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INTRODUCCION

1.  En el presente documento se expone la marcha de las actividades relativas al desarrollo
de la Base de datos de indicaciones vélidas de productos y servicios a los fines de los
procedimientos del Sistema de Madrid (denominada en adelante la “Base de datos sobre
productos y servicios del Sistema de Madrid” o “Base de Datos MGS” por las siglas en inglés
de Madrid Goods & Services).

2. En septiembre de 2009, la Asamblea de la Unién de Madrid aprobé un proyecto de dos
afos con el objeto de desarrollar la Base de Datos MGS, tal como se describe en el documento
MM/A/42/3, asi como la financiacion correspondiente, por un importe de 1,2 millones de francos
suizos, a partir del Fondo de Reserva de la Union de Madrid a los fines de su ejecucién durante
el bienio 2010/11 (véase el parrafo 28 del documento MM/A/42/4). Ya se han presentado a la
Asamblea de la Uni6n de Madrid siete informes sobre la marcha de las actividades (véanse los
documentos MM/A/42/3, MM/A/43/2, MM/AI44/3, MM/AI45/2, MM/A/46/2 Rev., MM/A/48/2 y
MM/A/49/2).

3. Dado que el proyecto de la Base de Datos MGS entré en funcionamiento el 1 de enero
de 2012, el apoyo operativo necesario se ha financiado desde entonces con cargo al
presupuesto ordinario.
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4. En el presente documento se resefian los avances realizados en relacion con la Base de
Datos MGS desde que se presentara el ultimo informe al respecto (documento MM/A/49/2), es
decir, entre el 1 de junio de 2015 y el 30 de mayo de 2016.

RESULTADOS OBTENIDOS

5. Al 1 dejunio de 2015, el Gestor de productos y servicios de Madrid (el Gestor MGS),
disponible al publico en el sitio web de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), constaba de los siguientes elementos:

- interfaces en los 17 idiomas siguientes: espafiol, aleman, arabe, chino, coreano,
francés, hebreo, inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, portugués, ruso,
serbio, turco y ucraniano; y

- el suministro por 20 oficinas nacionales o regionales de P.l. participantes de
informacion sobre la aceptacion para que pueda visualizarse en el Gestor MGS.
Informacion, como minimo, parcial sobre la aceptacion ha sido facilitada a la OMPI
principalmente por las oficinas de Alemania, Austria, Belarus, Benelux, China,
Estados Unidos de América, Federacion de Rusia, Israel, Italia, Japon, México,
Noruega, Portugal, Republica de Corea, Serbia, Singapur, Suiza, Turquia, Ucrania,
Union Europea.

0. El 1 de enero de 2016, la Base de Datos MGS se puso en conformidad con la version
de 2016 de la décima edicioén de la Clasificacién de Niza. Las actualizaciones se integraron en
los 17 idiomas que estaban disponibles en linea en esa fecha.

COOPERACION

7. Entre junio de 2015 y mayo de 2016, siete nuevos paises se unieron a la lista de paises
gue participan en el Gestor MGS, elevando a 27 en total el nUmero de Partes Contratantes del
Sistema de Madrid que ponen a disposicion la informacion sobre aceptaciéon en el Gestor MGS.

8. Lainformacién sobre aceptacion proporcionada por los paises que participan en el Gestor
MGS se utiliza en la funcion exclusiva de la OMPI denominada “Verificar aceptacion por la
Parte Contratante designada (PCd)”. Esa funcién permite al solicitante de registro de una
marca saber no solo si un término aceptado por la Oficina Internacional sera aceptado en una
Parte Contratante desighada, sino también, lo que es sumamente importante, que los términos
pueden ser rechazados por determinadas Partes Contratantes, dando lugar a la comunicacion
de una denegacion provisional por esa Parte Contratante.

9. Debido al alcance mundial del Sistema de Madrid, y si bien la utilizacion cada vez mayor
del Gestor MGS deberia facilitar con el tiempo la armonizacion entre los Estados miembros de
las practicas sobre clasificacion de las marcas, existen motivos por los que algunos términos no
seran aceptados en todas las Partes Contratantes que pueden designarse en el marco del
Sistema de Madrid, por ejemplo, los requisitos en cuanto a la especificidad de la descripcion de
los productos y servicios en algunas jurisdicciones, o la vigencia de normas nacionales
especificas que prohiben el uso de determinados términos.

