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INFORME

adoptado por el Grupo de Trabajo

1. El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Juridico del Sistema de Madrid para el Registro
Internacional de Marcas (en adelante denominado “el Grupo de Trabajo”) se reunié en Ginebra
del 13 al 17 de junio de 2016.

2. Estuvieron representadas en la reunion las siguientes Partes Contratantes de la Union de
Madrid: Albania, Alemania, Antigua y Barbuda, Argelia, Australia, Austria, Belaris, Camboya,
China, Colombia, Cuba, Dinamarca, Espafia, Estados Unidos de América, Estonia,

ex Republica Yugoslava de Macedonia, Federaciéon de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia,
Ghana, Grecia, Hungria, India, Israel, Italia, Japon, Kenya, Letonia, Lituania, Madagascar,
Marruecos, México, Montenegro, Mozambique, Noruega, Nueva Zelandia, Organizacion
Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Checa,
Republica de Corea, Republica de Moldova, Republica Democrética Popular Lao, Rumania,
Serbia, Singapur, Suecia, Suiza, Tayikistan, Ucrania, Unién Europea (EU), Viet Nam (54).

3. Estuvieron representados en calidad de observadores los siguientes Estados: Brasil,
Canada, El Salvador, Honduras, Indonesia, Jordania, Kuwait, Malasia, Malta, Tailandia (10).

4. Participaron en la reunién, en calidad de observadores, los representantes de las
siguientes organizaciones intergubernamentales internacionales: Comision Econdémica
Eurasiatica, Organizacién de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), Organizacion Mundial
del Comercio (OMC) (3).
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5. Participaron en la reunién, en calidad de observadores, los representantes de las
siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociacion de Marcas de las
Comunidades Europeas (ECTA), Asociacion Francesa de Profesionales del Derecho de Marcas
y Modelos (APRAM), Asociacion Internacional de Marcas (INTA), Asociacion Internacional para
la Proteccion de la Propiedad Intelectual (AIPPI), Association romande de propriété
intellectuelle (AROPI), Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI),
European Law Students' Association (ELSA International), Japan Intellectual Property
Association (JIPA), Japan Patent Attorneys Assaociation (JPAA), Japan Trademark

Association (JTA), MARQUES — Asociacion de Titulares Europeos de Marcas (11).

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

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DIA: APERTURA DE LA REUNION

7. La Directora General Adjunta encargada del Sector de Marcas y Disefios de la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) inaugurdé la reunion y dio la
bienvenida a los participantes.

8. La Directora General Adjunta afirmé que, desde la reunién anterior del Grupo de Trabajo,
la Republica Democratica Popular Lao se uni6 al Sistema de Madrid para el Registro
Internacional de Marcas (en lo sucesivo, “el Sistema de Madrid”) y que se espera que a finales
de afio lo hagan otros tres o cinco nuevos miembros; a saber: Brunei Darussalam, Indonesia,
Malasia, Tailandia, y Trinidad y Tabago. Informd, asimismo, que, si bien en 2015 las solicitudes
aumentaron el 2,9%, cabe esperar cifras alin mejores en 2016, dado que el aumento puede
oscilar del 7% al 8%.

9. La Directora General Adjunta subray6 que, en 2016, el Sistema de Madrid cumple

125 afios y que 2016 también sefiala el vigésimo aniversario de la entrada en vigor del
Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo
sucesivo, respectivamente, “el Protocolo” y “el Arreglo”). Destacé, asimismo, que, con la
adhesion de Argelia al Protocolo, el Sistema de Madrid es, en los hechos, un sistema de
tratado Unico y que eso sienta las bases para proseguir el perfeccionamiento del sistema.

10. La Directora General Adjunta apunté que la puesta en servicio del nuevo Sistema de
Informacion de los Registros Internacionales — Madrid (MIRIS) suscita problemas, pues afecta a
la actividad del Registro Internacional, lo cual, a su vez, repercute en las Oficinas nacionales.
La Directora General Adjunta anunci6 que la Oficina Internacional hace todo lo posible para
estabilizar el sistema, restablecer la actividad normal e, incluso, mejorarla.

11. La Directora General Adjunta sefial6 que la Mesa Redonda del Grupo de Trabajo del
Sistema de Madrid brindara a la Oficina Internacional la oportunidad de recabar la opinién de
los participantes acerca de varios asuntos concernientes a la evolucién del Sistema de Madrid
en el interés de las Oficinas y de los usuarios.

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

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

13. La Sra. Debbie Roenning desempefio las funciones de secretaria del Grupo de Trabajo.
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PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DEL ORDEN DEL DiA

14. El Grupo de Trabajo aprobo el proyecto de orden del dia
(documento MM/LD/WG/14/1 Prov. 2) sin modificaciones.

15. El Grupo de Trabajo tomé nota de que el informe de la decimotercera reunion del
Grupo de Trabajo fue aprobado por via electrénica.

16. El Presidente cedio el uso de la palabra a las delegaciones para que formularan las
declaraciones de apertura.

17. El Representante del CEIPI manifest6 su satisfaccion por el hecho de que la sesion del
Grupo de Trabajo se celebre antes de la sesion de otofio de las Asambleas de los Estados
miembros de la OMPI, particularmente la Asamblea de la Unién de Madrid, lo que permitira
adoptar con antelacion las propuestas de modificacion del Reglamento Comun del Arreglo de
Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo
(en lo sucesivo, “el Reglamento Comun”). Expresé el deseo de que, en el futuro, las sesiones
del Grupo de Trabajo también se celebren inmediatamente antes de las sesiones de las
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI.

18. La Delegacién de la Republica de Corea agradecié la labor cumplida por las Partes
Contratantes y por la OMPI para desarrollar el Sistema de Madrid. Afirmo que la reunion del
Grupo de Trabajo constituye una valiosa oportunidad para que las Partes Contratantes
examinen con todo detenimiento las cuestiones relativas a la concepcién del sistema, ademas
de aspectos particulares, como las limitaciones, la sustitucion y la transformacion, sin olvidar la
modificacion del Reglamento Comun; habra diferencias entre las Partes Contratantes, pero el
debate sera provechoso para los usuarios. Declaré que esta dispuesta a colaborar en los
debates a ese efecto.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIA: PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO
COMUN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE
MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

19. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/14/2 Rev.

20. La Secretaria present6 el documento MM/LD/WG/14/2 Rev. e informd que las propuestas
de modificacion tienen por objeto las Reglas 3, 4, 18ter, 21, 22, 27 y 32 del Reglamento
Coman, asi como la Instruccién 16 de las Instrucciones Administrativas para la aplicacion del
Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a
ese Arreglo (en lo sucesivo, las “Instrucciones Administrativas”). Se propone una nueva

Regla 23bis. La propuesta respalda el proceso emprendido para que el Sistema de Madrid sea
mas interesante y facil de usar por los usuarios, las Oficinas y las partes interesadas.

21. La Delegacion de la Unién Europea expreso6 su apoyo a las propuestas de modificacion.
Afirmo que la propuesta de modificacién que tiene por objeto la disposicién final relativa a la
situacion de la marca puede agravar la inseguridad juridica de los usuarios en lo que respecta
al alcance de la proteccion que brinda el registro internacional. Afadié que para ganar
flexibilidad y evitar, al mismo tiempo, que se deban modificar los sistemas nacionales de
tecnologias de la informacion (TI), se debera incluir en la Regla 19 la opcién de enviar la
informacion relativa a las decisiones en el supuesto de aceptacién tacita. En lo que respecta a
la propuesta de modificacion relativa a la cesacion de los efectos, dijo que aprecia las ventajas
de la opcién A. Agreg6 que hace suya la propuesta de fecha de entrada en vigor, salvo la
propuesta de modificacién de la Regla 21; con respecto a esa disposicion, propuso que
prosiga el debate y que la Oficina Internacional presente una recomendacién de fecha de
entrada en vigor en la cual se tengan en cuenta las profundas reformas de procedimiento que
serian precisas en el orden nacional.
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REGLA 3

22. La Secretaria presento los cambios al parrafo 4.b) de la Regla 3, en el cual se reglamenta
la inscripcion del nombramiento del mandatario ante la Oficina Internacional. Si la peticion de
inscripcion se presenta por conducto de una Oficina, la Oficina Internacional notificara a dicha
Oficina, pero no a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas. Puede haber
situaciones en las que la Oficina de la Parte Contratante designada necesite comunicarse con
el titular para comunicarle informacion sobre los requisitos de mantenimiento que han de
satisfacerse ante la Oficina o sobre acciones de cancelacion iniciadas por terceros, por
ejemplo. Cuando en dichas ocasiones el titular no posea un domicilio local, convendra poseer
la informacion sobre el nombramiento del mandatario que figura inscrita en el Registro
Internacional. Por ende, se propuso modificar la Regla 3.4)b), incluyendo la notificacion de la
inscripcion del nombramiento del mandatario a las Oficinas de las Partes Contratantes
designadas.

23. La Delegacion de Madagascar respaldé la propuesta y afirmé que ayudara a su Oficina
en los casos en los que sea preciso comunicarse con el mandatario, por ejemplo, en los casos
de denegacion provisional, pues el marco juridico vigente no dispone el mecanismo para
hacerlo.

24. La Delegacion de la Republica de Corea dijo que también hace suya la propuesta,
sosteniendo que brindard claridad sobre la representacion a todas las partes interesadas.

25. La Delegacion de la Republica de Moldova puso el acento en la conveniencia de la
informacion que se brinda por la via de la propuesta de modificacién y la apoyé.

26. La Delegacion de Noruega se pregunto si el nombramiento del nuevo mandatario no se
deberia notificar, en su lugar, como cambio del nombre o el domicilio del mandatario actual, y
propuso ampliar la propuesta para dar cabida a la notificacién del cambio en el nombre y el
domicilio del mandatario actual; por consiguiente, las Partes Contratantes designadas
contarian con informacion al dia sobre los mandatarios.

27. El Representante de la INTA dijo que hace suya la propuesta, asi como la propuesta de
la Delegacion de Noruega. Sefial6é que, cuando el nombramiento del mandatario se efectle en
la solicitud internacional, la interpretacién concordante de las Reglas 14 y 32 revela que se
publica su inscripcién en el Registro Internacional; empero, cuando se efectle la designacion
del mandatario o la modificacion del mandatario designado, la Regla 32 no dispondra su
publicacion; puesto que esa informacion es Util no solamente para las Oficinas, sino también
para terceros, propuso que se disponga la publicacion del nombramiento del nuevo mandatario
o de la modificacion de éste.

28. La Delegacion de Tayikistan respaldé las propuestas de modificacion.

29. El Representante de la APRAM opin6 que es necesario notificar a las Partes
Contratantes la inscripcion del nombramiento del mandatario y, por consiguiente, también se
debera notificar la revocacion del mandatario.

30. La Secretaria expuso con mas detalle las cuestiones suscitadas por los representantes
de la INTAy la APRAM. Aprecio las ventajas de la propuesta de la INTA de modificar la

Regla 32. En lo que respecta a la propuesta de la APRAM correspondiente a la revocacion y el
cambio en el mandatario inscrito, la vigente Regla 25 puede comprender el cambio en el
mandatario inscrito; en el caso de la revocacion y la nueva inscripcion se establecera un
procedimiento para notificar a las Partes Contratantes designadas.

31. La Delegacion de Noruega sostuvo que es légico que los cambios se rijan por la
Regla 25.
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32. El Representante de la APRAM solicitd que se aclare cémo la Regla 25 regird la
inscripcion del cambio en el nombre y el domicilio del mandatario, asi como una interpretacion
amplia de la renovacion y la cancelacion del nombramiento del mandatario.

33. El Presidente expuso, para concluir, que la Secretaria debera presentar una nueva
redaccion de la propuesta relativa a las Reglas 3y 25 (prosigue en el parrafo 226).

REGLA 4

34. La Secretaria expuso la propuesta relativa a la Regla 4.4), sobre el cobmputo de plazos.
Explic6 que la Regla 4.4) dispone que, cuando un plazo expira en un dia en el que la Oficina
Internacional o la Oficina interesada no estén abiertas al publico, el plazo vencera el primer dia
siguiente en el que la Oficina Internacional o la Oficina estén de nuevo abiertas al publico. La
propuesta de modificar el parrafo 4) comprenderd, asimismo, la situacion en la que el plazo
expire un dia en el que no se distribuya el correo ordinario en la localidad en la que estén
situadas la Oficina Internacional o la Oficina interesada; en dicho caso, el plazo vencera el
primer dia siguiente en el que se reanude la distribucion de correo ordinario. Recalcé que la
propuesta sera provechosa para los usuarios, las Oficinas y la Oficina Internacional, pues se
aclarara el momento en el que expire el plazo respectivo.

35. La Delegacion del Japdn solicitdé que se aclare como sera posible obtener informacién de
la distribucion de correo en otros paises para determinar las fechas de vencimiento. Solicito,
asimismo, que se aclare mas las clases de entrega de correspondencia a que se refiere la
propuesta de disposicion, particularmente si quedara comprendida, también, la
correspondencia despachada a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas o
exclusivamente la que se despache a la Oficina Internacional.

36. La Delegacion de Alemania pregunté si la propuesta de disposicion dara cabida a otras
situaciones, por ejemplo, la huelga del servicio postal.

37. El Representante de la INTA solicité aclaraciones con respecto a los plazos que venzan
en el acto de recepcioén por la Oficina de una Parte Contratante y que se deban regir por la
propuesta de disposicion. Recordd que, segun el Reglamento Comun, lo habitual es que el
plazo correspondiente a una Parte Contratante se computara desde la fecha de despacho, y no
desde la fecha de recepcion, de la comunicacion; hay plazos que se computan desde la fecha
de recepcion, como las peticiones de revision tras una denegacion provisional, aunque dichos
plazos se rigen, no por el Reglamento Comun, sino por la legislacién nacional de la
correspondiente Parte Contratante designada.

38. La Delegacion de Australia apunt6 que la propuesta obligard a modificar sus normas
internas e incluso, quizas, la legislacion de marcas. Afirmé que la propuesta de modificacion
tiene una redaccion muy general y piensa que no parece que se limite la aplicacion de la
disposicién al supuesto de un solo dia de interrupcion o de feriado publico. Sostuvo que le
interesaria conocer la opinién que tienen de la propuesta otros miembros del Arreglo de Madrid
y, también, si hay otro modo de conseguir el mismo propdsito. A su juicio, la vigente Regla 5
podria, quizas, regir la situacién prevista, si fuese posible modificarla para que se aplique a los
plazos para las Oficinas y para la Oficina Internacional, aunque pudiera parecer una carga para
la labor de las Oficinas.

39. La Secretaria expuso con mas detenimiento la propuesta. En respuesta a la pregunta
formulada por la Delegacion del Japon, explicé que la Oficina Internacional recibe informacion
de las Oficinas sobre los dias en los que estaran cerradas; dicha informacién se publicay,
también, se puede consultar, en los sistemas de datos de la Oficina Internacional. Aclaré,
asimismo, que la propuesta tiene por Unico propésito prever las situaciones en las que no haya
distribucion de correspondencia; no se pretende modificar el espiritu de la disposicion. La
propuesta busca establecer, asimismo, los casos de fuerza mayor, como los terremotos, en los
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gue se pueden presentar problemas que afecten a la distribucion de la correspondencia en las
Partes Contratantes, y de esa forma evitar situaciones perjudiciales a los titulares. Indicé,
asimismo, que los plazos previstos son los del Reglamento Comun, no los de la legislacion
nacional, que se rigen por el derecho interno. En cuanto a la pregunta formulada por la
Delegacion de Australia, de si se puede encontrar otro medio de conseguir el mismo propdésito,
manifestd que esta dispuesta a explorarlo.

40. El Representante de la INTA dijo que la Regla 5 del Reglamento Comun ya se ocupa de
las situaciones de fuerza mayor contempladas por la Secretaria. Si se juzga necesario, sera
posible examinar la revision de la Regla 5. Repiti6é su pregunta acerca de los plazos de
recepciéon por una Oficina, que se disponen en la propuesta de modificacion.

41. La Delegacion del Japon reiterd su inquietud acerca de la dificultad que representa para
las Oficinas determinar exactamente las fechas de vencimiento en las Partes Contratantes.

42. La Delegacion de Alemania destaco que las huelgas y otras situaciones de fuerza mayor
ya estan fijadas en la Regla 5y, por ende, cabe que la propuesta suscite la repeticion de
situaciones irregulares en lo que respecta al servicio postal. Expuso con mas detalle que la
propuesta parece que atiende a los casos de interrupcidn del servicio postal que afecten a la
Oficina Internacional y, posiblemente, a los organismos internacionales, pero no a las Oficinas
de las Partes Contratantes. Para concluir, sostuvo que es muy probable que la propuesta de
modificacion no sea necesaria.

43. La Secretaria explicé que en la propuesta de enmienda de la disposicion quedaran
comprendidas las respuestas a la Oficina Internacional que remitan los titulares, los solicitantes
y las Oficinas; en respuesta a la pregunta relativa a los plazos que formul6 el Representante
de la INTA, puso el ejemplo de la denegacion provisional: en los casos en los que el plazo
para pronunciar la denegacién expire un dia en el que la Oficina Internacional atienda al
publico, pero que no haya distribucion de correspondencia, la propuesta de modificacién
constituird una ventaja para la Oficina. Indicd, asimismo, que, cuando una Oficina de origen
deba responder a una notificacién de irregularidad, también le podra resultar provechosa la
propuesta; el plazo que venza en un dia en el que la Oficina Internacional atienda al publico,
pero que no haya distribucion de correspondencia sera prorrogado hasta que se reanude la
distribucién de correspondencia; en dichas situaciones, no se aplicara la Regla 5.

44. El Representante de la INTA aclar6 que no tiene dificultad en lo que respecta a las
recepciones por la Oficina Internacional, pero el problema para él radica en que no puede ver
circunstancia alguna en la que el plazo fijado en el Reglamento Comun venza en la fecha de
recepcién por la Oficina de una Parte Contratante. Indicg, asimismo, que, en aras de la
absoluta claridad, habra que precisar en la Regla 4 que la horma tiene por objeto
exclusivamente las comunicaciones despachadas por correo, pues el hecho de que no haya
distribucion de correo en Suiza el uno de agosto no afecta a las comunicaciones electronicas.
A modo de resumen, sostuvo que habra que precisar que la propuesta de Regla rige
exclusivamente para la distribucion de correo y que se deberan suprimir las palabras “o la
Oficina” en la cuarta linea.

45. La Secretaria propuso que se redacte nuevamente la propuesta y que, habida cuenta de
gue, segun parece, la palabra “distribuya” es motivo de preocupacion, se la puede sustituir por,
por ejemplo, “se preste el servicio”. La propuesta quedara asi: “[...] 0 en un dia en el que no
se preste el servicio de correo ordinario en la localidad en la que estén situadas la Oficina
Internacional o la Oficina.” Explicé que la nueva redaccion aclarara que la Oficina no puede
enviar comunicaciones a la Oficina Internacional porque no se presta el servicio postal en un
dia determinado.
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46. El Presidente leyo la nueva redaccion propuesta por la Secretaria: “Si un plazo expira en
un dia en el que la Oficina Internacional o la Oficina interesada no esté abierta al publico o en
un dia en el que no se preste el servicio de correo ordinario en la localidad en la que estén
situadas la Oficina Internacional o la Oficina, no obstante lo que se dispone en los apartados 1)
a 3), el plazo vencera el primer dia siguiente en el que la Oficina Internacional o la Oficina
interesada esté abierta al publico o en el cual se reanude la distribucién de correo ordinario”.

47. La Delegacion del Japon afirmé que debe estudiar si la nueva propuesta de redaccién se
ajusta a las leyes y reglamentos de su pais y agregd que sera preciso tener en cuenta la
repercusion que se dejara sentir en sus normas y sistemas de tecnologias de la informacion.
En consecuencia, declaré que no puede aceptar la nueva propuesta en la presente sesiéon del
Grupo de Trabajo.

48. El Presidente pregunté a la Delegacion del Jap6n si la causa de inquietud radica en la
mencion que se hace a la Oficina en la cuarta linea de la propuesta y recordé que el
Representante de la INTA también puso reparos a esa mencion.

49. La Delegacion del Japon confirmé que su inquietud esta motivada por dicha mencion.

50. El Presidente pregunté a la Delegacion del Japén si la supresiéon de la mencién de que se
trata disipara la inquietud de la Delegacion.

51. La Delegacion del Japon, en respuesta a la pregunta del Presidente, expuso que sera
preciso aclarar que la propuesta rige exclusivamente para la Oficina Internacional.

52. El Representante del CEIPI sostuvo que, en vista de la inquietud que suscita a la
Delegacién del Japdn y a los representantes de la APRAM y la INTA, la propuesta no esta en
condiciones de ser presentada a la Asamblea de la Unién de Madrid. Es preciso proseguir el
examen y celebrar mas consultas. Propuso que se prorrogue el debate de la propuesta hasta
la préxima sesion del Grupo de Trabajo.

53. El Presidente pregunt6 a las delegaciones si les satisface la nueva propuesta de suprimir
la mencién a la Oficina en la cuarta linea y sustituir la palabra “distribuya” por “se preste el
servicio”.

54. La Delegacion de Alemania expreso que no le satisface el hecho de que en la primera
parte de la disposicién se haga mencion a la Oficina Internacional y a la Oficina, mientras que
en la segunda parte se mencione exclusivamente a la Oficina Internacional. A su juicio, eso
puede dar a pie a interpretaciones que no sean correctas, pues cabe concluir que se aplica un
régimen distinto a las Oficinas si no son mencionadas en la segunda parte de la oracion. Para
concluir, sostuvo que convendra que el Grupo de Trabajo no tome decision alguna en la sesion.

55. La Delegacion de Suiza afirmé que, puesto que se han suscitado cuestiones de bulto,
particularmente las expuestas por la Delegacion del Japon y el Representante de la INTA,
prefiere que se prorrogue el examen de la propuesta hasta la pr6xima sesion del Grupo de
Trabajo.

56. El Presidente concluyé que la Secretaria debera presentar una nueva propuesta en
una futura sesion del Grupo de Trabajo, habida cuenta de todas las opiniones e
inquietudes manifestadas en la reunion.
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REGLA 18TER

57. La Secretaria present6 una propuesta relativa a la disposicion final de la situacion de la
marca en una Parte Contratante designada. Hizo referencia al parrafo 4) de la Regla 18ter, en
el cual se establece el envio de nuevas declaraciones con posterioridad al envio de una
declaracién de conformidad con el parrafo 2) o 3) de la misma disposicion; dichas nuevas
declaraciones pueden ser decisiones dictadas por la propia Oficina o por un 6rgano
jurisdiccional, como un tribunal ordinario o un tribunal de apelacion. Explicé que, cuando la
decision sea dictada por el 6rgano jurisdiccional y afecte a la proteccion de la marca, la Oficina
debera notificar eso a la Oficina Internacional, en la medida en la que tenga conocimiento de
dicha decision; a ese efecto, la Oficina debera comprobar, en primer término, si ya se envio
una denegacién provisional seguida por la declaracion que se dispone en la Regla 18ter a
propésito del registro internacional correspondiente. Si asi fuese, la Oficina podra notificar la
Gltima decision como una decision ulterior a tenor de la Regla 18ter.4); en el supuesto
contrario, pero si, por ejemplo, la Oficina ha notificado una declaraciéon de concesiéon de
proteccion en virtud de la Regla 18ter.1) o si rige la aceptacion tacita, la Oficina puede
exclusivamente notificar la decision ulterior que afecte al alcance de la proteccion de la marca
con el caracter de invalidacién en virtud de la Regla 19. Afadi6 que la propuesta autorizara a
enviar una decision ulterior prescindiendo de los antecedentes del registro internacional de que
se trate, lo cual significa que dicha disposicion también se puede usar cuando se haya enviado
una declaracion de concesion de protecciéon al amparo de la Regla 18ter.1) o se entienda que
la marca quede protegida en virtud del principio de aceptacion tacita. El Gnico propdésito de la
propuesta es facilitar a las Oficinas la notificacién a la Oficina Internacional de una decisién
ulterior que afecte al alcance de la proteccion y no hay la intencién de brindar a las Oficinas la
posibilidad de ampliar el plazo de denegacion.

58. La Delegacion de Alemania solicité que se expliquen las ventajas de la propuesta y
afirmé que no ve como puede simplificar la labor de las Oficinas; ademas, la propuesta puede
afectar a las normas de tecnologias de la informacion en el orden nacional. Por otra parte, no
estd clara la relacion de la nueva propuesta de regla con la Regla 19, pues pareceria que hay
dos modos de notificar lo mismo.

59. La Delegacion de la Republica de Moldova dijo que considera conveniente examinar mas
detenidamente la propuesta, pues sera aplicable, por ejemplo, a los casos de invalidacién por
falta de uso.

60. La Delegacion de la Federacion de Rusia solicitd a la Secretaria que se expliquen mas
los casos en los que se aplicara la Regla 18ter.4). Observd que, en la Federaciéon de Rusia, la
Regla 18ter.4) se aplica exclusivamente cuando la marca goza de proteccion en virtud de una
decision previa. Cuando se modifica una decision positiva posteriormente a raiz de una
demanda judicial, la Federacion de Rusia aplicara la Regla 19.

61. El Representante de la INTA se mostré de acuerdo con las delegaciones que entienden
gue la propuesta no deberd instaurar un sustituto o una via distinta de las notificaciones que se
prescriben en la Regla 19. Sin embargo, opina que la propuesta es Util, pues puede haber
otros ejemplos de decisiones ulteriores que afecten al alcance de la proteccién, como las
notificaciones que cursa la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPO) con
arreglo al articulo 28 del reglamento sobre la marca de la Unién Europea, las cuales se
inscriben en el Registro Internacional aplicando por analogia la Regla 18ter.4).

62. La Secretaria explico que aumenta el numero de las Oficinas a las que la legislacion les
otorga facultades delegadas para adoptar decisiones que estaban reservadas exclusivamente
a los tribunales; determinadas Oficinas pueden decidir la cancelacion por falta de uso; otras
Oficinas no poseen plazo de oposicién y pueden tener la posibilidad de decidir en las acciones
de cancelacion tras un plazo determinado. Se mostr6 de acuerdo con el Representante de

la INTA en que las notificaciones cursadas con arreglo al articulo 28 del Reglamento sobre
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la marca de la Union Europea constituyen un ejemplo apropiado; sin embargo, la propuesta
no tiene por fin dar a las Oficinas nuevas posibilidades de denegacién, que se sumen
a las vigentes.

63. El Representante de la INTA sefial6 que la Regla 19 trata de las invalidaciones, tanto si
son dictadas por un érgano administrativo o por un tribunal ordinario, y propuso que se
complete la redaccion apoyandose en el hecho de que la propuesta se efectla sin perjuicio de
la Regla 19y, por ende, aclarando que la Regla 18ter.4) no tiene por fin sustituir a la Regla 19.

