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1. El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Juridico del Sistema de Madrid para el Registro
Internacional de Marcas (denominado en lo sucesivo “el Grupo de Trabajo”) se reunié en
Ginebra del 2 al 6 de noviembre de 2015.

2. Estuvieron representadas en la reunion las siguientes Partes Contratantes de la Unién de
Madrid: Alemania, Antigua y Barbuda, Argelia, Australia, Austria, Belaras, Camboya, China,
Colombia, Cuba, Dinamarca, Egipto, Espafa, Estados Unidos de América, Estonia, Federacion
de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Grecia, Hungria, India, Israel, Italia,
Japén, Kenya, Letonia, Lituania, Madagascar, Marruecos, México, Montenegro, Noruega,
Nueva Zelandia, Oman, Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Polonia,
Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Republica de Corea, Republica de Moldova, Santo
Tomé y Principe, Singapur, Suecia, Suiza, Tunez, Turquia, Ucrania, Union Europea (UE),

Viet Nam y Zimbabwe (54).

3. Estuvieron representados en calidad de observadores, los siguientes Estados: Canada,
Libia, Nepal, Republica Democratica Popular Lao, Saint Kitts y Nevis, Senegal, Tailandia,
Trinidad y Tabago (8).

4, Participaron en la reunién, en calidad de observadores, representantes de las siguientes
organizaciones intergubernamentales internacionales: Organizacion de Propiedad Intelectual
del Benelux (BOIP), Organizacion Mundial del Comercio (OMC) (2).
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5. Participaron en la reunién, en calidad de observadores, los representantes de las
siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociacion de Marcas de las
Comunidades Europeas (ECTA), Asociacion Internacional de Marcas (INTA), Asociacion
Internacional para la Proteccién de la Propiedad Intelectual (AIPPI), Asociacién Japonesa de
Marcas (JTA), Association francaise des praticiens du droit des marques et des modeles
(APRAM), Association romande de propriété intellectuelle (AROPI), Centre d'£tudes
Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI), European Brands Association (AIM), Japan
Intellectual Property Association (JIPA), Japan Patent Attorneys Association (JPAA),
MARQUES (Asociacion de Propietarios Europeos de Marcas) (11).

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

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DIA: APERTURA DE LA REUNION

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

8. El Director General sefial6 que el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de
Marcas (denominado en adelante “el Sistema de Madrid”) esta experimentando cambios
importantes e incumbe al Grupo de Trabajo encauzar dichos cambios. Desde la reunién
anterior del Grupo de Trabajo, se han sumado cuatro nuevos miembros al Sistema de Madrid y
un miembro ya existente se ha adherido al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo
al Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante “el Protocolo”). Los cuatro
nuevos miembros son los siguientes: Camboya, Gambia, la Organizacion Regional Africana de
la Propiedad Intelectual y Zimbabwe. Tras la adhesion de Argelia al Protocolo de Madrid, el
Sistema de Madrid ha pasado a ser un sistema de tratado Gnico, que cuenta con 96 miembros
procedentes de 112 paises. Se prevé que continle su expansion en los siguientes meses y
afios. En particular, varios de los miembros de la Asociacion de Naciones del Asia Sudoriental
(ASEAN) estan a punto de adherirse, como es el caso de Brunei Darussalam, Indonesia,
Malasia, la Republica Democratica Popular Lao y Tailandia. Se prevé también que habra
novedades en el Canadéa, Jamaica, Malawi, Sudafrica y Trinidad y Tabago. Por consiguiente,
el ambito geografico del Sistema sera excelente en Africa, Asia, Europa y América del Norte.
En los préximos dos afios las actividades se centraran en América Latina y los paises del
Golfo.

0. En lo que concierne a la utilizacion del Sistema de Madrid, el Director General afirmé que
ha habido un crecimiento relativamente moderado si se lo compara con el del Tratado de
Cooperacion en materia de Patentes (PCT). En 2014, el aumento fue del 2,3%, y se
presentaron casi 48.000 solicitudes internacionales. Los dos factores que explican el
crecimiento moderado son la fragilidad constante de la economia mundial y el incremento del
valor del franco suizo, lo que se tradujo en el encarecimiento de las solicitudes presentadas en
el marco del Sistema de Madrid. Se puede percibir un cambio de las tendencias en la
presentacion de solicitudes debido a la nueva composicion del Sistema de Madrid: por primera
vez, los Estados Unidos de América han pasado a ocupar el primer lugar en el nimero de
solicitudes presentadas, sustituyendo a Alemania. A los Estados Unidos de América le siguen
Alemania y Francia, paises en los que se ha presentado un gran numero de solicitudes a lo
largo de los afios. Si se considera a los paises de origen, Australia ha registrado un aumento
de la utilizacion del Sistema de aproximadamente un 23%, la Republica de Corea un 35%, el
Reino Unido un 19%, al mismo tiempo que se ha apreciado un descenso en varios paises
importantes, entre los que cabe destacar China (5,5%), Francia (casi el 10%) y

Alemania (4,8%). En lo que atarfie a las designaciones, el Director General indicé que China
sigue siendo la Parte Contratante mas designada, seguida por la Union Europea y los Estados
Unidos de América. El Sistema de Madrid se ha convertido en un sistema de gran alcancey, a
finales de 2014, estaban vigentes casi 600.000 registros internacionales, que representa

unos 5,6 millones de designaciones activas y 198.000 propietarios de marcas.
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10. El Director General sefial6 que durante los dos ultimos afios la Oficina Internacional se ha
concentrado en un programa de reformas que abarca el servicio al cliente, el volumen de
trabajo, la planificacion de recursos, la formacién del personal, la calidad de las transacciones y
la eficacia. Uno de los resultados concretos y manifiestos ha sido la reduccién del tiempo de
tramitacion de todas las transacciones en el Sistema de Madrid. En el sitio web ya se puede
consultar el panel de control con el seguimiento del tiempo de tramitacién. Prosigue el
desarrollo del entorno electrénico para el uso del Sistema de Madrid por las Oficinas y los
usuarios. La utilizacion de la nueva plataforma de tecnologias de la informacion (T.1.), que es
el Sistema de Informacién de los Registros Internacionales — Madrid (MIRIS, por sus siglas en
inglés), estaba prevista para antes de finales de 2015. Sigue la evolucién de los servicios
digitales de e-Madrid con un nimero creciente de cuentas de usuario, que alcanza casi

las 2.000. Las actividades se centraran en integrar cada vez mas los servicios con una Unica
via de entrada.

11. El Director General agradeci6 a las Oficinas su colaboracién en relacién con las
comunicaciones electrénicas, habida cuenta de que 25 Estados miembros transmitieron por
medios electrénicos a la Oficina Internacional el 52% de las solicitudes internacionales. Ha
aumentado la utilizacién de la comunicacion electrénica para transmitir denegaciones,
declaraciones de concesion de proteccion y modificaciones y, a finales de 2014, alrededor

del 71% de todos los documentos recibidos por la Oficina Internacional se enviaron por medios
electrénicos, aumentando de esa forma la productividad en todo el Sistema de Madrid.

12. El Director General afirmé que el Grupo de Trabajo tiene que abordar varias propuestas
especificas que requieren atencién inmediata, como la division de registros internacionales,
ahora bien, ha de reflexionar en particular acerca del tema mas amplio de la modificacion
sustancial de la composicion del Sistema de Madrid, su alcance geografico y el entorno
electronico en el que funciona. El Sistema de Madrid y su tratado inicial tienen mas de 100
afos de antigliedad. La mayoria de los Estados miembros esta poco dispuesta a estudiar la
posibilidad de corregir el tratado, por lo tanto, el Grupo de Trabajo ha de trabajar dentro del
ambito 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”) con objeto de obtener resultados que fomenten la evolucion constante del Sistema de
Madrid, comprendidas nuevas caracteristicas. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo hace las
veces de centro de reflexion para impulsar la adaptacion y la evolucion de dicho Sistema.

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DIA: ELECCION DEL PRESIDENTE Y DE DOS
VICEPRESIDENTES

13. El Sr. Mikael Francke Ravn (Dinamarca) fue elegido por unanimidad Presidente del
Grupo de Trabajo, la Sra. Mathilde Manitra Soa Raharinony (Madagascar) y el Sr. Eliseo
Montiel Cuevas (México) fueron elegidos Vicepresidentes por unanimidad.

14. La Sra. Debbie Roenning desempefio las funciones de Secretaria del Grupo de Trabajo.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DIiA: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

15. El Grupo de Trabajo aprobé el proyecto de orden del dia (documento
MM/LD/WG/13/1 Prov.) sin modificaciones.

16. El Presidente cedi6 el uso de la palabra a las delegaciones para que realicen las
declaraciones de apertura.

17. La Delegacion de la Republica de Corea sefial6 que se han dedicado muchos esfuerzos
al fomento de las ventajas del Sistema de Madrid para los usuarios y a alentar su uso. El orden
del dia aprobado contribuira a mejorar el Sistema de Madrid puesto que contiene asuntos tales
como la clausula de dependencia, la division y fusion relativa a los registros internacionales,
etcétera. En especial, en lo que respecta a la adopcion de la division y la fusién, aunque los
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miembros prevén que habra distintas opiniones al respecto, se ha avanzado mucho en
alcanzar el consenso respecto del modelo basado en la propuesta formulada por Suiza en la
duodécima reunion Grupo de Trabajo. La Oficina Internacional ha presentado una propuesta
concreta basada en todas las aportaciones realizadas por los Estados miembros a lo largo de
muchas reuniones del Grupo de Trabajo, y espera que este llegue a un acuerdo sobre esas
cuestiones.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIA: PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO
COMUN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE
MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

18. La Secretaria present6 el documento MM/LD/WG/13/2 y las propuestas de modificacion
del Reglamento Comun, las Instrucciones Administrativas y la tabla de tasas. Las propuestas
se deberian considerar como parte de la iniciativa en curso para que el Sistema de Madrid sea
mas facil de utilizar y mas atractivo para sus usuarios. Algunas de las propuestas responden a
peticiones formuladas por los usuarios y las Oficinas, como la referente la posibilidad de
inscripcion de una modificacion en la naturaleza juridica y en el Estado al amparo de cuya
legislacion se constituye el titular, y la propuesta de modificacion de la Regla 21 relativa a la
sustitucion. Se seguiran debatiendo otras propuestas que se abordaron en la Ultima reunion
del Grupo de Trabajo, en particular, las relacionadas con las limitaciones contenidas en las
solicitudes internacionales y las peticiones de inscripcion de una limitacién en un registro
internacional.

