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EXAMEN DEL ARTICULO 9SEXIES DEL PROTOCOLO DE MADRID

Documento preparado por la Oficina Internacional

.  INTRODUCCION

1. Enel Articulo 9sexies.1) del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas (en adelante denominados ““el Protocolo” y “el Arreglo”,
respectivamente), generalmente conocido como “cldusula de salvaguardia”, se estipula que,
en lo que respecta a una solicitud internacional o un registro internacional, si el pais de origen
es parte tanto en el Protocolo como en el Arreglo, las disposiciones del Protocolo no surtirdn
efecto en el territorio de ningtn otro Estado que también sea parte tanto en el Protocolo como
en el Arreglo.

2. Entérminos mas sencillos eso significa que en las relaciones entre Estados vinculados a
ambos tratados, las disposiciones que se aplicaran en el procedimiento internacional de
registro seran las del Arreglo.
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3. Con arreglo al parrafo 2) del Articulo 9sexies, por mayoria de tres cuartos', la Asamblea
podré derogar o restringir el alcance de la clausula de salvaguardia tras la expiracion de un
plazo de 10 afos contados a partir de la entrada en vigor del Protocolo (1 de diciembre

de 1995), pero no antes de la expiracion de un plazo de cinco afios contados a partir de la
fecha en la que la mayoria de los Estados parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo) sean
parte en el Protocolo. En la medida en que esta ultima condicion también se ha cumplido?, la
derogacion o restriccion del alcance de la clausula de salvaguardia pasé a ser posible a los 10
anos de la entrada en vigor del Protocolo, a saber, el 1 de diciembre de 2005.

4.  El Grupo de Trabajo ad hoc sobre el Desarrollo Juridico del Sistema de Madrid para el
Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado “el Grupo de Trabajo”) fue
convocado por el Director General, entre otras cosas, para facilitar la revision de la clausula
de salvaguardia conforme a lo estipulado en el Articulo 9sexies.2) del Protocolo.

5. En su primera reunion, celebrada en julio de 2005, el Grupo de Trabajo realiz6 un
primer andlisis de las consecuencias que tendria una derogacion de la cldusula de salvaguardia
con respecto a seis caracteristicas del procedimiento del Sistema de Madrid. El Grupo de
Trabajo lleg6 a la conclusion de que en principio no debia mantenerse la clausula de
salvaguardia con respecto a cuatro de dichas caracteristicas, a saber, la base necesaria para
presentar una solicitud internacional, la determinacion del derecho a presentar una solicitud
conforme al principio de la “vinculacion en cascada”, la presentacion de designaciones
posteriores y peticiones para la inscripcion de renuncias y cancelaciones, y la posibilidad de
transformacion. El Grupo de Trabajo no pudo llegar a un consenso en cuanto a mantener o no
la cldusula de salvaguardia en lo que respecta a otras dos caracteristicas del Sistema de
Madrid, a saber, el plazo para la notificacion de denegaciones provisionales y el sistema de
tasas.

6.  Respecto de otro asunto, a saber, el régimen lingiiistico del Sistema de Madrid, que se
ve afectado sélo de forma indirecta por la aplicacion de la clausula de salvaguardia®, el Grupo
de Trabajo recomendo en su primera reunion que se modifique el Reglamento Comun de
modo que se estipule la aplicacion de los tres idiomas (espafiol, francés e inglés) en las
relaciones entre los Estados obligados por ambos tratados.

En el Articulo 9sexies.2) se estipula también que en la votacion de la Asamblea s6lo tendran
derecho a participar aquellos Estados que sean parte fanto en el Arreglo como en el Protocolo.
Eso se justifica en la medida en que, por definicion, la clausula de salvaguardia se aplica
exclusivamente a las relaciones entre Estados obligados por ambos tratados.

Esa condicion se cumplid el 1 de abril de 2003, a raiz de la adhesion (simultanea) al Protocolo
de Bélgica, Luxemburgo y los Paises Bajos, con efecto a partir del 1 de abril de 1998. En ese

momento, de los 39 Estados parte en el Arreglo de Madrid, 21 habian pasado a ser parte en el

Protocolo.

En virtud de la definicion de los tres tipos de solicitud internacional de registro que se ofrecen
en los apartados viii) a x) de la Regla 1 del Reglamento Comun del Arreglo de Madrid relativo
al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (“el Reglamento
Comun”).
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7. Ensu 36° periodo de sesiones (septiembre-octubre de 2005), la Asamblea de la Union
de Madrid tomo nota de las conclusiones del Grupo de Trabajo y decididé que el Director
General convocara una nueva reunion del Grupo de Trabajo, entre otras cosas, a fin de
proseguir la labor preparatoria encaminada a un examen del Articulo 9sexies.1) del Protocolo.
Esta labor tendria por finalidad particular ayudar a la Asamblea a decidir si debe derogarse la
clausula de salvaguardia o restringirse su alcance (véase el parrafo 15 del

documento MM/A/36/3 y el parrafo 18 del documento MM/A/36/1).

8.  El presente documento tiene por objeto facilitar los debates en el Grupo de Trabajo con
vistas a preparar el examen de la clausula de salvaguardia por la Asamblea, ofreciendo con
ese fin informacion adicional y datos estadisticos.

9.  En esta etapa no se ha estimado necesario proponer proyectos de disposiciones para
modificar el Protocolo o el Reglamento Comun pues, en primer lugar, seria necesario contar
con mayor orientacion del Grupo de Trabajo sobre la revision del Articulo 9sexies, en
particular, en cuanto a la necesidad de derogar en su totalidad la clausula de salvaguardia (y
hasta qué punto dicha derogacion deberia ir acompanada de otras medidas), o si s6lo deberia
restringirse el alcance de la clausula de salvaguardia y de qué manera.

10. Las conclusiones a las que llegue el Grupo de Trabajo seran puestas en conocimiento de
Asamblea de la Union de Madrid en septiembre de 2006 y seran el punto de partida para que
la Oficina Internacional prepare propuestas especificas (proyectos de disposiciones para
modificar el Protocolo y el Reglamento Comun, segun proceda) para su aprobacion por la
Asamblea oportunamente.

II. APLICACION DE LA CLAUSULA DE SALVAGUARDIA

11. A la fecha del presente documento, la Union de Madrid estaba integrada
por 78 miembros. De éstos, 45 estan vinculados tanto al Arreglo como al Protocolo?, 23
exclusivamente al Protocolo y 11 exclusivamente al Arreglo”.

Albania, Alemania, Armenia, Austria, Belaras, Bélgica, Bhutan, Bulgaria, China, Chipre,
Croacia, Cuba, Eslovaquia, Eslovenia, Espafia, ex Republica Yugoslava de Macedonia,
Federacion de Rusia, Francia, Hungria, Iran (Republica Islamica del), Italia, Kenya, Kirguistan,
Lesotho, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, Ménaco, Mongolia, Mozambique,
Namibia, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reptiblica Arabe Siria, Reptiblica Checa, Republica
de Moldova, Republica Popular Democratica de Corea, Rumania, Serbia y Montenegro, Sierra
Leona, Suiza, Swazilandia y Ucrania (45).

A raiz de la reciente adhesion de Viet Nam al Protocolo, el niimero de Partes Contratantes
vinculadas tanto al Arreglo como al Protocolo ha pasado a 46 y el nimero de Partes
Contratantes obligadas exclusivamente por el Arreglo sera solo de 10, al 11 de julio de 2006,
fecha en la que surtira efecto la adhesion de Viet Nam.
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12.  La designacion de Partes Contratantes se rige por las disposiciones del tratado (ya sea el
Arreglo o el Protocolo) al que se hayan adherido tanto la Parte Contratante designada como la
Parte Contratante cuya oficina sea la oficina de origen. Sin embargo, si ambas Partes
Contratantes estan vinculadas a ambos instrumentos, la designacion se regird por el Arreglo,
segun lo dispone el Articulo 9sexies, es decir, la clausula de salvaguardia.

13. Habida cuenta de que el Arreglo y el Protocolo son tratados paralelos que funcionan de
forma independiente, cada uno con su propio conjunto de miembros, los cuales pueden ser
parte en uno u otro de esos tratados, por efecto de la clausula de salvaguardia existen tres
tipos de solicitudes internacionales de registro (y por ende, de registros internacionales):

a) las que estan regidas exclusivamente por el Arreglo, en las que todas las
designaciones se rigen por el Arreglo;

b) las que estan regidas exclusivamente por el Protocolo, en las que todas las
designaciones se rigen por el Protocolo; y

c) las que estan regidas tanto por el Arreglo como por el Protocolo, en las que al
menos una designacion se rige por el Arreglo y al menos una designacion se rige por el
Protocolo.

14. En 2005, la Oficina Internacional inscribié 356.487 designaciones efectuadas en
registros internacionales o en extensiones territoriales posteriores. De ellas, 198.894 se regian
por el Arreglo y 157.593 por el Protocolo.

15. A suvez, de los 33.169 registros internacionales inscritos por la Oficina Internacional
en 2005, 6.655 derivaban de solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo
(es decir, que contenian exclusivamente designaciones que se rigen por el Arreglo), 11.691
derivaban de solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Protocolo (es decir,
que contenian exclusivamente designaciones que se rigen por el Protocolo) y 14.823
derivaban de solicitudes internacionales regidas tanto por el Arreglo como por el Protocolo
(es decir, en los que al menos una designacion se regia por el Arreglo y al menos una
designacion se regia por el Protocolo).

