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INTRODUCCION

1. El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Juridico del Sistema de Madrid para el Registro
Internacional de Marcas (denominado en lo sucesivo “el Grupo de Trabajo”) celebrd su novena
reunion en Ginebra del 4 al 8 julio de 2011.

2.  Las siguientes Partes Contratantes de la Union de Madrid estuvieron representadas en la
reunion: Alemania, Argelia, Australia, Austria, Bélgica, China, Chipre, Cuba, Dinamarca,
Eslovenia, Espaia, Estados Unidos de América, Estonia, Federacién de Rusia, Finlandia,
Francia, Georgia, Ghana, Grecia, Hungria, Israel, Italia, Japon, Kazajstan, Lesotho, Letonia,
Lituania, Madagascar, Marruecos, Ménaco, Noruega, Oman, Paises Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido, Republica Checa, Republica de Corea, Republica Popular Democratica de Corea,
Rumania, Serbia, Singapur, Suecia, Suiza, Tayikistan, Turquia, Ucrania, Uniéon Europea,

Viet Nam, Zambia (50).

3.  Los siguientes Estados estuvieron representados por observadores: Arabia Saudita,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cbéte d'lvoire, Filipinas, India, Indonesia, Iraq, Panama, Qatar,
Republica Dominicana, Senegal, Tunez (14).

4. Representantes de las siguientes organizaciones internacionales intergubernamentales
participaron en la reunion en calidad de observadores: Oficina de Propiedad Intelectual del
Benelux (BOIP), Organizacién Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Organizacion
Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) (3).
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5.  Representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales
participaron en la reunion en calidad de observadores: Asociacion Internacional de Marcas
(INTA), Asociacion Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), Asociacion Japonesa de
Marcas (JTA), Asociacion de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociaciéon
Norteamericana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), Asociacion de Propietarios
Europeos de Marcas (MARQUES), Association romande de propriété intellectuelle (AROPI) (7).

6. La lista de participantes figura en el Anexo Il del presente proyecto de informe.

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DiA: APERTURA DE LA REUNION

7.  El Director General de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
Sr. Francis Gurry, inaugurd la reunion y dio la bienvenida a los participantes.

8.  EI Sr. Gurry recordé que en el afio en curso, el Sistema de Madrid para el Registro
Internacional de Marcas (en lo sucesivo "el sistema de Madrid") celebra dos aniversarios, a
saber, en primer lugar, el 120° aniversario de la adopcion del Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas (en adelante "el Arreglo de Madrid") en 1891 y, en segundo
lugar, el 15° aniversario de la entrada en vigor del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid
relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante "el Protocolo de Madrid ") en 1996.

9.  En cuanto a la evolucion del sistema de Madrid, el Sr. Gurry senal6é que dos de los tres
Estados que solo han sido parte en el Arreglo de Madrid, a saber, Kazajstan y Tayikistan, han
depositado sus instrumentos de adhesion al Protocolo de Madrid, de modo que asi queda solo
un Estado que es Unicamente parte en el Arreglo de Madrid. El Sr. Gurry expreso su optimismo
de que, en el futuro, ese Estado también se adhiera al Protocolo de Madrid. Ello implica que,
actualmente, de los 85 miembros de la Union de Madrid, 84 ahora son parte en el Protocolo de
Madrid y la posibilidad de contar con un sistema compuesto por un unico tratado esta
objetivamente mas cerca de concretarse.

10. Respecto del numero de miembros del sistema de Madrid, el Sr. Gurry se refirié a una
serie de acontecimientos que estan teniendo lugar en todo el mundo y dijo que actualmente se
mantienen amplios debates con un gran numero de paises, con miras a su adhesion al sistema
de Madrid. A este respecto, el Sr. Gurry hizo referencia, en el ambito de la regiéon de América
Latina, y especialmente a Colombia y la Republica Dominicana, donde los procedimientos de
adhesion al sistema de Madrid se encuentran en una fase muy avanzada. Asimismo, el

Sr. Gurry se refirid también al entendimiento alcanzado entre los paises que forman la
Asociaciéon de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) en el sentido de que estos se adheriran
al sistema de Madrid para el afio 2015, al tiempo que sefialé que varios de los paises en
cuestién adoptaron medidas para formar parte del sistema, incluso antes de 2015, en especial,
Indonesia, Filipinas, Malasia y Tailandia. El Sr. Gurry se refirié también al hecho de que el afio
pasado en la India se sancionaron instrumentos legislativos con miras a la ratificacién del
Protocolo de Madrid.

11. En cuanto a la utilizacién del sistema de Madrid, el Sr. Gurry expresé su satisfacciéon

al sefalar que en el afio 2010 se produjo una recuperaciéon del declive registrado en 2009.

En particular, sefialé que las solicitudes internacionales aumentaron en alrededor de

un 12,8 por ciento en 2010, que asciende a 39.687 solicitudes presentadas en el periodo en
cuestién. Por otra parte, el Sr. Gurry se refirié a una serie de paises en los que se registré un
notable incremento en la presentacién de solicitudes, haciendo mencién, especialmente, a
China (42 por ciento), Republica de Corea (42 por ciento), Italia (39 por ciento), Estados Unidos
de América (30 por ciento), Unién Europea (27 por ciento) y Japén (20 por ciento). EI Sr. Gurry
dijo que se registré una continuacion de esa tendencia en los primeros cinco meses de 2011,
en cuyo periodo la tasa de presentacion de solicitudes internacionales aumenté en
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aproximadamente un 11,5 por ciento respecto del mismo periodo de 2010. El Sr. Gurry dijo
que, en este momento, la Oficina Internacional se encuentra en camino de recibir mas

de 42.000 solicitudes internacionales en el transcurso de 2011. Estos guarismos darian lugar a
un nuevo hito, superando el hito anterior registrado en 2008.

12. EI Sr. Gurry sefald que actualmente existen unos 526.000 registros internacionales
activos en el Registro Internacional, lo que representa unos 5,5 millones de designaciones

y 175.000 titulares en todo el mundo. Por otra parte, el Sr. Gurry manifestd que el 80 por ciento
de los titulares de los registros eran pequefas y medianas empresas (Pymes).

13. En cuanto a la prestacion de servicios, el Sr. Gurry se refirié a la creacién de un Equipo
de Atencién al Cliente en el afio 2009, que fue mejorado posteriormente en 2010. Se refirié
también a la creacion de tres nuevas herramientas, a saber, el Gestor de Productos y Servicios,
que presta asistencia a los solicitantes internacionales en la elaboracion de sus listas de
productos y servicios, el servicio de administracion de cartera de solicitudes y registros de
marcas del sistema de Madrid (Madrid Portfolio Manager), que brindara acceso a los
solicitantes y a los titulares de registros internacionales para que asi puedan examinar la
situaciéon de sus respectivas carteras e interactuar con el expediente electrénico, en lo que
respecta la presentacion de documentos. En tercer lugar, el Sr. Gurry se refirié al sistema de
aviso por correo electronico (Madrid Electronic Alert), que es un servicio que se pondra a
disposicién de terceros que deseen seguir el estado de determinados registros internacionales.

14. En cuanto a la estrategia de Tl para el sistema de Madrid, el Sr. Gurry dijo que, en
términos generales, se realizaron importantes progresos. En lo que ataie a las
comunicaciones electronicas, aproximadamente un 41,5 por ciento de las solicitudes
internacionales se transmiten a la Oficina Internacional por dicha via, asi como las
denegaciones, las declaraciones de concesion de la proteccién y las modificaciones. Asi, el
Sr. Gurry dijo que, hasta mayo de 2011, 120.000 documentos fueron transmitidos a la Oficina
Internacional de manera electrénica por las Oficinas, lo que representa alrededor del 55 por
ciento del numero total de los documentos transmitidos. Por otra parte, dijo que también se ha
registrado un aumento del numero de Oficinas que utilizan las comunicaciones electréonicas,
pasando de 53 a 55 Oficinas.

15. EI Sr. Gurry recordé que el envio de declaraciones de concesion de la proteccion

ha pasado a ser obligatorio a partir de enero de 2011, como resultado de la adopcion

de la nueva Regla 18ter. Hasta finales de abril de 2011, la Oficina Internacional ha

recibido 40.000 declaraciones de concesion de la proteccién, lo que podria considerarse como
un respaldo abrumador de este nuevo procedimiento que incrementa la seguridad juridica para
los titulares. En este sentido, el Sr. Gurry se refirié también a la exitosa labor del Grupo de
Trabajo en lo que atafie a la derogacién de la clausula de salvaguardia. En este contexto,
destaco la importancia de obrar con la mirada puesta en el futuro del sistema de Madrid, al
tiempo que sefald que el Grupo de Trabajo es el vector que posibilitara la evolucion del
sistema. Asimismo, el Sr. Gurry manifesté que la reunién en curso centrara su atencién en la
simplificacion del sistema, el alcance del ataque central, y la posibilidad de la division de los
registros internacionales.

16. EI Sr. Gurry dio las gracias a las delegaciones por su participacion constructiva en el
desarrollo y la evolucion del sistema de Madrid, al tiempo que dijo que espera una semana muy
positiva en lo que atafe a la celebracion de los debates.
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PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DiA: ELECCION DEL PRESIDENTE Y DE DOS
VICEPRESIDENTES

17. El Sr. Mustafa Dalkiran (Turquia) fue elegido por unanimidad Presidente del Grupo de
Trabajo, y la Sra. Amy Cotton (Estados Unidos de América) y el Sr. Zhang Yu (China) fueron
elegidos Vicepresidentes.

18. La Sra. Debbie Roenning (OMPI) se desempefié como Secretaria del Grupo de Trabajo.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DiA: APROBACION DEL ORDEN DEL DiA

19. El Grupo de Trabajo aprobd el proyecto de orden del dia (documento
MM/LD/WG/9/1 Prov.3) sin modificaciones.

20. El Presidente recordé a las delegaciones que el informe de la octava reunién del Grupo
de Trabajo ha sido aprobado por via electrénica, y que el informe de la presente reunion se
aprobara de manera similar.

21. Tras la observacion formulada por parte de la Delegacion de Espafia en relacion con el
retraso del Grupo de Trabajo en la distribucién de la documentacién en lengua espanola, la
Sra. Binying Wang, Directora General Adjunta, Sector de Marcas y Disefos, ofrecié las
disculpas de la Oficina Internacional a este respecto y explicd que el retraso se debiod a la
pesada carga de trabajo del Servicio Linglistico de la Oficina Internacional. Asi, aseguré a las
delegaciones que se hara todo lo posible a fin de evitar nuevas demoras en el futuro.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DiA: INFORMACION RELATIVA A LA CESACION DE LOS
EFECTOS Y LA TRANSFORMACION

22. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/9/3.

23. El documento fue presentado por la Secretaria. La Secretaria senalé que, con el fin de
situar el documento de debate en el contexto adecuado, se debe hacer referencia una vez mas
a la octava reunién del Grupo de Trabajo. Durante esa reunion, se examino la posibilidad de
suprimir el requisito de una marca de base. En relacion con este requisito figura la cuestion
relativa a la dependencia del registro internacional de la continuidad de la marca de base
durante un plazo de cinco anos a partir de la fecha del registro internacional. Ello, a su vez, se
encuentra relacionado con la cuestion del denominado “ataque central”, en virtud del cual, una
accion incoada por un tercero contra una marca de base puede conllevar, en ultima instancia,
la cancelacion, en su totalidad o en parte, del registro internacional.