19. La Secretaria explicé a continuacion que el debate de la propuesta de modificacion de la
Regla 12 constituye el seguimiento de deliberaciones anteriores de la reunion del Grupo de
Trabajo sobre limitaciones. La finalidad de la propuesta es esclarecer la Regla 12, aportando
mayor coherencia y previsibilidad al resultado del examen de las limitaciones en las solicitudes
internacionales que realiza la Oficina Internacional. Esta Ultima controla la clasificacion de las
indicaciones establecidas en las limitaciones de igual forma que comprueba la clasificacion de
la lista principal en la solicitud internacional. La Oficina Internacional ha de examinar las
indicaciones o los términos para determinar si se considera, de hecho, una limitacién o, mas
bien, una ampliacion de la lista principal. Esa decision es competencia exclusiva de las
Oficinas de las Partes Contratantes designadas. Con arreglo a la propuesta de nuevo

parrafo 8) de la Regla 12, la Oficina Internacional estimara que existe una irregularidad si
considera que todos los productos y servicios enumerados en la limitacion no pueden ser
agrupados en las clases incluidas en la lista principal de la solicitud internacional. Los
parrafos 1.a) y 2) a 6) se aplicardn mutatis mutandis. Si la irregularidad no se subsana en el
plazo establecido, se considerara que la limitacion no abarca los productos y servicios
mencionados en la irregularidad. La modificacion propuesta serviria para aclarar la practica de
examen vigente.

20. La Secretaria explico que los titulares pueden pedir la inscripcion de una limitacién en un
registro internacional presentando el formulario MM6 previsto en la Regla 25. Estas
limitaciones son de distinta naturaleza de las contenidas en una solicitud internacional o en una
designacion posterior. Los titulares que aprovechan la posibilidad de inscribir una limitaciéon en
virtud de la Regla 25, lo hacen, normalmente, para satisfacer una necesidad sujeta a un plazo
determinado, como superar una denegacion provisional, evitar la adopcion de eventuales
medidas por terceros o limitar el alcance de la proteccién antes de la renovacion del registro
internacional. Cuando la peticion de inscribir una limitacion en virtud de la Regla 25 es
resultado directo de una denegacion provisional, en la mayoria de los casos, la Oficina
informara también al titular sobre los productos y servicios que se pueden proteger. Asi, el
titular podra pedir la inscripcion de la formulacién propuesta como una limitacion.

21. La Secretaria indic6 que, si la Oficina Internacional debe ejercer pleno control sobre la
clasificacién de las indicaciones incluidas en la peticion, ello podria interferir en la formulacion
acordada entre el titular y la Oficina o terceras partes, o en la formulacion que podria resultar
aceptable para las Oficinas en las que debe surtir efecto la limitacién, lo que conllevara una
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demora en la tramitacion. El examen por la Oficina Internacional de dichas peticiones debera
atenerse a garantizar que se cumplen todas las formalidades, sin afiadir complejidades
innecesarias ni demoras en la tramitacion. Por consiguiente, se propone gue se aclare mas
detalladamente, mediante una modificacion de la Regla 26, que el examen formal realizado por
la Oficina Internacional relativo a las peticiones de inscripcion de una limitacién en virtud de la
Regla 25 se limite a verificar la correspondencia entre los niumeros de clase indicados en la
limitacion y los que contiene el registro internacional. Esta propuesta dotara de mayor
coherencia y previsibilidad al resultado del examen de estas peticiones. Expresado de otra
forma, la Oficina Internacional no aplicara las disposiciones de las Reglas 12 y 13, y no se
examinard si las indicaciones o los términos contenidos en la limitacion estan situados en la
clase correcta. En virtud de la propuesta de modificacion del parrafo 1) de la Regla 26, cuando
los niUmeros de clase indicados en una peticidn de inscripcion de una limitaciéon no se
correspondan con los que figuran en la lista principal del registro internacional, la Oficina
Internacional notificara el hecho al titular y, si la peticion fue cursada por una Oficina, a la
Oficina en cuestion. Si la Oficina Internacional estima que existe esa irregularidad, el titular
contara con un plazo de tres meses para corregirla. En caso contrario, de conformidad con el
parrafo 2), la peticion se considerara abandonada.

22. La Delegacion de la Republica de Corea dijo que apoya la modificacion, dado que ira en
beneficio de los solicitantes y promovera la utilizacion del Sistema de Madrid. La modificacién
recoge la perspectiva del solicitante y dota de mayor coherencia y previsibilidad al resultado del
examen.

23. La Delegacion del Japon dijo que respalda también la propuesta. Con la revision de
ambas reglas se aclara el alcance y el mandato de la Oficina Internacional en lo que atafie a
las limitaciones solicitadas mediante los formularios MM2 y MM6. Ademas, aumenta la claridad
del examen realizado por la Oficina Internacional y mejora la previsibilidad para los usuarios del
Sistema de Madrid. Sefialé ademas que espera que la Oficina Internacional utilice el MIRIS,
gue esté siendo objeto de perfeccionamiento en la actualidad, y los recursos humanos
fortalecidos para contribuir al avance del examen realizado por la Oficina Internacional y
administrar con mas eficacia la clasificacion.

24. La Delegacion de Alemania declar6 que, en el parrafo 25 del documento, la Oficina
Internacional indica que necesita al menos cuatro nuevos examinadores calificados. Al
comienzo del debate sobre las limitaciones, la Oficina Internacional dijo que la practica es
incoherente, dado que algunos examinadores estudian si una limitacion constituye, en realidad,
una limitacién o una ampliacion, y otros no estudian nada y, por lo tanto, el propdsito de las
reglas es crear una practica coherente. Afiadié que no compren por qué se necesita mas
personal, y que se pregunta si existe una carga de trabajo adicional verdadera y si, con arreglo
a la Regla 26, la Oficina Internacional analizar4 también si las indicaciones de productos y
servicios son demasiado imprecisas.

25. La Delegacion de la Unién Europea dijo que la UE y sus Estados miembros desean
reiterar su firme respaldo a proseguir con el desarrollo del Sistema de Madrid para que sea mas
sencillo, eficiente, fiable, flexible, facil de utilizar, y eficaz en funcion del tiempo empleado y de
los costos, segun proceda.

26. La Delegacion de Suiza sefial6 que considera que, para incluir una limitacién en un
registro internacional, cuando la limitacion figure en la solicitud internacional, la Oficina
Internacional, o la Oficina de origen, ha de examinarla para asegurarse de que se trata
verdaderamente de una limitacion, y que dicho examen deberia efectuarse de forma
sistemética. No obstante, dado que no es el caso, considera que es necesario aclarar la
cuestion para determinar donde se realizara el examen, dado que ello influye en el alcance de
la proteccion. En primer lugar, han de tenerse en cuenta las limitaciones incluidas en la
solicitud internacional y, después, las limitaciones en virtud de la Regla 25. En relacién con el
registro internacional, la Oficina de Suiza, en calidad de Oficina designada, recibe, de forma
periddica, registros internacionales en los que hay una limitacion de la lista respecto a Suiza.
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Los motivos para imponer limitaciones pueden variar; puede que el titular piense que habra
una denegacion por parte de Suiza y, por consiguiente, intente lograr que la marca sea
aceptable y, de esa forma, limite la proteccién en ese pais. Si bien la Oficina ha de examinar
esta lista limitada, la Oficina de Suiza, en calidad de Oficina designada, no verifica que los
productos o servicios del registro internacional estén incluidos en la lista principal si no se ha
solicitado proteccién para dicha lista. La Oficina Internacional o la Oficina de origen debe
efectuar el examen del alcance de la limitacion. En lo que atafie a la Regla 12, uno de los
principales elementos que el Grupo de Trabajo ha de acordar es quién debe llevar a cabo ese
examen: la Oficina designada, la Oficina de origen o la Oficina Internacional.

27. La Delegacion de ltalia declard que, si bien esta a favor de las modificaciones de la
Regla 12, le gustaria saber si la labor de los cuatro nuevos examinadores consistira
Unicamente en la verificacion de la correspondencia entre los nimeros de clase indicados en la
limitacion y los que contiene el registro internacional de que se trate, o si examinaran también
si los elementos de la clasificacion indicados en la limitacidn son correctos. Asimismo, dado
que se cobrara una tasa por ese trabajo, desearia recibir mas informacion al respecto.

28. El Representante de la INTA dijo que, en lineas generales, la INTA apoya las
modificaciones propuestas. Respalda totalmente la intervencion de la Delegacién de Suiza en
lo relacionado con el parrafo 12 del documento. El examen de las limitaciones contenidas en
una solicitud internacional es tarea de la Parte Contratante de origen, no de las Partes
Contratantes designadas, como se establece en el parrafo 12. Ademas, solo la Parte
Contratante de origen esta en condiciones de certificar que la lista principal y la lista limitada
corresponden al ambito de la marca de base, es decir, de la lista contenida en la solicitud de
base o el registro de base. Por lo tanto, es muy importante establecer el principio de que la
responsabilidad del examen, en cuanto a la eventual extension o ampliacion de la limitacion
contenida en una solicitud internacional, incumbe a la Oficina de origen. Las Partes
Contratantes designadas deben remitirse al pais de origen a tal efecto.

29. El Representante de la INTA sefialé que reconoce, por otra parte, que la Oficina
Internacional no esta en condiciones de controlar la eventual ampliacion de las limitaciones en
designaciones posteriores, y que se ha aceptado que dicho control incumbe a las Partes
Contratantes designadas. En cuanto a las limitaciones previstas en la Regla 25, la Oficina
Internacional tampoco esta en condiciones de examinar el alcance de la proteccion en la
limitacion. Convendria dejar esta cuestion en manos de las Partes Contratantes designadas
correspondientes, y que el examen de la Oficina Internacional se limite a comprobar que los
numeros de clase indicados en la limitacién no superan a los que figuran en la lista principal.

30. La Delegacion del Japén dijo que apoya la propuesta formulada por la Oficina
Internacional relativa a la modificacidén de las Reglas 12 y 26, ya que aclara el mandato y la
responsabilidad de dicha Oficina. Hizo referencia ademas al parrafo 123 del

documento MM/LD/WG/12/7, y pregunt6 acerca del resultado del estudio que deberia haber
realizado la Oficina Internacional.

31. El Representante del CEIPI indicé que desea formular algunas observaciones de
redaccion sobre el proyecto, primordialmente, en lo que atafie a la Regla 26, que se debatira
tras analizar las sugerencias planteadas por el Representante de la INTA.

32. La Secretaria aclar6 que, en cuanto a la cuestion de los cuatro examinadores adicionales,
se encargaran de las limitaciones contenidas en designaciones posteriores, y efectuaran el
examen de esas limitaciones en virtud de las Reglas 12 y 13.