II. DEROGACION DE LA CLAUSULA DE SALVAGUARDIA Y CONSECUENCIAS
CON RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE MADRID

16. En la primera reunion del Grupo de Trabajo, en julio de 2005, las delegaciones
expusieron una serie de razones a favor o en contra de la derogacion de la clausula de
salvaguardia. Entre las razones expuestas a favor de derogar dicha clausula estaban las
siguientes: originalmente, la clausula de salvaguardia habia sido contemplada en tanto que
clausula transitoria y el Protocolo se habia concebido o reunia las condiciones para pasar a ser
el tnico tratado que rigiera el procedimiento internacional en el futuro; era evidente que el
Protocolo era un instrumento mucho mas eficaz que el Arreglo; la derogacion de la cldusula
de salvaguardia se traduciria en una mejor aplicacion del principio de igualdad de trato entre
todas las Partes Contratantes y favoreceria un mayor equilibrio entre dichas Partes
Contratantes, simplificando considerablemente, ademas, el procedimiento de registro
internacional.
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17.  Se puso también de relieve que la derogacion de la clausula de salvaguardia iria en
beneficio de los usuarios con respecto a cuatro, como minimo, de las caracteristicas del
procedimiento del Sistema de Madrid, a saber, las condiciones necesarias para la presentacion
de solicitudes internacionales, la determinacion del derecho a presentar una solicitud, la
presentacion a la Oficina Internacional de determinadas peticiones y la posibilidad de
transformacion, asi como con respecto al régimen lingiiistico.

18. Por otro lado, varias delegaciones expusieron razones en contra de la derogacion de la
clausula de salvaguardia, poniendo de relieve, en particular, los efectos negativos que dicha
medida tendria para los usuarios en lo que respecta a la duracion del plazo de denegaciéon y/o
al posible aumento del importe de las tasas pagaderas en relacion con los registros
internacionales.

19. De las delegaciones que estaban a favor de derogar la clausula de salvaguardia, varias
propusieron que dicha derogacion fuera acompanada por la adopcion de medidas
complementarias para contrarrestar las consecuencias negativas que ello podria entrafiar para
los usuarios en lo que respecta a la duracion del plazo de denegacion y el importe de las tasas
pagaderas en relacion con los registros internacionales (véase el capitulo VI del presente
documento).

Consecuencias de una derogacién de la cldusula de salvaguardia para el procedimiento del
Sistema de Madrid

20. En su primera reunion, el Grupo de Trabajo realizé un primer analisis de las
consecuencias que tendria la derogacion de la clausula de salvaguardia en lo que respecta a las
seis caracteristicas siguientes del procedimiento internacional, directamente atectadas por la
aplicacion de dicha clausula:

a) la base necesaria para presentar una solicitud internacional;

b) la determinacion del derecho a presentar una solicitud de conformidad con el
principio “en cascada”;

c) lapresentacion de designaciones posteriores y peticiones para la inscripcion de
cancelaciones y renuncias;

d) laposibilidad de transformacion;

e) el plazo de denegacion; y

f) el sistema de tasas.
21.  El Grupo de Trabajo concluy6 que, por lo menos en lo que respecta a las cuatro
primeras caracteristicas mencionadas, no debia mantenerse la clausula de salvaguardia. En lo
que respecta a las dos caracteristicas restantes, a saber, el plazo de denegacion y el sistema de

tasas, el Grupo de Trabajo no llegd a un consenso en cuanto a la necesidad o no de mantener
la clausula en cuestion.
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22.  Ademas, como ya se ha sefialado, el Grupo de Trabajo analiz6 las consecuencias que
tendria una denegacion de la clausula de salvaguardia en el régimen lingiiistico del Sistema de
Madrid, régimen en el que la aplicacion de la clausula de salvaguardia repercute de forma
indirecta, y recomendo que se modifique el Reglamento Comun en el sentido de estipular que
se apliquen los tres idiomas (espafiol, francés e inglés) en las relaciones entre Estados
vinculados a ambos tratados.

23. En su segunda reunion, el Grupo de Trabajo podria examinar con mayor detenimiento
las consecuencias que tendria una derogacion de la clausula de salvaguardia en lo que
respecta a determinadas caracteristicas del procedimiento del Sistema de Madrid. Para ayudar
al Grupo de Trabajo en esa tarea, la Oficina Internacional ha compilado informacién adicional
y datos estadisticos mas recientes que se exponen en el presente capitulo. Ademas, en los
capitulos IV y V del presente documento se abordan otras cuestiones en relacion con la
posible derogacion de la clausula de salvaguardia, entre otras, consecuencias practicas y la
necesidad de cldusulas transitorias.

a)  Base necesaria para presentar una solicitud internacional

24. Conforme al Arreglo, toda solicitud internacional debe estar basada en un registro
previo de la marca de que se trate ante la oficina de origen (“registro de base”). Conforme al
Protocolo, la solicitud internacional puede estar basada ya sea en un registro de base o en una
solicitud de registro presentada ante la oficina de origen (“solicitud de base™).

25. De ello cabe deducir que las solicitudes internacionales que se rijan exclusivamente por
el Protocolo podran estar basadas en un registro de base o en una solicitud de base, mientras
que las solicitudes internacionales que se rijan exclusivamente por el Arreglo o tanto por el
Arreglo como por el Protocolo, deberan estar necesariamente basadas en un registro de base.

26. En caso de derogarse la clausula de salvaguardia, habria solicitudes internacionales que,
en virtud de dicha clausula, se regian exclusivamente por el Arreglo, o tanto por el Arreglo
como por el Protocolo, y que pasarian a regirse exclusivamente por el Protocolo y
consecuentemente podrian estar basadas ya sea en un registro de base o en una solicitud de
base.

27. Como ya se ha sefalado, de los 33.169 registros internacionales anotados por la Oficina
Internacional en 2005, 6.655 derivaban de solicitudes que se regian por el Arreglo, 11.691
derivaban de solicitudes que se regian por el Protocolo y 14.823 derivaban de solicitudes que
se regian por ambos tratados.

28.  Suponiendo que en 2005 no hubiese funcionado la clausula de salvaguardia, de

los 33.169 registros internacionales anotados, s6lo 175 hubieran derivado de solicitudes
regidas exclusivamente por el Arreglo (en lugar de 6.655)°, 26.470 hubieran derivado de
solicitudes regidas exclusivamente por el Protocolo (en lugar de 11.691), y 6.524 hubieran
derivado de solicitudes regidas por ambos tratados (en lugar de 14.823).

6 114 registros internacionales procedentes de los 11 Estados exclusivamente obligados por el

Arreglo y 61 registros internacionales procedentes de Estados obligados tanto por el Arreglo
como por el Protocolo, pero en los que no constara designacion alguna regida por el Protocolo.
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29. Eso hubiera supuesto 14.779 registros internacionales adicionales resultantes de
solicitudes regidas exclusivamente por el Protocolo, que hubieran podido estar basadas ya sea
en una solicitud de base o en un registro de base en la oficina de origen.

30. Por consiguiente, derogar la clausula de salvaguardia entrafiaria, en lo que respecta a las
condiciones necesarias para presentar una solicitud internacional, una mayor flexibilidad para
los usuarios del Sistema de Madrid en el sentido de decidir si desean presentar una solicitud
internacional basada en un registro de base o en una solicitud de base. Ademas, se estima
que dicho cambio no iria en detrimento de las oficinas ni tendria consecuencia directa alguna
para la Oficina Internacional.

b)  El principio “en cascada”

31. Conforme al Arreglo, el pais de origen se determina en funcidn de la jerarquia de ciertos
criterios aplicables al solicitante (establecimiento industrial o comercial, domicilio o
nacionalidad). El solicitante debe sujetarse al principio jerarquico denominado “en cascada”,
por lo que no tiene libertad para elegir el pais de origen.

32.  En cambio, el Protocolo no contempla una jerarquia de criterios en cascada. El pais de
origen puede ser elegido libremente por el solicitante de entre aquellos a los que pueda acogerse
sobre la base de su establecimiento, domicilio o nacionalidad (quedando claro que sé6lo puede
haber un unico pais de origen respecto de una solicitud internacional).

33. Por consiguiente, en las solicitudes internacionales que se rigen exclusivamente por el
Protocolo no se aplica el principio en cascada, mientras que ese principio si se aplica en las
solicitudes internacionales que se rigen exclusivamente por el Arreglo, o tanto por el Arreglo
como por el Protocolo.

34. Sise deroga la clausula de salvaguardia, ello tendria el efecto que muchas solicitudes
internacionales que — en virtud de dicha cldusula — actualmente se rigen exclusivamente por el
Arreglo, o tanto por el Arreglo y el Protocolo, pasarian a regirse exclusivamente por el
Protocolo, de modo que el solicitante tendria la facultad de elegir libremente el pais de origen
de entre aquellos a los que pueda acogerse.

35. Como se ha senalado, de los 33.169 registros internacionales anotados por la Oficina
Internacional en 2005, 6.655 derivaban de solicitudes que se regian por el Arreglo, 11.691
derivaban de solicitudes que se regian por el Protocolo, y 14.823 derivaban de solicitudes que
se regian por ambos tratados.

36. Como se mencion6 antes, de haberse suprimido la clausula de salvaguardia en 2005, de
los 33.169 registros internacionales, s6lo 175 hubieran derivado de solicitudes regidas
exclusivamente por el Arreglo (en lugar de 6.655), 26.470 registros hubieran derivado de
solicitudes regidas exclusivamente por el Protocolo (en lugar de 11.691), y 6.524 hubieran
derivado de solicitudes regidas por ambos tratados (en lugar de 14.823).

37. Eso hubiera supuesto, concretamente, que 14.779 registros internacionales adicionales
hubieran derivado de solicitudes regidas exclusivamente por el Protocolo y respecto de los
cuales la oficina de origen hubiera podido ser libremente elegida por el solicitante (en funcion
de los criterios de domicilio, nacionalidad o establecimiento).
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38. Por consiguiente, la derogacion de la clausula de salvaguardia se traduciria, en lo que
respecta al principio “en cascada”, en un aumento considerable del nimero de usuarios que
gozaria de mayor flexibilidad para elegir el pais de origen de entre aquellos a los que pueden
acogerse. Ese cambio ofreceria también ventajas a las oficinas, en la medida en que se verian
exentas de tener que verificar siempre que las solicitudes internacionales son presentadas por
conducto de la debida oficina.

