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Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCION

1. Cabe recordar que, al término de su sexta reunién, celebrada en Ginebra
del 24 al 26 de noviembre de 2008, el Grupo de Trabajo sobre el
Desarrollo Juridico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional
de Marcas (en adelante denominado “el Grupo de Trabajo”) solicit6 a la
Secretaria que preparase un cuestionario (en adelante denominado “el
cuestionario”) para distribuirlo entre las Oficinas de las Partes
Contratantes en el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de
Marcas y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas (en adelante denominados
respectivamente “el Arreglo” y “el Protocolo”)l.

Véase el parrafo 97 del documento MM/LD/WG/6/7.



MM/LD/WG/8/2
pagina 2

El cuestionario tenia por objeto recabar informacion entre las Oficinas
sobre el grado y el nivel de servicios que prestan y las tareas que realizan
en su calidad de Oficinas de origen, en el contexto de los procedimientos
de registro internacional y de registro nacional/regional en la medida en
que estos Ultimos sean pertinentes a la solicitud internacional.

El Grupo de Trabajo solicité que, con arreglo a las respuestas al
cuestionario, la Secretaria preparase un documento que seria examinado
por el Grupo de Trabajo. En dicho documento se evaluaria qué tareas
seria necesario realizar, en ausencia del requisito de que exista una
marca de base, en relacién con la presentacién de una solicitud
internacional, y quién deberia realizarlas. Asimismo, con miras a crear un
contexto de debate, cuando estuvieran disponibles, se incluirian en el
documento los datos estadisticos relativos a los aspectos practicos de la
labor que realiza la Oficina Internacional®.

En el cuestionario debia investigarse asimismo qué elementos pueden
garantizar que los usuarios sigan recibiendo, como minimo, el nivel de
apoyo y de servicios que reciben actualmente de las Oficinas
nacionales/regionales, asi como la disponibilidad de esas Oficinas para
seguir prestando apoyo y servicios, aun en ausencia del requisito de que
exista una marca de base. En el cuestionario se distinguiria entre las
tareas y los servicios que se derivan de los instrumentos internacionales
del sistema de Madrid y los que no°.

Por consiguiente, el 3 de junio de 2009 se envié una circular a las Oficinas
de las Partes Contratantes del Sistema de Madrid, adjuntando una copia
del cuestionario e informando a las Oficinas que existia una version
electrénica del cuestionario, en linea, en el sitio Web del Sistema de
Madrid. Se suministré una contrasefia para poder acceder al cuestionario
electrénico en linea y se pidié a las Oficinas que enviasen sus respuestas
a la Oficina Internacional en linea, por correo electrénico, correo o por
facsimil. El plazo inicial para presentar las respuestas era el 30 de junio
de 2009. A continuacién se amplio el plazo hasta el 18 de septiembre

de 2009, quedando el cuestionario electrénico disponible en linea hasta el
30 de noviembre de 2009.

Las Oficinas de 58 Partes Contratantes respondieron al cuestionario,
utilizando principalmente la versién electrénica en linea. En el Anexo Il al
presente documento figura la lista de las Oficinas que respondieron al
cuestionario.

El cuestionario constaba de tres partes.

Véase la nota a pie de pagina 1.
Véase el parrafo 101 del documento MM/LD/WG/6/7.
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La Parte A, titulada Etapa de Presentacion Internacional, constaba de dos
partes separadas. La Parte A.1, titulada Tareas realizadas y servicios
prestados por una Oficina que actla en calidad de Oficina de origen,
concernia las tareas realizadas y los servicios prestados por una Oficina
que actla en calidad de Oficina de origen, que no estan sujetos al
requisito de certificacion previsto en la Regla 9 del Reglamento Comun
del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del
Protocolo concerniente a ese Arreglo (en adelante denominado “el
Reglamento Comun”). La Parte A.2, titulada Tareas realizadas por una
Oficina que actla en calidad de Oficina de origen, en el marco del
procedimiento de certificacion, concernia las tareas realizadas por una
Oficina de origen que se derivan del marco normativo del Sistema de
Madrid.

La Parte B del cuestionario, titulada Etapa de Presentacién Nacional,
concernia a las tareas realizadas y los servicios prestados por una Oficina
durante la presentacién/el registro de una marca de base, que a su vez
pueden ser pertinentes para una presentacion internacional.

Por ultimo, la Parte C del cuestionario, titulada Etapa Posterior al
Registro, concernia las tareas realizadas y los servicios prestados por una
Oficina con ulterioridad al registro internacional de una marca.

En respuesta a la peticion del Grupo de Trabajo de que la Secretaria
preparase un documento donde se recogiesen las tareas que realizan
actualmente las Oficinas en relacion con los procedimientos del sistema
de registro internacional®, la Oficina Internacional preparé una compilacion
estadistica de las respuestas al cuestionario, que figura en el Anexo | al
presente documento.

El presente documento tiene por objeto, en primer lugar, en la Parte I,
presentar al Grupo de Trabajo un analisis general de las tareas realizadas
y los servicios, obligatorios o no, prestados por las Oficinas que actian en
calidad de Oficinas de origen, en la etapa de presentacion internacional,
sobre la base de las respuestas de las Oficinas a las preguntas del
cuestionario. Este analisis general esta respaldado por la compilacién
estadistica detallada de las respuestas del cuestionario, que figura en el
Anexo I. En segundo lugar, en la Parte 1l del documento se presenta para
el examen del Grupo de Trabajo una evaluacion de las tareas realizadas
por las Oficinas en la etapa de presentacién nacional durante la
presentacion/el registro de una marca de base, que a su vez pueden ser
pertinentes para una presentacion internacional. La Parte Ill del
documento concierne a las tareas realizadas y los servicios prestados por
las Oficinas con ulterioridad al registro internacional de una marca.

Véase el parrafo 97 del documento MM/LD/WG/6/7.
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En la Parte IV del documento se evalla qué tareas seria necesario
realizar, en ausencia del requisito de que exista una marca de base, en
relacién con la presentacién de una solicitud internacional, y quién
deberia realizarlas.

En la Parte V del documento se investiga qué elementos pueden
garantizar que los usuarios sigan recibiendo, como minimo, el nivel de
apoyo Yy servicios que reciben actualmente de las Oficinas, y la
disponibilidad de dichas Oficinas para seguir prestando apoyo y servicios,
aln en ausencia del requisito de que exista una marca de base.

En la Parte VI del documento se plantean varias cuestiones que alin no
han sido examinadas en profundidad por el Grupo de Trabajo en sus
debates sobre la posible supresion del requisito de que exista una marca
de base, y en la Parte VII se recogen las conclusiones del documento.

Por altimo, en el Anexo Il del presente documento, figura el documento
MM/LD/WG/6/5 del Grupo de Trabajo, titulado Consideraciones relativas a
la propuesta de Noruega, que fue preparado por la Secretaria con el fin
de facilitar los debates de la sexta reunion del Grupo de Trabajo,
celebrada en Noviembre de 2008.

ANALISIS GENERAL DE LAS TAREAS REALIZADAS Y LOS
SERVICIOS PRESTADOS, (OBLIGATORIOS O NO), POR LAS
OFICINAS QUE ACTUAN EN CALIDAD DE OFICINAS DE ORIGEN

Servicios No Obligatorios Prestados por una Oficina que Actla en
Calidad de Oficina de Origen, en la Etapa de Presentacién
Internacional

En el marco de la cuestion objeto de consideracion, la Parte A.1 del
cuestionario sera probablemente considerada la mas significativa. Esta
parte concierne a los distintos servicios de caracter general que las
Oficinas, que acttan en calidad de Oficinas de origen, prestaran
voluntariamente a los solicitantes en relacién con la presentacién de una
solicitud de marca internacional, en virtud del Sistema de Madrid.

Para comenzar, cabe sefialar que casi la totalidad (el 97 por ciento) de las
58 Oficinas que respondieron al cuestionario confirmé que ofrecen a los
solicitantes asistencia y orientacién en relacién con los procedimientos
en virtud del sistema de Madrid®>. En respuesta a la pregunta sobre la
frecuencia con que se ofrecia dicha asistencia y orientacion, el 48 por
ciento contesté que lo hacia con mucha frecuencia, el 34 por ciento, que
lo hacia con bastante frecuencia y el 18 por ciento, que lo hacia con poca
frecuencia®.

Pregunta 1.
Pregunta 2.
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De las respuestas a la pregunta relacionada con el tipo de informacion,
asistencia u orientacién proporcionada por las Oficinas, se desprende que
es muy variada; una lista sintetizada figura en el analisis de las
respuestas al cuestionario, en Anexo al presente documento’. No
obstante, cabe observar que la asistencia y la informacién conciernen
principalmente a los procedimientos generales en virtud del sistema de
Madrid, la cumplimentacion del formulario de solicitud internacional, el
célculo de las tasas y la clasificacion de los productos y servicios.

Por lo que respecta al modo en que es proporcionada la informacion,
asistencia u orientacién, un gran porcentaje de las Oficinas que
respondieron al cuestionario indicé que la informacién, asistencia u
orientacién es suministrada por distintas vias, incluida una linea de
asistencia directa, Internet (con una seccion especifica dedicada al
sistema de Madrid), un grupo de funcionarios dedicados a tal fin, y
folletos®.

Por lo que respecta a la cumplimentacion del formulario de solicitud
internacional en caso de que el solicitante no hable uno de los tres
idiomas del sistema de Madrid (espafiol, francés o inglés) y, cabe suponer
que la Oficina sea la Oficina de una Parte Contratante que por lo general
no utiliza uno de dichos idiomas, un porcentaje considerable (el 64 por
ciento) de las Oficinas que respondieron al cuestionario confirmé que
prestaba asistencia al solicitante. Esta asistencia varia desde la ayuda al
solicitante para cumplimentar el formulario de solicitud, hasta la
cumplimentacion del formulario en lugar del solicitante. Asimismo,
dieciséis Oficinas indicaron que ponian a disposicién de los usuarios
versiones no oficiales de los formularios del sistema de Madrid en los
idiomas locales, y catorce Oficinas indicaron que proporcionaban material
informativo en el idioma local®.

A la pregunta de si la Oficina comprobaba que el solicitante habia
utilizado el formulario adecuado para la presentacién de una solicitud
internacional, un gran nimero de las Oficinas que respondieron al
cuestionario lo hicieron afirmativamente (el 94 por ciento)™. Asimismo,
casi el mismo porcentaje (el 95 por ciento) indicé que comprobaba
sistematicamente que se hubiera cumplimentado adecuadamente el
formulario™ y, lo que es mas importante para los solicitantes, el 91 por
ciento de las Oficinas que respondieron al cuestionario confirmé que
comprobaba asimismo que ciertas partes de la solicitud hubieran sido
cumplimentadas de manera tal que se evitase que una Parte Contratante

10

11

Pregunta 2.b).

Pregunta 2.c).

A este respecto, cabe mencionar el estudio en curso sobre la posible introduccién
de nuevos idiomas de presentacién (Véase el documento MM/LD/WG/7/2).
Pregunta 4.

Pregunta 5.a).
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designada emitiese una notificacién de denegacion provisionallz. Entre
los ejemplos proporcionados en la pregunta figuraban la traduccién de
una marca denominativa, la indicacién de la condicion juridica del
solicitante internacional cuando se trate de una persona juridica, y la
indicacién de un segundo idioma cuando la Union Europea sea Parte
Contratante designada.

Las respuestas al cuestionario confirmaron que las Oficinas que actdan
en calidad de Oficinas de origen, prestan una asistencia activa a los
solicitantes internacionales, comprobando que, cuando los Estados
Unidos de América son Parte Contratante designada, el formulario MM18
(declaracion de intencion de utilizar la marca) acompafia la solicitud
internacional y, cuando procede, prestan asistencia al solicitante a fin de
cumplimentar dicho formulario (el 93 y el 86 por ciento,
respectivamente)™. Lo mismo se aplica cuando el solicitante
internacional desea presentar un formulario MM17 (reivindicacion de
antigliedad) por ser la Unién Europea una Parte Contratante designada,

Por lo que concierne a la cuestion del idioma, un porcentaje considerable
(el 62 por ciento) de las Oficinas que respondieron al cuestionario
confirmd que si la lista de los productos y servicios correspondiente a la
marca de base figuraba en un idioma distinto de los idiomas oficiales del
Sistema de Madrid, la Oficina prestaba su asistencia en la traduccion de
la lista™. La mayoria de las veces, esta asistencia consistia simplemente
en verificar la lista traducida (el 69 por ciento), pero el 22 por ciento de las
Oficinas que indicaron prestar asistencia en este ambito, explicé que, de
hecho, traducia la lista de productos y servicios para los solicitantes
internacionales™.

En el mismo orden de cosas, si en la solicitud de base o en el registro de
base figura una descripcion en un idioma distinto al idioma en que se
propone presentar la solicitud internacional y si el solicitante desea incluir
dicha descripcién en la solicitud internacional, o si la Oficina asi lo exige,
un numero reducido de las Oficinas que respondieron al cuestionario (el
31 por ciento) confirmé que efectuaba la traduccién necesaria’®. Por otra
parte, un porcentaje considerable de las Oficinas (el 48 por ciento)

12

13

14
15

16

Pregunta 5.b).

Pregunta 6.a) y b).

Pregunta 10.

A este respecto, cabe mencionar el estudio que realiza actualmente la Oficina
Internacional sobre la creacion de una base de datos de productos y servicios
aceptables.

Pregunta 9.
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confirmé que prestaba su asistencia a fin de traducir los elementos
verbales de las marcas denominativas®’. El mismo porcentaje de Oficinas
confirmd que prestaba su asistencia a fin de transcribir las marcas que no
consistieran en caracteres latinos ni en niimeros arabigos o romanos'®.

En relaciéon con una cuestion que presenta gran utilidad para los
solicitantes internacionales, un porcentaje elevado de las Oficinas que
respondieron al cuestionario (el 66 por ciento) confirmé que dicha Oficina
prestaba asistencia a los solicitantes que deseaban renunciar a la
proteccion de algtn elemento de la marca en la solicitud internacional®®.
Ademas, un porcentaje aun mayor de dichas Oficinas (el 69 por ciento)
indicé que cuando un solicitante internacional deseaba efectuar una
limitacion de la lista de productos o servicios, la Oficina le prestaba
asistencia a fin de formular y redactar dicha limitacion®.

En caso de que la marca de base figure en color, la solicitud o el registro
de base contengan una reivindicacién de color y el solicitante desee
incluir en la solicitud internacional una reivindicacion de color, el 71 % de
las Oficinas que respondieron al cuestionario indico que prestaba
asistencia al solicitante al respecto, en el sentido de explicarle la funcién
de una reivindicacién de color y asistirle en la redaccién de la
reivindicacién de color®,

Respecto de la cuestion de las tasas, el 69 por ciento de las Oficinas que
respondieron al cuestionario confirmoé que comprobaba la exactitud del
importe total de las tasas antes de enviar la solicitud internacional a la
Oficina Internacional®, y asimismo, aunque revista una importancia
menor, el 21 por ciento de las Oficinas que respondieron al cuestionario,
confirmd que aceptaba transmitir a la Oficina Internacional las tasas
pagaderas por un solicitante internacional en relacion con una solicitud
internacional®.

Varias preguntas del cuestionario concernian a otras tareas que pueden
ser desempenfadas por las Oficinas y que, si bien son Utiles en el contexto
general de la presentacion internacional, pueden no ser consideradas de
utilidad directa para los solicitantes. Por consiguiente, a la pregunta de si
las Oficinas verifican el derecho que tiene un solicitante internacional a
presentar una solicitud, el 72 por ciento de las Oficinas que respondieron
al cuestionario respondio afirmativamente’. Del mismo modo, el 76 por

17
18
19
20
21
22
23

24

Pregunta 11.
Pregunta 12.
Pregunta 13.
Pregunta 15.
Pregunta 16.
Pregunta 17.
Pregunta 18.
Pregunta 7.
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ciento de dichas Oficinas indic6 que verificaba la exactitud de las
reivindicaciones de prioridad contenidas en las solicitudes
internacionales®. En el caso de las solicitudes internacionales que
contienen una indicacién a los efectos de que la marca es una marca en
caracteres estandar, el 90 por ciento de las Oficinas que respondieron al
cuestionario confirmé que comprobaba la pertinencia de dicha
indicacion?®.

Al final de esta parte del cuestionario se pedia a las Oficinas que
indicaran si cobraban una tasa por facilitar informacion o asistencia a los
solicitantes®, y se les preguntaba asimismo si, en ausencia del requisito
de que exista una marca de base, las Oficinas estarian dispuestas a
seguir prestando dichos servicios a los solicitantes internacionales®®. A la
primera pregunta, el 26 por ciento de las Oficinas que respondieron al
cuestionario respondié que cobraba una tasa y, en respuesta a la
segunda pregunta, el 45% de dichas Oficinas confirmé que seguiria
prestando dichos servicios en ausencia del requisito de que exista una
marca de base.

A modo de sintesis, a continuacion figura una lista de los principales
servicios no obligatorios prestados, en mayor o menor medida, por las
Oficinas que actlan en calidad de Oficina de origen, en la etapa de
presentacion internacional:

a) Procedimientos generales en virtud del sistema de Madrid.

b) Informacién y asistencia respecto del derecho a presentar una
solicitud.

c) Verificacion de la utilizacion del formulario correcto para
la presentacion de una solicitud internacional.

d) Cumplimentacién del formulario de solicitud internacional, incluida
asistencia en cuestiones linguisticas.

e) Célculo de las tasas.
f) Clasificacion de los productos y servicios.
o)) Traduccién de la lista de productos y servicios.

h) Traduccion de la descripcion de la marca.

25
26
27

28

Pregunta 8.

Pregunta 14.
Pregunta 19.
Pregunta 20.
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Asistencia en la redaccién de una renuncia.
Asistencia en la redaccién de una limitacion.
Asistencia en relacién con reivindicaciones de color.

Asistencia en relacion con la prioridad en virtud del Convenio de
Paris.

Informacion sobre las marcas en caracteres estandar.

Informacién y asistencia en relacion con la declaracién de intencién
de utilizar la marca.

Tareas Realizadas por una Oficina que Actla en Calidad de Oficina
de Origen, que se Derivan del Arreglo, el Protocolo y el Reglamento
Comun (Procedimiento de Certificacion)

De conformidad con la Regla 9.5)d) del Reglamento Comun, una Oficina
que actla en calidad de Oficina de origen debe certificar ciertas
cuestiones en el marco de una declaracién contenida en el formulario de
solicitud internacional.

Los elementos objetos de certificacion son los siguientes:

i)

ii)

v)

Vi)

El solicitante — que el solicitante mencionado en la solicitud
internacional es el mismo solicitante mencionado en la solicitud de
base o el titular mencionado en el registro de base, segun sea el
caso.

Marca en la que se reivindica el color - que si en la solicitud
internacional figura la indicacién de que la marca consiste en un
color o en una combinacién de colores reivindicados, se incluye la
misma en la marca de base.

Tipo de marca — que si en la solicitud internacional figura la
indicaciéon de que la marca es una marca tridimensional, una marca
sonora, una marca colectiva, una marca de certificacion o una
marca de garantia, se incluye la misma indicacion en la marca de
base.

Descripcion - que si en la solicitud internacional figura una
descripcion de la marca, se incluye la misma descripcion en la
marca de base.

La marca — que la marca que es objeto de la solicitud internacional
es la misma que figura en la solicitud de base o en el registro de
base, segln sea el caso.

Color como elemento distintivo — que, si se reivindica el color como
elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o en el
registro de base, se incluye la misma reivindicacion en la solicitud
internacional o que, si se reivindica el color como elemento
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distintivo de la marca en la solicitud internacional sin haber sido
reivindicado en la solicitud de base o en el registro de base, la
marca en la solicitud de base o en el registro de base esta de
hecho en el color o en la combinacién de colores reivindicados.

vii)  Productos y servicios — que los productos y servicios indicados en
la solicitud internacional estan incluidos en la lista de productos y
servicios que figura en la solicitud de base o en el registro de base,
segun sea el caso.