33. En cuanto a la pregunta planteada por la Delegacién de Alemania respecto de la
Regla 26, en el sentido de si la Oficina Internacional examinard también la limitacién para
comprobar si una indicacion o un término se considera demasiado impreciso, no es asi. La
Oficina Internacional comprobara Gnicamente los nimeros correspondientes de clase, no las
indicaciones propiamente dichas. En lo que concierne a las preguntas formuladas por la
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Delegacion de Italia sobre cuestiones de aplicacion y examinadores, mas adelante la
Secretaria tratara este asunto. En relacion con las maodificaciones de la Regla 26 propuestas,
la pregunta de si la Oficina Internacional solo comprobara los nimeros de clase o efectuara
también el examen a los fines de las Reglas 12 y 13, la Secretaria aclar6 que los examinadores
comprobaran unicamente los nimeros correspondientes de clase de la lista principal y no se
realizara el examen en virtud de las Reglas 12 0 13. No se ha propuesto un aumento adicional
de tasas para el tema de las limitaciones. Con objeto de responder a la pregunta de la
Delegacién del Japdn relativa a las deliberaciones que tuvieron lugar en la Gltima reunién del
Grupo de Trabajo, en el sentido de que la Oficina Internacional podia preparar, para presentar
en una reunion ulterior, un estudio sobre la esfera de actividad y la responsabilidad de las
partes interesadas, la Oficina Internacional, la Oficina de origen y las Oficinas designadas, la
Secretaria explicd que este figura en la lista de asuntos a tratar en el futuro. La propuesta de
modificaciones de las Reglas 12, 24 y 26 forma parte del esclarecimiento de las funciones y
responsabilidades de las partes que intervienen. La Secretaria destaco que, en lo que
respecta a la funcion de la Oficina de origen en relacion con las limitaciones contenidas en las
solicitudes internacionales, conforme a la Regla 9.5)d) del Reglamento Comun, en el proceso
de certificacion que efectla la Oficina de origen, entre las indicaciones enumeradas que ha de
certificar la Oficina, no figuran las limitaciones. Si hiciera falta, en aras de la claridad, habria
que modificar la disposicion.

34. La Delegacion de Colombia dijo que esta de acuerdo con la propuesta de modificacion y
la considera necesaria dado que garantiza que el Registro Internacional contenga informacion
clara y exacta sobre los productos y servicios. Hace falta contar con un formulario a tal efecto,
en particular, instrucciones inequivocas y un recuadro en el que sea posible escribir de forma
precisa de qué manera se establecera la limitacion respecto de cada uno de los paises, e
incluir lo mismo en las reglas. Considera fundamental que, al aprobar la modificacion, se defina
el alcance de las limitaciones ya que, segun su opinién, esta cuestion incumbe al pais de
origen.

35. La Delegacion de Francia manifestd su apoyo a la Delegacién de Suiza puesto su
practica es igual a la de la Oficina de Suiza en cuanto al examen que lleva a cabo en calidad de
Oficina designhada. Su examen se limita a los productos y servicios y no abarca la ampliacién
del contenido del registro internacional. Por consiguiente, incumbe a la Oficina Internacional, y
no a los paises de origen, la tarea de estudiar el alcance de las limitaciones en los registros
internacionales.

36. La Delegacion de Alemania pregunto si, en relacion con las limitaciones en las solicitudes
internacionales, en virtud de la Regla 12, la Oficina Internacional solo comprobara si hay un
namero adicional de clase en comparacion con la lista original de productos y servicios,
excluyendo de esa forma la determinacion de si constituye, en realidad, una limitacion o una
ampliacion, y con la exclusion también del analisis de si las indicaciones son demasiado
imprecisas. Sibien lo mismo es aplicable en lo que concierne a la Regla 25, no recuerda que
este enfoque se haya debatido en alguna ocasion; mas bien, se ha contemplado otra
modalidad en el parrafo 5) de la Regla 24. Alemania, en tanto pais de origen, no efectia esta
clase de examen. En calidad de pais designado, siempre considerd que la Oficina
Internacional se encarga del examen, y la Oficina de su pais tendria que modificar su practica
si tiene que comprobar si se trata, en realidad, de una limitacion, y no de una ampliacion, de la
lista de productos y servicios.
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37. La Secretaria explicd que, en lo que respecta a las limitaciones contenidas en una
solicitud internacional, la Oficina Internacional comprobard las limitaciones en consonancia con
lo dispuesto en las Reglas 12 y 13, para verificar si las indicaciones en las limitaciones estan
situadas en la clase correcta, y también si son lo bastante especificas y no demasiado
imprecisas. Sibien estas limitaciones se trataran de igual forma que la lista principal que figura
en la solicitud internacional, no se estudiara si la indicacion supera el contenido de la lista
principal. Por lo tanto, no se efectuara el examen del alcance de la limitacion. En el caso de
las limitaciones presentadas en el formulario MM6 y que han de ser inscritas en virtud de la
Regla 25, la propuesta de modificacion consiste solo en comprobar si la limitacion tiene los
mismos numeros de clase que cualquiera de los mencionados en la lista principal; se analizara
Gnicamente si los numeros de clase concuerdan. No habrd examen de las indicaciones en la
limitacion con arreglo a las Reglas 12 o 13 ni examen del alcance.

38. El Representante de la INTA sefial6 que el meollo de la cuestion es quién deberia
examinar y cual seria el objeto de examen. La Secretaria se refirié a la Regla 9.5)d) del
Reglamento Comun, que establece que la Oficina de origen debe certificar 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, seglin sea el caso. Tras
leer esta disposicion entiende que no se aplica Unicamente a la lista principal, sino también a
las listas limitadas contenidas en la solicitud internacional. Por consiguiente, certificarque todos
los productos y servicios incluidos en la solicitud internacional figuran también en la solicitud de
base o0 en el registro de base implica que la Oficina de origen controle que no existe
ampliacion de la lista de productos y servicios en la limitacion en comparacion con la lista
principal. Es fundamental ponerse de acuerdo a este respecto, y si no queda lo bastante claro,
tal vez esa disposicion especifica pueda redactarse con mas detalle. Cuando el Sistema de
Madrid se basaba solo en el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, las
designaciones posteriores tenian que presentarse por conducto de la Oficina de origen, y se
podia esperar que, al transmitir la designacion posterior, dicha Oficina controlara que no
hubiese ampliacién en las listas limitadas. En la actualidad, ya no sucede lo mismo porque,
tras la adopcioén del Protocolo, la mayor parte de las designaciones, o todas ellas, se rigen por
este, y no es necesario pasar por la Oficina de origen. Es posible presentarla en la Oficina de
origen, que puede efectuar el control, pero esta no constituye, a su entender, la practica
habitual, sino que la practica suele ser que la designacion posterior se transmite directamente
del titular del registro internacional a la Oficina Internacional. El Representante se pregunta
quién debe comprobar la eventual ampliacién del alcance de la proteccién en una limitacion.
No cabe duda de que la Oficina Internacional no esta en condiciones de hacerlo, por lo tanto, la
Unica parte que podria realizar esa tarea es la Oficina de la Parte Contratante designada, en la
medida en que le concierne. Lo mismo rige para las limitaciones en virtud de la Regla 25,
aunque en relacion con las limitaciones contenidas en designaciones posteriores no existe una
disposicion en el sentido de que, al recibir la notificacién de una limitacion, la Parte Contratante
designada pueda rechazar la limitacion debido a que amplia el alcance de la proteccién del
registro internacional. Se podria considerar que el sistema esta equilibrado, siempre que las
Partes Contratantes acuerden que, en lo que atafie a la solicitud internacional, la certificacion
efectuada por la Oficina de origen es aplicable, ademas de a la lista principal, a las eventuales
listas limitadas contenidas en la solicitud internacional.

39. El Presidente lleg6 a la conclusién de que, segun su opinion, existe un acuerdo de
principio respecto de las modificaciones, expuestas en lineas generales en el documento, de
las Reglas 12 y 26, si bien se han de analizar algunas cuestiones relacionadas con las
propuestas, en especial, en lo que atafie a las designaciones posteriores. Por lo tanto, el
Grupo de Trabajo podria pasar a debatir sobre el contenido de esas reglas especificas, tal
como estan redactadas en el documento.
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40. La Delegacién de Suiza dijo que no esta a favor de postergar el andlisis del problema.
Existe un problema préactico dado que hay limitaciones en el Registro Internacional que no son
examinadas por la Oficina de origen, ni por la Oficina Internacional y tampoco por la Oficina
designada. Posponer el debate podria dar lugar a tener que esperar uno, dos o tres afios para
alcanzar un acuerdo sobre esas limitaciones, que podrian ampliarse e inscribirse en el Registro
Internacional. Declara que no esta a favor del procedimiento propuesto y desea insistir en los
tres tipos de limitaciones. En calidad de Oficina de origen, examina el alcance de la proteccion.
En ocasiones, se han planteado problemas con los titulares debido a que no comprendian la
razon por la que se efectuaba el examen; los titulares deseaban una limitacion especifica
respecto del pais con la practica de examen vigente en ese pais, y esperaban que se enviara
directamente a la Oficina Internacional, sin la intervencion de la Oficina de Suiza. En otras
ocasiones, los titulares no eran conscientes de que estaban en realidad ampliando la
proteccion, ahora bien, la Oficina de Suiza no puede permitir ampliaciones y tiene la obligacion,
en su calidad de Oficina de origen, de estudiar el alcance de la limitacién. En virtud de la
Regla 25, cuando habia modificaciones después del registro, en tanto Oficina designada, la
Oficina de Suiza tenia interés en examinarlas. Si se acepta una limitacion ampliada, ello
representa la concesion de un nuevo derecho a un registro existente, lo que constituiria un
problema de caracter juridico ya que existe un derecho preestablecido. Por lo tanto, en virtud
de la Regla 27, la Oficina tendra que limitar esas ampliaciones. Dado que la disposicion no
esta bien redactada desde el punto de vista de la Oficina designada, la Delegacién no esta de
acuerdo con ella. En cuanto a las limitaciones en designaciones posteriores, cuando esas
designaciones llegan por conducto de la Oficina de Suiza, esta las examina y analiza el alcance
de la limitacion. El problema reside en que, cuando se notifica la designacion posterior a la
Oficina de Suiza, en calidad de Oficina designada, esta puede estudiar solo el texto de la
limitacién ya que considera que la lista principal no le concierne. La Delegacién no puede ver
la base juridica que le permita denegarla.

41. La Delegacion de Alemania indico que, si bien est4 de acuerdo, en principio, con la
Regla 12 propuesta, en lo que atafie a la propuesta relativa a la Regla 26, no comprende la
razon por la que el examen debe limitarse a determinar si se incluyé o no una clase adicional.
En este caso también deberia aplicarse el enfoque previsto en la Regla 12; comprobar, al
menos, si la indicacién de un producto o servicio es demasiado imprecisa y si la clasificacion es
correcta, habida cuenta de que la Oficina Internacional tiene la competencia técnica necesaria
para hacerlo. Asimismo, puesto que la Oficina de Alemania, en calidad de Oficina designada,
examina las limitaciones para determinar si comportan una ampliacion, la Oficina Internacional
debe, como minimo, analizar si la clasificacion y las indicaciones son correctas.

