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Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Juridico del Sistema de Madrid
para el Registro Internacional de Marcas

Vigésima reunién
Ginebra, 7 a 11 de noviembre de 2022

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

aprobado por el Grupo de Trabajo

1. El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Juridico del Sistema de Madrid para el Registro
Internacional de Marcas (denominado en adelante “el Grupo de Trabajo”) se reunié en Ginebra
del 7 al 11 de noviembre de 2022.

2. Estuvieron representadas en la reunién las siguientes Partes Contratantes de la Union de
Madrid: Alemania, Argelia, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyan, Bahrein, Belarus, Brasil,
Bulgaria, Cabo Verde, Camboya, Canada, Chile, China, Colombia, Croacia, Dinamarca, Egipto,
Emiratos Arabes Unidos, Eslovaquia, Espafa, Estados Unidos de América, Estonia,
Federacion de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Grecia, Hungria, India,
Indonesia, Iran (Republica Islamica del), Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japon,
Kazajstan, Kenya, Kirguistan, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Madagascar, Malasia,
Marruecos, México, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Oman, Organizacion Africana de la
Propiedad Intelectual (OAPI), Pakistan, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Arabe Siria,
Republica Checa, Republica de Corea, Republica Democratica Popular de Corea,

Republica de Moldova, Rumania, Samoa, Singapur, Sudan, Suecia, Suiza, Tayikistan,
Tailandia, Trinidad y Tabago, Tunez, Turkiye, Ucrania, Unidn Europea, Viet Nam (79).

3. Los siguiente Estados estuvieron representados en calidad de observadores: Arabia
Saudita, Iraq, Kuwait, Mauricio, Peru, Uganda, Yemen (7).

4, Participaron en la reunién, en calidad de observadores, los representantes de las
siguientes organizaciones intergubernamentales internacionales: Organizacién de Propiedad
Intelectual del Benelux (BOIP), Comisién Econdmica Eurasiatica (2).
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5. Participaron en la reunién, en calidad de observadores, los representantes de las
siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociacion Alemana para la
Proteccion de la Propiedad Industrial (GRUR), Asociacion de Marcas de las Comunidades
Europeas (ECTA), Asociacion Francesa de Profesionales del Derecho de Marcas y Modelos
(APRAM), Association romande de propriété intellectuelle (AROPI), Brazilian Intellectual
Property Association (ABPI), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad

Intelectual (CEIPI), China Council for the Promotion of international Trade (CCPIT),

China Trademark Association (CTA), Escuela Latinoamericana de Propiedad

Intelectual (ELAPI), International Trademark Association (INTA), Japan Intellectual Property
Association (JIPA), Japan Patent Attorneys Association (JPAA), Japan Trademark
Association (JTA), MARQUES - Asociacion de Propietarios Europeos de Marcas,

The Chartered Institute of Trade Mark Attorneys (CITMA). (15).

6. La lista de participantes figura en el documento MM/LD/WG/20/INF/3.

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DiA: APERTURA DE LA REUNION
7. La Sra. Wang Binying, directora general adjunta, Sector de Marcas y Disefnos,

Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), inaugurd la reunion y dio la
bienvenida a los participantes.

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DiA: ELECCION DE LA PRESIDENCIA Y DE DOS
VICEPRESIDENCIAS

8. El Sr. LONG Kemvichet (Camboya) fue elegido presidente del Grupo de Trabajo y el
Sr. Dustyn TAYLOR (Australia) fue elegido vicepresidente.

9. La Sra. Debbie Roenning desempefé las funciones de secretaria del Grupo de Trabajo.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DiA: APROBACION DEL ORDEN DEL DiA
10. El Grupo de Trabajo aprobd el proyecto de orden del dia
(documento MM/LD/WG/20/1 Prov. 3).

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DiA: NUEVA GUIA DEL SISTEMA DE MADRID

11. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/20/INF/1.