39. Se estima que ese cambio no acarrearia consecuencia alguna para la Oficina
Internacional.

c)  Presentacion de ciertas peticiones a la Oficina Internacional

40. Si todas las Partes Contratantes objeto de una designacion posterior son designadas
conforme al Protocolo, o si una peticion para la inscripcion de una renuncia o de una
cancelacion afecta a una Parte Contratante cuya designacion se rija por el Protocolo, tal
designacion posterior o peticion de inscripcidon de renuncia o cancelacion podra ser presentada
a la Oficina Internacional ya sea directamente por el titular o por conducto de la oficina de la
Parte Contratante del titular (a eleccion de este Gltimo).

41. En cambio, en lo que respecta a las Partes Contratantes que sean objeto de designacion
posterior y cuya designacion se haya hecho sobre la base del Arreglo, o si una peticion para la
inscripcion de una renuncia o cancelacion afecta a una Parte Contratante cuya designacion se
haya hecho sobre la base del Arreglo, dicha designacion posterior o peticion para la
inscripcidn de una renuncia o cancelacion debe ser presentada a la Oficina Internacional por
conducto de la oficina de la Parte Contratante del titular.

42. En caso de derogacion de la clausula de salvaguardia, aumentaria el nimero de
designaciones posteriores y peticiones de inscripcion de renuncias y cancelaciones’ que
pasarian a estar regidas por el Protocolo y, que por consiguiente, podrian ser presentadas a la
Oficina Internacional ya sea directamente por el titular o por conducto de la oficina de la
Parte Contratante del titular.

43. En las estadisticas de 2005 se observa que el numero de designaciones posteriores
anotadas ese afio en las que se designaban Partes Contratantes que se regian por el Arreglo (y
que, por consiguiente, debian ser presentadas por conducto de la oficina de la Parte
Contratante del titular) fue de 6.832 (67% del total).

44. En lo que respecta a las renuncias y cancelaciones anotadas por la Oficina Internacional
ese mismo afo, el namero de dichas renuncias y cancelaciones que afectaban a Partes
Contratantes cuya designacion se regia por el Arreglo fue de 366 (46% del total) y de 150
(65% del total), respectivamente.

Es decir, las designaciones posteriores y peticiones para la inscripcion de las renuncias y
cancelaciones en las que el pais de origen del titular esté obligado tanto por el Arreglo como por
el Protocolo y la Parte Contratante designada posteriormente o la Parte Contratante afectada por
la cancelacion o la renuncia esté también obligada por ambos tratados.



MM/LD/WG/2/3.
pagina 9

45. Sila clausula de salvaguardia no hubiese operado en 2005, el nimero de designaciones
posteriores que habrian tenido que presentarse por conducto de la oficina de la Parte
Contratante del titular (por cuanto en ellas se designaban Partes Contratantes que se regian
por el Arreglo) habria sido de 1.833 (18% del total), lo que supone 4.999 designaciones de
menos.

46. Siempre con respecto a 2005, si no hubiera operado la clausula de salvaguardia el
numero de renuncias y cancelaciones para las que hubiera sido necesario presentar una
peticion por conducto de la oficina de la Parte Contratante del titular (por cuanto afectaban a
Partes Contratantes cuya designacion se regia por el Arreglo) habria sido de 43 (alrededor
del 5% del total) y de 7 (3% del total), respectivamente.

47. Por consiguiente, en lo que atafie a la presentacion de designaciones posteriores y de
peticiones para la inscripcion de cancelaciones y renuncias, la derogacion de la cldusula de
salvaguardia irfa claramente en beneficio de los usuarios del Sistema de Madrid, en el sentido
de que les otorgaria mayor libertad en la gestion de sus carteras, a la vez que ofreceria
ventajas a las oficinas, que no se verian siempre obligadas a actuar de intermediarias entre los
usuarios y la Oficina Internacional.

48. Se estima que ese cambio no acarrearia consecuencias mayores para la Oficina
Internacional.

d)  Transformacion

49. En el Articulo 9quinquies del Protocolo se estipula que, en caso de cancelacion de un
registro internacional a peticion de la oficina de origen conforme al Articulo 6.4) (es decir, si
la marca de base ha dejado de surtir efecto dentro del periodo de dependencia de cinco afos,
como consecuencia del denominado “ataque central”), el titular del registro internacional
podré solicitar que éste se transforme en solicitudes nacionales o regionales, manteniendo al
mismo tiempo la fecha original del registro internacional.

50. Enla medida en que el mecanismo de transformacion sélo se contempla en el Protocolo,
solo puede pedirse su aplicacion respecto de las Partes Contratantes cuya designacion se rija
por dicho instrumento. Por consiguiente, los titulares cuyo pais de origen esté vinculado tanto
al Arreglo como al Protocolo no tienen derecho a pedir esa transformacion respecto de Partes
Contratantes también vinculadas a ambos tratados (pues al aplicarse la clausula de
salvaguardia la designacion quedaria regida por el Arreglo).

51.  En caso de derogacion de la cldusula de salvaguardia, y en lo que respecta a las
situaciones mencionadas en la segunda parte del parrafo anterior, dichas designaciones
quedarian regidas por el Protocolo y, por consiguiente, la transformacion seria posible
respecto de las Partes Contratantes designadas.

52. Como se ha senalado, en 2005, la Oficina Internacional anot6 356.487 designaciones
efectuadas en registros internacionales o en extensiones territoriales posteriores. Se trataba
de 198.894 designaciones regidas por el Arreglo y de 157.593 regidas por el Protocolo.
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53. Sien ese ano no hubiese operado la clausula de salvaguardia, de las 356.487
designaciones, 25.601 hubieran quedado regidas por el Arreglo y el resto, a saber, 330.886,
por el Protocolo. Dicho de otro modo, se hubieran efectuado 173.293 designaciones
adicionales conforme al Protocolo y no conforme al Arreglo, designaciones que, por
consiguiente, hubieran reunido las condiciones para ser objeto de transformacion si las
circunstancias asi lo requerian.

54. A ese respecto, cabe destacar que en 2005, la Oficina Internacional anoté 851
cancelaciones de registros internacionales debidas al cese de efectos del registro de base
(Regla 21), de las cuales 543 correspondian a registros internacionales que se regian parcial o
exclusivamente por el Arreglo en virtud de la clausula de salvaguardia y que, a falta de dicha
clausula, se habrian beneficiado plenamente de la posibilidad de transformacion.

55. Por consiguiente, en lo que respecta a la transformacion, la clausula de salvaguardia iria
claramente en beneficio de los usuarios del Sistema de Madrid. En lo que respecta a las
oficinas, aunque es posible que una ampliacion del alcance del procedimiento de
transformacion a raiz de la derogacion de la clausula de salvaguardia se traduzca, a largo
plazo, en un incremento del volumen de trabajo, se estima que en general tal derogacion no
repercutiria de forma considerable en el volumen de trabajo de esas oficinas ni que exigiria
medidas adicionales de procedimiento o de infraestructura.

56. Se estima que ese cambio no acarrearia consecuencia alguna para la Oficina
Internacional.

e) Plazo de denegacion

57. Conforme al Arreglo, el plazo para notificar una denegacion provisional de proteccion
es de un ano, mientras que en el Protocolo prevé la posibilidad de prolongar ese plazo a 18
meses 0 mas en caso de denegaciones basadas en una oposicion (a condicion de que la Parte
Contratante de que se trate haya efectuado las declaraciones contempladas en el

Articulo 5.2)b) y ¢) del Protocolo).

58. Conforme a la clausula de salvaguardia, si una Parte Contratante vinculada tanto al
Arreglo como al Protocolo es designada por un solicitante o titular cuyo pais de origen
también estd vinculado a ambos tratados, tal designacion quedara regida por el Arreglo. Y
eso conlleva la obligacion de que la oficina de la Parte Contratante designada realice una
notificacion de denegacion provisional de proteccion en el plazo de un afio, aun cuando esa
Parte Contratante haya solicitado una prolongacion a 18 meses o més del plazo de denegacion
conforme al Protocolo.

59. En caso de derogacion de la clausula de salvaguardia, y en lo que se refiere a las
circunstancias anteriormente mencionadas, la oficina de una Parte Contratante designada que
haya realizado las debidas declaraciones gozaria de un plazo prolongado de 18 meses (o mas
en caso que la denegacion provisional esté basada en una oposicion), y no del plazo de un
afo, como es el caso en la actualidad, para notificar una denegacion provisional de proteccion.
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60. Al tiempo de publicacion de este documento, ese cambio afectaria directamente a las
oficinas de 12 Estados, a saber, las oficinas de los Estados vinculados a ambos tratados y que
han solicitado la ampliacién del plazo de denegacion a 18 meses®. De esos 12 Estados, seis
han notificado también la declaracion contemplada en el Articulo 5.2)c) del Protocolo de
Madrid, que autoriza a ampliar el plazo de 18 meses en los casos en que la notificacion de
denegacion provisional esté basada en una oposicion)’.

61. En principio, la derogacion de la clausula de salvaguardia significaria que dichas Partes
Contratantes se beneficiarian de un plazo mas largo para notificar de una denegacion
provisional en los casos en los que hayan sido designadas por un solicitante o titular cuyo pais
de origen esté vinculado a ambos tratados.

62. Conforme a las estadisticas de la Oficina Internacional, en 2005 se realizaron 54.079
designaciones de esas 12 Partes Contratantes vinculadas a ambos tratados, designaciones, por
consiguiente, efectuadas conforme al Arreglo en virtud de la clausula de salvaguardia. Sien
ese periodo no hubiera estado en vigor la clausula de salvaguardia, esas designaciones se
habrian efectuado conforme al Protocolo.

63. Asi pues, en términos concretos, y en lo que respecta a los usuarios, los solicitantes y
titulares en cuestion, es decir, aquellos cuyo pais de origen esté obligado por ambos tratados y
que hayan designado a cualquiera de esas 12 Partes Contratantes (es decir, también obligadas
por ambos tratados y que hayan solicitado una ampliacion del plazo de denegacion), habrian
tenido tedricamente la obligacion de esperar a que transcurra un plazo de 18 meses (0 mas),
en lugar de un afio, como es el caso en la actualidad, para saber si se beneficiaban de
proteccion en el territorio de la Parte Contratante en cuestion.