42. La Secretaria explicé que las limitaciones en virtud de la Regla 25 se redactaron teniendo
en cuenta en concreto a determinadas Partes Contratantes designadas, y considera que la
Oficina Internacional no esta en condiciones de hacer conjeturas sobre lo que seria util
respecto de esas Partes Contratantes designadas. Ademas, si la Oficina Internacional esta
obligada a examinar las limitaciones en virtud de las Reglas 12 y 13, se colocaria en una
situacion en la que podria aceptarlas o no, con el riesgo de que las Partes Contratantes
designadas interesadas contradijeran lo dispuesto por la Oficina Internacional, dado que las
limitaciones se han elaborado teniendo en cuenta a dichas Partes Contratantes designadas.
Segun su opinidn, la Oficina Internacional no deberia aplicar las Reglas 12 y 13 en lo que atafie
a la Regla 25, ya que seria contraproducente para el funcionamiento uniforme del Sistema.

43. La Delegacion de la India sefial6é que respalda totalmente la intencion de la propuesta,
pero tiene temores, a saber, si seria posible dividir un registro internacional que ya contenga
una limitacion de los productos y servicios del pais de que se trate, y cual seria el
procedimiento y las consecuencias en caso de presentarse una solicitud de division en relacion
con un registro internacional respecto del cual ya se haya obtenido proteccion.
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44. El Representante de la INTA sugirié insertar en la cuarta linea de la Regla 12(8bis),
donde dice “las clases de la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios enumeradas
en la solicitud internacional en cuestion”, después de “cuestion”, las palabras “modificada de
conformidad con los péarrafos 1) a 6), segun sea el caso” El texto de la disposicion continuara
de la siguiente forma “[...] la Oficina Internacional notificara la existencia de una irregularidad.”
El argumento en que se basa la sugerencia es que, al examinar la clasificacion de la limitacion,
la base de comparacién pertinente seré la clasificacion de la lista principal, ya que podria
haberse madificado y, no necesariamente, la clasificacién indicada en la solicitud internacional
gue ha recibido la Oficina Internacional.

45. El Presidente dijo que, si bien la propuesta del Representante de la INTA ya esta
implicita, convendria incluirla de forma explicita en la Regla. A continuacion se refirio a la
Regla 26 propuesta, respecto de la cual se propone insertar las palabras “cuando la peticion se
refiera a la inscripcion de una limitaciéon, y cuando los nimeros de las clases indicadas en la
limitacion no se correspondan con los que figuran en el registro internacional en cuestion,

yI[...]”

46. La Delegacion de la INTA dijo que seria mas claro, y desde luego, mas sencillo, no incluir
en la Regla 26 un requisito especifico relativo a las limitaciones, sino mas bien incluirlo en la
Regla 25. Se podria insertar como un nuevo apartado d) del parrafo 2) de la Regla 25, que
guedaria redactado de la siguiente forma: “La peticidn de inscripcién de una limitacién de la
lista de productos y servicios solo podra contener la indicacién de las clases de la clasificacion
internacional de productos y servicios incluidas en el registro internacional en cuestion.” Por lo
tanto, se conservaria la redaccion actual de la Regla 26, y en caso de no cumplirse con lo
dispuesto en el nuevo apartado d), ello estaria contemplado en la Regla 26 como una
irregularidad de la peticion de modificacion.

47. La Delegacién de Suiza informé de que necesita mas tiempo para estudiar la propuesta y
sus consecuencias porque no le resulta facil analizarla, y en particular, en seguir la
interpretacion al francés.

48. La Delegacion de Antigua y Barbuda pregunté al Representante de la INTA si reviste
importancia la utilizacién de los términos “solo podra contener” en lugar de “contendrd”.

49. El Representante de la INTA sefialé que se remite a todas las delegaciones de lengua
materna inglesa, pero considera que, en la medida en que “podra contener” esta limitado por
“solo”, es similar a “contendra”.

50. La Delegacion de Antigua y Barbuda confirmé que, a su entender, los términos “solo
podra contener” indican claramente que no deben contener nada mas.

51. La Secretaria present6 el documento MM/LD/WG/13/8 titulado “Modificacion de la

Regla 24.5) del Reglamento Comun del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de
Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo: cuestiones relativas a la aplicacién”. La
Secretaria explico que el documento se refiere a la recomendacion formulada para la Asamblea
de la Union de Madrid por el Grupo de Trabajo, en su duodécima reunién celebrada en octubre
de 2014. EI Grupo de Trabajo recomendé a la Oficina Internacional que aplique las

Reglas 12 y 13 a las limitaciones contenidas en designaciones posteriores. La Asamblea de la
Unién de Madrid, en su cuadragésimo noveno periodo de sesiones (21° ordinario), celebrado
en octubre de 2015, aprobd la recomendacion, con fecha de entrada en vigor el 1 de noviembre
de 2017. Lamentablemente, durante la preparacién de la aplicacion de las modificaciones, la
Oficina Internacional ha encontrado dos obstaculos importantes. En primer lugar, la necesidad
de efectuar el examen en virtud de las Reglas 12 y 13 utilizando versiones méas antiguas de la
Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas
(Clasificacion de Niza), lo que, en términos practicos, resulta dificil de realizar de forma fiable y
coherente. En segundo lugar, incluso si no existiese el problema anterior, serian necesarios
recursos adicionales, mas elevados que los previstos inicialmente, para efectuar la labor,
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habida cuenta de la cantidad en constante aumento de limitaciones, por lo que concierne a la
cuestién ya debatida de los cuatro examinadores adicionales. Dada la dificultad planteada por
estos asuntos, la Secretaria considera que el rumbo a seguir mas apropiado consiste en
ponerlos en conocimiento del Grupo de Trabajo de forma transparente para que se puedan
analizar abiertamente. Después de estudiar la materia, el Grupo de Trabajo podria formular
una nueva recomendacion a la Asamblea de la Unién de Madrid, que se reunira en 2016,
adaptando de forma apropiada la modificacion en cuestion al Reglamento Comun, que ha de
entrar en vigor en noviembre de 2017. La Secretaria dijo que lamenta que estas cuestiones no
se hayan planteado antes, es decir en el momento en que la modificacién se propuso por
primera vez al Grupo de Trabajo y, que, obviamente, asume su plena responsabilidad al
respecto. Explicod que el Registro de Madrid recibe listas de productos y servicios que
contienen limitaciones de tres formas distintas: i) en solicitudes internacionales, en las que el
solicitante puede limitar la lista respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas; en
este caso se realizara un examen completo con arreglo a las Reglas 12 y 13; ii) el titular puede
presentar la peticion de inscripcion de una limitacion en virtud de la Regla 25, recurso utilizado
a menudo por los titulares para hacer frente a las denegaciones provisionales. La propuesta de
examen de esta limitacion es que la Oficina Internacional comprobaria solo que concuerden los
nameros de clase que figuran en el registro internacional con los de la limitacion propiamente
dicha; iii) por ultimo, el titular puede exponer una limitacién en una designacién posterior, y con
tal finalidad se modificé el parrafo 5) de la Regla 24. La limitacién en una designacion posterior
puede afectar a todas o a algunas Partes Contratantes designadas, y el titular puede suprimir
términos o clases o, incluso, afiadir nuevos términos, siempre que se mantenga dentro del
ambito de la lista principal del registro internacional. Debido a que las listas principales
incluidas en los registros internacionales no se reclasifican tras la renovacion, las
designaciones posteriores, que se atienen a la clasificacién del registro internacional, pueden
contener productos o servicios en una clase que ha sido modificada oficialmente de
conformidad con la edicién o version de la Clasificacion de Niza vigente. Suscita inquietud la
realizacion del examen completo de esas limitaciones. La Secretaria informé de que el 10% de
todas las solicitudes internacionales contiene limitaciones; y el 20% de las solicitudes de
designacion posterior también. Otro elemento lo constituye el aumento de la extensién media
de las listas de productos y servicios, que superd las 200 palabras en 2014. En lo que respecta
a los indices de irregularidad en asuntos relativos a la clasificacion, en 2015, de enero a finales
de agosto, el 35% de todas las solicitudes tenian irregularidades; y el 38% de esas
irregularidades estaban relacionadas con la Regla 13; el 7% con la Regla 12; vy

el 27% contenia muchos errores. Desafortunadamente, se registra un aumento del nimero de
irregularidades en virtud de la Regla 13. Con objeto de responder a la solicitud de informacion
de varias delegaciones sobre los cuatro nuevos examinadores, la Secretaria explicé que en la
actualidad la Oficina Internacional puede tramitar 900 solicitudes por semana, con la ayuda de
su base de datos y de las directrices basadas en la version de la Clasificacion de Niza vigente.
El examen de las limitaciones en las designaciones posteriores sumara mas trabajo de
examen, de acuerdo con las Reglas 12 y 13, y tomando como base las cifras para 2014, ello
supondria 3.200 expedientes mas. La Secretaria dijo que si se prevén los mismos indices de
irregularidad en relacion con los productos y servicios recogidos en las limitaciones, es de
esperar, como minimo, un 20% adicional, alcanzando la cifra de 640 expedientes mas. En el
mismo afio, 4.300 solicitudes internacionales contenian una o mas limitaciones. Por lo tanto,
las listas adicionales de productos y servicios que examinaria la Oficina Internacional en las
solicitudes internacionales no seria inferior a 4.300, sin tener en cuenta el aumento previsto en
la ampliacion de las listas o el incremento en la presentacion de solicitudes. Sobre la base de
esas cifras, considera que se necesitaran, como minimo, cuatro examinadores més. Sefald
gue no ha sido capaz de calcular la creciente complejidad en caso de que la clasificacion tenga
gue basarse en distintas versiones de la Clasificacion de Niza, o de qué manera esto influird en
el trabajo. La Secretaria aclar6 que la clasificacion siempre se basa en las practicas de la
Oficina Internacional, y no en las practicas de las Partes Contratantes designadas, y que la
Oficina Internacional no puede tomar en consideracion las distintas practicas de clasificacion de
todas las Partes Contratantes. A modo de resumen, menciono tres cuestiones principales: la
primera se refiere al alcance de las limitaciones y quién tiene la responsabilidad de examinar
dicho alcance; la segunda es como gestionar el tema de las versiones mas antiguas de la
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Clasificacién de Niza, y acogeré con satisfaccion todas las sugerencias sobre la forma de
abordar este asunto; Y la tercera cuestion concierne a la necesidad de contar con mas
examinadores, que sera posible siempre que la Organizacion facilite los recursos necesarios.

