HOSANI (Ms.), Director, Trademarks Department, Intellectual Property Sector,
Ministry of Economy, Abu Dhabi

Abdelsalam AL ALI (Mr.), Director, Representative, Office of the United Arab Emirates to the
World Trade Organization (WTO), Geneva

Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Office of the United Arab
Emirates to the World Trade Organization (WTQO), Geneva

JORDANIE/JORDAN

Zain AL AWAMLEH (Ms.), Director, Industrial Property Protection Directorate, Ministry of
Industry, Trade and Supply, Amman

KOWEIT/KUWAIT

Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva
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MALAWI

Ada KASOPA (Ms.), Chief Assistant Registrar General, Department of the Registrar General,
Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Lilongwe

MALTE/MALTA

Nicoleta CROITORU-BANTEA (Ms.), Political Officer, Permanent Mission, Geneva

NIGERIA/NIGERIA

Benaoyagha OKOYEN (Mr.), Minister, Permanent Mission, Geneva

Raymond EDET (Mr.), Legal and Treaties Division, Ministry of Foreign Affairs of the Federal
Republic of Nigeria, Abuja

Taiwo OSUNNAIYE (Mr.), Observer, Ministry of Foreign Affairs, Abuja

PAKISTAN

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

Zunaira Latif BHATTI (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

SEYCHELLES

Cheryl DINE (Ms.), Trade Officer, Trade Department, Ministry of Finance, Trade and Economic
Planning, Victoria

SRI LANKA

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

TRINITE-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

Makeda ANTOINE-CAMBRIDGE (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent
Mission, Geneva

Ornal BARMAN (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
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.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

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

Camille JANSSEN (Mr.), Staff Lawyer, Legal Affairs Department, Benelux Office for the
Intellectual Property (BOIP), The Hague

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE

ORGANIZATION (WTQO)

Jorge GUTIERREZ (Mr.), Young Professional, Intellectual Property, Government Procurement
and Competition Division, Geneva

IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual
Property Law Association (AIPLA)
Alan DATRI (Mr.), Chair, Trademark Treaties and International Law Committee, Memphis

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

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

Association francaise des praticiens du droit des margues et des modéeles (APRAM)/Association
of Trade Mark and Design Law Practitioners (APRAM)
Emmanuel DE LA BROSSE (Mr.), Intellectual Property Counsel, Sergy

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

Fumie ENARI (Ms.), Member, Tokyo

Yoshiki TOYAMA (Mr.), Member, Tokyo

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)
Yoko SAKUMA (Ms.), Member, International Committee, Tokyo

Associat_i_on romande de propriété intellectuelle (AROPI)
Eric NOEL (M.), membre, Genéve

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

Chartered Institute of Trade Mark Attorneys (CITMA)
Rachel Dove WILKINSON-DUFFY (Ms.), Second Vice-President, London

International Trademark Association (INTA)
Bruno MACHADO (Mr.), Geneva Representative, Rolle
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Japan Intellectual Property Association (JIPA)
Toru SUGISAKI (Mr.), Vice-Chairperson, Trademark Committee, Tokyo
Hun HUANG (Ms.), Member, 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

Jessica LE GROS (Ms.), Vice-Chair, MARQUES International Trademark Law and Practice
Team, London

V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Steffen GAZLEY (M./Mr.) (Nouvelle-Zélande/New Zealand)
Vice-présidents/Vice-Chairs: Geoffrey Muchai RAMBA (M./Mr.) (Kenya)
Pedro Damian ALARCON ROMERO (M./Mr.) (Mexique/Mexico)

Secrétaire/Secretary: Debbie ROENNING (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO)

VI. SECRETARIAT DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

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

Marcus HOPPERGER (M./Mr.), directeur, Service d’enregistrement de Madrid, Secteur des
marques et des dessins et modéles/Director, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

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

Glenn MAC STRAVIC (M./Mr.), directeur, Division des systémes informatiques de Madrid,
Service d’enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modeéles/Director,
Madrid Information Systems Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

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

Maite ARAGONES LUMERAS (Mme/Ms.), Translator-Reviser, Asian Languages Section,
PCT Translation Division, PCT Services Department/Traductrice-réviseuse, Section des langues
asiatiques, Division de la traduction du PCT, Département des services du PCT
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Tetyana BADOUD (Mme/Ms.), juriste principale, Division juridique du systéme de Madrid,
Service d’enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modeles/Senior
Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Juan RODRIGUEZ (M./Mr.), juriste principal, Division juridique du systéme de Madrid, Service
d’enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modéles/Senior Legal
Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

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

Kazutaka SAWASATO (M./Mr.), juriste, Division juridique du systéme de Madrid, Service
d’enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modéles/Legal Officer,
Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Marie-Laure DOUAY (Mme/Ms.), juriste adjointe, Division juridique du systéme de Madrid,
Service d’enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modéles/Assistant
Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Aurea PLANA (Mme/Ms.), administratrice adjointe aux réclamations, Division juridique du
systeme de Madrid, Service d’enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des dessins et
modéles/Associate Complaints Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and
Designs Sector

[Fin del Anexo 11l y del documento]
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