El dnico elemento adicional que una Oficina que actla en calidad de
Oficina de origen debe certificar, de conformidad con la Regla 9.5)d) del
Reglamento Comun, es la fecha en que la Oficina de Origen ha recibido, o
se considere que ha recibido, la peticién del solicitante de que se presente
la solicitud internacional.

En el cuestionario se recogen las cuestiones anteriormente mencionadas.
No obstante, habida cuenta de que la certificacion de dichos elementos es
obligatoria y que, por consiguiente, no era necesario plantear preguntas
sobre la prestacién de dichos servicios, esta parte del cuestionario se
limita a determinar los métodos y sistemas que adoptan las Oficinas a los
fines de la certificacion, y como resuelven las Oficinas las discrepancias
cuando éstas surgen.

LA ETAPA DE PRESENTACION NACIONAL — TAREAS REALIZADAS
Y SERVICIOS PRESTADOS POR UNA OFICINA DURANTE LA
PRESENTACION/EL REGISTRO DE UNA MARCA DE BASE QUE, A
SU VEZ, PUEDEN SER PERTINENTES PARA FAVORECER UNA
PRESENTACION INTERNACIONAL

Cabe observar que el 90 por ciento de las Oficinas que respondieron al
cuestionario confirmé que ofrecia asesoramiento u orientacion a los
solicitantes en relacion con la presentacion de una solicitud de base.
Dicho asesoramiento u orientacién es de caracter muy variado y abarca
cuestiones como el derecho a presentar una solicitud, la posibilidad de
registro de una marca (caracter distintivo, no descriptivo, etc.),
informacion sobre su disponibilidad en relacion con el registro de una
marca, la clasificacion de productos y servicios de conformidad con la
clasificacion de Niza y la reivindicacion de la prioridad en virtud del
Convenio de Paris. Para mas informacion, se invita al Grupo de Trabajo a
remitirse a la compilacion estadistica sintetizada de las respuestas del
cuestionario, que figura en el Anexo |, en particular a la respuesta la
pregunta 28.b) de la Parte B del cuestionario.

A modo de ilustracion adicional, se somete a consideracion del Grupo de
Trabajo el siguiente extracto de las repuestas de una de las Oficinas® que
respondieron al cuestionario.

29

La Oficina de Dinamarca.
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“[La Oficina] proporciona a los solicitantes asesoramiento y
orientacién en relacién con el procedimiento de presentacion
nacional e internacional. Algunas cuestiones relacionadas con las
solicitudes se superponen, como la lista de productos y servicios, y
la prioridad. Este hecho beneficia, en particular a las solicitudes
internacionales en relacion con la lista de productos y servicios,
habida cuenta de que, con frecuencia, los solicitantes incluyen en
las solicitudes productos y servicios clasificados de manera
imprecisa y errbnea. La Oficina pretende, en la medida de lo
posible, que los productos y servicios de las solicitudes
internacionales estén correctamente definidos y clasificados, antes
de que la Oficina certifique y envie la solicitud internacional a la
OMPI. Consideramos que este procedimiento beneficia tanto al
solicitante como a la OMPI, en particular habida cuenta de que el
solicitante recibe asistencia en danés, lo que contribuye a que el
solicitante comprenda por qué los productos y servicios deben ser
descritos de una manera determinada o ser clasificados en
determinadas clases, o por qué un producto o servicio debera ser
traducido de determinada manera, a fin de reflejar de manera
adecuada la solicitud de base o el registro de base, y ser asimismo
aceptable por la OMPI”.

A la pregunta de si, en ausencia del requisito de que exista una marca de
base, las Oficinas estarian dispuestas a seguir prestando asistencia y
asesoramiento a los solicitantes en relacion con la presentacion de una
solicitud internacional, el 41 por ciento contest6 afirmativamente, el 21 por
ciento contestd negativamente y el 36 por ciento indicé no estar en
posicién de contestar afirmativa o negativamente™.

En el cuestionario se pedia asimismo a las Oficinas informacion sobre el
perfil general de los solicitantes™. Se pedia a las Oficinas que estimasen
el porcentaje de solicitudes de marcas que presentan personalmente los
solicitantes (individuos o pequefias y medianas empresas), por oposicion
a las presentadas por representantes profesionales o empresas. De las
Oficinas que respondieron a esta pregunta, el 33 por ciento indic6 que
dichos solicitantes representaban un cuarto de todas las solicitudes
presentadas y el 17 por ciento indic6 que el nimero de dichos solicitantes
se encontraba entre un cuarto y la mitad de las solicitudes presentadas.
El 19 por ciento de las Oficinas que contestaron a esta pregunta indico
que el nimero de dichos solicitantes se encontraba entre la mitad y las
tres cuartas partes de las solicitudes presentadas. Consideradas en su

30

Pregunta 32. Un pequefio porcentaje no respondi6 a esta pregunta.
Pregunta 34.
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conjunto, estas cifras apuntan a que una gran proporcion de todas las
solicitudes son presentadas por solicitantes individuales y no por
representantes profesionales o empresas, aspecto que puede revestir
interés en el marco general de los debates del Grupo de Trabajo®.

TAREAS REALIZADAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR UNA
OFICINA CON ULTERIORIDAD AL REGISTRO INTERNACIONAL DE
UNA MARCA

Por altimo, el cuestionario incluye preguntas a las Oficinas que, si bien no
guardan una relacién directa con la presentacion de una solicitud
internacional ni la cuestion del requisito de que exista una marca de base,
conciernen a las tareas realizadas y los servicios prestados por las
Oficinas con ulterioridad al registro internacional de una marca. Estas
preguntas guardan relacién en parte con la contestacién a las
notificaciones de denegacién®. Dos preguntas adicionales conciernen a
la presentacion de designaciones posteriores y las peticiones de
inscripcién de modificaciones en virtud de la Regla 25 del Reglamento
Comun®. Estas dos tltimas preguntas pueden concernir a las Oficinas
que acttan en calidad de Oficinas de origen, asi como a la Oficina de la
Parte Contratante del titular. La inclusion de dichas preguntas se
consider6 pertinente en el marco general del ambito del cuestionario.

Por consiguiente, se pidi6 a las Oficinas que actdan en calidad de
Oficinas de origen, que indicasen si, en caso de notificacion de
denegacién provisional por parte de la Oficina de una Parte Contratante
designada, prestaban asistencia al titular de un registro internacional, por
lo general a fin de responder a dicha notificacién®>. De las Oficinas que
respondieron al cuestionario, el 24 por ciento contestd afirmativamente y
el 76 por ciento respondié negativamente. Por otra parte, a la pregunta
de si, en el caso, por ejemplo, de la respuesta a una notificacion de
denegacién provisional, dicha Oficina prestaria asistencia a un solicitante
a fin de efectuar una limitacién de los productos y servicios, el 64 por
ciento respondié afirmativamente y el 34 por ciento respondi6
negativamente36.

32

33
34
35

36

El 9 por ciento respondié que el nimero de dichas presentaciones se encontraba
entre los tres cuartos y la totalidad de las solicitudes presentadas.

Preguntas 35y 36.

Preguntas 37 y 38.

Pregunta 35.

Pregunta 36.
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Un porcentaje considerable de las Oficinas que respondieron al
cuestionario (el 81 por ciento) confirmd que prestaba asistencia para la
presentacion de designaciones posteriores®’ y un porcentaje ligeramente
inferior (el 74 por ciento) indicoé que prestaba asistencia a los titulares de
registros internacionales, a fin de presentar peticiones de inscripcion de
modificaciones en virtud de la Regla 25 del Reglamento Comun®.

EVALUACION DE LAS TAREAS QUE SERIA NECESARIO REALIZAR,
EN AUSENCIA DEL REQUISITO DE QUE EXISTA UNA MARCA DE
BASE, EN RELACION CON LA PRESENTACION DE UNA SOLICITUD
INTERNACIONAL, Y QUIEN DEBERIA REALIZARLAS

Con miras a establecer las tareas que deberan seguir siendo realizadas,
en ausencia del requisito de que exista una marca de base, en esta parte
del documento se revisa el alcance del examen que lleva a cabo
actualmente la Oficina Internacional, de conformidad con el marco
normativo actual del sistema de Madrid. Las normas pertinentes del
Reglamento Comun son las Reglas 11, 12 y 13, en las que se definen, en
el marco de la presentaciéon de una solicitud internacional, las
irregularidades que deberan ser subsanadas, asi como cuando y por
quién deberéan ser subsanadas.

Regla 12 — Irregularidades respecto a la clasificacion de los productos y
servicios

44,

45.

46.

La Regla 12 del Reglamento Comun concierne a las irregularidades
relacionadas con la clasificacion de los productos y servicios. En caso de
que se produzca esta irregularidad, en el parrafo 1) de la Regla 12 se
establece que la Oficina Internacional formulara su propia propuesta de
clasificacion, la notificara a la Oficina de origen e informara al mismo
tiempo al solicitante.

De conformidad con el parrafo 2) de la Regla 12, la Oficina de origen
puede comunicar a la Oficina Internacional su opinién sobre la
clasificacion propuesta dentro de los tres meses siguientes a la fecha de
la notificacién. Esto puede traer como consecuencia que la Oficina
Internacional retire o modifique su propuesta (parrafos 4) y 5) de la
Regla 12). Por otra parte, la Oficina Internacional, no obstante la opinion
de la Oficina de origen, podra confirmar su propuesta original (parrafo 6)
de la Regla 12).

En el parrafo 9) de la Regla 12 se establece el registro de la marca con la
clasificacion que la Oficina Internacional considere adecuada.

37

38

Pregunta 37.
Pregunta 38.
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Regla 13 — Irregularidades respecto a la indicacion de los productos y
servicios

47.

48.

En el parrafo 1) de la Regla 13 del Reglamento Comun se establece que
si la Oficina Internacional considera que alguno de los productos y
servicios se designa en la solicitud internacional con una expresion
demasiado vaga a efectos de clasificacion, incomprensible o
linguisticamente incorrecta, lo notificar4 en consecuencia a la Oficina de
origen e informara al mismo tiempo al solicitante.

Si, dentro del plazo previsto para responder a la notificacion de
irregularidad, no se presenta ninguna propuesta aceptable a la Oficina
Internacional para subsanar la irregularidad, la Oficina Internacional hara
constar en el registro internacional la expresion que figura en la solicitud
internacional, siempre que la Oficina de origen haya especificado la clase
en que dicha expresién debe incluirse, junto con una indicacién en el
sentido de que, a juicio de la Oficina Internacional, esa expresién es
demasiado vaga a efectos de clasificacion, incomprensible o
lingliisticamente incorrecta, segun proceda. Cuando la Oficina de origen
no haya especificado la clase, la Oficina Internacional suprimira de oficio
la expresién mencionada (parrafo 2) de la Regla 13).

Regla 11 — Irregularidades que no sean las relativas a la clasificacién de los
productos y servicios o0 a su indicacion

49,

50.

51.

El parrafo 1) de la Regla 11 se titula Peticién prematura a la Oficina de
origen, y concierne al caso de las Oficinas de origen que reciben la
peticion de presentar a la Oficina Internacional una solicitud internacional
regida exclusivamente por el Arreglo, o por el Arreglo y el Protocolo, antes
de que la marca de base haya sido registrada. Obviamente, en caso de
que se suprimiese el requisito de que exista una marca de base, la
situacién descrita en este parrafo de la Regla 11 dejaria de existir.

El parrafo 3) de la Regla 11 concierne a las irregularidades en el monto de
las tasas pagadas en relacién con una solicitud internacional®. Una
irregularidad relativa a las tasas puede ser subsanada por el solicitante o
por la Oficina de origen, y ambos recibiran una notificacion de la
irregularidad.

El parrafo 4) de la Regla 11 guarda relacion con irregularidades diversas,
que son notificadas al mismo tiempo a la Oficina de origen y al solicitante.
Dichas irregularidades son las siguientes:

a) la solicitud internacional no cumple los requisitos establecidos en la
Regla 2, en relacién con las comunicaciones con la Oficina
Internacional, o la solicitud internacional no ha sido presentada en
el formulario oficial*’;

39

40

Regla 9.3).
Regla 11.4)i).
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la solicitud internacional contiene alguna de las irregularidades a las
que se hace referencia en la Regla 15.1)41. El parrafo 1) de la
Regla 15 concierne a las irregularidades que afectan la fecha del
registro internacional y que son las siguientes:

- no figuran las indicaciones que permitan establecer la
identidad del solicitante y ponerse en contacto con €l o con
su mandatario, si lo hubiere®;

- no figura una designacion de las Partes Contratantes™®;

- no figura una reproduccién de la marca®*;

no figura una indicacién de los productos y servicios™.

la solicitud internacional contiene irregularidades relativas al
derecho del solicitante a presentar una solicitud internacional;

la solicitud internacional contiene irregularidades relativas a la
declaracion de la Oficina de origen a que se refiere la

Regla 9.5)d)*”. Con excepcién de la indicacion relativa a la
recepcion de la solicitud internacional, esta declaracién concierne
Unicamente a elementos inherentes a la marca de base, por
consiguiente, en ausencia del requisito de que exista una marca de
base, esta irregularidad dejara de tener razon de ser. La
participacion de la Oficina de origen, en ausencia del requisito de
gue exista una marca de base, asi como la declaracién de la
Oficina de origen en la que se certifique la fecha de recepcion
dependeran del sistema normativo que se apruebe;

la solicitud internacional no ha sido firmada por la Oficina de
origen48;

en la solicitud internacional no figuran el nimero y la fecha de la
marca de base. Una vez mas, esta irregularidad dejara de tener
razon de ser en ausencia del requisito de que exista una marca de
base®.

41
42
43
a4
45
46
47
48

49

Regla 11.4)ii).

Regla 15.1)i).

Regla 15.1)ii).

Regla 5.1)iii).

Regla 15.1)iv).

Regla 11.4)iii).

Reglas 11.4)iv) y 9.5)d)i) a vi).
Regla 9.2)b).

Regla 9.5)a) y b).
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El parrafo 6 de la Regla 11 concierne a las solicitudes internacionales
donde se designe a una Parte Contratante en la que sea necesaria una
declaracion de la intencién de utilizar la marca y que se haya omitido
dicha declaracion (actualmente, el Unico caso es los Estados Unidos de
América)*°.

En el parrafo 7) de la Regla 11 se establece que cuando la solicitud
internacional sea presentada directamente a la Oficina Internacional®*, o
no cumpla el requisito del idioma que figura en la Regla 6, la solicitud
internacional no sera considerada como tal y sera devuelta al remitente.

Aparte de las irregularidades anteriormente mencionadas que deben por
lo general ser subsanadas por la Oficina de origen, existen otras
irregularidades que deben ser subsanadas por el solicitante. En esos
casos, la Oficina Internacional notificara las irregularidades al solicitante e
informara al mismo tiempo a la Oficina de origen®”. Dichas irregularidades
incluirdn por lo general las disposiciones de la Regla 9 del Reglamento
Comun sobre las condiciones relativas a la solicitud internacional.

De manera general, los elementos que se mencionan a continuacion,
extraidos de la Regla 9.4)a) del Reglamento Comun, son los elementos
con base a los cuales la Oficina Internacional notificara una irregularidad
al solicitante e informara al mismo tiempo a la Oficina de Origen:

a) el nombre y la direccién del solicitante no han sido facilitados de
conformidad con las Instrucciones Administrativas®;

b) el nombre y la direccién del mandatario, si lo hubiere, no han sido
facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas®*;

c) cuando el solicitante desee, al amparo del Convenio de Paris,
reivindicar la prioridad que le otorga un depdsito anterior e incluye
una declaracion a estos efectos, no se han indicado el nombre de la
Oficina en que se efectud el depésito anterior, ni la fecha del
mismo y, de ser posible, el nimero de dicho depdsito°>;

d) la reproduccién de la marca no se ajusta al recuadro previsto en el
formulario oficial o no es una reproduccion clara®®;

50
51
52
53
54
55

56

Reglas 7.2) y 9.5)f).

Regla 9.1).

Reglas 11.2) y 9.5)a),b) y c).
Regla 9.4)i).

Regla 9.4)iii).

Regla 9.4)a)iv).

Regla 9.4)a)v).
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e) el solicitante indica que desea reivindicar el color como elemento
distintivo de la marca y la reproduccién esta en blanco y negro y no
se ha aportado una reproduccién de la marca en color’’;

f) la marca consiste total o parcialmente en caracteres no latinos o en
nameros no arabigos ni romanos, y en la solicitud internacional no
figura una transcripci(’)nss;

o)) la solicitud internacional contiene, respecto de una 0 mas Partes
Contratantes designadas, una limitacién de la lista de productos y
servicios, y la limitacién concierne a productos y servicios no
incluidos en la lista alfabética de la clasificacion de productos y
servicios;

h) el solicitante ha indicado que la marca se considera como marca en
caracteres estandar y este hecho se ve contradicho por la
reproduccién de la marca tal como figura en la solicitud
internacional®;

i) el solicitante ha indicado que la marca consiste en un color o
combinacion de colores como tales y este hecho se ve
contradicho por la reproduccién de la marca tal como figura en la
solicitud internacional®;

) la solicitud internacional contiene una descripcion de la marca
redactada en un idioma distinto al de la solicitud internacional®.

Aparte de los elementos anteriormente mencionados, la Regla 9.4)
permite asimismo lo siguiente:

a) una indicacion de que la marca es tridimensional®;
b)  unaindicacion de que la marca es sonora®;

c) una indicacion de que la marca es una marca colectiva, de
certificacion o de garantia®:;

57
58
59
60
61
62
63

64

Regla 9.4)a)vii).

Regla 9.4)a)xii).

La Regla 9.4)a)vi) permite dicha indicacion en la solicitud internacional.
La Regla 9.4)a)vii) permite dicha indicacion en la solicitud internacional.
Regla 9.4)a)xi).

Regla 9.4)a)viii).

Regla 9.4)a)ix).

Regla 9.4)a)x).



57.

58.

MM/LD/WG/8/2
pagina 18

Cabe observar que el parrafo b) de la Regla 9.4) establece asimismo que
en la solicitud internacional podran figurar varios elementos que se dejan
a la discrecién absoluta del solicitante. Se trata de elementos que se
considera podrian reducir el riesgo de que la solicitud internacional sea
objeto de denegacion en una Parte Contratante designada, y son los
siguientes:

a) cuando el solicitante sea una persona natural, y el solicitante asi lo
desee, una indicacién del Estado del que el solicitante es
nacional®;

b) cuando el solicitante sea una persona juridica, y el solicitante asi lo
desee, indicaciones relativas a su naturalezajuridicaee;

c) cuando el solicitante desee incluir una traduccion de la marca,
dicha traduccion®’;

d) cuando el solicitante desee no reivindicar la proteccion de cualquier
elemento de la marca, una mencién de ese hecho®;

e) cuando el solicitante reivindique el color como elemento distintivo
de la marca, una indicacion expresada en palabras, respecto de
cada color, de las principales partes de la marca reproducidas en
ese color®;

f) cuando una solicitud internacional contenga la designacion de una
Organizacion Contratante y el solicitante desee reivindicar la
antigliedad de una o varias marcas anteriores, los datos relativos a
dicha reivindicacion, junto con la indicacién de un segundo idioma
de trabajo7°.

Si bien una solicitud internacional puede contener uno o varios de los
elementos mencionados en el parrafo anterior, estos elementos no seran
objeto de un examen formal por la Oficina Internacional, y seran inscritos
y comunicados a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, en
la forma en que hayan sido recibidas por la Oficina Internacional.

65
66
67
68
69

70

Regla 9.4)b)i).
Regla 9.4)b)ii).
Regla 9.4)b)iii).
Regla 9.4)b)v).
Regla 9.4)b)iv).
Regla 9.5)g)i) y ii).
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Analisis de las tareas que seria necesario realizar, en ausencia del requisito
de que exista una marca de base

59.