52. La Delegacion de Suiza indicé que su pais tiene un enfoque pragméatico sobre la forma de
abordar las versiones mas antiguas de la Clasificacién de Niza. La Oficina Internacional
deberia verificar si las limitaciones forman parte de la lista principal y utilizar la Gltima versiéon de
la Clasificacion de Niza para clasificar la limitacién de forma correcta. Si bien ocasionara un
poco de confusion que en el registro internacional se utilice una version mas antigua de la
clasificacion y en la limitacion se utilice la nueva version, con ese enfoque practico, titulares y
Oficinas designadas ya no seran inducidas a error. Ademas, se ha analizado el tema de los
cuatro nuevos examinadores al més alto nivel de la Oficina, y se ha llegado a la conclusion de
que tal vez esté en condiciones de apoyar la asignacién de recursos adicionales.

53. La Delegacion de los Estados Unidos de América dijo que preferiria que la Oficina
Internacional no se encargue para nada del examen de las limitaciones puesto que considera
gue incumbe a las Partes Contratantes realizar esa tarea. No obstante, apoya la idea de que la
Oficina Internacional verifique que las clases incluidas en la designacién posterior se
correspondan con las que figuran en la lista principal.

54. La Delegacion de China considera que, incluso aunque ello aumente el volumen de
trabajo de la Oficina Internacional, esta debe examinar la limitacion contenida en las
designaciones posteriores, y sugirié que se aplique la regla modificada.

55. La Delegacion de la Republica Checa sefialé que apoya la propuesta de modificacién de
las Reglas 12 y 25 puesto que deben examinarse las peticiones de limitaciones y de la
designacion posterior. En lo que respecta a la Clasificacion de Niza, recuerda que, dado que
es necesario gestionar solicitudes nacionales que se remontan a 10 o 20 afios atras, habria
gue madificar la clasificacién en funcién de la Ultima version de la Clasificacion de Niza. Dicho
de otro modo, respalda la propuesta de Suiza relativa a que, si se registra la limitaciéon en una
fecha determinada, deberia adaptarse a la ultima version de la Clasificacion de Niza. En
cuanto al trabajo adicional, la nueva modificacion supondra mas trabajo para la Oficina por lo
gue se refiere al control de productos y servicios, y también a la comunicacién con los usuarios.
Considera buena idea mejorar el control de las limitaciones en el marco de las designaciones
posteriores.

56. La Delegacion de Alemania sefialé que aplica un enfoque practico al igual que Suiza. Su
Oficina solo examina la limitacion tomando como referencia la edicion de la Clasificacion de
Niza vigente en ese momento, y en cuanto al resto de productos y servicios, incluso aunque se
considere que estan en una clase equivocada, permanecen en esas clases. Hizo hincapié en
que el debate sobre la disposicion ha sido muy largo, que existe un acuerdo, y que tal vez
deberia ponerse en marcha para comprobar si comporta realmente muchisimo trabajo. Al
aplicar la disposicién se pondra de manifiesto si existe una verdadera necesidad de tener mas
examinadores; en su defecto, si no se realiza ningun control, las Oficinas nacionales tendran
gue efectuarlo.

57. La Delegacion de Australia indicd que hace suyo el sentimiento manifestado por la
Delegacion de los Estados Unidos de América. Apoya el andlisis de eventuales soluciones a
las cuestiones relacionadas con la aplicacion de las modificaciones de la Regla 24.5), y se
pregunta si podria resultar Gtil, dadas las circunstancias, el enfoque propuesto en el documento
sobre las limitaciones en virtud de la Regla 25.1). Se ha propuesto una modificacion de la
Regla 26 para esclarecer que el examen efectuado por la Oficina Internacional de las
limitaciones en virtud de la Regla 25.1) se limita a verificar que concuerden los nimeros de
clase de la limitacion y el registro internacional. La modificacion de la Regla 24.5) se aplica a
las designaciones posteriores para solo una parte de los productos y servicios enumerados en
el registro internacional, que se han verificado en el momento del registro cotejandolos con la
edicion de la Clasificacion de Niza vigente en esa fecha. En relacion con las designaciones
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posteriores en virtud de la Regla 24, que afectan en este caso también a solo una parte de la
lista original que figura en el registro internacional, considera que seria razonable verificar que
los nimeros de clase contenidos en la designacion posterior concuerden con los de la lista
original. Si no concuerdan, la Oficina Internacional lo notificara al titular. Si se aplica la
modificacion de la Regla 25 en su formulacién actual, este procedimiento reducira la carga de
trabajo de la Oficina Internacional en materia de examen y formacion, y restringira las demoras
que pudieran surgir para los titulares. Asi, la Parte Contratante designada tendra la facultad de
determinar, conforme a su propia legislacion y practica, si el enunciado de la indicacion
corresponde al ambito de la reivindicacion inicial en el registro internacional. Considera que
hay posibles alternativas para realizar mas modificaciones.

58. EIl Representante de la INTA, en representacion también de la APRAM, pidi6 que la
Oficina Internacional proporcione el texto de la Regla 24.5), ya que las delegaciones no tenian
el texto aprobado por las Asambleas. Se pregunta acerca de las consecuencias de la nueva
Regla 24.5) en relacion con distintas peticiones, realizadas a lo largo del tiempo, con arreglo a
distintas ediciones de la Clasificacion de Niza, y apoya la propuesta de la Delegacién de Suiza
dado que ello reduciria un cierto grado de incertidumbre. Con objeto de reducir mas la
incertidumbre, quizas convendria ademas sefalar, al publicar la designacién posterior, que se
ha tenido en cuenta la ultima edicion de la Clasificacion de Niza, para establecer la distincion
con el registro inicial anterior.

59. La Secretaria propuso que el Grupo de Trabajo recomiende a la Asamblea de la Unién de
Madrid que suspenda la aplicacién de la Regla 24.5) hasta que la Oficina Internacional haya
confirmado que cuenta con los recursos necesarios, y el Grupo de Trabajo tenga un criterio
comun sobre la tarea exacta que realizard la Oficina Internacional en relacion con la

Regla 24.5). Propone ademas presentar un nuevo documento en la proxima reunién del Grupo
de Trabajo en el que se contemplen todas las limitaciones, exponiendo con detalle el alcance
del examen y la funcién de la Oficina Internacional, la Oficina de origen y las Partes
Contratantes designadas en el ambito de las limitaciones. Basandose en los resultados de
este debate, la Secretaria preparara también otro documento relativo a la Regla 24.5), en el
gue se expondran de forma mas detallada las cuestiones de aplicacién; en especial, se
informard si la Oficina Internacional habria, en el interin, conseguido los recursos necesarios
para poner en marcha la propuesta de aplicar las Reglas 12 y 13. Por ultimo, indic6 que se ha
avanzado con las dos propuestas anteriores, a saber las relativas a la Regla 12 y la Regla 25,
con la entrada en vigor en la fecha prevista en el documento. Si el Grupo de Trabajo acuerda
aplicar desde ahora estas propuestas, solo haria mas explicito lo que constituye la practica
vigente, y ello contribuiria a darle mayor coherencia. La Oficina Internacional esté en
condiciones de aplicar esas dos propuestas de modificaciones en la fecha prevista en el
documento presentado.

60. La Delegacion de Suiza confirmé que esta de acuerdo con la propuesta de la Secretaria,
a saber aplazar el debate o, al menos, posponer la entrada en vigor de la Regla 24.5), si fuese
juridicamente viable. Sefialé que le complaceria mucho recibir el documento sobre el alcance
de la limitacién para la proxima reunion.

61. La Delegacion de China expres6 su apoyo a la propuesta de la Secretaria. Si se dan las
condiciones necesarias sera viable la aplicacion. Por lo tanto, se comenzara a aplicar la
Regla 24.5) una vez que se cumplan todas las condiciones especificas para su aplicacion.
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62. La Secretaria presento la propuesta relativa a la Regla 21 sobre la sustitucion y explicd
que se trata de la continuacion de las deliberaciones de la reunion anterior, en la que el Grupo
de Trabajo analizé las conclusiones del cuestionario sobre la sustitucion. Esas conclusiones
muestran interpretaciones, procedimientos y practicas divergentes entre los miembros respecto
de esa cuestion. Como consecuencia, el Grupo de Trabajo pidié a la Oficina Internacional que
proponga modificaciones de la Regla 21 para aclarar los aspectos de la sustitucién. Las
modificaciones propuestas son las siguientes: los cuatro elementos basicos de la sustitucion
expuestos en el parrafo 31 del documento, estan ahora incluidos en la Regla 21.1). El
proposito de la Regla 21 es establecer expresamente que, a menos que se pida la cancelacion
del registro sustituido, el derecho nacional o regional anterior coexistira con el registro
internacional. Se propuso que el titular pueda pedir a la Oficina de la Parte Contratante
designada que tome nota del registro internacional, mediante la presentacion de la peticion por
conducto de la Oficina Internacional. Otra propuesta es que se establezca un formulario oficial
para dichas peticiones. En el parrafo 2) se expone a grandes rasgos el procedimiento en la
Oficina Internacional, mas concretamente, que esta inscribira la peticién recibida que retna las
condiciones exigidas y enviara una notificaciéon a la Parte Contratante en cuestion y al titular.
En el parrafo 3) se enumeran las eventuales medidas que estan a disposicién de la Parte
Contratante a la que se le pide que tome nota. La cuestion de si la Oficina examinara la
peticion antes de tomar nota se deja al arbitrio de la legislacién nacional y regional pertinente.
La Oficina habra de notificar finalmente a la Oficina Internacional si ha tomado nota del registro
internacional, enumerando los productos y servicios de que se trate, o si no ha podido tomar
nota y declarar los motivos de esa decision. La Oficina Internacional inscribira toda notificacion
recibida de la Oficina, la publicard y enviara una copia al titular. No se fija un plazo para que la
Oficina envie esa natificacion a la Oficina Internacional. En el parrafo 4) se dispone que la
fecha en que surte efecto la sustitucién debe ser la fecha del registro internacional o de la
designacion posterior en cuestion. El mecanismo de sustitucion es una de las principales
ventajas del Sistema de Madrid puesto que permite a los titulares consolidar su cartera de
registro de marcas. Se espera que la propuesta de modificaciones contribuira a una
comprension y una practica comunes y ello redundara en una utilizacién més eficaz de este
mecanismo.