24. La Secretaria recordd que durante los debates celebrados en la octava reunion del Grupo
de Trabajo quedod bastante claro que, a pesar de que la Oficina Internacional cuente con datos
respecto de todas las solicitudes de cancelacion de registros internacionales que se presentan
tras las notificaciones de cesacion de los efectos, no dispone de ningun tipo de informacion, ni
de datos estadisticos que le permitan determinar qué cantidad de tales solicitudes de
cancelacion son consecuencia de un ataque, propiamente dicho, dirigido a la marca de base.

25. Porlo tanto, las delegaciones convinieron en que es preciso contar con mas datos
estadisticos con miras a determinar la incidencia real del ataque central, propiamente dicho. El
Grupo de Trabajo concluy6 su octava reunion con la formulacion de un pedido a la Secretaria
de que prepare un documento en el que se recabe informacion respecto de la cesacién de los



MM/LD/WG/9/7
pagina 5

efectos y la transformacion. El Grupo de Trabajo decidié que las actividades de recopilacion de
dicha informacion se llevarian a cabo durante un periodo de seis meses, de julio a diciembre
de 2010, y que la remisién de la informacion por parte de las Oficinas tendria caracter
voluntario.

26. Asimismo, la Secretaria recordd que el Grupo de Trabajo determiné que, al elaborar el
documento en cuestion, no se procurara analizar o formular comentarios acerca de su
contenido y que, por consiguiente, les incumbira a las delegaciones extraer sus propias
conclusiones a partir de la informacién que figure en el documento.

27. Tras el envio de una Circular por parte de la Oficina Internacional, la Secretaria sefald
que las Oficinas de 24 Partes Contratantes confirmaron su disposicion a participar en las
actividades de recopilacion de informacién. Tales Oficinas son Oficinas de origen respecto
del 65 por ciento de la cantidad total de solicitudes internacionales recibidas por la Oficina
Internacional en 2010. También fueron objeto del 45 por ciento de todas las designaciones
inscritas en 2010. Por ultimo, las Oficinas representaron el 90 por ciento de todas las
notificaciones de cesacion de los efectos inscritos por la Oficina Internacional durante el
mismo afo.

28. La Secretaria recordd que las actividades de recopilacion de datos estadisticos tienen por
objeto determinar, en la medida de lo posible, la causa subyacente a la notificacion, por parte
de una Oficina, de la cesacién de los efectos y, cuando tal cesacion se produjo como
consecuencia de un ataque, propiamente dicho, debera tomarse nota de ello en forma explicita.

29. Durante el periodo en el que se desarrollaron las actividades de recopilacion de

datos estadisticos, las Oficinas participantes en dichas actividades enviaron un total

de 1.240 notificaciones de cesacion de los efectos a la Oficina Internacional. De esta cantidad,
las Oficinas informaron que 215 notificaciones de cesacion de los efectos parecen haberse
producido como consecuencia de un ataque central. De dichas 215 notificaciones, un 60 por
ciento corresponde Unicamente a notificaciones de cesacion parcial de los efectos. En el
mismo periodo de tiempo, esas Oficinas actuaron como Oficinas de origen en mas

de 14.000 solicitudes internacionales. En el mismo lapso, las Oficinas informaron 96 casos

de transformacién. La Secretaria record6 que la informacion pertinente se adjunta como
suplemento al documento de debate.

30. EI Representante de MARQUES se refirié al documento de posicién que se distribuyd
entre los participantes. El Representante también hizo referencia a la propuesta de Noruega,
que fue objeto de debate durante la octava reunién del Grupo de Trabajo, al tiempo que dijo
que MARQUES analizé minuciosamente las proposiciones que figuran en la propuesta de
Noruega y que las apoya plenamente.

31. El Representante de MARQUES manifesté que se sopesaron cuidadosamente las
ventajas y los inconvenientes que conlleva la supresién del requisito de una marca de base y
que se llegé a la conclusién de que dicha supresion presenta mas ventajas que inconvenientes.
En la medida en que el sistema de Madrid siga funcionando correctamente con el requisito de
una marca de base, si se suprimiese dicho requisito, no se menoscabaria el efecto de que los
solicitantes internacionales recurran, en primera instancia, a sus Oficinas nacionales, debido a
la posibilidad de invocar el derecho de prioridad previsto en el Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo "el Convenio de Paris") que surge como
consecuencia de las presentaciones de solicitudes nacionales. Por lo tanto, el Representante
dijo que, MARQUES estara a favor de que se siga examinando la propuesta de Noruega. Por
otra parte, manifesté que la supresién del requisito de una marca de base redundara en gran
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provecho de los solicitantes internacionales y de los usuarios del sistema, y que no se pudo
demostrar ni probar ninguno de los inconvenientes vislumbrados. Ademas, MARQUES no
estima que sea preciso reemplazar el procedimiento de ataque central por cualquier otro tipo de
mecanismo que surta efectos similares.

32. La Delegacién de la Republica de Corea, dijo que respalda la supresion del requisito de
una marca de base. En el ambito nacional, las marcas deben protegerse de manera mas
independiente de lo que se protege una patente o un disefio. A fin de tener en cuenta esta
diferencia, en el Convenio de Paris se consagro el principio de que una marca debe ser
protegida de forma independiente en cada pais. Sin embargo, la Delegacion dijo que en el
actual sistema de Madrid no se ve reflejado plenamente este principio. Asi, la Delegacion
sefiald que la mayoria de los casos de ataque central se produjo en los paises en los que las
Oficinas llevan a cabo el examen de fondo, como por ejemplo, Australia, Japon, los Estados
Unidos de América y la Republica de Corea. De acuerdo con la informacion facilitada a la
Oficina Internacional, en la segunda mitad de 2010, solo 215 casos de cesacion de los efectos
parecen haber ocurrido como consecuencia de un ataque central, propiamente dicho.

33. La Delegacion de la Republica de Corea afirmé que si en el marco del sistema de Madrid
ya no fuese necesario contar con una marca de base, un nimero mayor de solicitantes podra
acceder mas facilmente al sistema. Remitiéndose a las entrevistas realizadas por la Oficina
Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO), la Delegacién dijo que las preocupaciones de la
mayoria de los usuarios surcoreanos en lo atinente a la incertidumbre se derivan del requisito
de una marca de base. Refiriéndose a la empresa surcoreana Samsung, la Delegacién dijo
que esta empresa presentd 600 solicitudes por la via del Convenio de Paris en 2010, y solo
presentd dos solicitudes internacionales utilizando el sistema de Madrid. De acuerdo con
informacién obtenida por la Oficina, una de las principales razones de ese desequilibrio es la
posibilidad de realizar un ataque central.

34. Por lo tanto, la Delegacién de la Republica de Corea expresé su convencimiento de que
resulta conveniente suprimir el requisito de una marca de base y reformar el sistema de Madrid.

35. La Delegacion de Noruega dijo que le complace constatar que tantas Partes Contratantes
participaron en las actividades de recopilacién de informacion y dio las gracias a la Secretaria
por haber compilado las respuestas. La Delegacion manifestd que la informacion obtenida
resultara de gran utilidad para las deliberaciones futuras sobre los temas en cuestion.

36. La Delegacién de Noruega, en referencia a la informacion obtenida como consecuencia
de dichas actividades de recopilacion de informacion, sefiald, a modo de aclaracion, que sus
datos fueron recabados a partir del 1 de abril de 2010, y no del 1 de junio de ese ano. En ese
periodo, se registraron 21 casos de cesacion de los efectos, de los cuales 11 corresponden a
una cesacion total de los efectos y 10 a una cesacioén parcial. El nUmero de solicitudes
presentadas ante su Oficina, como Oficina de origen, es de alrededor de 300 por afio. En
Noruega, se lleva a cabo un examen de oficio de los motivos relativos de denegacion.

37. La Delegacion de Noruega dijo que analizé minuciosamente cada uno de los casos de
cesacion de los efectos. Respecto de los casos de cesacion total de los efectos, en seis de
ellos el solicitante no responde a una medida adoptada por la Oficina, en otros dos no dispone
de poder, y en otros cuatro el titular canceld la marca tras su inscripcién. De los cuatro
registros cancelados por el titular, sélo uno se debe a una presentacion de una oposicion
(oposicion posterior al registro). En cuanto a los casos de cesacion parcial de los efectos, la
mitad de ellos se debe a una clasificacion incorrecta y otros dos casos se producen como
consecuencia de una restriccion de la indicacion de los productos y servicios de acuerdo con
una carta de consentimiento obtenida en respuesta a una medida adoptada por la Oficina
durante la fase del examen de oficio.
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38. Por lo tanto, la Delegacion dijo que, en su opinidn, podria llegar a la conclusién de que,
con respecto a la experiencia de su Oficina, los casos de cesacion de los efectos resultantes de
un ataque central son poco frecuentes y que, de hecho, el ataque central casi no se utiliza. Por
otra parte, la Delegacion sefiald que hay muchas cuestiones relativas a los tramites y a la
marca de base que, debido al requisito de la dependencia, podrian acarrear enormes gastos
para el titular del registro internacional, lo que trae aparejada la necesidad de solicitar la
transformacion en varios paises y tal vez la necesidad de designar a agentes locales en esos
paises.

39. Con respecto a lo manifestado por el Representante de MARQUES, la Delegacion de
Noruega dijo que tal vez podra volver a tratar la cuestion cuando haya analizado el documento
que se distribuyd entre los participantes.

40. La Delegacion de Australia agradecio a las Oficinas de las Partes Contratantes que
accedieron a participar en la encuesta, al tiempo que dio las gracias a la Secretaria por la
compilacion de los datos recabados. La Delegacién expreso su pesar por no poder suministrar
al Grupo de Trabajo informacion tan detallada e interesante como la que facilité la Delegacion
de Noruega. La Delegacién de Australia dijo que la informacidn compilada es muy interesante.
Por otra parte, expreso su preocupacion respecto de los datos que figuran en el documento ya
que algunas de las cifras facilitadas por algunas Oficinas pueden no ser del todo precisas, en lo
que atafie a la cuestion del ataque central, propiamente dicho.

41. La Delegacién de Australia sefalo que el 17 por ciento de las notificaciones de cesacién
de los efectos recibidas durante el periodo en el que se llevaron a cabo las actividades de
recopilacién de datos parecen deberse a ataques centrales. La Delegacion dijo que esta cifra
podria inducir a error, habida cuenta de que existe una variacion importante entre los
resultados informados, lo que justifica que se siga investigando esta cuestion.

42. Tras una lectura preliminar de los datos, la Delegacion de Australia dijo que una vez que
se suprimieron los valores atipicos de la muestra, el porcentaje de ataques centrales se redujo
al 16 por ciento. La Delegacion hizo referencia a las cifras de la Oficina de Armonizacién del
Mercado Interior (Marcas y Disefios) (OAMI) y de la Oficina de Alemania, que muestran un
porcentaje de casos de ataque central de 70 y 26 por ciento, respectivamente, si se los
compara con otros grandes usuarios del sistema de Madrid, tales como los Estados Unidos de
América, con un 3 por ciento. La Delegacion indicd que sera interesante analizar las razones
por las cuales se registré una elevada incidencia de ataques centrales en la Oficina de algunas
Partes Contratantes, y que se acogera con agrado las opiniones de los demas participantes
sobre esta cuestion.

