S

MM/LD/WG/4/5
ORIGINAL: Inglés

O I\/I P I FECHA: 16 de mayo de 2007

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

GRUPO DE TRABAJO AD HOC SOBRE EL DESARROLLO
JURIDICO DEL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO
INTERNACIONAL DE MARCAS

Cuarta reunion
Ginebra, 30 de mayo a 1 de junio de 2007

CONTRIBUCION DEL JAPON
Documento preparado por la Oficina Internacional

1.  Enunacomunicacion de fecha 8 de mayo de 2007, la Oficina Internacional recibié una
contribucion del Japdn al examen de la evolucion futura del Sistema de Madrid, para su
consideracién por la cuarta reunion del Grupo de Trabajo ad hoc sobre el Desarrollo Juridico
del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, que se celebrard en Ginebra
del 30 de mayo al 1 de junio de 2007. Japon pidié que su contribucion fuese traducida y
distribuida con la documentacion para esa reunion.

2.  Esacontribucion figura en el Anexo del presente documento.
3. Seinvita al Grupo de Trabajo ad hoc a

tomar nota del contenido de la contribucion
anexa presentada por el Japon.

[Sigue el Anexo]
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ANEXO

OFICINA JAPONESA DE PATENTES

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

Contribucion del Japdn

al debate sobre la evolucion futura del Sistema de Madrid

Sintesis del presente documento

1.  Enla propuesta presentada por Noruega en la reunién anterior del Grupo de Trabajo
ad hoc sobre el Desarrollo Juridico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional
de Marcas se plantean las cuestiones relativas al requisito de que la marca que figure en
una solicitud de registro internacional debera ser exactamente la misma marca que
figura en la solicitud de base o el registro de base (en adelante denominado
“el requisito”). En el presente documento se ofrece informacion acerca de la situacion
existente en el Japdn con respecto a las solicitudes internacionales para facilitar el

debate sobre la manera de mejorar el Sistema de Madrid.

2. Enel analisis que figura en el presente documento se sugiere que si se flexibiliza
“el requisito” para tener en cuenta la diversidad linguistica se puede 1) mejorar la
utilizacion del Sistema de Madrid para las Partes Contratantes y 2) aumentar las
ventajas de las economias emergentes que poseen diversos ambitos linglisticos a la
hora de pasar a ser Partes Contratantes de ese Sistema. Huelga decir que cuantas mas

Partes Contratantes haya mayores seran las ventajas para los miembros existentes.



MM/LD/WG/4/5
Anexo, pagina 2

1)  Crecen notablemente las solicitudes de registro de marcas japonesas presentadas en
otras economias
3. Elndmero de solicitudes de registro de marcas japonesas presentadas en otras
economias est4 aumentando sensiblemente en los Gltimos afios. (Véase el Grafico 1-1).
Gréfico 1-1
Evolucion de las solicitudes de registro japonesas en otras economias
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4.  El nimero de solicitudes de registro de marcas japonesas presentadas en China, la

Republica de Corea, el Taipei Chino, Hong Kong y Tailandia asciende al 61% de todas
las solicitudes japonesas presentadas en otras economias. Estas cinco economias se
hallan entre las 10 economias principales que reciben solicitudes directamente del
Japon. (Véase el Grafico 1-2)2

Fuente: Estadisticas de la OMPI e informes anuales de las respectivas oficinas de patentes
Fuente: Estadisticas de la OMPI e informes anuales de las respectivas oficinas de patentes
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Grafico 1-2

Proporcion de solicitudes de registro de marcas
japonesas presentadas en economias de idiomas no
latinos (2002)
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Sin embargo, sigue siendo reducido el nimero de solicitudes presentadas en virtud del

Sistema de Madrid

5.

Aunque crece rapidamente el nimero de solicitudes de registro de marcas japonesas en
otras economias, no es éste el caso de las solicitudes presentadas en virtud del Sistema
de Madrid. Las solicitudes de registro de marcas japonesas presentadas en China con
arreglo al Sistema de Madrid ascendieron Unicamente al 5% del nimero total de
solicitudes, a pesar de que China es Parte Contratante del Sistema de Madrid.

(Grafico 2-1). La situacion es similar en el caso de las solicitudes presentadas en la

Republica de Corea.