En ausencia del requisito de que exista una marca de base, de
conformidad con el sistema normativo actual del Sistema de Madrid, la
Oficina Internacional continuara realizando, o solicitando que se realicen,
las siguientes tareas, en relacion con la presentacion de una solicitud
internacional:

a) clasificaciéon de los productos y servicios (Regla 12);
b) identificacién de los productos y servicios (Regla 13);
c) pago de las tasas adecuadas;

d) modo de comunicacién prescrito (Regla 2) y utilizacion del
formulario oficial;

e) elementos que permitan establecer la fecha de la solicitud
internacional (Regla 15):

indicaciones que permitan establecer la identidad del
solicitante,

designacion de las Partes Contratantes,

reproduccién de la marca,

indicacién de los productos y servicios,

f) indicacion del derecho del solicitante;
0) en funcién del sistema normativo aplicable:
- fecha de recepcién por la Oficina de origen,
- firma de la Oficina de origen,
- firma del solicitante,
- presentacion de la solicitud internacional (directa o indirecta),
h) cuando proceda, declaracién de la intencién de utilizar la marca;
i) conformidad con las normas relativas al idioma;
) elementos de la Regla 9:

- nombre y direccion del solicitante de conformidad con las
Instrucciones Administrativas,
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- nombre y direccion del mandatario de conformidad con las
Instrucciones Administrativas,

- datos relativos a la declaracion de prioridad en virtud del
Convenio de Paris,

- reproduccién de la marca en el recuadro previsto, y que se
trate de una reproduccién clara de la marca,

- cuando se reivindique el color, una reproduccion en color

- transcripcion de los caracteres no latinos o los nimeros no
arabigos ni romanos,

- indicaciéon adecuada de la limitacion,

- indicacién adecuada de que la marca es en caracteres
estandar,

- indicacién adecuada de que la marca consiste en un color o
en una combinacién de colores, como tales,

- descripcion en el idioma de la solicitud internacional.

A luz de lo anterior, podria no apreciarse claramente la diferencia entre
las tareas que realiza actualmente la Oficina Internacional y las tareas que
la Oficina Internacional debera realizar en ausencia del requisito de que
exista una marca de base.

En efecto, Unicamente las tareas que figuran a continuacién, directamente
relacionadas con el requisito de que exista una marca de base, se veran
directamente concernidas por la supresion de dicho requisito:

a) peticién prematura a la Oficina de origen (Regla 11.1), (véase mas
arriba el parrafo 49);

b) fecha y nimero de la marca de base;

c) declaracion de la Oficina de origen, en la que se certifique
(Regla 9.5)d)) aspectos que, aparte de la fecha en que la Oficina de
origen haya recibido la solicitud internacional, conciernen a la
marca de base.

La exigencia de que, en ausencia del requisito de que exista una marca
de base, la Oficina de origen debe efectuar una declaracion en la que
certifique la fecha de recepcion de una solicitud internacional, que debera
ser a su vez verificada por la Oficina Internacional, dependera en ultima
instancia del marco juridico que se apruebe en caso de que se suprima el
requisito de que exista una marca de base. Por consiguiente, cabe
considerar la posibilidad de que las Oficinas sigan desempefiando la
funcion oficial de Oficinas receptoras o que, al igual que sucede en el
Sistema de la Haya para el registro Internacional de Dibujos y Modelos
Industriales, se ofrezca a los solicitantes la posibilidad de efectuar una
presentacion directa o indirecta, en funcion de que se ofrezca o no a las
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Oficinas la posibilidad de aceptar las solicitudes de marcas
internacionales en virtud del Sistema de Madrid. Por otra parte, si se
estableciese que las solicitudes internacionales deben presentarse
siempre a la Oficina Internacional, el requisito relativo a la fecha perderia
asimismo su razén de ser.

El Grupo de Trabajo podria examinar las consecuencias potenciales que
se derivarian, para los solicitantes y la Oficina Internacional, si
desapareciese la funcion de filtro o interfaz de las Oficinas entre los
usuarios del Sistema de Madrid y la Oficina Internacional, en cualquiera
de sus formas.

Si se suprimiese la funcién formal atribuida a las Oficinas que actian en
calidad de Oficina de origen, la Oficina Internacional, en vez de tratar
regularmente con un nimero relativamente escaso de Oficinas, tendria
que tratar con decenas de miles de particulares. Sin lugar a dudas,
numerosos solicitantes tendrian experiencia en la presentacion de
solicitudes internacionales en virtud del Sistema de Madrid. Ahora bien,
para los solicitantes con una experiencia limitada, o incluso para aquellos
solicitantes que no hayan utilizado con anterioridad el Sistema de Madrid,
la ausencia de una contribucion formal por parte de las Oficinas que
acttan en calidad de Oficinas de origen podria tener repercusiones
sumamente negativas en relacién con todas las partes implicadas en el
proceso de presentacion.

Con toda probabilidad, dichas repercusiones serian numerosas y variadas
y entre ellas se incluirian cuestiones como las siguientes:

- problemas relacionados con la posibilidad de registro de una
marca, en términos de su caracter distintivo y descriptivo;

- problemas relacionados con la representacion de las marcas;

- falta de claridad y precisiéon en relacién con la descripcion de las
marcas;

- dificultades de tramitacién de las solicitudes relacionadas con
marcas no tradicionales;

- confusién en relaciéon con las marcas de color, la reivindicacion del
color como elemento distintivo de la marca y las marcas que
consisten en un color o una combinacién de colores, como tales;

- con toda probabilidad, dificultades para definir la descripcién de los
productos y servicios;

- probablemente, dificultades relacionadas con la cuestién del
derecho a presentar una solicitud;

- problemas relacionados con la reivindicacién de la prioridad.

La incidencia de un cambio semejante en la eficiencia de los
procedimientos internacionales, podria requerir nuevos andlisis y debates,
asi como influir en la toma de decisiones relacionadas con el sistema
normativo que habra de establecerse, en caso de que se suprima el
requisito de que exista una marca de base.
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ELEMENTOS QUE PODRIAN GARANTIZAR QUE LOS USUARIOS
SIGAN RECIBIENDO DE LAS OFICINAS, COMO MINIMO, EL NIVEL
DE APOYO Y DE SERVICIOS QUE RECIBEN ACTUALMENTE, Y
DISPONIBILIDAD DE ESAS OFICINAS PARA SEGUIR PRESTANDO
APOYO Y SERVICIOS, EN AUSENCIA DEL REQUISITO DE QUE
EXISTA UNA MARCA DE BASE

Cabe recordar que las respuestas al cuestionario indicaban que,
actualmente, las Oficinas prestan un nivel de apoyo y servicios
considerable a los solicitantes en todas las etapas - a saber, en la etapa
de presentacion nacional, en la etapa de presentacion internacional a los
usuarios del Sistema de Madrid, asi como en la etapa ulterior al registro
internacional .

Las respuestas al cuestionario indicaban que, actualmente, la asistencia y
el apoyo se prestan principalmente por medio de una linea de asistencia
directa (el 68%), Internet (con una seccion especifica dedicada al Sistema
de Madrid) (el 64%), folletos (el 54%) y funcionarios dedicados a tal fin (el
79%).

Cabe recordar asimismo que, al parecer, un gran porcentaje de los
solicitantes que presentan solicitudes de base no son representantes
profesiona7I2es 0 empresas, sino individuos o pequefias y medianas
empresas'”.

Cabe mencionar brevemente que las Oficinas prestan asistencia a los
solicitantes para cumplimentar el formulario de solicitud internacional,
verifican que se ha utilizado el formulario correcto, verifican que el
solicitante ha cumplimentado correctamente el formulario (en caso de que
el formulario haya sido cumplimentado directamente por el solicitante),
verifican que el formulario haya sido cumplimentado de manera tal que se
evite que una Parte Contratante designada emita una notificacion de
denegacién provisional, verifican que la solicitud internacional vaya
acompafiada del formulario MM18 debidamente cumplimentado, cuando
los Estados Unidos de América hayan sido designados, ayudan a los
solicitantes a presentar una reivindicacion de antigiiedad, cuando la Union
Europea haya sido designada, ayudan a definir y traducir la lista de
productos y servicios, ayudan a traducir las marcas denominativas,
ayudan a redactar las declaraciones de renuncia de proteccion de algun
elemento de la marca, ayudan a formular y redactar las limitaciones,
ayudan a formular las reivindicaciones del color como elemento distintivo
de la marca, y comprueban la exactitud de importe de las tasas
pagaderas en relacidn con una solicitud internacional.

De las respuestas al cuestionario se desprende asimismo que la
asistencia y el apoyo que prestan actualmente las Oficinas no se limita a
la etapa de presentacion de una solicitud nacional o internacional. Se ha
mencionado anteriormente en el documento que las Oficinas prestan
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asistencia asimismo a los titulares de registros internacionales, a fin de
responder a notificaciones de denegacion provisional, presentar
designaciones posteriores e inscribir modificaciones en un registro
internacional.

Por consiguiente, estrictamente en términos formales, por lo que
concierne a la Oficina Internacional, es posible que no exista una gran
diferencia entre las tareas que se realizan actualmente y las tareas que la
Oficina Internacional debera realizar en ausencia del requisito de que
exista una marca de base (si bien es posible que ello difiera en términos
sustantivos (véanse mas arriba los parrafos 64 y 65); no obstante, puede
afirmarse que si la supresién del requisito de que exista una marca de
base repercutiese negativamente en el nivel de apoyo y servicios
prestados actualmente a los usuarios, la cuestién seria sumamente
preocupante.

En el cuestionario se pedia a las Oficinas que indicasen su grado de
disponibilidad para seguir prestando apoyo y servicios respecto de la
presentacion de solicitudes internacionales — a saber, en relaciéon con los
procedimientos del Sistema de Madrid, la cumplimentacion del formulario
oficial de solicitud internacional, etc. en ausencia del requisito de que
exista una marca de base. Unicamente el 45 por ciento de las Oficinas
que respondieron al cuestionario contestaron afirmativamente a esta
pregunta. Por otra parte, el 18 por ciento de las Oficinas que
respondieron al cuestionario contesté que no seguiria prestando apoyo y
servicios y un porcentaje bastante elevado, el 35 por ciento, seguia
indeciso”.

En el cuestionario se pedia asimismo a las Oficinas que indicasen su
grado de disponibilidad para seguir prestando a los solicitantes el apoyo y
los servicios que prestan actualmente durante la presentacion/el registro
de una marca de base, que a su vez pueden ser pertinentes para una
presentacion internacional, en ausencia del requisito de que exista una
marca de base’. Esto podria tener repercusiones mas directas sobre los
usuarios y la Oficina Internacional, habida cuenta de que incidiria, por
ejemplo, en la marca, per se, asi como en la definicién y la clasificacion
de los productos y servicios.

El porcentaje de las Oficinas que respondieron afirmativamente a esta
pregunta fue inferior en este caso (el 41 por ciento), mientras que el 21
por ciento indicé que no seguiria prestando apoyo y servicios, y el 36 por
ciento seguia indeciso.

Si se considera que estas respuestas (sobre los procedimientos en la
etapa de presentacion nacional e internacional) son representativas del
enfoque que adoptaran las Oficinas de todas las Partes Contratantes, en
ausencia del requisito de que exista una marca de base, es muy posible
que la incidencia en los usuarios del Sistema de Madrid, e incluso en la
Oficina Internacional, sea considerable.
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77.

VI.

78.

79.

80.

MM/LD/WG/8/2
pagina 24

Las respuestas al cuestionario han establecido el distinto grado de
disponibilidad de las Oficinas, a fin de seguir prestando apoyo y servicios
en ausencia del requisito de que exista una marca de base. No obstante,
no queda claro qué elementos podrian garantizar que los usuarios sigan
recibiendo, como minimo, el nivel de apoyo y servicios que reciben
actualmente de las Oficinas. Hasta cierto punto, la respuesta podra
depender del grado en que las Oficinas sigan desempefiando una funcién
formal en los procedimientos de presentacion en virtud del Sistema de
Madrid, en ausencia del requisito de que exista una marca de base. Este
aspecto se examina con mas profundidad a continuacion, en la Parte VI
del documento.

EXAMEN DEL MARCO NORMATIVO QUE PODRIA ESTABLECERSE,
EN AUSENCIA DEL REQUISITO DE QUE EXISTA UNA MARCA DE
BASE, Y POSIBLE INCIDENCIA EN LOS USUARIOS DEL HECHO QUE
LAS OFICINAS SIGAN PRESTANDO O NO SU APOYO Y SERVICIOS

Cabe observar, que en anteriores debates sobre la posible supresion del
requisito de que exista una marca de base y la consiguiente peticién de
que la Oficina Internacional distribuyese un cuestionario a las Oficinas, el
Grupo de Trabajo se centré esencialmente en el requisito de que exista
una marca de base, per se. Es decir, el Grupo de Trabajo alin no ha
examinado en profundidad la naturaleza del marco juridico o normativo
que podria establecerse en ausencia del requisito de que exista una
marca de base, si se decidiera su supresion.

En particular, el Grupo de Trabajo no ha examinado la cuestion de si las
Oficinas de las Partes Contratantes en el Sistema de Madrid seguiran
participando en los procedimientos de presentacion, si se suprimiera el
requisito de que exista una marca de base. En efecto, ¢requeriria un
sistema juridico y normativo revisado que las solicitudes internacionales
sean presentadas directamente ante la Oficina Internacional, o que
pudieran ser presentadas de manera directa o indirecta (quizas con la
disposicion adicional de que las Oficinas puedan rechazar presentaciones
indirectas por su conducto), o requeriria el nuevo sistema que las
solicitudes internacionales sigan siendo presentadas por medio de la
Oficina de la Parte Contratante por conducto de la cual el solicitante
reivindica el derecho a presentar una solicitud, ain en ausencia del
[)equi’s)i}so de que deba presentarse o registrarse asimismo una marca de
ase”

La respuesta a estas preguntas puede influir considerablemente en el
nivel de asesoramiento y servicios que las Oficinas estan dispuestas a
seguir prestando, en caso de que se suprimiese el requisito de que exista
una marca de base, razén por la cual cabe la posibilidad de que el Grupo
de Trabajo siga examinando esta cuestidn en sus debates.
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Otra cuestién que puede incidir en el hecho de que las Oficinas sigan
prestando apoyo y servicios es la cuestion de, si en ausencia del requisito
de que exista una marca de base, el marco normativo revisado permitira
la autodesignacion de la Parte Contratante por conducto de la cual el
solicitante internacional tiene el derecho de presentar una solicitud
internacional.

Para concluir con esta parte, cabe observar que un porcentaje no
desdefiable de las Oficinas que respondieron al cuestionario (el 26 por
ciento) indico que cobraba una tasa a los solicitantes internacionales y a
los usuarios del Sistema de Madrid por facilitar informacion o asistencia
en relacién con los procedimientos del Sistema de Madrid. Esta cuestion
podria ser digna de ser examinada en profundidad.

SUPRESION DEL REQUISITO DE QUE EXISTA UNA MARCA DE
BASE - CONCLUSION

Repercusiones para la Oficina Internacional

83.

84.

85.

86.

De lo anterior pueden extraerse varias conclusiones. En primer lugar, por
lo que respecta a las repercusiones para la Oficina Internacional,
estrictamente en términos del alcance del examen formal de las
solicitudes internacionales, el suministro de asistencia y asesoramiento
por parte de las Oficinas a los solicitantes es importante pero
probablemente no capital o irremplazable, en el contexto general.

No obstante, tal como se ha observado anteriormente en los parrafos 64 y
65, la supresion del requisito de que exista una marca de base, junto con
la supresién de la funcion formal de las Oficinas en el proceso de
presentacion, podra tener repercusiones considerables para la Oficina
Internacional por lo que a la logistica se refiere. En efecto, en vez de
tratar regularmente con un namero relativamente escaso de Oficinas, la
Oficina Internacional tendria que tratar con decenas de miles de
particulares.

Asimismo, de las respuestas al cuestionario se desprende que, en dos
aspectos, la supresion del requisito de que exista una marca de base
tendria repercusiones considerables para la Oficina Internacional.

En primer lugar, las respuestas al cuestionario demuestran sin lugar a
dudas que un gran namero de solicitantes obtiene asistencia de las
Oficinas respecto de la identificacion y clasificacion de los productos y
servicios, tanto en términos de la presentacion nacional de la marca de
base como, ulteriormente en la etapa internacional, respecto de la
traduccion. La Oficina Internacional ha preparado un documento adicional
(documento MM/LD/WG/8/3), en el que figuran datos estadisticos
relativos a los aspectos operativos de la labor que realiza la Oficina
Internacional’®. De dichos datos se desprende que una gran proporcion
de las notificaciones de irregularidad emitidas actualmente por la Oficina
Internacional, en relacion con solicitudes internacionales, concierne a
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irregularidades relacionadas con la identificacion o la clasificacion de
productos y servicios. Cabe sugerir que si las Oficinas dejasen de prestar
asistencia a este respecto, ello tendria repercusiones potenciales graves
en la eficacia de las presentaciones internacionales y se traduciria en
demoras relacionadas con el registro, para los solicitantes internacionales.
Ahora bien, este aspecto debe ser considerado a la luz de los proyectos
en curso de la Oficina Internacional en relacién con la base de datos de
indicaciones aceptables de productos y servicios.

Resulta asimismo evidente que, en la etapa nacional, al presentar una
marca de base, los solicitantes reciben actualmente de las Oficinas
asistencia en relacion con la marca misma (en términos de la posibilidad
de registro de una marca, asi como probablemente en relacion con la
preparacion de la representacion de la marca). Es posible que el hecho
de que las Oficinas dejen de prestar esta asistencia, entrafie
consecuencias. En primer lugar, es posible que los solicitantes
internacionales comiencen a recibir un nimero creciente de notificaciones
de denegacion provisional con base a la imposibilidad de registro de una
marca. Asimismo, cabe la probabilidad de que aumente el nimero de
irregularidades en la etapa de recepcion de la solicitud internacional por
parte de la Oficina Internacional, debido a representaciones de marcas
gue no sean lo suficientemente claras a los fines de la publicacion.
Inevitablemente, la necesidad de comunicar un mayor niumero de
irregularidades y notificaciones de denegacion provisional incidira en la
Oficina Internacional.

Repercusiones para los usuarios

88.

Es evidente que, actualmente, la asistencia y asesoramiento que reciben
los solicitantes de las Oficinas que actlian en calidad de Oficina de origen,
es diversa y considerable. Es evidente asimismo que no hay certeza de
que dicho apoyo y servicios continlen en ausencia del requisito de que
exista una marca de base. Ademas de las repercusiones para la Oficina
Internacional, la pérdida de dicho apoyo y servicios tendra con toda
probabilidad gran incidencia asimismo en los usuarios. Cabe la
posibilidad de que los usuarios reciban de la Oficina Internacional un
namero creciente de notificaciones de irregularidad, relacionadas con la
cumplimentacion del formulario de solicitud mismo, asi como con
cuestiones relativas a la marca y la clasificacion de los productos y
servicios. Es probable asimismo que la desaparicién del asesoramiento y
la asistencia por parte de las Oficinas, en la etapa de presentacion,
provoque un aumento de notificaciones de denegacién provisional. Este
hecho podria incidir, en Ultima instancia, en la imagen del Sistema de
Madrid, en términos de su eficiencia, eficacia y sencillez de utilizacion.

Futuro marco normativo

89.

Como se ha indicado anteriormente, el Grupo de Trabajo no ha abordado
aun dos aspectos importantes. En ausencia del requisito de que exista
una marca de base, ¢cual seria la estructura de presentacion en el
sistema revisado y qué prescribiria el nuevo sistema en materia de
autodesignacion? Cabe suponer que la respuesta a dichas preguntas
incidira directamente en el hecho de que las Oficinas sigan o no
prestando apoyo y servicios a los usuarios del Sistema de Madrid.
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El futuro en perspectiva

90.

91.

92.