43. La Delegacién de Australia sefal6é que si se suprime la OAMI y Alemania de la seleccion
de muestras se reducira el porcentaje de ataques centrales a sélo un 4 por ciento. Por otra
parte, dijo que el analisis minucioso que se llevo a cabo indica que la incidencia de la cesacion
de los efectos como consecuencia de un ataque central es minima. Sin embargo, se deben
tomar todas las precauciones, habida cuenta de la reducida seleccién de muestras.

44. La Delegacion también hizo referencia a la cuestion relativa a las peticiones de
transformacion. Asi, observo que la Oficina de Alemania informé que no se registré ninguna
peticion de ese tipo en el contexto de 220 notificaciones de cesacion de los efectos y que la
OAMI ha registrado solo 11 peticiones de transformacioén de las 165 notificaciones de cesacion
de los efectos. El Japon, por su parte, registré 15 transformaciones de 18 notificaciones y
Australia nueve de 25 notificaciones, lo que arroja una tasa de transformacién del 36 por ciento.

45. La Delegacion de Australia dijo que seria interesante analizar las razones por las cuales
no se utiliza tan frecuentemente la transformacién como estrategia para superar un ataque
central en las dos jurisdicciones en las que se registran las tasas mas elevadas.
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46. La Delegacion del Japén sefald que en el documento del Grupo de Trabajo se indicé que
la mayoria de las notificaciones de cesacion de los efectos no se debié a la intervencion de
terceros y que el numero de peticiones de transformacion no fue elevado. Por otro lado, la
Delegacioén dijo que se utilizd el mecanismo de ataque central. La Delegacidén también subrayo
la preocupacién de algunos usuarios japoneses respecto de sus derechos en las Partes
Contratantes designadas y del riesgo de pérdida de derechos en el que incurren como
consecuencia del ataque central.

47. Por otro lado, la Delegacién recordé las ventajas que presenta un procedimiento unificado
mediante el cual los derechos de todas las Partes Contratantes designadas pueden cancelarse,
sobre todo cuando se trata de casos en los que no se debid haber inscrito un registro
internacional desde un comienzo. Por ello, la Delegacién dijo que es preciso que los debates
se lleven a cabo con precaucion, incluso considerando la posibilidad de introducir una posible
alternativa al actual procedimiento de ataque central.

48. A solicitud del Representante de la INTA, la Secretaria proporciond aclaraciones respecto
de las cifras del Cuadro 1 que figura en el documento de debate. La Secretaria indicoé que el
numero de solicitudes internacionales no guarda ninguna correlacion con el numero de
notificaciones de cesacion de los efectos. Ese numero se expuso simplemente con la finalidad
de ilustrar el marco en el cual trabajan las correspondientes Oficinas de origen. Durante el
periodo en cuestion, las Oficinas referidas han notificado un determinado nimero de cesacién
de los efectos y en ese mismo lapso esas Oficinas han sido la Oficina de origen de un
determinado numero de solicitudes internacionales. Con el fin de tener una idea mas acabada
de la correlacién entre los registros internacionales y el nimero de casos de cesacion de los
efectos, la Secretaria sugirié hacer mencion del Anexo al documento y, especialmente, tener en
cuenta el Cuadro 2 y los cuadros que figuran a continuacion.

49. La Secretaria senalé también que el nUmero de solicitudes de transformacion no tiene
correlacion con las notificaciones de cesacion de los efectos indicadas en la informacion. No
es mas que una indicacion del numero de solicitudes de transformacién comunicadas por las
Oficinas a la Oficina Internacional en el mismo periodo de tiempo. Habra de ser necesario
remitirse al afio 2005, a fin de obtener informacion mas exhaustiva respecto del numero de
registros internacionales, de notificaciones de cesacion de los efectos y de solicitudes de
transformacion.

50. La Delegacion de China sefialé que las ventajas derivadas de los mecanismos del
sistema de Madrid pueden ser utilizadas de manera indebida por usuarios de mala fe. Sin
duda, las Oficinas de examen no estaran en condiciones de rechazar automaticamente tales
solicitudes de registro. Ademas, la Oficina bien podria enviar directamente la solicitud a la
Oficina Internacional sin darse cuenta de ello. Esto puede dar lugar a un sistema que sea
injusto respecto de los solicitantes que presentan sus solicitudes de buena fe. Si un tercero
desea impugnar los derechos asi adquiridos, tendra que recurrir a servicios juridicos y a
abogados, y ello acarreara gastos para aquellos titulares que han actuado de buena fe.

La Delegacion afirmé que el mecanismo de ataque central puede ser muy dificil de poner en
practica en el caso de las marcas técnicas, debido a que la Oficina Internacional no puede, de
oficio, promover un ataque central.

51. En ese momento, el Presidente sugirié que, hasta alli, el debate parecia estar retomando
en esencia las discusiones mantenidas durante el transcurso de la octava reunién del Grupo de
Trabajo, incluida, especialmente, la cuestién de la posible supresion del requisito de una marca
de base. El Presidente sefialé que el actual documento de debate no versa especificamente

sobre el requisito de una marca de base, sino mas bien sobre las cuestiones de la cesacion de
los efectos y de la transformacion y, por supuesto, del mecanismo de ataque central. Tomando
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nota de la evidente relacion entre el requisito de una marca de base y las cuestiones de la
cesacion de los efectos, la transformacion y el ataque central, el Presidente sugirié que, en todo
caso, el debate tal vez pueda centrarse mas en estas ultimas cuestiones, sin descartar
completamente la posibilidad de analizar también el requisito de una marca de base.

52. La Delegacion de la Federacion de Rusia subrayd que el sistema de Madrid continua
funcionando muy bien y que ese es un factor adicional importante para los usuarios del
sistema. En ese contexto, todas las posibles modificaciones al sistema deberian concebirse
desde esa perspectiva. Con respecto al documento de debate, la Delegacién dijo que el
mecanismo de ataque central es un procedimiento que se utiliza en muy contadas ocasiones y
que los usuarios del sistema no parecen estar muy interesados en el mecanismo. Al mismo
tiempo, también pone de manifiesto que los riesgos para los titulares de registros
internacionales no son tan altos como quiza se pueda haber sugerido. Habida cuenta de esta
situacion, la Delegacion dijo que existe un equilibrio de intereses entre los usuarios del sistema.
Sin perijuicio de lo anterior, la Delegacion sefiald que las discusiones pueden no obstante
continuar y, sobre todo, que puede ser de interés analizar los plazos previstos en el sistema y,
especialmente, el plazo en el contexto de la dependencia.

53. La Delegacion de Noruega dijo que, a la vista de las discusiones mantenidas en torno a la
propuesta de Noruega en las anteriores reuniones del Grupo de Trabajo, en donde la
dependencia ha sido uno de los temas principales, quiere compartir con las delegaciones una
de las iniciativas que ha propuesto su Oficina desde la anterior reunion del Grupo de Trabajo.

54. Alaluz de los comentarios expuestos por la mayoria de las delegaciones, especialmente
en el marco de la propuesta noruega relativa a la aboliciéon del requisito de una marca de base,
la Delegacion dijo que quizas sea preferible en esta etapa centrarse mas en el tema de la
dependencia y estudiarlo con mayor detenimiento -independientemente de la cuestion del
requisito de una marca de base. Por lo tanto, la Oficina de Noruega ha decidido solicitar la
opinion de los sectores de interés y del sector industrial con respecto a la cuestién de la
dependencia. La Delegacion sefiald que la Oficina también ha publicado, a principios de ano,
en el foro electrénico de Madrid (Foro Juridico del Sistema de Madrid), la carta en cuestion, y
que esta se encuentra disponible en dicho foro, en su version en inglés.

55. La Delegacién de Noruega declard que, en esta iniciativa, la Oficina se ha centrado en el
objetivo principal consistente en encontrar el modo de reducir el riesgo para los titulares de
derechos de perder sus derechos, asi como de disminuir los consecuentes gastos, en los
paises amparados por el registro internacional. Uno de los principales argumentos para llevar
a cabo un nuevo estudio de la cuestion de la dependencia es, en opinién de la Delegacién, la
introduccion en el afio 1934 del Articulo 6.3) en el Convenio de Paris. En ese articulo se
establece que una marca, regularmente registrada en un pais de la Unién, sera considerada
como independiente de las marcas registradas en los demas paises de la Union,
comprendiéndose en ello el pais de origen.

56. La Delegacién de Noruega senalé que la Oficina ha recibido muy pocas respuestas a la
carta publicada en el foro electrénico. Por otro lado, la Delegacién afirmé que el ataque central
no parece ser una herramienta que se utilice muy activamente en Noruega, como lo
demuestran las estadisticas que ha recopilado la Oficina. Al mismo tiempo, los resultados del
ejercicio llevado a cabo por las Oficinas participantes (documento MM/LD/WG/9/3) ofrece, en
opinion de la Delegacién de Noruega, una imagen muy representativa de la situacion real y
realiza una aportacion interesante a la discusion.



MM/LD/WG/9/7
pagina 10

57. La Delegacion hizo referencia a una cuestion planteada anteriormente por la Secretaria, a
saber, que las Oficinas que participan de la actividad han enviado el 90 por ciento de las
notificaciones de cesaciones de los efectos inscritas por la Oficina Internacional en 2010. De
las 1.240 notificaciones de cesacion de los efectos, sélo 215 parecen ser el resultado de un
ataque central. Ademas, se han presentado 96 solicitudes de transformacion.

58. La Delegacion de Noruega afirmé que esto demuestra que ni el ataque central ni la
transformacion parecen ser mecanismos muy utilizados en el sistema de Madrid. Con el
espiritu de tratar de simplificar el sistema y de hacerlo mas interesante para los usuarios, la
Delegacion sugirio que, en una futura reunion, el Grupo de Trabajo puede abordar la
suspension de las disposiciones previstas en el marco juridico del sistema de Madrid referidas
a la dependencia. La Delegacion dijo que una opcién de suspension de ese tipo tiene
precedentes en el marco de otros tratados administrados por la OMPI, como en el Sistema de
La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales y, en el ambito del
sistema de Madrid, la suspensién de la aplicacion del Articulo 9bis.1) del Arreglo de Madrid.

59. La Delegacion de Noruega declard que la opcion de suspender la dependencia puede
reducir la vulnerabilidad de la marca de base y, al mismo tiempo, el requisito de una marca de
base seguira estando plenamente vigente. La Delegacion propuso la elaboracion por la
Secretaria de un documento en el que se analice mas detalladamente la forma de suspender la
dependencia. La Delegacion dijo que, en su opinion, esta puede ser una solucion de progreso
para lograr que el sistema evolucione hacia un sistema verdaderamente global, que atienda las
necesidades de los usuarios y del comercio.