Mientras tanto, esto contrasta notablemente con la situacion de las solicitudes de
registro de marcas japonesas presentadas en el Reino Unido, donde las solicitudes
presentadas con arreglo al Protocolo de Madrid ascendian al 42% del numero del total
de solicitudes en 2004. (Gréafico 2-2)°.

Fuente: Estadisticas de la OMPI e informes anuales de las respectivas oficinas de patentes.
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Grafico 2-1
Evolucion de las solicitudes de registro de marcas
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3)  Las empresas modifican las marcas para adoptar los idiomas locales

Segun un estudio de la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) acerca del Sistema de
Madrid, muchos solicitantes japoneses modifican las marcas originales para adaptarlas
al idioma del pais en el que presentan la solicitud, por ejemplo, utilizando caracteres
chinos para describir el mismo significado o sonidos similares de las marcas cuando

presentan solicitudes en este ultimo pais.
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En el Sistema de Madrid los solicitantes no pueden modificar sus marcas en la misma

manera en que lo hacen en los casos mencionados, debido al “requisito”. Esto da lugar

a que se presenten muchas menos solicitudes de registro de marcas japonesas en China

en virtud del Sistema de Madrid en comparacion con el nimero total de solicitudes.

Evidentemente, “el requisito” no es un problema que atafie Unicamente a las empresas

japonesas. Varias empresas de todo el mundo modifican sus marcas para adaptarlas a

los mercados internacionales utilizando el idioma de los mercados. A continuacion se

indican dos ejemplos bien conocidos de empresas europeas y norteamericanas.

Figura 1
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Conclusion

10.

La proporcién existente entre las solicitudes de registro de marcas japonesas

presentadas directamente en Chinay las presentadas con arreglo al Sistema de Madrid,

que es de veinte a una, da a entender que “el requisito” previsto en el Sistema constituye

un impedimento bastante importante. Asimismo, esto indica que se podria aumentar

sustancialmente la utilidad del Protocolo si se flexibiliza “el requisito”, de manera que

se llegue a una situacion que satisfaga a todas las partes interesadas, incluidas las

empresas internacionales, las Partes Contratantes vigentes, los nuevos miembros y la

Oficina Internacional. Merece la pena emprender un estudio sobre la manera de

incorporar esa flexibilidad al Sistema de Madrid.
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ANEXO

Proposito

1.  Enlatercera reunién del Grupo de Trabajo ad hoc sobre el Desarrollo Juridico del
Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, el Japén distribuy6 un
documento titulado “Contribucién del Japén al debate sobre la evolucion futura del
Sistema de Madrid” y present6 el estudio de dicho pais sobre el Protocolo de Madrid en

calidad de informe provisional.
2. Después de la tercera reunién, el Japon llevo adelante dicho estudio y examino la
manera de mejorar la utilidad del Sistema de Madrid. En este anexo, el Japén presenta

algunos importantes resultados de ese estudio.

Motivos que explican el uso reducido del Sistema de Madrid por los solicitantes japoneses

3. El ndmero de solicitudes japonesas presentadas en las oficinas de P.l. de otras
economias mediante el Sistema de Madrid representd sélo el 8% del total de las

solicitudes presentadas en las oficinas de P.l. de otras economias.

Gréfico 3-1
Presentacion de solicitudes en otros paises
(mediante el Sistema de Madrid y por otras vias)
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= b) Presentacion de solicitudes en otros paises mediante el Sistema de Madrid (es decir, nimero de paises designados)
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4.  Un estudio realizado por la JPO puso de manifiesto que preocupa a los usuarios
japoneses a) la “accion judicial centralizada”, b) la escasa participacion de otras
economias de la region de Asia en actividades comerciales, ¢) el hecho de que en
muchas Partes Contratantes del Sistema de Madrid no se emita una declaracion de
concesion de la proteccion, y d) las restricciones causadas por el “requisito” basico de la
presentacion de solicitudes en virtud del Sistema de Madrid. Ello sugiere que hay

muchos aspectos en los que puede mejorarse el Sistema de Madrid.
Gréfico 3-2

Elementos que preocupan a los solicitantes japoneses en relacion con el Sistema de Madrid

a) La “accion judicial centralizada”

b) La escasa participacion de otras economias de la region de Asia en actividades comerciales

c) La falta de una declaracion de concesion de la proteccion en muchas Partes Contratantes del Sistema de Madrid
d) Las restricciones causadas por el “requisito” de la presentacion de solicitudes en virtud del Sistema de Madrid
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Fuente: Encuesta realizada en 2006 entre los usuarios