64. La Secretaria explic6 que el hecho de que se haya enviado una decision ulterior no es
Obice para que se puedan enviar otras decisiones ulteriores en el futuro; sin embargo, cuando
se notifica una invalidacion, no cabe recurso de apelacion. No obstante, en la practica, el
Registro Internacional recibe e inscribe las decisiones de las Oficinas denominadas
“invalidacion en virtud de la Regla 19”; es decir, se envian decisiones ulteriores. Por ende, la
modificacion de la Regla 18ter.4) puede ser util para las Oficinas, ya que ampliara el espectro
de decisiones que se pueden enviar a la Oficina Internacional.

65. La Delegacion de Alemania solicitd mas aclaraciones. Explicé que, una vez que se
concede la proteccién a la marca, se aplicara la Regla 19, si hay nuevas diligencias, e indicd,
asimismo, que la denegacion provisional puede conllevar una decision definitiva de denegar
total o parcialmente proteccién a la marca. Las diligencias que, en su caso, procedan se
regiran por la Regla 19. Ademas, a su juicio, la propuesta no comprende todos los supuestos
posibles, ya que se establecen exclusivamente las declaraciones que indican los productos y
servicios que son amparados por la marca en la Parte Contratante interesada, mientras que,
especialmente para las cancelaciones por falta de uso, regira la invalidacion absoluta, y esa no
quedara comprendida en la propuesta.

66. La Delegacion de la Federacion de Rusia manifesté su acuerdo con la Delegacién de
Alemania y pregunté si la propuesta se refiere a las notificaciones de cancelacion.

67. La Delegacion de Montenegro dijo que hace suyos sin reserva los argumentos expuestos
por la Secretaria y entiende que la propuesta constituye un enfoque pragmatico a la necesidad
que tienen las Oficinas de notificar las decisiones previstas.

68. La Delegacion de la Republica de Moldova pregunto si la nueva disposicion se aplicara a
los casos en los que se envie por error una declaracion en virtud de la Regla 18ter.1) y sea
preciso limitar la proteccién exclusivamente a una parte de los productos y servicios.

69. La Delegacion de Austria dijo que hace suya la inquietud de las delegaciones de
Alemania, la Republica de Moldova y la Federaciéon de Rusia, y sefialé que el ejemplo de la
cancelacion por falta de uso no tiene cabida sistematicamente en la Regla 18ter.

70. La Delegacion de Belarus explicé que, para su Oficina, la Regla 18ter.4) no sera practica,
ya que se envian declaraciones con arreglo a la Regla 18ter.1) para las marcas que estan
protegidas y relativas a la denegacion provisional segun la Regla 17, y en su caso, se envian
otras declaraciones en aplicacion de la Regla 18ter.2) o 3) y, cuando procede, las decisiones
del tribunal de apelacion y el tribunal supremo. No obstante, cuando la Oficina comete un
error, no regird la Regla 18ter, sino que se aplicaran las normas de subsanacion de errores.
En cuanto a la falta de uso, Belarus enviard una decision conforme a la Regla 19. Sin
embargo, sostiene que otras Oficinas pueden hacer uso de la propuesta de enmienda de

la regla, quizas en los casos en los que el tribunal de apelacion haya dictado su decision vy,
entonces, el tribunal supremo, o el 6rgano que haga sus veces, también puede dictar

una decision. Por consiguiente, la Delegacion de Belarus hace suya la propuesta.
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71. La Secretaria aclaré que la Delegacion de Alemania puede continuar con la norma de
enviar decisiones segun la Regla 19 para las decisiones definitivas respecto de las que no
quepa recurso de apelacion. Expuso con mas detalle la diversidad de marcos juridicos de las
Partes Contratantes y la necesidad de que sus Oficinas puedan notificar una decision definitiva,
ya fuere dictada por la propia Oficina o por los tribunales; esas decisiones ulteriores podran o
limitar o ampliar la proteccién conforme lo que se disponga en la legislacién nacional. En
respuesta a la pregunta de la Delegacién de la Republica de Moldova sobre los errores, explicd
gue la propuesta de disposicion no fija automaticamente la posibilidad de enviar una decisién
ulterior, pues dicha posibilidad dependera de la legislacion nacional; al amparo del Reglamento
Comun, las correcciones que hagan las Oficinas deberan cumplir con el plazo correspondiente,
y la intencién de la propuesta de madificacién no es la de ampliar la posibilidad que tiene la
Oficina de denegar la proteccion.

72. La Delegacion de Alemania solicitd mas aclaraciones sobre si la propuesta de nueva
disposicion se aplicard o no a los casos en los que, tras la concesion de la proteccion, se
invalides la marca por falta de uso para todos los productos y servicios.

73. La Secretaria respondi6 que la cuestiébn compete a la legislacién nacional.

74. La Delegacion de Alemania explicé que, con arreglo a la vigente Regla 18ter, las nuevas
declaraciones deberan indicar los productos y servicios con respecto a los cuales la marca
goza de proteccion. Por ende, se pregunto si ahora sera posible enviar una nueva declaracion
conforme a la Regla 18ter.4) cuando la marca ya no goce de protecciéon porque haya sido
cancelada para todos los productos y servicios.

75. La Secretaria aclar6 que, ahora, la Regla 18ter.4) tiene por fin regir ambos casos; si se
amplia o restringe la proteccion dependera de la legislacién nacional; entonces, se podra
comunicar la cancelacion en virtud de la Regla 18ter.4); los casos de denegacion total de la
proteccién, asi como los casos de concesion de proteccién, se regirdn por la propuesta de
disposicion.

76. El Presidente expuso con mas detalle el hecho de que ya se ha interpretado que el
enfoque de la propuesta queda incluido en la redaccion actual de la disposicién; la cuestion de
fondo radica en si es 0 no preciso mejorar la redaccion.

77. La Delegacion de la Federacion de Rusia se mostro sorprendida por la interpretacion de
la Regla 18ter.4); en principio, la decision se debe referir a los productos y servicios
protegidos. Sin embargo, en el caso de cancelacién total se debera cursar una notificacion a
ese efecto al Registro Internacional, y da la impresién de que no se aplicara la Regla 18ter.4).
Agrego0 que coincide con que se puede extraer la misma interpretacion del vigente texto de la
Regla 18ter.4) y del nuevo.

78. La Delegacion de Cuba expuso que la intencién de la propuesta radica en facilitar la labor
de las Oficinas y en armonizar la horma con la legislacién nacional. Se extendié sobre la
cuestion de los posibles errores, suscitada por la Delegacion de la Republica de Moldova, y a
ese efecto, y desde una perspectiva practica, la propuesta puede contribuir a que la misma
administracion competente pueda cumplir su labor de forma correcta. Para concluir, sostuvo
gue, desde el punto de vista practico, la propuesta es Util para las Oficinas nacionales.
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79. La Delegacion de Noruega destaco que la propuesta pretende hacer posible que las
Oficinas puedan notificar los cambios que afecten a la proteccion cualquiera sea la etapa en la
gue se dicte una decision que recaiga en la vida del registro internacional en una Parte
Contratante designada en particular. Por consiguiente, la propuesta de hacer extensiva la
Regla 18ter.4) a las situaciones en las que no se deniegue el registro internacional hace
posible que las Oficinas notifiquen las decisiones que afecten a la proteccion, pero que no
tengan que ser, por necesidad, definitivas ante la posibilidad de la interposicién de un recurso;
no ocurriria asi en el ambito de la Regla 19, puesto que dicha disposicién rige los casos en los
gue se haya agotado la posibilidad de recurrir. Por ende, la Delegacion manifesté que hace
suya la propuesta.

80. La Delegacion del Japdn se mostrd de acuerdo con los argumentos expuestos por la
Delegacion de Noruega.

81. La Delegacion de Colombia dijo que hace suya la propuesta. Explicé que la propuesta
facilita la comunicacion y la inscripcion de las decisiones ulteriores, incluidos los casos en los
que se hayan enviado declaraciones relativas a la proteccion después de la denegacion.

82. La Delegacion de China solicitd mas antecedentes a la Secretaria, pues opina que la
propuesta aumentara las incertidumbres.

83. La Representante de la JPAA dijo que respalda la propuesta; afadié que la propuesta
serd provechosa, pues dispone que se inscriban en el Registro Internacional y en la Oficina de
la Parte Contratante del titular las nuevas declaraciones que reflejen el alcance correcto y
definitivo de la proteccion.

84. La Secretaria abund6 en precisiones relativas al sentido de la propuesta. Recalcé que la
propuesta de modificacion no tiene por fin brindar a las Oficinas mas posibilidades de enviar la
denegacion provisional; los plazos que se disponen en el Articulo 5 de los tratados siguen
siendo de aplicacion; el propdsito radica en facilitar a las Oficinas la notificacion de una
decision ulterior. Explico que, con la redaccion actual de la disposicion, se podra notificar una
decision ulterior exclusivamente cuando, tras la denegacién provisional, ya se haya
pronunciado una decision definitiva; sin embargo, a algunas Oficinas también les han sido
delegadas competencias para tomar decisiones en las acciones de cancelacién; si la Oficina
debe notificar una decisién de dicha especie, debera examinar los antecedentes de ese registro
internacional en particular con el fin de establecer la naturaleza de la notificacion a la Oficina
Internacional. Agrego que, si la Oficina ha pronunciado una denegacion provisional y, con
posterioridad, una decision definitiva, la notificacién puede ser una decision ulterior en virtud de
la Regla 18ter.4), mientras que si se ha pronunciado exclusivamente una declaracion de
concesion de proteccién o no se ha enviado decision alguna, la Oficina debera asegurarse de
gue se hayan cumplido todas las garantias de tramitacion y, en su caso, dictar la invalidacion al
amparo de la Regla 19, la cual es una decisién que no admite recurso. La propuesta facilitara
a las Oficinas la labor de notificar una decisién sin tener que examinar de nuevo el expediente
del registro internacional correspondiente.

85. La Secretaria explicd que se procedio a revisar la propuesta para incluir en el proyecto de
disposicién una mencién a una decision ulterior de la Oficina o de otro érgano, asi como la
disposicion “[...] y sin perjuicio de la Regla 19”; asi las cosas, la redaccion incluira una mencion
a la indicacion de la situacion de la marca y, cuando corresponda, a los productos y servicios
protegidos.

REGLA 21

86. La Secretaria expuso detenidamente la propuesta relativa a la Regla 21, que tiene por
objeto la sustitucion; la propuesta emana de los debates habidos en la sesion anterior del
Grupo de Trabajo y comprende los elementos y modificaciones complementarios propuestos
por las delegaciones y los representantes. La propuesta incluye ahora la opcién que se brinda
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al titular de presentar la peticion directamente ante la Oficina designada que interese o por
conducto de la Oficina Internacional. Indicé que se dispondra un formulario oficial para tramitar
las presentaciones por conducto de la Oficina Internacional y, cuando las peticiones se
presenten directamente ante una Oficina, esa Oficina podra utilizar un formulario oficial propio;
la propuesta establece que un registro internacional podra sustituir no solamente a uno, sino a
varios registros nacionales o regionales. Aclaré que, cuando la peticion se presente por
conducto de la Oficina Internacional, simplemente se transmitird la peticion a la Oficina
interesada y se informara al titular; la Oficina Internacional no se encargara de examinar la
peticién. Expuso el hecho de que la Oficina podra examinar las peticiones de que se tome nota
de un registro internacional; por ende, ahora se hace explicito que el examen por las Oficinas
no es obligatorio; la Oficina que tome nota de un registro internacional en su registro debera
notificar en consecuencia a la Oficina Internacional; la Oficina Internacional procedera a
inscribir la notificacion y a informar al titular. Informé que la Oficina Internacional no cobrara
una tasa por su labor. Sin embargo, las Partes Contratantes podran exigir el pago de una tasa
por la presentacion de peticiones de que se tome nota en sus registros; en la propuesta del
parrafo 7) se fija una norma para determinar el importe de la tasa, aunque mas simple que la
norma para fijar el importe de las tasas individuales; si la Oficina Internacional recauda las
tasas, las distribuira de forma periédica, quizas una o dos veces por afio. Indicé que la
propuesta de norma podra obligar a modificar el derecho interno, y por consiguiente, la reforma
de la legislacion llevara tiempo; ademas, la Oficina Internacional debera adecuar los
mecanismos contables a la recaudacion, tramitacién y distribucién de las tasas; las
consecuencias de dichos factores deberan ser examinadas con mas detenimiento por la
Oficina Internacional y las Partes Contratantes. En consecuencia, en el documento se propone
un ejercicio sobre la modificacion de la Regla 21 con miras a lograr un acuerdo sobre los
principios de la disposicion y a que la posible recomendacién de adopcion del parrafo 7) de la
Regla 21 sea examinada en la proxima sesion del Grupo de Trabajo.

87. La Delegacion de Israel dijo que apoya la propuesta y que reconoce la conveniencia de
gue la inscripcidn de la sustitucion se rija por un enfoque centralizado; opiné que la
recaudacién de tasas por la Oficina Internacional es un elemento util de la propuesta.

88. La Delegacion de Nueva Zelandia manifesté que esta de acuerdo, en principio, con la
nueva propuesta, a la que ya ha dado su apoyo. Expuso que los nuevos elementos y
modificaciones son positivos y que mejorard el procedimiento de sustitucion.

89. La Delegacion de los Estados Unidos de América explicé que la Oficina recibe unas 20

0 30 peticiones de sustitucion por afio y que, en consecuencia, la sustitucion no es parte
importante de su labor. Afirmé que la Oficina no pronunciara denegaciones ante las peticiones
de ampliacién de la proteccién cuando exista un registro nacional idéntico, ya que, con arreglo
al derecho interno, se entiende que el registro nacional y la peticion de ampliacion de la
protecciéon presentan diferencias suficientes. Expuso que las peticiones de que se tome nota
de la sustitucion son tramitadas una vez que se haya inscrito la ampliacién de la proteccion;

se cobran tasas por dichas peticiones; en el supuesto de que, finalmente, no se conceda la
proteccién, se procede a reembolsar las tasas correspondientes a la peticiéon de que se tome
nota. En lo que respecta a la fecha en la que surte efecto la sustitucién, dijo que tiene
presentes los distintos puntos de vista y manifesté su inquietud por la confusiéon que se suscita
cuando se deniega la ampliacion de la proteccién una vez tramitada la peticién de que se tome
nota; propuso que se redacte nuevamente el proyecto de la regla 21.1) para solventar el
problema, disponiendo que el titular podra presentar una peticion para que la Oficina de la
Parte Contratante designada tome nota del registro internacional en su registro de conformidad
con el Articulo 4.2) del Arreglo o el Protocolo desde la fecha en la que se entiende que la
marca goza de proteccion.

90. La Delegacion de Madagascar manifestd su acuerdo con la propuesta en su conjunto.
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91. El Representante de la INTA apunt6 que el nuevo texto dispone que el nuevo importe de
la tasa calculado aplicando el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas entrara en vigor tan
pronto sea publicado, y opiné que eso podra constituir un problema para las peticiones que se
encuentren en tramitacion a las que se aplique el importe fijado con anterioridad. Por ende,
propuso que la Oficina Internacional considere la posibilidad de establecer un plazo de tres
meses antes de que comience a regir la nueva tasa, pues de lo contrario, se podran presentar
irregularidades y complicaciones innecesarias para los usuarios. En cuanto a la fecha de
efecto, reconoci6 la dificultad de hallar una Unica fecha que convenga a todas las Partes
Contratantes. Recordd que, en la dltima sesion del Grupo de Trabajo, la INTA propuso que el
procedimiento mas facil para los solicitantes seria incluir la peticién de sustitucién en la solicitud
internacional, aunque dicha solucién no podra contentar a todas las Partes Contratantes
designadas. Propuso, en consecuencia, una redaccion de la pendltima linea de la Regla 21.1):
en vez de “[...] en esa Oficina [...]", el texto dir4 “[...] directamente ante esa Oficina o por
conducto de la Oficina Internacional [...]", puesto que, de todos modos, la peticion se
presentard ante la Oficina de la Parte Contratante que interese, con lo cual la oracién “[...]
directamente o por conducto de la Oficina Internacional [...]" aclarara que, cualquiera que sea
la via, la peticion llegara finalmente al mismo lugar. Propuso, asimismo, que se limiten las
indicaciones del parrafo 2.a)v) a la fecha del registro y el nimero del registro nacional o
regional y que se suprima la mencion a su fecha y numero de depdsito, puesto que la marca ya
ha sido inscrita en la Parte Contratante que interese.

92. El Representante de MARQUES manifestd que se han incluido algunas de las propuestas
formuladas por la Asociacion y que apoya la propuesta.

93. La Delegacion de Montenegro solicité que se aclare el alcance de la sustitucién y el
hecho de que los productos y servicios no deban ser idénticos necesariamente.

94. La Delegacion de Colombia también manifestd inquietud por la cuestion de la
equivalencia, que puede ser causa de dificultades cuando toque interpretar el alcance de la
sustitucién. Se pregunté como procederan en la practica las Oficinas para establecer la
equivalencia de los productos y servicios.

95. La Delegacion de la Republica de Corea dijo que hace suya la propuesta. Razon6 que la
propuesta brinda flexibilidad con respecto a la indicacion de los nombres de los productos y
servicios enumerados en el registro nacional e internacional, puesto que no es necesario que
sean idénticos. Sin embargo, el Delegado solicité que se aclare la nocién de equivalencia.

96. En respuesta a la pregunta del Presidente acerca de cémo la Oficina de Patentes y
Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) tramitaria la peticion de que se tome nota
de la sustitucion en virtud de la propuesta de regla, la Delegacién de los Estados Unidos de
Ameérica explicd que se vera obligada a cambiar las normas y, posiblemente, a modificar los
sistemas de tecnologias de la informacion de la Oficina; afiadié que, posiblemente, sera
preciso un periodo de transicion, pero que esta dispuesta a hacer gala de flexibilidad y retirar
Su propuesta, ya que no parece gue el problema afecte a otras delegaciones que tienen un
namero peticiones notablemente mas abultado que la USPTO.

97. Previa peticién de la Delegacion de Australia, que dijo que quiere comprobar la nueva
redaccién de la propuesta, el Presidente ley6 la redaccion del parrafo 1) de la Regla 21 con los
cambios que propuso el Representante de la INTA.

98. El Representante del CEIPI propuso redactar en singular la mencién a los Articulos 4.2)
del Arreglo y el Protocolo, puesto que se aplicard solamente uno de ellos.

99. El Presidente explicé que habra que dar una nueva redaccion y, ademas, dividir el
parrafo, que es largo, para que quede mas claro.
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100. La Delegacion de Alemania dijo que hace suya la nueva propuesta en principio y formul6
una contribucion al objeto de que el titular pueda, desde la fecha de la notificacion de la
designacion, presentar una peticion a la Oficina de una Parte Contratante designada, o por
conducto de la Oficina Internacional, de que se tome nota del registro internacional en el
registro de esa Oficina de conformidad con el Articulo 4bis.2) del Arreglo o el Protocolo.

101. El Presidente explicé que la propuesta de la Delegacion de Alemania podra arrojar dudas
sobre cudl es el registro de que se trata.

102. El Presidente inauguré el debate en torno a la supresion de la mencién a la fecha y el
namero de depdsito, la cual figura en el parrafo 2) de la Regla 21.

103. La Delegacion de Belarus dijo que le parece dudoso que se pueda suprimir la mencién a
la fecha de depésito, ya que determina la fecha de prioridad.

104. El Presidente record6 que la cuestion que se debate es el contenido de la peticién de
sustitucion y las indicaciones necesarias para identificar a los registros que interesan; dicha
determinacion del contenido de la peticién no repercutira en derecho alguno.

105. La Delegacién de la Republica de Moldova solicitdé que se aclare la naturaleza no
obligatoria del examen de la peticién por la Oficina.

106. La Secretaria explicé que en la Gltima sesion del Grupo de Trabajo se convino en el
hecho de que los articulos de los tratados no prescriben el examen obligatorio, aunque
determinadas Oficinas quieran tener la posibilidad de examinar las peticiones; esa es la razén
por la que se recogié una disposicion facultativa en la propuesta.

107. La Delegacion de Noruega apunt6 que el parrafo 3) de la Regla 21 contiene una remisiéon
al parrafo 2.a)i) a v) y, por tanto, se incluye la fecha y el nUmero de depésito.

108. La Delegacion de Madagascar pregunté cémo hara la Oficina para cursar la notificacion
al titular cuando no proceda la sustitucién.

109. La Delegacion del Japdn solicitd que se aclare el procedimiento aplicable cuando las
Oficinas de las Partes Contratantes designadas decidan que la peticion de sustitucién no es
admisible.

110. La Secretaria record6 que, en su sesion anterior, el Grupo de Trabajo deliber6 en torno a
una disposicion mucho mas minuciosa en la que establecian notificaciones a la Oficina
Internacional en el caso de que se hubiese tomado nota y en el supuesto de que no se hubiese
hecho. El examen del Articulo 4 de los tratados llevd a concluir que se debian considerar
exclusivamente los casos en los que se haya tomado nota. En consecuencia, se simplificé la
disposicidn, y de ello se desprendia que habra casos en los que no se tomara nota y se
suscitarda la cuestion de informar al titular. Para encarar dicha situacion, se acordé que en el
formulario de sustitucion el titular deberia indicar datos suficientes para recibir comunicaciones.
Aclaro, asimismo, que las Oficinas podran comunicarse con el titular directamente o informar a
la Oficina Internacional de que no se puede tomar nota, para que la Oficina Internacional
transmita dicha informacién al titular. Hizo mencién a la propuesta de una nueva Regla 23bis,
en la que se dispone la posibilidad de que las Oficinas envien determinadas comunicaciones a
la Oficina Internacional para que, a su vez, esta las remita a los titulares; cabe también tener
presente esa opcion. Para culminar, indicd que otra opcion sera insertar nuevamente el parrafo
del proyecto anterior en el que se preveé que las Oficinas deban comunicar a la Oficina
Internacional los casos en los que no se pueda tomar nota.

111. El Presidente informé a las delegaciones de una nueva propuesta en la que se agregara
el apartado 3.c), que prevé que una Oficina que no tome nota podra notificar a la Oficina
Internacional, que, a su vez, informara al titular en consecuencia.
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112. La Delegacion de Madagascar manifesté su acuerdo con la nueva propuesta.

113. La Delegacién de Alemania se mostro de acuerdo con la propuesta de disposicion
facultativa, aunque rogé que la propuesta no se haga aun mas compleja.

114. El Presidente invitd a la Secretaria a que exponga con mas detalle el parrafo 5) de la
Regla 21, que tiene por objeto el alcance de la sustitucion, particularmente en lo que respecta a
la nocion de equivalencia.

115. La Secretaria propuso sustituir la palabra “equivalentes” por “quedaran comprendidos
en”, con lo cual el texto diria “[...] los nombres de los productos y servicios enumerados en el
registro o registros nacionales o regionales quedaran comprendidos en los enumerados en el
registro internacional que los haya sustituido”.

116. El Presidente afirmdé que es precisa aun otra modificacion del texto, pues el proyecto dice
“[...] los nombres de los productos y servicios”. Sostuvo que se debera suprimir “los nombres
de” y la redaccién quedaria asi: “[...] los productos y servicios enumerados en el registro o
registros nacionales o regionales quedaran comprendidos en los enumerados en el registro
internacional que los haya sustituido”.

117. La Delegacién de Alemania planted la cuestién de cuando el registro internacional
contenga productos que sean mas amplios, mientras que el registro nacional comprenda
exclusivamente una porcion determinada de dichos productos; en el supuesto de que se
presente una reivindicacion de prioridad, entiende que la fecha de depdsito anterior se aplicara
exclusivamente a dicha porcién determinada de productos que queden comprendidos en la
indicacion mas amplia.

118. La Delegacién de Australia propuso que se dé por sentado que las propuestas de la
Secretaria disipan la inquietud relativa a la correspondencia entre los productos y servicios
enumerados en el registro o registros nacionales o regionales y los enumerados en el registro
internacional que los haya sustituido.

119. El Presidente recordd que en los anteriores debates se concluyd que no era preciso que
sean idénticos en sentido estricto el registro internacional y el registro nacional o regional que
lo sustituya. Agregd que la propuesta de redaccién refleja simplemente el Articulo 4bis del
Protocolo y que, por ende, es redundante, y que valdra la pena examinar la posibilidad de
suprimir por completo el parrafo 5).

120. La Delegacién de la Republica de Moldova hizo suya la propuesta del Presidente.

121. El Representante del CEIPI sostuvo que el parrafo 5) es superfluo y, quizés, contrario al
propio articulo y que, por ende, convendra omitirlo.

122. La Delegacion de Dinamarca dijo que también apoya la supresion del parrafo 5).
123. El Presidente abri6 el debate en torno al parrafo 6) de la Regla 21.

124. La Delegacién de Colombia preguntd a la Secretaria por la posible cancelacion de los
registros nacionales y su efecto, o si conservaran su validez.

125. La Secretaria aclaré que en ningin supuesto procede la cancelacion de oficio, pues la
cancelacion de los derechos anteriores es una decision que incumbe al titular, quien podra
estar interesado en renovar su registro nacional hasta que la Oficina designada conceda
proteccion a su designacién por la via del Sistema de Madrid.
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126. El Presidente invitd a la Secretaria a que explique los pormenores de la cuestion de las
tasas.

127. La Secretaria explicé que, puesto que determinadas Partes Contratantes exigen una tasa
para tomar nota, la propuesta incluye la facultad de que la Oficina Internacional pueda recaudar
la tasa en nombre de ellas; la propuesta de procedimiento prevé que las Partes Contratantes
puedan indicar el importe de la tasa en francos suizos o en la moneda nacional, que sera
convertida en francos suizos por la Oficina Internacional. La tasa sera publicada en el sitio web
de la OMPI. Indicd, asimismo, que la propuesta contiene normas para la conversion de tasas
gque sera mas simple que el que esta vigente para las tasas individuales; incumbira a las
Partes Contratantes vigilar las posibles fluctuaciones del tipo de cambios y solicitar a la Oficina
Internacional que publique los nuevos importes en francos suizos o facilite el importe en la
moneda nacional para que la Oficina Internacional efectle otra conversion. Con arreglo a lo
propuesto por el Representante de la INTA, el procedimiento establecerd, en el interés de los
usuarios, un plazo suficiente antes de la entrada en vigor de los nuevos importes. Por ultimo,
solicité la opinion de las delegaciones sobre las cuestiones principales relativas a la
determinacion del importe de las tasas y a la recaudacion y distribucion de estas.

128. La Delegacion de Madagascar inform6 que su Oficina solicita una tasa y que esta de
acuerdo en todo con la propuesta. Informd, asimismo, que el pago de tasas es un requisito
para revisar una peticion y tomar nota de la sustitucion.

129. El Presidente pregunto a la Delegacion de Madagascar si la notificacion a la Oficina de
gque se han abonado las tasas sera garantia suficiente para que la Oficina tome nota.

130. La Delegacién de Madagascar respondié afirmativamente, ya que no se recibe la
peticion, si no se ha abonado la tasa.

131. La Delegacién de Alemania pregunt6 cuando entraria en vigor la nueva Regla 21.

132. El Presidente aclar6 que el objeto del debate es lograr un acuerdo de principios a
propésito de la sustitucion; ademas, la cuestion de las tasas sera examinada
nuevamente en la préxima sesion, en cuyo momento, si hay acuerdo sobre la disposicion,
habra que acordar una decision sobre la entrada en vigor.