63. La Delegacion de Madagascar dijo que esta a favor de una armonizacion en el ambito de
la sustitucion. Afadié que, no obstante, su pais sigue preservando la facultad de notificar la
sustitucion a la Oficina Internacional Unicamente después de conceder la proteccion. Acepta el
procedimiento que se ha de seguir ante la Oficina Internacional, aunque la Oficina podria tener
también un procedimiento idoneo. No esta a favor de fijar un plazo para que las Partes
Contratantes que tienen sistemas mas rigurosos puedan seguir actuando. En relacién con las
tasas, opina que convendria centralizar la gestion en la Oficina Internacional, y establecer una
estructura de tasas uniforme. Debe mejorarse la comunicacion entre el titular y la Oficina, dado
gue los titulares han de tener la posibilidad de examinar, en cualquier caso, todos los distintos
procedimientos y sistemas juridicos de los paises en los que piden la sustitucion. Observa que,
cuando el titular pide la sustitucion, le encarga a su representante la tarea; una vez que se
centralice el procedimiento, los titulares que soliciten la sustitucién habran de estar mejor
informados sobre los procedimientos aplicados en las distintas Oficinas ya que esa informacion
afecta sus intereses.

64. La Delegacion de Israel expreso su respaldo a la propuesta y reconocio la importancia de
inscribir la sustitucion y de aplicar un enfoque centralizado. Indicé que la Oficina Internacional
deberia también cobrar las tasas para que el titular no tenga que efectuar el pago directamente
a las Oficinas.

65. La Delegacion de Nueva Zelandia expresd su apoyo a la propuesta ya que proporciona
un método simplificado para que los usuarios pidan que se tome nota de la sustitucién y aclara
el procedimiento de sustitucion.
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66. La Delegacion de los Estados Unidos de América sefialé que no apoya la propuesta en
cuanto a la fecha en que surte efecto la sustitucion, y se remitié al parrafo 6), que establece
gue la fecha en que surte efecto la sustitucién es la fecha del registro internacional o de la
designacion posterior. La préctica en su pais es que la sustitucion tiene lugar por ley, una vez
concedida la ampliacion de la proteccion en el pais; en la legislacién nacional no se dota de
efecto juridico al registro internacional propiamente dicho o a la designacién posterior. Solo
después de la concesion surte efecto juridico la ampliacion de la proteccion, y considera un
problema dar efecto juridico al registro internacional en una fecha anterior a la notificacién en
los Estados Unidos de América. En lo que concierne al cobro de tasas, desea preguntar sobre
las modalidades de funcionamiento de este procedimiento en las Oficinas que cobran tasas por
tomar nota de la sustitucién. En el caso de dichas Oficinas nacionales, se denegara toda
peticién de tomar nota de la sustitucién a causa del incumplimiento del requisito de pago de
tasas. Ademas, no esta claro como se gestionara la comunicacion entre la Parte Contratante
designada, la Oficina Internacional y el titular en esas situaciones. Segun la Delegacion, la
practica vigente, en virtud de la cual el titular se comunica directamente con la Oficina, es un
procedimiento mas sencillo ya que la Oficina puede pedir el pago de la tasa al titular y ocuparse
de tomar nota de la sustitucion. Afirma que estaria de acuerdo con analizar la forma de
simplificar el procedimiento para las Oficinas que cobran tasas por la sustitucion.

67. La Delegacion de Francia informé de que su Oficina no tiene normas internas sobre la
sustitucién y, tampoco ha recibido, hasta ahora, ninguna peticién de sustitucién. Manifest6 su
interés en saber qué se entiende por “tomar nota” y qué tipo de examen tiene que realizar la
Oficina designada antes de poder autorizar la sustitucion.

68. La Delegacion de Colombia dijo que, aungque se propone que el titular presente la peticion
por conducto de la Oficina Internacional, y la Delegacién considere que ello simplificaria la
presentacion de peticiones, su pais exige también el pago de una tasa por tomar nota de la
sustitucion. Espera que en la propuesta también se estipule que la Oficina Internacional se
encargara de la gestion central del cobro de tasas, y considera que pueden surgir dificultades si
se demora la entrada en vigor de esa disposicion. Expresa su preocupacion en relacion con
los productos y servicios; si el alcance de los derechos puede ampliarse mediante la
sustitucion, ello afectara los derechos de terceros.

69. La Delegacion de la India indicé que no puede comprender los argumentos en que se
basa el dltimo parrafo de la Regla 21, que establece que el registro nacional o regional ha de
poder coexistir con el registro internacional que lo sustituye. Se pregunta, de ser asi, para qué
sirve la sustitucion.

70. La Delegacion de la Republica de Corea manifesté su apoyo a la propuesta ya que
constituye una ventaja para los usuarios al disponer que la Oficina Internacional sea el punto
de entrada, en el que los titulares pueden pedir la sustitucién en el registro de la Oficina de la
Parte Contratante designada.

71. La Delegacion de Espafia expresé su apoyo a las modificaciones de la Regla 21 sobre la
sustitucién, aunque el parrafo 5) comporta la necesidad de aclaracion de los términos
equivalentes, para evitar asi que haya confusion en la traduccion de los distintos productos y
Sservicios.

72. El Representante de MARQUES dijo que apoya varios elementos de la propuesta. No se
ha utilizado la sustitucion lo suficiente y muchos de los elementos de la propuesta contribuiran
a mejorar el uso o las funciones de la sustitucién. La sustitucién es un medio para que los
usuarios racionalicen sus carteras, y esta infrautilizado. Esta de acuerdo con la presentacion
de peticiones por conducto de la Oficina Internacional y el formulario unificado. En relacién con
terceros, la propuesta deberia generar mas transparencia, quedando de manifiesto en el
registro nacional que el registro se ha sustituido por un registro internacional; de igual modo,
debe ser visible en ROMARIN que, en un pais especifico, el derecho se remonta a una fecha
anterior. La renovacion del registro nacional deberia permanecer opcional. Expreso el deseo
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de que la sustitucion pueda pedirse junto con la presentacion concreta de la solicitud
internacional, y en cualquier momento ulterior. Coincide con la Delegacion de Israel en la
cuestién de las tasas y considera que la Oficina Internacional ha de encargarse del cobro para
que el procedimiento sea menos complejo.

73. El Representante de la INTA dijo que apoya, en términos generales, la propuesta de la
Oficina Internacional puesto que facilitara los tramites no solo para los usuarios, sino también
para las Oficinas, y proporcionara a terceros mayor transparencia del Registro Internacional.
Esta de acuerdo con el Representante de MARQUES en que sera un servicio adicional si la
peticién de inscripcion del registro internacional en el registro nacional o regional puede
efectuarse junto con la solicitud internacional o al mismo tiempo que esta. En la

Regla 21.1)a)iii) no se contempla el caso en que el registro internacional pueda en efecto
sustituir varios registros nacionales o regionales en la misma jurisdiccion en la misma Parte
Contratante designada, situacion que se produce a menudo, y que deberia permitirse en la
peticion presentada por conducto de la Oficina Internacional. Para lograr este objetivo,
propone insertar en el apartado a)iii) las palabras “or registrations” en la segunda linea después
de las palabras “of the national or regional registration”. Como sefialé el Representante del
CEIPI, seria necesario afiadir también “or have” en el apartado a)iii), que quedaria redactado
de la siguiente forma: “La fechay el numero de deposito, la fecha y el nimero del registro y, en
su caso, la fecha de prioridad del registro o registros nacionales o regionales que hayan sido
sustituidos por el registro internacional.” Manifesté dudas acerca del parrafo 1)b), dado que la
Regla 21 vigente contiene una disposicion que permite a las Oficinas de las Partes
Contratantes en cuestion proporcionar informacion relativa a otros derechos adquiridos en
virtud del registro nacional o regional, en una forma acordada, y pidié a la Oficina Internacional
gue informe sobre cuantas formas de ese tipo han sido acordadas y con qué Oficinas. Se
pregunta si, en realidad, deberia mantenerse esa disposicion especifica, en caso de que se
autorice al titular del registro internacional a proporcionar informacion indeterminada, o
reivindicar otros derechos que no hayan sido reconocidos de una forma u otra por la
administracion del pais.

74. El Presidente explicd, en lo que concierne a la cuestion de la fecha de sustitucion
planteada por las Delegaciones de la India y los Estados Unidos de América que, en la medida
en que se cumplan los requisitos establecidos en el Articulo 4bis del Protocolo, la sustitucion es
automatica sin obligacion de notificacion.

75. Enrelacion con las tasas, la Secretaria aclaré que en el documento no se propone que la
Oficina Internacional exija una tasa de tramitacion ya que el procedimiento es gratuito. La
Secretaria es consciente de que algunas Oficinas requieren el pago de una tasa nacional para
tomar nota en su registro, y otras no. Recuerda que la Oficina Internacional cobra las tasas en
francos suizos, no en la moneda del pais, por lo tanto, necesita informacion sobre la cuantia
especifica de las tasas y, seguidamente, lo més probable es que le haga falta un mecanismo
para convertir el importe a francos suizos. En el Reglamento Comun ya existe ese mecanismo
a efectos de las tasas individuales. Cuando se realiza una declaracion de las tasas
individuales en virtud del Articulo 8.7) del Protocolo, las Partes Contratantes en cuestion
informan sobre la cuantia de las tasas a la Oficina Internacional en la moneda local, que esta
convertira a francos suizos. La Oficina Internacional supervisara las fluctuaciones del tipo de
cambio oficial, superior o inferior al 10% durante tres meses, en siete puestos de control, y se
dara parte de la cuantia en francos suizos. La Oficina Internacional sabe también que, a partir
de las deliberaciones del Grupo de Trabajo y del cuestionario, las Oficinas no reciben muchas
peticiones de tomar nota de la sustitucion; no obstante, la primera cuestion es si deberia
adoptarse un mecanismo para hacer el seguimiento de las fluctuaciones del tipo de cambio con
objeto de calcular las tasas cobradas por tomar nota de la sustitucion. La otra cuestion se
refiere a que las Oficinas han de informar a la Oficina Internacional sobre las modificaciones de
los importes en su pais. A comienzos de afio ha habido un incremento del valor del franco
suizo. Ese incremento del valor ha conllevado varios cambios en las cuantias de las tasas
individuales en francos suizos. A raiz del aumento del valor del franco suizo, se han

producido 23 cambios de las tasas individuales correspondientes a las Partes Contratantes. La
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Secretaria explicd que, si bien existe un mecanismo para ajustarse a las variaciones del tipo de
cambio oficial, no es un mecanismo rapido porque lleva de cinco a siete meses establecer la
nueva cuantia. Debido al incremento del valor del franco suizo todo ha resultado mas caro
para los usuarios; y se han recibido muchas quejas de que los usuarios se encontraron con
tasas mas elevadas debido al aumento del valor del franco suizo. Una posibilidad podria ser,
en lugar de cobrar tasas individuales por tomar nota de la sustitucion, establecer una tasa fija
en francos suizos por tomar nota, que se distribuira a las Partes Contratantes pertinentes.
Seria una tasa fijada en francos suizos y no habria mecanismos, ni supervision, ni puestos de
control de las fluctuaciones del tipo de cambio. La Secretaria indicé que ya sean tasas
individuales, o una tasa fija, ello podria conllevar modificaciones de la legislacion nacional, y
pidié que se formulen observaciones sobre la forma de proceder.