Por cuanto concierne a la Oficina Internacional, a largo plazo podrian
tomarse ciertas medidas a fin de allanar las dificultades para los usuarios,
en ausencia del requisito de que exista una marca de base. Entre estas
medidas podria figurar, por ejemplo, la facilitacion a los usuarios de una
nota explicativa global sobre la cumplimentacién del formulario oficial de
solicitud internacional, tal como se hizo en relacion con el formulario de
solicitud para la presentacion de dibujos 0 modelos industriales en virtud
del Sistema de la Haya para el registro internacional de dibujos y modelos
industriales. Por consiguiente, las Oficinas podrian cooperar con la
Oficina Internacional a fin de presentar versiones de dicho documento en
los idiomas locales. Otra iniciativa podria consistir en incluir
funcionalidades adicionales en el Simulador de Solicitud Internacional que
figura en el sitio Web del Sistema de Madrid. El objetivo del simulador
consiste en prestar asistencia a los solicitantes en la etapa previa a la
presentacion. Podrian asimismo perfeccionarse los formularios oficiales
de solicitud, a fin de volverlos mas interactivos y reducir la posibilidad de
que se presenten solicitudes internacionales que contengan errores
evidentes.

Cabe recordar que, en virtud del Sistema de la Haya para el Registro
Internacional de Dibujos o Modelos Industriales, la presentacion
electronica fue introducida en enero de 2008. Si se tomase la decision de
suprimir el requisito de que exista una marca de base en el Sistema de
Madrid, podria considerarse la posibilidad de introducir una interfaz de
presentacion electronica.

Otro modo de mejorar la interaccion entre la Oficina Internacional y los
usuarios del Sistema de Madrid podria consistir en la creacién de una
base de datos de indicaciones aceptables de productos y servicios, asi
como otras medidas o enfoques actualmente en estudio, y el Madrid
Filing Assistant, del que el Grupo de Trabajo recibié una demostracion en
su séptima reunion.

93. Seinvita al Grupo de Trabajo a que
examine el presente documento y tome
nota del contenido de los Anexos al
presente documento.

[Siguen los Anexos]
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COMPILACION ESTADISTICA DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO

PARTE A — ETAPA DE PRESENTACION INTERNACIONAL

PARTE A.1. - TAREAS REALIZADAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR UNA
OFICINA QUE ACTUA EN CALIDAD DE OFICINA DE ORIGEN

Introduccién: La Parte A.1. se relaciona con las tareas realizadas y los servicios
prestados por una Oficina en su calidad de Oficina de origen que no estan sujetos
al requisito de certificacion mencionado en la Parte A.2.

1. ¢ Pone su Oficina a disposicion del piblico informacién, asistencia u
orientacién de caracter general en relacion con el sistema de Madrid?
(El porcentaje’’ se basa en el nimero total de respuestas recibidas: 58)

Si 97%
No 2%
En blanco 1%
2. Si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa,
a) Indique si la Oficina proporciona este servicio (El porcentaje se

basa en el nimero de respuestas afirmativas a la pregunta 1: 56):

con poca frecuencia 18%
con bastante frecuencia 34%
con mucha frecuencia 48%
b) Indique en términos generales el tipo de informacion, asistencia u

orientacion’® gue proporciona su Oficina. (A continuacion figura
una lista resumida de las repuestas detalladas recibidas por parte
de las Oficinas):

" Sirvase observar que, en aras de la comodidad, se han redondeado los

porcentajes al nimero entero mas préximo.

& Varias Oficinas indicaron que no ofrecian asesoramiento, sino asistencia.
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Solicitud de base y registro de base 3)
Cambios y enmiendas 3)
Clasificacion de los productos y servicios (4)
Costos y Tasas (18)
Informacién sobre las Partes Contratantes (7
Consultas de caracter general 3)
Derecho a presentar una solicitud (2)
Presentacion de una solicitud internacional (14)
Cumplimentacion de formularios (23)
Informacién general sobre el Sistema de Madrid (15)
La solicitud internacional en general (2)
Idiomas ()
Plazo de proteccidn Q)
Obtencion de los formularios ()
Los tratados del Sistema de Madrid (5)
Formas de pago (1)
Registro nacional e internacional (5)
Notificaciones de irregularidad de la Oficina 3)
Internacional de la OMPI (10)
Procedimientos (1)
Busquedas sobre derechos anteriores (1)
Reivindicaciones de prioridad (1)
Denegaciones ()
El Reglamento Comun Q)

Plazos Q)
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Asesoramiento personal Q)

Requisitos para la presentacion de un registro

Internacional (2)
Gestion ulterior de registros internacionales ()
Formacion @)
Transformacion Q)
Traduccion 3)
Estadisticas Q)

C) ¢En qué forma se proporciona la informacion, asistencia u
orientacion de caracter general? (Mas de una respuesta posible; el
porcentaje se basa en el nUmero de respuestas afirmativas
recibidas para la pregunta 1: 56)

Linea de asistencia directa 68%

Internet (con una seccion especifica dedicada al sistema de

Madrid) 64%
Prospectos, folletos, etc. 54%
Funcionarios o grupo de funcionarios dedicados a tal fin 79%
Instalaciones de busqueda electrdnica al servicio del publico 27%

Correo electrénico, asistencia personalizada, teléfono,
formacion 28%

a) En caso de que un solicitante internacional no hable ni escriba el
idioma espafiol, francés o inglés, ¢ presta su Oficina asistencia a
dicho solicitante en relacion con la presentacion general de una
solicitud internacional en virtud del Sistema de Madrid? (El
porcentaje se basa en el nimero total de respuestas recibidas: 58)

Si 64%
No 34%
En blanco 2%

b) Si la respuesta a la pregunta 3.a) es afirmativa, indique en qué
forma se presta esa asistencia (por ejemplo, la Oficina pone a
disposicion de los interesados versiones no oficiales de los
formularios oficiales del Arreglo de Madrid, en los idiomas locales).
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Cumplimentacién de los formularios oficiales por (5)
la Oficina

Consulta Q)
Guia y folletos (2)

Asistencia al solicitante para rellenar los
formularios oficiales (9)

Informacién en el idioma nacional (14)

Formularios no oficiales del Sistema de Madrid en

el idioma local (16)
Teléfono Q)
Traduccion de los productos y servicios (2)
Herramienta de traduccién (2)

¢, Comprueba su Oficina si el solicitante internacional ha utilizado el
formulario correcto para la presentacion de una solicitud internacional
(MM1, MM2 o MM3) de manera que las Partes Contratantes designadas
en una solicitud internacional estén correctamente designadas, en la
medida en que el solicitante esté habilitado para efectuar dichas
designaciones? (El porcentaje se basa en el nimero total de respuestas
recibidas: 58)

Si 94%
No 4%
En blanco 2%

Aparte de las cuestiones que requieren certificacion por una Oficina
cuando actla en calidad de Oficina de origen, ¢ examina su Oficina el
formulario de solicitud internacional para asegurarse de que:

a) el solicitante internacional ha rellenado correctamente el
formulario? (El porcentaje se basa en el nimero total de
respuestas recibidas: 58)

Si 95%
No 0%

En blanco 5%
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en particular, ¢ se ha rellenado el formulario de manera tal que se
evite que una Parte Contratante designada emita una notificacion
de denegacion provisional (por ejemplo, falta de traduccién de la
marca, falta de indicacion de la condicion juridica del solicitante
internacional cuando se trata de una persona juridica, indicacion de
un segundo idioma cuando la Unién Europea es una Parte
Contratante designada, etc.)? (El porcentaje se basa en el nUmero
total de respuestas recibidas: 58)

Si 91%
No 5%

En blanco 4%

6. Aparte de las cuestiones que requieren certificacion por una Oficina
cuando actla en calidad de Oficina de origen:

a)

b)

si se ha designado a los Estados Unidos de América, ¢ efectlia su
Oficina una verificacion para asegurarse de que el formulario MM18
(declaracion de intencidn de utilizar la marca) acompafia la solicitud
internacional? (El porcentaje se basa en el nimero total de
respuestas recibidas: 58)

Si 93%
No 4%
En blanco 3%

en caso de que la solicitud internacional pueda o deba ir
acompafiada de formularios adicionales (es decir, MM17
(reivindicacion de antigiiedad) o MM18 (declaracion de intencién de
utilizar la marca), ¢ presta su Oficina asistencia para rellenar dichos
formularios? (El porcentaje se basa en el nimero total de
respuestas recibidas: 58)

Si 86%
No 12%

En blanco 2%
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¢ Verifica su Oficina el derecho que tiene un solicitante
internacional a presentar una solicitud (es decir, el domicilio, la
nacionalidad o el establecimiento)? (El porcentaje se basa en el
ndmero total de respuestas recibidas: 58)

Si 72%
No 26%
En blanco 2%

Si la respuesta a la pregunta 7.a) es afirmativa, ¢en qué forma
verifica su Oficina dicho derecho? (Mas de una respuesta posible;
el porcentaje se basa en el nUmero de respuestas afirmativas
recibidas para la pregunta 7.a): 42):

solicitando una copia del pasaporte del solicitante 21%

solicitando extractos del registro de comercio del
solicitante 52%

Otros: (correo, teléfono, direccion del solicitante,

ndmero de identidad del solicitante en la base de

datos de la Oficina, datos de identidad nacional

del solicitante, sitio Web del solicitante, bases de

datos disponibles, el registro nacional, otra

documentacion conexa, copia de los documentos

de incorporacién, permiso de residencia, y

declaracion). 52%

Si la solicitud internacional contiene una reivindicacion de prioridad,
¢verifica su Oficina la exactitud de dicha reivindicacion de
prioridad? (El porcentaje se basa en el nimero total de respuestas
recibidas: 58)

Si, en todos los casos 76%

Si, pero Unicamente si la solicitud/el registro de

base no contiene dicha reivindicacién de prioridad 10%
No, nunca 12%
En blanco 2%

Si la respuesta a la pregunta 8.a) es “Si, en todos los casos” 0 “Si,
pero Unicamente si la solicitud/el registro de base no contiene dicha
reivindicacion de prioridad”, indique en qué forma su Oficina realiza
dicha verificacion (por ejemplo, la Oficina exige una copia de la
primera solicitud de marca que dio lugar a la reivindicacion de
prioridad).



10.

Verifica que la reivindicacién se encuentra dentro
del plazo

Verifica bases de datos extranjeras

Verifica bases de datos/registros/ solicitudes
nacionales

Verifica documentos de prioridad
Verifica la copia certificada traducida de la primera
solicitud de marca que dio lugar a la reivindicacion

de prioridad

Pide copia de la primera solicitud de marca que
dio lugar a la reivindicacion de prioridad

Pide certificado oficial donde se indique la fecha
de presentacion

Verifica los extractos de cuentas bancarias
Verifica que la solicitud prioritaria se originé en un

Estado miembro de la OMC o Parte en el
Convenio de Paris
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(4)

)

(16)

(6)

1)

(27)

1)
@)

1)

Si en la solicitud de base o en el registro de base figura una descripcién
en un idioma distinto al idioma en el que se propone presentar la solicitud
internacional y que el solicitante internacional desea incluir dicha
descripcion en la solicitud internacional, o si la Oficina asi lo exige,

¢ efectla su Oficina la traduccion necesaria? (El porcentaje se basa en el
ndmero total de respuestas recibidas: 58)

Si 31%
No 67%
En blanco 2%

¢ Presta su Oficina asistencia a los solicitantes internacionales
respecto de la traduccion de la lista de productos y/o servicios
correspondiente a una solicitud internacional, si la lista de
productos y/o servicios correspondiente a la solicitud de base o al
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registro de base figura en un idioma distinto de los idiomas oficiales
del sistema de Madrid? (El porcentaje se basa en el numero total
de respuestas recibidas: 58)

Si 62%
No 36%
En blanco 2%

Si la respuesta a la pregunta 10.a) es afirmativa, su Oficina: (Mas
de una respuesta posible; el porcentaje se basa en el nimero de
respuestas afirmativas recibidas para la pregunta 10.a): 36):

Traduce la lista 22%

Simplemente controla la traducciéon que aparece
en la solicitud internacional 69%

Otros: (cobra tasas adicionales en concepto de

traduccién, coopera con el solicitante en la

traduccion de la lista, concede un plazo al

solicitante para corregir la traduccion, ofrece

sugerencias, correcciones, mejoras, soluciones,

presta su asistencia al solicitante en relacién con

la traduccidn, remite al solicitante a la edicion en

inglés de la Clasificacién de Niza) 28%

Si una marca objeto de una solicitud internacional puede ser
traducida, ¢ presta su Oficina asistencia al solicitante internacional a
ese respecto? (El porcentaje se basa en el nimero total de
respuestas recibidas: 58)

Si 48%
No 50%
En blanco 2%

Si la respuesta a la pregunta 11.a) es afirmativa, ¢ en qué forma
presta su Oficina esa asistencia? (Mas de una respuesta posible;
el porcentaje se basa en el nimero de respuestas afirmativas
recibidas para la pregunta 11.a): 28):

La Oficina traduce la marca 25%

La Oficina simplemente controla la traduccion que
aparece en la solicitud internacional 69%
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Otros: (presta asistencia previa peticidn, concede

un plazo al solicitante para que corrija la

traduccion, presta dicha asistencia Unicamente en

un idioma, sugiere correcciones, mejoras o

traducciones tras consultar al solicitante) 14%

a)

b)

Si se requiere una transcripcion con respecto a una marca
objeto de una solicitud internacional (es decir, una marca que
no consista en caracteres latinos ni en nimeros arabigos o
romanos), ¢ presta su Oficina asistencia al solicitante
internacional a ese respecto? (El porcentaje se basa en el
ndmero total de respuestas recibidas: 58)

Si 48%
No 50%
En blanco 2%

Si la respuesta a la pregunta 12.a) es afirmativa, ¢,en qué
forma presta su Oficina esa asistencia? (Mas de una
respuesta posible; el porcentaje se basa en el niimero de
respuestas afirmativas recibidas para la pregunta 12.a): 28):

La Oficina transcribe la marca 32%

La Oficina simplemente controla la
transcripcion que aparece en la solicitud
internacional 68%

Otros: (verifica la solicitud o el registro de

base, verifica la transcripcion

proporcionada por el solicitante y sugiere

correcciones 0 mejoras, verifica que no

haya errores en la transcripcion

proporcionada por el solicitante, ofrece

informacion) 11%

Si un solicitante internacional desea renunciar a la proteccién de algin
elemento de la marca en la solicitud internacional, ¢ presta su Oficina
asistencia al solicitante a ese respecto? (El porcentaje se basa en el
ndmero total de respuestas recibidas: 58)

Si

No

En blanco

66%

33%

1%
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Si la solicitud internacional contiene una indicacion a los efectos de que la
marca es una marca en caracteres estandar, ¢ comprueba su Oficina la
pertinencia de dicha indicacién? (El porcentaje se basa en el nimero total
de respuestas recibidas: 58)

Si 90%
No 9%
En blanco 1%

Si un solicitante internacional desea efectuar una limitacion de la lista de
productos o servicios al momento de presentar la solicitud internacional,
respecto de una Parte Contratante designada, ¢ presta su Oficina
asistencia al solicitante (en el sentido de ayudarlo a formular y redactar
dicha limitacién)? (El porcentaje se basa en el nimero total de
respuestas recibidas: 58)

Si 69%
No 29%
En blanco 2%

Si la marca de base figura en color, la solicitud o el registro de base no
contienen una reivindicacién de color y el solicitante desea incluir en la
solicitud internacional una reivindicacién de color, ¢ presta su Oficina
asistencia a dicho solicitante al respecto (en el sentido de explicarle la
funcién de una reivindicacion de color y sus consecuencias, y asistirle en
la formulacion y redaccion de la reivindicacién de color)?) (El porcentaje
se basa en el nimero total de respuestas recibidas: 58)

Si 71%
No 26%
En blanco 3%

¢, Comprueba su Oficina la exactitud del importe total de las tasas que se
han de pagar en francos suizos, tal como se indica en la hoja de calculo
de tasas del formulario de solicitud internacional? (El porcentaje se basa
en el numero total de respuestas recibidas: 58)

Si 69%

No 26%

En blanco 5%
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¢Acepta su Oficina transmitir a la Oficina Internacional las tasas
pagaderas por un solicitante internacional respecto de una solicitud
internacional? (El porcentaje se basa en el niUmero total de respuestas
recibidas: 58)

Si 21%
No 78%
En blanco 1%

a) ¢, Cobra su Oficina una tasa por facilitar informacién o asistencia a
los solicitantes/usuarios internacionales en relacién con cualquiera
de las preguntas contenidas en la Parte A.1? (El porcentaje se
basa en el nUmero total de respuestas recibidas: 58)

Si 26%
No 72%
En blanco 2%
b) Si la respuesta a la pregunta 19.a) es afirmativa, especifique la

informacion o la asistencia por las que se cobran tasas.
Presentacion de solicitudes internacionales (2)

Tasa en concepto de servicios y procedimientos

generales (12)
Informacién sobre marcas, previa peticién Q)
Traduccién de las listas de productos y servicios 3)

En ausencia del requisito de que exista una marca de base, ¢ estaria su
Oficina dispuesta a seguir realizando las tareas y prestando los servicios
antes mencionados a favor de los solicitantes internacionales? (El
porcentaje se basa en el nimero total de respuestas recibidas: 58)

Si 45%
No 18%
No se sabe 35%

En blanco 2%
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PARTE A.2. —- TAREAS REALIZADAS POR UNA OFICINA QUE ACTUA EN
CALIDAD DE OFICINA DE ORIGEN EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE
CERTIFICACION

Introduccién: La Parte A.2. se relaciona con las tareas realizadas por una Oficina
que actia en calidad de Oficina de origen en el marco del procedimiento de
certificacién. Como parte del procedimiento internacional, una Oficina que actla
en calidad de Oficina de origen, debe, en virtud de la Regla 9.5)d) del
Reglamento Comun, certificar ciertas cuestiones. La finalidad de esta parte del
cuestionario es determinar como la Oficina, en su calidad de Oficina de origen,
realiza el procedimiento de certificacién y como resuelve las discrepancias
cuando éstas surgen.