60. La Delegacion de Cuba manifestd su inquietud dado que, en un principio, los documentos
del Grupo de Trabajo se entregaron tan sélo en idioma inglés, lo cual ha dificultado su estudio
pormenorizado. La Delegacién destaco que los documentos deberian entregarse también en
espafol, a fin de dar a la Oficina el tiempo suficiente para leerlos con detenimiento. Asi, sefald
que se reserva el derecho de volver a examinar los documentos en futuras reuniones del Grupo
de Trabajo y que el debate debe permanecer abierto a futuros comentarios que puedan
afiadirse.

61. En cuanto al documento en estudio, la Delegacién de Cuba también opina que el sistema
de Madrid goza de muy buena salud y que se lo ha podido afianzar mediante una serie de
decisiones que garantizaran que los usuarios se sientan comodos utilizando dicho sistema. En
cuanto al documento objeto de debate, y el andlisis y las estadisticas que figuran en él, la
Delegacion dijo que es posible concluir que no es muy frecuente que se recurra al
procedimiento de transformacion, por lo que el riesgo para los titulares de perder la proteccion
a través de una cesacion de los efectos de la solicitud de base o del registro de base no parece
ser muy elevado. Por tal razon, la Delegacion opind que la suspension de la disposicion
relativa a la dependencia debe meditarse muy cuidadosamente y que se deberia seguir
analizando la cuestion hasta que haya un verdadero convencimiento de que los pilares basicos
del sistema, que se han venido construyendo y han sido protegidos durante tanto tiempo, no se
vean debilitados.

62. La Delegacién de Austria, haciendo alusion a los resultados de la encuesta, dijo que,
durante ese periodo de seis meses, su Oficina ha emitido 43 notificaciones de cesacién de
efectos. Cuatro de ellas no solo parecen ser el resultado de un ataque central, sino que fueron
indudablemente seguidas de un procedimiento de ese tipo. Ademas, la Delegacion declaré que
cree firmemente que, en una etapa previa, se han verificado otros casos de ataque central, mas
alla de los restantes 39 casos de cesacion de los efectos que no han sido tomados en
consideracion por la Oficina de Austria.
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63. En cuanto al conjunto de estadisticas en general, la Delegacion de Austria dijo que desea
destacar dos puntos, a saber, que los 215 casos de ataque central representan el 17 por ciento
de los casos de cesacion de los efectos. Este porcentaje no puede considerarse insignificante.
En segundo lugar, al hacer referencia a "s6lo 215 casos", se deberia tener en cuenta que es el
resultado de una labor llevada a cabo durante un periodo de tan solo seis meses y que,
ademas, no han participado todas las Partes Contratantes. La Delegacion dijo que supone que
lo que se esta analizando son los casi 500 casos que se registran al afo y que esto lleva a la
conclusion de que los solicitantes estan utilizando el mecanismo de ataque central.

64. La Delegacion de Alemania hablé de su preocupacién por contar con los documentos del
Grupo de Trabajo con una antelacion suficiente a las reuniones, y sefial6é que ya ha solicitado
que los documentos se entreguen con dos meses de anticipacion.

65. Respecto de la cuestion objeto de debate, la Delegacion de Alemania se refirié a las
preguntas planteadas por la Delegacién de Australia y dijo que, si bien no esta en condiciones
de responder completamente a esas preguntas, resulta evidente, a partir de sus reuniones con
los usuarios, que estos respaldan el mecanismo de ataque central. El mecanismo fue utilizado
por al menos el 26 por ciento de sus usuarios, y quizas aun mas, como ha sefialado la
Delegacion de Austria, en el marco de posibles ataques centrales solapados, en los que a
veces no es posible saber con certeza el motivo exacto de una cesacién de los efectos.

66. La Delegacion de Alemania, expresando su pleno apoyo a lo manifestado por la
Delegaciéon de Austria, continud diciendo que no sabe exactamente por qué motivo su
porcentaje es tan elevado y que tal vez se debe a que la Oficina prevé un sistema de oposicion
posterior al registro. En lo que respecta a la transformacion, la Delegacion dijo que su Oficina
ha recibido, en promedio, tres solicitudes por afio, lo cual no es una cantidad demasiado
elevada. La Delegacion también se refirid a las posibles repercusiones de la reciente
modificacion del Articulo 9sexies, en cuanto al nimero de casos de transformacion.

67. La Delegacion de Australia expreso su agradecimiento a la Delegacion de Alemania y dijo
que el documento de debate contiene algunos datos muy interesantes. En cuanto a las
intervenciones de las Delegaciones de Cuba y de Noruega con respecto a la propuesta de
suspension de la disposicién referida a la dependencia, la Delegacién de Australia agradecio a
la Delegacién de Noruega su interesante propuesta, y a Cuba sus comentarios posteriores. La
Delegacion dijo que la elaboracion por la Secretaria de un documento sobre las repercusiones
y consecuencias de la suspension de la disposicién relativa a la dependencia proporcionara al
Grupo de Trabajo un gran caudal de informacion de interés que, a su vez, resultara de utilidad,
y en consecuencia, se mostré a favor de esta iniciativa asi como de oir la opinion de las demas
delegaciones sobre el tema.

68. La Delegacion de la Republica de Corea dijo que, a partir de sus investigaciones, queda
evidenciado que la falta de utilizacion del sistema de Madrid por parte de sus usuarios esta
relacionada con una preocupacion que suscita en estos la cuestion relativa a la cesacion de los
efectos y al ataque central. Aun cuando los datos estadisticos indican que el nimero de casos
de cesacion de los efectos resultantes de ataques centrales no es significativo, el nUmero de
potenciales casos de ataque central puede ser elevado. La Delegacién dijo que desea
pronunciarse a favor de lo propuesto por la Delegacién de Noruega.

69. La Delegacion de los Estados Unidos de América dijo que, en el marco de la discusion
inicial suscitada a partir de la propuesta de la Delegacién de Noruega respecto de la supresiéon
del requisito de una marca de base, su Oficina ha entrado en contacto con las partes
interesadas y les ha preguntado si los beneficios que se desprenden de la supresion del
requisito de la marca de base sera suficiente para compensar la eliminacién del mecanismo de
ataque central del sistema de Madrid. Las respuestas han sido poco concluyentes. La
Delegacioén dijo que no tiene, pues, la intencion de hacer una extrapolacion a partir de esos
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resultados y afirmar de manera categérica que el ataque central no es util o necesario. Pero,
sin duda, la informacién reunida por la Secretaria sugeriria que el ataque central quizas no se
utilice de manera tan frecuente como se pudo haber pensado.

70. En relacidn con el uso nacional del sistema en los Estados Unidos, la Delegacién dijo que
en 2010 so6lo se han presentado, a través de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos de América (USPTO), como Oficina de origen, alrededor de 3.800 solicitudes
internacionales. Por tal motivo, la Oficina esta buscando la forma de poder incrementar el uso
del sistema, y al entablar un dialogo con los sectores interesados de su pais, se puso de
manifiesto que una de las principales razones a las que se hace referencia para justificar la
escasa utilizacion del sistema es, junto con la dependencia, la particular practica de
identificacion de productos y servicios llevada a adelante por la USPTO. Desde esa
perspectiva, muchos ciudadanos de los Estados Unidos de América presentan sus solicitudes
directamente en otras Oficinas, a fin de obtener una especificacion de productos y servicios lo
mas amplia posible. Dentro de ese contexto, la Delegacion dijo que esta muy interesada en la
idea de estudiar la posible suspension de la dependencia, aunque no esta dispuesta a aprobar
una eliminacion total del requisito de una marca de base, por cuanto las respuestas de sus
usuarios en este sentido han sido contradictorias. La propuesta parece ser, tal vez, una
conciliacion aceptable entre quienes propugnan el mantenimiento del status quo y quienes
proponen la supresiéon del requisito de una marca de base.

71. La Delegacion de los Estados Unidos de América también se preguntd si esta idea podra
ayudar a otras delegaciones a abordar las dificultades del sistema de Madrid que atafien
especificamente a su situacion particular. La Delegacion dijo que puede disminuir de manera
notoria la labor de las Oficinas nacionales en el tratamiento de notificaciones de cesacién de los
efectos o de limitaciones remitidas por la Oficina de origen a la Oficina Internacional. Si no hay
dependencia, no sera necesario enviar una notificacion de cesacion de los efectos cuando se
produzca un cambio en la marca de base. Habida cuenta de ello, la Delegacién solicité a la
Oficina Internacional que lleve adelante un nuevo estudio, como ha propuesto la Delegacion de
Noruega.

72. La Delegacion de la Republica Checa expresd su apoyo a la propuesta formulada por la
Delegacion de Noruega, segun fue refrendada por otras delegaciones.

73. La Delegacion de Zambia se hizo eco de lo expresado por la Delegacion de los Estados
Unidos de América e hizo alusion al caso de una importante empresa multinacional que efectué
una presentacion directamente a través de su Oficina con el fin de evitar los efectos de la
cuestion del ataque central y, posiblemente, la limitacion de la especificacion de los productos y
servicios. Por lo tanto, es necesario tomar en consideracion la propuesta relativa a la
suspension de la disposicion referida a la dependencia, sin dejar de tener presente que, habida
cuenta de que se esta tratando de simplificar el sistema, no se deben, a su vez, introducir otras
complicaciones.

74. La Delegacion de la Federacién de Rusia subrayo que no ha leido en el foro electrénico la
carta a la que hace referencia la Delegacién de Noruega, pero, habiendo oido hablar del
contraste que existe entre el periodo de dependencia de cinco afos previsto en el sistema de
Madrid y lo dispuesto a su vez en el Convenio de Paris, la Delegacion solicité que se aclaren
los motivos por las cuales se considera que esta es una situacion contradictoria, y quiso saber
en donde radica esa diferencia. Al parecer, el Articulo 6.3) del Convenio de Paris versa sobre
la independencia del registro en los paises que son parte de la Unién de Paris, incluido el pais
de origen. Por el contrario, el sistema de Madrid comprende un registro unico, en el que las
Partes Contratantes designadas pueden conceder la proteccién del uso de la marca. En
cambio, el Articulo 6.3) se refiere a marcas registradas en varios paises, a través de
procedimientos nacionales. La Delegacion sugirio distribuir entre todas las delegaciones una
copia de la carta mencionada por la Delegacién de Noruega
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75. El Presidente confirmé que la carta mencionada sera entregada a las delegaciones.

76. La Delegacion de Noruega expresé su agradecimiento a las delegaciones que han
apoyado su propuesta relativa a la suspensién de la disposicidon sobre la dependencia. En
referencia a lo expuesto por la Delegacion de la Federacién de Rusia, la Delegacion traté de
aclarar su intervencion anterior, en el sentido de que ha hecho referencia a una carta enviada
por su Oficina a los sectores interesados de Noruega, referida a la cuestion de la cesacion de
los efectos. En esa carta, se ha hecho referencia al Convenio de Paris. Se enviara a las
delegaciones una copia de dicha carta.

77. La Delegacion de Turquia explicé el procedimiento que se lleva a cabo en su Oficina
respecto de la cesacion de los efectos. Asi, sefialé que la mayoria de las solicitudes
internacionales de los usuarios de Turquia tienen como base una solicitud nacional. En
Turquia, la cesacion de los efectos no es esencialmente producto de un ataque central, por
cuanto dichas solicitudes se denegaron de oficio. La Delegacion dijo que la propuesta de
Noruega merece que se lleve a cabo un estudio mas detallado.