10. Los siete nuevos paises participantes para los cuales la informacion sobre aceptacion se
puso a disposicion en la funcion del Gestor MGS “Verificar aceptacion por la Parte Contratante
designada (PCd)” son los siguientes:

- Estonia (EE) — junio de 2015
- Finlandia (FI) - septiembre de 2015
- Colombia (CO) - octubre de 2015
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- Dinamarca (DK) - noviembre de 2015
- Suecia (SE) — diciembre de 2015

- Reino Unido (GB) — diciembre de 2015
- Mongolia (MN) — abril de 2016

DIVERSIDAD LINGUISTICA

11. En abril de 2016, gracias a la cooperacion instaurada con la Oficina de Propiedad
Intelectual de Mongolia (IPOM), el mongol pasé a ser el decimoctavo idioma de la interfaz
del MGS.

12. Al mes de abril de 2016. los 18 idiomas de la interfaz del Gestor MGS son los siguientes:
espafiol, alemén, arabe, chino, coreano, francés, hebreo, inglés, italiano, japonés, mongol,
neerlandés, noruego, portugués, ruso, serbio, turco, ucraniano.

13. De momento, la interfaz en mongol da acceso Unicamente a una base de datos en
mongol limitada a una lista alfabética de la Clasificacién de Niza, aunque la IPOM ha
manifestado su disponibilidad para traducir el resto de la Base de Datos MGS con el fin de que
resulte més util para los solicitantes de Mongolia.

14. Cabe sefalar que la mayoria de los idiomas disponibles en el Gestor MGS para asistir a
los usuarios de los distintos paises en la presentacion de solicitudes de registros de marcas
tanto en el plano nacional como internacional son idiomas no europeos y que se esta
cooperando para afadir otros idiomas no europeos, lo que reflejara el alcance mundial de los
servicios de la OMPI.

PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS FUNCIONES

15. En marzo de 2016, se puso a disposicion en el sitio web de la OMPI una nueva version
del Gestor MGS. Con esa version se introdujeron mejoras y nuevas funciones destinadas a
mejorar la utilidad del Gestor MGS y el acceso a la informacién relacionada con la clasificacion.

16. Las notas explicativas de la Clasificacion de Niza se pusieron a disposicién por primera
vez en las interfaces de todos los idiomas del Gestor MGS, con lo que los solicitantes pudieron
tener acceso a orientacion importante sobre la clasificacion de marcas en su idioma nacional.
Las notas explicativas relativas a las distintas clases proporcionan informacion util para
determinar como clasificar correctamente un producto o servicio, y complementan la
informacion proporcionada por las indicaciones generales de los titulos de las clases asociados
a las distintas clases de la Clasificacion de Niza.

17. Por primera vez, se pusieron a disposicién en el MGS los cddigos de grupos similares
utilizados por la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) y la Oficina Surcoreana de Propiedad
Intelectual (KIPO). Esos cadigos de las Oficinas Japonesa y Surcoreana definen dos
taxonomias diferentes, muy detalladas, que se asocian con grupos de productos o servicios
considerados similares entre si a los efectos de ponderar los motivos relativos en el examen de
las solicitudes de registro de marcas. En el Japdn y en la Republica de Corea se alienta a los
solicitantes de registro de marcas a que se remitan a esos cddigos antes de presentar una
solicitud de registro de una marca a fin de determinar si existen marcas similares registradas.

18. Cabe sefialar que el acceso a los cédigos de grupos similares de Asia también redunda
en beneficio de los usuarios que no pertenecen a esa regién, porque esos cédigos pueden
facilitar la busqueda de similitud con marcas anteriores antes de presentar una solicitud
internacional en la cual se designe al Jap6n o a la Republica de Corea.
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CONTENIDO DE LA BASE DE DATOS MGS

19. Elidioma central de la Base de datos es el inglés y los nuevos productos o servicios se
van incorporando sobre la base de su descripcion en inglés. A lo largo de los afios, se han
examinado e incorporado en la Base de Datos MGS las descripciones en inglés de productos y
servicios de distintas fuentes.

