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ANEXO: PROPUESTA DE LA DELEGACION DEL REINO UNIDO

RESUMEN

1. El documento de posicidon del Reino Unido es el resultado de los debates y las
sugerencias de mejora formuladas por las partes interesadas, y presenta propuestas
que podrian beneficiar a los usuarios del Sistema de Madrid, a la Oficina Internacional y
a las oficinas nacionales. La primera parte del documento se centra en las propuestas y
posibles modificaciones del Reglamento. La segunda parte abarca areas en las que
creemos que seria beneficioso seguir debatiendo, posiblemente en las mesas redondas
del Grupo de Trabajo del Sistema de Madrid.

ANTECEDENTES

2. Desde su introduccion, el Sistema de Madrid ha sido un gran éxito tanto para los
solicitantes como para las oficinas nacionales. Para los solicitantes, el Sistema de
Madrid ofrece una forma sencilla y eficaz de obtener registros de marcas en sus
mercados clave. En la actualidad, ofrece proteccion potencial en 131 territorios a través
de sus 115 miembros.

3. Enla 15.2 reunién del Grupo de Trabajo del Sistema de Madrid, el Reino Unido
presenté un documento con propuestas para mejorar el sistema en beneficio de sus
usuarios. El documento de posicion del Reino Unido era una continuacion del
documento sobre el futuro presentado por la Secretaria en la 14.2 reunién. El Reino
Unido acogi6 con satisfaccién este documento, ya que incluia propuestas con las que
podiamos estar de acuerdo.

4. La Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido y las partes interesadas del pais
valoran el Sistema de Madrid y creen que desempefia un papel importante en el apoyo
y fomento de la innovacién y el crecimiento economico. El Reino Unido sigue creyendo
gue una mayor armonizacion conducira a un sistema mas sencillo en el que los
usuarios tengan mas confianza. El Reino Unido también apoya firmemente la busqueda
de formas de mejorar aun mas el Sistema de Madrid.

DETALLES DE LA PROPUESTA

PARTE A: MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO

1) Procedimiento centralizado de sustitucion

5. El procedimiento de sustitucion actual exige que los titulares presenten solicitudes de
sustitucion ante las oficinas nacionales de cada pais designado. Los usuarios del
sistema en el Reino Unido consideran que este proceso es demasiado lento. Ademas,
se espera que las oficinas nacionales comprendan un proceso para el que podrian
recibir solo unas pocas solicitudes al afio. La Oficina de Propiedad Intelectual del Reino
Unido, a pesar de ser una oficina relativamente grande, solo recibio cinco solicitudes de
sustitucion entre 2013 y 2020. Entre 2021 y 2023 se recibieron 180 solicitudes de
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sustitucion debido a la salida del Reino Unido de la Union Europea.’ Desde enero

de 2024 hasta julio de 2025, se han recibido 91 peticiones de sustitucion. Esta cifra es
elevada debido a los cambios parciales de sustitucion que entraran en vigor en el Reino
Unido en octubre de 2024, asi como al gran numero de marcas de la Union Europea
similares a las nuestras que estan a punto de renovarse. Esperamos que estas cifras
vuelvan a los niveles anteriores a 2021 en su momento (una vez que se hayan
renovado las marcas). Somos conscientes de que hay oficinas que reciben pocas o
ninguna de estas peticiones al afo.

6. Una opcidn para agilizar este proceso seria pasar a un sistema de sustitucion
centralizado, de modo que se pueda presentar una unica peticion de sustitucion
directamente a la Oficina Internacional para su examen centralizado. La peticion de
sustitucién incluiria los detalles de todos los paises y enumeraria las clases de
productos y servicios de los registros nacionales que el titular desea sustituir por su
registro internacional. Esto aliviaria la carga de trabajo de las oficinas nacionales y
haria que el proceso de sustitucion fuera mas eficiente y rentable para los usuarios.
Para ello, seria necesario modificar el Reglamento del Sistema de Madrid, como se
propone a continuacion.

