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PROPUESTA DE AUSTRALIA

Documento preparado por la Oficina Internacional

1. Enunacomunicacion con fecha de 27 de marzo de 2007, la Oficina Internacional
recibio una propuesta de Australia relativa a la labor sobre la evolucion futura del Sistema de
Madrid para su consideracion por el Grupo de Trabajo ad hoc sobre el Desarrollo Juridico del
Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas en su cuarta reunion, que tendra
lugar del 30 de mayo al 1 de junio de 2007 en Ginebra. Australia ha pedido que la propuesta
se traduzca y sea distribuida como documento de esa reunion.

2. Lapropuesta figura como anexo del presente documento.
3. Seinvita al Grupo de Trabajo ad hoc a

tomar nota del contenido de la propuesta
adjunta presentada por Australia.

[Sigue el Anexo]
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ANEXO

Propuesta de Australia
para el Grupo de Trabajo ad hoc sobre el Desarrollo Juridico del Sistema de Madrid
para el Registro Internacional de Marcas

en relacién con la labor sobre la evolucion futura del Sistema de Madrid

Se distribuy6 un documento informal (en inglés Gnicamente) con el mismo titulo en la tercera
reunion del Grupo de Trabajo celebrada en enero de 2007. EI documento adjunto presenta
diferencias con el anterior unicamente en lo que se refiere a los parrafos 9, 12, 16, 19y 22.
Las modificaciones se han introducido a fin de clarificar la propuesta y responder a los
comentarios formulados en la reunién anterior.
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Propuesta de Australia
para el Grupo de Trabajo ad hoc sobre el desarrollo juridico
del Sistema de Madrid en relacién con la labor sobre la evolucion futura
del Sistema de Madrid®

Introduccién

Australia desea contribuir a los avances del debate propuesto en relacién con la
evolucion futura del Sistema de Madrid por el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo
Juridico del Sistema de Madrid, asi como a las deliberaciones de la presente reunion.

En el periodo de sesiones de la Asamblea de Madrid celebrado en septiembre de 2006,
Australia respaldé las recomendaciones del Grupo de Trabajo en el sentido de proseguir
la revision de la clausula de salvaguardia. Destacando que es importante que el Sistema
de Madrid continte atendiendo las necesidades de los usuarios, Australia apoyé
decididamente la recomendacion encaminada a asegurar que el Grupo de Trabajo
examine lo antes posible el desarrollo futuro del Sistema de Madrid. La Asamblea
adoptd la propuesta de incluir una referencia a la necesidad de que el Grupo de Trabajo
informe en el siguiente periodo de sesiones de la Asamblea de Madrid acerca de los
avances logrados en relacién con ese asunto.

Australia considera que, en los debates relativos a la evolucion del Sistema de Madrid,
debe ocupar un lugar prioritario la mejora de la accesibilidad de la informacion sobre
los registros internacionales. Se trata de una cuestion que a menudo se ha comentado en
los debates del Grupo de Trabajo sobre la posible derogacion de la clausula de
salvaguardia.

Antecedentes

4.

Teniendo presente la labor actual y propuesta del Grupo de Trabajo, la Oficina de
Propiedad Industrial de Australia ha llevado a cabo consultas con los titulares de marcas
australianos y sus representantes para determinar como utilizan el Sistema de Madrid y
cudl es su experiencia al respecto. Los primeros debates han reflejado una valoracién
positiva de las numerosas ventajas que ofrece el Protocolo y un gran deseo de utilizar el
Sistema de Madrid para aprovechar al maximo la proteccion internacional de las
marcas. Sin embargo, se han recibido comentarios relativos a una amplia gama de
preocupaciones relacionadas con la aplicacion actual del Protocolo, algo que debe
tenerse en cuenta ya que podria mermar la utilizacion del Sistema.