64. En ese contexto resulta Util analizar dentro de qué plazo las oficinas de esos 12 Estados
efectivamente realizaron en 2005 las notificaciones de denegacion provisional en relacion con
designaciones efectuadas conforme al Protocolo (y por ende, respecto de las cuales era
aplicable la ampliacion del plazo).

65. En 2005, la Oficina Internacional anot6 1.476 notificaciones de denegacion provisional
realizadas por las 12 oficinas en cuestion en relacion con designaciones efectuadas conforme
al Protocolo'®. De dichas notificaciones, 1.453 fueron realizadas en un plazo de un afo,

solo 20, es decir, alrededor del 1,4%, fueron realizadas en un plazo de 12 a 15 meses, ninguna
fue realizada en un plazo de 16 a 18 meses, y unicamente tres fueron realizadas después de
transcurridos los 18 meses (a saber, denegaciones provisionales resultantes de una oposicion).

Armenia, Belarus, Bulgaria, China, Chipre, Eslovaquia, Iran (Republica Islamica del), Italia,
Kenya, Polonia, Suiza y Ucrania.

China, Chipre, Iran (Republica Islamica del), Italia, Kenya y Ucrania.
10 En 2005, el nimero de designaciones de las 12 Partes Contratantes en cuestion efectuadas
conforme al Protocolo fue de 16.015. Cabe senalar, no obstante, que considerando el momento
concreto en que fueron realizadas esas notificaciones, no procede establecer una correlacion
directa entre esas designaciones y las 1.476 notificaciones de denegacion provisional
mencionadas en este parrafo.
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66. Por consiguiente, en lo que respecta a la notificacion efectiva de denegaciones
provisionales, y en cuanto al plazo de denegacion, parece improbable que derogar la cldusula
de salvaguardia conlleve importantes consecuencias para los usuarios del Sistema de Madrid.
En general, si se realizaran notificaciones de denegacion, la gran mayoria de ellas serian de
todos modos realizadas dentro del plazo de un aflo, independientemente de que la designacion
se hiciera conforme al Arreglo o conforme al Protocolo.

67. Abhora bien, en lo que respecta al plazo de denegacion, cabria argumentar que la
derogacion de la cldusula de salvaguardia podria ser perjudicial para los usuarios, en la
medida en que en los casos en los que las oficinas de los 12 Estados en cuestion no hayan
realizado notificaciones de denegacion provisional, los solicitantes y titulares se verian
obligados a esperar a que transcurra un plazo mas largo antes de saber definitivamente si su
marca queda protegida en el territorio de ese Estado'".

68. Cabe afiadir que ninguno de los Estados en cuestion emite declaraciones de concesion
de proteccion como se estipula en la Regla 17.6) del Reglamento Comun. No obstante, al
aplicarse la clausula de salvaguardia, los solicitantes y titulares tienen la garantia de que al
expirar el plazo de un afio sabran en qué medida queda o no protegida su marca. Sila
clausula de salvaguardia se deroga, ese plazo quedaria ampliado sin que ello se mitigue por la
emision de una declaracion de concesion de proteccion antes de que expire dicho plazo'.

69. En lo que respecta a las oficinas, la derogacion de la cldusula de salvaguardia en lo que
atafie al plazo de denegacion, tendria consecuencias directas exclusivamente para las oficinas
de esos 12 Estados. Las oficinas de esos Estados tendrian que modificar su sistema de
informacion para reflejar la nueva situacion pero, habida cuenta de que, cuando las
circunstancias lo exigen, esas oficinas ya aplican las disposiciones del Articulo 5.2)b) y c) del
Protocolo, cabe prever que poner en practica esa modificacion no conllevaria dificultad
alguna.

70. Ese cambio también tendria que ser incorporado al sistema administrativo y de
procedimiento de la Oficina Internacional pero se estima que la derogacion de la clausula de
salvaguardia no conllevara consecuencias mayores a ese respecto para la Oficina
Internacional.

En el Articulo 4.1) del Protocolo se estipula que, a falta de notificacion de denegacion dentro
del plazo previsto, la proteccion de la marca en las Partes Contratantes designadas seria la
misma que si esa marca hubiera sido registrada por las oficinas de las Partes Contratantes en
cuestion.

12 En la actualidad, 13 Partes Contratantes emiten declaraciones de concesion de proteccion, a
saber: Australia, Comunidad Europea, Georgia, Hungria, Irlanda, Japon, Noruega,

Reino Unido, Republica Arabe Siria, Reptblica de Corea, Singapur, Suecia y Turquia.
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f)  Sistema de tasas

71.  Conforme al Arreglo, por cada designacion de una Parte Contratante, el solicitante o
titular debe pagar tasas “estandar” (cuyo importe es de 73 francos suizos, mas 73 francos
suizos por toda clase de la Clasificacion Internacional, después de la tercera, en la que se
clasifiquen los productos o servicios). A diferencia de ello, en el Protocolo, en vez de aplicar
tasas estandar, por toda designacion de una Parte Contratante (y renovacion de dicha
designacion) hay que pagar una “tasa individual” si la Parte Contratante de que se trate ha
efectuado la declaracion correspondiente con arreglo al Articulo 8.7) del Protocolo. (Incumbe
a cada Parte Contratante interesada determinar el importe de la tasa individual, que no podra
ser superior a la tasa que la oficina de dicha Parte Contratante perciba si se tratara de una
presentacion directa).

72.  Enlos casos en los que una Parte Contratante vinculada a ambos tratados sea designada
por un solicitante o titular cuyo pais de origen esté también vinculado a ambos tratados, en
virtud de la clausula de salvaguardia dicha designacion quedara regida por el Arreglo. Por
consiguiente, en lo que respecta a la designacion de tal Parte Contratante, s6lo seran
pagaderas las tasas estandar, aun cuando la Parte Contratante haya optado por el pago de tasas
individuales como se contempla en el Protocolo.

73.  En caso de derogacion de la cldusula de salvaguardia, los solicitantes o titulares (cuyo
pais de origen sea un Estado vinculado a ambos tratados) tendrian la obligacion de pagar una
tasa individual en lugar de tasas estdndar, como en la actualidad, al designar a otra Parte
Contratante también vinculada a ambos tratados y que haya hecho una declaracion optando
por el sistema de tasas individuales, y también en lo que respecta a la renovacion de tal
designacion.

74. Al tiempo de publicarse el presente documento, un cambio de esa indole afectaria
directamente a las oficinas de 11 Partes Contratantes, a saber, las oficinas de Partes
Contratantes vinculadas a ambos tratados y que han solicitado el pago de tasas individuales'.

75. A fin de evaluar la incidencia que podria tener la derogacion de la cldusula de
salvaguardia en el pago de tasas, la Oficina Internacional ha procedido a una simulacion de
derogacion con respecto a los registros internacionales efectuados en 2005 y derivados de
solicitudes presentadas por conducto de las oficinas de Partes Contratantes obligadas tanto por
el Arreglo como por el Protocolo. De ese analisis cabe deducir que, en promedio, el importe
de las tasas de registro habria aumentado de 3.041 a 3.773 francos suizos, lo que supone una
diferencia de 732 francos suizos o del 24%.

76. Desde una perspectiva anual, eso significaria un aumento de 73 francos suizos por cada
afio del plazo de 10 afos de proteccion.

Armenia, Belarus, Benelux, Bulgaria, China, Cuba, Italia, Kirguistan, Republica de Moldova,
Suiza y Ucrania
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77. Ademas, y con fines de claridad, cabe sefialar que en las estadisticas de la Oficina
Internacional también se pone en evidencia que en 2005, el importe medio de tasas pagadas
por registro internacional fue de 3.253 francos suizos. En el 59% de los casos, la tasa real
pagada por registro internacional fue de menos de 3.000 francos suizos. En un 23% de los
registros internacionales se pagaron tasas por un importe de entre 3.000 y 4.999 francos
suizos. Por consiguiente, en 2005, para el 82% de fodos los registros internacionales se
pagaron tasas de menos de 5.000 francos suizos. En el siguiente grafico se desglosan
detalladamente las tasas pagadas en 2005 en relacion con registros internacionales.

Madrid: Importe de tasas pagadas por registro (2005)
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78. También se efectud una simulacion de derogacion de la clausula de salvaguardia con
respecto a las designaciones posteriores anotadas en 2005 solicitadas por conducto de las
oficinas de Partes Contratantes vinculadas al Arreglo como al Protocolo, y se lleg6 a la
conclusién de que el importe de las tasas hubiera aumentado un promedio de 276 francos
suizos, pasando de 1.171 a 1.447 francos suizos, es decir un 23%, en promedio.

79. Enla medida en que la derogacion de la clausula de salvaguardia también se aplicara a
las designaciones efectuadas antes de la entrada en vigor de la enmienda del Articulo 9sexies,
ello entrafiaria el pago de tasas individuales en lugar de tasas estdndar para la renovacion de
los registros en los que se designaran Partes Contratantes que hubieran hecho la declaracion
contemplada en el Articulo 8.7)a) del Protocolo.

80. En lo que respecta a los registros internacionales que expiran en 2007, las estadisticas
indican que del total de designaciones que contienen los mismos, el 98% corresponde a Partes
Contratantes vinculadas tanto al Arreglo como al Protocolo. Partiendo de una simulacion de
renovacion de esos registros internacionales procedentes de Partes Contratantes vinculadas
también a ambos tratados se llega a la conclusion de que, en caso de derogacion de la cldusula
de salvaguardia, la tasa media para renovar dichos registros internacionales aumentaria,
pasando de 1.757 a 2.840 francos suizos, lo que supone una diferencia de 1.083 francos suizos
o del 62%.
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81. Ahora bien, si se toman como punto de partida los registros internacionales efectuados
en 2005, la renovacion en 2015 de dichos registros (procedentes de Partes Contratantes
vinculadas a ambos tratados) entrafiaria un aumento medio de 1.019 francos suizos, pasando
de 2.544 a 3.563 francos suizos, aumento del 40% resultante de la derogacion de la cldusula
de salvaguardia'®.