7. Proponemos modificar las Reglas 21.1) y 21.2) de la siguiente manera:

1)  [Peticion y-netificacién] Desde la fecha de la notificacion del registro
internacional o de la designacion posterior, segun proceda, el titular podra
presentar a la Oficina Internacional [en el formulario oficial pertinente] una
peticion de sustitucion de un registro nacional o reqgional por un reqistro
internacional. La peticion debera indicar las oficinas nacionales o regionales
pertinentes para dichos reqistros nacionales o regionales; elHitularpodra

i) el numero del registro internacional correspondiente,

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

iii)  la fecha y el numero del depdsito, la fecha y el numero del registro y,
en su caso, la fecha de prioridad del registro o los registros nacionales
o regionales que se hayan sustituido por el registro internacional.

" Desde el 1 de enero de 2021, los registros internacionales de marcas protegidas que designan a la Union Europea
ya no son validos en el Reino Unido. Para preservar los derechos de marca del titular, la Oficina de Pl cred una
marca comparable en el Reino Unido. Antes de la fecha de salida del Reino Unido de la Unién Europea, algunos
titulares de derechos con designaciones de la Unién Europea afiadieron el Reino Unido a su registro internacional
existente para garantizar la continuidad de la proteccion. Esto significaba que, una vez creada la marca comparable
en el Reino Unido, algunos titulares de derechos tenian varias marcas protegidas en ese pais. Proteccion de marcas
en la Unién Europea y marcas comparables en el Reino Unido: GOV.UK..



https://www.gov.uk/guidance/eu-trade-mark-protection-and-comparable-uk-trade-marks
https://www.gov.uk/guidance/eu-trade-mark-protection-and-comparable-uk-trade-marks
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Toda informacion relativa a otros derechos adquiridos en virtud de ese
registro o registros nacionales o regionales podra ser incluida también en la
notificacion.

2)  [Inscripcion y notificacion]

a) La Oficina Internacional anotara en el Reqistro Internacional que uno o
varios reqistros nacionales o regionales, sequn el caso, han sido
sustituidos por el reqistro internacional, inscribira en el Registro
Internacional las indicaciones notificadas en virtud del parrafo 1) e
informara de ello al titular.

aa) Cuando, en virtud del parrafo 1), la Oficina Internacional haya tomado
nota en el Registro Internacional de que uno o varios reqistros
nacionales o regionales, sequn corresponda, han sido sustituidos por el
reqistro internacional, la Oficina Internacional presentara una solicitud a
la oficina o oficinas pertinentes de las Partes Contratantes designadas,
sequn corresponda, para que dicha Oficina tome nota del reqistro
internacional de conformidad con el Articulo 4bis.2) del Protocolo.

b) Las indicaciones notificadas en virtud del parrafo 1) se inscribiran en la
fecha de recepcion por la Oficina Internacional de una peticion
netificacion que cumpla con los requisitos exigibles.

8. Proponemos modificar la Regla 21.3)c) de la siguiente manera:

3) ¢) Antes de tomar nota en el Reqistro Internacional de-tun-registro

internacional-en-su-Registro, la Oficina Internacional de-una-Parte
Contratante-desighada examinara la peticion mencionada en el

parrafo 1) para determinar si se han cumplido las condiciones
especificadas en el Articulo 4bis.1) del Protocolo.

9. Acogeriamos con agrado cualquier debate sobre esta propuesta, ya que
consideramos que mejoraria la eficiencia del sistema de sustitucidn al exigir
unicamente que un equipo central de la Oficina Internacional acumule conocimientos y
experiencia en este ambito, en lugar de las oficinas nacionales, que pueden pasar afios
sin recibir una sola peticion de sustitucion.

2) Permitir la renovacion “parcial”

10. El sistema de renovacién actual no permite la renovacion “parcial” de un registro
internacional. Si un titular tiene un registro internacional que contiene varias clases,
pero solo desea renovarlo para algunas y no para todas, no podra hacerlo. Del mismo
modo, si desea renovarla solo para algunos de los paises designados, tampoco podra
hacerlo. En su lugar, deben presentar el formulario MM7 antes de que venza el registro
internacional para eliminar cualquier clase o pais no deseado.

11. Los usuarios del sistema en el Reino Unido considerarian muy beneficioso que, en
el momento de la renovacion, el titular o su mandatario pudieran optar por renovar un
registro internacional unicamente para aquellos paises y clases para los que aun se
requiera proteccion.
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12. Permitir a los titulares renovar parcialmente los registros internacionales solo para
aquellos paises y clases de productos y servicios para los que aun se requiere
proteccion ahorraria tiempo y dinero a los solicitantes. Ya no tendrian que comprobar
los registros internacionales meses antes de las fechas de renovacion para eliminar
clases o paises designados no deseados, ni tendrian que pagar tasas de renovacion
por una proteccion que ya no necesitan.