Los usuarios australianos han manifestado entusiasmo en relacion con el Sistema de
Madrid y su potencial. Desean que el Sistema se simplifique mediante disposiciones
aplicables de manera uniforme en las Partes Contratantes, en la medida de lo posible.
Los usuarios creen que un cambio en ese sentido permitiria ademas atraer a un mayor
numero de Estados miembros. Teniendo presentes estos objetivos, los usuarios

El presente documento incluye modificaciones en los parrafos 9, 12, 16, 19 y 22 con respecto al
documento informal homénimo distribuido en la tercera reunion del Grupo de Trabajo.
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australianos estan considerablemente interesados en que el Grupo de Trabajo examine
ampliamente la evolucion futura del Sistema de Madrid, tal como se recomendé en las
reuniones del Grupo de Trabajo de julio de 2005 y junio de 2006.

A la luz de los cambios propuestos en esas reuniones, Australia reconoce que los
debates sobre la educacién del Sistema de Madrid pueden acarrear cambios
significativos en su funcionamiento. En nuestra opinion, la forma mas eficaz de
considerar la evolucion futura del Sistema consistiria en adoptar un enfoque cohesivo.

Esto no significa necesariamente suspender los debates relativos a cuestiones
especificas. De hecho, al proponer que se examine con caracter prioritario el suministro
de informacion a los usuarios, Australia cree que es posible avanzar en relacién con esta
importante cuestion y garantizar a la vez que el régimen propuesto:

o no limite los debates ulteriores sobre la evolucion futura del Sistema de
Madrid,

o encaje en el contexto general de los debates propuestos en relacion con la
evolucion del Sistema de Madrid (véase el Apéndice adjunto), y

o deje patente el compromiso con una mayor coherencia de tratamiento en
todo el Sistema y una mejora del nivel de los servicios prestados.

La propuesta

8.

Australia propone un régimen que contemple las normas aplicables al suministro de
informacidn relativa a la situacién de los registros internacionales en las Partes
Contratantes designadas. En este régimen se fijaria una norma a la que todas las Partes
Contratantes deberian atenerse a largo plazo. Entre tanto, se aplicaria una norma
minima, concediendo un plazo determinado a las Partes Contratantes para cumplir los
requisitos minimos.

El régimen constaria de los siguientes elementos.

Se daria a conocer la intencion de establecer normas para el suministro de informacion
aplicables al conjunto del Sistema de Madrid. Pensamos que la Asamblea podria hacer
una declaracion en ese sentido. En los debates sobre el futuro del Sistema se
establecerfan las normas en cuestion y el plazo previsto para su entrada en vigor.

Como medida provisional se estableceria una norma minima para el suministro de
informacidn que seria de obligado cumplimiento para todas las Partes Contratantes del
Protocolo a partir de cierta fecha.

o A partir de una fecha anterior, deberan cumplir la norma minima todas las
Partes Contratantes con declaraciones vigentes que hayan optado por el

En su tercera reunion, el Grupo de Trabajo adoptd la siguiente propuesta del Presidente: “Que
el Grupo de Trabajo declare su intencion de que se establezcan normas para el suministro de
informacidn que se aplicarian a todas las Partes Contratantes del Protocolo”, parrafos 152-153
del documento MM/LD/WG/3/5.
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cobro de tasas individuales o por un plazo de 18 meses® para notificar las
denegaciones.

o Antes de esa fecha, todo pais que sea Parte Contratante en el Protocolo
cuando se derogue la clausula de salvaguardia y cuya declaracién conforme
al articulo 8.7) o al articulo 5.2) surta efecto después de la derogacion
deberé cumplir la norma minima en el momento en que la declaracion surta
efecto.

Establecimiento de normas para el suministro de informacion

Las normas a largo plazo en materia de suministro de informacion deberian establecerse
en el marco de un debate mas amplio sobre la evolucién futura del Sistema.