82. Desde una perspectiva anual, eso significaria un aumento de alrededor de 100 francos
suizos por afo durante los 10 afos que dura la renovacién de la proteccion.

83. Es evidente que, en lo que respecta al sistema de tasas, la cldusula de salvaguardia
tendrd mayor o menor incidencia o ninguna incidencia en funcion de que el pais de origen de
los usuarios (titulares y solicitantes) sea un Estado vinculado tanto al Arreglo como al
Protocolo y de las Partes Contratantes que hayan sido designadas en cada caso.

84. En cuanto a las oficinas, y en lo que respecta al sistema de tasas, la derogacion de la
clausula de salvaguardia entrafaria consecuencias directas exclusivamente para las 11
oficinas en cuestion. Habria que incorporar ese cambio en los sistemas administrativo y de
procedimiento de dichas oficinas. Ahora bien, dado que en los casos pertinentes esas oficinas
ya aplican el sistema de tasas individuales, cabe prever que la aplicacion de ese cambio no
plantearia dificultad alguna.

85. En lo que respecta a la Oficina Internacional, se estima que la derogacion de la cldusula
de salvaguardia respecto del sistema de tasas no acarrearia consecuencias mayores.

Consecuencias de la derogacion de la clausula de salvaguardia en el régimen lingiiistico

86. Cabe sefialar que la cuestion del régimen lingliistico que se aplica en el Sistema de
Madrid es objeto de un documento especifico y detallado presentado en la segunda reunion
del Grupo de Trabajo (documento MM/LD/WG/2/4). Por consiguiente, a continuacion se
trata exclusivamente de poner de relieve los comentarios principales contenidos en ese
documento.

87. Cabe recordar que las normas que rigen la utilizacion de idiomas en la presentacion de
solicitudes internacionales y en operaciones ulteriores conforme al Arreglo y al Protocolo no
se encuentran en los propios tratados sino en el Reglamento Comun (Regla 6).

88. En su primera reunion, y en el contexto del examen de la cldusula de salvaguardia, el
Grupo de Trabajo recomendd que se modificara el Reglamento Comun a fin de que en €l se
estipule la utilizacion de los tres idiomas (“sistema trilingiie”) en las relaciones entre Estados
vinculados a ambos tratados (parrafo 98 del Anexo del documento MM/A/36/1).

14 Calculo basado en el importe de las tasas individuales que se aplicaban en el momento de

publicar el presente documento.
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89. En caso de derogacion de la clausula de salvaguardia, seria necesario modificar la
Regla 1 del Reglamento Comun a fin de volver a definir lo que se entiende, respectivamente, por
solicitud internacional regida exclusivamente por el Arreglo, por solicitud internacional regida
exclusivamente por el Protocolo, y por solicitud internacional regida por el Arreglo y por el
Protocolo.

90. Lamodificacion de la Regla 1 del Reglamento Comun entrafiaria automaticamente, como
es logico (sin necesidad de modificacion especifica de la Regla 6 del Reglamento Comun y sin
tener que modificar el régimen lingiiistico como tal), una ampliacion del régimen trilingiie. Una
solicitud internacional respecto de la cual la oficina de origen sea la oficina de una Parte
Contratante vinculada tanto al Arreglo como al Protocolo y en la que se designen Partes
Contratantes vinculadas al Arreglo, pasaria a estar regida (al menos en parte) por el Protocolo si
como minimo una de las Partes Contratantes designadas también estd vinculada al Protocolo, en
cuyo caso se aplicaria el régimen trilingtie.

91. En lo que respecta a los usuarios, la ampliacion del régimen lingiiistico a raiz de la
derogacion de la cldusula de salvaguardia seria sin duda benéfica y se traduciria en una
simplificacion parcial del sistema lingiiistico en su conjunto en el procedimiento
internacional. En la practica serian relativamente escasas las situaciones en las que solo se
aplicaria el Arreglo, es decir, el régimen monolingiie.

92. Ademas, ese cambio iria en beneficio de las oficinas de las Partes Contratantes
vinculadas a ambos tratados por cuanto, en la mayoria de los casos, gozarian de posibilidades
adicionales para elegir entre los tres idiomas en las comunicaciones con la Oficina
Internacional respecto de los registros internacionales que, conforme al Reglamento Comtin
en su forma actual, se rigieran exclusivamente por el Arreglo. Ahora bien, la ampliacion del
régimen trilingiie no afectaria en modo alguno el derecho de las oficinas a restringir la
eleccion del idioma de presentacion a uno o dos de los tres idiomas ni su derecho a decidir
sobre el idioma en el que desean recibir las comunicaciones procedentes de la Oficina
Internacional.

93. Toda ampliacion del régimen lingiiistico derivada de la derogacion de la clausula de
salvaguardia iria también en beneficio de terceros, en la medida en que mejoraria el acceso al
Registro Internacional pues se publicaria un nimero mucho mayor de entradas en el mismo,
que pasarian a estar disponibles en los tres idiomas.

94. En el Capitulo V del presente documento se exponen las consecuencias que tendria
ampliar el régimen lingiiistico en lo que respecta a la Oficina Internacional.

IV. PUESTA EN PRACTICA DE LA DEROGACION DE LA CLAUSULA DE
SALVAGUARDIA

Modificacion del Protocolo v del Reglamento Comun

95. Sila Asamblea de la Unidon de Madrid aprueba la derogacion de la clausula de
salvaguardia, dicha decision podria ponerse en practica de varias maneras, a saber:

a)  mediante una simple abrogacion del Articulo 9sexies del Protocolo en su
totalidad, o
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b)  mediante una modificacion del parrafo 1) de ese Articulo (abrogando también el
parrafo 2)) a fin de estipular explicitamente que, en lo que respecta a las solicitudes
internacionales o registros internacionales, cuando el pais de origen sea un Estado parte tanto
en el Protocolo como en el Arreglo, las disposiciones del Arreglo no surtiran efecto [o solo las
disposiciones del Protocolo surtiran efecto] en el territorio de los Estados que también sean
parte en ambos tratados.

96. Ademas de abrogar o modificar el Articulo 9sexies, la derogacion de la clausula de
salvaguardia exigiria modificaciones del Reglamento Comun, en particular, de la Regla 1 a los
fines de volver a definir lo que se entiende, respectivamente, por solicitud internacional que se
rige exclusivamente por el Arreglo, solicitud internacional que se rige exclusivamente por el
Protocolo y solicitud internacional que se rige tanto por el Arreglo como por el Protocolo.

Efectos de la derogacion de la clausula de salvaguardia

97. Sea cual fuese la forma en que se derogue la clausula de salvaguardia, a saber, por
medio de una abrogacion total o de una modificacion del Articulo 9sexies del Protocolo, como
se indica en el parrafo 95 del presente documento, los efectos de la derogacion serian los
mismos, es decir que en los casos en los que tanto el Estado designado como el Estado cuya
oficina sea la oficina de la Parte Contratante del titular estén obligados por el Arreglo y por el
Protocolo, dicha designacion quedara regida por el Protocolo en lugar del Arreglo’”. Por
consiguiente, en lo que respecta en particular a las seis caracteristicas del procedimiento
internacional en las que, como se ha afirmado, la aplicacion de la cldusula de salvaguardia
tiene consecuencias directas, los efectos que tendria tal derogacion serian, principalmente, los
que se exponen en el Capitulo III del presente documento.

Medidas transitorias que entrafiaria la derogacion de la clausula de salvaguardia

98. Ademas de abrogar o modificar el Articulo 9sexies y de proceder a toda enmienda que
dicha derogacion exija en lo que respecta al Reglamento Comtin, la derogacion de la cldusula de
salvaguardia exigiria la adopcion de clausulas transitorias especificas en las que se contemplen
dos tipos de situacion, a saber: por un lado, la tramitacion de solicitudes internacionales,
designaciones ulteriores y peticiones para la inscripcion de renuncias y cancelaciones que estén
pendientes en la fecha de entrada en vigor de la derogacion de la clausula de salvaguardia y, por
otro, la “conversion” de las designaciones vigentes en esa fecha, y regidas por el Arreglo en
virtud de la clausula de salvaguardia, en designaciones que se rijan por el Protocolo.

13 En caso de proceder a una mera abrogacion, dicho efecto derivaria del Articulo 30 de la

Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
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99. Por lo general, los principios estipulados en la Regla 40.2) [ Disposiciones transitorias
generales], cuya finalidad era reglamentar la transicion entre el Reglamento del Arreglo y la
aplicacion del Reglamento Comun, pueden ofrecer orientacion a ese respecto. Ahora bien, las
soluciones adoptadas en ese momento no pueden adaptarse en su totalidad a la derogacion de la
clausula de salvaguardia sin proceder antes a un examen minucioso de las consecuencias que ello
tendria. Ademas, en esos principios solo se abordaba un cambio del procedimiento aplicable y
no se contemplaba situaciones tan fundamentales como un cambio del tratado aplicable.
Tendrian, pues, que concebirse soluciones especificas para las situaciones particulares que dicho
cambio conllevaria.

100. En lo que respecta a las designaciones “vigentes”, en toda modificacion habria que
determinar en qué momento dejarian de estar regidas por el Arreglo y empezarian a estar regidas
por el Protocolo las designaciones de Estados parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo'®.
Por ejemplo, cabria estipular que las designaciones realizadas conforme al Arreglo antes de la
fecha de entrada en vigor de la derogacion de la clausula de salvaguardia pasarian, a partir de
esa fecha, a ser designaciones regidas por el Protocolo (“‘conversion inmediata’) o que siguieran
quedando regidas por el Arreglo hasta la siguiente renovacion del registro internacional
(“‘conversion progresiva’).

101. Se estima que, en lo que respecta a las designaciones vigentes, ni la conversion
“inmediata” ni la “progresiva” repercutirian en la cuestion de las condiciones necesarias para la
presentacion de solicitudes internacionales ni en el principio “en cascada”, por cuanto, por
definicion, esas cuestiones ya estan resueltas.