13. Entendemos que, si bien el Articulo 7.2) del Protocolo de Madrid se introdujo para
impedir que los titulares afadieran paises o clases en el momento de la renovacion,
una consecuencia no deseada de esta disposicidn es que se impide a los titulares
suprimir clases. Aunque es posible eliminar un pais en la renovacién sin necesidad de
presentar una renuncia, ya que esto no se considera un cambio en el registro
internacional, no es posible eliminar clases no deseadas.

14. Para permitir la renovacion parcial, proponemos modificar la Regla 30.2) para que
diga lo siguiente:

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 acompanrara de
una declaracion del titular en el sentido de que la renovacién del
registro internacional no se debe inscribir en el Registro Internacional
respecto a esa Parte Contratante.

aa) Cuando el titular desee renovar el reqgistro internacional solo para
algunos de los productos y servicios inscritos en el Reqistro
Internacional, junto con el pago de las tasas correspondientes debera
presentar una declaracion en la que se indique que la renovacion del
reqistro internacional debe inscribirse en el Reqistro Internacional con
respecto a dichos productos y servicios.

b)  Cuando el titular desee renovar el registro internacional respecto a una
Parte Contratante designada, a pesar de que se haya inscrito una
declaracion 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 acompanara de una
declaracion del titular en el sentido de que la renovacion del registro
internacional debe inscribirse en el Registro Internacional en relacion
con esa Parte Contratante respecto a la totalidad de los productos y
servicios pertinentes.

c) El registro internacional no sera renovado en relacion con una Parte
Contratante designada respecto de 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



d)
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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
invalidacion de los efectos del registro internacional en esa Parte
Contratante o en relacién con los cuales se ha inscrito una limitacion en
virtud de la Regla 27.1)a).

[Suprimido]

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
Articulo 7.2) del Protocolo.

15. Proponemos modificar la Regla 31 de la siguiente manera:

1)

2)

3)

4)

5)

[Inscripcién 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 el Articulo 7.4) del Protocolo.

[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.

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

[Notificacién en caso de no renovacion]

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 notificara en
consecuencia al titular, al mandatario, si lo hubiere, y a la Oficina
de esa Parte Contratante.

[Notificacién en caso de renovacion respecto solo a alqunos productos
y servicios] Cuando se renueve un reqistro internacional respecto solo
a alqunos de los productos y servicios inscritos en el Reqistro
Internacional, la Oficina Internacional notificara al titular y, si lo hubiera,
al mandatario, asi como a las oficinas de todas las Partes Contratantes
designadas en el reqgistro internacional.
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16. Agradeceriamos que el Grupo de Trabajo debatiera esta propuesta y solicitamos a
la Oficina Internacional que estudie la viabilidad de permitir la “renovacion parcial” de
los registros internacionales y que presente un plan para introducirla en una futura
reunion.

PARTE B: TEMAS PARA DEBATE ADICIONAL

Los temas de esta seccion no cuentan con propuestas concretas en este momento.
No obstante, creemos que los temas podrian beneficiarse de un debate mas profundo.
Estos debates podrian celebrarse en el seno del Grupo de Trabajo o en las mesas
redondas, en las que las Partes Contratantes tendrian la oportunidad de compartir sus
propias experiencias.

3) Designaciones posteriores

17. Para ainadir una designacion posterior a un registro internacional, se debe incluir el
numero de dicho registro. Pueden transcurrir varios meses desde que se presenta una
solicitud ante la Oficina Internacional hasta que se le asigna un numero de registro
internacional y, actualmente, no es posible que los solicitantes presenten
designaciones posteriores durante este periodo. Los usuarios del sistema del Reino
Unido consideran un inconveniente que haya un periodo de tiempo considerable
durante el cual no puedan presentar designaciones posteriores.

18. Entendemos que los sistemas de la OMPI estan configurados actualmente para
solicitar el numero de registro internacional al realizar acciones relacionadas con una
designacion internacional y que seria necesario realizar un cambio informatico para
aceptar otro numero de referencia. También somos conscientes de que los recursos de
la OMPI se centran, con razon, en el nuevo e-Madrid y en la nueva plataforma
tecnoldgica. No se podrian realizar cambios informaticos de forma inmediata. Aun asi,
creemos que merece la pena debatir esta cuestion ahora para que, cuando haya
recursos, se puedan introducir los cambios necesarios.