133. La Delegacion de Alemania apunt6 que, en el documento, el aplazamiento de la entrada
en vigor corresponde exclusivamente a las tasas, pero no a toda la Regla 21; de todos modos,
esta previsto que la entrada en vigor sea el 1 de noviembre de 2017. Explicé que la propuesta
conlleva importantes modificaciones del procedimiento para Alemania, las cuales afectaran
también a los sistemas de tecnologias de la informacién; si la disposicion fuese aprobada en la
préxima sesién de la Asamblea, no habria tiempo suficiente para disponer los cambios
necesarios.

134. El Presidente aclar6é que en la presente sesion se debera celebrar exclusivamente
un acuerdo de principio sobre la propuesta de procedimiento; en la pr6xima reunion, se
proseguira el examen del parrafo 7) de la Regla 21, asi como la entrada en vigor de la
Regla en su conjunto.

135. La Delegacion de Alemania dijo que se encuentra satisfecha con la explicacion y
solicitd que en el Resumen de la Presidencia se precise que la Regla 21 entrara en vigor
el 1 de noviembre de 2017.

136. La Delegacion del Japdn afirm6 que la propuesta podré afectar a las normas y sistemas
de tecnologias de la informacién de su Oficina y que ese hecho debera ser tenido presente por
la Oficina Internacional cuando proponga la fecha de entrada en vigor.
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137. La Delegacion de Cuba se extendi6 sobre el alcance de la sustitucién y apunto la relacion
con la nocién de equivalencia de los productos y servicios, que motivo extensos debates en las
sesiones anteriores del Grupo de Trabajo.

138. El Presidente informé a la Delegacion de Cuba que la Secretaria atendera la cuestion y
que, finalmente, integrara en la propuesta siguiente las conclusiones de los debates anteriores.

139. La Delegacién de Suiza sefialé que en el apartado v), la informacién correspondiente a la
fecha y el nimero del registro fue suprimida en la version en inglés, pero no en la version en
francés.

140. El Presidente dijo que se confirma el acuerdo de suprimir la mencion a la fecha y el
namero del registro.

141. La Delegacion de Alemania pregunto si, con arreglo a lo deliberado anteriormente, se
suprimira el punto v) del proyecto.

142. El Presidente recordé la intervencion de la Delegacién de Cuba sobre la necesidad
de tomar en consideracion lo debatido anteriormente a propésito del asunto y la
conclusion de que la Secretaria debera examinar nuevamente el asunto con el fin de
adaptar el texto en consecuencia para la proxima sesion del Grupo de Trabajo.

143. La Delegacion de Belarus sefialo la necesidad de examinar nuevamente la supresion de
la mencion a la fecha y el nimero de depdsito, puesto que eso significara que dicha
informacién no figurara en el Registro Internacional; en consecuencia, faltara la fecha de
prioridad de la marca.

144. La Delegacién de Cuba sefal6 que en el parrafo 2.a)i) se hace referencia al nimero del
registro internacional, mientras que no se repite dicho nimero en el parrafo v). Aclar6 que, en
su intervencién durante el anterior examen de la propuesta, expuso con mas detalle la relacion
entre los parrafos 2.a)iv) y 5).

145. La Delegacién de la Federacion de Rusia aclar6 que, sobre la cuestidon de la necesidad
de incluir la fecha y el nimero de depdsito del registro o registros nacionales o regionales que
se deban sustituir, el nUmero del registro sera imprescindible. Indicé, asimismo, que, en cuanto
a la fecha de prioridad de los registros, seran pertinentes la fecha y el nUmero de la solicitud
porque ayudaran a determinar la fecha de prioridad del registro nacional o regional; para
concluir, sostuvo que se deberédn conservar en el nuevo proyecto.

146. La Delegacion de Belarus explico la necesidad de mantener la fecha y el numero de la
solicitud para velar porque haya correspondencia con la informacion que se ha de notificar a la
Oficina Internacional en virtud del parrafo 3.b) tras el examen que cumpla la Oficina.

147. La Delegaciéon de Noruega dijo que esta de acuerdo con los puntos de vista manifestados
por las delegaciones de BelarUs y la Federacién de Rusia. Sostuvo que es importante que, al
menos, se incluya la fecha de la solicitud en la notificacién que la Oficina curse a la Oficina
Internacional y que debera figurar en el Registro Internacional.

148. La Delegacion de Argelia dijo que hace suya la inclusién de la fecha y el nimero de la
solicitud.

149. El Presidente concluy6 que hay acuerdo en lo que respecta a incluir nuevamente la
mencion a la fecha y el numero de la solicitud y record6 que, en la préxima sesion del
Grupo de Trabajo, la Secretaria presentara una nueva propuesta con la redaccion
revisada de los parrafos 5) y 7).
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150. La Delegacion de Alemania recordd que el Grupo de Trabajo, en su proxima sesion,
deberd examinar los parrafos 5) y 7), asi como la fecha de entrada en vigor de la disposicion
modificada.

REGLA 22

151. La Secretaria expuso con mas detalle las dos propuestas de modificacion de la Regla 22:
la primera propuesta (opcion A) es suprimir el parrafo 1.b) y la segunda (opcién B) es modificar
el parrafo 2.b). Explico que el parrafo 1.b) dispone que, cuando una accién judicial o un
procedimiento comience antes de que venza el plazo de tramitacién de cinco afios, pero no
haya habido decision definitiva o retirada o renuncia antes de que expire dicho plazo, la Oficina
de origen, cuando tenga conocimiento de ese hecho, debera notificar en consecuencia a la
Oficina Internacional, que procederd a inscribir la notificacion y a transmitir una copia a las
Oficinas de las Partes Contratantes designadas y al titular. Explico, asimismo, que, si de las
acciones o procedimientos no resultare una decision de cesacion de los efectos, la informacion
permanecerd en el Registro Internacional, puesto que la Oficina no esta obligada a retirar la
informacion y, en consecuencia, a los titulares de registros internacionales les sera dificil hacer
ejercicio de sus derechos, por ejemplo, para transmitir sus registros internacionales porque la
informacion inscrita en el Registro indicara que existen procedimientos en curso que podran
acarrear la cancelacion de sus derechos. Apunt6 que la propuesta de suprimir el parrafo 1.b)
mejorara la situacién actual, pues dispondra que una Oficina remita una notificacion y solicite la
cancelacion del registro internacional exclusivamente una vez que la marca de base haya
cesado de surtir efecto en virtud de una decision definitiva. La propuesta podra también reducir
el volumen de trabajo de las Oficinas de las Partes Contratantes y de la Oficina Internacional,
puesto que no tendran que efectuar notificaciones e inscripciones correspondientes a
decisiones que no sean definitivas y que tengan por objeto el destino de la marca de base.

Sin embargo, cabe otra solucion, pues si hay la intencion de conservar en el Registro
Internacional la informacion correspondiente a las acciones en curso de las que pueda
desprenderse la cesacion de los efectos de la marca de base, el Grupo de Trabajo podra
conservar el parrafo 1.b); en dicho caso, para aliviar la incertidumbre del titular, se podra
modificar el parrafo 1.c) y disponer que la Oficina de origen también remitira una notificacién
cuando la decision definitiva no acarree la cesacion de los efectos de la marca de base.

152. La Delegacion del Japdn expreso su preferencia por la opcién B con miras a velar por la
previsibilidad juridica.

153. La Delegacion de Noruega recordd que, a su juicio, el principio de dependencia es
perjudicial para la seguridad juridica. Recordd, asimismo, que manifestd que respalda las
propuestas que contribuyan a aliviar la incertidumbre por la via de brindar informacion de las
acciones en curso y de su resultado definitivo, informacion que es valiosa para los titulares y
para los terceros; es mejor contar con informacion relativa a las acciones en curso, que
puedan constituir una amenaza para la protecciéon en muchas jurisdicciones, que carecer por
completo de informacién; al final, la cesacion de los efectos serd una sorpresa, pero de menor
entidad. Por consiguiente, hace suya la propuesta de mantener el parrafo 1.b) de la Regla 22 y
de modificar el parrafo 1.c).

154. La Delegacién de Alemania afirmé que prefiere la opcion A, puesto que reduce la
inseguridad juridica. Explicé que su Oficina envia exclusivamente las notificaciones
correspondientes a las decisiones definitivas, no a los procedimientos en curso o que no hayan
concluido, y afiadié que esa solucién es también la mas practica para los titulares, pues les
permite administrar con seguridad la cartera de marcas, por ejemplo, al objeto de ceder la
marca. Indicd, asimismo, que solo las notificaciones de las decisiones definitivas pueden dar
garantia de que el registro es cierto y fidedigno.
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155. La Delegacion de Francia dijo que da su apoyo a la opcién Ay las explicaciones de la
Delegacion de Alemania; esa opcion simplificara la labor de las Oficinas y de la Oficina
Internacional, ya que las Partes Contratantes podran notificar la cesacion de los efectos una
vez que la decision definitiva obre en conocimiento de la Oficina.

156. La Delegacion de Dinamarca manifesté su preferencia por la opcion A, dado que
considera que es la solucién mas practica.

157. La Delegacion de Italia se pronunci6 a favor de la opcion A. Indic6 que las decisiones
gue no son definitivas podran crear confusion y riesgos para los titulares; la claridad y la
simplicidad aconsejan inscribir exclusivamente las decisiones definitivas.

158. La Delegacion de los Estados Unidos de América opin6 que la opcién A conlleva una
merma de la transparencia y, por ende, se muestra favorable a la opcion B.

159. La Delegacion de Australia declar6 que esta en favor de la transparencia, por entender
que es preferible disponer de informacidon mas completa y sin tardanza; por ende, apoya la
opcion B.

160. La Delegacién de Nueva Zelandia opiné que, como ya sefialaron otras delegaciones,
parece que la opcién B es la opcion preferible, si se quiere que haya transparencia.

161. La Delegacion de la Republica de Corea dijo que hace suya la opcién B por entender que
reforzara la seguridad juridica y la transparencia, ya que se notificaran las acciones judiciales y
los procedimientos una vez culminados. Indic6, asimismo, que las Oficinas de origen estan
obligadas a natificar sin tardanza las decisiones a la Oficina Internacional.

162. La Delegacién de Colombia dijo que hace suya la opcion B en el interés de la
transparencia.

163. La Delegacion de Montenegro se pronuncié a favor de la opcién B por entender que es
pragmatica y transparente.

164. La Delegacion de la Federacién de Rusia dijo que hace suya la opcién Ay agreg6 que
esa es la opciébn mas clara y mas precisa, mientras que la opcion B dificultara la utilizacién
satisfactoria del Sistema de Madrid.

165. La Delegacion de México dijo que hace suya la opcion A, que es mas simple, a su modo
de ver, y afiadio que la notificacion de las decisiones que no sean definitivas contribuira a crear
confusion.

166. La Delegacion de la Republica Checa expreso que respalda la opcién A, pues afade
seguridad con el fundamento de una decision definitiva.

167. La Delegaciéon de Espafia dijo que hace suya la opcion A.

168. El Representante de MARQUES opind que convendria reflexionar mas sobre el asunto,
aunqgue, opina, asimismo, que los titulares tendran interés en contar con la informacién que
interese y, por ende, agregé que hace suya la opcién B.

169. El Representante de la JPAA dijo que también esta de acuerdo con la opcién B, pues
reforzara la seguridad juridica y la transparencia de los registros internacionales por la via de
brindar informacién relativa a la situacion actual de la marca, y ayudara a prever la evolucion de
esa situacion.
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170. El Representante de la APRAM se pronunci6 a favor de la opcion B, pues brinda mas
informacién, especialmente dado el hecho de que, en razén del idioma, la informacion que obra
en las bases de datos de las Oficinas de origen no es siempre tan facil de consultar como la
informacion del Registro Internacional.

171. La Delegacion de Cuba se pronuncié a favor de la opcién B.

172. La Delegacion de la Republica Checa afirmd que, tras reflexionar mas sobre la cuestion,
concluy6 que serd mejor contar con plena informacién de la evolucion relativa a la marca que
interese. Sin embargo, apunt6 que, en ocasiones, las Oficinas no estan en condiciones de
brindar a la Oficina Internacional informacion puntual simplemente porgue la Oficina no posee
dicha informacion en el debido momento, y se pregunté si sera posible concebir una opcion C.

173. La Delegacién de la OAPI opin6 que la opcién B es la mas segura para los titulares de
derechos y los usuarios, pero como indico la Delegacion de la Republica Checa, existe, sin
duda, un problema de transmision de la informacién: la OAPI cuenta con 17 Estados miembros
y el examen de la validez de los titulos obliga a realizar diligencias ante los tribunales de los
Estados miembros y ese hecho dificulta a veces la obtencién de la informacién correspondiente
a las decisiones adoptadas por los Estados miembros. De todos modos, entiende que la
opcion B es la que brinda mayores garantias.

174. La Delegacion de Italia destaco que el sistema tiene que ser facil de usar y que, por tanto,
hay que tener en cuenta la opinion de los usuarios. También opin6 que son acertadas las
observaciones de la Delegacion de la OAPI: la opcién B no constituye un enfoque arménico.
Por consiguiente, sigue pensando que la opcidn A es la que ofrece la mejor solucion posible,
pues se notifican las decisiones definitivas.

175. La Delegacién de Alemania recordo que, en lo que respecta a las decisiones ajenas a la
Oficina, ésta tiene conocimiento exclusivamente de las decisiones definitivas. Solo obran en
conocimiento de la Oficina las decisiones definitivas de la justicia y, por esa razén, se servira
mejor a la seguridad juridica de los usuarios si se notifican las decisiones definitivas. No
obstante, la debida seguridad juridica obliga a que se notifiquen a la Oficina Internacional todas
las decisiones definitivas.

176. La Delegacion de la Republica de Moldova opind que la opcion A podra ser mas
interesante para las Oficinas, desde el punto de vista de la claridad de la informacion que se
brinda, aunque, para los usuarios, sera preferible la opcidén B, ya que dispone que se
proporcione la informacién completa.

177. El Representante de la APRAM afirmé que, por tratarse de una organizacion de usuarios,
no busca la certidumbre en la informacién que consta en el Registro Internacional, sino que se
pretende conocer la evolucion de la marca de base, que podra ser de utilidad para determinar
su situacion en el plano nacional, en vez de tener Unicamente la informacién al final de un
proceso que, probablemente, se cumplié varios afios atras; por esa razon, aun piensa que la
mejor solucién es contar con toda la informacién que sea posible.

178. La Secretaria recordo la intervencion de la Delegacién de la Republica de Moldova y
afirmé que, en general, los usuarios conocen bien los distintos tramites que se cumplen en el
sistema, pero que el proposito a largo plazo es brindar informacién minuciosa de las
operaciones que se efectlien en las Partes Contratantes. Expuso que la disponibilidad de
informacién mas minuciosa, aunque sea incompleta al principio, constituye una medida
congruente con dicho enfoque.

179. El Presidente recordé que el objetivo de la propuesta es que, cuando se notifique un
determinado procedimiento a la Oficina Internacional, ésta deba ser informada de las
conclusiones de dicho procedimiento incluso en los casos en los que dichas conclusiones no
afecten a la marca de base y el registro internacional. Recordé el interés que tiene la
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informacién minuciosa para los usuarios y propuso que se examine nuevamente la opcion B
para tener en cuenta el interés de los usuarios y, al mismo tiempo, facilitar la labor de las
Oficinas; a ese efecto, propuso madificar el parrafo ¢) de la Regla 22 y establecer la posibilidad
de que los titulares puedan notificar también a la Oficina Internacional. Explico, por ultimo, que,
al final, la Oficina subsanara la informacion defectuosa que presenten los titulares, una vez que
se haya adoptado la decisién definitiva.

180. La Delegacién de Cuba manifest6 su acuerdo con el razonamiento del Presidente y
propuso, asimismo, que se establezca, para la Oficina, la obligacion de enviar una decisién
definitiva que no conlleve la cesacion de los efectos de la marca de base, con lo cual, se
subsanard la incertidumbre que pudiera suscitarse.

181. El Representante de MARQUES dijo que hace suya la propuesta del Presidente y afadio
que, gracias a dicha propuesta, se podra contar con informacion completa y de forma
permanente.

182. La Delegacién de Ghana dijo que, aunque al principio, estaba de acuerdo con la
opcion B, ahora se muestra favorable a la propuesta del Presidente, por entender que es
acorde con el interés de los usuarios.

183. El Representante de la INTA opiné que la propuesta del Presidente podra suscitar un
problema para ciertas partes del sistema que no quieren que se haga constar en el Registro
Internacional informacion que no haya sido comprobada por un érgano competente. Propuso
gue se redacte de nuevo la ultima oracién del parrafo c) y que se disponga que la Oficina de
origen debera notificar a la Oficina Internacional cuando haya sido notificada por un érgano del
pais o por una parte interesada; de esa manera, la informacion emanara de la Oficina de
origen.

184. EIl Presidente propuso que se busque inspiracion en el Articulo 6 del Arreglo de Madrid,
gue fija la posibilidad de que un titular solicite a la Oficina que envie a la Oficina Internacional
informacién de las conclusiones de un proceso judicial; propuso que, de acuerdo con ese
principio, se establezca el supuesto de que la Oficina de origen, previa peticion del titular, deba
notificar a la Oficina Internacional. Explicé que los titulares tendrén que informar a las Oficinas
gue el procedimiento concluyé sin que afecte al registro internacional y, entonces, las Oficinas
tendran la oportunidad de examinar la decision definitiva y comprobar que asi sea
efectivamente, tras lo cual se despachara la informacion correspondiente a la Oficina
Internacional.

185. La Delegacién de Italia dijo que hace suya la propuesta del Presidente.

186. La Delegacion de Alemania solicitdé que se aclare la redaccion y si la Oficina debera
notificar a la Oficina Internacional cuando no se reciba informacion alguna del titular.

187. El Presidente aclar6 que su propuesta consiste en incluir la posibilidad complementaria
de que la Oficina envie una notificacion, previa solicitud del titular.

188. La Delegacion de Belarus dijo que hace suya la opcién B, pues entiende que la redaccion
propuesta por el Presidente puede suscitar problemas, al menos, en el caso de su pais.
Explico que el tribunal supremo posee competencias en el campo de la propiedad intelectual y
que, cuando se dicte sentencia en un asunto, el tribunal notificara a la Oficina. Por
consiguiente, la propuesta quedara mejor redactada si se le da forma de opcién, indicando que
también cuando el titular ponga hechos en conocimiento de la Oficina de origen, esta debera
remitir, sin tardanza, la correspondiente notificacion a la Oficina Internacional.

189. El Representante de la INTA propuso una redaccién al efecto de que la Oficina de Origen
deba natificar en consecuencia a la Oficina Internacional, ya sea a instancias propias, ya sea
previa peticion del titular.
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190. La Delegacion de Belarus afirmé que una mencion a la toma de conocimiento por la
Oficina es un elemento indispensable de la propuesta de disposicion.

191. La Delegacion de Argelia dijo que hace suya la opcion B. Explicé que la opcién preferida
brinda mayor claridad en lo que respecta a los antecedentes de la marca, asi como la consulta
del expediente completo de la marca desde el principio hasta el fin. También dijo que hace
suya la propuesta del Presidente relativa a la peticiéon del titular, aunque pregunto si existira un
plazo para que el titular presente la informacion pertinente.

192. El Presidente respondio a la cuestién de la Delegacion de Argelia y expuso el ejemplo de
las actuaciones judiciales, que pueden ser recurridos y cuya conclusion puede llevar afios.
Confirmd la dificultad de fijar plazos y afiadié que se puede incluir exclusivamente una mencion
al hecho de que la notificacion se debera cumplir sin tardanza.

193. El Representante de MARQUES dijo que no sera util fijar plazos y sefialé que la
informacion es pertinente no solo para los titulares, sino también para los terceros; por ende, la
disponibilidad de informacion para todas las partes interesadas es el elemento imprescindible
del debate.

194. La Delegaciéon de Antigua y Barbuda dijo que hace suya la opcién B en la forma en la que
se ha presentado.

195. La Delegacion de Alemania solicitdé que se aclare si la redaccion complementaria se
refiere exclusivamente a las situaciones en las que una decision no afecte a la proteccion del
registro internacional, pues otras clases de decisiones se deben natificar a la Oficina
Internacional.

196. El Presidente confirmo la interpretacion de la Delegacion de Alemania.

197. El Representante de la INTA afirmo que los titulares son los primeros interesados,
aunque la mencidn a las partes interesadas guarda relacién con el hecho de que también podra
haber otras partes interesadas en tener la informacion inscrita, como los licenciatarios.

198. La Delegacion de Belarus afirmé que la propuesta original puede dar cabida a todos los
casos, ya que la Oficina de origen actuara cuando sea puesta en conocimiento, prescindiendo
de como tome conocimiento, ya sea por conducto del licenciatario, del titular o de un tribunal.

199. El Presidente concluyé que no hay objeciones a que la opcion B sea la propuesta
de enmienda y, en consecuencia, la Oficina Internacional propondra el texto
correspondiente.

200. La Secretaria expuso una segunda propuesta correspondiente a la modificacion del
parrafo 2.b) de la Regla 22: La propuesta de modificacion tiene por objeto aclarar que la
cesacion de los efectos de la marca de base afecta no solamente al registro internacional
original, sino al registro internacional que se derive del cambio parcial en la titularidad que se
haya inscrito en el registro internacional mencionado en la notificacion relativa a la cesacion de
los efectos, asi como a los que se deriven de su fusion.

201. La Delegacion de Dinamarca dijo que hace suya la propuesta de modificacion.

202. La Delegacion de Suiza dijo que también esta de acuerdo con la propuesta de
modificacion.

203. La Delegacion de la Republica Checa dijo que respalda la propuesta.
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204. El Representante de la INTA dijo que hace suya la propuesta. Sefialé que la expresion
“en la misma medida” podré ser causa de ambigiedad, puesto que cuando el cambio parcial en
la titularidad tenga por objeto exclusivamente algunos de los productos y servicios
comprendidos en el registro internacional, al amparo de la Instruccién 16.b) de las
Instrucciones Administrativas, dichos productos y servicios seran cancelados en el registro
internacional original. El Representante de la INTA propuso sustituir “en la misma medida” por
“en la medida que corresponda”.

205. El Presidente acept0 la propuesta del Representante de la INTA.

PROPUESTA DE NUEVA REGLA 23BIS

206. La Secretaria presenté la nueva propuesta de Regla 23bis; los antecedentes de la
propuesta radican en la Gltima sesion del Grupo de Trabajo, cuando algunas Oficinas
informaron que carecian de medios para enviar determinadas comunicaciones a los titulares no
residentes que no hayan indicado un domicilio a efectos de notificaciones en su territorio ni
designado mandatario local. Explicé que, para ayudar a las Oficinas, la nueva propuesta de
Regla 23bis permitira que las Oficinas designadas puedan transmitir comunicaciones por
conducto de la Oficina Internacional. Cuando la Oficina Internacional reciba dichas
comunicaciones, no procedera a examinar su contenido ni a inscribirlas en el Registro
Internacional, sino que se limitara a transmitir la correspondiente comunicacion al titular o al
mandatario inscrito.

207. La Delegacion de Israel informé que el derecho israeli no autoriza a enviar
comunicaciones directas a los titulares no residentes y, por esa razén, la propuesta es util, ya
gue seré posible comunicarse con los titulares que aun no hayan designado mandatario en
Israel.

208. La Delegacion de México dijo que hace suya la propuesta, pues en el derecho mexicano
tampoco se reglamenta la posibilidad de comunicarse con los titulares no residentes.

209. La Delegacion de la Republica de Moldova dijo que apoya la propuesta.

210. La Delegacion del Japon dijo que hace suya la propuesta y solicitd que se aclare si en los
medios de comunicacién quedaran comprendidos el correo electrénico, el servicio postal o
ambos.

211. La Secretaria explicé que sera necesario examinar mas detenidamente la cuestion con
las Oficinas, ademas de estudiar la puesta en marcha en los correspondientes servicios de T.I.
y de administracién de la Oficina Internacional. Sin embargo, aclaré que la comunicacion
electrénica es la opcion preferida.

212. La Delegacion de Cuba dijo que hace suya la propuesta e indic6 que la comunicacién
electrénica no debera excluir el uso de otros medios, como el correo ordinario y el fax.

213. La Secretaria dijo que, aunque el propdsito a largo plazo es utilizar la comunicacién
electrénica, se pretende dar garantias de que los paises que necesiten hacer uso de otras
clases de comunicaciones también puedan conseguir la informacion necesaria.

214. La Delegacion de Kenya dijo que le provoca inquietud el parrafo 1) de la propuesta de
disposicién, cuando se hace referencia a la legislacion de una Parte Contratante, y pregunté si
se recogieron en la propuesta otros casos, aparte del caso de que la legislacion de una Parte
Contratante no autorice las comunicaciones.
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215. El Presidente aclar6 que la propuesta rige exclusivamente los casos en los que la
legislacion de la Parte Contratante designhada no autorice que la Oficina se comunique
directamente con el titular.

216. La Delegacion de Italia se pronuncié a favor de la propuesta, asi como de la
comunicacion electrénica, y pregunté si la comunicacion se debera enviar al Equipo de
Tramitacion de Madrid competente o si el destinatario ir4 indicado en el asunto de la
comunicacion.

217. El Presidente explicé que la pregunta de la Delegacion de Italia sera abordada una vez
gue se haya adoptado el proyecto de regla.

REGLA 27 E INSTRUCCION ADMINISTRATIVA 16

218. La Secretaria explicé que el 1 de abril de 2002 fue suprimida la Regla 27, parrafo 2), que
establecia la creacién de un nuevo registro internacional tras la inscripcién de un cambio
parcial en la titularidad y disponia, también, la numeracion de dicho registro, y afiadié que la
Regla pas6 a ser entonces la Instruccién 16 de las Instrucciones Administrativas. Expuso que
la numeracion de los registros internacionales se reglamenta mejor en las Instrucciones
Administrativas, pero las disposiciones que rigen la creacion de un nuevo registro internacional
y la fusién de dichos registros quedaran fijadas de forma general en el Reglamento Coman.
Explic6 que la propuesta de nueva Regla 27.2) prevé que se restablezca la creacion de un
nuevo registro internacional a raiz de la inscripcién de un cambio parcial en la titularidad,
mientras que se procedera a modificar la Instruccion 16 de las Instrucciones Administrativas
para que rija exclusivamente la numeracion del registro internacional.

219. El Representante de la INTA sefal6 que la parte dispositiva de la Instruccion 16 de las
Instrucciones Administrativas ha sido trasladada a la Regla 27 y solicito a la Secretaria que
explique la modificacion de la redaccion que se le ha dado con ocasion del mencionado
traslado y las posibles consecuencias, puesto que el parrafo b) de la Instruccion 16, en su
redaccion actual, dice “[...] toda parte cedida o transferida de otro modo se cancelara bajo el
nuamero de dicho registro internacional y se inscribird como un registro internacional separado”,
mientras que, hizo observar, la propuesta dice “[...] se separara de”.