78. La Delegacion de Espana dijo que desea suscribir lo manifestado por las Delegaciones de
Alemania y Austria. Opind que la disposicion referida a la dependencia es una institucion
juridica muy importante.

79. La Delegacion de China dijo que la propuesta de la Delegacién de Noruega es muy
constructiva y que debe analizarse en profundidad.

80. La Delegacion de Ucrania manifesté su apoyo a la propuesta de Noruega.

81. El Representante de la AROPI dijo que, en nombre de los usuarios, desea hacerse eco
de las manifestaciones de la Delegacién de Espana, en el sentido de que la posibilidad de
ejercer un ataque central es una de las principales ventajas del sistema de Madrid, y sefal6 a
la atencion de las delegaciones la importancia de esta disposicidn y las oportunidades que ella
ofrece a los usuarios. El Representante manifesto ciertas reservas con respecto a la propuesta
relativa a la suspension.

82. La Delegacion de Marruecos dijo que en su Oficina no se ha registrado ningun caso de
ataque central. Los resultados de la encuesta revelan que el uso del ataque central es muy
reducido, lo cual respalda el parecer expuesto por la Delegacion en la ultima reunién del Grupo
de Trabajo, en el sentido de que esta a favor de conservar el requisito de una marca de base.

83. La Delegacion de Dinamarca expreso su deseo de plegarse a lo declarado por las
Delegaciones de Alemania, Austria y Espafia y también por el Representante del AROPI.
Resalté que el ataque central es un mecanismo importante. Asimismo, dijo que no ha
celebrado ninguna consulta formal al respecto, pero tiene entendido que los usuarios
consideran que este mecanismo es muy util y, por consiguiente, resulta importante conservarlo.
La Delegacion dijo que la propuesta de suspender la disposicion relativa a la dependencia
deberia, por ende, analizarse muy cuidadosamente, siendo al mismo tiempo conscientes del
valor que tiene el mecanismo de ataque central para los usuarios del sistema.

84. La Delegacion de Francia expresé su apoyo a lo declarado por las Delegaciones de
Alemania, Austria, Dinamarca y Espafa, y el Representante de la AROPI. La Delegacion
indicé que no ha tenido la oportunidad de celebrar consultas con sus usuarios, pero que el
mecanismo de ataque central es de importancia para estos, y que necesitara mas tiempo antes
de adoptar una decisién definitiva al respecto.
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85. La Delegacién de la India, como Estado observador, informé al Grupo de Trabajo que en
Su pais se han aprobado los instrumentos legislativos pertinentes que permiten su adhesién al
Protocolo de Madrid. La Delegacién opiné que el requisito de una marca de base es un
elemento esencial del sistema de Madrid. La Delegacion se pregunt6 si la supresion de este
requisito no excede los conceptos fundamentales del sistema.

86. La Delegacion de ltalia declar6 que la mayoria de las solicitudes internacionales en su
pais son presentadas mediante representantes. Ademas, consider6 que el mecanismo de
ataque central es muy importante para sus usuarios. Por lo tanto, la Delegacién respaldoé las
opiniones de las Delegaciones de Alemania, Austria, Dinamarca y Espafia, y del Representante
de AROPI.

87. El Presidente sefald que, hasta el momento, se registré un respaldo expreso a la
propuesta de Noruega sobre la suspension de la disposicién relativa a la dependencia, incluido
el respaldo de las Delegaciones de Australia, China, Estados Unidos de América, Marruecos,
Republica Checa, Republica de Corea, Turquia, Ucrania, y Zambia. Por su parte, las
Delegaciones de Alemania, Austria, Dinamarca, Espafia, Francia e Italia, y el Representante de
la AROPI, han presentado argumentos en contra de dicho respaldo.

88. La Secretaria recordd que la labor de recopilacion de informacion sélo ha tenido una
duracién de seis meses y que sélo han intervenido 24 Oficinas. Esas Oficinas suponen

el 90 por ciento de todas las cesaciones de los efectos notificadas a la Oficina Internacional
en 2010. Si bien se ha limitado el plazo de la labor, la Secretaria indicé que, asi y todo,

las estadisticas muestran una clara tendencia. De las 1.240 cesaciones de los efectos,

215 parecen haber sido el resultado de un ataque central. De ellas, 64 han sido cesaciones
totales de los efectos y el resto han sido parciales.

89. Tal como lo han sefialado algunas delegaciones, la Secretaria indicé que el 17 por ciento
de todas las cesaciones de los efectos parecen estar vinculadas a un ataque central. Esto
también implica que, inversamente, el 83 por ciento de los casos parece no tener ninguna
relacidon con un ataque central.

90. La Secretaria se refirio al hecho de que muchas de las cesaciones de los efectos
provienen de aquellas Oficinas en las que se presenta el mayor nimero de solicitudes
internacionales, lo cual sugiere que a los usuarios de esos paises no les preocupa el
mecanismo de ataque central. Por otro lado, resalté que hay evidencia de otros paises en los
que, si no fuera por el mecanismo de ataque central, sus sectores interesados utilizarian el
sistema con mayor frecuencia. La Secretaria hizo referencia a los paises de la region de Asia,
que se ven limitados por las dificultades derivadas de la necesidad de presentar marcas en
caracteres latinos y por los riesgos que para sus usuarios implica la necesidad de presentar la
marca de base en el mismo tipo de caracteres, con independencia de su ulterior falta de uso en
el pais de origen y la posibilidad de anulacion por dicha causa.

91. La Secretaria pregunté si las delegaciones estarian dispuestas a suministrar a la Oficina
Internacional informacion adicional sobre la cesacion de los efectos, remitiéndose a todos los
casos habidos de cesacion de los efectos y tratando de establecer cual ha sido la causa
subyacente de tales casos, dentro de un nuevo plazo. El suministro de informacién adicional
servira de instrumento de apoyo para los futuros debates del Grupo de Trabajo. A su vez, la
Oficina Internacional puede realizar un estudio sobre las posibles repercusiones y
consecuencias de una suspension de la disposicidn relativa a la dependencia, sin perjuicio de
las futuras deliberaciones sobre el ataque central.

92. La Delegacion de Australia opiné que la realizacién de dicho estudio proporcionara al
Grupo de Trabajo informacion muy valiosa. La Delegacion dijo que la cuestién fundamental es
que la mayoria de las ventajas del ataque central, segun lo expresado por los usuarios en
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Australia, se relacionan con la posibilidad de realizar un ataque central, mas que con su
practica efectiva. Por otra parte, a la Delegacion le preocupa que, si bien en principio no esta
en desacuerdo con la idea de recopilar mayor informacion, ninguna informacion adicional de
ese tipo ayudara, en definitiva, a comprender lo que acaba de sefialar como cuestion
fundamental. Asi pues, la Delegacion de Australia estimo que el estudio propuesto por la
Delegacion de Noruega resultara de mayor utilidad para las delegaciones al abordar la cuestiéon
de la dependencia.

93. La Delegacién de Cuba se refirié al resumen que acaba de hacer el Presidente y dijo que,
mientras algunas delegaciones han hecho alusién a informacion equivoca en el documento de
debate, otros han sugerido que las cifras no concuerdan plenamente, y esos comentarios
también deben tomarse en consideracion. La Delegacién dijo que, por consiguiente, es
necesario recabar informacion adicional, en lugar de tratar de extraer conclusiones sobre la
base de informacidon que ya se encuentra disponible. En cuanto a las preocupaciones
expresadas respecto de la suspension de la disposicion relativa a la dependencia, la
Delegacioén dijo que cree haber sido una de las primeras en plantear esa inquietud luego de
haberse expuesto la propuesta de Noruega.

94. La Delegacion se refirié al parrafo 17 del documento de debate, en donde se menciona
que se ha solicitado al Grupo de Trabajo analizar toda la informacién presentada, y sefialé que
lo que se esta buscando es algun tipo de orientacion de parte de la Secretaria respecto de la
clase de medidas que deberian adoptarse en el futuro. Si bien se dispone de una gran
cantidad de datos e informacion, la Delegacién dio a entender que la informacién aun no es
suficientemente precisa y que el Grupo de Trabajo necesita seguir avanzando en ese sentido.

95. La Delegacioén de Cuba concluyd, por lo tanto, que no parece haber suficiente informacion
disponible en este momento que permita al Grupo de Trabajo tomar una decision, y propuso
aplazar el tratamiento del punto 4 del orden del dia con el objeto de permitir la recoleccion de
informacién mas precisa.

96. El Presidente sefialé que, al parecer, es necesario seguir investigando y estudiando la
cuestiéon objeto de debate.

97. La Secretaria sefiald que, en el ultimo proceso de recopilacion de informacion, las
Oficinas facilitaron informacion de manera voluntaria. Al mismo tiempo, quedo claro que,
cuando la Oficina Internacional elabore el documento de debate, no sacara ninguna conclusion,
ni presentara ningun analisis, ya que el Grupo de Trabajo desea extraer sus propias
conclusiones. Esos fueron los temas tratados en la presente discusion.

98. La Secretaria recordd que varias delegaciones han expresado su intencion de disponer
de mas informacioén respecto del numero de casos de ataque central. La facilitacién de dicha
informacion seguira siendo de caracter facultativo para las Oficinas. Sin embargo, la Secretaria
sugirié incorporar modificaciones en el actual formulario modelo para la notificacién de cesacion
de los efectos, incluida, por ejemplo, una casilla que las Oficinas puedan marcar cuando la
cesacion de los efectos en cuestion entrafie algun tipo de un ataque central. Esto simplificara a
las Oficinas el suministro de informacion a la Oficina Internacional. La Secretaria sefalé que la
informacién asi obtenida puede ponerse a disposicién del Grupo de Trabajo en su préxima
reunion. La informacion recabada puede también adjuntarse a un documento de estudio, en
caso de que el Grupo de Trabajo decida adoptar esa modalidad. EIl Grupo de Trabajo debera,
una vez mas, decidir si la informacion sélo debera ser recopilada, o si debera ser recopilada y
posteriormente analizada.

99. La Delegacion de Alemania solicité aclaraciones con respecto a la realizacién de un
estudio y opind que resulta prematuro llevar a cabo un estudio sobre la cuestion de la
suspension estando pendiente la recopilaciéon de mayor informacién sobre el ataque central, al
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tiempo que resalté que esta ha sido también la opinidon de muchas otras delegaciones, y del
Representante de la AROPI. Asimismo, la Delegacién senalé que no todas las Oficinas utilizan
actualmente el formulario modelo al que hace referencia la Secretaria y que deberia fijarse de
manera precisa el plazo dentro del cual las Oficinas deberan proporcionar la informacién. La
Delegacion se refirio, en particular, a la posibilidad de que en las estadisticas presentadas al
Grupo de Trabajo tal vez no se expongan casos solapados o no revelados de ataque central.

100. El Representante de la AROPI, anadiendo a lo que habia senalado anteriormente, y
continuando con lo declarado por las Delegaciones de Alemania y Australia, dijo que el
mecanismo de ataque central reviste gran interés para los usuarios, no sélo en lo que atafie al
mecanismo en si, sino en cuanto al hecho de que los usuarios tienen la posibilidad de recurrir
a él. El Representante sefiald y subrayo el hecho de que el estudio sobre el ataque central
también debera tomar en cuenta esta circunstancia. Es decir, que la existencia del mecanismo,
en si, es tan importante para los usuarios como la efectiva aplicacion del mecanismo.