102. Ahora bien, ambas situaciones entraiarian que, en el momento de proceder a la renovacion
tuvieran que pagarse tasas individuales en lugar de tasas estandar respecto de todo Estado
vinculado a ambos tratados que haya efectuado la declaracion contemplada en el Articulo 8.7)
del Protocolo. Analogamente, en ambos casos habria que tener presentes los posibles efectos
que ello podria tener en el plazo de denegacion. En particular, podria estipularse que, en los
casos en los que, antes de la fecha de entrada en vigor de la derogacion de la clausula de
salvaguardia haya comenzado el plazo de denegacion conforme al Arreglo, dicho plazo no
podria ser objeto de ampliacion con arreglo al Protocolo en lo que respecta a los Estados
obligados por ambos tratados que hayan efectuado la declaracion contemplada en el

Articulo 5.2)b) del Protocolo'”.

Al 31 de diciembre de 2005 estaban en vigor 3.861.520 designaciones de este tipo contenidas
en 421.161 registros internacionales.

Aunque esa cuestion afecta mas a la primera de ambas situaciones (“‘conversion inmediata™),
tampoco pueden subestimarse las consecuencias que tendria en el segundo de los casos, habida
cuenta de que el plazo que transcurra entre la notificacion de una designacion, la entrada en
vigor de la derogacion y la fecha de renovacion de un registro podria ser de menos de un afio.
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103. En definitiva, y en lo que respecta al procedimiento internacional, las Unicas diferencias
entre una y otra situacion residirian en lo siguiente:

— si se opta por la “conversion inmediata”, toda peticion de inscripcion de una
cancelacion o de una renuncia en relacion con designaciones inicialmente efectuadas conforme al
Arreglo podria, a partir de la fecha de entrada en vigor de la derogacion, ser presentada
directamente ante la Oficina Internacional. Ademas, si procede, esas designaciones podrian
beneficiarse de la posibilidad de transformacién'®;

— si se opta por una “conversion progresiva”, toda peticion de inscripcion de una
cancelacion o de renuncia en relacion con designaciones inicialmente efectuadas conforme al
Arreglo podria ser presentada directamente ante la Oficina Internacional unicamente a partir de
la fecha de renovacion del registro internacional de que se trate. Ademas, tales designaciones no
podrian beneficiarse de la posibilidad de transformacion pues, llegada la fecha de renovacion del
registro internacional, el plazo de dependencia habria expirado con creces.

104. En cuanto a las consecuencias practicas, optar entre una “conversion inmediata” o una
“conversion progresiva” es principalmente una cuestion de determinar como y en qué momento
se notificaria dicha conversion a los titulares, las oficinas y los terceros. Por ejemplo, habria de
decidirse si en caso de optar por una “conversion inmediata” habria que suministrar a los titulares
un nuevo certificado.

105. En caso de que el Grupo de Trabajo desee recomendar que se proceda a una derogacion de
la clausula de salvaguardia, seria util para la Oficina Internacional recibir mayor orientacioén en
cuanto a las consecuencias que tendria dicha derogacion en lo que respecta a las designaciones
vigentes, a fin de poder preparar propuestas de clausulas transitorias adecuadas. Ahora bien,
cabe subrayar que las medidas transitorias que se contemplen iran a la par de la aplicacion de la
derogacion de la clausula de salvaguardia. La finalidad de dichas disposiciones seria velar por
una “conversion” sin dificultades pero ineludible de todas las designaciones que estén regidas
por el Arreglo en virtud de la clausula de salvaguardia en designaciones que se rijan por el
Protocolo. En ese sentido, difieren totalmente de medidas cuya finalidad sea mantener la
aplicacion de la clausula de salvaguardia en lo que respecta a los registros y designaciones ya
existentes. Ese ultimo tipo de medidas mencionadas se asemejaria mas a una restriccion de la
clausula de salvaguardia y se aborda en el Capitulo VII del presente documento.

V. CONSECUENCIAS PRACTICAS DE LA DEROGACION DE LA CLAUSULA DE
SALVAGUARDIA

106. En caso de derogacion de la clausula de salvaguardia, las oficinas de los Estados que estén
vinculados tanto al Arreglo como al Protocolo tendrian que modificar su procedimiento y sus
sistemas automatizados a fin de dar cumplimiento al Protocolo y no al Arreglo, en lo que
respecta a los demds Estados que sean también parte en ambos tratados.

8 Cabe recordar, en particular, que en virtud del Articulo 9quinquies del Protocolo, la solicitud

nacional o regional resultante de una transformacion debe presentarse en un plazo de tres meses
contados a partir de la fecha de cancelacion del registro internacional.
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Oficinas de las Partes Contratantes de los titulares

107. La derogacion de la clausula de salvaguardia afectaria a las oficinas que actien como
oficina de la Parte Contratante del titular respecto a las tres caracteristicas siguientes del
procedimiento internacional:

—  condiciones necesarias para presentar solicitudes internacionales;
— determinacion del derecho a presentar solicitudes; y
—  presentacion de determinadas peticiones a la Oficina Internacional.

108. Por lo general, en los parrafos anteriores se ha hecho referencia a las consecuencias que
tendria para las oficinas una derogacion de la clausula de salvaguardia. No cabe prever que, en
lo que respecta a las tres caracteristicas antes mencionadas, la derogacion de la clausula de
salvaguardia tenga importantes consecuencias concretas para las oficinas que hacen las veces de
oficinas de Partes Contratantes de los titulares. Y cabe afirmar eso con mayor seguridad si se
tiene en cuenta que, cuando procede, dichas oficinas aplican las disposiciones del Protocolo en
sus relaciones con las demds Partes Contratantes.

Oficinas de las Partes Contratantes designadas

109. La derogacion de la clausula de salvaguardia afectaria a las oficinas que actien como
oficina de una Parte Contratante designada con respecto a los tres elementos siguientes del
procedimiento internacional:

— el periodo de denegacion (es decir, en el caso de las oficinas que hayan formulado
la declaracion para extender el plazo para las notificaciones de denegacion),

— el sistema de tasas (es decir, en el caso de las oficinas que hayan formulado la
declaracion para solicitar el pago de tasas individuales), y

- la transformacion.

110. Ya se han sefialado las consecuencias generales de la derogacion de la clausula de
salvaguardia con respecto a esos elementos. Desde el punto de vista operativo, las
consecuencias de la derogacion de la clausula de salvaguardia se limitarian a las oficinas en
cuestion. Esas oficinas ya aplican las disposiciones del Protocolo, en lugar de las del Arreglo,
en las circunstancias apropiadas y, por lo tanto, aunque esas oficinas estarian indudablemente
obligadas a introducir algunas modificaciones en la gestion y supervision de sus
procedimientos, en lo concerniente a esos elementos, la derogacion de la cldusula de
salvaguardia no deberia dar lugar de por si a alterar en gran medida los procedimientos.

La Oficina Internacional

111. En lo concerniente a la Oficina Internacional, seria necesario efectuar las
modificaciones pertinentes en sus sistemas operativos y de tecnologias de la informacion con
el fin de garantizar que en las relaciones entre los Estados vinculados a los dos tratados tenga
efecto el Protocolo, y no el Arreglo.
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112. La designacion de una Parte Contratante se efectiia conforme al Arreglo o al Protocolo.
A su vez, esto queda reflejado en el certificado que se expide al titular. Asimismo, queda
anotado en la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales y la notificacion se envia a la
oficina de cada Parte Contratante designada. La derogacion de la clausula de salvaguardia no
cambiaria esa situacion. Su unico efecto seria el de alterar la proporcion de designaciones
efectuadas, por una parte, conforme al Arreglo y, por otra, conforme al Protocolo.

113. Sin embargo, en lo concerniente a las designaciones que existian en la fecha de entrada
en vigor de la derogacion de la clausula de salvaguardia, seria necesario que el cambio del
tratado aplicable a una designacion dada quede reflejado en las bases de datos. Tendrian que
considerarse las futuras repercusiones que esto tendria en la informacion disponible para los
titulares, oficinas y terceros, teniendo en cuenta las medidas transitorias adoptadas con
respecto a las designaciones existentes.

114. Para la Oficina Internacional, la derogacion de la clausula de salvaguardia también
conllevaria determinadas consecuencias en cuanto a los idiomas utilizados, que han sido
explicadas detalladamente en el documento MM/LD/WG/2/4".

115. A ese respecto, la principal consecuencia que produciria para la Oficina Internacional
ampliar la aplicacion del régimen trilingtie del sistema de Madrid como resultado de la
derogacion de la clausula de salvaguardia seria la necesidad de traducir un mayor nimero de
registros internacionales y de comunicaciones conexas que los que se traducen hoy en dia.

116. A partir de las estadisticas correspondientes al afio 2005 se puede obtener una
estimacion del numero de traducciones adicionales que pueden llegar a ser necesarias. Si la
clausula de salvaguardia no hubiera estado en vigor en 2005, de los 33.169 registros
internacionales inscritos en ese afio, un total de 32.994 habrian quedado sujetos al régimen
trilingiie. Ello significa que tendrian que haberse traducido 6.480 registros internacionales
mas que los 26.514 que efectivamente se inscribieron en inglés, francés y espanol

durante 2005. A ellos cabria afiadir 2.619 de los 3.424 registros internacionales que en 2005
fueron objeto de una designacion posterior regida inicamente por el Arreglo, la cual habria
sido regida por el Protocolo de no aplicarse la clausula de salvaguardia en 2005, y que aun no
estaban disponibles en los tres idiomas (1.298 tnicamente en francés y 1.321 en francés e
inglés).

117. En consecuencia el nimero total de registros internacionales adicionales que habrian
quedado sometidos al régimen trilingiie habria sido 9.099, de los cuales 7.778 tendrian que
haber sido traducidos al espafol y al inglés, mientras que otros 1.321 tendrian que haber sido
traducidos unicamente al espafiol.