220. La Secretaria aclar6 que la intencién de sustituir la palabra “cancelard” por “se separara
de” no es la de alterar la sustancia de la disposicion, sino simplemente tratar de evitar la
palabra “cancelaciéon”, que tiene un sentido muy preciso en el Sistema de Madrid.

221. El Representante de la INTA preguntd, asimismo, si es correcta su interpretacion de que
el registro original no llevara mas los productos y servicios separados, habida cuenta de que se
habran suprimido o separado del registro original.

222. El Presidente confirmo la suposicion del Representante de la INTA.

223. La Delegacion de Alemania convino con el Representante de la INTA que “separar” no es
el término juridico correcto, pues su sentido no queda claro para la Delegacion y afiadié que
convendria utilizar la expresion “se cancelara del registro internacional y se inscribira como
registro internacional separado”.

224. El Presidente propuso sustituir la palabra “se separara” por “se suprimird”. Las
delegaciones aceptaron la propuesta del Presidente y el resto de la propuesta.
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REGLA 32

225. La Secretaria pas6 a explicar una propuesta de modificacion de la Regla 32.3); la
disposicion prevé que la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales (“la Gaceta”) se
publique en el sitio web de la OMPI. Afiadié que la forma actual de la Gaceta podra cambiar en
el futuro y que serd publicada de tal forma de aprovechar los medios técnicos con que se
cuente. Para anticipar dicha posibilidad, se propone modificar la Regla 32.3) e indicar
simplemente que las publicaciones se haran en el sitio web de la OMPI.

NUEVA REDACCION DE LA PROPUESTA DE LAS REGLAS 3 Y 25

226. El Presidente abri6 el debate en torno a la nueva propuesta de las reglas 3 y 25.

227. La Secretaria record6 que se afiadioé una ligera modificacion a la Regla 3.4), por la cual la
Oficina Internacional debera notificar la inscripcion mencionada en el apartado a) al solicitante y
al titular, y en el ultimo caso, a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, asi como al
mandatario. Indic6 que el nuevo parrafo 6.f) establece que la cancelacion de la inscripcion del
mandatario también sera notificada a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas. A
continuacién, expuso con mas detalle el hecho de que siempre se ha interpretado que
cualquier cambio en la inscripcion correspondiente al mandatario se rige por la Regla 25, y, de
hecho, el formulario MM10 también se remite a la Regla 25. Por ende, se propone ahora
mencionar explicitamente en la Regla 25 el cambio en el nombre y en la direccién del
mandatario.

228. La Delegacion de la OAPI afirm6 que la redaccion del apartado 6.f) de la Regla 3 no es
correcta en la version en francés.

229. La Delegacion de Suiza sefial6 que no es correcta la traduccion del apartado iv) de la
Regla 32.1).

230. A continuacién, la Secretaria expuso una nueva modificacion de la Regla 32.1)xiii) para
recoger la publicacion de las inscripciones del nombramiento del mandatario del titular
comunicado en virtud de la Regla 3.2)b) y de las cancelaciones previa peticion del titular o del
mandatario del titular conforme a la Regla 3.6)a).

231. La Delegacion de Suiza sefial6 un problema menor en el apartado xiii) de la Regla 32.1),
puesto que hay incongruencias en la versién en francés.

232. El Representante de la INTA sefal6 que la inscripcién de los mandatarios se efectlia una
vez que la Oficina Internacional compruebe a satisfaccion que el nombramiento no es irregular
y, por ende, propuso recoger la mencion a la inscripcion del nombramiento de mandatario en el
parrafo xiii) de la Regla 3.4), en vez de en la Regla 3.2).

233. La Secretaria explicé que la mencién a la Regla 3.2) o, mejor dicho, a la Regla 3.2)b) se
justifica por el hecho de que la publicacién alude al nombramiento de mandatario recibido en
comunicacion independiente.

234. La Secretaria expuso, a continuacion, el proyecto revisado de la regla 18ter.4), que dira:
“Cuando, no se haya enviado una notificacion de denegacién provisional en el plazo aplicable
conforme a lo estipulado en el Articulo 5.2) del Arreglo o el Articulo 5.2) del Protocolo, o
cuando, tras el envio de una declaracién conforme a lo estipulado en el parrafo 1), 2) o 3), una
decision ulterior afecte a la proteccién de la marca, la Oficina, en la medida en que tenga
conocimiento de dicha decision, deberéa enviar a la Oficina Internacional una nueva declaracion
en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que se protege la marca en la
Parte Contratante en cuestion”.
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235. La Delegacion de China manifesto su oposicion a la modificacién, pues aumentard el
volumen de trabajo del titular y, asimismo, creard mas incertidumbre.

236. La Secretaria explicd que el propésito de la propuesta de modificacién es imprimir mas
flexibilidad a las Oficinas y facilitar que se notifique a la Oficina Internacional una decision
dictada de conformidad con la legislacién nacional, sin tener que remitirse a los antecedentes
del caso. Aclar6 que, cuando un tribunal dicta una decision contra la que no cabe recurso al
amparo de la legislacién nacional, regiran de todos modos las notificaciones que se establecen
en la Regla 19.

237. El Presidente explicd que en la propuesta de modificacion se expone simplemente una
opcién para las Oficinas en situaciones precisas.

238. La Delegacion de China afirm6 que en vista de que la propuesta de modificacion contiene
una opcion, puede apoyarla.

239. El Grupo de Trabajo manifestd su acuerdo con lo siguiente:

i) recomendar a la Asamblea de la Union de Madrid que apruebe las
modificaciones de las Reglas 3, 18ter, 22, 25, 27 y 32 y la introduccién de una nueva
Regla 23bis en el Reglamento Comun, en la forma modificada por el Grupo de Trabajo y
como se expone en el Anexo | del presente documento, y que la fecha de su entrada en
vigor sea el 1 de noviembre de 2017;

ii) la propuesta de modificacion de la Instruccion 16 de las Instrucciones
Administrativas con la misma fecha de entrada en vigor, que consta en el Anexo | del
presente documento; y

i) la propuesta de modificacion de los péarrafos 1) a 4) y 6) de la Regla 21,en la
forma modificada por el Grupo de Trabajo y como se expone en el Anexo |l del presente
documento, y pidié a la Oficina Internacional que prepare un documento sobre los
parrafos 5) y 7) de la propuesta de modificacion de la regla, en el que se proponga una
fecha de entrada en vigor de la regla modificada propuesta, a los fines de su examen en
la proxima reunién del Grupo de Trabajo.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIiA: PROPUESTA DE INTRODUCCION DE LA INSCRIPCION
DE UNA DIVISION O FUSION EN RELACION CON UN REGISTRO INTERNACIONAL

240. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/14/3 Rev.

241. La Secretaria presento la propuesta y explicd que, en su Ultima sesion, el Grupo de
Trabajo acordd que en la nueva propuesta se establecerian cuatro elementos mas: uno, es la
opcion de que la Oficina envie la peticidbn para comprobar que esta cumple con los requisitos
gue se disponen en su legislacion vigente; el segundo es la opcion de que la misma Oficina
transmita declaraciones relativas a la situacién de proteccion de la marca junto con la peticién
de division; la tercera opcion seria la clausula de exclusion y, ademas, una disposicion
transitoria de demora en la aplicacién en el caso de la division; finalmente, las disposiciones
similares de exclusion y demora en la aplicacion en el caso de la fusion de registros
internacionales derivados de una divisién. Record6 que, en el marco de los preparativos de la
reunién, el Grupo de Trabajo invit6 a las delegaciones y los observadores a que enviaran a la
Oficina Internacional mas contribuciones relativas a la formulacion de la propuesta; se
recibieron valiosas contribuciones de la Oficina de Suiza y de la INTA, las cuales fueron
consideradas a la hora de redactar el proyecto del documento. Explico, asimismo, que la
nueva propuesta conllevara modificaciones a las Reglas 22, 27, 32y 40y a las

Instrucciones 16 y 17 de las Instrucciones Administrativas, asi como la creacion de las nuevas
Reglas 27bis y 27ter y del nuevo punto 7.7 de la Tabla de tasas.
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NUEVA PROPUESTA DE REGLA 27BIS

242. La Secretaria expuso la nueva propuesta de Regla 27bis. La nueva disposicion rige la
division de un registro internacional; la peticion de divisiébn debera ser presentada por conducto
de la Oficina de la correspondiente Parte Contratante designada; se deberd abonar una tasa a
la OMPI por la peticion de inscripcién de una division. Informé que las Partes Contratantes
designadas también podran exigir el pago de una tasa e indico que, una vez que la Oficina
haya determinado que la peticion cumple con los requisitos de la legislacién nacional, se
enviard la peticion a la Oficina Internacional; entonces, la Oficina Internacional comprobara
gue la peticién cumpla con los requisitos formales para inscribir la divisién del registro
internacional original, y eso se hara creando un registro divisional. Informé que se aplicaran los
Mismos principios y procesos que se hallan vigentes para inscribir un cambio parcial en la
titularidad, es decir, utilizando el mismo namero del registro internacional y afiadiendo una letra.
Explico, asimismo, que la peticion presentada por la Oficina deberé indicar la fecha en la que la
Oficina recibi6 la peticion del titular y, cuando corresponda, la fecha en la que la divisién surtiria
efecto en la Parte Contratante que interese; la fecha en la que surta efectos el registro
divisional sera la fecha en la que haya surtido efectos el correspondiente registro original.
Expuso con mas detalle el hecho de que el registro divisional surtira los mismos efectos que el
registro original y contendra la misma informacion pertinente que figura en el registro original,
la decision correspondiente al alcance de la proteccion que dicte la Oficina con respecto al
registro original también surtira efecto en el nuevo registro internacional divisional; en el
registro divisional figurara exclusivamente una sola Parte Contratante designada, que sera la
Parte Contratante designada de la Oficina que envie la peticion, y ademas, solo los productos y
servicios enumerados en la peticion estaran incluidos en la lista principal del registro divisional.
Sefialé que las inscripciones correspondientes a la Parte Contratante que interese, como las
cancelaciones, limitaciones, decisiones, etcétera, también seran inscritas en el registro
divisional; en cuanto a la posibilidad de que la Oficina expida una declaracion relativa a la
situacion de proteccion de la marca, podra enviarla sea simultaneamente, pero en documento
aparte, sea incluida en la peticion como parte del formulario oficial. A continuacion, se extendio
sobre la posibilidad de la exclusion, la cual se establece en la Regla 27bis(6); dicha posibilidad
se limitara a aquellas Partes Contratantes en cuya legislacion no se recoja la division. Record6
gue, en la ultima sesién del Grupo de Trabajo, determinadas Partes Contratantes sefialaron
gue su legislacion nacional reglamentaba la divisién, pero que seria necesario hacer
modificaciones para instaurar la division de registros internacionales; esas Partes Contratantes
tendrian la posibilidad de notificar en consecuencia a la Oficina Internacional en virtud del
nuevo parrafo 6) de la Regla 40 al objeto de suspender la aplicacion de la nueva

Regla 27bis.1). Anunci6 una propuesta de modificar en consecuencia la Regla 32, por la cual
se dispondra que se publiquen las notificaciones recibidas correspondientes a la demora en la
aplicacion. Por dltimo, informé de una propuesta para modificar la Regla 22 con el fin de
mencionar explicitamente que el registro divisional sera cancelado una vez que la Oficina
Internacional reciba una notificaciéon por la que se solicite la cancelacién del registro original
debido a la cesacion de los efectos de la marca de base.

REGLA 27TER

243. A continuacion, la Secretaria expuso con mas detalle la segunda parte de la propuesta,
correspondiente a la fusidn; la propuesta actual incluye la supresion de la Regla 27.3), que
sera sustituida por una nueva Regla 27ter, que reglamentard en su conjunto la fusién de
registros internacionales; la nueva Regla 27ter.1) tratara de la fusion de los registros
internacionales resultantes de la inscripcién de un cambio parcial en la titularidad, mientras que
la nueva Regla 27ter.2) dispondra exclusivamente la fusién de los registros divisionales con el
registro original. Explico que la peticion de fusion debera ser presentada por el titular por
conducto de la Oficina designada que presento la peticion de division y exclusivamente cuando
esa Oficina haya comprobado que la peticion cumpla con los requisitos de su legislacion
vigente, inclusive el pago de tasas, y solamente entonces la Oficina podra enviar la peticion a la
Oficina Internacional. Afirmé que, de manera similar que para la division, la propuesta incluye
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declaraciones de exclusion para aguellas Partes Contratantes que tengan disposiciones en
materia de fusién en su legislacién nacional, asi como la posibilidad de notificar una demora en
la aplicacion debido a la necesidad de efectuar los cambios necesarios en la legislacion
nacional.

244. La Secretaria indic6 finalmente que los cambios a la Regla 27 y a las Secciones 16y 17
de las Instrucciones Administrativas se propusieron con el fin de encarar la incongruencia
juridica constatada, tras lo cual en las Instrucciones Administrativas se reglamentara
exclusivamente la numeracion de los registros internacionales.

245. La Delegacion de Madagascar afirmé que su legislacion no dispone la division y, por
ende, Madagascar hara la declaracion correspondiente. Agreg6 que esta de acuerdo con la
propuesta de que la fecha de entrada en vigor sea el 1 de abril de 2018.

246. La Delegacion de Corea opin6 que el procedimiento de division debera ser simple y
practico para limitar el aumento del volumen de trabajo de la Oficina Internacional y de las
Oficinas.

247. La Delegacion de Suiza dijo que hace suya la propuesta y propuso que se examine una
fecha de entrada en vigor distinta, puesto que, con suerte, a las Partes Contratantes no les
llevard mucho tiempo efectuar las adaptaciones necesarias. Sefialé que esta prevista una
declaracién de reserva para las Partes Contratantes cuya legislacién nacional no recoja la
fusion, pero que reglamente la division. Sin embargo, puesto que la fusién existe como registro
internacional en los casos de cambio parcial en la titularidad, opin6 que la disposicién relativa a
la fusion deberd ser vinculante para dichas Partes Contratantes, sin la opcion de la exclusion;
opind que el mecanismo puede ser el resultado de un cambio parcial en la titularidad y que, en
los hechos, la misma regla podra regir ambas categorias de fusién. Reflexiond, asimismo,
sobre el hecho de que las Partes Contratantes correspondientes podran brindar explicaciones
mas minuciosas de por qué, pese al hecho de que las fusiones ya existen en el Sistema de
Madrid para las inscripciones derivadas de un cambio en la titularidad, no sera posible aplicar
el mismo razonamiento a la inscripcion de las divisiones. Manifestd que esta dispuesta a
aceptar la cuestion de la inclusion de las declaraciones de proteccion y opind que el 1 de enero
de 2018 es una fecha de entrada en vigor prudencial. Anunci6 que Suiza no formulara una
declaracion de reserva, dado que la divisién es un principio conocido y arraigado en su
legislacion nacional.

248. La Delegacion de China opind que la propuesta aumenta el volumen de trabajo de las
Partes Contratantes y podra ocasionar problemas a su funcionamiento. Afiadié que la
propuesta podréa perjudicar el uso del Sistema y opiné que es prematuro instaurar la divisién en
el Sistema de Madrid.

249. La Representacion de la JIPA informé que la Asociacién es una institucion privada que
fue constituida en 1938 y que agrupa a unas 900 compafiias del Japon. Expuso que hace suya
la propuesta de establecer la division y la fusion, pues sera muy Util para la mayoria de los
usuarios. Explico que la division es una opcion interesante cuando se envian las denegaciones
provisionales y que, ademas, contribuira a simplificar y hacer mas préactico el Sistema de
Madrid; la fusion revestira especial interés para las compaifiias japonesas, que no estan muy
familiarizadas con ese mecanismo.

250. El Representante de la INTA manifesté que se encuentra satisfecho en general con la
propuesta, con las mismas reservas expuestas por la Delegacion de Suiza y afiadié que dichas
reservas tienen que ver, en primer lugar, con la disposicion transitoria. Expuso que la INTA,
como la Delegacion de Suiza, quiere se matice dicha disposiciéon con una especie de plazo. Se
extendid sobre la importancia de la fusion, que emana de uno de los fines fundamentales y de
las ventajas mas importantes del sistema del registro internacional, esto es, hacer que los
titulares de marcas conserven la proteccion de sus titulos en el plano internacional gracias a un
registro internacional. En consecuencia, cuando, por ejemplo, parte de un registro
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internacional ha sido cedido a otra parte y, posteriormente, se cede nuevamente al titular
original, los registros internacionales derivados de la cesion parcial se funden con el registro
original prescindiendo de si la legislacién de las correspondientes Parte o Partes Contratantes
da cabida a la fusién en el orden nacional; el mecanismo es totalmente independiente de la
legislacion nacional, pues constituye un elemento del propio Sistema de Madrid. Sefial6,
asimismo, que, cuando el titular de una marca amplia exclusivamente parte de los productos y
servicios amparados por su registro a una Parte Contratante, podra posteriormente, en una
designacion ulterior, ampliar a esa misma Parte Contratante otros productos y servicios
contenidos en su marca de base; y, en efecto, la designacion posterior se fundira, de hecho,
con el registro internacional original, incluso si, en el orden nacional, el titular de la marca deba
presentar una nueva solicitud y obtener un nuevo registro. Admite que ciertas delegaciones
expusieron problemas a propésito de la fusion y solicitaron a la Oficina Internacional que
investigue dichas dificultades con miras a determinar si se pueden subsanar por la via de una
disposicién transitoria como la que se propone en la Regla 40, pero no por medio de una
clausula de exclusion. Dijo, para terminar, que no encuentra en el documento indicaciones de
las conclusiones de tales investigaciones a cargo de la Oficina Internacional y, por ende, igual
que la Delegacion de Suiza, exhorta respetuosamente a dichas Partes Contratantes que
tengan dificultades a que mediten si la propuesta de disposicion transitoria podra subsanar los
problemas que les suscita la fusion.

251. La Delegacion de la Unién Europea subrayé el valor que tiene para los usuarios la
posibilidad de dividir un registro internacional al objeto de establecer una armonia con la norma
internacional que reglamenta ambos en el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) y en el
Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (STLT). Sostuvo que, al mismo tiempo, es
necesario conservar el principio inspirador del Sistema de Madrid, 0 sea, mantener el sistema
internacional tan simple como sea posible. Apuntd que la division de un registro internacional
debera dar nacimiento a un nuevo registro internacional y, en consecuencia, respalda la
propuesta de adopcién de las nuevas Reglas 27bis y 27ter, incluidas las necesarias enmiendas
correspondientes al Reglamento Comun, las Instrucciones Administrativas y la Tabla de tasas.
También dijo que hace suya la clausula de exclusién del parrafo 6) de la propuesta de nueva
Regla 27bis para aquellas Partes Contratantes en cuya legislacién no figure la division, asi
como la demora en la aplicacion para las Partes Contratantes en cuya legislacion nacional
tenga cabida la divisién. Sobre la cuestion de la fusion, expuso que apoya la propuesta de una
declaracion de exclusion limitada a las Partes Contratantes cuya legislacion nacional no
disponga la fusion de registros divisionales. Finalmente, propuso que se fije en el 1 de febrero
de 2019 la fecha de entrada en vigor de los cambios y solicité que el Director General de la
OMPI invite a las Oficinas a que envien informacion relativa a la posible exclusion o demora en
la aplicacion antes de la fecha de entrada en vigor.

252. La Delegacion de Colombia opind que recoger la divisién en el Registro Internacional
podria causar situaciones muy complejas, pues se puede encarecer el sistema para los
usuarios y conllevar modificaciones estructurales de la Oficina Internacional. Por ende,
entiende que es necesario examinar con mas detenimiento ciertos aspectos de la division y,
ademas, estudiar mecanismos para inscribir la division en los registros nacionales cuando la
legislacion establezca la posibilidad de efectuar la division de un registro internacional.

253. La Delegacion de México recordo6 que la division no figure en sistema del pais. Pregunto
a la Secretaria si, cuando un pais que carece de la division recibe una peticion de division,
deberéa en consecuencia enviarla a la Oficina Internacional.

254. La Secretaria respondio a la pregunta de la Delegacién de México indicando que si la
division no esté establecida en la legislacién nacional, existe la posibilidad de la exclusién vy,
por tanto, si una Oficina recibe una peticién de divisién y no esta en condiciones de remitirla a
la Oficina Internacional, esta Oficina no recibira la peticién, puesto que ha de ser enviada por
conducto de la Oficina.
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255. La Delegacion de Australia recordd que el Gobierno de Australia anuncié que se
celebraran elecciones el 2 de julio de 2016, por cuya causa la Oficina depende de un gobierno
interino, lo cual quiere decir que no puede obligarse ni acordar decisiones que puedan vincular
al nuevo gobierno. Apunté que la legislacion australiana no reconoce ni la division de registros
internacionales ni la fusién de registros divisionales y que, como llevara tiempo elaborar la
modificacion de las leyes y los reglamentos y que pasen el tramite de aprobacién, acoge
favorablemente las nuevas propuestas de exclusion y de demora en la aplicacion. Expuso que
sigue pensando que, en vista de la situacién de Australia, es sumamente irreal la fecha de
entrada en vigor fijada en el 1 de abril de 2018. Pregunté si, una Parte Contratante que envie
informacion relativa a una fecha prevista en la cual su derecho sera compatible con las
propuestas de modificaciones y, posteriormente, compruebe que la legislacién no sera
compatible en esa fecha, podra modificar la notificacion inicial.

256. La Delegacion de la Republica de Moldova dijo que hace suya la propuesta e informé
gue, aunque existe la division en el plano nacional, ser& preciso reformar el derecho interno.
No obstante, opiné que la propuesta redunda en el interés de los usuarios.

257. El Presidente recordé la pregunta formulada por la Delegacién de Australia,
correspondiente a las fechas incluidas en las notificaciones al Director General y se pregunto si
debe haber una fecha y observéd que en la propuesta de Regla 40 simplemente se hace
referencia a una notificacién y afirmé que la notificacion se debera retirar tan pronto como las
disposiciones correspondientes sean compatibles con la legislacién nacional.

258. La Delegacion de Francia se mostré de acuerdo con la declaracién efectuada por la
Delegacién de la Unién Europea y sus Estados miembros. Dijo que tiene algunas preguntas
correspondientes a la aplicacion de la propuesta, puesto que su legislacion nacional prevé la
division de una solicitud de marca nacional, aungque no se incluye la posibilidad de realizar una
division una vez que se haya cumplido la inscripcion ni tampoco la de dividir una marca
internacional. Por ende, se pregunté si se podra aplazar la aplicacion de la propuesta hasta
que sea adaptado el derecho interno. Informd, asimismo, que en su legislacion nacional no
esta reglamentada la fusién y, por ende, formulara una declaracién a ese propdésito.

259. La Secretaria respondio a la pregunta de la Delegacion de Francia y afirmé que, habida
cuenta de que no es compatible el derecho interno en materia de division, cabe recurrir a la
demora en la aplicacion; en cuanto a la fusién, puesto que no existe en la legislacion nacional,
sera aplicable la exclusion.

260. La Delegacion de los Estados Unidos de América expuso algunas cuestiones referidas a
sus usos nacionales. Informé que en su legislacion nacional esta recogida la divisiéon y que
esta se usa habitualmente cuando se dicta una denegacion por motivos de fondo relativa
exclusivamente a parte de los productos o servicios; en consecuencia, se procede a dividir la
solicitud y se pueden inscribir los productos y servicios que no hayan sido denegados. Llamo
la atencidn sobre el costo que la aplicacion de la propuesta representara para los usuarios de
los Estados Unidos de América. Informé que, de acuerdo con los usos nacionales, cuando se
solicita una ampliacién y se lleva a cabo la divisién, se aplica el mismo proceso que para las
solicitudes nacionales: se aplican tasas y de la division nacen una solicitud inicial y una
divisional. Empero, sefial6é que los titulares de registros internacionales tienen, con respecto a
los solicitantes nacionales, la ventaja de abonar exclusivamente una serie de tasas de
renovacion y otra de tasas de mantenimiento. Destaco que la propuesta conlleva la creacién
de dos registros internacionales por los que se deberan abonar ahora dos series de tasas, de lo
cual se desprende un encarecimiento del costo. Hizo suya la inquietud de las delegaciones de
Australia y la Unién Europea en lo que respecta a la fecha de entrada en vigor y explicé que la
propuesta conlleva importantes reformas en el plano nacional para dar cabida al nUmero
adicional del registro internacional. Por consiguiente, respaldé la propuesta de la Unién
Europea de fijar que la fecha de entrada en vigor sea el dia 1 de febrero de 2019. En cuanto a
la fusién, record6 que la division en el orden nacional se da en los casos de denegacién por
motivos de fondo por falta de caracter distintivo o posibilidad de confusion; en los casos de
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posibilidad de confusion, se acostumbra a celebrar un acuerdo de coexistencia y, por ende, se
anula la denegacion, pero en los casos de falta de caracter distintivo, lo habitual es que los
usuarios modifiquen la solicitud, por ejemplo, afiadiendo una renuncia o acreditando el caracter
distintivo adquirido para subsanar la denegacioén; de ello nacen un registro original y uno
divisional, siendo distinto el alcance de la proteccién de cada uno. Se pregunté cémo se puede
dar cabida a tal situacion en el orden nacional si se efectla la fusion y como se podré rastrear
la informacion pertinente de modo que sea transparente para las Oficinas y para los usuarios.
Hizo mencion a las declaraciones juradas de uso periddicas que establece su legislacion
nacional, pues los plazos para presentarlas hacen referencia a la fecha del registro, que es la
fecha en la que se ha otorgado la proteccién; la cuestion radica en que los registros original y
divisional poseen distintas fechas de registro con arreglo al derecho interno, por cuya razon,
cuando se deban presentar las declaraciones juradas de uso, las fechas correspondientes
seran distintas; en los casos de fusion de dichos registros, no es posible cambiar las fechas y
el solicitante debera presentar dos o mas declaraciones juradas de uso distintas
correspondientes a fechas también distintas y eso creara confusion. Por ultimo, informé que
habra que hacer cambios de envergadura en sus sistemas para dar cabida a la propuesta.

261. El Representante de la APRAM afirmé que sabe que el proceso de puesta en practica de
la division sera paulatino y es fundamental que el plazo sea cdmodo, pero opiné que la divisién
constituye un recurso complementario y ventajoso para los usuarios.

262. El Representante de la INTA agradeci6 a la Delegacién de los Estados Unidos de
América sus explicaciones sobre el sistema de su pais. Apuntd, asimismo, que los Estados
Unidos de América son, con la excepcién, quizas, de Colombia, el inico miembro de la Union
de Madrid en el cual es posible dividir el registro internacional, de lo cual nacen registros
divisionales que se inscriben en el registro y que podran gozar de distintas fechas en las que
surten efectos; sin embargo, dichos registros nacionales derivados del registro internacional
permanecen fundidos, en efecto. Se preguntd en qué radicaria la diferencia de tener dos
registros internacionales correspondientes a dos registros nacionales en los Estados Unidos de
Ameérica fundidos en un Unico registro internacional.