101. La Delegacion de la Federacion de Rusia dijo que, en parte, esta de acuerdo con las
propuestas formuladas por la Delegacién de Alemania. Ademas, subrayo que lo declarado por
la Delegacién de Alemania constituye, en estos momentos, una sabia sugerencia. Es esencial
recopilar informacién antes de realizar un estudio sobre la suspension. La Delegacion también
se refirid a la necesidad de clarificar lo que constituye, o0 no, un ataque central, y dio un ejemplo
ilustrativo al respecto. Asimismo, expreso la importancia de proceder con cautela.

102. La Delegacién de China dijo que, de acuerdo con su experiencia, algunos usuarios
pueden considerar que el ataque central es un mecanismo del sistema de Madrid sumamente
util, y otros pueden considerarlo como un mecanismo no deseable. Si se propone modificar el
procedimiento de ataque central, deberia disponerse de suficiente informacién que respalde
cualquier modificacion de ese tipo y se deberia avanzar con paciencia. Tal vez pueda haber
otras opciones.

103. La Delegacion de Noruega opiné que la propuesta presentada por la Secretaria es una
propuesta util y, al igual que China, admitié que lo que siempre esta presente es la cuestion de
la utilidad del mecanismo de ataque central, y no considerar esa herramienta como un
impedimento. Si se decide recabar informacion adicional, también deberia considerarse la
posibilidad de determinar principalmente en qué medida el ataque central puede estar
impidiendo que los usuarios utilicen el sistema de Madrid.

104. La Delegacion de Noruega dijo que desea clarificar su anterior propuesta de suspender la
disposicion referida a la dependencia. En tal sentido, sefialé que no fue presentada como una
propuesta que deba ser resuelta en la actual reunion del Grupo de Trabajo, sino mas bien
como un tema para ser analizado en una futura reunion del Grupo de Trabajo. No obstante, la
Delegacion sugirié que, mientras tanto, la Secretaria puede estar en condiciones de evaluar las
posibles consecuencias de una suspension, lo cual sera una via constructiva para seguir
avanzando, ya que ilustrara los futuros debates del Grupo de Trabajo.

105. El Presidente tomo nota de que parece haber cierto consenso entre las delegaciones
respecto de que resulta necesario recabar mayor informacion y datos que aporten claridad para
futuras discusiones.

106. La Delegacion de Tayikistan, con el respaldo de la Delegacién de la Republica de Corea,
manifestd su deseo de apoyar la propuesta referida a la necesidad de contar con nuevos
estudios.
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107. El Representante de MARQUES, haciendo referencia a su anterior intervencion, declaré
que las delegaciones han manifestado la necesidad de proceder con cautela y opiné que la
fase intermedia que se propuso resultara muy util a los fines de estudiar con mayor
detenimiento la posible suspension de la disposicion referida a la dependencia.

108. El Representante de la Asociacion de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA)
hablé de la importancia que reviste el mecanismo de ataque central en marco del sistema de
Madrid. Sin embargo, sefialé que la cuestion merece que se lleve a cabo un examen mas
profundo del mecanismo asi como la obtencion de estadisticas mas adecuadas. El
Representante resalté que, si las Oficinas van a enviar cuestionarios a sus usuarios, el
enunciado de las preguntas es muy importante cuando se trata de un ataque central. Mientras
tanto, en la actualidad, el sistema esta bien equilibrado y satisface los intereses de ambas
partes en el debate. El Representante hizo referencia a la posibilidad de reducir a tres anos el
periodo de dependencia, lo que puede ser de especial interés para los usuarios de Asia,
quienes actualmente tropiezan con dificultades al tener que presentar marcas en caracteres
latinos, y luego tal vez tengan que afrontar las dificultades derivadas de la no utilizacién de
esas marcas en el pais de origen.

109. La Delegaciéon de Dinamarca, en referencia a lo sefialado por la Delegacion de Alemania
respecto del uso solapado del ataque central y de las dificultades que tienen las Oficinas para
proporcionar informacion o datos en ese sentido, se pregunté de qué manera pueden reflejarse
los usos de esa indole en la recopilaciéon de informacién adicional.

110. La Delegacién de Italia manifesté que desea subrayar que, para su Delegacion, no se
trata del numero de ataques centrales, sino mas bien de la simplicidad y la utilidad del
mecanismo, tal como ha sido sefalado por el Representante de la ECTA.

111. El Presidente sefialé que ha habido muchos comentarios utiles y que parece haber
consenso en cuanto a que, para seguir adelante con el debate y la propuesta de Noruega
sobre la suspension de la disposicion relativa a la dependencia, es necesario contar con mayor
informacioén respecto del ataque central y la transformacion. Tomando nota de que 24 Oficinas
han participado en la actividad anterior, el Presidente invité a la mayor cantidad de Oficinas
posible a facilitar informacion adicional. Se llegé a la conclusion de que la Oficina Internacional
llevara a cabo una serie de nuevos estudios sobre la cuestion del ataque central, y que en

la proxima reunion del Grupo de Trabajo se brindard mas informacion al respecto. En cuanto
al plazo, el Presidente dijo que estima que un nuevo periodo de seis meses, a partir

del 1 de julio de 2011, sera suficiente.

112. La Delegacién de Alemania dijo que no seria razonable fijar un plazo que ya ha
comenzado a correr, y sugirié que seria prudente fijarlo, quizas, a partir del
1 de agosto de 2011.

113. La Directora General Adjunta, Sra. Wang Binying, tomé nota de la preocupacién
expresada por la Delegacion de Alemania y dijo que es evidente que hay un consenso
generalizado en cuanto a que la cuestion del ataque central necesita ser cuidadosamente
estudiada y revisada, ya que es un tema importante en el marco del sistema de Madrid, a la luz
del deseo de simplificar el sistema y facilitar su uso. La Sra. Wang sefialé que, en todo caso, la
Oficina Internacional tendra que comunicarse previamente con las Oficinas, y en esa
comunicacion se puede indicar la fecha de inicio de la actividad. La Sra. Wang sugirié que
quizas sea adecuado y oportuno para las Oficinas fijar una fecha cercana al inicio del otofio.

114. La Delegaciéon de Cuba dijo que esta de acuerdo con lo declarado por la Directora
General Adjunta y, haciendo referencia a la aparente insuficiencia de la informacién recabada
anteriormente, recordé que ya ha mencionado previamente la necesidad de realizar un analisis
mas pormenorizado a fin de garantizar la recopilacién de informacién correcta. La Delegacion
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dijo que, si en la circular que se envia a las Oficinas se puede indicar el tipo de informacion que
€s necesario reunir en el nuevo plazo, la nueva informacion sera cuantitativa y cualitativamente
mas fiable. De lo contrario, la nueva informacién no sera mucho mas precisa que la
informacion ya recabada.

115. La Delegacién de China puso en duda la utilidad de recabar informacion y opiniones de
los usuarios del sistema.

116. En respuesta a una pregunta formulada por la Delegacién de Portugal, en cuanto a si no
seria también conveniente estudiar mas a fondo los efectos de las solicitudes de
transformacion presentadas de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 9quinquies,

el Presidente confirmd que esta cuestion también formara parte del estudio.

117. El Presidente concluyo el debate en torno al punto 4 del orden del dia declarando que no
ha habido consenso respecto de la necesidad inmediata de realizar un estudio sobre la
suspension de la dependencia, conforme fuera propuesto por la Delegacion de Noruega. Por
otro lado, senal6 que hay acuerdo respecto de la necesidad de recopilar informacién adicional y
mas precisa sobre la cesacion de los efectos y, mas concretamente, sobre el ataque central y
la transformacion. Por ultimo, el Presidente sefal6 que el Grupo de Trabajo ha acordado que
las Oficinas proporcionaran a la Oficina Internacional informacion adicional y mas precisa sobre
la cesacion de los efectos y, mas concretamente, sobre el ataque central y la transformacion.
Por otra parte, se pide a la Oficina Internacional que comunique a las Oficinas los detalles
relativos a la puesta en practica de esta iniciativa.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DiA: INFORMACION RELATIVA AL EXAMEN DE LA
APLICACION DEL ARTICULO 9SEXIES 1)B) DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL
ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

118. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/9/5.

119. El documento fue presentado por la Secretaria. La Secretaria expuso una resefna
historica del Articulo 9sexies, el que comunmente ha sido denominado "clausula de
salvaguardia". La Secretaria se refirié luego al nuevo parrafo 2) del Articulo 9sexies
modificado, en el que se establece que la Asamblea de la Union de Madrid, tras la expiracion
de un plazo de tres afios a partir del 1 de septiembre de 2008, examinara la aplicaciéon del
parrafo 1)b) y podra, en cualquier momento, derogar lo dispuesto en ese parrafo o restringir su
alcance, por mayoria de tres cuartos de aquellos Estados que sean parte en ambos tratados.

120. La Secretaria sefald que en el documento de debate figura informacién sobre la
aplicacion del parrafo 1)b) del Articulo 9sexies y, en particular, informacion relativa a la
inaplicabilidad de las declaraciones de ampliacion del plazo para notificar una denegacién
provisional y de las declaraciones de tasas individuales.

121. La Secretaria sefald que hay 55 Estados que estan obligados por ambos tratados. De
ellos, 14 han efectuado una declaracion ampliando a 18 meses el plazo para notificar una
denegacion provisional, y, en el caso de la notificacién de una denegacion provisional
resultante de una oposicion, siete de ellos han efectuado la declaracion extendiendo ese plazo
mas alla de 18 meses.

122. Asimismo, la Secretaria indicé que, de los 55 Estados en cuestion, 16 han hecho la
declaracion exigiendo el pago de tasas individuales.
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123. La Secretaria indicé que el documento contiene, entre otras cosas, cuadros en los que se
exponen datos relativos al numero de casos en que esas declaraciones han sido dejadas sin
efecto en virtud de la aplicacion del parrafo 1)b) del Articulo 9sexies.

124. La Delegacion de Francia declaré que desea recordar que las dos excepciones
establecidas en el parrafo 1)b) han sido analizadas detenidamente durante las reuniones
dedicadas al examen de la clausula de salvaguardia, y que tales excepciones son muy
importantes para sus usuarios. La Delegacién dijo que desea subrayar que el sistema, en su
forma actual, esta funcionando muy bien y que es importante garantizar que el sistema siga
resultando interesante para los usuarios y, especialmente, para las Pymes.

125. La Delegacion dijo que, aun cuando la mayoria de las Oficinas pueda examinar las
solicitudes e informar los resultados a los solicitantes en un plazo inferior a 12 meses, como se
sugiere en el documento, el principio de aceptacion tacita seguira, de todas maneras, siendo la
regla. En ausencia del parrafo 1)b) del Articulo 9sexies, los titulares tendran que esperar hasta
la expiracién del plazo de 18 meses. En opinidn de la Delegacion, la derogacion del plazo

de 12 meses redundara en perjuicio de los usuarios del sistema de Madrid y para la seguridad
juridica de terceros. Aun cuando la declaracion de concesién de proteccion se hubiese
establecido con el fin de sortear los problemas vinculados al principio de aceptacion tacita, sélo
es obligatoria desde el 1 de enero de 2011 y no tiene ninguna consecuencia juridica. Asi pues,
la Delegacién opind que aun no ha transcurrido un plazo prudencial ni se han recogido
experiencias suficientes para poner fin a la excepcién de la prérroga del plazo de denegacion.