19. La Oficina Internacional proporciona un numero de referencia unico antes de
asignar el numero de registro internacional. Cuando haya recursos informaticos
disponibles, los sistemas de la OMPI podrian reconfigurarse para aceptar tanto el
numero de registro internacional (si se ha asignado) como el numero de referencia
unico. Esto permitiria afiadir designaciones posteriores en ausencia del numero de
registro internacional.

20. Seria de nuestro agrado que se siguiera debatiendo esta propuesta para determinar
si otras Partes Contratantes se enfrentan al mismo problema y si podrian establecerse
otros procesos para acelerar la asignacién del numero de registro internacional.

4) Mejora de Madrid Monitor

21. Acogemos con satisfaccion los esfuerzos de la Oficina Internacional para crear y
mantener Madrid Monitor. Los usuarios del sistema en el Reino Unido han destacado
su utilidad, pero también han sugerido algunas mejoras.
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a) Claridad en la inscripcion en el Reqistro Internacional (Oficina Internacional o paises

designados).

22. Las Partes Contratantes y la Oficina Internacional seran conscientes de que la
informacion contenida en Madrid Monitor puede estar incompleta. Los usuarios del
sistema en el Reino Unido han sefialado que, en ocasiones, no tienen claro el alcance
final de la proteccidon concedida en algunas jurisdicciones. Esto se debe a que algunas
oficinas de PI consideran que la Oficina Internacional es el verdadero registro y, en
consecuencia, no conservan toda la informacion pertinente sobre la inscripcion
internacional en su registro nacional.

23. Las partes interesadas también han sefialado que, en algunos casos, Madrid
Monitor muestra que la informacién esta incompleta o no esta disponible. En la pestafa
“Estado de la designacion” de Madrid Monitor pueden aparecer varios valores en la
columna Estado, por ejemplo: “Proteccion concedida”, “En examen”, “Denegada
provisionalmente” o “Compleja”. Las partes interesadas han indicado que, cuando el
Registro Internacional muestra el estado Compleja, no proporciona informacién

completa, por lo que resulta inutil.

24. Seria conveniente aclarar si la Oficina Internacional se considera el registro
auténtico o si el registro es la oficina de propiedad intelectual del pais designado.
Ademas, consideramos que seria beneficioso estudiar si la Oficina Internacional y la
oficina nacional deberian disponer de la misma informacién o de informacion similar
sobre el registro internacional, con fines de coherencia.

b) Enlace a la marca o marcas de base en Madrid Monitor

25. Actualmente, no existe ningun vinculo entre Madrid Monitor y la marca de base. Los
usuarios del sistema del Reino Unido considerarian beneficioso disponer de un enlace
desde Madrid Monitor a la marca de base de la base de datos de la oficina de origen.
Esto permitiria a los usuarios ver el estado de la marca base. En muchos casos, las
bases de datos nacionales contienen mas informacion que el Sistema de Madrid, por lo
que vincularlas con este seria una forma rapida y sencilla de acceder a dicha
informacion.

26. Las oficinas de las Partes Contratantes disponen de diversos medios para mostrar
la informacién, lo que puede dificultar la navegacién a quienes no estan familiarizados
con ellos. Cuando los usuarios no estén familiarizados con la forma de acceder o
realizar busquedas en determinadas bases de datos nacionales, un enlace desde el
Sistema de Madrid les permitiria acceder de manera sencilla y eficiente a las entradas
de la base de datos correspondientes a su registro internacional.

27. Somos conscientes de que esta peticién puede requerir cambios informaticos, por
lo que sugerimos que la Oficina Internacional estudie su viabilidad y las posibles
repercusiones economicas. Animamos a las Partes Contratantes a que se aseguren de
gue sus bases de datos sean facilmente accesibles y navegables para todos los
usuarios del Sistema de Madrid, y estariamos encantados de participar en un debate
sobre esta propuesta para conocer las experiencias de otras Partes Contratantes y
usuarios del Sistema.
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c) Actualizar Madrid Monitor para que refleje con precision el estado en tiempo real del
Reqistro Internacional en cada pais designado

28. Las partes interesadas nos han dicho que el problema de que Madrid Monitor no
esté actualizado esta relacionado con la falta de un registro claro. El estado de un
registro internacional en Madrid Monitor puede diferir del estado del registro
internacional en la oficina nacional. Las partes interesadas desean que Madrid Monitor
se actualice de forma coherente para reflejar el estado, en tiempo real, de un registro
internacional en cada pais designado.