20. En el Anexo | se presenta el contenido, al mes de abril de 2016, de la Base de
Datos MGS en funcién del origen de los datos incorporados. Las distintas fuentes son las
siguientes:

- la Clasificacién de Niza, es decir, las descripciones de la lista alfabética y de los
titulos de las clases;

- la lista TM5-ID, es decir, las descripciones de la lista armonizada elaborada
conjuntamente por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea
(EUIPO), la JPO, la KIPO, la Administracién Estatal de Industria y Comercio de
China (SAIC) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América
(USPTO);

- el Manual de la USPTO;

- la base de datos armonizada de la Union Europea, publicada en TMclass (la
herramienta de clasificacién de la EUIPO); vy

- "otras", entre las que se incluyen los datos extraidos de otras fuentes,
principalmente sobre la base de su frecuencia de aparicién, por ejemplo, en el
Registro Internacional del Sistema de Madrid o en las solicitudes internacionales
recibidas por la Oficina Internacional.

21. Cabe sefialar que algunas descripciones de productos o servicios originados en fuentes
externas se incorporan en la Base de Datos del MGS, pero no se proponen en la lista de
seleccién del Gestor MGS de las descripciones propuestas para compilar listas de productos y
servicios. Ello significa que no figuran entre los resultados de las funciones de consulta y
busqueda del Gestor MGS; se incorporan Unicamente a los fines de indicar que, cuando se
incluyan en una solicitud internacional, esas descripciones seran aceptadas por la Oficina
Internacional, y asi figuran en la funcion “Verificar aceptacion OMPI”!. En la mayoria de los
casos, esas descripciones ya estan representadas en la base de datos mediante descripciones
sinénimas.

22. Al mes de abril de 2016, se habian analizado e incorporado en la Base de Datos

MGS 78.197 descripciones en inglés, de las cuales el 78% se propone en la lista de seleccion
del Gestor MGS y el 22% constituye un conjunto de descripciones adicionales utilizadas para la
validacion en la funcion "Verificar aceptacion OMPI".

23. En el Anexo Il se presenta el contenido de la Base de Datos MGS en inglés conforme a la
distribucion entre la lista de selecciéon del Gestor MGS (las descripciones que se proponen a los
solicitantes para su seleccién) y el conjunto adicional de datos aceptados desde el punto de
vista operativo (se trata de descripciones que reflejan la flexibilidad operativa en el examen por
la Oficina Internacional).

! Debido a algunos problemas técnicos relativos a la relacion entre la Base de datos MGS y el entorno

operativo de examen, pueden darse algunas discrepancias, en circunstancias excepcionales. La Oficina
Internacional esta tomando medidas para resolver esos problemas.
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24. Cabe sefialar que, con el fin de que el trabajo de traduccion y validacion de las Oficinas
nacionales que colaboran se circunscriba a los datos de mejor calidad, solo las descripciones
propuestas en la lista de seleccion del Gestor MGS se envian a las Oficinas para su traduccion
y/o la verificacion de la aceptacion.

25. En el Anexo lll se resefia la proporcion de la representacién de los distintos idiomas
del Gestor MGS.

26. En el Anexo IV se resefia la proporcion del contenido de la Base de Datos MGS que es
aceptado por las Partes Contratantes, segun los datos que figuran en la funcién de la Base de
Datos MGS “Verificar aceptacion por la Parte Contratante designada (PCd)”.

ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS MGS

27. La situacion de la aceptacion disponible para cada una de las Partes Contratantes
participantes en el Gestor MGS procede de distintas fuentes:

— la informacion relativa a la aceptacion proporcionada directamente por las Oficinas
nacionales que traducen la Base de datos y/o verifican la aceptacién o el rechazo de su
contenido en inglés;

— lalista armonizada de productos y servicios TM5 - ID;

— el Manual de la USPTO de identificaciones validas de productos y servicios;
— la base de datos armonizada de la Unién Europea; y

— lalista de la KIPO de identificaciones validas de productos y servicios.