76. El Presidente pidié a la Secretaria que responda a la pregunta planteada por la
Delegacién de Francia sobre qué se entiende por tomar nota.

77. La Secretaria explico que tomar nota significa sencillamente hacer constar el registro
internacional en el registro nacional; no significa que haya que hacer un examen o no, pues
tomar nota, en sentido estricto a tenor del Articulo 4bis, significa tan solo indicar el nUmero de
registro internacional. La Secretaria expuso con mas detalle las repercusiones econémicas de
la propuesta formulada por el Representante de MARQUES, que ha sido apoyada por el
Representante de la INTA, relativa a la posibilidad de incluir de antemano en la solicitud
internacional la peticién de que se tome nota de la sustitucion. Considera que es una buena
idea aunque sea demasiado pronto para aplicarla. A partir de las conclusiones del
cuestionario, cree que es fundamental primero llegar al entendimiento comun de qué se
entiende por sustitucion, desarrollar una practica habitual y, una vez que funcionen de forma
adecuada esos dos factores, podria ser una buena idea estudiar la posibilidad de que los
solicitantes puedan pedir la sustitucién ya en el momento de presentar la solicitud internacional.

78. La Delegacion de Madagascar indicé que en su pais se pide el pago de una tasa por
tomar nota de la sustitucion, y esta de acuerdo con estudiar la posibilidad de fijar una tasa fija
para armonizar las tasas.

79. La Delegacion de la India pregunt6 si la Oficina Internacional considera las tasas segun
las clases de productos y servicios de los registros nacionales que seran sustituidos.

80. La Delegacion de la Federacion de Rusia manifestd satisfaccion por disponer de los
documentos en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Indicé que desea compartir
la experiencia de la Oficina de la Federacion de Rusia, y sefialé que, tal vez, debido a diversas
razones sea un poco prematuro la adopcién de una decision sobre un sistema centralizado. En
primer lugar, no se ha decidido la cuestién de las tasas; en la legislacion rusa se establece un
importe relativamente reducido que se ha de pagar al realizar la peticién. No se aceptan todas
las peticiones; se puede denegar el tomar nota de la sustitucion. La Delegacion informé de
gue la Oficina de la Federacién de Rusia solo transmite a la Oficina Internacional las peticiones
a las que se ha respondido de forma favorable; por lo tanto, el intercambio de documentos
entre la Oficina de su pais y la Oficina Internacional concierne Unicamente las peticiones
aceptadas. La Oficina no comunica las denegaciones. La tasa para formular una peticion
centralizada podria ser mas elevada que la que establece actualmente la Oficina de la
Federacion de Rusia.

81. La Delegacion de Colombia se remitié de nuevo a la enumeracion de los productos y
servicios del registro internacional, y sefialé que no esta claro de qué forma podrian figurar en
el registro internacional mas productos que los contenidos en el registro nacional; este hecho
podra afectar los derechos de terceros.

82. EIl Representante de MARQUES expuso con detalle que la presentacion de una peticién
de sustitucion junto con la presentacion efectiva de la solicitud internacional podria contribuir a
gue las Oficinas nacionales, al ser notificadas de la designacién, sean capaces de observar
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inmediatamente que existe un derecho mas antiguo en sus propios registros. En lo que
respecta a las tasas, esta a favor de establecer una tasa fija si la peticion de sustitucion se
presenta por conducto de la Oficina Internacional, siempre que no sea demasiado elevada.

83. La Delegacion de Suiza dijo que esta de acuerdo con simplificar el sistema pero, al
analizar el documento, no tiene la impresién de que se avance hacia un sistema mas sencillo.
El procedimiento de sustitucion de Suiza es relativamente sencillo y directo puesto que el
titular presenta la peticién y la Oficina la analiza; si la peticion esta en orden, la Oficina
transmite la notificacion a la Oficina Internacional; solo hay un intercambio con esta Ultima, en
tanto que en el procedimiento propuesto, el titular dirige la peticion a la Oficina Internacional,
que después la inscribe en su registro y, de esa forma, la Oficina tendra la impresion de que la
sustitucion es valida; ahora bien, sera solo una impresion porque la Oficina interesada todavia
no habra examinado la peticion. Se pregunta si ese enfoque es beneficioso para los usuarios y
la transparencia del sistema ya que la Oficina tiene antes que comprobar y estudiar si puede
tener lugar en la practica la sustitucién. Si la sustitucién no es aplicable, se podria plantear el
problema a la Oficina de su pais de cémo puede ponerse en contacto con el titular. Si bien la
mejor opcién es publicar ese hecho en el Boletin Oficial, considera que hay que tener en
cuenta que los titulares extranjeros no suelen consultar el Registro Federal Suizo. Afadié que,
acepte o no la Oficina la peticion, esta tendra que enviar nuevamente una carta a la Oficina
Internacional; por lo tanto, transcurrird un periodo entre la primera y la segunda notificacion,
que podria durar meses o afios en funcion de los procedimientos. Sefialé que habra entonces
un Registro Internacional aparentemente transparente que no se corresponderia con la
realidad. Su conclusion es que, de esa manera, no se lograré el objetivo de simplificar el
procedimiento.

84. El Presidente dijo que queda bastante claro que los usuarios desean contar con un
mecanismo para utilizar mas facilmente la sustitucion. El Presidente informo sobre la forma de
proceder en Dinamarca a ese respecto. Tras recibir la peticion de un titular de que se tome
nota de la sustitucion, la Oficina examina tan solo esa peticion, teniendo en cuenta el

Articulo 4bis, para determinar si se cumplen todos los requisitos; en el parrafo 1)i) de dicho
articulo se establece simplemente que la proteccién resultante del registro internacional se
extiende a dicha Parte Contratante, segun lo dispuesto en el Articulo 3ter.1) o 2); eso significa
tan solo que existe la designacién de Dinamarca en relacion con esa marca, y que la marca
esta protegida por un registro nacional vigente, que va a ser sustituido. El Presidente se refirié
al parrafo 1)ii), que estipula que todos los productos y servicios enumerados en el registro
nacional o regional también deben estar enumerados en el registro internacional respecto de
dicha Parte Contratante; sefial6é que la Oficina solo tiene que observar si todos los productos
enumerados en el registro nacional estan en efecto recogidos en el registro internacional, que
puede contener mas productos pero no menos. Analizd a continuacién el parrafo 1)iii), que
dispone que la ampliacién mencionada surte efecto después de la fecha del registro nacional o
regional; eso significa que el registro nacional habra de tener una fecha anterior a la
designacion en el registro internacional o la fecha de la designacion posterior de ser este el
caso. Indicé asimismo que si se cumplen todos los requisitos se hara constar en el registro
nacional y en la informacion sobre la designacion de Dinamarca que figura en el registro de la
Oficina, porque se considera informacion destinada a terceros. Volviendo a la pregunta de la
Delegacion de Colombia sobre los productos y servicios, el Presidente coincide con la
Delegacion en que el hecho de que no se exija que coincidan los productos y servicios es, de
cierta forma, bastante raro; solo es posible tomar nota si los productos y servicios son idénticos
o el registro internacional es mas amplio en este campo. Sugirié que, al tomar nota se
enumeren los productos y servicios interesados, especificando asi en el registro los productos y
servicios especificos contenidos en el registro internacional afectados por la sustitucién. A
continuacién, abordé la cuestion planteada por la Delegacién de Suiza relativa al procedimiento
nacional; la Delegacién observé que en ese procedimiento existe un contacto directo con el
titular del registro internacional y de los registros nacionales, por lo que seria posible tratar
directamente con él si surge un problema para tomar nota de la sustitucién. Explicé que la
propuesta proporciona una forma de que los usuarios puedan acudir a una sola Oficina para
pedir la sustitucidn en varias jurisdicciones, lo cual facilitara mucho la tarea a los titulares, si
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bien ese sistema no prohibe que las Oficinas nacionales, de plantearse problemas para tomar
nota de la sustitucion, traten directamente con los titulares. Sitomar nota de la sustitucion no
presenta ninguna dificultad, la Parte Contratante puede simplemente notificar a la Oficina
Internacional que ha tomado nota de la sustitucion. En caso de que, tras haber tratado
directamente con el titular, se llega a la conclusion de que no es posible tomar nota de la
sustitucién, también puede informarse de ello a la Oficina Internacional. El Presidente se refirio
detenidamente a la preocupacion acerca de la fecha en que surte efecto la sustitucién que
expreso la Delegacion de los Estados Unidos de América; sefialdé que se puede estudiar la
posibilidad de establecer un dispositivo en virtud del cual correspondera a la Oficina
Internacional analizar si la peticién de tomar nota es prematura. Dijo que seria posible
considerar la opcién de que la Oficina Internacional solo acepte y expida peticiones en
situaciones en las que la Parte Contratante haya emitido una notificacion de conformidad con lo
estipulado en la Regla 18ter, o tras vencer el periodo de 12 o 18 meses, segun proceda. Este
enfoque excluiria la propuesta de los Representantes de MARQUES vy la INTA, acerca de
presentar la peticion junto con la solicitud internacional. Quizas se podria aplazar el debate
para mas adelante una vez se establezca el sistema de trabajo. Analiz6 a continuacion la
cuestion de si debe analizarse la posibilidad de fijar un plazo para responder a la Oficina
Internacional; sefal6 que es dificil implantarlo dado que no se ha aclarado cuales serian las
consecuencias de no cumplir el plazo. No se puede dar por supuesto que la Oficina ha tomado
nota en el registro nacional. Sugirié que el hecho de que la Oficina Internacional reciba una
peticion se haga constar en ROMARIN, lo que proporcionara también informacion sobre si la
Parte Contratante ha aceptado o no tomar nota. El Presidente afirmé que la Oficina
Internacional tiene que estudiar la cuestion de las tasas y ver si puede ofrecer una solucion.
Invité a las delegaciones a aportar ideas, en particular a aquellas que ya han hecho uso de la
palabra para referirse a esta cuestién, y proporcionar mas informacién sobre la forma de
abordar el asunto del modo méas sensato posible.

85. La Delegacion de la Republica de Corea dijo que la adopcién de tasas de sustitucion, ya
sean fijas o individuales, aumentara la carga que pesa sobre los solicitantes de paises que no
exigen dichas tasas. Considera prematuro debatir la cuestion y que la Oficina Internacional
deberia realizar un analisis mas detenido de los enfoques aplicados por las Partes
Contratantes.