263. El Presidente, a modo de resumen, expreso que se hizo la propuesta tan flexible como se
podia y que se puede recurrir a la exclusion y a la demora en la aplicacion. Manifesté la
esperanza de que las delegaciones que expresaron reservas puedan permitir que la mayoria
prosiga con la adopcion de la propuesta. En lo que respecta a la cuestion formulada por la
Delegacion de Suiza a propdésito de la fusién, opiné que el debate puso de manifiesto que
cabrd la posibilidad de la exclusién. Para concluir, propuso que se pase a examinar el proyecto
de las reglas.

264. La Delegacion de Colombia dijo esta dispuesta a mostrarse flexible, pese al hecho de que
las posibilidades de la exclusién podran retrasar el proceso, y afiadié que, no obstante, hace
suya la nocion de division.

265. La Delegacion de Cuba opind que la division causara grandes problemas a la Oficina. A
su entender, el problema mas importante puede ser la disponibilidad de un sistema automatico,
aunque esta segura de que la cuestién se pueda solventar con la eventual asistencia de la
OMPI. Afirmo que, mas que la divisién, serd la fusion la que pueda ser causa de problemas
para su Oficina, ya que Cuba no posee una disposicion en materia de fusion de registros
internacionales. Apunté, asimismo, que, quizds, Cuba deba hacer uso del mecanismo de
exclusion a ese respecto.

REGLA 27BIS (CONTINUED)

266. El Presidente declaré abierto el debate en torno a la Regla 27bis.
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267. La Delegacion de Alemania se preguntd por los productos y servicios que se deberan
indicar en la peticion y, afadid, que, segun entiende, no hay decision a ese respecto.

268. La Secretaria aclaré que correspondera al titular decidir la parte de la lista que debera
figurar en el nuevo registro divisional.

269. La Delegacion de Alemania afirmé que no necesita el parrafo 1.b)vi), pero que querria
incluir en la disposicion la fecha en la que surte efecto el registro divisional.

270. La Delegacion del Japén afirmé que no pone reparos a que se establezca la divisién o la
fusién, siempre que se incluyan disposiciones relativas a la exclusién. Indicé, asimismo, que, a
su juicio, no se llegé a conclusion alguna con respecto a la cuestion de donde se debera
presentar la peticion de division, esto es, ante la Oficina de la correspondiente Parte
Contratante o ante la Oficina Internacional, aunque, en el documento se considera
exclusivamente la Oficina de la Parte Contratante designada. Concluy6 que es preciso
examinar ambas posibilidades.

271. La Secretaria expuso con mas detenimiento el problema suscitado por la Delegacion del
Japoén y explicé que, en la propuesta examinada en la sesion anterior ya se indic6 que la
peticion se debe presentar ante la Oficina de la Parte Contratante designada; parece que no
caben dudas respecto a ese acuerdo, pues las delegaciones manifestaron que era preciso
comprobar que las peticiones cumplan los requisitos vigentes en su derecho interno, asi como
el pago de una tasa, cuando corresponda.

272. El Presidente se extendi6 sobre la cuestion suscitada por la Delegacion de
Alemania acerca de la fecha en la que surte efecto la division en la Parte Contratante
designada que interese; como parece que no tiene utilidad dicha fecha, propuso que sea
suprimida del parrafo 1.b)vi). El Presidente apuntd que, en lo que respecta a la mencion
a la fecha en la que surte efecto el registro divisional, se lleg6 a la conclusién de que esa
fecha sera la fecha del Registro Internacional.

273. La Delegacion de Alemania apuntd que, si se conserva la fecha en la que surte efecto el
registro divisional, al objeto de aclarar las cosas, se deberia incluir en el parrafo 5.

274. El Representante de la INTA dijo que no pone reparos a la supresion, pues lo que la
Oficina de la Parte Contratante en cuestidén enviara a la Oficina Internacional es la peticién de
divisién cuando se entienda que la peticion cumple con sus requisitos vigentes, pero el registro
internacional seré dividido en la esfera de la Oficina Internacional, que, a su vez, notificara a la
Parte Contratante correspondiente el nuevo registro que nazca del registro dividido.

275. El Presidente declaré abierto el debate de los parrafos 2.c) y d) e hizo observar que el
parrafo d) contiene la opcion de acompafiar la peticiéon de, o incluir en ella, una declaracion
conforme a la Regla 18bis o 18ter.

276. La Delegacion de Alemania se pronuncié a favor de que se establezcan declaraciones
separadas y, por ende, prefiere la férmula “acompafiar de”, en el entendido de que los sistemas
nacionales de tecnologias de la informacién obligan a cumplir dos procesos.

277. La Delegacion de Australia dijo que no tiene una preferencia especial, dado el hecho de
que tendra que haber nueva legislacién, aunque, para evitar errores, convendria hacer que la
declaracion se incluya en el mismo formulario.

278. El Presidente, en aras de la flexibilidad, propuso la férmula “pueda incluir o acompafiarse
de”, que fue aceptada.

279. El Presidente declar6 abierto el debate en torno a los parrafos 2) y 3).
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280. La Delegacion de Alemania pregunt6 si el reembolso de la tasa abonada que se
menciona en el parrafo 3.b) alude a la tasa de la Oficina Internacional o a las tasas nacionales,
y en el segundo supuesto, habra que darle nueva redaccion con fines de aclaracion. Informé
que su Oficina no reembolsa las tasas, si la peticibn no cumple con ciertos requisitos y es
rechazada.

281. El Presidente aclaré que la tasa en cuestion es la de la Oficina Internacional.

282. La Delegacion de Alemania solicitd que se precise la tasa correspondiente en el texto de
la disposicion.

283. El Presidente dijo se incluira la precision en la disposicién y propuso la férmula “[...]
reembolsara la tasa pagada en virtud del parrafo 2), previa deduccién de una cantidad
correspondiente a la mitad de dicha tasa”. A continuacién, declaré abierto el debate en torno a
los parrafos 4) y 5).

284. La Delegacion de Alemania afirmé que se debe indicar expresamente en la Regla la
fecha en la que surte efecto el registro divisional, posiblemente en el parrafo 5); de todos
modos, se debera afadir expresamente en la Regla 27bis un fragmento que precise que la
fecha en la que surta efecto el registro divisional sera la fecha en la que surta efecto su registro
original y que se preservara la reivindicacioén de prioridad formulada en el registro original.

285. La Secretaria explicé que, en la propuesta de disposicion, la creacién de un registro
divisional refleja la disposicién similar que rige el cambio parcial en la titularidad y la
consecuente creacion de un nuevo registro internacional; cuando se trata de un cambio parcial
en la titularidad, no se indica la fecha, aunque es la misma fecha que la fecha del registro
internacional original. Por consiguiente, no se entiende que sea necesario incluir dicha
precision en el proyecto de la regla, pues la misma fecha y nimero corresponderan a ambos
registros, con el afiadido de una letra al nuevo registro.

286. El Presidente afirmé que la fecha pertinente es la del registro internacional o,
eventualmente, la de la designacion posterior; si se incluye una aclaracion en el proyecto de la
regla, es probable que también sea necesario realizar modificaciones en relacion con el cambio
parcial en la titularidad. Opind que lo mas simple serd no modificar la redaccion.

287. La Delegacion de Alemania dijo que, aunque opind que se debera indicar expresamente
ese elemento tan importante, tendra una actitud flexible.

288. El Representante de la INTA llam¢ la atencion acerca de la palabra “ni” del parrafo 6):
“Una Parte Contratante cuya legislacion no prevea la division de solicitudes de registro de una
marca ni la divisién de registros de una marca [...]". Hizo observar que la clausula de exclusion
esta prevista exclusivamente para las Partes Contratantes que no prevean la division de la
solicitud ni la division del registro; en realidad, algunos paises prevén ambas, pero un
importante nimero de paises legislan la una o la otra, segun si tienen un procedimiento de
oposicion previo al registro o un procedimiento de oposicion posterior al registro. Record6 que
el STLT dispone la divisién obligatoria del registro exclusivamente cuando no haya division de
la solicitud antes de la oposicién. Para concluir, afirmé que la palabra “ni” podra ser causa de
malentendidos y que se puede sustituir por “0".

289. El Presidente apuntd que se debera redactar nuevamente el proyecto de la regla, pues la
férmula propuesta brinda mas flexibilidad, y declar6 inaugurado el debate en torno a la
Regla 27ter.

290. La Delegacion de Alemania pregunté si la mencién al parrafo 1) en el parrafo 2.a) del
proyecto de la regla 27ter alude al proyecto de la regla 27bis.
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291. El Presidente confirmé que se remite al proyecto de la regla 27bis.

292. La Delegacion de Alemania pregunt6 si la notificacion al Director General que figura en el
parrafo 2.b) se puede efectuar en cualquier momento o si se debera seguir la formulacion
establecida en el proyecto de la regla 27bis.6); a saber: “[...] 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 el Arreglo o el Protocolo [... ]".

293. El Presidente confirmé que ambas formulaciones coincidiran y, por ende, se reproducira
la redaccion de la Regla 27bis.6).

294. La Delegacion de México indicé que en la versién en espafiol del proyecto de la regla se
debera indicar que la notificacion se podra retirar en cualquier momento.

295. La Delegacion del Japon solicitd que se aclaren los cambios correspondientes a la
Instruccion 16 de las Instrucciones Administrativas, particularmente las relativas a la
numeracioén de los registros internacionales. Se pregunté cdmo se identificara el registro
internacional tras la peticién de inscripcién de una division, pero antes de que sea asignada la
nueva numeracion derivada de la division; preguntd, asimismo, si la Oficina de la Parte
Contratante designada asignara un namero provisional.

296. La Secretaria explicé que, una vez que la Oficina haya confirmado el cumplimiento de los
requisitos vigentes, debera notificar a la Oficina Internacional, que procedera a inscribir y
asignar un namero, el mismo que el del registro original, y la primera letra disponible para
identificar plenamente el nuevo registro divisional.

297. La Delegacion de Cuba pregunt6 por la numeracién de los registros internacionales en
los casos de fusion.

298. La Secretaria aclar6 que, en los casos de fusion de registros divisionales, cabe la
posibilidad de hacer la fusion exclusivamente con el numero original; o cuando se fundan los
registros divisionales, se podra asignar también el mismo nimero con una letra distinta; se
aplicara a la fusion el procedimiento vigente para los casos de cambio parcial en la titularidad.

299. La Delegacion de Israel pregunto si una Parte Contratante debera esperar a que la
Oficina Internacional asigne el nimero antes de aplicar la divisién y solicité que sea veloz la
tramitacion de la que se encargue la Oficina Internacional.

300. La Secretaria respondié que la Oficina Internacional tramitara tan pronto como sea
posible las peticiones de division.

301. El Presidente declar6 abierto el debate en torno a la fecha de entrada en vigor y recordd
gue varias delegaciones manifestaron que apoyan la fecha de 1 de febrero de 2019.

302. La Delegacion de los Estados Unidos de América recordé que dijo que hace suya la
fecha de 1 de febrero de 2019.

303. El Presidente concluyd que hay acuerdo acerca de la fecha de 1 de febrero
de 2019.
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304. EIl Grupo de Trabajo manifestd su acuerdo con lo siguiente:

i) recomendar a la Asamblea de la Unidén de Madrid que apruebe las propuestas
de modificacion de las Reglas 22, 27, 32 y 40, y la introduccion de las nuevas
Reglas 27bis y 27ter en el Reglamento Comun, en la forma modificada por el Grupo de
Trabajo, e introducir un nuevo punto 7.7 en la tabla de tasas, como se expone en el
Anexo Il del presente documento, y que la fecha de su entrada en vigor sea
el 1 de febrero de 2019; v,

i) la propuesta de modificacion de las Instrucciones 16 y 17 de las Instrucciones
Administrativas, con la misma fecha de entrada en vigor, que consta en el Anexo Il del
presente documento.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA: DESARROLLO FUTURO DEL SISTEMA DE MADRID
PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

305. El presidente pidi6 a la Secretaria que presentase el documento MM/LD/WG/14/4.

306. La Secretaria explicd que el documento constituye una especie de panorama “macro” del
sistema. Proyecto6 dos diapositivas; la primera diapositiva ilustra la evolucién del uso del
sistema en lo que respecta a las solicitudes, cuyo nimero crece sin cesar: el afio pasado
crecio el 2% y se prevé que el afio en curso crezca aln mas. La segunda diapositiva ilustra la
cuota de mercado del Sistema de Madrid; es decir, la proporcion de las solicitudes de marca
de no residentes que son presentadas por conducto del Sistema de Madrid y la proporcion que
corresponde a la presentacion directa; esa segunda diapositiva muestra que, si bien en 2014
la cuota de mercado era bastante elevada (60%), habia disminuido con respecto al periodo

de 2008 y 2009. Ese hecho deberia constituir un impulso para meditar sobre el resultado que
da el sistema y sobre como deberia evolucionar. Opiné que es posible que el Sistema de
Madrid no atienda debidamente la demanda de los usuarios, ya sea en lo que respecta a su
disefio, ya sea desde el punto de vista de su funcionamiento en la practica. Apunté que el
proposito del documento es exponer el problema y preguntar si el Grupo de Trabajo tendra
interés en analizar la evolucion del Sistema de Madrid en ese plano “macro”. Destacé que en
el documento no se brindan soluciones, lo cual seria sumamente pretencioso por el momento.
El documento es una relacion de asuntos que, a juicio de la Oficina Internacional, vale la pena
examinar en vista del bienestar futuro del sistema. Informé que el documento consta de dos
partes: la primera parte versa sobre el disefio del sistema, es decir, el marco juridico, y en la
segunda parte se trata de la administracion practica del sistema. Ambos aspectos poseen igual
importancia y sera la experiencia de los titulares y los usuarios la que determinard si
continuaran utilizando el sistema o si elegiran la via directa. Sefialé que el Grupo de Trabajo
suele dedicarse a tratar las cuestiones relativas al disefio mientras que la Mesa Redonda se
ocupa de los asuntos mas practicos. Desde el punto de vista general, se puede entender que
de la labor del Grupo de Trabajo emanan modificaciones del marco juridico y que de la Mesa
Redonda surgen mejores practicas o recomendaciones. Afirmé que el documento podré hacer
las veces de guia para la labor del Grupo de Trabajo y la Mesa Redonda y para la Oficina
Internacional en los afios venideros. Solicito la opinion de las delegaciones a propdsito de la
cuestion de cémo crear un marco de asuntos sobre los que se trabajara en el futuro proximo y
de si cabra afadir determinados asuntos al documento y suprimir otros. Finalmente, solicité al
Grupo de Trabajo que brinde orientacion en lo que respecta a los asuntos que se prefieran
tratar con mas detenimiento a corto plazo.
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307. La Delegacion de Madagascar afirmé que incluso antes de adherirse al Protocolo de
Madrid, Madagascar opinaba que el Sistema de Madrid era muy interesante y provechoso para
la vida econémica del pais; ocho afios después, el sistema es eficaz, aunque no se hayan
colmado totalmente las inquietudes y expectativas de los titulares y los solicitantes. Manifesto
la esperanza de que el examen de los asuntos que se exponen en el documento contribuira a
imprimir mas eficacia al sistema, pero sin merma de su caracter realista.

308. La Delegacion de los Estados Unidos de América manifestd que posee interés en la
medicion del rendimiento y se pregunto si en el titulo del documento en el que se habla del
marco de rendimiento queda comprendido un mecanismo de control de calidad. Informé que
su Oficina cuenta con un proceso de control de calidad concebido expresamente para revisar la
labor de sus abogados examinadores y velar por que ella sea conforme a la politica de los
Estados Unidos de América. Por ende, puede dar su apoyo a un mecanismo de control de
calidad. Apunté que en el documento se habla de las consultas de los clientes y las quejas
formales, y afladio que sera de interés informar del tiempo que lleva resolver dichas quejas, y
aunque ello podria suscitar reacciones adversas de los usuarios, también constituira un
objetivo de mejora.

309. La Delegacion de Hungria se extendi6 sobre las conclusiones relativas a la cuestion de la
dependencia que se exponen en el documento y la propuesta de MARQUES a ese respecto.
Opind que la dependencia sirve al interés de las pequefias y medianas empresas, puesto que
pueden cumplir diligencias con el fin de cancelar el registro internacional en el plazo de cinco
afos y pueden hacerlo en su propio idioma y de manera econémica. Por consiguiente, no
puede hacer suya la propuesta de reducir el plazo de dependencia de cinco afios a dos afios.
Consider6 que la propuesta apunta en la direccion de abolir el requisito de la marca de base y
agrego que el sistema tal como es atiende las necesidades de los usuarios hungaros, para
guienes el ataque central constituye un eficaz mecanismo de defensa y no es una desventaja
del Sistema de Madrid.

310. La Delegacion de Suiza declaré que, a su juicio, el propésito que debe cumplir el Grupo
de Trabajo es la evolucion del sistema en el interés de los usuarios y de las Oficinas sin
cuestionar sus principios fundamentales. A su juicio, la cuestién primordial es conseguir la
mejor posible calidad de los registros y afladié que esta de acuerdo con los puntos y las
opciones del documento correspondientes a las Oficinas: a saber, el titulo 1V, la Oficina
Internacional, en el titulo V, y las Oficinas y la Oficina Internacional, en el titulo VI. Afirmé que
se debera dar consecucion a los antedichos objetivos y al mantenimiento o la mejora del grado
actual de calidad material de los registros y los servicios sin desmedro de los principios
fundamentales del Sistema de Madrid, particularmente la reduccion a dos afios de los cinco
afios del plazo de dependencia y el requisito de la marca de base y las condiciones para poder
presentar solicitudes.

311. La Delegacion de Alemania dijo que hace suya las declaraciones formuladas por las
delegaciones de Hungria y Suiza: no es prioritario discutir la reduccién del plazo de
dependencia. Opind que los problemas reales radican mas en las legislaciones nacionales que
en la dependencia. Recordé el tratamiento que se da a la dependencia en el documento: los
titulares de marcas que presentan una solicitud ante la Oficina de origen con el Unico propdsito
de usarla como si fuera la marca de base para presentar una solicitud internacional corren el
riesgo de que sea cancelada por falta de uso de la marca de base; en varias Partes
Contratantes ese riesgo se podra materializar a los tres afios contados desde la fecha del
registro de base, el minimo que se establece en el Articulo 19 del Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el Acuerdo sobre los
ADPIC). Se preguntoé si existe actualmente un pais en cuya legislacion nacional se disponga
un plazo menor de cinco afos para la cancelacion por falta de uso.
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312. La Delegacion de Italia dijo que hace suya las posiciones de las delegaciones de
Hungria, Suiza y Alemania. Esta dispuesta a examinar mejoras del sistema, pero deben
permanecer sus principios fundamentales, como el plazo de dependencia de cinco afios,
aunque esta dispuesta a considerar una leve reduccién. Del mismo modo, esta en contra de
suprimir el requisito de la marca de base o la posibilidad de realizar la presentacion
directamente por conducto de la Oficina Internacional.

313. La Delegacion del Japdn afirmé que esta a favor de examinar principalmente
determinadas opciones correspondientes al disefio del Sistema de Madrid: a saber, las
marcas, el alcance de las listas de productos y servicios, la dependencia y la armonizacion de
los plazos para responder a las denegaciones provisionales. Afiadié que espera que las Partes
Contratantes deliberen sobre dichos asuntos con espiritu previsor y que gracias a ello se pueda
mejorar el Sistema de Madrid para que atienda las necesidades de los usuarios y se adapte a
las nuevas condiciones de la vida comercial. Dijo que, a su juicio, el principio de la marca de
base debera ser debatido con méas detenimiento en el Grupo de Trabajo y que otra cuestién
importante es examinar el problema de la lista de productos y servicios. Informé que las
opiniones del mundo de la industria que se hacen llegar a la Oficina Japonesa de Patentes
revelan que las compafias quieren que se revise el plazo de dependencia para velar por la
seguridad juridica; por ende, la cuestion de la dependencia debera ser objeto de las futuras
deliberaciones del Grupo de Trabajo.

314. La Delegacion de Colombia afirmé que reviste importancia fundamental dotarse de un
enfoque global y de una guia para las reuniones proximas. Sefialé que los paises de América
Latina que no son miembros del Sistema de Madrid poseen interés en ver como trabaja el
sistema para los paises de la region que se han adherido a él dltimamente. Formul6 un
llamamiento a que se medite sobre la manera de perfeccionar la administracion del sistema con
el fin de mostrar a sus vecinos, que son sus mercados naturales, que el Sistema de Madrid se
puede utilizar con toda facilidad. Afirmé que no ve la ventaja de modificar el plazo de
dependencia, que es un principio fundamental del sistema, ni las condiciones para poder
presentar solicitudes. Informé que usuarios de determinados paises vecinos han intentado
usar el Sistema de Madrid por la via de Colombia sin cumplir las condiciones para poder
presentar solicitudes, lo cual cre6 problemas a la Oficina. A su juicio, el enfoque correcto es
trabajar juntos para fomentar que sus paises vecinos se adhieran al sistema. No esta de
acuerdo con que se debata la armonizacién de los plazos correspondientes a las denegaciones
provisionales, pues la legislacion nacional no autorizara que haya plazos distintos, segun que
los usuarios sean del pais o extranjeros. Informoé que estd de acuerdo con varios asuntos
pertinentes que afectan a la actividad de las Oficinas, incluidos los nuevos tipos de marcas.

315. La Delegacion de Israel dijo que, a su juicio, el Sistema de Madrid debera ser mas
practico y afiadié que le parece Util la propuesta de matriz de funcionamiento. Recordo6 que
esta de acuerdo con congelar el plazo de dependencia o, al menos, reducirlo y, por ende,
guiere que se incluya ese asunto en las deliberaciones del Grupo de Trabajo. Por ser un pais
en el que se usan caracteres que no son latinos, consider6 que es una gran ventaja autorizar a
los titulares a que presenten solicitudes internacionales de registro de marcas que, a juicio de
la Oficina de origen, correspondan en esencia a la marca de base y recomendé que se prepare
un documento sobre el problema para la proxima sesion del Grupo de Trabajo. Sostuvo que se
deberia hacer una revision del sistema de tasas, incluida la revision de las opciones de pago.

316. La Delegacion de Noruega apunté que el documento contiene temas que el Grupo de
Trabajo ya comenzo6 a estudiar. Agrego que dichos asuntos merecen atencién permanente y
dijo que uno de dichos casos es restar importancia a las desventajas de la dependencia. Opind
gue, si bien el sistema del requisito de la marca de base y la dependencia sigue de hecho
existiendo, el Grupo de Trabajo también debera estudiar el modo de dar cabida a las
diferencias correspondientes a los idiomas, pues ese es el modo de hacer del Sistema de
Madrid un sistema moderno y verdaderamente internacional. Al mismo tiempo, hay que trazar
metas realistas: el futuro hara necesarias soluciones electronicas para atender las expectativas
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de los usuarios y abaratar la tramitacion de los asuntos. Sostuvo que es importante la
previsibilidad para los usuarios, ademas de la transparencia y la informacion al dia para los
titulares, el plazo de tramitacion éptimo y la armonizacion de los plazos.

317. La Delegacion de la Republica de Corea manifesto que quiere que el Sistema de Madrid
sea mas simple, practico e interesante para los nuevos solicitantes. Apunt6 que la
dependencia es un mecanismo que se ha mantenido para equilibrar el interés de los titulares
de derechos con el de los terceros y que contribuy6 a impedir los registros de mala fe. No
obstante, la dependencia también es uno de los factores que desaconseja a los solicitantes la
utilizacion del Sistema de Madrid por causa de la inseguridad juridica. A su juicio, en la
Republica de Corea, aumentaria el nUmero de usuarios del Sistema de Madrid si se atendiese
y subsanase la inseguridad juridica causada por la dependencia. Afirmé que muchos titulares
de marcas critican el principio de dependencia, especialmente, los usuarios de los paises en
los que se usan caracteres que no son latinos, como la Republica de Corea y el Japdn. Los
usuarios coreanos necesitan registrar marcas en caracteres latinos, y corren el riesgo de
cancelacion por falta de uso en el pais de origen y, por consiguiente, de perder los registros
internacionales. En consecuencia, expuso que se debera examinar nuevamente el principio de
dependencia.

318. La Delegacion de Belarus sostuvo la necesidad de fijar prioridades y afiadié que el Grupo
de Trabajo debera proseguir el examen de los temas que ya ha comenzado a debatir,
particularmente, en la presente sesion. En cuanto a los asuntos relativos a la marca de base,
la dependencia y la transformacion, apunt6 que estan entrelazados y que es hora de debatirlos,
especialmente la marca de base, que se rige por requisitos muy estrictos; el Grupo de Trabajo
debe debatir la manera de aligerar dichos requisitos, incluida la identidad de las marcas. Opin6
gue otras cuestiones, como los nuevos tipos de marcas y la armonizacion de los plazos, no son
tan apremiantes y que, probablemente, daran pie a extensos debates.

319. La Delegacion de Francia expuso que tiene interés en que se mejore el sistema para los
usuarios. Sin embargo, no puso en entredicho los principios fundamentales del sistema y no
quiere trabajar para hacer mas flexible el requisito de la marca de base. No obstante, puede
aceptar que se trabaje para reducir el plazo de dependencia. Informé que puede, también,
aceptar el debate en torno a la armonizacién de los plazos para responder a las denegaciones
provisionales. Expreso6 que quiere dejar de lado de momento los asuntos relativos a la Oficina
y que aprecia las ventajas de trabajar sobre los asuntos que se exponen en las partes V y VI
del documento.

320. La Delegacion de Austria dijo que apoya a las delegaciones de Alemania, Hungria e ltalia
y opind que la limitacioén de la dependencia hara mas dificil administrar el sistema. Por ende,
entiende que examinar las opciones correspondientes al principio de dependencia no debera
ser prioritario en las préximas sesiones del Grupo de Trabajo del Sistema de Madrid. En
cuando al requisito de la marca de base, sostiene que el hecho de desvincular la lista de
productos y servicios de la marca de base de la misma lista de la solicitud internacional
anticipara la abolicion del requisito de la marca de base. Por consiguiente, el alcance de la lista
de productos y servicios no deberd ser prioritario en las proximas sesiones del Grupo de
Trabajo del Sistema de Madrid. Por altimo, se pronuncié a favor de que se examine un nuevo
mecanismo de revision de las decisiones.