126. La Delegacién de Francia dijo que esta a favor de mantener el parrafo 1)b) en su
redaccion actual. Ademas, opind que la eliminacién de la excepcion relativa a las tasas
individuales sera perjudicial para los usuarios, ya que aumentara las tarifas de manera muy
sustancial. Los usuarios franceses son unos de los principales usuarios del sistema de Madrid
y la Delegacion dijo que esos usuarios estan muy en contra de la revision de la disposicion
relativa a la cuestion de las tasas. Ademas, dijo que la eliminacién de la excepcidn puede
generar otras consecuencias, por cuanto los Estados que hasta el momento no han efectuado
la declaracion de tasas individuales pueden verse tentados de hacerlo. La supresion de la
excepcion referida a las tasas seria incompatible con el compromiso que tiene la OMPI

de hacer el sistema de Madrid mas interesante para los usuarios y, especialmente, para

las Pymes.

127. La Delegacién de Italia declaré que, dado que es uno de los Estados que han efectuado
una declaracién extendiendo el plazo de denegacién, quiere subrayar que, a pesar de haber
efectuado esa declaracion, actualmente se encuentra en condiciones de llevar a cabo el
procedimiento dentro del plazo de 12 meses. La Delegacion dijo que su Oficina nunca ha
hecho uso del plazo prorrogado de 18 meses.

128. En cuanto al régimen de tasas, la Delegacion de ltalia sefalé que la mutacion del régimen
de tasa corriente al de tasas individuales tendra un impacto muy significativo para los usuarios,
como se desprende del documento. Por lo tanto, antes de adoptar una decisién al respecto,
deberian celebrarse consultas exhaustivas con los usuarios y sus representantes.

129. La Delegacién de Suiza dijo que respalda los comentarios formulados por las
Delegaciones de Francia e ltalia y, en particular, la observacion hecha por la Delegacion de
Italia respecto de la necesidad de celebrar consultas y realizar un estudio mas minucioso de las
cuestiones. Por estas razones, la Delegacion opind que estas cuestiones deberian incluirse
nuevamente en el orden del dia de la préxima reunién del Grupo de Trabajo.
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130. La Delegaciéon de China declard que, hasta el momento, el sistema de Madrid ha estado
funcionando extraordinariamente bien en todos los aspectos, y que el plazo para el examen de
marcas ha sido una de las grandes ventajas del sistema. Por tales motivos, la Delegacién
estimo que no es necesario realizar ninguna modificacion y, en consecuencia, estuvo de
acuerdo en conservar la disposicién tal como esta.

131. La Delegacién de la Union Europea, respaldada por la Delegacion de Alemania, declaré
que tanto ella como sus Estados miembros opinan que el actual sistema esta funcionando
razonablemente bien, lo cual ha sido confirmado mediante la revision del parrafo 1)b) del
Articulo 9sexies, llevada a cabo por la Oficina Internacional. Las ultimas modificaciones
introducidas en este articulo han resistido el paso del tiempo y, por lo tanto, la Delegacion
considera que no es necesario adoptar nuevas medidas en este momento.

132. La Delegacién de los Estados Unidos de América dijo que al ponerse en marcha la
revision de la clausula de salvaguardia se esperaba poder encontrar la forma de simplificar el
sistema, abandonando el tradicional y adoptando uno nuevo. La Delegaciéon manifesté que
percibe que se ha mantenido el sistema tradicional. Recordé que se ha sugerido continuar
examinando este documento con mayor detenimiento en el futuro. Otra sugerencia bien podria
consistir en establecer un nuevo periodo de examen. Asimismo, sefialé que es reacia a
permitir que se instale un contexto que dé la impresion de que la discusién en torno a la
revision del parrafo en cuestion ha finalizado. La Delegacién afirmé que apoya la propuesta de
examinar nuevamente la disposicion en la préxima reunién del Grupo de Trabajo, o al menos
establecer un nuevo periodo de examen formal, con el objeto de intentar seguir avanzando.

133. La Delegacién de Espafia dijo que siempre ha apoyado la derogacion total de la clausula
de salvaguardia y que continua manteniendo esa postura.

134. A titulo informativo, la Sra. Wang Binying sefalé que, durante las proximas asambleas, en
todos los comités de las Uniones se llevara a cabo una reunion de presentacién de informes.
Por esta razon, se solicitd a la Secretaria la preparacion de un informe para la Asamblea
General, sobre la base de los resultados de la reunion del Grupo de Trabajo, y cualquier
recomendacion que este pueda formular. Ademas, la Sra. Wang recordé que hay un Estado
que aun no es parte en el Protocolo de Madrid. Sin embargo, se espera que este Estado se
adhiera pronto al Protocolo. Ello brindara una buena oportunidad para discutir cabalmente
todas las cuestiones planteadas en torno a este caso.

135. El Presidente concluyd que no hay consenso respecto de la necesidad inmediata de
derogar el parrafo 1)b) del Articulo 9sexies o de limitar su alcance. Por consiguiente, el Grupo
de Trabajo acordo recomendar que la Asamblea de la Union de Madrid no derogue el

parrafo 1)b) del Articulo 9sexies ni limite su alcance por el momento. El Grupo de Trabajo
decidié también que la revision de la aplicacion del parrafo 1)b) del Articulo 9sexies debe
incluirse nuevamente en el orden del dia de la proxima reunion del Grupo de Trabajo.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DiA: DESARROLLO JURIDICO DEL SISTEMA DE MADRID.
DIVISION DEL REGISTRO INTERNACIONAL

136. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/9/2.

137. La Secretaria presentod el documento. La Secretaria resalté que este tema se planted
por primera vez durante la quinta reunion del Grupo de Trabajo, cuando el Representante de
la AROPI hizo referencia a un documento informal que se habia entregado a las delegaciones.
En la séptima reunion, la Delegacién de Suiza propuso por escrito incluir la sugerencia de la
AROPI en el orden del dia de esa reunion.
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138. Posteriormente, el Grupo de Trabajo acordd que la Oficina Internacional lleve a cabo un
estudio con el fin de determinar la repercusién y las consecuencias de la posible introduccién
de un procedimiento que permitiese la division de los registros internacionales. En ese estudio
también se deberian examinar las practicas a ese respecto de las Partes Contratantes.

139. En septiembre de 2010, se envié un cuestionario a las Oficinas de todos los miembros de
la Unién de Madrid. Las conclusiones extraidas de las respuestas al cuestionario estan
expuestas y son objeto de analisis en el documento de debate. En el documento, la Oficina
Internacional también ha propuesto otras posibles opciones que pueden satisfacer las
necesidades de los usuarios del sistema de Madrid, ademas de la introduccién de una
estructura formal para la division de los registros internacionales.

140. La Delegacién de Suiza dijo que, cuando propuso el debate de este tema por el Grupo de
Trabajo, le preocupaban los problemas planteados por los usuarios del sistema, a través de la
AROPI, en la quinta reunién del Grupo de Trabajo, y las opiniones de diversas delegaciones y
representantes que habian expresado su interés en continuar su debate. Tras haber analizado
el documento preparado por la Secretaria, la Delegacién advirtié que las soluciones alternativas
propuestas por la Oficina Internacional, incluida una declaracion intermedia de concesién de
proteccién parcial, no permitiran resolver todos los problemas a los que los usuarios hacen
referencia.

141. La Delegacién dijo que le gustaria que en la presente reunion del Grupo de Trabajo se
tome en consideracion la premisa de que no deberia crearse una carga adicional para la
Secretaria. Esa carga no estaria justificada, particularmente, por las necesidades de los
usuarios y, en todo caso, debera encuadrarse dentro de limites razonables en funcién de esas
necesidades. Tras haber analizado el documento y discutido las diferentes cuestiones con
otras delegaciones y usuarios, la Delegacién de Suiza sefald que la propuesta, que tiene por
objeto incluir una disposicion referida a la division de los registros internacionales, se encuadra
dentro de ese marco.

142. La Delegacion precisé que el tipo de division al que se hizo referencia en la presente
reunion, y que menciono en su presentacion en la séptima reunién del Grupo de Trabajo, se
refiere a la division de la designacion y no de la marca de base. En su opinion, ello
circunscribira el alcance y los efectos de la division a la correspondiente Parte Contratante
designada. Asimismo, subray6 que el numero de casos de division continla siendo escaso.
No obstante, aun se siguen planteando algunos problemas debido a la ausencia de una
divisién de la designacién, especialmente al hecho de que, en el marco juridico del sistema de
Madrid, no es posible obtener una declaracion mediante la que se reconozca la proteccién de
una marca respecto de productos y servicios en relacion con los cuales no existe controversia.

143. Ademas, la Delegacién de Suiza sefal6 que, habida cuenta de la informacion
proporcionada por la Oficina Internacional, en especial respecto de la cuestién relativa al
examen de las listas de productos y servicios, una de las opciones consistira en permitir la
presentacion de la solicitud de division ante la Oficina de la Parte Contratante designada en
donde surtira efecto dicha division. Esta Oficina prestara una mayor atencion a los motivos que
llevaron a presentar la solicitud de divisién. Dicha Oficina examinara la solicitud y, en especial,
la lista de productos y servicios, y enviara la peticién a la Oficina Internacional para su
inscripcién. La Delegacion, haciéndose eco de la opinién de algunos de los usuarios suizos,
sefald que continla dispuesta e interesada en continuar las deliberaciones con el fin de hallar
nuevas ideas en lo que atafe a esta cuestion, las cuales pueden exponerse y discutirse en la
préxima reunion del Grupo de Trabajo.
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144. El Representante de la AROPI agradecié a todas aquellas Oficinas que han participado
en las consultas que permitieron la preparacion del documento. El Representante también
expresoé su agradecimiento a la Delegacion de Suiza por haber expuesto de manera
pormenorizada las singulares caracteristicas de toda la cuestién de la division.

145. El Representante dijo que lamenta que al parecer, dado que segun se desprende de las
respuestas al cuestionario el niumero de divisiones es muy escaso, la conclusién es que, en
lineas generales, esto refleja una falta de interés en el tema. Sin embargo, sefalé que tal vez
esta conclusion no sea correcta y que la existencia de un escaso numero de solicitudes de
division no tiene ninguna incidencia sobre la importancia que reviste el mecanismo de la
division en si mismo para los usuarios.