Numero de empresas que respondieron al cuestionario: 378 .
Numero de empresas que indicaron uno o mas motivos de insatisfaccion: 239
Numero total de motivos de insatisfaccion indicados en las respuestas al cuestionario: 597
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5. Segun se ilustra en el Grafico 1-2, el nimero de solicitudes presentadas por usuarios

japoneses en China, la Republica de Corea, el Taipei Chino, Hong Kong y Tailandia

representd el 61% del nimero total de solicitudes presentadas por solicitantes japoneses en las

oficinas de P.l. de otras economias. Los usuarios japoneses verian con agrado que el

Protocolo de Madrid se aplique en las economias de Asia Sudoriental, entre ellas, el Taipei

Chino, Tailandia, Malasia, Indonesia, Hong Kong, India y Filipinas. La expansion a esas

economias seria sumamente ventajosa no sélo para el Japén, sino para todas las Partes

Contratantes.

Gréfico 3-3
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Fuente: Encuesta realizada en 2006 entre los usuarios

Numero de empresas que respondieron al cuestionario: 378
Numero de empresas que verian con agrado la aplicacién en una o mas economias: 55

NUmero total de economias cuya adhesion se veria con agrado en las respuestas al cuestionario: 174

6. A pesar de que la “accion judicial centralizada” preocupa a muchos usuarios, entre 2000

y 2005 solo se produjeron cuatro casos de accion judicial centralizada, de un total
de 2.679 solicitudes internacionales. Por lo tanto, se puso de manifiesto que es
exagerada la preocupacion de los usuarios japoneses por el riesgo de una “accién

judicial centralizada”. Por otra parte, algunos usuarios japoneses declararon que la

“accion judicial centralizada” podria utilizarse de manera estratégica para oponerse a

una marca igual o similar cuyo registro presentara otro solicitante.
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Modificacion de las marcas para adaptarlas a los idiomas locales

7. Segun se ilustra en el Grafico 2-1, las solicitudes de usuarios japoneses en China en
virtud del Sistema de Madrid representaron solo el 5% del nimero total de solicitudes

presentadas por usuarios japoneses en las oficinas de P.l. de otras economias.

8. A menudo las marcas se modifican para adaptarlas a los idiomas locales, por ejemplo,
sustituyendo las letras de la marca con las del idioma local para expresar un significado
o un sonido igual o similar. EIl nimero de marcas modificadas presentadas en las
oficinas de P.I. de las economias europeas representd menos del 20% de todas las
solicitudes de marca presentadas en oficinas de P.l. de esas economias. Por otra parte,
el nimero de marcas modificadas presentadas en la Oficina de P.1. de China represento

aproximadamente el 50% de todas las solicitudes de registro de marcas presentadas en

esa Oficina.
Gréfico 4
Modificacion de las marcas al presentar la solicitud
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Para la “evolucion futura del Sistema de Madrid”

9.  Los tres elementos que se indican a continuacion estan estrechamente relacionados,

segun ya indicara la JPO:

a)  Flexibilidad linglistica

b)  Ampliacion de la participacion

c)  Mayor eficacia en el funcionamiento de la “accion judicial centralizada”.

10. Segun se desprende de este documento y se examino en la dltima reunion, la
flexibilidad linglistica constituida por permitir la modificacion de las solicitudes de
marcas para adaptarlas al idioma de determinadas Partes Contratantes seria una ventaja
mas de la adhesion al Protocolo que redundaria también en beneficio de las actuales
Partes Contratantes cuyos solicitantes prevén realizar actividades comerciales en
economias en las que se utilizan otros idiomas.

11. La flexibilidad linguistica elimina la necesidad de presentar una solicitud de registro de
marca, marca que el solicitante no utilizaria en su pais por razones linglisticas, como
base de la solicitud internacional. Asi pues, el solicitante evita el riesgo de que la marca
de base quede invalidada por falta de utilizacion.

Conclusion

12.  El Japon sugiere que en los debates sobre el futuro del Protocolo se siga estudiando la

cuestion de la “flexibilidad linguistica”. Seria Gtil analizar como se maneja en otras
Partes Contratantes la realidad de las marcas modificadas para reconocer la necesidad
de dicha flexibilidad. Entonces, podra procederse a aclarar las eventuales cuestiones

técnicas y de politica relacionadas con esa cuestion.

[Fin del Anexo y del documento]