321. La Delegacion de la Republica de Moldova hizo observar la importancia de fomentar la
transparencia y afiadié que esta a favor de discutir la duracién del plazo de dependencia.
Reconocié la dificultad de establecer plazos idénticos para responder a las denegaciones
provisionales, aunque opin6 que seria posible armonizarlos. Hizo hincapié en la utilidad que
tiene para los usuarios y las Oficinas la publicacion de una guia de las practicas de la Oficina
Internacional y afladié que esta de acuerdo con que se debatan los nuevos tipos de marcas.
Por ultimo, manifest6 que respalda que se publique informacién sobre el rendimiento de la
Oficina Internacional.
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322. La Delegacion de la Unién Europea dijo que, dado el amplio espectro de opciones del
documento, hace suya la propuesta de privilegiar su examen por el Grupo de Trabajo y la Mesa
Redonda. En cuanto a las opciones correspondientes al disefio del Sistema de Madrid,
propuso que se dé preferencia inicialmente a debatir si y como relajar o suprimir las
condiciones para poder presentar solicitudes y, también, a la armonizacién de los plazos para
responder a las denegaciones provisionales, asi como su método de computo. En el capitulo
de las opciones correspondientes a las Oficinas, reconoce la utilidad de dichas propuestas,
pero propuso que sean examinadas en una ulterior etapa. En lo que respecta a las opciones
correspondientes a la Oficina Internacional, propuso que se dé prioridad inicialmente a la
publicacion y las consultas relativas a las practicas de examen de la Oficina Internacional para
todos los tramites correspondientes al Sistema de Madrid; la publicacién periédica de
informacion sobre el rendimiento de la Oficina Internacional; el establecimiento de garantias en
lo que respecta al plazo maximo de tramitacion de los asuntos ordinarios que lleva la Oficina
Internacional; la aclaracion de la cuestién correspondiente a las correcciones; el estudio de la
posibilidad de producir, previa peticion, certificados de registro internacional que reflejen la
situacién actual de la marca en cada una de las Partes Contratantes designadas; la revision de
la Tabla de tasas y las opciones de pago y el desarrollo de E-Madrid. En cuanto a las opciones
correspondientes a las Oficinas y a la Oficina Internacional, propuso que se dé prioridad a
todas las opciones comprendidas en ese capitulo.

323. La Delegacion de Marruecos dijo que esta de acuerdo con las delegaciones de Alemania,
Hungria, Italia y Suiza y otras delegaciones en lo que respecta a la cuestiéon de la dependencia
y opind que la reduccién del plazo de dependencia no es una prioridad. Entiende que es
necesario atender la cuestion de los plazos para responder a las denegaciones provisionales,
especialmente el método de cémputo.

324. La Delegacion de Espafia dijo que da su pleno apoyo a las propuestas de la Delegacion
de la Union Europea y a la posicion de las delegaciones que se oponen a reducir el plazo de
dependencia.

325. La Delegacion de la Federacion de Rusia sostiene que es preciso extender el alcance
geografico del Sistema de Madrid, pues ello es fundamental para desarrollar el Sistema de
Madrid; los usuarios rusos aguardan con impaciencia la adhesién de varios paises al Sistema
de Madrid. En cuanto al disefio del Sistema de Madrid, opin6 que es necesario preservar sus
principios fundamentales. Afirm6 que no respalda la propuesta relativa a la marca de base,
aunque esta de acuerdo con que se reflexione acerca de las condiciones para poder presentar
solicitudes. En lo que respecta al principio de dependencia, se pronuncio a favor de examinar
las consecuencias del ataque central, especialmente el hecho de que los motivos de
revocacion que son validos en una determinada Parte Contratante no lo son en otras, lo cual
lleva a la cancelacion total del registro internacional, y a ese respecto es preciso tener
presentes las propuestas de los usuarios. Opind que se deberan examinar los nuevos tipos de
marcas, asi como la armonizacién de los plazos para responder a las denegaciones
provisionales. También valdra la pena debatir la armonizacion de las bases de datos de
productos y servicios. En lo que respecta a las Oficinas, apoy6 que se dé la maxima prioridad
a la Carta de Compromiso con el Sistema de Madrid. Dijo que hace suya la fijacién de plazos
para los procedimientos y la disponibilidad de la informacién correspondiente. También apoy6
la publicacion periddica de informacién y E-Madrid. En cuanto a los asuntos relativos a las
Oficinas y a la Oficina Internacional, la clasificacion debera ser armonica.

326. La Delegacion de Suecia manifestd que entiende que se debe dar prioridad a examinar
los nuevos tipos de marcas, en sintonia con la nueva directiva de marcas de la Unién Europea.
Opind que, dada su importancia para los usuarios, sera preciso debatir la transformacién.
También hay que asignar prioridad a la dependencia, aunque, de forma mas general.
Finalmente, dijo que respalda que se estudie la armonizacién de los plazos correspondientes a
las denegaciones provisionales. En lo que respecta a los temas que, a su juicio, cabe
suprimirlo o debatir en otro foro, sefialé exclusivamente los asuntos que conciernen a las
Oficinas nacionales. Dijo que reconoce la importancia de los asuntos que tienen que ver con la
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Oficina Internacional, aunque no le parece que sea prioritario deliberar en torno al
procedimiento de revisidén, pues no sera de provecho para el Sistema de Madrid; con el
procedimiento de revisidén solo se conseguira que el sistema sea menos practico y, ademas,
crecera el volumen de trabajo.

327. La Delegacion del Reino Unido dijo que respalda la armonizacion del plazo para
responder a las denegaciones provisionales, habida cuenta de que la opinién de los usuarios
pone de manifiesto la existencia de dificultades para calcular la fecha de respuesta.

328. El Representante de MARQUES expuso la prioridad de hacer un sistema que sea simple,
en el sentido de que sea practico y facil de usar. Otra prioridad es extender el alcance
geografico. Llama la atencién sobre la interrelaciéon de los temas, como es el caso del plazo de
dependencia y la cuestion de los caracteres, cuyo debate interesa sumamente a la Delegacion.
Expuso que respalda plenamente la Carta de Compromiso con el Sistema de Madrid y la
garantia de calidad; los usuarios se encuentran con grandes problemas cuando se adhieren al
sistema nuevas Partes Contratantes que no las aplican en su legislacion. Afadioé que también
apoya sin reservas la armonizacion de las practicas de clasificacion. Sera preciso debatir la
actualizacion de los certificados de registro internacional, pues son causa de confusion para los
usuarios, los titulares y los terceros por igual. Respald6 que se aclaren determinados asuntos,
como el actual debate en torno a la sustitucién y la transformacién, que habra que simplificar;
los usuarios piden que se aclare mas la nocién de establecimiento real y efectivo; a ese
respecto, acogié con agrado la creacién de una base de datos de los marcos juridicos y las
practicas nacionales. Sobre la cuestidon de la armonizacion de los plazos para responder a las
denegaciones provisionales, propuso que, para empezar a simplificar las cosas, se incluya la
fecha de término del plazo en las notificaciones de irregularidad. La presentacién electronica
de solicitudes sera del agrado de los usuarios.

329. La Representacién de la JIPA dijo que esta de acuerdo con un sistema moderno y
practico. La JIPA da prioridad a los asuntos de la dependencia y de la flexibilidad en el
procedimiento de certificacién correspondiente a la identidad de las marcas. En cuanto a la
dependencia, de estudios que realizd la JIPA sobre las 50 principales compafiias japonesas se
desprende que el ataque central es lo que las hace dudar de servirse del sistema, pues en el
Japon, la cancelacion por falta de uso de la marca queda supeditada a que transcurra el plazo
de tres afios desde la fecha del registro; por consiguiente, abolir o suspender la dependencia,
o reducir el plazo de dependencia a menos de tres afios, serd un estimulo para que las
compafiias japonesas utilicen el Sistema de Madrid. En lo que respecta a la identidad,
manifestd que serd necesario hacer menos estrictas las normas que rigen la identidad de la
marca de base con la marca internacional; si en el sistema se da cabida a la correspondencia
de las marcas, atraerd a mas usuarios, tanto de los paises que cuentan con caracteres latinos
como de los paises que poseen caracteres distintos; también seria motivo de satisfaccion la
flexibilidad en lo que respecta a la correspondencia de la lista de productos y servicios de la
marca de base con la misma lista de la solicitud internacional.

330. El Representante de la APRAM afirmo que, en su opinidn, el sistema estad sumamente
equilibrado y, por ende, se deberan preservar sus principios fundamentales y modificarlo con el
fin de reforzar la seguridad juridica. Apuntd que la APRAM es favorable a varias propuestas: a
saber, la inclusion de nuevos tipos de marcas; la armonizacion de los plazos para responder a
las denegaciones provisionales; las propuestas relativas a la transparencia y a la
comunicacion electrénica; la instauracion paulatina de la sustitucion y la division. Destaco que,
en lo que respecta a ciertas propuestas, tiene dudas de su utilidad para la evolucion del
sistema y entre ellas figura la relajacion de los criterios para obtener un registro internacional
por conducto de una Oficina de origen; a su juicio, el sistema ya goza de suficiente flexibilidad
y brinda a los usuarios alternativas y opciones suficientes; si se relaja mas el sistema, peligrara
la seguridad juridica. Aplicé el mismo razonamiento a la relacién de la marca de base con la
marca internacional: se debera preservar el principio de identidad de ambas marcas en vez de
aplicar el enfoque de la correspondencia, que provocara confusion. Del mismo modo, respaldé
la relajacién de los criterios correspondientes al vinculo de los productos y servicios de la
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marca de base con la lista de productos y servicios de la marca internacional. En lo que
respecta al principio de dependencia, manifesté que la APRAM esta en favor del debate, pero
gue este debera girar en torno a la posible reduccion a tres afios del plazo de dependencia.

331. La Representante de la AIPPI declar6 que no es favorable a que se suprima el requisito
de la marca de base ni el principio de dependencia. Agreg6, empero, que hace suya la
reduccién del plazo de dependencia de cinco afos a tres afios, pues ello se traducira en un
mayor equilibrio del interés de los titulares de derechos y el interés de los terceros y se
conseguira, ademas, reducir el efecto negativo de la dependencia, particularmente la
inseguridad de los titulares de derechos.

332. La Delegacion de México dijo que esta de acuerdo con la mayor flexibilidad para que los
titulares de derechos y los solicitantes puedan cumplir con la legislacién de las Partes
Contratantes designadas.

333. La Delegacion de Italia dijo que hace suyas las propuestas concebidas para fomentar la
practicidad del sistema. Destacé la importancia del planteamiento de la doble sesién: por un
lado, el Grupo de Trabajo examinara el marco juridico del Sistema de Madrid y, por el otro, la
Mesa Redonda se encargara de los aspectos practicos y de procedimiento. Puso el acento en
la importancia, para los usuarios y para las Oficinas nacionales, de contar con bases de datos
precisas, que estén al dia y que sean accesibles y faciles de consultar. Destac6, asimismo, la
importancia de armonizar las practicas de clasificacion, lo cual, ademas de reducir las
irregularidades, redundara en provecho de la seguridad juridica y permitird acortar el tiempo de
examen. Sostuvo que no ve razones para fijar tasas distintas para las marcas en blanco y
negro y para las marcas de color, cuando la publicacién se efectle por via electronica. Apunto,
asimismo, que, posiblemente, en el futuro, a la hora de fijar las tasas, habra que tener presente
el plazo necesario para examinar las solicitudes de marca.

334. La Delegacion de Australia afirmé que esta dispuesta a debatir los elementos
correspondientes al disefio del sistema, a los cuales cabria atribuir prioridad media o grande.
En particular, manifesto interés en tratar la reduccién del plazo de dependencia. Australia, para
comprender las necesidades de los usuarios, aplica el principio de dar preeminencia a los
intereses de los usuarios y el método de la economia de la conducta; a ese respecto, ve las
ventajas de algunas propuestas de MARQUES. En lo que respecta a las opciones
correspondientes a la Oficina Internacional, dijo que atribuye gran prioridad al principio de la
transparencia de las practicas y los procesos, y afiadié que entiende que dichas opciones no
necesitan ser objeto de extensos debates en el Grupo de Trabajo, pues se debera dejar
libertad a la Oficina Internacional para que se encargue de ellas. También dio su apoyo a
debatir el titulo VI. Indicé que atribuye prioridad media a las opciones correspondientes a la via
rapida, la Carta de Compromiso y la garantia de calidad, y sefial6 el interés que poseen las
correcciones y la seguridad en lo que respecta a los plazos. Dijo que hace suya la instauracién
de un procedimiento de revision, asi como la actualizacion de los certificados de registro, a los
gue asigno prioridad media; también se mostrd de acuerdo con los puntos de vista de
MARQUES en lo que respecta a la transparencia y la cuestion de los plazos en el caso de la
denegacion provisional. Por ultimo, respaldé la iniciativa E-Madrid, gracias a la que se
conseguira reducir las repeticiones y mejorar el resultado.

335. La Representante de la JPAA manifestd su reconocimiento por el punto de vista de la
Oficina Internacional acerca de la cuestion del requisito de la marca de base, especialmente en
lo que respecta a los caracteres y la dependencia. A propdésito de la dependencia, afirmé que
la JPPA quiere que el Grupo de Trabajo debata las opciones de reduccion del plazo de
dependencia o que se pueda limitar a determinados motivos la cancelacion de registros
internacionales.
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336. La Delegacion de Cuba afirmé que, a su juicio, no procede impulsar un debate en el que
se pongan en entredicho los fundamentos mismos del sistema y destaco, en particular, las
cuestiones que giran en torno a la marca de base, pero agrego que la Delegacién esta
dispuesta a examinar planteamientos que sean flexibles. Opin6 que se deberan debatir los
titulos V y VI. También se pronuncié a favor de examinar la revisién del examen que cumple la
Oficina Internacional, incluidas las correcciones, y agreg6 que apoya la armonizacion de las
préacticas de clasificaciéon. A su juicio, la lista de productos y servicios de la solicitud
internacional no debera ser mas extensa que la lista de la marca de base. La armonizacién en
lo que respecta al plazo para responder a una denegacioén provisional se deberé tratar de modo
prudente, teniendo en cuenta que la necesidad de nombrar un mandatario local podra mermar
el plazo establecido para responder; por ultimo, formulé reservas en cuanto a la posible
ampliacion del plazo, pues ella no se ajustara a la legislacion interna.

337. La Delegacion de los Estados Unidos de América opiné que sera Util debatir nuevos tipos
de marcas. Expuso que no se le escapa que es controvertida la nocién de desvincular los
productos y servicios, pero opind que se puede hacer un debate que no socave por completo la
dependencia. Vale la pena meditar sobre la reduccion del plazo de dependencia. Declar6 que
impulsarda y agradecera que se delibere sobre la cuestion del cumplimiento de los requisitos,
gue comienza en la pagina 7 del documento, pues constituird una ayuda considerable dar
flexibilidad en la forma de brindar informaciéon complementaria, como en los casos en los que
se solicitan marcas de certificacion. Dijo también que apoya el debate de las opciones
correspondientes a la Oficina Internacional, que comienzan en la pagina 9.

338. La Delegacion de Nueva Zelandia apunté la importancia de discutir una reduccién del
plazo de dependencia y agregé que se debera abordar, asimismo, la revisién y simplificacion
de la Tabla de tasas, que, al menos, deberd permanecer neutral, y las opciones de pago para
hacerla mas facil. Expuso que serd Util que se prosiga la labor acerca de la mejora de las
comunicaciones electronicas, como E-Madrid. También habra que examinar la reduccién de
los errores de los datos, pues aligerara la carga de las correcciones.

339. El Presidente expuso un resumen de la deliberacion e hizo observar que, en lo que
respecta a las opciones correspondientes al disefio del Sistema de Madrid, las
delegaciones estan divididas en dos grupos: ciertas delegaciones no quieren que se
pongan en entredicho los principios fundamentales del sistema, mientras que otras
defienden que se debatan algunos elementos fundamentales, como la marca de base,
incluida la dependencia, los caracteres, etcétera. Entiende que hay que disponer el
examen de, al menos, algunos de esos temas. Sefiald que, entre las delegaciones que
manifestaron la preferencia por no tratar algunos de los principios fundamentales,
algunas de ellas estan dispuestas a examinar, al menos, la dependencia, asi como a
meditar si puede haber otro modo de encarar los problemas que algunas Partes
Contratantes sefialaron en relacion con dichos principios. No parece que haya mucho
apoyo a incluir las opciones correspondientes a las Oficinas, mientras que las opciones
gue conciernen a la Oficina Internacional fueron respaldadas por un nimero considerable
de delegaciones. Lo mismo se aplica con respecto a las opciones correspondientes a las
Oficinas y a la Oficina Internacional. Apunté que algunos temas podran ser mas
apropiados para debatirlos en la Mesa Redonda mientras que otros asuntos
corresponden, sin duda, al Grupo de Trabajo. Informé que la Secretaria preparara una
guia de los asuntos que se deberan examinar a corto, medio y largo plazo y en la cual
también figurara informacién de lo que se debatira en el Grupo de Trabajo y en la Mesa
Redonda.

340. La Secretaria present6 la guia, dividida en perspectivas de corto, medio y largo plazo. La
perspectiva de corto plazo comprendera las dos sesiones proximas del Grupo de Trabajo; la
perspectiva de medio plazo comprendera los asuntos que se acuerde debatir después de esas
dos sesiones. La perspectiva de largo plazo tendrd que ver con los asuntos cuyo examen no
se haya fijado, aunque puedan ser objeto de debate en el Grupo de Trabajo o en la Mesa
Redonda. En el corto plazo, en la proxima reunion del Grupo de Trabajo o en la reunion
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posterior, se debatira la sustitucién. Recordd que varias delegaciones opinaron que la
transformacion es un tema pertinente que cabra examinar con mas detenimiento, asi como los
nuevos tipos de marcas. Las dos reuniones siguientes de la Mesa Redonda tendran por objeto
los principios de clasificacion, la cual, de hecho, comenzara el dia siguiente. Las correcciones
también se incluirdn en la perspectiva de corto plazo. Ademas, la Mesa Redonda proseguira
examinando la cuestién de la correspondencia de las marcas a efectos de la certificacion;
también se incluyeron los caracteres y el cumplimiento de los requisitos. Asimismo, se habran
de analizar las practicas de examen de la Oficina Internacional. En la perspectiva de medio
plazo, el Grupo de Trabajo estudiara la armonizacion de los plazos para responder a las
denegaciones provisionales. Es posible que el Grupo de Trabajo deba considerar las
conclusiones emanadas del debate de las correcciones en la Mesa Redonda. Apunt6 que,
durante la sesion, ciertas delegaciones suscitaron la cuestiéon de la revision de las tasas y las
opciones de pago, asi como la posible reduccion del plazo de dependencia. Indicé que, en el
medio plazo, la Mesa Redonda se ocupara de las practicas de examen de la Oficina
Internacional. La armonizacién de las practicas de clasificacion ird en la lista de la Mesa
Redonda, y el alcance de la lista de productos y servicios, incluida la desvinculacién, que
servird para atenuar las desventajas de la dependencia. Finalmente, la Mesa Redonda incluira
la actualizacién de los certificados de registro internacional. A continuacién, expuso con mas
detalle las perspectivas de largo plazo, en las que quedara comprendido el derecho a presentar
solicitudes, las opciones para las Oficinas y el procedimiento de revisién; de forma simultanea,
habra un mecanismo de presentacién de informes de la Oficina Internacional a la Mesa
Redonda. En la guia figurara también el alcance geografico del Sistema de Madrid, el marco
de rendimiento, con el plazo méaximo de tramitacién, y, ademas, E-Madrid.

341. La Delegacion de Alemania afirmé que tiene recelos con respecto a la cuestion de los
nuevos tipos de marcas y de la correspondencia de las marcas a efectos de certificacion, pues
pueden ser el primer paso para abolir el requisito de la marca de base, por cuyo motivo, no
puede aceptar los temas.

342. La Secretaria explicoé que, en lo que respecta a los nuevos tipos de marcas, la intencién
es reflejar el hecho de que el Reglamento Comun es sumamente limitado en ese plano; el
proposito sera examinar los tipos de marcas ya reconocidos en el STLT en el caso de que sea
factible hacer afiadidos; no existe relacién alguna con la abolicion del requisito de la marca de
base. En cuanto a la correspondencia de las marcas a efectos de certificacion, ya se habra
debatido en la Mesa Redonda durante la presente sesién, aunque es probable que se prosiga
el examen en las reuniones futuras de la Mesa Redonda.

343. El Representante de la INTA apunt6 que la mayoria de las propuestas son dignas de
consideracion; la cuestion real es como encarar los distintos asuntos en una perspectiva de
corto, medio y largo plazo.

344. La Delegacion de Hungria opin6 que la dependencia debera ser examinada en la
perspectiva de largo plazo.

345. La Delegacion de Suiza se pregunto si se justifica incluir la transformacion en la
perspectiva de corto plazo, dadas las escasas veces que se cumple dicho tramite en las
Oficinas. Expreso6 dudas acerca de la necesidad de la centralizacion en la Oficina
Internacional, puesto que la cuestion es de naturaleza nacional y, ademas, la intervencién de la
Oficina Internacional podra hacer que se alargue el procedimiento. No obstante, puede
comprender que, para ciertas Oficinas, podré ser util que la Oficina Internacional se encargue
del examen y de la recepcién de las peticiones de transformacion. En cuanto a los asuntos de
medio plazo, entiende que la cuestion del alcance de la lista de productos y servicios pone en
entredicho gravemente la seguridad juridica, puesto que, si se puede ampliar la lista
internacional, el titular podra gozar igualmente de la prioridad de la marca de base; opiné que
se debe evitar tal situacion. En cuanto a los asuntos de la perspectiva de largo plazo, no esta
de acuerdo con que se revea el derecho a presentar solicitudes, pues se corre el grave riesgo
de propiciar la tactica procesal de buscar el fuero mas favorable. En lo que respecta a la
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armonizacion del plazo para responder a la denegacion provisional, explico que, en su
legislacion nacional, no solamente se fijan los plazos, sino que también se establece la fecha
de término del plazo para recibir respuestas.

346. La Delegacion de Alemania dijo que esta de acuerdo con los puntos de vista de la
Delegacion de Suiza. A su juicio, el asunto mas importante es el alcance de la lista de
productos y servicios, a saber, la posibilidad de desvincular las listas de la marca de base y del
registro internacional. No quiere que se recoja dicho asunto en la guia, pues entiende que es
el primer gran paso para abolir el requisito de la marca de base. En cuanto a la transformacion,
dijo que también hace suyos los puntos de vista de la Delegacion de Suiza, porgue considera
gue incumbe a la Oficina nacional, habida cuenta de que la materia corresponde a la marca
nacional y, ademas, la tramitacion nacional sera mas veloz. En cuanto a la dependencia, dijo
gue esta dispuesta a considerar la posible reduccién del plazo de dependencia.

347. La Delegacion de Francia dijo que hace suyas las posiciones de las delegaciones de
Alemania y de Suiza en el plano de la transformacion. A su modo de ver, la cuestion no es
urgente y no hay dificultades con la transformacion. En cuando a la dependencia, se mostré de
acuerdo con la posicién de la Delegacion de Alemania y se pronuncié a favor de debatir la
posible reduccién del plazo de dependencia.

348. La Delegacion de Colombia afirmé que la transformacion no es una prioridad para su
Oficina, ya que no se recibe un niumero considerable de solicitudes de transformacién. Opiné
gue en la perspectiva de corto plazo se deberan incluir las limitaciones, en vez de la
transformacion.

349. La Delegacion de Cuba sostuvo que se debera asignar un lugar mas proximo al
procedimiento de revision en la guia. Dijo que coincide con las anteriores intervenciones en el
hecho de que la transformacion no es un asunto urgente. En cuanto a la armonizacién de los
plazos para responder a la denegacion, opind que el debate llevara tiempo, igual que la puesta
en practica, en su caso, Yy, por ende, no se debera incluir en la perspectiva de medio plazo. En
lo que respecta a la dependencia, la reduccion del plazo se podra examinar en el medio plazo.
Expuso que hace suyo el punto de vista de la Delegacion de Colombia de que se deberéa dar
prioridad a las limitaciones.

350. La Delegacion de Austria sostiene que la cuestion de la lista de productos y servicios se
deber& encarar en la perspectiva de largo plazo.

351. La Delegacion del Japon afirmo que, habida cuenta de las opiniones que el mundo de la
industria hacen llegar a la Oficina Japonesa de Patentes, se debera dar prioridad a la revision
del plazo de dependencia.

352. La Delegacion de la Federacion de Rusia declar6 que esta de acuerdo con la propuesta
de guia, aunque se pregunté por qué no se han incluido la division y la fusién.

353. El Presidente aclaré que no es preciso incluir la cuestién porque el Grupo de Trabajo ha
alcanzado un acuerdo a propdsito de la division y la fusién durante la sesion.

354. La Delegacion de Noruega dijo que, a su entender, la dependencia debera permanecer
en el medio plazo.

355. La Delegacion de la Republica Checa dijo que hace suyos los puntos de vista de las
delegaciones de Francia, Alemania y Suiza en lo que respecta a la transformacién y la
dependencia. En cuanto a la armonizacion de los plazos para responder a las denegaciones
provisionales, opin6 que se puede debatir en el corto plazo, ya que los usuarios tienen
problemas con la diversidad de plazos.
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356. La Delegacion de Australia manifesto interés en discutir la posible reduccion del plazo de
dependencia en el seno del Grupo de Trabajo y dijo que hace suya la opinion de que se le
deberd asignar prioridad de medio plazo. Afadié que comprende los recelos manifestados con
respecto al alcance de la lista de productos y servicios, aunque también esta de acuerdo en
gue se prosiga el debate en el Grupo de Trabajo en el medio plazo. En cuanto a la
armonizacion de los plazos para responder a las denegaciones provisionales, apoya que sea
situada en el medio plazo, en reconocimiento a que los usuarios poseen sumo interés en
debatir la cuestion.

357. Para la Delegacion de la Republica de Moldova, la dependencia y su duracién es el
asunto mas importante. También concedio prioridad a la armonizacién de los plazos para
responder a las denegaciones provisionales; otras prioridades son la publicacion de las
practicas de la OMPI y la armonizacién de las practicas de clasificacion.

358. El Representante de MARQUES afirmé que la dependencia se debera examinar en el
corto plazo, pues llevara mucho tiempo ponerse de acuerdo sobre la posible reduccion; la
transformacion debera mantenerse en la lista, dado que los usuarios necesitan aclaraciones a
propésito de esa cuestion. Llamdé la atencidén sobre que existe un tercer tema que es preciso
aclarar: a saber, la nocion de establecimiento real y efectivo. Se mostré de acuerdo con la
prioridad asignada a las practicas de clasificacion y armonizacion.

359. EIl Representante de la INTA opiné que el debate en torno a las préacticas de examen de
la Oficina Internacional debera comenzar en el corto plazo; la guia se completara y sera
preciso revisarla periédicamente. Sobre la posible reduccién del plazo de dependencia,
inform6 que carece de mandato de la INTA; sin embargo, en su opinién, esa circunstancia
obligara a modificar el Protocolo de Madrid y, en consecuencia, convendria comenzar cuanto
antes el debate.

360. La Delegacion de Montenegro se pronuncié a favor de deliberar sobre la posible
reduccién del plazo de dependencia en el medio plazo.

361. La Secretaria propuso que el principio rector sea la prohibicién de la exclusion, dado el
hecho de que en el documento no se propone otra cosa que empezar a deliberar sobre los
distintos temas; propuso que, si una 0 mas delegaciones quieren debatir un asunto dado, se
debera incluir, al menos, en el medio plazo. Recordo6 que cabe iniciar el debate en la Mesa
Redonda y que, luego, se podria proseguir en el Grupo de Trabajo.

362. La Representacion de la JIPA propuso debatir la posible reduccion del plazo de
dependencia en el corto plazo, dada su importancia para los usuarios.