12.  El Grupo de Trabajo tomé nota del documento MM/LD/WG/20/INF/1 y de la
publicacion de la nueva version de la Guia.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DiA: PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO
DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO
INTERNACIONAL DE MARCAS

13. Los debates se basaron en los documentos MM/LD/WG/20/2 y MM/LD/WG/20/2 Corr.
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14. El Grupo de Trabajo acordé recomendar a la Asamblea de la Uniéon de Madrid que
adopte las propuestas de modificacién de las Reglas 21.3)b), 23bis.1) y 32.1)a)xi) del
Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas (en lo sucesivo, respectivamente “el Reglamento” y

“el Protocolo”), segun consta en el Anexo | del presente documento, con

el 1 de noviembre de 2024 como fecha de su entrada en vigor.

15. El Grupo de Trabajo acordd continuar los debates, en la siguiente sesién, sobre los
temas siguientes:

i) propuestas relativas al requisito de habilitacién y a la reivindicacion de
vinculo;

i) clarificacion de la naturaleza de la declaracion relativa a los caracteres
estandar;

i) referencia a la lista alfabética de la Clasificacién de Niza;

iv)  presentacién directa de peticiones de inscripcidon de designaciones
posteriores, modificaciones y licencias;

v)  requisito de notificar la cesacion de los efectos con prontitud; y

vi)  notificacion a todas las partes interesadas de las inscripciones y las
modificaciones resultantes de la declaracién de que un cambio de titularidad no
surte efecto.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DiA: DENEGACION PROVISIONAL

16.

Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/20/3.

17. El Grupo de Trabajo acord6é recomendar a la Asamblea de la Union de Madrid que
adopte las propuestas de modificacion de las Reglas 17.2), 3) y 7), 18.1), 32.2) y nueva
Regla 40.8) del Reglamento, modificada por el Grupo de Trabajo y segun consta en el
Anexo Il del presente documento, con fecha de 1 de noviembre de 2023, como fecha de
su entrada en vigor.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DiA: INFORMACION ACTUALIZADA SOBRE EL PLAZO PARA
RESPONDER A LAS NOTIFICACIONES DE DENEGACION PROVISIONAL Y SOBRE LA
MANERA DE CALCULARLO

18.

El debate se basé en los documentos MM/LD/WG/20/INF/2 y MM/LD/WG/20/INF/2 Corr.

19. El Grupo de Trabajo tomé nota de los documentos MM/LD/WG/20/INF/2 y
MM/LD/WG/20/INF/2 Corr. y alenté a las Oficinas de las Partes Contratantes a que
examinen detenidamente esos documentos y a que proporcionen a la Oficina
Internacional informacion actualizada sobre este asunto sin demora.
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PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DiA: DEPENDENCIA

20. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/20/4.

21.

El Grupo de Trabajo:
i) acord6 mantener el tema de la dependencia en el orden del dia; y

ii) pidié a la Secretaria que invite a las Partes Contratantes, otros Estados
miembros de la OMPI y las organizaciones observadoras a presentar propuestas
sobre otras posibles opciones relativas a la dependencia para su examen en una
reunion posterior del Grupo de Trabajo.

PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DIiA: LA POSIBLE CONVOCACION DE UNA CONFERENCIA
DIPLOMATICA PARA MODIFICAR EL ARTICULO 6 DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE
AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

22. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/20/5.

23.

El Grupo de Trabajo acordd seguir examinando la posibilidad de convocar una

conferencia diplomatica para modificar el Articulo 6 del Protocolo, descrita en el
documento MM/LD/WG/20/5, en una sesion posterior.

PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DiA: INFORME REALIZADO TRAS LA PETICION
FORMULADA EN EL PARRAFO 23.1I) Y lll) DEL DOCUMENTO MM/LD/WG/19/8 “RESUMEN
DE LA PRESIDENCIA” (DOCUMENTO MM/LD/WG/19/7 “VERSION REVISADA DEL
ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS EN LOS COSTOS Y DE LA VIABILIDAD TECNICA
DE LA INTRODUCCION GRADUAL DE LOS IDIOMAS ARABE, CHINO Y RUSO EN EL
SISTEMA DE MADRID E INFORMACION ADICIONAL PERTINENTE”)

24. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/19/7.