118. Por lo tanto, en comparacion con el nimero de traducciones que se efectuaron en el
afno 2005, tendrian que haberse efectuado 16.877 traducciones adicionales. A partir de la
experiencia de la Oficina Internacional en los tltimos afos, se prevé que la media anual de
registros internacionales (ademas de un nimero proporcional de otras comunicaciones)
traducidos por un traductor totaliza 3.000. Por lo tanto, habrian sido necesarios 5,6
traductores adicionales para realizar ese trabajo.

o La informacion que figura en los parrafos siguientes en relacion con el régimen de idiomas ha

sido extraida de dicho documento.
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VI. MEDIDAS PROPUESTAS PARA ACOMPANAR A LA DEROGACION DE LA
CLAUSULA DE SALVAGUARDIA

119. En la primera reunion del Grupo de Trabajo, en julio de 2005, varias delegaciones y
representantes de organizaciones observadoras propusieron que en caso de que se derogue la
clausula de salvaguardia se deberian adoptar determinadas medidas para contrarrestar las
posibles desventajas que podrian sufrir los usuarios, en particular con respecto a la duracién
del plazo para notificar denegaciones y al importe de las tasas que han de abonarse por un
registro internacional (véase el Anexo del documento MM/A/36/1).

Mayor limitacion de la duracién del plazo para notificar denegaciones conforme al Protocolo

120. Una delegacion propuso que la derogacion de la clausula de salvaguardia vaya
acompafiada de una modificacion de las disposiciones pertinentes del Protocolo con el fin de
estipular una duracion unica de un afio del plazo para notificar denegaciones conforme al
Protocolo. Varias delegaciones declararon que no podian estar de acuerdo con un cambio en
estas disposiciones, que permiten ampliar el plazo para notificar denegaciones a 18 meses o
aun mas en caso de oposicion. Una delegacion indicd que sin tales disposiciones, su pais no
se habria adherido al Protocolo. Asimismo, se sefal6 que esas disposiciones constituyen un
aspecto que permitira a nuevas Partes Contratantes adherirse al Protocolo.

121. El representante de una organizacion observadora pregunt6 si seria posible prever un
plazo intermedio optativo para el plazo para notificar denegaciones, por ejemplo,

de 15 6 16 meses, aplicable tinicamente a las Partes Contratantes que estan satisfechas con
dicho plazo. Sin embargo, se observé que si se prevé la coexistencia de distintos plazos (un
afo, 15 6 16 meses y 18 meses), el sistema de Madrid pasaria a ser mas complejo.

122. Los representantes de dos organizaciones observadoras sefalaron que son partidarias de
un unico plazo de un afio para notificar denegaciones. Sin embargo, dado que esto podria
impedir que nuevas Partes Contratantes se adhieran al Protocolo, cabe ofrecer a estas tltimas
la posibilidad de hacer una declaracion en el sentido de que optan temporalmente por un plazo
de 18 meses para notificar una denegacion, por ejemplo, durante cinco afos. Esto alentaria a
dichas Partes Contratantes a esforzarse en la medida de lo posible por lograr una reduccién de
sus plazos para notificar denegaciones.

123. No se alcanz6 consenso en relacion con ninguna de las propuestas mencionadas.

Mayor limitacion del importe maximo de las tasas individuales conforme al Protocolo

124. Una delegacion propuso que la derogacion de la clausula de salvaguardia vaya
acompaiiada de la adopcion de una modificacion de los principios que rigen los importes
maximos de las tasas individuales, disponiendo que dichos importes no excedan el 50% de las
correspondientes tasas nacionales. Dicha modificacion entrafiaria también la modificacion del
Articulo 8.7) del Protocolo, que inicamente podria realizarse mediante una Conferencia
Diplomatica. Sin embargo, se propuso debatir ulteriormente la cuestion.
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Mejora del nivel de servicios que prestan las oficinas

125. Una delegacion y los representantes de dos organizaciones de usuarios, que participaban
en calidad de observadores, opinaron que podrian contrarrestarse las posibles desventajas
resultantes de la derogacion de la clausula de salvaguardia si las oficinas de las Partes
Contratantes mejoran el nivel de servicios que prestan en la actualidad con arreglo al sistema
de Madrid. Esto podria lograrse suministrando informacion adicional a los titulares acerca de
la situacion de las designaciones pendientes y enviando un mayor numero de comunicaciones,
como por ejemplo, declaraciones de concesion de proteccion a los titulares de registros
internacionales. La cuestion de la duracion del plazo para notificar denegaciones tendria
menos importancia si las oficinas suministraran notificaciones sobre la situacion de las
designaciones pendientes.

126. Una delegacion sefiald que la notificacion de declaraciones de concesion de proteccion
constituiria una carga adicional de trabajo a la que dificilmente podrian hacer frente las
oficinas con menor capacidad.

127. Sin embargo, se propuso que el Grupo de Trabajo vuelva a estudiar las maneras en que
las oficinas pueden mejorar el nivel de servicios que prestan a los solicitantes y a los titulares
de registros internacionales en el sistema de Madrid.

VII. RESTRICCION DEL ALCANCE DE LA CLAUSULA DE SALVAGUARDIA

128. Se recuerda que conforme al parrafo 2) del Articulo 9sexies del Protocolo, la Asamblea
podré derogar o restringir el alcance de la clausula de salvaguardia. Sin embargo, no esta
definida la nocién de “restriccion” y cabe contemplar al menos dos maneras de restringir el
alcance de la clausula de salvaguardia que no son incompatibles entre si: restringir el alcance
de la clausula de salvaguardia para abarcar unicamente determinados elementos del
procedimiento internacional, o para abarcar unicamente registros o designaciones
internacionales ya existentes en una fecha determinada.

A. Restriccidon del alcance de la clausula de salvaguardia para abarcar unicamente
determinados elementos del procedimiento internacional

129. En su primera reunion, el Grupo de Trabajo se dedicé principalmente a analizar las
consecuencias de la clausula de salvaguardia con respecto a seis elementos del procedimiento
internacional y lleg6 a la conclusion de que debe restringirse el alcance de la clausula de
salvaguardia con respecto a cuatro de esos elementos, a saber:

— la base necesaria para presentar una solicitud internacional;

— la determinacion del derecho a presentar solicitudes;

— la presentacion de designaciones posteriores y peticiones de inscripcion de
cancelaciones y renuncias, y

— la transformacion.
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130. Por otra parte, varias delegaciones indicaron que la clausula de salvaguardia deberia
mantenerse con respecto al plazo para notificar denegaciones™ y al sistema de tasas®'.

131. Si se restringe el alcance de la clausula de salvaguardia para abarcar inicamente
determinados elementos del procedimiento internacional, seria necesario modificar el
Articulo 9sexies.1) del Protocolo. En ese sentido, seria necesario especificar qué tratado se
aplicaria generalmente en las relaciones entre los Estados que son parte en los dos tratados.

132. Cabe contemplar dos enfoques mutuamente excluyentes para efectuar dicha
modificacién: el primero de ellos prevé la aplicacion general del Arreglo, a reserva de
determinadas excepciones, y el segundo prevé la aplicacion general del Protocolo, a reserva
de determinadas excepciones.

Enfoque 1: Aplicacion general del Arreglo, a reserva de determinadas excepciones

133. Bajo este enfoque, cabe modificar el parrafo 1) del Articulo 9sexies del Protocolo de
manera que se disponga, en lo fundamental, que:

a) esel Arreglo el que se aplica generalmente en las relaciones mutuas entre los
Estados vinculados a ambos tratados, salvo que

b)  con respecto a determinados elementos especificos del procedimiento
internacional, por ejemplo, la base necesaria para presentar una solicitud internacional, la
determinacion del pais de origen, la presentacion de determinadas peticiones o la
transformacion, se aplicaran las disposiciones del Protocolo.

134. Para las consecuencias que este enfoque tendria en el procedimiento internacional, cabe
remitirse al capitulo III en que ya se han expuesto especificamente esas consecuencias para
cada uno de los elementos con respecto a los que cabe prever la restriccion de la clausula de
salvaguardia. Para las consecuencias operativas, cabe remitirse asimismo de manera general
al capitulo V.

20 Con respecto al plazo para notificar denegaciones, seis delegaciones de Estados vinculados

tanto al Arreglo como al Protocolo se mostraron partidarias de mantener la clausula de
salvaguardia, mientras que nueve delegaciones de Estados vinculados a ambos tratados se
mostraron partidarias de restringir el alcance de la clausula de salvaguardia (véase el informe de
la primera reunion del Grupo de Trabajo, en el Anexo del documento MM/A/36/1, parrafos 60
a72y86).
2 Con respecto al sistema de tasas, diez delegaciones de Estados vinculados tanto al Arreglo como
al Protocolo se mostraron partidarias de mantener la clausula de salvaguardia, mientras que siete
delegaciones de Estados vinculados a ambos tratados se mostraron partidarias de restringir el
alcance de la clausula de salvaguardia (véase el Anexo del documento MM/A/36/1, parrafos 73
a 83).
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135. Ademas de lo anterior, en la practica este enfoque introduciria un tercer tipo de
designacion en el sistema, es decir, una designacion hibrida, regida por el Arreglo con
respecto a, por ejemplo, el plazo para notificar denegaciones y el sistema de tasas, y por el
Protocolo con respecto a los demas elementos. Esto perpetuaria la aplicacion del Arreglo,
aunque de manera restringida, no solamente en el momento en que se efecttia la designacion,
sino igualmente, en la medida en que la cuestion del sistema de tasas es igualmente pertinente
para el procedimiento de renovacion, a lo largo de la vigencia de los registros internacionales
que contengan ese tipo de designaciones.

136. Ademas, para introducir este tercer tipo de designacion seria necesario que todas las
partes interesadas (es decir, los usuarios, las oficinas y la Oficina Internacional) modifiquen
sus procedimientos y programas automatizados. Tendrian que considerarse las consecuencias
que esto tendria en la informacion disponible para los titulares, oficinas y terceros. Por
ejemplo, es probable que tengan que revisarse las notificaciones impresas y electronicas y los
certificados de la Oficina Internacional y los programas de publicacion y, en términos mas
generales, las bases de datos sobre marcas, para que este tipo de designacion hibrida pueda
aparecer claramente cuando sea necesario.