28. En 2015, la cooperacién con la EUIPO se intensificé con miras a lograr que el acceso a la
base de datos armonizada de la Unién Europea permita actualizar periédicamente en el Gestor
MGS la situacion de la aceptacion respecto de la Unién Europea (EM), asi como de todos los
paises europeos que participan en la funcién del Gestor MGS "Verificar aceptacion por la Parte
Contratante designada (PCd)".

NUEVAS APORTACIONES A LA BASE DE DATOS MGS

VERIFICACION DE LA ACEPTACION POR LAS OFICINAS NACIONALES

29. La cooperacién entre la Oficina Internacional y las Partes Contratantes del Sistema de
Madrid, o los paises que se preparan a adherirse a dicho Sistema, prosigue con el fin de
aumentar la cantidad de informacion relativa a la aceptacion disponible en la Base de Datos
MGS y asegurar que los solicitantes de registro de marcas dispongan de informacion util para
la presentacion de solicitudes internacionales, es decir, informacion que les permita saber de
antemano si determinados términos en sus listas podrian dar lugar, o no, a una denegacion
provisional en los paises que han designado.

INTEGRACION DE NUEVAS INDICACIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

30. Con el fin de que la Base de Datos MGS sea lo mas pertinente posible para los
solicitantes de registro de marcas en el plano internacional asi como en el nacional, seguiran
integrandose en dicha base de datos nuevas indicaciones de productos y servicios extraidas de
diversas fuentes, por ejemplo:
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— los términos que aparecen con frecuencia y que se extraen periddicamente de las
solicitudes internacionales recibidas por la Oficina Internacional, asi como del Registro
Internacional de Marcas;

— lalista armonizada TM5 ID;
— base de datos armonizada de la Union Europea;

— las listas nacionales de productos y servicios recibidas de las Oficinas nacionales de
P.1. como las que ya han facilitado los siguientes paises: Alemania, Australia, China,
Japon, Republica de Corea y Suiza; y

— los registros nacionales de marcas de los paises que cooperan con la OMPI en el
proyecto de Base Mundial de Datos sobre Marcas, de los que se extraen los términos
frecuentes que no figuran aun en la Base de Datos MGS para su examen y eventual
incorporaciéon. Hasta la fecha, los términos frecuentes se han extraido de los registros
nacionales de Australia, Canada, Estados Unidos de América, Federacion de Rusia,
Israel, Japdn, México, Nueva Zelandia, Singapur y Suiza.

PRESUPUESTO

31. En 2015, la Asamblea de la Unién de Madrid aprob6 el uso de los fondos restantes del
proyecto a final de 2015 para prestar asistencia a algunas Oficinas nacionales en la traduccién
de la Base de Datos MGS a sus idiomas nacionales (véase el parrafo 28 del documento
MM/A/49/2).

32. En el cuadro del Anexo V figura el desglose de la dotacién inicial (232.000 francos suizos)
asignada por la OMPI para la traduccion de la Base de Datos MGS y los pagos efectivos
realizados al 30 de mayo de 2016, correspondientes al trabajo de traduccioén realizado por
aqguellas Oficinas que en un principio fueron seleccionadas para recibir ayuda financiera o
habian solicitado dicha ayuda. En concreto, en la columna “reutilizaciéon en 2015” de dicho
cuadro se da cuenta de los fondos aun disponibles para que cada Oficina participante siga
adelante con la traduccion de la Base de Datos MGS.

33.  En mayo de 2016, seguia estando disponible un importe total de 105.987 francos suizos
para financiar la traduccion de la Base de Datos MGS a los idiomas respecto de los que se ha
firmado un memorando de entendimiento entre la OMPI y la Oficina nacional correspondiente.

34. Se invita a la Asamblea a:

i) tomar nota del “Informe
sobre la marcha de las
actividades relativas a la Base
de datos sobre productos y
servicios del Sistema de
Madrid” (documento
MM/A/50/1), incluido el

parrafo 33 relativo a los fondos
restantes del proyecto; vy
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ii) pedir a la Oficina
Internacional que presente a la
Asamblea en 2017 un nuevo
informe sobre la marcha de las
actividades relativas a la Base
de datos sobre productos y
servicios del Sistema de
Madrid, incluido el uso de los
fondos restantes del proyecto.

[Siguen los Anexos]
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[Fin del Anexo V y del documento]
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