25.

El Grupo de Trabajo:

i) tomo nota de la version revisada del Estudio de las consecuencias en los
costos y de la viabilidad técnica de la introduccion gradual de los idiomas arabe,
chino y ruso en el Sistema de Madrid e informacién adicional pertinente, que figura
en el documento MM/LD/WG/19/7,

i) pidié a la Oficina Internacional que siga celebrando consultas técnicas con las
Partes Contratantes interesadas del Protocolo de Madrid y otros Estados miembros
de la OMPI, asi como con organizaciones de usuarios, en particular, en relacién con
los elementos mencionados en el parrafo 38 del documento MM/LD/WG/19/7, y que
informe de dichas consultas en la siguiente reunién del Grupo de Trabajo; y

iy  pidié a la Oficina Internacional que prepare un documento en el que se
proponga una forma de avanzar, en particular en lo que respecta a los elementos
mencionados en los parrafos 39 a 60 del documento MM/LD/WG/19/7, teniendo en
cuenta las consultas antes mencionadas, a fin de que sea examinado en la
siguiente reunién del Grupo de Trabajo.
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PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DiA: HOJA DE RUTA ACTUALIZADA PARA LA EVOLUCION
DEL SISTEMA DE MADRID
26. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/20/7.
27. El Grupo de Trabajo tomé nota del documento MM/LD/WG/20/7 y pidi6 a la
Secretaria que prepare una version actualizada de la hoja de ruta para la evolucion del

Sistema de Madrid en preparacion de su siguiente sesién, teniendo en cuenta las
sugerencias realizadas por el Grupo de Trabajo durante su vigésima sesion.

PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DiA: MESA REDONDA DEL GRUPO DE TRABAJO DE
MADRID

28. La Oficina Internacional present¢ las ultimas novedades del Registro de Madrid.

PUNTO 13 DEL ORDEN DEL DiA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

29. El Grupo de Trabajo aprobé el resumen de la presidencia que consta en el presente
documento.

PUNTO 14 DEL ORDEN DEL DiA: CLAUSURA DE LA REUNION

30. El presidente clausuro la reunién el 11 de noviembre de 2022.

[Siguen los Anexos]
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ANEXO I: PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO
CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL
DE MARCAS

Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas

texto en vigor el +-de-nroviembre-de-20221 de noviembre de 2024

[...]

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

[...]

3)  [Otros detalles relacionados con la sustitucion]

[...]

b)  Podran coexistir el registro nacional o regional y el registro internacional que lo ha
sustituido. El titular no estara obligado a renunciar o a solicitar la cancelacién de un
registro nacional o regional que se considere sustituido por un registro internacional,
y se le permitira renovar ese registro, si asi lo desea, de conformidad con la
legislacion nacional o regional vigente.

[...]

[...]
Regla 23bis
Comunicaciones de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas enviadas por

conducto de la Oficina Internacional

1) [Comumcac:ones no contemp/adas en el presente Reglamento] Gua%de—la—leg@aeren%e

La Of|C|na de una Parte
Contratante designada podra pedir a la Oficina Internacnonal que transmita al titular en su

nombre uwna—copia—de—esa—comunicaciénlas comunicaciones relativas a un_registro
internacional-a-titalar.

[...]
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Regla 32
Gaceta

1)  [Informacién relativa a los registros internacionales]
a) La Oficina Internacional publicara en la Gaceta los datos pertinentes relativos a

[..]

Xi) las informaciones inscritas en virtud de las Reglas 20, 20bis, 21, 21bis,
22.2)a), 23, 27.4) y 5);

[..]

[Sigue el Anexo l]
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ANEXO II: PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO
CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL

DE MARCAS

Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas

texto en vigor el +-de-roviembre-de-20221 de noviembre de 2023

[...]

Regla 17

Denegacion provisional

[...]

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

indicaran

[...]