363. El Presidente propuso incluir las limitaciones en el corto plazo; en lo que respecta a la
armonizacion de las préacticas de clasificacion, es preciso realizar aclaraciones con el fin de
reducir las incongruencias. Solicitdé opiniones sobre la transformacién, dado que varias
delegaciones no consideran que sea un asunto urgente, mientras que la encuesta sobre la
dependencia puso de manifiesto que la transformacién es una materia que los usuarios quieren
gue se atienda y mejore. Expuso también la cuestion de la desvinculacién de la lista de
productos y servicios, sobre la cual también varias delegaciones manifestaron que no es un
tema que interese debatir, aunque, al menos, un delegado se manifesté de acuerdo con
incluirlo en la Mesa Redonda, lo cual parece una solucion légica.

364. La Delegacion de Suiza aclaré que no esta en contra de debatir la transformacion y que
no pone objeciones a que sea examinada en el corto plazo.

365. La Delegacion de Alemania recordd que en la sesion anterior del Grupo de Trabajo se
acordd que no se pondrian en entredicho los principios fundamentales. Opind que el alcance
de la lista de productos y servicios vulnera uno de esos principios; a saber, el requisito de la
marca de base. Por consiguiente, se opone a debatir ese asunto, incluso en la Mesa Redonda.
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366. La Delegacion de la Unién Europea dijo que reconoce la valia del principio de que todas
las limitaciones deban ser examinadas por la Oficina de la respectiva Parte Contratante
designada y afiadi6 que esta de acuerdo con que son necesarias otras consideraciones sobre
el fundamento juridico para examinar las limitaciones de las designaciones posteriores; una
vez que dicho asunto quede suficientemente aclarado, respaldara que se debata la opcion de
la denegacion provisional en el marco del principio de examen de todas las limitaciones por la
Oficina de la Parte Contratante designada. Afirmd que la Unidn Europea y sus Estados
miembros también estan dispuestos a examinar las opciones propuestas.

367. La Delegacion de ltalia hizo observar que, en vistas de que se debati6 la transformacién
en las sesiones anteriores, merece la pena proseguir el debate y alcanzar un acuerdo. Enlo
gue respecta a las limitaciones, se pronuncié a favor de su inclusion en el corto plazo y agregé
gue esta de acuerdo en examinar en la Mesa Redonda y en el corto plazo los principios de
clasificacién y la armonizacion.

368. La Secretaria, con respecto a las practicas de clasificacion, aclaré que la Oficina
Internacional tienen previsto publicar primeramente sus propios principios de examen, lo cual
podria reducir las incongruencias en el medio plazo.

369. La Delegacion de los Estados Unidos de América se extendid sobre el problema de la
desvinculacién de los productos y servicios. Opin6 que una forma encarar el asunto es
considerar las distintas normas que, en lo que se refiere a la confusion, aplican las diversas
Partes Contratantes para determinar el alcance de la proteccién. Explicé con detenimiento el
alcance que se da a la proteccion en su Oficina, para lo cual se atiende no solamente a las
clases solicitadas, sino también a las condiciones imperantes en el mercado, la fortaleza de la
marca y otros factores. Si bien comprende los puntos de vista de otras delegaciones sobre la
cuestion de la dependencia, sostuvo que el debate vale la pena y que sera valioso, pues asi se
conseguira que el sistema sea mas flexible y que atraiga a nuevos miembros.

370. El Presidente recordo que el Grupo de Trabajo tiene un mandato de la Asamblea
para examinar los asuntos relativos al desarrollo juridico del Sistema de Madrid, en los
cuales quedan comprendida la cuestidén de sus principios fundamentales. A su juicio,
cabe recoger la cuestion en el examen de largo plazo. También recordé la propuesta de
la Delegacion de los Estados Unidos de América, relativa al tema del alcance de la
proteccion, mas que al alcance de la lista de productos y servicios, y pregunto si se
puede debatir en el medio plazo. Para concluir, expuso que el asunto sera debatido en el
largo plazo.

371. La Delegacion de Alemania reiterd que no quiere debatir la cuestion, ni siquiera en el
largo plazo.

372. El Presidente recordé que la cuestion de si se debera debatir un tema no se rige por
el consenso y que es necesario tener en cuenta el parecer de todas las delegaciones.
Recordé que él también ha puesto sobre el tapete el problema de la transformacion: en
vista de la actitud de las delegaciones, concluyé que debera ser examinado en el corto
plazo. A modo de resumen, manifest6é que la guia quedara tal como se expone en el
documento, con los cambios de que las limitaciones seran objeto de debate en el corto
plazo, la desvinculacién en el largo plazo y que se formulara de nuevo el tema de la
armonizacion de las practicas de clasificacion al objeto de reducir las incongruencias de
las préacticas de clasificacion.

373. El Grupo de Trabajo lleg6 a un acuerdo sobre una hoja de ruta en la que figura una
lista de temas que ha de examinar el Grupo de Trabajo o su Mesa redonda a corto,
mediano y largo plazo, asi como una lista de asuntos respecto de los que la Oficina
Internacional debera informar periédicamente a la Mesa redonda, seguin consta en el
Anexo |V del presente documento.
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PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DIA: ANALISIS DE LAS LIMITACIONES QUE PUEDEN
EFECTUARSE EN EL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE
MARCAS

374. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/14/5.

375. La Secretaria present6 el documento y recordé los debates anteriores sobre la
competencia para comprobar el alcance de las limitaciones formuladas en las solicitudes
internacionales, en las designaciones posteriores y en las peticiones de inscripcion de una
limitacion en un registro internacional. Asimismo, recordd que el Grupo de Trabajo solicitd a la
Oficina Internacional que preparara un documento de estudio del problema y que, en particular,
se examinaran las funciones y responsabilidades que, en lo que respecta al examen de las
limitaciones, corresponden a la Oficina de origen, a la Oficina Internacional y a las Oficinas de
las Partes Contratantes designadas; el documento incluye una propuesta para que todas las
limitaciones sean tratadas por igual con el fin de reforzar la seguridad juridica para los usuarios
y las Oficinas. Recordé que, en debates anteriores, algunas Partes Contratantes informaron
gue no estarian en condiciones de denegar la proteccién por el motivo de que la limitacién
exceda de los limites de la lista principal del registro internacional, habida cuenta de que
carecen de fundamento juridico en su legislacion interna para hacerlo; en el interés de esas
Partes Contratantes se debera reformar el marco juridico, modificando la legislacion interna o el
Reglamento Comun. En el documento se bosqueja una solucién posible: modificar la Regla 17
para dotar de fundamento juridico suficiente a la denegacién o establecer una declaracion
general segun el modelo de la Regla 27.

376. La Delegacion de Israel opin6 que es preciso examinar las limitaciones para comprobar
gue se ajusten a la lista principal de productos o servicios; por consiguiente, las limitaciones de
las solicitudes internacionales deberan ser examinadas por la Oficina de origen. En cuanto a
las designaciones posteriores, puesto que, en su mayoria se presentan directamente ante la
Oficina Internacional, opina que deberan ser examinadas por esta; las limitaciones que se
solicitan como cambios del registro internacional deberan ser examinadas por la
correspondiente Parte Contratante designada.

377. La Delegacion de Belarus entiende que, en lo que respecta a las limitaciones que se
formulan como cambios de un registro internacional, la Regla 25 constituye el fundamento
juridico para asignar el examen a la Oficina de la Parte Contratante designada. Las
limitaciones de las solicitudes internacionales deberdn ser examinadas por la Oficina de origen,
conforme se dispone en la Regla 9.5)d)vi). Opind que la Regla 17 no sirve de fundamento
juridico para que la Oficina designada deniegue la proteccion apoyandose en el hecho de que
la limitacion es una ampliacion. Propuso que se modifique la Regla 9 para hacer mas explicita
la responsabilidad de la Oficina de origen. En cuanto a las designaciones posteriores, dijo que,
segun entiende, la Oficina de la Parte Contratante designada debera determinar si, en los
hechos, la limitacion es 0 no una ampliacion.

378. La Delegacion de Australia dijo que, en principio, esta de acuerdo con que las
limitaciones deban ser examinadas por la Oficina de la correspondiente Parte Contratante
designada, ya que, por lo general, las limitaciones deberan cumplir los requisitos de esa Parte
Contratante. Pidié a la Oficina Internacional que expligue mas detenidamente todas las
opciones que se describen en el documento y que se presenten sus conclusiones en un
documento que serd examinado en la préxima sesion del Grupo de Trabajo. Por ultimo, dijo
que posee interés en la tercera opcion.

379. La Delegacion de Alemania preguntd si la limitacién debe ser cotejada exclusivamente
con la lista principal del registro internacional y no con la lista de la marca de base; si se coteja
con la lista principal del registro internacional, la limitacion incumbe a la Oficina designada.
Record6 que tal es la solucién de la Regla 25. A su juicio, la mejor solucién es que sean las
Oficinas designadas las que examinen las limitaciones.
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380. La Delegacion de Suiza opin6 que las limitaciones de las solicitudes internacionales
deberan ser examinadas por las Oficinas de origen y que, en lo que respecta a las limitaciones
de las designhaciones posteriores, caben dos posibilidades: la Oficina de la Parte Contratante
del titular o la Oficina Internacional. En cuanto a las limitaciones que no estén contenidas en
las solicitudes internacionales o en las designaciones posteriores, el examen incumbira a la
Oficina designhada. Entiende que, si corresponde a las Oficinas designadas examinar las
limitaciones contenidas en las solicitudes internacionales y las designaciones posteriores,
dichas Oficinas deberan poner los medios juridicos necesarios para hacerlo. Apunté que ese
planteamiento podra hacer que crezca notablemente el nimero de denegaciones y
declaraciones cuando la limitacién carezca de efecto, puesto que los motivos de denegaciéon
pueden ser tan diversos como el niumero de las Partes Contratantes designadas, y en
consecuencia, influira negativamente en la simplificacion del sistema.

381. La Delegacion de Nueva Zelandia se mostr6 de acuerdo con la conclusion de que la
Parte Contratante designada debera examinar la limitacion, de lo cual se desprende que su
examen incumbira al pais en el que deba surtir efecto la limitacion. Manifestd que esta a favor
de precisar mejor la opcién C.

382. La Delegacion de Francia sostuvo que las limitaciones de las solicitudes internacionales
deberan ser examinadas por la Oficina de origen, ya que es parte de su misién de certificacion.
En cuanto a las limitaciones de las designaciones posteriores, informé que su Oficina carece de
las posibilidades legislativas para examinarlas como Oficina designada, pues eso conllevaria
un examen exhaustivo.

383. La Delegacion de la Republica Checa opind que la Oficina de origen debera examinar la
limitacion de conformidad con la marca de base. En cuanto a las designaciones posteriores,
propuso que sean examinadas por la Oficina de origen o, posiblemente, por la Oficina
Internacional.

384. La Delegacion de China opind que el examen por las Oficinas de las Partes Contratantes
designadas aumentara su volumen de trabajo y propuso que del examen se encargue la
Oficina Internacional.

385. La Delegacion de los Estados Unidos de América sostuvo que la Oficina de la Parte
Contratante designada debera examinar las limitaciones de las designaciones posteriores, asi
como las que se formulen en las peticiones de inscripcion de un cambio. Declaré que esta
dispuesta a apoyar la idea de que la Oficina de origen se encargue de examinar las
limitaciones de las solicitudes internacionales.

386. La Delegacion de Suecia apunt6 que las limitaciones tienen el efecto de limitar el alcance
de la proteccién en las Partes Contratantes designadas. En cuanto a las limitaciones de las
solicitudes internacionales, afiadié que hace suya la opinién de que la Oficina de la Parte
Contratante designada deba examinar la limitaciéon y que sostiene la misma opinién en lo que
respecta a las designaciones posteriores. Las limitaciones que se presenten en peticion aparte
afectaran a algunas o a todas las Partes Contratantes designadas y, por ende, deberan ser
examinadas por la Oficina de la Parte Contratante designada que corresponda.

387. La Delegacion de Colombia opiné que la Oficina de origen debera examinar las
limitaciones de las solicitudes internacionales en virtud de la funcién de certificacion. En lo que
respecta a las designaciones posteriores, opiné que la Oficina Internacional debera examinar
las limitaciones que se formulen en ellas.

388. La Delegacion del Japon afirmé que, si incumbe a las Oficinas de origen el examen de las
limitaciones de las solicitudes internacionales, habra que tener en cuenta la repercusion de
dicho trdmite en la labor de esas Oficinas y se debera estudiar, asimismo, la reforma de las
disposiciones correspondientes. A su juicio, procede examinar con mucho mas detenimiento la
cuestion en las sesiones venideras del Grupo de Trabajo.
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389. La Delegacion de México hizo mencién a la complejidad que es inherente al examen de
las limitaciones de las solicitudes internacionales y apunt6 que dista de verse que las Oficinas
de origen deban examinar dichas limitaciones, especialmente dada la posible disparidad de
criterios con la Oficina de la correspondiente Parte Contratante designada. Por ende, estuvo
de acuerdo en que las limitaciones deban ser examinadas por las Oficinas de las Partes
Contratantes designadas.

390. La Delegacion de ltalia coincidié con la opinion de que el examen de las limitaciones de
las solicitudes internacionales deba incumbir a la Oficina Internacional. Cuando la limitacion se
efectlie en una designacion posterior, el examen correspondera a la Oficina de la Parte
Contratante designada que interese. Apunt6 que es frecuente gque las limitaciones se hagan
para cumplir con el marco juridico de la Parte Contratante designada, por cuya razén es esa
Parte Contratante designada la Unica que esta en condiciones de cumplir como corresponde el
examen de esa especie de limitacion. Hizo hincapié en la importancia de establecer un marco
general comun en lo que respecta a la cuestion que es objeto de debate.

391. El Representante de la INTA se mostré de acuerdo con las delegaciones que respaldan
gue el examen de las limitaciones de las solicitudes internacionales sea responsabilidad de la
Oficina de origen. Afirmd que su interpretacion de la Regla 9.5)d)vi) del Reglamento Comun
siempre ha sido que la Oficina de origen deba certificar que todos los productos y servicios
indicados en la solicitud internacional estén amparados por la lista de productos y servicios que
figuren en la solicitud de base o en el registro de base; no solamente los productos y servicios
de la lista principal, sino como es légico, también los de la lista o listas limitadas, que se
podrian incluir en la solicitud internacional para cumplir determinados requisitos de algunas
Partes Contratantes designadas, o requisitos de caracter comercial, puesto que el solicitante
podré tener intereses comerciales distintos segun el pais. Hizo observar que los péarrafos 21y
22 del documento indican que el Reglamento del Arreglo de Madrid que precedio al
Reglamento Comun no dispone la inclusion de las limitaciones de la solicitud internacional y
dedujo de ese hecho que puede considerarse que la funcién de certificacion de la Oficina de
origen no ha incluido originalmente el examen de las limitaciones . Record6 que, antes de la
entrada en vigor del Reglamento Comun, las limitaciones, asi como todas las demas
modificaciones y designaciones posteriores, se presentaban a la Oficina Internacional por
conducto de la Oficina de origen, que debia comprobar que la limitacion fuese, en efecto, una
limitacion y que la lista de productos y servicios contenidos en una designacion posterior
también estuviera amparada, en efecto, por la marca de base; la Oficina Internacional cumplia
un control indudable de las limitaciones y podia dirigirse a la Oficina de origen en caso
necesario. Por ende, las Partes Contratantes designadas podian confiar en la Oficina del pais
de origen, y asi lo hacian, para certificar que la limitacion fuese, verdaderamente, una
limitacion. Agregd que la situacién cambié con la entrada en vigor del Protocolo, puesto que no
todas las desighaciones posteriores se cursan por conducto de la Oficina de origen y las
modificaciones, incluidas las limitaciones, también se pueden presentar directamente ante la
Oficina Internacional. Sefial6é que, por esa misma razén, en la Regla 27 se instaur6 un
tratamiento distinto para dichas limitaciones, con la posibilidad de que la Oficina de una Parte
Contratante designada deniegue los efectos de la limitacion. Ademas, se establecié una
disposicién similar en la Regla 24, por la cual las Oficinas de las Partes Contratantes
designadas pueden denegar el efecto de una designacion si entienden que la lista de productos
y Servicios no se ajusta a la lista de base. Dijo que reconoce la necesidad de una solucion
practica, aunque de eso no se puede desprender que el examen de las limitaciones quede a
cargo de un Unico y mismo 6rgano. Para concluir, insistio en la necesidad de que la Oficina de
origen conserve la autoridad sobre la solicitud internacional.

392. La Representante de la JTA opin6 que es preferible que las limitaciones formuladas en
las solicitudes internacionales sean examinadas por la Oficina de origen, puesto que la
interpretacion del alcance de los productos y servicios puede diferir segun la Parte Contratante
designada.
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393. La Representante de la JPAA opind que las limitaciones de las solicitudes internacionales
deberan ser examinadas por la Oficina de origen; en primer término, porque el examen por la
Oficina de origen es comprensible para los usuarios; en segundo lugar, porque la Oficina de
origen examina los requisitos de base en el proceso de certificacion y, en consecuencia, el
examen de las limitaciones presentadas en las solicitudes internacionales es una ampliacion
del proceso de certificacion; finalmente, porque los usuarios dan por supuesto que el alcance
de la lista de productos y servicios de la lista principal corresponde a las practicas en materia
de marcas que se encuentran vigentes en la Oficina de origen a la fecha de depositar la
solicitud internacional.

394. El Representante de la APRAM se pronuncié a favor del examen de las limitaciones de la
solicitud internacional por la Oficina de origen. En primer término, con arreglo a la
interpretacion literal de las disposiciones correspondientes del Reglamento Comun en lo que
respecta a la certificacién. A continuacion, se extendié sobre el ejemplo que la Oficina
Internacional brinda en el documento, pero razonando al revés: si una Oficina de origen posee
practicas restrictivas en materia de interpretacion de los titulos de clases y la Oficina de una
Parte Contratante designada posee amplias practicas en esa misma materia, si la limitacién ha
de ser examinada por la Oficina de la Parte Contratante designada, la conclusién sera una
limitacion amplia, en comparacién con la interpretacion de la Oficina de origen, de la relacion
gue hay entre el alcance de la solicitud de base o el registro de base y el alcance del registro
internacional. No parece que sea esa la intencion del Sistema de Madrid.

395. El Presidente recordd que en los debates anteriores, el Grupo de Trabajo analizo la
funcién de la Oficina Internacional en relacién con las limitaciones y concluyé que no
corresponde a la Oficina Internacional determinar si la limitacién se ajusta al alcance de la
marca de base o al registro internacional; incumbe a las Partes Contratantes designadas
decidir si se ajusta a ese alcance. En ese plano, el fin del examen es determinar si la labor
corresponde a la Oficina de origen o a las oficinas de las Partes Contratantes designadas;
agrego que el debate ha puesto de manifiesto que la inmensa mayoria se pronunci6 a favor de
gue esa funcion deba recaer en la Oficina de origen. Pidié a la Secretaria que se aclare méas
ese hecho en el Reglamento Comun para la proxima sesion del Grupo de Trabajo. En lo que
respecta a las demas situaciones, parece que hay una mayoria que propugna que las Oficinas
de las Partes Contratantes designadas deban valorar si la limitacion se ajusta al alcance del
registro internacional, porque la limitacion afecta a dichas Partes Contratantes. Pidié a la
Secretaria que se formule una propuesta en ese sentido con el fin de brindar a las Oficinas el
marco juridico apropiado.

396. El Grupo de Trabajo pidi6 a la Oficina Internacional que prepare un documento, que
ha de examinarse en su siguiente reunion, en el que se analice la funcion de la Oficina de
origen en el examen de las limitaciones formuladas en las solicitudes internacionales y
sus posibles implicaciones. En el documento se analizara asimismo la funcion de las
Oficinas de las Partes Contratantes designadas respecto de las limitaciones formuladas
en los registros internacionales o en designaciones posteriores que les afecten, y sus
posibles implicaciones, y, asimismo se incluirdn propuestas respecto de ambas
funciones.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DIiA: OTROS ASUNTOS

397. El Representante de MARQUES recordd que ciertas Oficinas no se pueden comunicar
directamente con los titulares porgue es preciso un mandatario local a ese efecto. Propuso que
se remita una nota a los titulares informandolos en consecuencia, la cual se podria afiadir a las
declaraciones de concesion de proteccién, por ejemplo,.
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PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DIA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

398. EIl Grupo de Trabajo aprobé el Resumen de la Presidencia, segun consta en el
documento MM/LD/WG/14/6.

PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DIiA: CLAUSURA DE LA REUNION

399. El Presidente clausuré la reunion el 17 de junio de 2016.

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

MM/LD/WG/14/2 Rev., ANEXO (MODIFICADO POR EL GRUPO DE TRABAJO)

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

(texto en vigor el 1 de noviembre de 2017)

[..]

Capitulo 1
Disposiciones generales

[...]

Regla 3
Representacion ante la Oficina Internacional

[..]

4)  [Inscripcion y notificacion del nombramiento del mandatario; fecha en que el
nombramiento surte efecto]

[...]

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

[..]

6) [Cancelacién de la inscripcion; fecha en que la cancelacion surte efecto]
[...]
f) Las cancelaciones efectuadas a peticion del titular o de su mandatario
deberan naotificarse igualmente a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas.
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Capitulo 4
Hechos ocurridos en las Partes Contratantes
gue afectan a los registros internacionales

[..]

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

[..]

4)  [Decision ulterior] Cuando;_no _se haya enviado una notificacion de denegacién
provisional en el plazo aplicable conforme a lo estipulado en el Articulo 5.2) del Arreglo o del
Protocolo, o cuando, tras el envio de una declaracion conforme a lo estipulado en el parrafo_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 decision, sin perjuicio de
lo dispuesto en la Regla 19, debera 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.*

[...]

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]

[...]

¢) Cuando la accion judicial o el procedimiento mencionados en el apartado b)
hayan dado por resultado la sentencia definitiva a 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 facilitara las
indicaciones previstas en el apartado a)i) a iv)._. Cuando la accion judicial o el procedimiento
mencionados en el apartado b) hayan sido ejecutados 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 0 a peticion del titular, notificara en consecuencia a
la Oficina Internacional.

2)  [Inscripcion y transmision de la notificacion; cancelacién del registro internacional]

[...]

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

[..]

Declaracion interpretativa aprobada por la Asamblea de la Union 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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Capitulo 5
Designaciones posteriores; modificaciones

[...]

Regla 23bis
Comunicaciones de las Oficinas de las

Partes Contratantes designadas enviadas
por conducto de la Oficina Internacional

1) [Comunicaciones de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas 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 comunicacion relativa
a un registro internacional, esa Oficina podra pedir a la Oficina Internacional gue transmita en
su nombre una copia de esa comunicacion al titular.

2) [Formato de la comunicacién] La Oficina Internacional establecerda el formato en
que la Oficina en cuestidn enviara la comunicacion mencionada en el parrafo 1).

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

Regla 25
Peticion de inscripcion de una modificacion;
Peticion de inscripcion de una cancelacion

1) [Presentacion de la peticion] a) Se presentard una peticién de inscripcion a la
Oficina Internacional en un solo ejemplar del formulario oficial pertinente cuando la peticién se
refiera a alguno de los aspectos siguientes:

[...]
v) la cancelacién del registro internacional respecto a todas las Partes
Contratantes designadas en relacion con la totalidad o una parte de los productos y servicios;
vi) una modificacién en el nombre o direccion del mandatario.
[...]

2) [Contenido de la peticion] a) En la peticion de inscripcion de una modificacion o en
la peticion de inscripcion de una cancelacion figuraran o se indicaran, ademéas de la
modificacion o la cancelacion solicitadas,

ii) el nombre del titular; o el nombre del mandatario, cuando a—+reres-gue
la modificacion se refiera al nombre o a la direccidon del mandatario,

[..]
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Regla 27
Inscripcion y notificacién de una modificacion o de una cancelacion;
Fusion de registros internacionales;
Declaracién de que un cambio de titularidad o una limitacién no tiene efecto

[..]

(2) [Suprmide][Inscripcién de un cambio parcial en la titularidad] a) El cambio en la
titularidad _del registro internacional Unicamente respecto de algunos de los productos vy
servicios o de algunas de las Partes Contratantes designadas se inscribird en el Registro
Internacional con el nimero del registro internacional afectado por el cambio parcial en la
titularidad.

b) La parte del registro internacional respecto de la que se haya inscrito _un
cambio en la titularidad se suprimira del registro internacional en cuestién y se inscribird como
un regqistro internacional diferente.

[...]

Capitulo 7
Gacetay base de datos

Regla 32
Gaceta

1) [Informacidn relativa a los registros internacionales] a) La Oficina Internacional
publicara en la Gaceta los datos pertinentes relativos a
[...]
xii)  los registros internacionales que no se hayan renovado;-
xiii) _las inscripciones del nombramiento del mandatario del titular
comunicada 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).

[..]

3) La Oficina InternacionalGaceta—se—publicara_efectuard las publicaciones previstas
en los parrafos 1) y 2) en el sitio web de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual.
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PROPUESTAS DE MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS PARA
LA APLICACION DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL
DE MARCAS Y EL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

Instrucciones Administrativas para la aplicacion
del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de marcas
y el Protocolo concerniente a ese Arreglo

(en vigor el 1 de noviembre de 2017)

[..]

Parte 6
Numeracion de los registros internacionales

Instruccion 16: Numeracion resultante de un cambio parcial en la titularidad

cedido-o-transferido-de-otro-modeo-una-parte—El reqistro internacional diferente resultante de la
inscripcion de un cambio parcial de titularidad llevard el nimero del registro respecto del cual
una parte haya cambiado de titularidad, sequido de una letra mayuscula.

[Sigue el Anexo 1]
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PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO COMUN DEL ARREGLO DE
MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO
CONCERNIENTE A ESE ARREGLO
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Reglamento Comun del
Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas
y del Protocolo concerniente a ese Arreglo

(texto en vigor el_...)
[...]
Capitulo 4

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

[...]

Regla 21
Sustitucion en virtud del Artlculo 4bis del Arreqlo 0 del Protocoloeleumpegrstreﬂaerenal—e

Lntemaeenal—y—l&@#ew&m&eresad&[Presentamon de la pet|C|on] EI tltular podra a partlr de Ia

fecha de la notificacién de la designacion, presentar una peticion para que la Oficina de una
Parte Contratante designada tome nota del registro internacional en su Registro. La peticion
podra presentarse directamente ante esa Oficina o por conducto de la Oficina Internacional.
Cuando la peticién se presente por conducto de la Oficina Internacional, sera efectuada en el
formulario oficial pertinente.

e;eg#slesr[Contemdo de una pet|C|on presentada por conducto de Ia Oflcma Internacional vy

transmision] a) Cuando la peticion gque se menciona en el parrafo 1) sea presentada por
conducto de la Oficina Internacional, se indicara:
i) el nimero del registro internacional en cuestién,
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i) el nombre del titular,

i) la Parte Contratante en cuestion,

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

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

vi) _en los casos en que se apligue el parrafo 7), la cuantia de la tasa que se
abone y la forma de pago, o instrucciones para gue 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) La Oficina_Internacional transmitira la peticion _que se menciona en el

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

3) [Examen vy notificacion por la Oficina de una Parte Contratante] a) La Oficina de
una Parte Contratante designada podra examinar la peticion mencionada en el parrafo 1) para
determinar_si cumple las condiciones estipuladas en el Articulo 4bis.1) del Arreglo o del
Protocolo.

b) Cuando una Oficina_haya tomado nota en su Registro de un registro
internacional lo notificard a la Oficina Internacional.  Dicha notificacién contendra las
indicaciones _que _se especifican _en el parrafo 2)a)i) a v). La notificacion podra contener
asimismo _informacion relativa_a otros derechos adquiridos en virtud del reqistro o reqgistros
nacionales o regionales que corresponda.

c) Cuando una Oficina no haya tomado nota, podra notificarlo a la Oficina
Internacional, que informara al titular en consecuencia.