21. Por lo general, ¢,qué sistema utiliza su Oficina para realizar la
certificacién? (Mas de una respuesta posible; el porcentaje se basa en el
ndmero total de respuestas recibidas: 58)

La Oficina utiliza un sistema de presentacion electronica

gue rellena una solicitud internacional con los datos de

la solicitud de base o el registro de base anteriormente

compilados 10%

La Oficina compara el ejemplar en papel de la solicitud

internacional con los datos relativos a la solicitud o al

registro de base tal como han sido introducidos en el

sistema nacional 83%

La Oficina compara la copia en papel de la solicitud
internacional con la copia en papel de la solicitud o el
registro de base 38%

Otros: (Si la Oficina recibe la solicitud por correo
electrénico, la compara con los datos relativos a la
solicitud o al registro de base antes de enviar estos
datos al banco de datos de la OMPI (MAPS) (1), la
Oficina utiliza los tres sistemas anteriormente
mencionados (1), la Oficina ha creado un sistema que
verifica y compara los productos y servicios de la
solicitud de base y de la solicitud internacional (1), la
Oficina utiliza un sistema de presentacion electrénica
para introducir en las solicitudes internacionales datos
relativos a la solicitud o al registro de base tal como han
sido introducidos en el sistema nacional (1)) 5%

22. Si ocurre que un elemento de informacion pertinente (es decir, datos que
requieren certificacion) se ha indicado en la solicitud o en el registro de
base pero se ha omitido en la solicitud internacional (por ejemplo, en la
solicitud o el registro de base se indica que la marca es tridimensional y
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esa indicacién no se menciona en la solicitud internacional), ¢cémo
corrige su Oficina dicha omision? (Mas de una respuesta posible; el
porcentaje se basa en el nimero total de respuestas recibidas: 58)

La Oficina la corrige de oficio sin informar al solicitante
internacional 5%

La Oficina la corrige de oficio después de informar al
solicitante internacional 26%

La Oficina la corrige de oficio y luego informa al
solicitante internacional 7%

La Oficina informa al solicitante internacional acerca de
la omision y le concede un plazo para su respuesta 59%

Otros: (Segln la omision y el tiempo disponible, la
Oficina informa al solicitante antes o después de la
correccién o le concede un plazo para corregir la
omision (1), la Oficina informa al solicitante internacional
de la omision pero no especifica el plazo en que el
solicitante debe responder (1), la Oficina informa al
solicitante internacional de la omision y le pide que la
corrija (1), la Oficina informa al solicitante internacional
de la omision; el solicitante debe presentar una peticion
ante el Director para introducir un recurso contra la
decision de denegacion (1), la Oficina intentara
subsanar las omisiones, tras consultar al solicitante, por
distintos medios (1)) 9%

Si un elemento de informacion pertinente (es decir, datos que requieren
certificacién) se ha indicado en la solicitud internacional y no figura en la
solicitud o en el registro de base (por ejemplo, si la solicitud internacional
contiene una descripcion que no esta contenida en la solicitud o en el
registro de base), ¢como corrige su Oficina esa discrepancia? (Mas de
una respuesta posible; el porcentaje se basa en el nUmero total de
respuestas recibidas: 58)

La Oficina la suprime de oficio sin informar al solicitante
internacional 5%

La Oficina la suprime de oficio después de informar al
solicitante internacional 22%

La Oficina la suprime de oficio y luego informa al
solicitante internacional 2%

La Oficina informa al solicitante internacional y le
concede un plazo para su respuesta 69%
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Otros: (La Oficina informa al solicitante de la omision y,
segun su respuesta, la Oficina conserva o suprime la
descripcion cuando amplia la proteccion (1), la Oficina
informa al solicitante internacional de la omision y le
pide que la corrija (1), la Oficina informa al solicitante
internacional de la omisién, pero no especifica el plazo
en que el solicitante debe responder (1), la Oficina
informa al solicitante internacional de la omision; el
solicitante debe presentar una peticién ante el Director
para introducir un recurso contra la decision de
denegacion (1), la Oficina concede al solicitante un
plazo para que afiada los datos correspondientes a la
solicitud de base (1)) 9%

Si la solicitud de base (aln no examinada) y la solicitud internacional se
presentan simultaneamente y ambas contienen un error inmediatamente
aparente —por ejemplo, hay una indicacion de que la marca es una marca
tridimensional o sonora, pero por lo visto no es el caso (por ejemplo, la
marca consiste en la imagen de una botella y esta indicada como una
marca sonora), ¢,cémo reacciona su Oficina? (Mas de una respuesta
posible; el porcentaje se basa en el nimero total de respuestas recibidas:
58)

La Oficina corrige el error de oficio sin informar al
solicitante internacional 0%

La Oficina corrige el error de oficio después de informar
al solicitante internacional 14%

La Oficina corrige el error de oficio y luego informa al
solicitante internacional 0%

La Oficina informa al solicitante internacional, y concede
un plazo para su respuesta 78%

Otros: (La Oficina carece de practica determinada al
respecto (1), la Oficina corrige el error tanto en la
solicitud de base como en la solicitud internacional (1),
la Oficina concede al solicitante un plazo para corregir
el error en la solicitud de base, pidiéndole asimismo que
o bien corrija la solicitud internacional o dé su
autorizacion a la Oficina, para que ésta efectle la
correccién (1), de conformidad con la legislacién y la
practica del pais, el solicitante no puede presentar la
solicitud internacional antes de que la marca quede
registrada en la Oficina (1), la Oficina informa al
solicitante internacional de la omision; el solicitante
debe presentar una peticién ante el Director para
introducir un recurso contra la decision de

denegacion (1)) 10%
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a) Si la solicitud de base (aiin no examinada) y la solicitud
internacional se presentan simultdneamente y en ambas se indica
gue la marca es una marca colectiva, una marca de certificacién o
una marca de garantia, ¢ verifica su Oficina la exactitud de esas
indicaciones? (El porcentaje se basa en el nimero total de
respuestas recibidas: 58)

Si 81%
No 17%
En blanco 2%
b) Si la respuesta a la pregunta 25.a) es afirmativa, ¢,cémo verifica su

Oficina la exactitud de esas indicaciones? (El porcentaje se basa en
el nimero de respuestas afirmativas recibidas para la pregunta
25.a): 47)

Exigiendo una copia del reglamento, acuerdo, etc. 85%

Otros: (controlando los datos y los documentos

presentados junto con la solicitud de base (1),

controlando los documentos adjuntos a la

solicitud de base (1), controlando la base de

datos nacional (2), comparando la solicitud de

base y la solicitud internacional (1), poniéndose

en contacto telefénico con el solicitante para

ayudarle a subsanar los errores de la solicitud (1),

llevando a cabo un control interno (1)) 15%

Si la solicitud de base (alin no examinada) y la solicitud internacional se
presentan simultdneamente y ambas contienen una descripcion de la
marca con palabras que evidentemente es incorrecta (por ejemplo, la
marca consiste en la imagen de una montafia y la descripcién es “par de
zapatos con cordones amarillos”), ¢,como reacciona su Oficina? (Mas de
una respuesta posible; el porcentaje se basa en el nimero total de
respuestas recibidas: 58)

La Oficina corrige el error de oficio sin informar al
solicitante internacional 0%

La Oficina corrige el error de oficio después de informar
al solicitante internacional 16%

La Oficina corrige el error de oficio y luego informa al
solicitante internacional 2%

La Oficina informa al solicitante internacional, y le
concede un plazo para su respuesta 68%
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Otros: (La Oficina carece de préactica determinada al
respecto (1), es improbable que suceda (1), la Oficina
contactara inmediatamente al solicitante por teléfono y
correo electronico (1), la Oficina concede al solicitante
un plazo para corregir el error en la solicitud de base,
pidiéndole asimismo que o bien corrija la solicitud
internacional o dé su autorizacién a la Oficina, para que
ésta efectle la correccion (1), la Oficina no verifica la
descripcion de la marca habida cuenta de que no se
trata de un requisito previsto por la legislacion nacional
(1), de conformidad con la legislacion y la practica del
pais, el solicitante no puede presentar la solicitud
internacional antes de que la marca esté registrada (1),
la descripcion no es obligatoria (1), la Oficina informa al
solicitante internacional de la omision; el solicitante
debe presentar una peticién ante el Director para
introducir un recurso contra la decision de

denegacion (1)) 16%

Si la solicitud de base (alin no examinada) y la solicitud internacional se
presentan simultdneamente y ambas contienen una reivindicacién de
color como signo distintivo de la marca, que obviamente es incorrecta (por
ejemplo, la marca consiste en la palabra “CIELO” escrita en blanco y
negro, y se revindica el color azul), ¢como reacciona su Oficina? (Mas de
una respuesta posible; el porcentaje se basa en el numero total de
respuestas recibidas: 58)

La Oficina corrige el error de oficio sin informar al
solicitante internacional 2%

La Oficina corrige el error de oficio después de informar
al solicitante internacional 14%

La Oficina corrige el error de oficio y luego informa al
solicitante internacional 0%

La Oficina informa al solicitante internacional, y le
concede un plazo para su respuesta 76%

Otros: (La Oficina carece de practica determinada al
respecto (1), la Oficina corrige el error tanto en la
solicitud de base como en la solicitud internacional (1),
la Oficina contactara inmediatamente al solicitante por
teléfono y correo electrénico (1), la Oficina no verifica la
“reivindicacién de color”, habida cuenta de que la
legislacion nacional no prescribe ese requisito (1), de
conformidad con la legislacion y la practica del pais, el
solicitante no puede presentar la solicitud internacional
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antes de que la marca esté registrada ante la Oficina

(1), la Oficina informa al solicitante internacional de la

omision; el solicitante debe presentar una peticion ante

el Director para introducir un recurso contra la decision

de denegacion (1)) 12%

PARTE B — ETAPA DE PRESENTACION NACIONAL

Introduccién: La parte B se relaciona con las tareas realizadas y los servicios
prestados por una Oficina durante la presentacion/el registro de una marca de
base que, a su vez, pueden ser pertinentes para favorecer una presentacion
internacional.

28. a) ¢ Facilita su Oficina asesoramiento u orientacion a los solicitantes
con respecto a la presentacion de una solicitud de base? (El
porcentaje se basa en el nimero total de respuestas recibidas: 58)

Si 90%
No 10%
b) Si la respuesta a la pregunta 28.a) es afirmativa, indique, en

términos mas especificos, en qué medida, de haberla, se cree que
dicho asesoramiento u orientacion puede a su vez ser pertinente
para una presentacion internacional.”

Consulta, aclaracion de los motivos absolutos; aclaracion del
derecho a registrar una marca; aclaracion y correccion de la
clasificacion de los productos y servicios; guia a los solicitantes
respecto de la cumplimentacién de los formularios; informacién
general sobre la posibilidad de registro de una marca; si el
solicitante es extranjero, la Oficina sefiala a su atencién problemas
potenciales relacionados con el derecho de presentacion;
asesoramiento sobre las blsquedas relacionadas con derechos
anteriores; informacioén sobre las caracteristicas del Sistema de
Madrid; informacién, asesoramiento y asistencia en el idioma del
solicitante; informacion sobre la Clasificacion de Niza; informacion
sobre las reivindicaciones de prioridad; existe un equipo de
asistencia directa en la Oficina que suministra toda la informacioén
necesaria; la Oficina presta asistencia a los solicitantes a fin de
cumplir los requisitos relacionados con las solicitudes
internacionales; habida cuenta de que la solicitud internacional
esta basada en la solicitud nacional y no puede ser mas amplia que
ésta, el asesoramiento proporcionado garantizara en gran medida
que la informacion contenida en la solicitud internacional contenga

9 Habida cuenta de la diversidad y la complejidad de las respuestas a esta

pregunta, las respuestas se han reproducido casi textualmente.
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escasos errores, 0 esté exenta de los mismos; se informa a todos
los solicitantes que presentan una solicitud nacional sobre la
posibilidad de presentar una solicitud internacional; todas las
solicitudes son verificadas en favor de la exactitud; sitio Web, linea
de asistencia directa, punto de informacion; descripcion de la
marca; algunos beneficios relacionados con la presentacion
internacional; la Oficina suministra informacién sobre bases de
datos gratuitas de marcas nacionales, marcas internacionales y
marcas comunitarias; proporciona a los solicitantes comprension y
cierta experiencia sobre el registro y la proteccion de la marca; las
opiniones y el asesoramiento contribuyen a que el solicitante
cumplimente adecuadamente las solicitudes de base, sin errores ni
omisiones; verifica la direccién del solicitante y su derecho de
presentacion; verifica la Clasificacién de Niza, verifica la marca
(color, denominativa, figurativa), asesoramiento en relacion con la
representacion; verifica los documentos de prioridad; verifica que
un signo pueda ser considerado “marca”; verifica la precision y la
claridad de la informacion contenida en el formulario, que puede ser
reproducida en la solicitud internacional; informacion de caracter
general que puede resultar beneficiosa a largo plazo a los fines de
solicitar un registro internacional; la Oficina suministra informacion
general sobre sus procedimientos por medio de prospectos y
seminarios; la Oficina aconseja al solicitante la utilizacién de la
Clasificacion de productos y servicios de la OMPI (Clasificacion de
Niza), que a su vez, podra evitar las notificaciones eventuales de
irregularidad de la Oficina Internacional; la asistencia de la Oficina
reduce el riesgo de que la solicitud de base sea denegada debido a
irregularidades formales que, a su vez, incidiran en la fecha de
presentacion de la marca de base y la solicitud internacional.

¢ Realiza su Oficina basquedas para los solicitantes con miras a
determinar la posibilidad de registro de una marca de base? (El
porcentaje se basa en el nimero total de respuestas recibidas: 58)
Si 71%
No 29%
¢ Facilita su Oficina asesoramiento u orientacion en relacion con la
posibilidad de registro de la marca de base (por ejemplo, caracter
descriptivo, marca contraria a la moral o al orden publico, etc.)? (El
porcentaje se basa en el nimero total de respuestas recibidas: 58)

Si 76%

No 24%
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¢ Facilita su Oficina asistencia en relacion con la clasificacién de
productos y/o servicios en el momento de la presentacién de una marca
de base? (El porcentaje se basa en el nimero total de respuestas
recibidas: 58)

Si 88%

No 12%
En ausencia del requisito de una marca de base, ¢ estaria su Oficina
dispuesta a realizar las tareas y prestar los servicios antes mencionados a

solicitantes internacionales con respecto a solicitudes internacionales? (El
porcentaje se basa en el nimero total de respuestas recibidas: 58)

Si 41%
No 21%
No se sabe 36%
En blanco 2%

a) Varias Oficinas ofrecen un procedimiento acelerado a nivel nacional
a los solicitantes que tienen la intencion de usar la marca objeto de
ese procedimiento como marca de base a los efectos de una
solicitud internacional de marca en virtud del sistema de Madrid.
¢, Ofrece su Oficina dicho procedimiento? (El porcentaje se basa en
el nimero total de respuestas recibidas: 58)

Si 43%
No 57%

b) Si la respuesta a la pregunta 33.a) es afirmativa, ¢tendria su
Oficina la intencién de seguir ofreciendo dicho procedimiento
acelerado, a nivel nacional, en ausencia del requisito de una marca
de base? (El porcentaje se basa en el nimero total de respuestas
recibidas para la pregunta 33.b): 26)

Si 42%
No 19%

No se sabe 39%
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34. ¢, Cudl es el porcentaje de solicitudes de marcas que presentan
personalmente los solicitantes (individuos o empresas pequefias y
medianas), por oposicion a representantes profesionales o empresas?
(Mas de una respuesta posible; el porcentaje se basa en el nimero total
de respuestas recibidas: 58)

0-25% 33%
25-50% 17%
50-75% 19%
75 —100 % 9%
No se sabe 19%
En blanco 3%

PARTE C — ETAPA POSTERIOR AL REGISTRO

Introduccién: La Parte C se relaciona con las tareas realizadas y los servicios
prestados por una Oficina con ulterioridad al registro internacional de una marca.

35. a)

b)

En caso de notificacién de una denegacion provisional por la
Oficina de una Parte Contratante designada, ¢ presta su Oficina una
asistencia general para contestar a dicha notificacién? (El
porcentaje se basa en el nimero total de respuestas recibidas: 58)

Si 24%
No 76%

Si la respuesta a la pregunta 35.a) es afirmativa, indique en qué
forma se presta dicha asistencia ®.

Informacién, asistencia y asesoramiento previa peticion; actta
como intermediario a fin de transmitir los cambios prescritos; previa
peticién de la parte concernida, en persona, por teléfono o correo
electrénico; se presta asistencia a fin de comprender el proceso de
denegacidn, asi como los principales elementos de la denegacion-
no obstante, la Oficina no ayuda a redactar la respuesta a una
denegacidn; si el titular ha designado una direccién o un agente
local, la Oficina lo contacta a fin de tomar las medidas adecuadas;
la Oficina suministra informacién Unicamente en relacién con
cuestiones de procedimiento; la Oficina presta asistencia en
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Habida cuenta de la diversidad y la complejidad de las respuestas a esta

pregunta, las respuestas se han reproducido casi textualmente.



36.

37.

38.

MM/LD/WG/8/2
Anexo |, pagina 21

relacién con los motivos de una denegacion provisional; la Oficina
consulta al solicitante y, en algunos casos, podra aconsejarle
acerca de lo que tiene que hacer, pero la Oficina no participa en el
proceso; la Oficina remite el titular a un agente o representante del
territorio en que se emitio la denegacion provisional; la Oficina
explica o traduce verbalmente la denegacion y asesora en relacion
al modo de responder a la denegacion; asistencia para contestar
adecuadamente a la notificacion de irregularidad; la Oficina explica
al titular el modo de proceder en una Parte Contratante designada.

Si un titular internacional desea efectuar una limitacion de los productos
y/o servicios (por ejemplo, para responder a una notificacion de
denegacidn provisional), ¢ presta su Oficina asistencia a dicho titular?
(El porcentaje se basa en el nimero total de respuestas recibidas: 58)

Si 64%
No 34%
En blanco 2%

¢ Presta su Oficina asistencia a titulares internacionales para la
presentacion de designaciones posteriores? (El porcentaje se basa en el
ndmero total de respuestas recibidas: 58)

Si 81%

No 19%
¢ Presta su Oficina asistencia a los titulares internacionales para presentar
una solicitud en virtud de la Regla 25 del Reglamento Comun (por
ejemplo, cambio de titularidad, renuncia, cancelacién)? (El porcentaje se
basa en el nimero total de respuestas recibidas: 58)

Si 74%

No 26%

[Sigue el Anexo 1]
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OFICINAS DE LAS PARTES CONTRATANTES EN EL SISTEMA DE MADRID QUE
RESPONDIERON AL CUESTIONARIO SOBRE LAS TAREAS QUE REALIZAN LAS

OFICINAS NACIONALES Y REGIONALES®

©CoNOUA~WNE

Armenia (AM)

Austria (AT)

Australia (AU)

Azerbaiyan (AZ)

Bosnia y Herzegovina (BA)
Bulgaria (BG)

Bahrein (BH)

Bhutéan (BT)

Benelux (BX)

. Belarus (BY)

. Suiza (CH)

. China (CN)

. Cuba (CU)

. Chipre (CY)

. Republica Checa (C2)
. Alemania (DE)

. Dinamarca (DK)

. Estonia (EE)

. Espafia (ES)

. Finlandia (FI)

. Francia (FR)

. Reino Unido (GB)
. Georgia (GE)

. Grecia (GR)

. Croacia (HR)

. Hungria (HU)

. Irlanda (IE)

. Republica Islamica del Iran (IR)
. Islandia(lS)

. Italia (IT)
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31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.
49,
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Japon (JP)

Kenya (KE)

Kirguistan (KG)

Republica Popular Democratica
de Corea (KP)

Republica de Corea (KR)
Kazajstan (K2)

Lituania (LT)

Letonia (LV)

Marruecos (MA)

Ménaco (MC)

Republica de Moldova (MD)
Madagascar (MG)
Mozambique (MZ2)

Noruega (NO)

Polonia (PL)

Portugal (PT)

Serbia (RS)

Federacion de Rusia (RU)
Suecia (SE)

Singapur (SG)

Eslovenia (SI)

Eslovaquia (SK)

San Marino (SM)

Republica Arabe Siria (SY)
Turquia (TR)

Ucrania (UA)

Estados Unidos de América (US)
Uzbekistan (UZ)

[Sigue el Anexo llI]

Las Partes Contratantes figuran en orden alfabético, de conformidad con el cédigo de
dos letras de la Norma ST.3.
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MM/LD/WG/6/5
ORIGINAL: IngIéS
DATE: 11 de noviembre de 2008

OMPI

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Sexta reunioén
Ginebra, 24 a 28 de noviembre de 2008

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA PROPUESTA DE NORUEGA

Documento preparado por la Oficina Internacional

.  ANTECEDENTES

1.  Serecuerdaque, en 2007, la Asamblea de la Union de Madrid otorgd a Grupo de
Trabajo ad hoc sobre el Desarrollo Juridico del Sistema de Madrid para el Registro
Internacional de Marcas (en adelante “ &l Grupo de Trabajo”) el mandato actual de examinar
las cuestiones relativas al desarrollo juridico del sistema de Madrid. Se decidi6 organizar dos
reuniones del Grupo de Trabajo para2008. Se acordd que la segunda reunion — la presente —
se dedicaria a examinar las cuestiones planteadas por las delegaciones de Noruega, en 2006,
en el documento titulado “ Propuesta presentada por Noruega’ (MM/LD/WG/2/9), €l Japon,
en 2007, en & documento titulado “Contribucién del Japon” (MM/LD/WG/4/5), ademas del
documento MM/LD/WG/4/5 Corr., asi como la propuesta presentada por la Delegacion de la
Republica de Corea, también en 2007, y titulada “ Proposal for Improving the Correction
System”. Esta Ultima propuesta informal no sera objeto de estudio al haber sido retirada por la
Delegacién de la Republica de Corea.
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2. Ademas, € Grupo de Trabgjo, a finalizar su tercerareunion (en enero de 2007), pidié a
la Oficina Internacional que elaborara un estudio sobre |as consecuencias de la propuesta
presentada por Noruega. Entre tanto, y parala presente reunidn, Noruega ha presentado una
propuesta revisada (documento MM/LD/WG/6/2) que, como se explicaen el propio
documento, se limita esencialmente alas dos cuestiones siguientes:

ad) lasupresion del requisito relativo aunasolicitud o un registro de base y,
subsidiariamente,

b) ladesignacion dela Oficinade origen del titular en el marco del sistema actual.