[...]

vii)

viii)

cuando los motivos en que se base la denegacion provisional se refieran a una
marca que ha sido objeto de una solicitud o un registro y con la cual la marca
qgue es objeto de registro internacional parece estar en conflicto, la fecha y el
numero del depdsito, la fecha de prioridad, {si la hubiere), la fecha y el numero
del registro, {si se conocen), el nombre y-la-direceion del titular y del mandatario,
silo hay, sus direcciones, si es posible, y una reproduccion de la primera marca,
junto con la lista de todos los productos y servicios pertinentes que figuren en
la solicitud o en el registro de la primera marca, en el entendimiento de que
dicha lista puede estar redactada en el idioma de la solicitud o del registro
mencionados,

el plazo, razenable-en-funcién-de-las-cirecunstanciasque no sera inferior a dos
meses,’ para presentar peticiones de revision de la denegacién provisional de
oficio o de la denegacién provisional basada en una oposicién, o de recurso
contra ella y, segun sea el caso, para formular una respuesta a la oposicion,

cuando el plazo mencionado en el parrafo 2)vii) comience en una fecha distinta

de la fecha en que la Oficina Internacional transmita una copia de la notificacion
al titular o de la fecha en que el titular reciba dicha copia, de—preferencia—con
una indicacion de la fecha en que venza-comience y termine dicho plazo,-y

ix) la autoridad a la que deberan presentarse tales peticiones de revision, de

recurso o de respuesta, cony

! Al aprobar esta disposicién, la Asamblea de la Unién de Madrid entendié que las Partes Contratantes cuya

legislacién prevea un plazo de 60 dias naturales o consecutivos satisfacen el requisito especificado en la

Regla 17.2)vii).
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X) launa indicacion, cuando proceda, de que la peticidon de revision, de recurso o
de respuesta ha de presentarse por conducto de un mandatario que tenga su
direccion en el territorio de la Parte Contratante cuya oficina ha pronunciado la
denegacion.

[Requisitos adicionales relativos a una notificacion de denegacién provisional basada en
una oposicién] Cuando la denegacioén provisional de proteccion se base en una oposicién
0 en una oposicion y otros motivos, la notificacién no sélo debera cumplir los requisitos
previstos en el parrafo 2), sino también reflejar ese hecho y el nombre y-la-direccién-del
oponente v del mandatario, si lo hay, v, si es posible, sus direcciones; sin embargo, pese
a lo dispuesto en el parrafo 2.v), la Oficina que realice la notificacion debera, si la oposicion
se basa en una marca que ha sido objeto de solicitud o de registro, comunicar la lista de
los productos y servicios en que se basa la oposicion y podra, asimismo, comunicar la lista
completa de los productos y servicios de esa solicitud o de ese registro anteriores, en el
entendimiento de que dichas listas podran redactarse en el idioma de la solicitud o del
registro anteriores.

[Informacion relativa al plazo para responder a una deneqgacion provisional] Las Partes

Contratantes notificaran a la Oficina Internacional la duracién del plazo mencionado en el
parrafo 2)vii) v la manera en que se calculara dicho plazo.

Regla 18
Notificaciones irregulares de denegacion provisional

1)

[General]

a) Una notificacion de denegacion provisional comunicada por la Oficina de una Parte
Contratante designada no sera considerada como tal por la Oficina Internacional

[...]

i) si se envia demasiado tarde a la Oficina Internacional, es decir, después de
pasado el plazo aplicable en virtud del Articulo 5.2)a) o, conforme a lo dispuesto
en el Articulo 9sexies.1)b) del Protocolo, en virtud del Articulo 5.2)b) o c)ii) del

Protocolo a partlr de Ia fecha en que se—hayan—efeetuade—la—msenpemﬂ—del

ewrad&la Oﬂcma Internacional enviara la notlflca0|on deI reglstro |nternaC|onaI

o de la designacion posterior.

b)  Cuando se aplique el apartado a), la Oficina Internacional transmitira, pese a todo,
una copia de la notificacién al titular, comunicara al mismo tiempo al titular y a la
Oficina que haya enviado la notificaciéon de denegacién provisional que esta no es
considerada como tal por la Oficina Internacional e indicara las razones para ello.