4) [Inscripcién vy notificacidon] La Oficina Internacional inscribirdA en el Redgistro
Internacional las notificaciones recibidas en virtud del parrafo 3)b) e informara al titular en

consecuencia.

[5) [Alcance de la sustitucion] Los nombres de los productos vy servicios enumerados
en el reqistro o reqistros nacionales o regionales seran equivalentes, pero no necesariamente
idénticos, a los enumerados en el registro internacional que los haya sustituido.]

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

[7) [Tasas] Cuando una Parte Contratante exija una tasa por la presentacion de la
peticién prevista en el parrafo 1) y la peticion se presente por conducto de la Oficina
Internacional vy la Parte Contratante desee que la tasa sea recaudada por la Oficina
Internacional, se lo notificara a la Oficina Internacional, indicando el importe de esa tasa en
francos suizos o en la moneda utilizada por la Oficina. La Regla 35.2)b) se aplicara mutatis

mutandis].

[Sigue el Anexo 1]



MM/LD/WG/14/7
ANEXO Il

PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO COMUN DEL ARREGLO DE
MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO
CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

MM/LD/WG/14/3 Rev., ANEXO (MODIFICADO POR EL GRUPO DE TRABAJO)

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

(texto en vigor el 1 de febrero de 2019)

[...]

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

[...]

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

[..]

2) [Inscripcién y transmision de la notificacion; cancelacion del registro internacional]

[...]

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, hasta donde sea aplicable, el registro internacional inscrito en
el Registro Internacional. La Oficina Internacional cancelara asimismo, en la medida en que
sea aplicable, los registros internacionales resultantes de un cambio parcial de titularidad o de
una division inscrito en el registro internacional que haya sido cancelado, tras la notificacion
mencionada anteriormente, y los resultantes de su fusion.
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Capitulo 5
Designaciones posteriores; Modificaciones

[...]

Regla 27
Inscripcion y notificacién de una modificacion o de una cancelacion;

Fusion-deregistrosinternacionales:-Declaracion de que un cambio de titularidad

0 una limitacion no tiene efecto

Regla 27bis
Divisidon de un registro internacional

1) [Peticion de division de un regqistro internacional] a) Una peticidon de divisién de un
registro _internacional presentada por el titular solamente en relaciéon con algunos productos y
servicios respecto de una Parte Contratante designada sera presentada ante la Oficina
Internacional en el correspondiente formulario oficial por la Oficina de esa Parte Contratante
designada, una vez gque ésta haya comprobado que la divisidn cuya inscripcion _se pide
satisface los requisitos de su legislacion vigente, incluidos los requisitos relativos a las tasas.

b) En la peticion se indicara

i) la Parte Contratante de la Oficina que presenta la peticion,

i) el nombre de la Oficina que presenta la peticién,

ii) 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 Clasificacién Internacional de Productos vy
Servicios,

vi) _la cuantia de la tasa que se abone y la forma de pago, o instrucciones
para _que se carqgue la cantidad correspondiente _en una cuenta abierta _en la Oficina
Internacional, y la identidad del autor del pago o de las instrucciones.

c) La peticién estara firmada por la Oficina que la presenta vy, si la Oficina lo
exige, también por el titular.

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

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

3) [Peticion irreqular] a) Cuando la peticion no cumpla los requisitos exigibles, la
Oficina Internacional invitara a la Oficina que presento6 la peticion a subsanar la irreqularidad e
informara al mismo tiempo al titular.
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b) Si la Oficina no subsana la irregularidad dentro de los tres meses siguientes a
la fecha de la invitacion en virtud del apartado a), se dara por abandonada la peticion vy la
Oficina_Internacional notificara 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 deduccion
de una cantidad correspondiente a la mitad de dicha tasa.

4) [Inscripcién y notificacion] a) Cuando la peticion cumpla los requisitos exigibles, la
Oficina_Internacional inscribira la divisién, creard un registro internacional divisional en el
Registro Internacional, notificara en consecuencia a la Oficina_que presenté la peticion e
informara al mismo tiempo al titular.

b) La division del registro internacional se inscribira con la fecha en que la
Oficina Internacional reciba la peticion o, cuando proceda, con la fecha de subsanacion de la
irreqularidad mencionada en el parrafo 3).

5) [Peticibn _no considerada como tal] La peticion de division _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 presentard peticiones de
division] Una Parte Contratante cuya legislacién no prevea la division de solicitudes de registro
de una marca o la division de reqistros 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 el Arreglo o el Protocolo, gue no presentara a la Oficina
Internacional la peticion mencionada en el parrafo 1). Esa declaracién podra ser retirada en
cualguier momento.

Regla 27ter
Fusién de reqistros internacionales

1) [Fusién de registros internacionales resultantes de la inscripciéon 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 peticién sera
presentada ante la Oficina Internacional en el formulario oficial correspondiente. La Oficina
Internacional inscribira la fusion, notificard en consecuencia a las Oficinas de las Partes
Contratantes designadas afectadas por el cambio e informara al mismo tiempo al titular vy, si la
peticion fue presentada por una Oficina, a esa Oficina.

2) [Fusién de registros internacionales resultantes de la inscripcion de una division de
un _registro internacional] a) Un regqistro _internacional resultante de una divisién se fusionara
con_el registro_internacional del que ha sido dividido, a peticion del titular presentada por
conducto de la Oficina que presentoé la peticion mencionada en el parrafo 1) de la Regla 27bis,
siempre y cuando la misma persona natural o juridica sea el titular inscrito en los dos reqgistros
internacionales mencionados y la Oficina de que se trate haya comprobado que la peticién
satisface los requisitos de su legislacion vigente, incluidos los requisitos relativos a las tasas.
La peticidn se presentara a la Oficina Internacional en el formulario oficial correspondiente. La
Oficina Internacional inscribira la fusion, notificara en consecuencia a la Oficina que presentd 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 presentara a la Oficina Internacional la peticibn mencionada en
el apartado a). Esa declaracién podra ser retirada en cualguier momento.




MM/LD/WG/14/7
Anexo lll, pagina 4

Capitulo 7
Gacetay base de datos

Regla 32
Gaceta

1) [Informacion relativa a los registros internacionales] a) La Oficina Internacional

publicara en la Gaceta los datos pertinentes relativos a

[...]

viiibis) las divisiones inscritas en virtud de la Regla 27bis.4) vy las fusiones
inscritas en virtud de la Regla 27ter;

[...]

xi)  las informaciones inscritas en virtud de las Reglas 20, 20bis, 21, 21bis,
22.2)a), 23, 27.33y-4) y 40.3);

[...]
[...]
2) [Informacion relativa a los requisitos particulares y a determinadas declaraciones de

las Partes Contratantes, y otra informacién general] La Oficina Internacional publicara en la
Gaceta

i) toda notificacion realizada en virtud de—ta—Regla las Reglas 7,—e—ta
Regla 20bis.6)-¢, Rule-27bis.6), 27ter.2)b) 0 40.6) y toda declaracién efectuada en virtud de la
Regla 17.5)d) o e);

[...]

Capitulo 9
Otras disposiciones

[..]

Regla 40
Entrada en vigor; Disposiciones transitorias

[..]

6) [Incompatibilidad con la legislacién nacional] Si, en la fecha de entrada en vigor de
la presente Regla o en la fecha en la que una Parte Contratante pase a estar obligada por el
Arreglo o el Protocolo, el parrafo 1) de la Regla 27bis o el parrafo 2)a) de la Regla 27ter no
fuesen compatibles con la legislacion nacional de esa Parte Contratante, el parrafo o los
parrafos _en cuestion, segun el caso, no se aplicaran respecto de esa Parte Contratante
mientras sigan siendo incompatibles con esa leqgislacion, siempre y cuando dicha Parte
Contratante notifigue 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 el Arreglo o el Protocolo. Esa notificacion podra ser retirada en cualquier momento.

[..]
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PROPUESTAS DE MODIFICACION DE LA TABLA DE TASAS

TABLA DE TASAS

(en vigor el 1 de febrero de 2019)

Francos suizos

[..]

7.  Otras inscripciones

[..]

7.7 __Division de un regqistro internacional 177

[..]
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PROPUESTAS DE MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS PARA
LA APLICACION DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL
DE MARCAS Y EL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

Instrucciones Administrativas para la aplicacion
del Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas y el Protocolo
concerniente a ese Arreglo

(texto en vigor el 1 de febrero de 2019)

[...]

Parte 6
Numeracion de los registros internacionales

Instruccion 16: Numeracion resultante de una division o de un cambio parcial en la titularidad

a) El registro internacional diferente, resultante de la inscripcion de un cambio
parcial de titularidad o de una division, llevara el nimero del registro internacional respecto del
cual una parte haya cambiado de titularidad_o haya sido dividida, seguido de una letra
mayuscula.

[.]

Instrucciéon 17: Numeracion resultante de una fusion
de registros internacionales

El registro internacional resultante de la fusion de registros internacionales de
conformidad con la Regla 27ter-3} llevara el nUmero del registro internacional del que se ha
cambiado de titularidad o dividido ecedido-e-transterido-de-otro-mede-una parte, acempafade
sequido en su caso de una letra mayuscula.

[Sigue el Anexo V]
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A CORTO PLAZO

INFORMES PERIODICOS A LA
MESA REDONDA

GRUPO DE TRABAJO

MESA REDONDA

Sustitucion
Transformacion
Nuevos tipos de marcas

Limitaciones

Principios de clasificacion
Correccion

Correspondencia de las
marcas a los efectos de su
certificacion

Marcas en diferentes
caracteres
Cumplimiento de los
requisitos

Préacticas de examen en la IB
(publicarlas)

| A MEDIANO PLAZO

GRUPO DE TRABAJO

MESA REDONDA

Plazo uniforme para
reaccionar a una denegacion
provisional

Correccion

Revisién del baremo de
tasas y de las opciones de

pago

Posible reduccién del
periodo de dependencia

Préacticas de examen en la IB
(publicarlas)

Reducir las incoherencias en
las practicas de clasificacion

Actualizacion de los
certificados de registro
internacional

| ALARGO PLAZO

Derecho a presentar solicitudes

desvinculacion)

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

Procedimiento de revisién de decisiones

Alcance de la lista de productos y servicios (posible

Cobertura geogréfica del Sistema de
Madrid

Marco de rendimiento

Tiempo para tramitar operaciones
corrientes (tiempo maximo de
tramitacion)

E-Madrid

[Sigue el Anexo V]
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=
OMPI  WIPO

ORGANISATION MONDIALE WORLD
DE LA PROPRIETE INTELLECTUAL PROPERTY
INTELLECTUELLE ORGANIZATION

MM/LD/WG/14/INF/1
ORIGINAL : FRANCAIS / ENGLISH
DATE : 17 JUIN 2016 / JUNE 17, 2016

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

Quatorzieme session
Geneve, 13 - 17 juin 2016

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

Fourteenth Session
Geneva, June 13to 17, 2016

LISTE DES PARTICIPAN;I'S*
LIST OF PARTICIPANTS

établie par le Secrétariat
prepared by the Secretariat

Les participants sont priés d’'informer le Secrétariat, en modifiant la présente liste provisoire, des modifications
qui devraient étre prises en considération lors de I'établissement de la liste finale des participants.
: Participants are requested to inform the Secretariat of any changes which should be taken into account
in preparing the final list of participants. Changes should be requested by making corrections on the present

provisional list.
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MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms frangais des membres/in the alphabetical order of the
names in French of the members)

ALBANIE/ALBANIA

Besnik ALLUSHI, Specialist, Patent Sector, General Directorate of Patents and Trademarks,
Ministry of Economic Development Tourism, Trade and Entrepreneurship, Tirana

Perparim MEZINI, Head, Legal Department, General Directorate of Patents and Trademarks,
Ministry of Economic Development Tourism, Trade and Entrepreneurship, Tirana

ALGERIE/ALGERIA

Tarik SELLOUM, directeur, Département des marques, Institut national algérien de la propriété
industrielle (INAPI), Ministere de I'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la
promotion des investissements, Alger

ALLEMAGNE/GERMANY

Carolin HUBENETT (Ms.), Head, International Registrations Team, Department 3 Trademarks,
Designs, German Patent and Trademark Office (DPMA), Munich

Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Economic Division, Permanent Mission, Geneva

ANTIGUA-ET-BARBUDA/ANTIGUA AND BARBUDA

Onixcia JOSEPH (Ms.), Acting Executive Officer, Antigua and Barbuda Intellectual Property and
Commerce Office (ABIPCO), Ministry of Legal Affairs, St. John's

AUSTRALIE/AUSTRALIA

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

AUTRICHE/AUSTRIA

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

BELARUS/BELARUS

Halina LIUTAVA (Ms.), Head, International Registration Division, Trademarks Department,
National Center of Intellectual Property (NCIP), State Committee on Science and Technologies,
Minsk
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CAMBODGE/CAMBODIA

SENG Hong, Deputy Chief, Bureau of Marks Registration Division, Department of Industrial
Property Rights, Ministry of Commerce, Phnom Penh

CHINE/CHINA

LI Dongxiao (Ms.), Trademark Examnier, International Registration Division, China Trademark
Office (CTMO), State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing

COLOMBIE/COLOMBIA

Maria José LAMUS BECERRA (Sra.), Directora, Direccion de Signos Distintivos,
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
Bogota D.C.

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

CUBA

Clara Amparo MIRANDA VILA (Sra.), Jefa, Departamento de Marcas y otros Signos Distintivos,
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio
Ambiente, La Habana

Madelyn RODRIGUEZ LARA (Sra.), Primera Secretaria, Mision Permanente, Ginebra

DANEMARK/DENMARK

Mikael Francke RAVN, Chief Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of
Business and Growth, Taastrup

Christian HELTOE, Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Business
and Growth, Taastrup

ESPAGNE/SPAIN

Lourdes VELASCO GONZALEZ (Sra.), Jefa, Area de Examen Signos Distintivos Nacionales Il
Departamento de Signos Distintivos, Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM),
Ministerio de Industria, Energia y Turismo, Madrid

ESTONIE/ESTONIA

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

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

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

EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC
OF MACEDONIA

Simcho SIMJANOVSKI, Head, Department of Trademarks, Industrial Designs and Geographical
Indications, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje

Elizabeta SIMONOVSKA (Ms.), Deputy Head, Department of Trademarks, Industrial Designs
and Geographical Indications, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje

FEDERATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Larisa BORODAY (Ms.), Deputy Head of Division, Trade Marks Examination Division, Federal
Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT),
Moscow

FINLANDE/FINLAND

Pirjo ARO-HELANDER (Ms.), Head of Division, Patents, Trademarks and Designs, Finnish
Patent and Registration Board, Helsinki

FRANCE
Cécile CHARRON (Mme), juriste, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris

Daphné DE BECO (Mme), juriste, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris

GHANA

Domtie Afua SARPONG (Ms.), Principal State Attorney, Legal, Registrar General’'s Department,
Ministry of Justice and Attorney General, Accra

GRECE/GREECE

Dimitrios GIAGTZIDIS, Trademarks Examiner, Directorate of Commercial and Industrial
Property, General Secretariat of Commerce, Ministry of Economy, Development and Tourism,
Athens

Elena KATSOULA (Ms.), Trademarks Examiner, Directorate of Commercial and Industrial
Property, General Secretariat of Commerce, Ministry of Economy, Development and Tourism,
Athens
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HONGRIE/HUNGARY

Gabriella KISS (Ms.), Head of Section, International Trademark Section, Hungarian Intellectual
Property Office (HIPO), Budapest

INDE/INDIA

Igbal Singh JUNEJA, Assistant Registrar of Trademarks, Office of the Controller-General of

Patents, Designs and Trademarks, Department of Industrial Policy Promotions, Ministry of
Commerce and Industry, New Delhi

ISRAEL/ISRAEL

Anat LEVY (Ms.), Head, Trademarks Department, Israel Patent Office (ILPO), Ministry of
Justice, Jerusalem

ITALIE/ITALY

Renata CERENZA (Ms.), Senior International Trademark Examiner, Trademarks Department,
Italian Patent and Trademark Office (UIBM), Directorate General for the Fight Against
Counterfeiting, Ministry of Economic Development, Rome

Bruna GIOIA (Ms.), Senior Examiner, Trademarks Department, Italian Patent and Trademark
Office (UIBM), Directorate General for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of Economic
Development, Rome

Alessandro MANDANICI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Matteo EVANGELISTA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Giuseppe CICCARELLI, Intern, Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN

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

Masataka TAKENOUCHI, Specialist for Trademark Planning, Trademark Division, Japan Patent
Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

Satomi HAYASHI (Ms.), Specialist for Formality Examination, Office for International Design
Applications under the Geneva Act of the Hague Agreement and International Trademark
Applications under the Madrid Protocol, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade
and Industry, Tokyo



MM/LD/WG/14/7
Anexo V, pagina 6

KENYA

Geoffrey M. RAMBA, Senior Trademarks Examiner, Trademarks Department, Kenya Industrial
Property Institute (KIPI), Ministry of Trade and Industry, Nairobi

LETTONIE/LATVIA

Dzintra MEDNE (Mme), examinatrice principale des marques internationales, Département des
marques, Office des brevets de la République de Lettonie, Riga

LITUANIE/LITHUANIA

Juraté KAMINSKIENE (Ms.), Head, Examination Subdivision, Trademark and Design Division,
State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius

MADAGASCAR

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

MAROC/MOROCCO

Fatima BELKACEM (Mme), chef d’entité d’opposition, Office marocain de la propriété
industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca

MEXIQUE/MEXICO

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

Pedro Damian ALARCON ROMERO, Subdirector Divisional de Procesamiento Administrativo

de Marcas, Direccion Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),
Ciudad de México

MONTENEGRO/MONTENEGRO

Dusanka PEROVIC (Ms.), Deputy Director, Intellectual Property Office of Montenegro,
Podgorica

MOZAMBIQUE

Emidio RAFAEL, Legal Department Coordinator, Industrial Property Institute, Ministry of
Industry and Commerce, Maputo
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NORVEGE/NORWAY

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

Ingeborg Alme RASBERG (Ms.), Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department,
Norwegian Industrial Property Office (Patentstyret), Oslo

NOUVELLE-ZELANDE/NEW ZEALAND

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

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

Jacqueline Taylord BISSONG EPSE HELIANG (Mme), chef, Service des affaires juridiques,
Yaoundé

PHILIPPINES
Marie Kim GAYOSO (Ms.), Intellectual Property Rights Specialist 1, Intellectual Property Office

of the Philippines (IPOPHIL), Taguig City

POLOGNE/POLAND

Ala GRYGIENC-EJSMONT (Ms.), Expert, Trademark Examination 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, Legal Expert, Legal Affairs Department, External Relations and Legal
Affairs Directorate, Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon

Ana Cristina FERNANDES DOS SANTOS (Ms.), Trademarks Examiner, Trademarks, Designs
and Models Department, Trademarks and Patents Directorate, Portuguese Institute of Industrial
Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon

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

REPUBLIQUE DE COREE/REPUBLIC OF KOREA

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

CHO Changlae, Assistant Deputy Director, International Application Division, Korean Intellectual
Property Office (KIPO), Daejeon
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO/LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC
REPUBLIC

Khamphet VONGDALA, Deputy Director General, Department of Intellectual Property, Ministry
of Science and Technology, Vientiane

REPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Simion LEVITCHI, Head, Trademarks and Industrial Designs Department, State Agency on
Intellectual Property (AGEPI), Chisinau

REPUBLIQUE TCHEQUE/CZECH REPUBLIC

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

ROUMANIE/ROMANIA

Gratiela COSTACHE (Ms.), Legal Advisor, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM),
Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Sian SIMMONDS (Ms.), Team Leader, Trade Marks and Designs, Intellectual Property Office
(UKIPO), Newport

Cassie PHELPS (Ms.), Policy Advisor, Trade Marks and Designs, Intellectual Property Office
(UKIPO), Newport

SERBIE/SERBIA

Marija BOZIC (Ms.), Head, International Trademark Department, Intellectual Property Office of
the Republic of Serbia, Belgrade

SINGAPOUR/SINGAPORE

Mei Lin TAN (Ms.), Director and Senior Legal Counsel, Registry of Trade Marks, Intellectual
Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

SUEDE/SWEDEN

Martin BERGER, Legal Advisor, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), S6derhamn

Kristian BLOCKENS, Trade Mark Examiner, Swedish Patent and Registration Office (SPRO),
Sdderhamn
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SUISSE/SWITZERLAND

Eric MEIER, chef de la Division des marques, Division des marques, Institut fédéral de la
propriété intellectuelle (IPI), Berne

Ursula PROBST (Mme), collaboratrice marques internationales, Division des marques, Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Berne

Sébastien TINGUELY, coordinateur marques internationales, Division des marques, Institut
fédéral de la propriété intellectuelle (IP1), Berne

TADJIKISTAN/TAJIKISTAN

Mirzobek ISMOILOV, Head, Department of National Registration of Trademarks, Services and
Consultations, National Center for Patents and Information (NCPI), Ministry of Economic
Development and Trade of the Republic of Tajikistan, Dushanbe

Nilufar KURBANOVA, Senior Examiner, Division of International Registration of Trademarks,
National Center for Patents and Information (NCPI), Ministry of Economic Development and
Trade of the Republic of Tajikistan, Dushanbe

UKRAINE

Anatolii GORNISEVYCH, Director of the Development of Intellectual Property, State Enterprise
“Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), State Intellectual Property Service of
Ukraine, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv

Inna SHATOVA (Ms.), Head, Industrial Property Legal Support Division, State Intellectual
Property Service of Ukraine, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv

Mariia VASYLENKO (Ms.), Head, Department of the Management of Methodology of the Law
Intellectual Property, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent),
State Intellectual Property Service of Ukraine, Ministry of Economic Development and Trade of
Ukraine, Kyiv

UNION EUROPEENNE (UE)EUROPEAN UNION (EU)

Alexander SCHIFKO, Policy Officer, International Cooperation and Legal Affairs Department,
European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante

Daniel ARISTI GAZTELUMENDI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

VIET NAM

LUU Duc Thanh, Director, Geographical Indications and International Trademarks Division,
National Office of Intellectual Property (NOIP), Ministry of Science and Technology, Hanoi
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. OBSERVATEURS/OBSERVERS

BRESIL/BRAZIL

Rodrigo ARAUJO, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO),
Geneva

Erica LEITE (Ms.), Intern, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

CANADA

lyana GOYETTE (Ms.), Manager, Legislation and Practice, Canadian Intellectual Property
Office (CIPO), Industry Canada, Gatineau

Frédérique DELAPREE (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

EL SALVADOR

Jorge Camilo TRIGUEROS GUEVARA, Negociador de Propiedad Intelectual, Ministerio de
Economia, San Salvador
HONDURAS

Giampaolo RIZZO ALVARADO, Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misién
Permanente, Ginebra

Lilian JUAREZ DURON (Sra.), Primer Secretario, Mision Permanente, Ginebra

Gerson RUIZ GUITY, Becario, Mision Permanente, Ginebra

INDONESIE/INDONESIA

Agung INDRIYANTO, Trademark Examiner, Directorate General of Intellectual Property (DGIP),
Ministry of Law and Human Rights, Jakarta

JORDANIE/JORDAN

Saja MAJALI (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Zain AWAMLEH (Ms.), Director, Industrial Property Protection Directorate, Ministry of Industry
and Trade, Amman

Zeid ABUHASSAN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

KOWEIT/KUWAIT

Abdulaziz TAQI, Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva
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MALAISIE/MALAYSIA

Hashim IYLIA (Ms.), Legal Officer, Legal Advisory Division, Intellectual Property Corporation of
Malaysia (MyIPO), Kuala Lumpur

MALTE/MALTA

Edward GRIMA BALDACCHINO, Trade Mark Law, Commerce Department, Industrial Property
Registrations Directorate, Ministry for the Economy, Investment and Small Business, Valetta

THAILANDE/THAILAND

Tanapote EKKAYOKKAYA, Trademarks Expert, Department of Intellectual Property (DIP),
Ministry of Commerce, Nonthaburi

.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

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

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

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

Wolf MEIER-EWERT, Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva

EURASIAN ECONOMIC COMMISSION (EEC)

Elena IZMAYLOVA (Ms.), Head, Intellectual Property Rights Protection Division, Moscow

Irina IVKINA (Ms.), Senior Expert, Intellectual Property Rights Protection Division, Moscow
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IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark
Association (ECTA)
Claire LAZENBY (Ms.), Trade Mark Attorney, London

Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students’
Association (ELSA International)

Hana TEMSAMANI (Ms.), Brussels

Timea TOROCSIK (Ms.), Brussels

Hesham ABDELGAWAD (Ms.), Brussels

Sara CALAMITOSI (Ms.), Brussels

Ymane GLAOUA (Ms.), Brussels

Association francaise des praticiens du droit des margues et des modéles (APRAM)
Giulio MARTELLINI, membre, Turin

Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI1)/International
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
Elena MOLINA (Ms.), Member, Zurich

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

Enari FUMIE (Ms.), JPAA International Activities Center, Tokyo

Kakiuchi MIZUE (Ms.), Trademark Committee, Tokyo

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)
Chisako YAGI (Ms.), Member, International Committee, Tokyo

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

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

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

Japan Intellectual Property Association (JIPA)
Yasuhiro YOSHIDA, Vice-Chairperson, Trademark Committee, Tokyo
Yuka KOBAYASHI (Ms.), Member, Trademark Commitee, 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, Sgborg

Jochen HOEHFELD, Chair, MARQUES International Trade Mark Law and Practice Team,
Munich

Eduardo MAGALHAES MACHADO, Member, MARQUES International Trade Mark Law and
Practice Team, Rio de Janeiro




MM/LD/WG/14/7
Anexo V, pagina 13

V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Mikael Francke RAVN (Danemark/Denmark)
Vice-présidents/Vice-Chairs: LI Dongxiao (Mme/Ms.) (Chine/China)
Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme/Ms.) (Madagascar)

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 (WIPQO)

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

David MULS, directeur principal, Service d’enregistrement Madrid, Secteur des marques et des
dessins et modeles/Senior Director, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

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

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

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

Neil WILSON, directeur de la Division de I'appui aux Services d’enregistrement, Secteur des
marques et des dessins et modéles/Director, Registries Support Division, Brands and Designs
Sector

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

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

Marie-Laure DOUAY (Mme/Ms.), juriste adjointe a la Division juridique, Service

d’enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modeéles/Assistant Legal
Officer, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

[Fin del Anexo V y del documento]
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