Se propone que en las normas se reconozca que todas las partes interesadas en un
registro internacional deberian poder acceder a la informacion relativa a la situacion de
ese registro en todos los paises designados. No se cumpliria ese objetivo si las
notificaciones se enviaran Unicamente al titular, por lo que la informacion disponible
también se debe publicar. Ademas, la informacién también deberia suministrarse al
titular, ya sea directamente, ya por medio de la Oficina Internacional. El titular no
deberia tener que andar buscando la informacion sobre los avances del registro
internacional en los paises designados.

Habida cuenta de que los futuros debates seran de larga duracion, se propone aplicar
con caracter provisional la siguiente norma minima.

Las Oficinas de las Partes Contratantes deberan avisar a la Oficina Internacional
cuando la proteccidn se amplie a una parte o a la totalidad de los productos y
servicios a los que se refiere el registro internacional®.

Posteriormente la Oficina Internacional publicara la informacion.

Esto significa que los titulares siempre recibirian una confirmacion de la proteccion de la
marca para cada pais designado. Las terceras partes interesadas en la situacion de la marca
también podrian acceder a esa informacion a través de la base de datos de la Oficina
Internacional.

13.

Cumplimiento de la norma minima — consecuencias para las Oficinas y la Oficina
Internacional

La confirmacién de una denegacion provisional parcial exigida por la Regla 17.5) se
suele considerar equivalente a la notificacion de la extension de la proteccion para los
productos y servicios en relacion con los cuales no se deniega la proteccion. Podria
mantenerse este enfoque en lo que respecta a la medida provisional. Sin embargo, el
objetivo del cambio propuesto s6lo quedaria cumplido si la notificacion y la publicacion

Declaraciones conforme al articulo 8.7) y al articulo 5.2).

El incumplimiento de la obligacion de notificacion a la Oficina Internacional no afectaria de
ningun modo a la situacidn en la que se encontrara el registro internacional en las Partes
Contratantes designadas.
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conforme a la Regla 17.5) se llevara a cabo cuanto antes después de finalizar el
procedimiento ante la Oficina. (Permitir una notificacion conforme a la Regla 17.5)
para cumplir los requisitos correspondientes a la medida provisional no impediria
adoptar un enfoque distinto durante los debates ulteriores sobre el futuro del Sistema de
Madrid).

La ampliacion de la proteccién a todos los productos y servicios puede ser fruto de
distintos factores. Una posibilidad es que la denegacion provisional se retire. Una vez
mas, en virtud de la Regla 17.5) se exige que la Oficina competente lo notifique y que la
Oficina Internacional lo publique.

La proteccion de todos los productos y servicios también puede derivarse de la ausencia
de denegacidn provisional basada en el examen o en la oposicion por la Parte
Contratante designada.

Si esto ocurre dentro del plazo de denegacion aplicable, se establece en la Regla 17.6) la
posibilidad de notificar la proteccion: las Oficinas pueden enviar una declaracion de
concesion de proteccion a la Oficina Internacional que deberé publicar la informacion y
enviar un ejemplar al titular.

La propuesta requeriria que las Oficinas avisen a la Oficina Internacional cada vez que
una marca se proteja sin haberse notificado anteriormente denegacion provisional
alguna. En algunas Partes Contratantes esto puede ocurrir cuando se decide durante el
plazo de denegacidn que no existen motivos de denegacion, es decir, cuando se cumplen
las condiciones descritas en la Regla 17.6). En otras circunstancias, la marca queda
protegida una vez que se ha agotado el plazo de denegacion.

Actualmente, cuando no se pronuncia una denegacion provisional basada en el examen
y una Oficina ha informado conforme a la Regla 16 de que la oposicion es posible fuera
del plazo de 18 meses, puede no haber correspondencia ulterior en caso de no oposicion.
La propuesta implicaria que cuando ocurra lo anterior y no se emita ninguna denegacion
provisional porque no ha habido oposicion, la Oficina de la Parte Contratante en
cuestion debera informar a la Oficina Internacional de que la proteccidn se ha ampliado.