29. Nos gustaria que la Oficina Internacional confirmara si existen restricciones
respecto a la frecuencia de actualizacién de Madrid Monitor y si es posible actualizarlo
con mas frecuencia. También nos gustaria saber con qué frecuencia otras Partes
Contratantes transmiten a la Oficina Internacional informacion sobre registros
internacionales.

5) Mejoras en la puntualidad

30. En el documento MM/LD/WG/14/4, presentado en la decimocuarta reunion del
Grupo de Trabajo del Sistema de Madrid en 2016, se formularon dos propuestas que el
Reino Unido considera que merece la pena volver a examinar.

a) Mejorar la puntualidad de la comunicacion mediante la “Carta de compromiso del
Sistema de Madrid”.

31. La primera propuesta examinada en la decimocuarta reunién del Grupo de Trabajo
del Sistema de Madrid fue la de una “Carta de compromiso del Sistema de Madrid”.
Esta carta obligaria a las Partes Contratantes a cumplir determinadas normas de
servicio, incluidas las relativas a los plazos de tramitacion. Agradecemos a la Oficina
Internacional que haya incluido esta propuesta en el documento. Se debati6 largamente
sobre muchas de las propuestas contenidas en el documento MM/LD/WG/14/4, pero
esta propuesta solo se discutié de forma limitada. El Reino Unido considera que
merece la pena volver a examinar esta propuesta. Los usuarios del sistema del Reino
Unido han expresado su preocupacién porque las oficinas nacionales no siempre
notifican a la Oficina Internacional cuando la marca de base ha caducado por no
haberse renovado, por renuncia o por anulacion. En consecuencia, la informacion del
registro internacional en Madrid Monitor no siempre es exacta.

32. Por tanto, proponemos que el Grupo de Trabajo vuelva a examinar la propuesta de
“Carta de compromiso del Sistema de Madrid”, que figura en el documento
MM/LD/WG/14/4. Esta carta podria suponer un paso adelante para que las oficinas
nacionales se comprometan a proporcionar a la Oficina Internacional la informacién
pertinente sobre la marca de base en un plazo razonable (por ejemplo, de 30 dias), de
modo que Madrid Monitor proporcione informacion precisa sobre la situacion del
registro internacional, en beneficio de los usuarios del sistema.



https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_ld_wg_14/mm_ld_wg_14_4.pdf
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b) Acelerar los plazos para nuevas presentaciones, inscripciones de acciones, etc.

33. La segunda propuesta examinada en la decimocuarta reunién del Grupo de Trabajo
del Sistema de Madrid fue la de tramitar las solicitudes por via rapida. La puntualidad
es fundamental para los solicitantes a la hora de garantizar sus derechos. Las
solicitudes presentadas a través del Sistema de Madrid deben superar un tramite
adicional de examen preliminar en la Oficina Internacional antes de ser remitidas a las
oficinas nacionales para su examen completo. Es importante que este paso se
complete rapidamente para que la via del Sistema de Madrid siga siendo una opcion
atractiva para los solicitantes.

34. Entendemos que algunas oficinas ofrecen servicios para solicitudes nacionales que
cumplen ciertos criterios que ayudan a acelerar el procesamiento. Seria beneficioso
que estas oficinas compartieran sus mejores practicas con el Grupo de Trabajo para
determinar cuales podrian aplicarse con el fin de agilizar las solicitudes internacionales.

CONCLUSIONES

El Reino Unido desea agradecer a la Oficina Internacional sus continuos esfuerzos para
que el Sistema de Madrid sea un éxito. EI Reino Unido espera con interés debatir con la
Oficina Internacional, las Partes Contratantes, otros Estados miembros de la OMPI y
usuarios del Sistema la forma de mejorar aun mas el Sistema de Madrid. El presente
documento expone algunas propuestas y nuestras reflexiones preliminares al respecto,
pero el Reino Unido, por supuesto, esta abierto a debatir otras opciones y prioridades.

[Fin del Anexo y del documento]
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