Enfoque 2: Aplicacion general del Protocolo, a reserva de determinadas excepciones

137. Como primera opcidn con arreglo a este enfoque, cabe modificar el parrafo 1) del
Articulo 9sexies del Protocolo de manera que se disponga, en lo fundamental, que:

a) es el Protocolo el que se aplica generalmente en las relaciones mutuas entre los
Estados vinculados a ambos tratados, salvo que

b)  con respecto a determinados elementos especificos del procedimiento
internacional, por ejemplo, el plazo para la notificacion de denegaciones o el sistema de tasas,
se aplicaran las disposiciones del Arreglo.

138. Como en el Enfoque 1, en esta opcidn se mantiene explicitamente la aplicacion del
Arreglo. Por lo tanto, se producirian las mismas consecuencias generales, asi como las
vinculadas mas estrechamente a la introduccion en el sistema de una clase hibrida de
designaciones, segin se comento en los parrafos 134 a 136.

139. Otra opcidn dentro de este enfoque, que daria los mismos resultados en la practica (es
decir, por ejemplo, la seguridad de que se aplicaran las tasas estandar o el plazo mas corto
para la notificacion de denegaciones), consistiria en modificar el Articulo 9sexies.1) del
Protocolo de manera que en esencia se disponga que:

a) el Protocolo se aplica de modo general en las relaciones mutuas entre los Estados
vinculados a ambos tratados, con la salvedad que

b)  no tendrian efecto en las relaciones mutuas entre los Estados vinculados tanto al
Arreglo como al Protocolo las declaraciones formuladas conforme a las disposiciones
pertinentes del Protocolo, por ejemplo, el Articulo 5.2)b) y ¢) (extension del plazo para
notificar denegaciones provisionales) o el Articulo 8.7) (tasas individuales).
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140. Dicho de otro modo, segin esta opcion el Articulo 9sexies del Protocolo funcionaria
como salvaguardia del espiritu del Arreglo con respecto a ciertos elementos: de hecho, entre
aquellos Estados se aplicaria un régimen conforme al Protocolo pero con restricciones, es
decir, un régimen que, con respecto a esos elementos, seria igual al que se aplica segtn el
Arreglo.

141. En consecuencia, en términos estrictamente juridicos, se dejaria de aplicar el Arreglo y
esta segunda opcion del Enfoque 2 dejaria claro que, en el futuro, se aplicara sélo un tratado
entre los Estados parte en el Arreglo y en el Protocolo, y que ese tratado es una version
restringida del Protocolo (es decir, sin las opciones que ofrecen el Articulo 5.2)b) yc) y el
Articulo 8.7)). Por supuesto, las declaraciones que haya formulado o pueda formular en el
futuro un Estado parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo conforme a esas disposiciones
del Protocolo, se aplicaran en las relaciones con las Partes Contratantes vinculadas
unicamente al Protocolo. De este modo, se da por supuesto que en esta opcion del Enfoque 2,
los Estados parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo ofreceran un trato diferenciado a
los usuarios conforme al Protocolo, en funcion de si su pais es igualmente parte en el Arreglo.
Esta situacion persistira mientras sigan existiendo dos grupos de Partes Contratantes en el
Protocolo, es decir, los que son también parte en el Arreglo y los que no lo son.

B. Restriccidn del alcance de la clausula de salvaguardia para abarcar unicamente las
designaciones o registros internacionales existentes (“congelacion’)

142. Cabe contemplar igualmente la restriccion del alcance de la clausula de salvaguardia en
el sentido de mantener dicha cldusula de manera que se aplique Uinicamente a las
designaciones o registros internacionales ya existentes en una fecha determinada. Esta
posibilidad no ha sido examinada por el Grupo de Trabajo en su primera reunion, y daria
lugar a una especie de “congelacion” del nimero de registros o designaciones que seguirian
estando regidos por el Arreglo en virtud de la clausula de salvaguardia.

Enfoque 1: Clausula de salvaguardia aplicada unicamente a los registros existentes

143. La Asamblea podia decidir que los Estados vinculados tanto al Arreglo como al
Protocolo deben, en sus relaciones mutuas, seguir aplicando las disposiciones del Arreglo con
respecto a los registros internacionales que lleven una fecha anterior a la entrada en vigor de
la modificacion del Articulo 9sexies.

144. Si se restringe de esta manera la cldusula de salvaguardia, se congelaria el nimero de
registros internacionales a los que se aplicara esa clausula a partir de la fecha de entrada en
vigor de su restriccion. Sin embargo, el Arreglo seguiria aplicandose a algunas de las nuevas
relaciones entre Estados vinculados a ambos tratados, es decir, a las que resultan de las
designaciones posteriores efectuadas en la fecha de entrada en vigor de la restriccion del
alcance de la clausula de salvaguardia o después de esa fecha con respecto a los registros
internacionales que existian antes de esa fecha. Ello significa que continuaria ampliandose el
numero de designaciones que estarian regidas por el Arreglo en virtud de la clausula de
salvaguardia.
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145. En la practica, todas esas designaciones posteriores tendrian que presentarse a través de
la oficina de la Parte Contratante del titular y tendrian que estar basadas en un registro en
lugar de una solicitud (salvo que también se restrinja a ese respecto el alcance de la clausula
de salvaguardia). Aunque esas designaciones se refieran a Estados que hayan formulado las
declaraciones pertinentes conforme al Protocolo, en este contexto devengarian tinicamente el
pago de tasas estandar y estaran sujetas al plazo de un afo para notificar denegaciones.

146. Lo que es mas importante, en el caso de todas las designaciones contenidas en esos
registros internacionales, esta manera de restringir la cldusula de salvaguardia garantizaria que
se siga exigiendo el pago de tasas estandar para la renovacion en lugar de las tasas
individuales. Por otra parte, esas designaciones no se beneficiarian de la posibilidad de la
transformacion, y cualquier peticion de inscripcidon de renuncia o cancelacion con respecto a
dicha designacién tendria que seguir presentandose a través de la oficina de la Parte
Contratante del titular (salvo que también se restrinja a ese respecto el alcance de la clausula
de salvaguardia).

Enfoque 2: Clausula de salvaguardia aplicada unicamente a las designaciones existentes

147. La Asamblea podria decidir igualmente que los Estados vinculados tanto al Arreglo
como al Protocolo deben, en sus relaciones mutuas, seguir aplicando las disposiciones del
Arreglo con respecto a las designaciones que lleven una fecha anterior a la entrada en vigor
de la modificacion del Articulo 9sexies. Esto constituiria otro tipo de “congelacion” distinto
del descrito en los parrafos precedentes. En este caso, se congelaria en la fecha de la
derogacion el numero de registros internacionales y de designaciones regidas por el Arreglo
en virtud de la clausula de salvaguardia. Por ejemplo, si se aplicara de esa manera la
restriccion el 1 de enero de 2006, a partir de ese dia se limitaria la aplicacion del Arreglo en
las relaciones entre Estados parte en ambos tratados a un total de 3.861.520 designaciones,
contenidas en 421.165 registros internacionales.

148. Si se restringe de esta manera la clausula de salvaguardia, el efecto que tendria sobre las
designaciones en cuestion seria el que se indica en el parrafo 146.

Otras consideraciones relativas a la restriccion del alcance de la clausula de salvaguardia

149. Respecto de cualquiera de las posibilidades de restriccion del alcance de la cldusula de
salvaguardia que se han mencionado, el Grupo de Trabajo también deberia considerar qué
tipo de modificacion seria necesaria en el parrafo 2) del Articulo 9sexies. A ese respecto, el
Grupo de Trabajo podria considerar apropiado que se prevea realizar un nuevo examen del
Articulo 9sexies.1), en fechas y condiciones que se examinarian posteriormente.

150. Por otra parte, ademas de la modificacion del Articulo 9sexies, y de las consiguientes
modificaciones obligatorias del Reglamento Comun, para efectuar la restriccion del alcance de la
clausula de salvaguardia seria necesario adoptar determinadas disposiciones transitorias.
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151. También cabe someter a consideracion del Grupo de Trabajo la posibilidad de combinar
las dos maneras de restringir el alcance de la clausula de salvaguardia expuestas
anteriormente. Por ejemplo, se podria adoptar un tipo de restriccion o “congelacion” en
relacion con las designaciones, pero unicamente aplicable a determinados elementos del
Arreglo, por ejemplo, su sistema de tasas. En tal caso se seguirian exigiendo tnicamente
tasas estandar para la renovacion de esas designaciones, en lugar de posibles tasas
individuales. Sin embargo, con respecto a esas mismas designaciones, las peticiones de
inscripcion de una renuncia o cancelacion no tendrian que seguir presentandose
necesariamente a través de la oficina de la Parte Contratante del titular ya que, a pesar de la
“congelacion”, no se mantendria el Arreglo con respecto a ese requisito.

152. En cualquier caso, convendria que surgieran mas elementos de los debates del Grupo de
Trabajo sobre la manera en que, si procede, se restringiria la clausula de salvaguardia para que
la Oficina Internacional pueda desarrollar una solucidn viable que incluya también las
disposiciones transitorias.

153. Se invita al Grupo de Trabajo a
formular comentarios sobre lo expuesto en los
parrafos anteriores y, en particular, a indicar

i) si recomendaria que se presente a la
Asamblea de la Union de Madrid para su
aprobacion una propuesta de derogar o una
propuesta de restringir el alcance de la
clausula de salvaguardia;

ii) en caso que la recomendacion
formulada con arreglo al apartado i) se
refiera a una derogacion, si recomendaria que
se adoptara alguna medida adicional;

iii) en caso que la recomendacion
formulada con arreglo al apartado i) se
refiera a una restriccion, de qué manera
especifica recomendaria que se restrinja la
clausula de salvaguardia, y

iv) cudles son las soluciones transitorias
que contemplaria en relacion con la
derogacion o la restriccion del alcance de la
clausula de salvaguardia.

[Fin del documento]