Este aspecto de la propuesta solventaria un problema planteado por el régimen vigente.
En virtud de la Regla 16, se debe informar a la Oficina Internacional de que es posible
presentar oposiciones fuera del plazo de 18 meses aunque la fecha final del plazo de
oposicidn no se conozca en el momento de la notificacion. De acuerdo con esta Regla,
la fecha no se tiene que indicar si no ha habido oposicion dado que la Regla 16.1)b)
requiere que la fecha final se comunique “a mas tardar al mismo tiempo que cualquier
notificacion de una denegacion provisional basada en una oposicién”. Sin embargo, es
posible que pasen mucho mas de 18 meses hasta que la Oficina esté segura de que no
habra denegacion provisional basada en una oposicion. A falta de indicaciones al
respecto, es posible que los usuarios no sepan si el plazo de oposicion ha vencido.

Lo propuesto en el parrafo 16 implicaria que algunas Oficinas envien notificaciones
adicionales a la Oficina Internacional y éstas se publiquen ulteriormente.

Sera necesario decidir qué informacion debe figurar en las notificaciones de las Oficinas
y cuando deberan enviarse a la Oficina Internacional para cumplir la norma minima.
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La siguiente propuesta podria ser adecuada.

Se cumplira la norma minima si, en relacion con cada marca a la que se amplie la
proteccion, se notifica la proteccion a la Oficina Internacional, ya sea mediante una
notificacion conforme a la Regla 17.6), una notificacion conforme a la Regla 17.5), o la
inclusion de la marca en una lista de marcas protegidas. Si se opta por la notificacion
mediante la inclusion en una lista de marcas, debera enviarse lo antes posible una vez
que la marca se haya protegido y, en todo caso, en un plazo de un mes contado a partir
del final del plazo de denegacidn aplicable.

Modificacién del Reglamento Comin

En caso de considerar adecuado un régimen de estas caracteristicas, su puesta en
funcionamiento requerird una modificacion del Reglamento Comun a fin de incorporar
las propuestas presentadas en el parrafo 16.

Ello incluiria una modificacién a fin de tener en cuenta el requisito relativo a la
publicacion de una notificacion de proteccion cuando no se haya presentado ninguna
denegacidn provisional. En el articulo 9bis se estipulan los elementos que la Oficina
Internacional inscribira en el Registro. En virtud del articulo 9bis.v) se requiere la
inscripcion de “cualquier otro dato pertinente, identificado en el Reglamento, relativo a
los derechos sobre una marca objeto de un registro internacional”. En el Reglamento
Comun se sefialan varios datos que han de publicarse en la notificacion. Como se
sefiala mas arriba, entre ellos figuran las notificaciones conformes a las Reglas 17.4),
17.5) y 17.6). Si se acuerda que la notificacion de proteccion (distinta de la que se
contempla en la Regla 17.6)) también se debe publicar, puede ser necesario sefialarlo en
el Reglamento.

Resefa y ventajas del régimen propuesto

Australia considera que este régimen presenta ventajas significativas para el Sistema de
Madrid.

o A corto o medio plazo, mejoraré la accesibilidad de la informacion para los
usuarios.

o Las Partes Contratantes que hagan uso de las tasas individuales o del plazo de
denegacion de 18 meses deberan cumplir los requisitos minimos en un plazo
determinado.

. Todo pais u organizacion que sea Parte Contratante en el Protocolo
cuando se derogue la clausula de salvaguardia y cuya declaracion
conforme al articulo 5.2) o al articulo 8.7) surta efecto después de la
derogacién debera cumplir la norma minima en el momento en que la
declaracion surta efecto.

e Se advertird a todas las demas Partes Contratantes de que deberan cumplir la
norma minima en un plazo més amplio. Ello ahondara en el objetivo general de
armonizar el funcionamiento del Sistema.
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Se tendran en cuenta las necesidades de los usuarios tocantes a una mejora de los
servicios, incluido el suministro de informacién de mayor calidad sobre los
registros internacionales, que han sido planteadas por sus representantes en
anteriores reuniones del Grupo de Trabajo. Un elemento fundamental de este
régimen seran las bases de datos de la OMPI, convertidas en un repertorio
centralizado clave con informacion accesible sobre la situacion de una marca en
las jurisdicciones designadas. Ademas, la informacion estara a disposicion de
todos los usuarios del Sistema, no solo de los titulares.