3. Asimismo, durante la quinta reunion del Grupo de Trabajo, celebrada en mayo de 2008,
la Delegacion del Japon, reconociendo la dificultad del aspecto de ladiversidad lingistica de
su propia contribucion, sugirié que lamejor solucion seria suprimir el requisito de unamarca
de base, como se plantea en la propuesta de Noruega. Esta conclusion queda ahora
claramente reflegjada en la nueva propuesta que el Japdn ha presentado a la presente reunion
(documento MM/LD/WG/6/3), si bien en e propio documento se recomienda
encarecidamente que un cambio tan crucia para el sistemade Madrid sea estudiado con la
debida cautela.

4.  El presente documento preparado por la Oficina Internacional es la primera aportacion
al estudio solicitado. Su objetivo es propiciar €l debate del Grupo de Trabajo sobre las
cuestiones de la propuesta revisada, presentada por Noruega, identificando las preguntas, mas
gue intentando encontrar las respuestas. Asi, y pararespetar una cierta jerarquia entre las
cuestiones planteadas, como se ha podido deducir de lo expuesto hasta ahora, se hara hincapié
en la cuestion de la supresion del requisito de una marca de base, se abordarala cuestion dela
autodesignacion de una manera menos exhaustiva, y se concluira con una serie de
consideraciones de indole general.

Il. EL REQUISITO DE UNA MARCA DE BASEY LOSARGUMENTOSA FAVOR
DE SU REVISION

El requisito de una marca de base en € sistemade Madrid: antecedentes juridicos

5. El sistemade Madrid se basaen € requisito de una solicitud de base presentada ante la
Oficinade origen o de un registro de base inscrito en la Oficinade origen. Por ello, se suele
entender gque ala marca objeto de dicha solicitud o registro se la denomine “marca de base’.

6. Esterequisito seinspiraen el Articulo 1.2) del Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcasy e Articulo 2.1) del Protocolo de Madrid concerniente a Arreglo de
Madrid". Se recuerdaque, en el marco del Arreglo, un “nacional”? de cualquier Parte

! En adelante “el Arreglo” y “el Protocolo”, respectivamente. Igualmente, el Reglamento Comun

del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcasy del Protocol o concerniente
aese Arreglo se denominarg, en adelante, “Reglamento Coman”.
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Contratante puede presentar una solicitud internacional para el registro de su marca (“la
solicitud internacional™) en todos |los paises que son parte en e Arreglo, siempre que ya haya
obtenido €l registro de la marca en cuestion en e pais de origen (“€l registro de base’). En €
marco del Protocolo, cuando se presenta una solicitud de registro de una marca ante la Oficina
de una Parte Contratante (“la solicitud de base”), o cuando una marca ha sido registrada por la
Oficina de una Parte Contratante (“ €l registro de base”), la persona que ha presentado la
solicitud, o € titular del registro, puede, a condicion de que sea “naciona” de esa Parte
Contratante, presentar una solicitud internacional respecto de dichamarcaen €l territorio de
las Partes Contratantes.

7. El requisito de unamarca de base llevaimplicito unarelacién de dos fases entre la
marcay € registro internacional, como se resume a continuacion:

Relacion durante la fase de presentacion: correspondencia

8. Lasolicitud internacional debe presentarse através de la Oficina del pais de origen (tal
como se define en € Articulo 1.3) del Arreglo) o dela Oficina de origen (que segun €
Articulo 2.2)) del Protocolo es “la Oficina en la que haya sido presentada la solicitud de base
0 por la que se haya efectuado € registro de base”). La Oficinade origen debe certificar que
las indicaciones que figuran en la solicitud internacional corresponden alas delasolicitud de
base 0 € registro de base (Articulo 3.1) del Arregloy del Protocolo).

9.  Enparticular, y de conformidad con laRegla 9.5)d) del Reglamento Comun, la Oficina
de origen debe certificar i) que e solicitante mencionado en la solicitud internacional es el
mismo solicitante mencionado en la solicitud de base o € titular mencionado en € registro de
base; ii) que lamarca que es objeto de solicitud internacional eslamismaquefiguraenla
solicitud de base 0 en € registro de base; iii) que cualquier indicacion, como la descripcion
delamarca, € tipo de marca (marcatridimensional, marca sonora, etc.) o que lamarcaesté
compuesta por un color o combinacion de colores, figura asimismo en la solicitud de base o
en el registro de base; iv) que s sereivindicael color como el emento distintivo de lamarca,
seincluye lamismareivindicacion en lasolicitud o registro internacional, o que si se
reivindica el color como elemento distintivo de lamarca en la solicitud internacional sin haber
sido reivindicado en la solicitud de base 0 en €l registro de base, la marca en lasolicitud de
base 0 en € registro de base es del color o combinacién de colores reivindicada; v) quelos
productosy servicios indicados en la solicitud internacional estan comprendidos en lalistade
productos y servicios de la solicitud de base o en el registro de base (Regla 9.5)d)ii) avi) del
Reglamento Comun).

[Footnote continued from previous page]
En virtud tanto del Arreglo como del Protocolo, cualquier persona que tenga un domicilio o

disponga de un establecimiento comercial o industrial rea y efectivo en el territorio de una
Parte Contratante, es considerado como nacional de esa Parte Contratante.
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Relacion a partir del registro: dependencia

10. Durante un periodo de cinco afios contados a partir de lafecha del registro
internacional, la proteccion resultante de dicho registro queda dependiente de la solicitud de
base 0 del registro de base (Articulo 6.2) y 6.3) del Arreglo y del Protocolo,
respectivamente)). Como se establece en la Guia para el Registro Internacional de Marcas
seglin e Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid®, “la proteccién resultante del registro
internacional no podra ser invocada si antes de la expiracion de un periodo de cinco anos
contados a partir de lafecha del registro internacional o como resultado de una accion iniciada
durante dicho periodo, € registro de base, 0 € registro resultante de la solicitud de base,
segun sea €l caso, ha sido cancelado, se harenunciado a él, hasido revocado, invalidado o ha
caducado, o si lasolicitud de base ha sido objeto de una decision definitiva de rechazo o ha
sido retirada’. Esta situacion se denomina“cesacion de los efectos’. De conformidad con el
Articulo 6.4) del Arreglo y del Protocolo, la Oficina de origen debera notificar ala Oficina
Internacional la cesacion de los efectos. Asimismo, la Oficina debera notificar ala Oficina
Internacional ladivision de una solicitud de base o lafusion de varias solicitudes de base que
se produzca durante € periodo de dependencia (Regla 23.1) del Reglamento Comun).

11. Enée Anexo | se proporciona unalista con las disposiciones del Arreglo, del Protocolo
y del Reglamento Comun que incluyen los conceptos de solicitud de base y registro de base.

12. Por tanto, la Oficina de origen participa en |las dos fases descritas anteriormente. No
obstante, seguin el Reglamento Comun en vigor, el papel delaOficinade origenenla
administracion de los registros internacional es es actualmente, en general, mas limitado, ya
gue son escasas | as ocasiones en gque se pide alos titulares que presenten en la Oficinade
origen sus peticiones para nuevas inscripciones que afectan a un registro internacional *.

En adelante “laGuid’. Véase e parrafo 77.01 delaParte B.II.

En virtud delaRegla 24.2)a)i) y ii) del Reglamento Comun, la Oficina de origen debe presentar
ala Oficina Internacional una designacion posterior cuando se aplique laRegla 7.1) del
Reglamento Comun, tal como estaba en vigor antes del 4 de octubre de 2001 — que es sblo
cuando Suecia sea €l pais de origen — o cuando cualquiera de las Partes Contratantes es
designadaen virtud del Arreglo. Ademas, segin la Regla 25.1)c), cuando unarenunciao

cancel acién afecte a una Parte Contratante cuya designacion esté regida por € Arreglo, la
peticion de inscripcidn de una renuncia o de una cancelacion debe ser presentada por la“ Oficina
de la Parte Contratante del Titular”, que normal mente seria la Oficina de origen.
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El Tratado relativo a Registro de Marcas: un primer intento hacia un sistema internacional
de registro sin reguisito de marca de base

Antecedentes

13. Trasvarios borradores y examenes de tres Comités de Expertos y varios grupos
consultivos, €l 12 dejunio de 1973 se firmo € texto fina del Tratado relativo a Registro de
Marcas (TRT) en una Conferencia Diplométicaen Viena®. En laconferenciaestuvieron
representados 50 Estados y 31 organizaciones internacionales (gubernamentales y no
gubernamentales). El TRT quedd abierto alafirmahastael 31 de diciembre de 1973, fecha
en la que 14 Estados se convirtieron en signatarios. Entre ellos, los Estados Unidos de
América, Reino Unido y Suecia, todos importantes actores comerciales que no eran parte del
Arreglo de Madrid. Finalmente, € TRT entr6 en vigor en 1980, con cinco Estados
Contratantes, a saber, Burkina Faso, Congo, Gabon, Togo y Union Soviética.

14. Durantelos 11 afios siguientes ala entrada en vigor del TRT, solo se inscribieron dos
registros en virtud del Tratado. Ambos a nombre del mismo titular y que expiraron en €l

11 de agosto de 1991. Como € titular decidio no renovarlos, la Asamblea de la Union para el
Registro Internacional de Marcas (Union del TRT), en su séptima reunién celebrada en
septiembre/octubre de 1991, present6 al Director General dela OMPI un Memorando en €
gue proponiacongelar € Tratado. Esta propuesta fue aceptada y adoptada por la Asamblea en
la mencionada reunién®.

15. Por tanto, bien por defectos inherentes al propio Tratado o porgue era un Tratado
demasiado avanzado a su tiempo, o cierto es que & TRT fue un fracaso. Sea como fuere,
merece la penatener en cuenta este relevante precedente de un sistema sin requisito de
solicitud o registro de base y explicar la historia de su evolucion.

Objetivos del TRT

16. El Tratado relativo a Registro de Marcas estaba destinado a ser un sistema méas
moderno que € Arreglo de Madrid y a ofrecer mas ventajas alos propietarios de marcas. Se
intentd evitar los aspectos controvertidos del Arreglo de Madrid que obstaculizaban la

> Documento TRT/DC 3 CU.

V éanse, respectivamente, los documentos TRT/A/VI1/1 — Stuation of the TRT Union —
Memorandum to the Director General y TRT/A/V11/2 (eninglés) — Report adopted by the
Assembly. En el parrafo 3 del documento anterior seindicd que “eraevidente que el TRT...no
habia“despegado”, y que nadaindicaba que |o acabaria haciendo algun dia’. (Traduccién de la
Oficina Internacional).
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extension territorial del sistemainternacional de registro’. Los debates giraron esencialmente
en torno a requisito de un registro de base en €l sistemade Madrid y a principio dela
dependencia, siendo este Ultimo el que mas resultados injustos parecia producir.

17. Como se sefia 6 en & documento MM/I/2, Questions for Possible Consideration by the
Committee of Experts (en inglés), los conceptos de registro de base y dependencia eran
considerados como probleméticos para | os usuarios, por estas razones:

a) Si sehabiadenegado € registro de unamarcaen el pais de origen, ain cuando los
motivos de denegacion no fueran validos en |os demés Estados Contratantes, ya no podia
presentarse una solicitud internacional.

b)  Aunquelos motivos de nulidad se refirieran Gnicamente a pais de origen, la
proteccion finalizaba también en |os demas Estados Contratantes.

c) Lossolicitantes cuyo pais de origen sometia a sus marcas a un estricto
procedimiento de examen eran vistos en una situacion de desventaja respecto de los
solicitantes de otros paises que tenian procedimientos de examen mas flexibles.

d)  Aun cuando un titular de una marca no teniaintencion de utilizarlaen el pais de
origen (como en & caso de una marca de exportacion), €l titular estaba obligado aregistrar la
marca en dicho pais.

€e) Enée caso de unamarcade exportacion, si la utilizacion de lamarca era
obligatoriaen €l pais de origen, € titular de lamarca se veria obligado a utilizarla en ese pais
para, simplemente, no perder la proteccion en el pais de origen y, por ende, en todos los
demés Estados Contratantes designados.

f)  El requisito deregistro naciona anterior implicaba mas formalidades y mayores
costes.

g) El propietario estaba obligado a mantener dos registros. En el caso de cesiéon dela
marca de base en € periodo de dependencia, € titular del registro internacional corriaun
riesgo, puesto que ya no tenia el control sobre la marca de base.

h)  asimismo, en caso de cesion ddl registro internacional, con independenciade la
marca de base, €l cesionario podia perder la proteccion en todos los Estados Contratantes
designados si & cedente no actuaba con |a debida diligencia para mantener la proteccién en €l
pais de origen durante el periodo de dependencia.

En lafecha de adopcion del TRT, en 1973, e Arreglo solo contaba con 19 Partes Contratantes,
asaber, Alemania, Argelia, Austria, Bélgica, Egipto, Espafia, Francia, Hungria, Italia,
Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, Mdnaco, Paises Bgjos, Portugal, Rumania, San Marino,
Suizay Viet Nam.
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1) en paises de origen en los que se realizaba el examen de una marca era a veces
dificil concluir e examen atiempo para que la solicitud de registro internacional llegaraala
Oficina Internacional dentro de los seis meses del periodo de prioridad a contar desde la fecha
de presentacion de la solicitud nacional.

Principales caracteristicas del Tratado relativo al Registro de Marcas, en su forma adoptada

18. El TRT estaba destinado acrear un tratado multilateral de marcas, que ssimplificaralos
procedimientos para adquirir, administrar y mantener |os efectos del registro nacional de
marca en otros paises mediante la presentacién de una unica solicitud, que resultaraen la
inscripcion de un unico registro internacional en un registro internacional central. Como en €l
sistema de Madrid, se trataba de un registro internaciona que englobaba inscripciones de un
“conjunto de derechos nacionales’, mas que un derecho de propiedad aislado.

19. Salvo excepciones?, |os aspectos sustantivos de |os derechos | os regul arfa cada Estado
Contratante segun su legislacion nacional. Las principales caracteristicas del Tratado, en la
medida en que divergen de las disposiciones del Arreglo de Madrid eran, esencialmente, las
siguientes:

Presentacion de la solicitud

20. Unnaciona o un residente de un Estado Contratante, podia presentar directamente ante
la Oficina Internacional dela OMPI una solicitud internacional designando alos Estados en
los que se pretende |a proteccion de lamarca (Articulo 5.2)). No obstante, lalegislacion
nacional de cualquier Estado Contratante podia establecer que las solicitudes internacionales
de cualquiera de sus residentes se presentaran por conducto de la Oficina nacional de dicho
Estado (Articulo 5.3)°%). En otras palabras, al contrario que en el sistemade Madrid, no era
obligatorio presentar una solicitud por conducto de la Oficina de origen como tal.

Marca de base

21. Noexistia€dl requisito de registrar una marca de base antes de presentar una solicitud
internacional. Sin embargo, lalegislacién nacional de cualquier Estado Contratante podia
establecer que, cuando € derecho para presentar |a solicitud dependia de dicho Estado, solo
podria presentarse una solicitud internacional si la marca objeto de solicitud internacional era,
en e momento de presentar la solicitud, €l objeto de una solicitud de registro en €l registro
nacional de marcas de dicho Estado, o habia sido registrada ya en el mencionado registro
(Articulo 4.6)).

V éase, especialmente, € Articulo 19 (en inglés), que establecia que ninguin Estado podia
recurrir a denegacion o cancelacién por no utilizacion de una marca durante un periodo inicial
de tres afios contados a partir de lafecha de presentacion”.

El Articulo 7.1) (en inglés), establece ademés que lafecha en que la solicitud se presentd en la
Oficinaen cuestion se convertiriaen lafechadel registro internacional .
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Ambito territorial
22. No existian restricciones en cuanto al nimero de Estados Contratantes que podian ser

designados. Por tanto, también el Estado del que € solicitante eranacional podia ser
designado.

Adopcion del Protocolo de Madrid v requisito de una marca de base: contexto actua

23. El Protocolo de Madrid se adopt6 en 1989 — es decir, dos afios antes de que se tomarala
decision de congelar e TRT — con €l objetivo de eliminar 1os obstécul os para la adhesion de
algunos paises al Arreglo de Madrid. En este sentido, si é TRT fue un fracaso, € Protocolo
ha sido un éxito indiscutible. A fechadel presente documento, sus 76 miembros ya han
superado alos del Arreglo, eincluso los han absorbido™. Conviene recordar también que,
tras la derogacion de la conocida como “cldusula de salvaguardia’, que entré en vigor €

1 de septiembre de 2008, es € Protocolo, y yano € Arreglo, €l querige en las relaciones
entre los Estados Contratantes obligados por ambos tratados. Dicho esto, todos los
indicadores, asi como las previsiones de futuras adhesiones y las simulaciones |levadas a cabo
por la Oficina Internacional, hacen presagiar que el sistemade Madrid en su conjunto vaa
estar, inexorablemente, gobernado Ginicamente por un Gnico tratado, el Protocolo™.

24. Recuérdese también que, a contrario de lo que ocurre con € Arreglo, € Protocolo
permite presentar una solicitud internacional basada en una solicitud presentada ante la
Oficinade origen. Con el Protocolo se abandonatambién el principio de “cascada’, que se
aplicaba en virtud de Arreglo, paradar alos solicitantes més libertad a seleccionar su pais de
origen. Tomadas separada 0 conjuntamente, estas caracteristicas mitigan algunos de los
inconvenientes que planteaba el Arreglo de Madrid durante los debates del TRT, sobre todo
en cuanto a riesgo de pérdida de derechos de prioridad (en particular cuando una Oficina de
origen realizaba un examen de oficio basado en motivos relativos y absol utos).

25. Serecuerda ademas que, para mitigar los inconvenientes provocados por €l principio de
dependencia, € Protocol o introdujo también la posibilidad de la transformacién. En concreto,
el Articulo 9quinquies, establece que en & caso de que un registro internacional sea cancelado
como consecuencia de cesacion de los efectos — un riesgo que aumenta si la solicitud de base

10 De un total de 83 Partes Contratantes del sistema de Madrid, 27 son parte del Protocolo y

solo 7 Unicamente del Arreglo. A fecha de publicacion del presente documento, se espera que
estos numeros se actualicen a 84, 28y 6, respectivamente, como consecuencia del deposito del
instrumento de adhesion a Protocolo por parte de Santo Toméy Principey
Bosnia-Herzegovina.

Por giemplo, de no aplicarse la clausula de salvaguardia, el 95% de las 199.586 designaciones
inscritas en € Registro Internaciona durante los primeros 8 meses de 2008 habrian estado
gobernadas por € Protocolo.

11
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esta conectada al registro internacional — se puede “transformar” una designacion en una
solicitud nacional o regional en las Partes Contratantes en que € registro internacional surtia
efectos, beneficiandose cada uno de lafechadel registro internacional y, seguin €l caso, de su
fecha de prioridad™.

26. A pesar de ello, latransformacion no esla panaceay e numero de casos de cesacion de
los efectos (total o parcial) que se inscribe cada afio estd aumentando sostenidamente, aunque
alin es bajo si se compara con el nimero de registros internacional es™.

27. Ademas, los costes, lacomplgidad y |os inconvenientes de tener que presentar dos
solicitudes, sigue siendo unareaidad en el marco del Protocolo, como recuerda la propuesta
revisada de Noruega. Como se sugiere también en la contribucion del Japon sobre
flexibilidad linguistica, parece que los problemas paralas marcas de exportacion —si bien ya
seidentificaron en laépocadel TRT — se estén agudizando, amedida que el sistemade
Madrid se vatransformando en un verdadero sistema mundia de registro.