146. El Representante de la AROPI dijo que es consciente de que existe la posibilidad de que,
tal como se ha senalado en el documento de debate, la adopcién de un procedimiento de
division puede dar lugar a labores adicionales para la Oficina Internacional. Sin embargo, en el
documento no se explican de manera detallada las particularidades de esta labor adicional. El
Representante resalté que ninguna de las alternativas propuestas permitira resolver realmente
el problema. En especial, cuando las Oficinas tengan que inscribir las divisiones relativas a su
designacion, esta opcion no sera factible en aquellas Partes Contratantes que no llevan, por
ejemplo, un registro por separado para las marcas internacionales. Por esta razén, el
Representante opind que siempre sera necesaria la intervencién de la Oficina Internacional, ya
que esta tiene a su cargo el Registro Internacional. Sin embargo, indicoé que es posible
encontrar alternativas u otras opciones que garanticen un resultado similar. El Representante
afiadié que la AROPI, al igual que Suiza, continda dispuesta a discutir otras opciones.
Ademas, dijo que la AROPI recibira con agrado cualquier propuesta de la Oficina Internacional
en este sentido.

147. La Representante de la INTA expresé su agradecimiento a la Delegacion de Suiza por
haber tenido en cuenta la sugerencia formulada por la AROPI. Por otra parte, expreso su
agradecimiento a los Estados miembros que han participado en la encuesta.

148. La Representante de la INTA dijo que los resultados de la encuesta dejan en claro que
una gran mayoria de los miembros de la Unidon de Madrid prevén, o se espera que prevean,
como Partes Contratantes del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) o del Tratado de
Singapur sobre el Derecho de Marcas, la posibilidad de dividir las solicitudes de registro de
marcas presentadas directamente ante la Oficina, y en ciertos casos, dividir también su
registro. Los resultados de la encuesta dejan igualmente en claro que, a excepcion de lo que
acontece en algunas jurisdicciones, se hace poco uso de esa opcion.

149. La Representante continué diciendo que, por muy escaso que sea ese uso, sigue
evidenciando que la division corresponde a una necesidad claramente identificada de los
propietarios de la marcas. El requisito de un procedimiento de ese tipo fue previsto en el TLT
en 1994 y reconocido en el marco del Tratado de Singapur recién en los ultimos cinco anos.
En ambos tratados es obligatorio prever la posibilidad de dividir las solicitudes de registro de
marcas Yy, en determinadas circunstancias, los registros. La Representante puso de relieve
que, tal como se ha senalado en el transcurso de la séptima reunion del Grupo de Trabajo,
resulta extrafno que una norma internacional, establecida por tratados internacionales
celebrados bajo los auspicios y administrados por la OMPI, no tenga cabida en el sistema de
Madrid.

150. La Representante de la INTA dijo que hace a la propia esencia del sistema de Madrid que
los solicitantes opten por la via internacional para la proteccion de sus marcas en el exterior y
que ellos no deberian recibir un trato menos favorable que el que reciben quienes
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han optado por la via nacional o regional. Por consiguiente, el registro internacional deberia
brindar a los titulares la posibilidad de dividirlo, respecto de jurisdicciones que permiten la
division de las solicitudes presentadas directamente en sus Oficinas o de registros efectuados
por sus Oficinas.

151. La Representante subrayé ademas que, tal como se sefiala en el documento de debate,
ya existe de hecho una division de los registros internacionales con motivo de la inscripcion de
un cambio de titularidad, asi como de la posibilidad de una ulterior fusién. A partir del actual
procedimiento, puede concebirse, de manera satisfactoria, un procedimiento para la divisién de
los registros internacionales, como el mencionado en el documento, que no sea el resultado de
un cambio parcial de titularidad. Asimismo, también puede incluirse un procedimiento para la
denegacion de los efectos de la division, inspirado en las disposiciones vigentes relativas a la
denegacion de un cambio de titularidad.

152. Por lo tanto, la Representante de la INTA estimd que deberia examinarse seriamente la
posibilidad de adoptar un procedimiento para la inscripcidén en el Registro Internacional de la
divisiéon de los registros internacionales, siguiendo los mismos lineamientos de esta division de
hecho, y que dicho procedimiento deberia analizarse mas detenidamente, a fin de ofrecer al
Grupo de Trabajo la oportunidad de evaluar plenamente las eventuales consecuencias para
todas las partes interesadas. Por supuesto, en el marco de dicha evaluacion se tomaran
plenamente en consideracién las inquietudes expuestas por la Oficina Internacional y que se
mencionaron en el documento de debate.

153. Respecto de las alternativas previstas en el documento, la Representante de la INTA dijo
que, aun cuando hay buena disposicidon para analizar tales alternativas, éstas deberan
satisfacer las necesidades de los titulares de las marcas y demas usuarios, asi como ofrecer la
misma seguridad juridica tanto a los titulares de los registros internacionales como a los
terceros.

154. La Delegacion de Italia declaré que desea agradecer a las Oficinas de todas las Partes
Contratantes que han colaborado con la Oficina Internacional proporcionando informacion para
la preparacion del documento. En el estudio se puso de manifiesto que, en 2009, el 78 por
ciento de las Oficinas nacionales recibieron entre cero y cinco solicitudes de division.
Asimismo, se sefalé que la Oficina Italiana no recibié ninguna solicitud de ese tipo durante ese
mismo periodo. La Delegacion dijo que, al parecer, la adopcion de un procedimiento para la
division de los registros internacionales aumentara considerablemente el flujo de trabajo de los
representantes de los usuarios. En todo caso, la Delegacién de Italia indico que, en este
momento, no vislumbra ningun verdadero beneficio para los usuarios y expresoé su
preocupacion con respecto a introducir un nuevo procedimiento que tendra importantes
consecuencias sobre el marco juridico vigente del sistema de Madrid y que probablemente
contribuird a aumentar la complejidad del sistema.

155. La Delegacién de los Estados Unidos de América dijo que cuando examind por primera
vez la propuesta objeto de debate quedd un tanto sorprendida y se preguntd por qué razén es
necesario adoptar un procedimiento de division en el plano internacional, habida cuenta de que
ese procedimiento ya existe en el ambito nacional, y que ya fue impuesto por los tratados
mencionados anteriormente. Seguidamente, resulta evidente para la Delegacion que, de
hecho, no todas las Oficinas cuentan con un procedimiento divisional en el ambito nacional
para las presentaciones realizadas en el marco del sistema de Madrid, aun cuando es probable
que lo tengan para sus presentaciones nacionales.

156. La Delegacion dijo que esto la retrotrae a lo que ya ha sefialado en reiteradas ocasiones,
a saber, que las presentaciones realizadas en el marco del sistema de Madrid son tratadas de
manera diferente a las presentaciones nacionales, que se prestan diferentes niveles de servicio
a los usuarios y que se discrimina a los usuarios del sistema de Madrid frente a los usuarios del
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sistema nacional. La Delegacion de los Estados Unidos de América sefialé que su Oficina
prevé efectivamente un procedimiento para la division de solicitudes y que no tiene ningun
sistema diferenciado para el tratamiento de las presentaciones nacionales en contraposicion
con las presentaciones internacionales. La Delegacion hablé de las distintas situaciones que
pueden dar lugar, en el ambito de la USPTO, a presentar una solicitud de division, al tiempo
que explicd cémo funciona en la practica dicho procedimiento ante su Oficina.

157. La Delegacion de Suiza, en respuesta a lo sefalado por la Delegacion de los Estados
Unidos de América en sus observaciones finales, dijo que la idea es examinar la cuestién de la
division de un registro internacional en una Parte Contratante designada y no asi la division de
la solicitud de base o del registro de base, propiamente dichos. Los procedimientos que se
esta procurando organizar corresponden a las Partes Contratantes designadas y, por ende, no
representan una carga adicional para el sistema de Madrid.

158. La Delegacién de Australia agradecié a la Delegacion de los Estados Unidos de América
sus valiosas observaciones y, haciendo referencia a lo expuesto por la Delegacion de Suiza,
indico que, en principio, ocho Partes Contratantes permiten la division de una designacién en el
marco del sistema de Madrid, lo cual demuestra que no existe ninguna restriccion respecto de
esta practica, en lo que atafie al sistema de Madrid. Por lo tanto, la Delegacion dijo que se
plantea el interrogante, desde la perspectiva de los usuarios, respecto de cuales son las
cuestiones especificas que aun quedan por abordar a través del sistema de Madrid, con el fin
de satisfacer las necesidades de los usuarios, en lugar de hacerlo a través de procesos que tal
vez ya estan previstos en el ambito nacional.

159. El Representante de la INTA, respondiendo a los comentarios formulados por las
Delegaciones de Australia y de los Estados Unidos de América, dijo que es evidente que la
division del registro internacional debe ser especifica para cada pais y que tiene presente que
el procedimiento de division de los registros internacionales deberia permitir la divisién del
registro internacional respecto de las Partes Contratantes designadas en cuyo ambito se haya
planteado una objecién y en donde surja la necesidad de solicitar una division.

160. El Representante indicé que puede hacerse un paralelismo con la limitacion del registro
internacional. El Registro Internacional deberia reflejar una division especifica para un pais de
la misma manera en que da cuenta, por ejemplo, de una limitacién, o de un cambio parcial en
la titularidad, y el procedimiento deberia llevarse a cabo en el ambito del Registro Internacional.
En referencia a los ocho paises mencionados por la Delegacion de Australia, el Representante
de la INTA sefal6 que hay pruebas de un solo pais que cuenta efectivamente con legislaciéon y
un procedimiento que posibilitan la division de los registros internacionales en el ambito de la
designacion.

161. El Representante dijo que, indudablemente, los usuarios no tropezaran con ninguna
dificultad si en todos los paises miembros de la Unién de Madrid en cuya legislacion se tiene
prevista la divisidn a nivel nacional también se prevé la division de una designacion, aunque se
pregunto si los paises desearan someter a consideracién este tema, desde una perspectiva de
caracter legislativo.

162. La Delegacién de Dinamarca dijo que, al leer el documento, se sorprendié al comprobar
que la USPTO ha estado permitiendo la division de los registros internacionales en el ambito de
la designacion, lo cual su propia Oficina pensaba que no era posible en el marco del sistema de
Madrid. No obstante, de hecho, segun advierte la Delegacién, algunas otras Oficinas también
prevén, en principio, esa misma posibilidad. La Delegacion dijo que puede ser valioso contar al
respecto con la opinion de la Oficina Internacional sobre esta cuestidon y que su Oficina estara
muy complacida de brindar a sus usuarios la posibilidad de dividir un registro internacional en el
ambito de una designacion de Dinamarca, si se le permite hacerlo.
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163. En referencia a lo manifestado por el Representante de la INTA, la Delegacion de
Dinamarca menciond la importancia de cerciorarse de que, en caso de dividirse las
designaciones en el ambito nacional, el Registro Internacional refleje la situacién real.

164. La Delegacion de Israel dijo que la aplicacién del sistema de Madrid en su pais parece ser
un éxito y que confia en que esta tendencia continuara. Con respecto a la cuestion de la
division, opind que se deberia brindar la posibilidad de solicitar una division a aquellos usuarios
que opten por la via internacional. Sin embargo, considerd que esa division deberia llevarse a
cabo en el ambito nacional, sin involucrar a la Oficina Internacional.

165. La Delegacién de la Union Europea sefiald que, en su opinién, la posibilidad de dividir un
registro internacional es sumamente importante para los usuarios y que no es acertado llegar a
otra conclusion basandose simplemente en la escasa utilizacién que pueda hacerse de la
divisién en determinadas jurisdicciones nacionales. En referencia a los tratados ya citados, la
Delegacion tomd nota de que muchas de aquellas Oficinas que respondieron al cuestionario
preve