Todas las Partes Contratantes valoraran positivamente el hecho de que los
requisitos relativos a la puesta a disposicion de todos los usuarios del Sistema de
Madrid de informaciones concretas se establezcan teniendo en cuenta el examen
de la evolucién futura del Sistema.

El régimen no impide que se debata la cuestion de las tasas o la duracion del plazo
de denegacién en la labor ulterior sobre el futuro del Sistema de Madrid.

Los elementos del régimen pueden evolucionar en funcion del plan de trabajo que
se establezca en relacion con la evolucion futura del Sistema de Madrid y de lo
que se debata en las primeras etapas de esa labor, o fijarse durante esa labor.
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APENDICE
LA EVOLUCION FUTURA DEL SISTEMA DE MADRID - EXAMEN DE LAS
PROPUESTAS CON MIRAS A LA INTRODUCCION DE CAMBIOS EN LA
LEGISLACION

INTRODUCCION

En las reuniones del Grupo de Trabajo celebradas en 2005 y 2006, los debates se centraron
principalmente en revisar la clausula de salvaguardia y se concluy6 que uno de los objetivos
de esa labor era “simplificar, en toda la medida de lo posible, el funcionamiento del Sistema
de Madrid, teniendo presente el objetivo de que en definitiva el Sistema se rija por un Unico
tratado”.

Durante las reuniones, varias delegaciones propusieron otros cambios relativos al
funcionamiento del Sistema de Madrid. Las propuestas se refieren a posibles cambios en
relacion con el Protocolo y el Reglamento Comun. He aqui algunos de los objetivos
generales que se han mencionado:

o introducir una mayor eficacia en el Sistema y lograr que sea mas facil de utilizar,

o aumentar el numero de Partes Contratantes, con especial mencion de la region de
Asiay el Pacifico,

o simplificar y armonizar el funcionamiento del Sistema.

PROPUESTAS DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE MADRID

Cambios propuestos en relacion con los tratados:

1.  El objetivo es que el Sistema se rija por un Gnico tratado.
(Acordado por el Grupo de Trabajo — véase MM/LD/WG/2/11, parrafo 112)

2. Suprimir el requisito relativo a la marca o el registro de base
(Propuesto por Noruega — MM/LD/WG/1/3 parrafo 154, MM/LD/WG/2/9,
parrafos 7 a 21; y el Japon — MM/LD/WG/1/3 parrafo 156)

Se identificaron algunas consecuencias derivadas de la disposicion actual sobre
marcas en caracteres no latinos.

También se identificaron otros efectos que tendria la propuesta:

o supresion de la dependencia del registro internacional respecto de la
solicitud o el registro de base

o eliminacion del requisito de transformacion

o posibilidad de permitir que se designe en las solicitudes internacionales el
pais de origen del solicitante

o incidencia en los requisitos relativos al derecho a presentar una solicitud
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Cambiar los plazos méximos para notificar una denegacion provisional
(Propuesto por Noruega — MM/LD/WG/1/3 parrafo 154, MM/LD/WG/2/9,
parrafos 22 a 29)

Se identificaron las dos opciones siguientes:

o aplicar el mismo plazo (12 meses) para el Arreglo y el Protocolo, o
o permitir que los miembros elijan un plazo de 9 6 12 meses para la
presentacion de notificaciones.

(Se mantendria la posibilidad de que las Partes Contratantes decidan en ese plazo
que la notificacion de una denegacion provisional basada en una oposicién puede
realizarse fuera de ese plazo.)