28. En cuanto a funcionamiento actual del sistema de Madrid, € debate sobre las

consecuencias de la supresion del requisito de una marca de base deberia orientarse
principalmente hacia objetivos de economia, ssmplicidad y flexibilidad.

I1l. CONSECUENCIAS DE LA SUPRESION DEL REQUISITO DE LA MARCA DE
BASE

Una cuestion preliminar:  opciones en lafase de presentacion de la solicitud

29. Unadelas cuestiones preliminares que deberia abordarse esla del procedimiento de
presentacion de lasolicitud. ¢Hasta que punto un sistema de registro internacional sin
requisito de marca de base implica necesariamente una presentacion directa ante la Oficina
Internacional ?

30. Con € precedentedel TRT, seriafacil pensar que unacosallevaalaotra. Sin embargo,
es interesante analizar como durante |os debates previos a su adopcion, aunque se sugirio la
supresion del requisito de solicitud naciona previa, se reafirmé a mismo tiempo la necesidad
de que la solicitud internacional siguiera presentandose ante la Oficina de origen, la cua

12 El Articulo 9 del TRT establecia un mecanismo andlogo paralos casos en que la Oficina

Internacional rechazaba una solicitud internacional.

El nimero de cesaciones de | os efectos inscritas en € Registro Internaciona entre 2000 y 2007
aumento en un 1229%, de 140 a 1.861. A pesar de que no se ha establecido una correlacion
estricta entre estas dos cifras, cabe destacar que durante el mismo periodo € nimero de
registros internacionales inscritos en e Registro Internacional aumento solo un 67%, de 22.968
a38.471. Sin embargo, es interesante sefialar que la proporcion de esos registros
internacionales que estaban basados en una solicitud de base, en oposicion a registro de base,
han aumentado de un 6% en 2000 a un 25% en 2007. Ademas, de las 1.861 cesaciones delos
efectos inscritas en 2007, el 56% se referia a registros internacional es basados en una solicitud,
comparado con € 42% de 2000.

13
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llevaria a cabo un examen limitado basado en motivos previstos en el propio Tratado™. No
obstante, dicha prevision obligaria ala Oficina de origen arealizar dos tipos diferentes de
examen y, ademas, la decision sobre algunos puntos objeto de examen “internaciona”
dependeria de lalegislacion nacional y de conceptos locales, o cual no garantizaba un
resultado uniforme en todos los paises. A finy al cabo, & TRT, en su forma adoptada, eraun
sistema directo de presentacion de solicitudes con la posibilidad afiadida, paralalegislacion
nacional de cuaquier Estado Contratante, de establecer que las solicitudes internacionaes de
residentes de |os Estados en cuestion pudieran presentarse por conducto de la Oficina
nacional del mencionado Estado, “afin de que los residentes en paises a € ados de Ginebra
pudieran presentar |as solicitudes con lamisma celeridad que |os residentes en paises
cercanos a Ginebra' ™.

31. Losargumentos afavor y en contra de la presentacion directa de solicitudes deberian
ser revisados, atendiendo al contexto actual y con un criterio general de simplicidad como
objetivo. En particular, las interfaces de presentacion el ectronica de solicitudes, con bases de
datos de términos aceptables y equivalentes linguisticos, son cada vez mas comunes, y sirven
para potenciar una gradual automatizacion en la obtencién de la proteccion de una marca.
Ademas, |os procedimientos de registro de marcas son hoy mas homogéneos debido alas
disposiciones contenidas en tratados como el Acuerdo delos ADPIC, e TLT o & Tratado de
Singapur. Llegado el caso, deberian tomarse también en cuentalas conclusiones del proximo
estudio sobre la posibilidad de introducir nuevos idiomas de presentacion en €l sistemade
Madrid, recientemente autorizado por la Asamblea de Madrid™®.

32. Enestafase delosdebates, se pide unicamente a Grupo de Trabajo que no descarte, sin
mas, la posibilidad de que |a presentacion indirecta de solicitudes siga siendo €l
procedimiento normal, aunque se decida suprimir el requisito de lamarcade base. La
cuestion deberia ser, mas bien, si las Oficinas de | as Partes Contratantes deben seguir
desempefiando su labor como “ Oficinas de origen”, si € requisito de la marca de base debe
suprimirse'y, de ser el caso, cual seria el papel que desempefiariadicha Oficina. No obstante,
habria que preguntarse en qué medida el papel de la Oficina de origen ha sido yareducido

14

Véase e documento MM/1/7/7 — Draft Report — Dependence or Independence of the
International Registration (eninglés).

Lacita corresponde a Ladas, quien aflade: “el argumento ... parece especioso”. (Traduccién de
la Oficina Internacional). Véase el documento Patents, Trademarks and Related Rights,
parrafo 808 (en inglés). Aunque resultara especioso en aquel momento, dicho argumento ha
perdido hoy, en un mundo electrénico, casi todo su valor.

1 Véase d documento MM/A/40/2 — Propuesta de elaboracion de un estudio sobre la posibilidad
deintroducir nuevos “ Idiomas de presentacion” en e Sstema de Madrid, de 31 dejulio

de 2008.
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como consecuencia de las modificaciones introducidas en € Reglamento Comun en abril

de 2002. En particular, como consecuencia de dichas modificaciones, |os titulares ya pueden
presentar directamente ala Oficina Internacional una peticion de inscripcidn de unalimitacion
delal i%a de productos y servicios, es decir, sin que la Oficina de origen tenga control
aguno™’.

Consecuencias paralos contenidos v € examen de una solicitud internacional

Contenidos obligatorios de una solicitud internacional y facultad de examen de la Oficina
Internacional

33. Si sesuprimed requisito de lamarcade base, ¢aumentarian los elementos o
documentos de una solicitud internacional que tendria que examinar la Oficina Internacional ?
Lo que se propone analizar, en primer lugar, es el acance de lalabor de certificacion dela
Oficinade origen, de conformidad con la Regla 9.5) del Reglamento Comun, dado que la
supresion del requisito de la marca de base entrafiaria la desaparicion de dicha certificacion.
Elementos objeto de certificacion

34. Enlosparafos 8y 9 del presente documento se analizalalabor de certificacion dela
Oficinade origen. En relacién con esalabor, conviene destacar, en primer lugar, que € Unico
caso en que la certificacion implica cierto grado de examen origina de la solicitud
internaciona por parte de la Oficina de origen es cuando se incluye en la solicitud
internacional una reivindicacion de color que no fue incluida en la marca de base.

35. Encuanto alos demas elementos, € papel de la Oficina de origen consiste en certificar
gue los contenidos de la solicitud internacional se corresponden con los de la solicitud de
base o del registro de base. Por otro lado, en la medida en que lasolicitud de base o €
registro de base consisten en una solicitud o registro nacional corrientes, elementos como la
naturaleza de lamarca, la descripcion o lareivindicacion de color, ya habrian sido objeto de
algun tipo de examen; asi, de dicho examen se beneficiaindirectamente la solicitud
internacional. Ademés, mediante un sistema de solicitud electrénica se puede alimentar una
solicitud internacional con datos previamente recabados — aunque no examinados — de una
solicitud de base, obteniendo asi una certificacion sin casi intervencion humanaaguna. En
cuanto ala Oficina Internacional, aunque tendria que esforzarse en identificar errores
flagrantes de la solicitud internacional para comunicarlos ala Oficinade origen (y evitar asi
inscripciones que tendrian que se corregidas con posterioridad), no tiene facultad o criterios
juridicos claros para abordar estos elementos y, por tanto, no los examinariaper se'®.

ol Regla25.1)b). Ademés, que lainscripcion no se notificara ala Oficina de origen

(Regla27.1)a)).

Por €l contrario, a pesar de que la declaracion de la Oficina de origen certificaria que el nombre
del solicitante internaciona es el mismo que el nombre del solicitante de la solicitud de base 0
del titular del registro de base, cuando no se facilitaran las indicaciones que permiten identificar
a solicitante la Oficina Internaciona emitiria unairregularidad que retrasarialafecha del
registro internacional.
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36. Por tanto, si se suprime € requisito de lamarca de base, |a cuestion a determinar es
como abordar la parte de examen “indirecto”.

Elementos que quedan fuera del alcance de la certificacion

37. Envistadelo anterior, puede ser Util recordar que las Reglas 9.4) y 5), que tratan del
contenido de la solicitud internacional, incluyen una serie de elementos importantes que no
quedan fueradel alcance de la certificacion; ademas, la Oficina Internacional no tiene la
responsabilidad de realizar un examen sustantivo.

38. Por gemplo, si no se proporciona latrascripcion que requiere la Regla 9.4)a)xii), la
Oficina Internacional podriaejercer su facultad general para, en virtud delaRegla11.2),
enviar a propio solicitante una carta de irregul aridad pidiéndole directamente dicho elemento.
No obstante, la Oficina Internacional no entraria a valorar la exactitud de la trascripcion,
como tal.

39. Dosegemplos més, de distinta naturaleza, que también requieren andlisis. El primero de
ellos serefiere a derecho del solicitante a presentar una solicitud (Regla9.5)a) o b) y ¢)). En
este caso, la Oficina Internacional verifica que se han enviado las indicaciones requeridas, y
gue no hay incoherencias entre las indicaciones enviadas y |as indicaciones del pais cuya
Oficinaesla Oficinade origen, en especial cuando rige € principio de “cascada’. No
obstante, la Oficina Internacional no podra en duda dichas indicaciones ni pedira documentos
justificativos. El segundo gjemplo serefiere alareivindicacion de prioridad. A este respecto,
la Oficina Internacional verifica que se han enviado todas | as indicaciones pertinentes y, en
particular, que lafechade la solicitud anterior esta dentro del plazo delos seismeses. Sin
embargo, la Oficina Internacional no pondra en duda |os aspectos sustanciales de la
reivindicacion, ni pedira documentos justificativos.

40. Por tanto, €l derecho a presentar una solicitud internacional y lareivindicacion de
prioridad no forman parte de las actividades de certificacion de la Oficinade origen. No
obstante, habria que preguntarse si € requisito de una marca de base no llevaalas Oficinas de
las Partes Contratantes designadas a concluir que la legitimidad de las indicaciones
proporcionadas por €l solicitante, en relacion con |os dos e ementos en cuestion, ya hasido,

de alguna manera, comprobada por la Oficina de origen. Este aspecto esimportante en cuanto
alarevindicacion de prioridad, lacual deberia estar, |0gicamente, incluida en la solicitud de
base.

41. Lo que cabriapreguntarse es si, en ausencia de Oficina de origen, se da por hecho que la
Oficina Internacional llevaraa cabo un examen més detallado de los dos el ementos en
cuestion. En este sentido, puede que merezcalapenavolver al ggemplo del TRT y que se
estudie e Arreglo de LaHayarelativo a Registro Internacional de Dibujosy Modelos
Industriales'.

¥ Enaddante, “sistemade LaHaya’.
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Precedentes del TRT y el sistema de La Haya

42. Durante los debates del TRT se plantearon varias cuestiones al Comité de Expertos,
incluidalade s “dado que se debia publicar € registro internacional, 1a Oficina Internacional
podriarealizar un breve examen de la marca de manera que pudiera denegar algunas
solicitudes que fueran consideradas inaceptables por todas |as Partes Contratantes?™ . Entre
las marcas cuya proteccién podria ser denegada por la Oficina Internacional cabriaincluir las
marcas que, por su especial naturaleza, no pudieran constituirse como marcas, las marcas
contrarias alamoralidad y a orden publico, o las marcas que vulneraran € Articulo 6ter del
Convenio de Paris.

43. Sin embargo, estas sugerencias no fueron tomadas en cuenta. Se decidio que la Oficina
Internacional examinarialas solicitudes en cuanto alaforma, y que los aspectos sustantivos
serian, en principio, tratados por |os paises en los que se solicitarala proteccion. No hay que
olvidar que este procedimiento en el examen se correspondia con una funcion que la Oficina
Internacional desempefiaba segn el Arreglo de Madrid, y que en la actualidad se rige por las
disposiciones del Arreglo y del Protocolo. A pesar de este interesante planteamiento, en el
TRT ya se habia previsto que cuando la Oficina Internacional rechazara una solicitud
internacional € solicitante tendriala posibilidad de, en €l plazo de dos meses, presentar una
peticion ante la Oficina nacional de cualquier pais designado para que la Oficina
Internacional, respecto de dicho Estado, siguiera adelante con e procedimiento de solicitud o,
como alternativa, presentara una solicitud de registro directamente ante el registro nacional,
conservando |a fecha de presentacion de la solicitud internacional .

44.  Concebido inicialmente como un sistema de presentacion directa sin requisito de base,
el sistemade LaHaya no prevé especificamente unafuncién paralas Oficinas de origen. A
pesar de ello, la Oficina Internacional no tiene mayor responsabilidad en cuanto al examen de
elementos como el derecho a presentar una solicitud internacional o lareivindicacién de la
prioridad de la que tiene en el ambito del sistema de Madrid. Cuando en € marco del sistema
de Madrid se abordan cuestiones relacionadas con la certificacion realizada por la Oficina de
origen, esfécil constatar que en e sistema de La Haya esa figura de la certificacion
simplemente no existe. Por g emplo, la Oficina Internacional no cuestiona laidentidad del
solicitante y tampoco existen criterios parala admisibilidad de una descripciéon. La Oficina
Internacional dispone de lafacultad general de plantear unairregularidad si estimaque la
solicitud no cumple con los requisitos aplicables; asi, en €l caso de ladescripcion, la pregunta
de s “cumple con los requisitos aplicables’ se convierte en una cuestion de sentido coman.
Esta se corresponde con laforma en que la Oficina Internacional erce su facultad en virtud
delaRegla 11.2) del Reglamento Comun del sistemade Madrid cuando, por gemplo, pide
gue se le envie una nueva reproduccion de la marca porgue la que se adjunto ala solicitud no
era de buena calidad.

2 Véase d documento MM/1/2, en inglés.

2L Véased Articulo 9.
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Mecanismo de revisiéon v transformacion

45. Si laOficinaInternacional tuviera que realizar un examen mas sustantivo que €l que
realiza hoy diay pudierarechazar una solicitud en base a motivos especificos, cabria
preguntarse si deberiaintroducirse en el sistema un mecanismo de revision. Quiza un 6rgano
independiente 0 un érgano de solucién de controversias alternativo. Estas cuestiones se tratan
mas adel ante en relacion con e ataque central. Cabriatambién la posibilidad de redactar una
disposicion similar aladel Articulo 9 del TRT. En virtud de dicha disposicion, si la Oficina
Internacional rechazaba una solicitud internacional € solicitante podia, en el plazo de dos
meses, presentar una peticion ante la Oficina de cualquier pais designado para que la Oficina
Internacional, respecto de ese Estado, siguiera adelante con €l procedimiento de solicitud o,
como alternativa, presentar una solicitud de registro directamente ante el registro nacional.

Correccion deirregularidades que afectan a una solicitud internacional

46. Hay tres categorias distintas de irregularidades que afectan a la solicitud internacional,
para cuya subsanacion se siguen varias reglas, a saber,

— irregularidades respecto alaclasificacion (Regla 12.1));

— irregularidades respecto alaindicacion de productos y servicios
(Regla13.1));

— irregularidades " que no sean las relativas ala clasificacion de | os productos
y servicios o asu indicacion” (Regla1l).

47. Enlasdos primeras categorias participala Oficina de origen. En cuanto alatercera
categoria, laRegla 11.4) establece que la Oficina de origen ha de subsanar |as siguientes
irregularidades:

ad) lasolicitud no se hapresentado en e formulario oficial pertinente, éste no esta4
escrito a maquina de escribir u otro tipo de maquina, o no contiene lafirma de la Oficina de
origen;

b) ene caso de que se haya enviado la solicitud internacional por fax, lapagina
original en laque figuralamarcano se harecibido;

Cc)  cuando, respecto de lainformacion contenida en lasolicitud, € solicitante no
parece cumplir las condiciones previstas en € Articulo 1.3) del Arregloy el Articulo 2.1) del
Protocolo en lo que serefiere ala Oficinade origen através de la cual se ha presentado la
solicitud;

d) fataaguno delos siguientes elementos en la solicitud:

— indicaciones que permitan identificar a solicitante y sean suficientes para
ponerse en contacto con é o con su representante;
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— las indicaciones rel ativas ala conexion del solicitante con la Oficinade
origen:

— lafechay & nimero del registro de base o de la solicitud de base;
— unareproduccién delamarca;

— lalistade productosy servicios,

— unaindicacion de las Partes Contratantes designadas,

— unacertificacion de la Oficinade origen.

48. Esevidente que lasupresion del requisito de la marca de base acabaria con las
irregularidades rel acionadas con dicha marca de base, como lafalta de datos relativos ala
marca o la ausenciade certificacion. En cuanto a otro tipo de irregularidades, la
responsabilidad de su correccion dependeriade si se concibe el sistema sin marca de base
como un sistema de presentacion directao no. Noétese que en € caso del Articulo 11.2)
algunas irregularidades “ gque no sean las relativas a la clasificacion de los productos y
servicios 0 asuindicacion” yalas subsana el solicitante. Por tanto, laventaja de un sistema
de presentacion directa seria su simplificacion, ya que la Oficina Internacional solo tendriaun
interlocutor paralas correcciones, a saber, €l propio solicitante.

Consecuencias rel acionadas con los motivos de denegacion disponibles para las Oficinas de
|as Partes Contratantes designadas

49. El Articulo 5.1) del Protocolo establece el derecho de la Oficina de una Parte
Contratante a declarar, mediante una notificacion de denegacion, que no puede concederse la
proteccion resultante de un registro internacional. Esta misma disposicion establece que “tal
denegacion sblo podra fundarse en los motivos aplicables segiin el Convenio de Paris parala
proteccion de la Propiedad Industrial, en el caso de una marca depositada directamente en
dicha Oficina(...)"?. Normalmente se entiende que esta disposicion se refiere a una serie
limitada de motivos de denegacion enumerados en € Articulo 6quinquies.B). Sin embargo,
dado que parrafo A.1) del Articulo 6quinquies establece que esta disposicion se aplica cuando la
marca en cuestion ha sido registrada en € pais de origen, lacuestién es que, S se suprime €
requisito de lamarca de base, se perderiael beneficio de lalimitacion en lalistade posibles
motivos de denegacion. No obstante, quiza unavez analizada esta cuestion en profundidad €
problemano seatal.

50. Logicamente, las condiciones del parrafo A.1) del Articulo 6quinquies parala aplicacion
del parrafo B se cumplen siempre respecto de un registro internacional regido por e Arreglo.

Este ultimo no solo requiere un registro anterior sino que, ademas, en virtud tanto del Arreglo
como del Convenio de Paris, € pais de origen queda determinado seguiin € mismo principio,

22 El tenor del Articulo 5 del Arreglo es casi idéntico.
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es decir, el principio de “cascada’®. Envirtud del Protocolo, @ registro internacional puede sin
embargo basarse en unasimple solicitud y, ademas, dalibertad paraeegir € pais de origen entre
todos en los que € solicitante tenga derecho. De estaforma, en virtud del Protocolo d titular
puede perfectamente tener su marca de base en un pais distinto del que, a efectos del

Articulo 6quinquies, seria su pais de origen. De hecho, podria no disponer de registro alguno
en dicho pais.

51. Por tanto, no se puede afirmar que el Articulo 5 del Protocolo incorpora el

Articulo 6quinquies del Convenio de Paristal cual. Simplemente establece, a efectos de
referencia, cuales son |os motivos de denegacion que pueden utilizar las Oficinas de las Partes
Contratantes designadas, entre ellos los motivos limitados que se enumeran en €

Articulo 6quinquies, asi como los motivos resultantes de la aplicacion de otras disposiciones
del Convenio de Paris*®. En consecuencia, la supresion del requisito de lamarca de base
podriaincluso plantearse sin que necesariamente tenga un impacto en € acance de los
motivos de denegacion ya previstos en € Articulo 5.