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

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



[..

]

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

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

iv)  nocumplelosrequisitos establecidos enla Regla 172y vih, 0
V)  [Suprimido]

vi)  no contiene, en su caso, el nombre y la direccion del oponente ni la indicacion
de los productos y servicios en que se basa la oposicion (Regla 17.3)),

la Oficina Internacional,—salve—cuando-sea—aplicable—elapartade—d); inscribira no

obstante la denegacion provisional en el Registro Internacional. La Oficina
Internacional invitara a la Oficina que haya comunicado la denegacion provisional a
que envie una notificacion rectificada dentro de los dos meses siguientes a la
invitacion y enviara al titular copias de la notificacion irregular y de la invitacién
enviada a la Oficina interesada.

Cuando la notificacién no cumpla los requisitos establecidos en la Regla 17.2) vii)
a x), ro-se-inseribira-la denegacion provisional no se considerara como tal y no se
inscribira_en el Registro Internacional. La Oficina Internacional informara de este
hecho a la Oficina que haya comunicado la denegacion provisional, indicara los
motivos y transmitira al titular una copia de la notificacion defectuosa. No obstante, si
se-la Oficina envia una notificacion rectificada en el plazo-mencionado-en-elapartade
¢} de dos meses a partir de la fecha en que la Oficina Internacional haya informado
a esta Oficina de la notificacién defectuosa, se estimara que la notificacion rectificada,

a los efectos de lo estipulado en el Articulo 5 del Protocolo, ha sido enviada a-a
Oficina-lnternacional-en la fecha en que se haya enviado la notificacion defectuosa a
la Oflcma Internamonal [y se mscrlblra en eI Registro Internamonal] S+—Iarnet|£reae|en

Toda notificacién rectificada, cuando la legislacion aplicable asi lo permita, indicara
un nuevo plazo, razenable-segunlas-cireunstancias; y proporcionara informacion, de
conformidad con la Regla 17.2.vii) a x), para presentar una peticion de revision de la
denegacion provisional de oficio o de la denegacion provisional basada en una
oposicion, o un recurso contra ella y, segun sea el caso, para formular una respuesta
a la oposicion—de-preferencia-con-una-indicacion-de-la-fecha-en-que-venza-dicho
plaze.

La Oficina Internacional enviara al titular una copia de toda notificacion rectificada.
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Rule 32
Gaceta

[.]

2) [Informacién relativa a los requisitos particulares y a determinadas declaraciones de las
Partes Contratantes, y otra informacion general] La Oficina Internacional publicara en la
Gaceta

i) toda notificacién realizada en virtud de las Reglas 7, 17.7), 20bis.6), 27bis.6),
27ter.2)b) o0 40.6) v 7) y toda declaracion efectuada en virtud de la Regla
17.5)d) o e);

Regla 40
Entrada en vigor; Disposiciones transitorias

[..]

8)  [Disposicion transitoria relativa a las Reglas 17.2)v) y vii) v 3) y 18.1)e)] Las Partes
Contratantes podran sequir aplicando las Reglas 17.2)v) y vii) y 3) 18.1)e), segun el texto en vigor
el 1 de noviembre de 2021, hasta el [1 de febrero de 2025] o en una fecha posterior, siempre y
cuando la Parte Contratante en cuestién envie una notificacion a la Oficina Internacional antes
del 1 de febrero de 2025, o, a mas tardar, antes de la fecha en que esa Parte Contratante pase
a_estar obligada por el Protocolo. La Parte Contratante podra retirar dicha notificacion en
cualquier momento.?

[Fin del Anexo Il y del documento]

2 Al aprobar esta disposicion, la Asamblea de la Unién de Madrid entendié que las Partes Contratantes no
estan obligadas a especificar en la notificacion la fecha en que aplicaran las Reglas 17.2)v) y (vii) y 18.1)e),
sequn el texto en vigor el 1 de noviembre de 2023.
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