Designacion de la Oficina de origen del titular en el marco del Sistema actual.
(Propuesto por Noruega — MM/LD/WG/2/9, parrafos 30 a 31)

Esto podria considerarse como una propuesta nueva en caso de que la propuesta
del punto 2 no fructifique. Se permitiria una designacion de estas caracteristicas
tras la expiracion del periodo de dependencia.

Abolicion o reduccion del periodo de dependencia
(Propuesto por el Japdn — documento distribuido en la reunion de julio de 2005)

No seré necesario examinar esta posibilidad si se conviene en eliminar el requisito
relativo a la marca de base.

Tasas individuales

(Debatido en relacion con la revision de la clausula de salvaguardia —
MM/LD/WG/1/3 parrafos 73 a 86, MM/LD/WG/2/11, seccion IlI,
MM/LD/WG/3/2)

Puede ser necesario revisar las consideraciones anteriores relativas a las tasas
individuales a la luz de los futuros debates sobre los costos asociados a los
procedimientos del Sistema de Madrid. Asimismo, los cambios podrian mejorar
la eficacia del Sistema o reducir la carga de trabajo de las Oficinas.

Cambios propuestos en relacién con el Reglamento Comun:

7.

Notificacion de la concesion de la proteccion

Posible requisito en relacién con el envio de una declaracion de concesién de
proteccion, mencionado en el marco de la revision de la clausula de salvaguardia
- MM/LD/WG/2/11, seccion 11, MM/LD/WG/3/2; propuesta del Japon —
MMY/LD/WG/1/3 pérrafo 156 y documento informal distribuido en la reunion de
julio de 2005
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8.  Reduccion del plazo para solicitar correcciones
(Propuesto por el Japon — MM/LD/WG/1/3 péarrafo 137)
Se propone limitar la aplicacion de la Regla 28.4) de modo que se disponga de un
plazo inferior a 9 meses para solicitar correcciones y aplicar un Unico plazo a

todos los tipos de errores, incluidos los cometidos por la Oficina Internacional.

Previsién de nuevas propuestas

La modificacion del tratado implicaria nuevas modificaciones del Reglamento Comun.

o Dado que muchas Delegaciones desearan consultar a sus grupos de usuarios en
relacion con los cambios propuestos, cabe prever que esas consultas daran lugar a
propuestas adicionales. Las deliberaciones llevadas a cabo con nuestros usuarios
ya nos hacen pensar que tal sera el caso de Australia. Si bien es necesario seguir
desarrollando las propuestas, es evidente que respaldaremos muchas de las
propuestas que ya se han presentado y, en general, obraremos por una mayor
armonizacion y simplificacion de las précticas vigentes.

Calendario de trabajo

Cambios relativos a los tratados

Para pasar a un tratado Unico, lo cual requiere una modificacion del Protocolo, seria
necesario convocar una conferencia diplomatica. También necesitarian modificarse o
eliminarse las disposiciones del Protocolo relativas al requisito de una marca de base, la
dependencia y la duracion del periodo de dependencia (previsto en el articulo 6).

Se podria proponer que las decisiones relativas a los cambios del Protocolo que ya se
han presentado (y toda propuesta adicional presentada por las Delegaciones en el plazo
que se establezca) se finalicen cuanto antes. De ese modo, quedara mas claro el alcance
de las propuestas que deberan examinarse en la conferencia diplomaética.

Modificacion del Reglamento Comdn

Para derogar la clausula de salvaguardia serd necesario modificar el Reglamento
Comdan.

Si se pasara a un tratado unico, también serian necesarias otras modificaciones.
Dado que las modificaciones del Reglamento Comun pueden ser aprobadas por la

Asamblea, el plazo para la introduccién de los cambios podria ser mas flexible y, en
gran parte, anterior a las modificaciones del Protocolo.

[Fin del Anexo y del documento]