52. Por otra parte, conviene recordar que € Articulo 6quinquies se refiere Unicamente ala
formade lamarca, y no alos elementos complementarios, como ladescripcion o la
reivindicacion de colores. Como ya se ha sefial ado, actualmente el tratamiento de los
elementos corresponde a la actividad de certificacion de la Oficinade origen. Ademas, las
Oficinas de las Partes Contratantes designadas no pueden basar una denegacion en dichas
formalidades. No obstante, la supresion del requisito de lamarca de base suprimiriadicha
certificacion y, ano ser que se atribuyera mayor responsabilidad ala Oficina Internacional en
el examen de dichos elementos, habria que dotar de mayor flexibilidad alas Oficinas de las
Partes Contratantes designadas para emitir denegaciones. Dicho de otra manera, no quedaria
mas remedio que alcanzar un equilibrio.

Consecuencias para terceros interesados

53. Hay quereferirse a parrafo 10, en e que se explicael principio de ladependencia. Es
evidente que la supresion del requisito de una marca de base conllevariala desaparicion de
este principio. Por tanto, lo primero que hay que preguntarse essi € principio en st mismo
sigue siendo necesario en € sistemade Madrid.

2 Véased Articulo 6quinquies.A)2) de Convenio de Pars.

2 Especiamente, rigen también los Articulos 6bis, 6ter y 6septies. Véase G.H.C. Bodenhausen,
Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property,
BIRPI, 1969, p4gina 114 , ahora publicacion N.° 611 delaOMPI ,(eninglés). (Traduccién de
la Oficina Internacional). Ademés, no se podrian denegar registros internacionales de marca
por motivos que no fueran aplicables a las solicitudes nacionales.
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54. En este sentido, hay que recordar que la supresion de la dependencia ya se planted como
posibilidad en la historiadel sistemade Madrid. Cuando se adopt6 e Arreglo de Madrid

en 1891, ladependencia eraperpetua. En la Conferencia de Niza de 1957 se arguyo gue este
principio era dificilmente compatible con el Convenio de Paris, que establece que “ cuando
una marca ha sido regularmente registrada en €l pais de origen, y posteriormente en uno o
mas paises de la Unidn, cada una de esas marcas nacionales seran consideradas, desde la
fecha de registro, independientes de la marca del pais de origen”...*”. Fue asi como se
propuso suprimir los términos del Articulo 6 engque se basa el principio de dependencia.

55. Como seindicabaen el informe The First Hundred Years of the Madrid Agreement®,
“la propuesta fue calificada de muy radical, pues que pasaba de unatotal dependenciaala
independenciatotal. En particular, se considerd que un Unico procedimiento, como € del
sistemade Madrid, significaba no solo una unica solicitud, plazos uniformes, una Gnica
renovacion y un unico grupo de procedimientos para latransferenciadel registro, sino
también un Unico procedimiento para el ataque e invalidacion del registro internacional (...).
La preocupacion por proteger |os beneficios de un Unico procedimiento que, en este contexto,
se conoce como la posibilidad del “ataque central”, resultd en el compromiso de una
dependencialimitadaen el tiempo. El registro internacional se convertiria en independiente
pasados cinco afios desde lafecha del registro internacional.

56. Sin embargo, no hay que olvidar que lafigura de la transformacion, que fue introducida
en el Protocolo para suavizar los inconvenientes (para el titular) del principio de dependencia
en general, quizareduce € interés terceros por recurrir al atague central. En cualquier caso,
mientras el atague central siga considerandose un recurso Util parael sistema, la cuestion
subsidiaria es como compensar |a pérdida de este mecanismo si se suprime €l requisito de la
marca de base.

57. Alolargo del proceso de elaboracion del TRT se plantearon varias dternativas a
ataque central, aunque sin éxito, y finalmente se aprobd e TRT sin ninglin mecanismo central
para proteger los intereses de terceros. En concreto, fueron varias las propuestas para dotar a
la Oficina Internacional de laresponsabilidad de supervision de las solicitudes afin de
identificar las marcas conflictivas en el Registro Internacional, o cualquier marca conflictiva
en genera®’.

58. Otrapropuesta—IladelaAlPPI — planted la posibilidad de que los “propietarios de
registros internacionales anteriores pudieran defenderse ante registros internacionales
similares de otras empresas’ presentando objeciones a los nuevos registros internacionales en

» Articulo 6.D ddl Actade Londres, cuyo equivalente es, en e Acta actual (Estocolmo), €l

Articulo 6.3)
% Publicacion delaOMPI N.° 880, 1991, péaginas 45 y 46 (en inglés). (Traduccion de la Oficina
Internacional).
Véase, en particular, € documento TRT/I/8 — Proposition submitted by the ICC delegation in
considering Article 7 of the draft treaty, TRT/WG/1/1 — Proposal presented by the
United Kingdom and TRT/WG/1/2 — Proposal presented by the Netherlands (en inglés).
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base a sus derechos anteriores mediante procedimientos simples de oposicion®®. Ademés, se
propuso que cualquier parte interesada pudiera oponerse a un registro internacional en base a
lafalta de legitimidad de un tercero. No obstante, a este respecto la propuesta no llego tan
lgjos como para precisar “si eranecesario — y de ser el caso en que modo — exigir las pruebas
sobre la existencia o no de larequerida legitimidad al oponente 0 a propietario del registro
internacional objeto de oposicion”.

59. Lapropuesta precisaba que el efecto de las decisiones de |os procedimientos favorables
“deberialimitarse estrictamente ala cancelacion formal del registro internacional”. Asi, se
considerd que la decision no tendria efectos como precedente juridico que pudiera alterala
situacion en caso de que €l solicitante reafirmara sus reivindicaciones a través de una solicitud
nacional. Por el contrario, la propuesta aclaraba que la posibilidad del mecanismo de
“transformacion”, previsto en e Articulo 9 del TRT, quedaria abierta como consecuencia de
dicha cancelacion.

60. Por ultimo, la propuestade la AIPPI planteaba también que |os procedimientos se
desarrollarian ante “una autoridad ligadaala OMPI, que llevaria a cabo su labor de manera
independiente y gjena a cualquier instruccion, salvo para cuestiones administrativas’. Lo que
se pretendia entonces era un érgano permanente, bien como mecanismo de solucion de
controversias aternativo, integrado por expertos acreditados por la Oficina Internacional y
cuyas decisiones fueran vincul antes.

Consideraciones conexas

Derecho de prioridad

61. Si sesuprime € requisito de lamarca de base, parece improbable que exista una
primera presentacion unionista. Segun €l TRT la presentacion regular de una solicitud
internacional equivaldriaala presentacion regular de una solicitud nacional, alos efectos de
lareivindicacion de prioridad en virtud del Convenio de Paris de una primera solicitud para
registrar lamismamarca (Articulo 28). Asimismo, en € sistemade La Haya existen
disposiciones en virtud de cada una de las tres Actas, por las que se establece €l valor de los
registros internacionales como una primera presentacion en otros paises de la Union

de Paris®. Habraque considerar si, en virtud del sistema de Madrid, la supresion del
requisito de la marca de base requiere introducir una disposicion de este tipo.

8 Documento TRT/I/9 — Tentative Suggestions for a System of Opposition Proceedings at WIPO
as an Alternative to the Proposals Concerning Central Attack (en inglés).

Articulo 4.4) del Actade 1934, respecto del cua puede ser Util referirse ala Guiaparala
aplicacion del Convenio de Paris, de Bodenhausen, supra, nota a pie de pagina 24, pag. 39. El
Articulo 7.1) del Actade 1960 es menos explicito. El Articulo 6.2) del Acta de Ginebra, que en
virtud del Articulo 2, se extiende también alos miembros de la Organizacién Mundial del
Comercio, es mas explicito.
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Base de datos de términos aceptables para la lista de productos y servicios

62. LaOficinalnternacional esta elaborando una base de datos de términos aceptables, con
el objetivo de erradicar los riesgos de irregularidades en virtud de las Reglas 12 'y 13 del
Reglamento Comun. La base de datos se ha creado a partir de lalistaafabéticade la
Clasificacion internacional de productosy servicios para €l registro de marcas en virtud del
Arreglo de Niza, de la entrada diaria de nuevos términos aceptados por la Oficina
Internacional en el marco de las actividades de registro, asi como de las bases de datos
utilizadas por algunas Oficinas con las que cooperala Oficina Internacional. A pesar de ello,
es posible que el solicitante deba, respecto de a gunos productos y servicios de su marca de
base, utilizar los términos de la lista asociada a esa marca, en lugar de los términos aceptados
en labase de datos. No obstante, si se suprime el requisito de la marca de base, una base de
datos global de términos aceptables cumpliria sus objetivos de manera éptima.

IV. AUTODESIGNACION

63. Con € término “autodesignacion” se hace referenciaala posibilidad de que, respecto de
una determinada solicitud internacional o registro internacional resultante delamisma, la
Parte Contratante de la que nace &l derecho de designacion pueda convertirse, asu vez, en
Parte Contratante designada.

64. Lasegundafrase del Articulo 3bisdel Protocolo prohibe que un solicitante
internacional, o € titular de un registro internacional, designe ala Parte Contratante cuya
OficinaeslaOficinade origen. En & Arreglo de Madrid rige el mismo principio, s bien la
prohibicién esindirecta®. Por ello se suele afirmar que e sistema de Madrid no permite la
autodesignacion.

65. Resultaobvio que s se suprime lamarca de base, |a prohibicién, como consecuencia,
también desapareceria, dando por hecho que tampoco existiria Oficina de origen. Este
principio podria mantenerse como caracteristica opciona del sistemade Madrid, sujeto auna
declaracion de las Partes Contratantes, como ocurre en el Arreglo de La Haya™.

66. No obstante, seria alin més interesante si la prohibicién de la autodesignacién pudiera
suprimirse, aunque no se suprimiera el requisito de lamarcade base. Como es|0gico, esto
requeririalamodificacion del Articulo 3bis. En caso de considerarse esta posibilidad, habria
gue tomar en cuenta a menos dos cuestiones.

%0 Esta prohibicion deriva de los términos “ L os nacional es de cada uno de | os paises contratantes

podran obtener en todos |os demés paises, la proteccidn de sus marcas (...)", delaprimerafrase
del Articulo 1.2).
31 Véase, en particular, e Articulo 14.3) del Actade 1999.
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67. Laprimeraserefierea examen delamarcainternaciona en laParte Contratante
designada cuya Oficina fuese la Oficina de origen de lamarca. En teoria, solo se aplicarian
procedimientos simplificados, ya que los procedimientos ordinarios ya se habrian aplicado a
lamarcade base. Esdecir, lamarcaya habriasido examinada en cuanto al fondo por la
Oficina en cuestion, 1o que norma mente [leva a cabo en cuanto alas presentaciones directas.

68. Lasegunda cuestion serefiere alasustitucion. Se recuerda que el Articulo 4bisl) del
Arreglo y del Protocolo de Madrid establece que una marca que es objeto de un registro
nacional o regional en la Oficina de una Parte Contratante se considerara que, bajo ciertas
condiciones®, serd sustituida por un registro internacional de lamismamarca. En especial, la
sustitucion se produce en una Parte Contratante designada siempre gque “la proteccion
resultante del registro internacional se extienda a dicha Parte Contratante, segun |o dispuesto
en el Articulo 3ter.1) 0 2),”. Lamodificacion de esta Ultima disposicion del Protocolo
permitiria, en consecuencia, la aplicacion de la sustitucion en el pais de origen®®, amenos que
el propio Articulo 4bis se enmendara también a fin de evitar dicha consecuencia. En
cualquier caso, |as consecuencias de la sustitucion en e principio de dependencia deberian ser
objeto de analisis pormenorizado.

V. OTRASCONSIDERACIONES

69. End caso de que e Grupo de Trabajo decidieraexaminar otras consecuencias de la
supresion del requisito de la marca de base, hay otros aspectos del sistema de Madrid que
podrian ser tomados en consideracion.

Sustitucién

70. Como se sugiere en la propuesta de Noruega, una de estas cuestiones es la sustitucion.
A ese respecto se recuerda que € TRT contiene una disposicion bastante elaborada que prevé
que si, en lafechadel registro internacional el solicitante fueraal mismo tiempo titular de un
registro nacional parala mismamarcay |os mismos productos y servicios respecto de un
Estado designado, ademas de |os derechos derivados del TRT, le asistirian también los
derechos ya existentes en virtud del registro nacional. La disposicion establece claramente
también lainmunidad frente a denegaciones y describe como serialasituacion tras la

% Estas condiciones se explican claramente en e Protocolo. En la Propuesta Basica en relacion

con € Protocolo de Madrid, presentada ala Conferencia de Madrid de 1989, en las notas
relativas al Articulo 4bis.1), se indicabaque esa disposicion, asi como el parrafo 2), son
esenciamente iguales alas del Acta de Estocolmo, pero habian sido objeto de nueva redaccion
en aras de mayor claridad. A ese respecto, cabe remitirse al parrafo 133 del documento
MM/DC/3. Habida cuentade lo que antecede, la Oficina Internacional considera que el Arreglo
y e Protocolo contemplan las mismas disposiciones en cuanto alas condiciones para que opere
lasustitucion. Véase, en particular, el parrafo 87.01 de la Guia.

No obstante, como el Articulo 4bis.1)iii) requiere que “laextension surta efecto después de la
fecha dd registro naciona”, no se produciriala sustitucién — en los términos actuales del texto
- s laautodesignacion se efectlia en una solicitud internacional presentada el mismo dia que la
solicitud de base.
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expiracion dd registro nacional. Al contrario que en € sistemade Madrid, € TRT incluiauna
disposicion que obligaba al solicitante a efectuar una declaracion en la solicitud internacional
respecto de cualquier marca registrada con anterioridad y, a ese particular, le exigia que
aportase prueba certificada. El reglamento del TRT especificaba, ademas, |os contenidos de
dicha declaracién, aunque no parece que incluyerala posibilidad de que la Oficina
Internacional realizara un examen especifico de la misma.

Listas especificas de designacion de listas de productos y servicios

71. Unacuestion mas extensa que quiza el Grupo de Trabajo quiera examinar, sobre todo
teniendo en cuenta la creciente automatizacion de | os sistemas de marcas, es laintroduccion
de listas de designacion especificas. De ser factible, dichas listas ofrecerian alos solicitantes
y titulares més flexibilidad para utilizar €l sistema, mas seguridad juridicay aportaria mayor
claridad en lainformacion, de todo lo cual se beneficiaria el conjunto de la comunidad de
marcas. Por ultimo, la supresion del requisito de unamarca de base allanariael camino al
sistema de Madrid hacia la administracion de nuevos tipos de marcas, dando por hecho que
las Oficinas de las Partes Contratantes seguirian gjerciendo & derecho fundamental de
denegacion de la proteccion respecto de |os aspectos que no fueran acordes con la definicion
de marca en sus legislaciones nacional es.

Libre eleccién de la Oficina de origen

72. El Grupo de Trabajo quiza decida también considerar otras férmulas de flexibilidad que
podrian introducirse en el sistema de Madrid sin tener que llegar ala supresion del requisito
delamarcade base. Por ggemplo, podriarevisarse € concepto de Oficinade origen.

73. Como seindicd en el parrafo 5, € sistema de Madrid se basa en € requisito de una
marca de base registrada ante la Oficina de origen. No obstante, otro requisito del sistemaes
gue €l solicitante sea naciona de una Parte Contratante (o tengala nacionalidad de un Estado
miembro de una Parte Contratante) o que tenga su domicilio o disponga de establecimiento
industrial o comercial real y efectivo en € territorio de una Parte Contratante. El requisito de
la“legitimidad” parautilizar e sistemaderivadel Articulo 1.3) del Arregloy del 2.1) del
Protocolo.

74. Cabe destacar que el sistema conectalos dos requisitos, de manera que el solicitante
necesita estar legitimado através de una conexion con la Parte Contratante cuya Oficinaes la
Oficinade origen. Sin embargo, y en teoria, los dos requisitos podrian dgjar de estar
conectados. En ese caso, la marca de base ya no tendria que presentarse ante la Parte
Contratante que legitima a solicitante, sino ante cualquier Parte Contratante del sistema de
Madrid, por ggemplo en un lugar del mundo en el que €l solicitante tengaintereses
comerciales, apesar de que no disponga alli de un establecimiento comercial o industrial.
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75. Entanto en cuanto los textos actuales no exigen ala Oficina de origen que asegure la
certeza de las afirmaciones del solicitante en cuanto alalegitimidad, el impacto en €l sistema
seriaminimo. En particular, como se seguiria exigiendo lamarca de base, se seguiria
pudiendo requerir la certificacion de todos los contenidos. Ademas, se podria mantener €l
mecanismo del ataque central.

76. No obstante, cuando se elabord €l TRT se pensd que adoptando dicha medida | os paises
con procedimientos de examen mucho menos estrictos corrian € riesgo de recibir una
avalancha de solicitudes de registro que colapsarian sus registros con marcas que, en su
mayoria, nunca serian utilizadas en sus territorios.

Necesidad de una Conferencia Diplomética

77. El Grupo de Trabajo deberiatener en cuenta que la supresion del requisito de unamarca
de base, laintroduccién de la autodesignacion y cualquier otra futura o aternativa
consideracién planteada en este capitulo no podra llevarse a cabo sin la celebracién de una
Conferencia Diplomatica en la que se revise € Protocolo.

78. Seinvita al Grupo de Trabajo a ampliar
las consideraciones anteriormente expuestas a
fin de seguir analizando las consecuencias de
la propuesta de Noruega, que figura en €l
documento MM/LD/WG/6/2, y a ofrecer
orientacion en cuanto a la labor futura en
relacion con dicha propuesta.

[Sigue € Anexo]
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Lista de disposiciones en que se citalos términos “solicitud de base’ y “registro de base’

ArreglodeMadrid

Registro de base

Art. 1.2)

Art. 3.1)

Art. 6.2)

Art. 6.3)

Protocolo deMadrid

Solicitud de base Registro de base
Art. 2.1) Art. 2.1)
Art. 2.1)i) Art. 2.1)i)
Art. 2.1)ii) Art. 2.1)ii)
Art. 2.2) Art. 2.2)
Art. 3.1) Art. 3.1)
Art. 3.1)i) Art. 3.1)ii)
Art. 6.2) Art. 6.2)
Art. 6.3) Art. 6.3)
Art. 6.3)i) Art. 6.3)ii)
Art. 6.3)ii)
Art. 6.3)iii)

Reglamento Comun

Solicitud de base Registro de base
Regla 1.xiii) Regla 1.xiv)
Regla 8.2) Regla 8.1)
Regla 9.4)a)v) Regla 8.2)
Regla 9.4)a)vii) Regla 9.4)a)v)

Regla 9.4)a)viibis)

Regla 9.4)a)vii)

Regla 9.4)a)viii)

Regla 9.4)a)viibis)

Regla 9.4)a)ix)

Regla 9.4)a)viii)

Regla 9.4)a)x) Regla 9.4)a)ix)
Regla 9.4)a)xi) Regla 9.4)a)x)
Regla 9.5)b) Regla 9.4)a)xi)
Regla 9.5)d)ii) Regla 9.5)a)
Regla 9.5)d)iii) Regla 9.5)b)
Regla 9.5)d)iv) Regla 9.5)d)ii)
Regla 9.5)d)v) Regla 9.5)d)iii)
Regla 9.5)d)vi) Regla 9.5)d)iv)
Regla 9.5)e) Regla 9.5)d)v)
Regla 11.4)a)vii) Regla 9.5)d)vi)
Regla 17.2)ii) Regla 9.5)e)
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Reglamento Comun (cont.)

Solicitud de base Registro de base
Regla 22.1)a)iii) Regla 11.4)a)vii)
Regla 23.1) Regla 17.2)ii)
Regla 23.1)i) Regla 22.1)a)iii)
Regla 23.3) Regla 23.3)
Regla 24.3)d) Regla 36.vii)
Regla 36.vii)

[Fin del Anexo Il y del documento]