86. La Delegacion de los Estados Unidos de América se pregunta si la Oficina Internacional
debe enviar la peticion de tomar nota de la sustitucion a la Oficina nacional y si la informacién
de contacto del titular se reflejara con exactitud. Cuando la Oficina trata directamente con el
titular, dicha informacion esta actualizada; pero, si la notificacion llega por conducto de la
Oficina Internacional, a la Delegacion le preocupa la exactitud de la informacién de contacto o
para enviar la correspondencia. Afadié que en el contenido de la propuesta no se menciona la
inclusion de informacion de contacto actualizada.

87. La Delegacion de China dijo que, en lo que respecta a las tasas, le gustaria que la Oficina
Internacional estudie qué jurisdicciones nacionales exigen tasas y cuales no, y la variacién de
la cuantia. Sefialé que, de instaurarse una tasa unificada, no deberia ser demasiado elevada.

88. EIl Representante del CEIPI sugirié la omision del parrafo 4) de la Regla 21 para evitar el
debate sobre la fecha en que surte efecto la sustitucion.

89. La Secretaria explicd que, en cuanto a la pregunta de la Delegacién de los Estados
Unidos de América sobre la informacion de contacto actualizada del titular, el formulario puede
recoger ese elemento, incluida la direccién de correo electronico, para poder mantener
correspondencia electronica. En relacion con la propuesta formulada por el Representante
del CEIPI relativa a la supresion del parrafo 4) de la Regla 21, dijo que tal vez sea una buena
idea para evitar confusion. Considera ademas que es oportuna la propuesta planteada por el
Representante de la INTA sobre la supresiéon del parrafo 1)b), que pretende simplemente
indicar que el titular puede proporcionar esa informacion a la Oficina.



MM/LD/WG/13/10
pagina 20

90. La Delegacion de Alemania analizo detenidamente la propuesta del Representante del
CEIPI. Todo el proceso tiene por finalidad lograr un cierto grado de armonizacion en materia
de sustitucion, y uno de los elementos de la armonizacién es, precisamente, que la fecha en
que surta efecto la sustitucion sea la fecha del registro internacional o la fecha de la
designacion posterior. Sefial6 ademas que Alemania tendria que modificar su practica dado su
practica ha sido cancelar el registro nacional tras la sustituciéon. Informo de que, puesto que la
Oficina puede denegarla, es necesario tener un representante.

91. La Delegacion de Suiza dijo que, en relacion con el contacto directo con el titular, el
problema reside en que en su pais el teléfono y el correo electrénico no son medios de
comunicacion con validez juridica. En caso de oposicion o desacuerdo por parte de la Oficina,
el reglamento juridico suizo ha de reconocer la comunicacion correspondiente con el titular.
Sefal6 asimismo que, habida cuenta de las practicas de muchas Oficinas, los titulares
necesitan un representante legal para estos procedimientos.

92. El Presidente pidié a la Delegacién de Suiza que aclare si el problema reside solo en el
hecho de contactar con el titular por correo electrénico o en todo el concepto de mantener
contacto directo con el titular.

93. La Delegacion de Suiza explico que, con objeto de poder notificar en el extranjero con
validez juridica, la Oficina tiene que hacerlo mediante valija diplomatica o publicarlo en su
Boletin. En la actualidad, la Oficina no puede notificar una decisién en el extranjero dado que
necesita poder dar fe del envio de la comunicacién. A tal efecto, se requiere una direccion en
Suiza para que se reconozca la notificacion en calidad de tal. Observé que, una vez mas,
seguramente la Oficina de Suiza esté lejos de ser la Unica Oficina que se encuentra en esa
situacion.

94. El Presidente pregunto a la Delegacion de Suiza si seria aceptable para su Oficina el
envio de la denegacién provisional a la Oficina Internacional, en lugar de ponerse en contacto
con el titular directamente.

95. La Delegacion de Suiza respondié que no deberia denominarse denegacion provisional,
gue habria que darle otro nombre, y que la Oficina podria, en efecto, dirigir la notificacion a la
Oficina Internacional informando que existe un problema para tomar nota, y el titular tendria
que buscar una representacion legal en su pais. Si bien ello supone un procedimiento mucho
mas complejo, si se considera una simplificacion global del sistema, podria aceptarlo, aunque,
en ese caso, habria que enviar un nimero considerable de comunicaciones.

96. EIl Representante de MARQUES explico que una ventaja fundamental de pedir la
sustituciéon por conducto de la Oficina Internacional es que no se necesitara un agente local; si
una Oficina ha de denegar la peticidn, la medida légica seria enviar la denegacion a la Oficina
Internacional, que la enviara al titular.

97. La Secretaria sefialé que la Oficina Internacional considera que las asociaciones de
usuarios tienen interés en que se establezca una forma centralizada para la presentacion de la
peticion de sustitucion en las Oficinas y que, desde el punto de vista de estas asociaciones,
constituiria un importante avance. Dijo que esa es la intencion de la propuesta. Cree que seria
util para el debate que las asociaciones del sector privado aclaren sus preferencias respecto de
la cuestion en su totalidad, para no perder de vista el objetivo principal.
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98. El Representante de MARQUES explico que, si bien los usuarios desean sencillez,
también les gusta tener opciones. No ha de excluirse la posibilidad de dirigirse a la Oficina
local, por lo tanto, esta dispuesto a analizar los problemas que podrian surgir. El aspecto
positivo de hacerlo por conducto de la Oficina Internacional es que no se necesita un agente
local. Observé que numerosas Oficinas no tienen ninguna experiencia en lo que respecta a las
peticiones de sustitucion; la solucion para ese problema seria recibir la peticion por conducto
de la Oficina Internacional, lo que les permitiria desarrollar experiencia y practica.

99. La Delegacion de Israel declar6 que su pais tiene el mismo problema que la Delegacién
de Suiza, a saber, la comunicacién directa con el titular; por consiguiente, la Oficina
necesitaria tener la posibilidad de enviar la denegacion a la Oficina Internacional.

100. El Representante de la INTA dijo que su Asociacion mira con buenos 0jos la propuesta de
la Oficina Internacional ya que comporta una simplificacién importante para los usuarios.
Sefialé que le gustaria tratar otro aspecto mencionado por la Secretaria anteriormente en el
transcurso del debate, y recordar que, en virtud del Articulo 4bis del Protocolo de Madrid, las
Oficinas de las Partes Contratantes interesadas no estan obligadas a examinar la peticion de
sustitucion. El Gnico requisito es, previa peticién del titular, tomar nota del registro
internacional. Las Oficinas pueden realizar esa tarea con cualquier descargo de
responsabilidad que consideren necesario, para avisar a las partes interesadas que el hecho
de tomar nota no supone adoptar una posicién sobre el cumplimiento de las condiciones
estipuladas en el Articulo 4bis. Recuerda que en las deliberaciones se ha puesto de manifiesto
qgue determinados paises no ejercen control sobre las condiciones previstas en el Articulo 4bis,
y otros en cambio si. Considera interesante determinar qué Partes Contratantes lo haceny las
gue no lo hacen, y cudles son las ventajas manifiestas de examinar la conformidad de la
peticién con el Articulo 4bis. Sefialé asimismo que considera que el examen no aporta mucho
valor afiadido porque solo algunos de los registros internacionales en cuestion se veran
posteriormente implicados en una controversia. Y, en tal caso, se impugnara una vez mas la
decisién adoptada por la Oficina sobre el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el
Articulo 4bis y, finalmente, sera un juez quien adopte una decision. Considera que, quizés, hay
demasiada concentracion en el examen, que no se requiere en el Articulo 4bis, y por
consiguiente, tal vez determinados paises deseen reconsiderar su posicion al respecto.

101. La Delegacion de Suiza dijo que, aparentemente, ya el afio anterior se hizo una
observacion segun la cual tal vez no era necesario que las Oficinas designadas efectuaran el
examen, y que la Regla 21 iba mas alla del @mbito del Articulo 4bis del Protocolo. Suiza ha
aplicado la Regla 21 al pie de la letra; pero si, en virtud del Reglamento Comun, el examen no
es obligatorio, tal vez la Oficina decida no hacerlo. En tal caso, tendra que aclararse lo
dispuesto en la Regla 21. Sefialé que si bien ese enfoque podria ayudar a resolver
determinados problemas de notificacion y comunicacion en relacion con la Oficina
Internacional, la Oficina ha de tener la posibilidad de comunicar que aplica una disposicion en
virtud de la cual el examen no es obligatorio.

102. El Presidente dijo que el tema tendré que volver a ser analizado en la proxima reunién del
Grupo de Trabajo, y que la Secretaria habré de preparar un nuevo documento basado en las
deliberaciones y teniendo en cuenta todas las opiniones expresadas.

103. El Presidente propuso abordar el documento relativo a la Regla 12 y la Regla 25 porque a
partir de los debates se han planteado algunas propuestas de modificacién de la Regla 12 y la
Regla 26, que es ahora la 25.2)d). A continuacion, cedio el uso de la palabra para que se
formulen observaciones sobre el parrafo (8bis) de la Regla 12, y pidi6 a la Oficina Internacional
gue exponga las modificaciones de la Regla 12.
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104. La Secretaria explicé que la propuesta que figura en el documento MM/LD/WG13/2, que
contiene la siguiente frase “los parrafos 1)a) y 2) a 6) se aplicaran mutatis mutandis” se ha
formulado de una manera ligeramente distinta, y ha pasado a ser la primera frase de la nueva
version propuesta, que reza asi “La Oficina Internacional examinara las limitaciones contenidas
en una solicitud internacional, aplicando los péarrafos 1)a) y 2) a 6), mutatis mutandis.” La
segunda frase es la misma que figura en el proyecto que incluye la propuesta de modificacion
de la INTA; por lo tanto, queda redactada de la siguiente forma: “Cuando la Oficina
Internacional no pueda agrupar los productos y servicios enumerados en la limitacién con
arreglo a las clases de la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios enumeradas en la
solicitud internacional en cuestién, modificada de conformidad con los parrafos 1) a 6), segin
sea el caso, notificara la existencia de una irregularidad.” La Secretaria explicé a continuacion
que en el parrafo 2)d) de la Regla 25 se recoge la propuesta del Representante de la INTA, por
lo que, en lugar de la propuesta de modificacion de la Regla 26, como se expone en el
documento MM/LD/WG/13/2, ahora se somete a consideracion la modificacion del parrafo 2)d)
de la Regla 25. El texto diria lo siguiente: “La peticion de inscripcién de una limitacion de la
lista de productos y servicios solo podra contener los niumeros de las clases de la Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios que figuran en el registro internacional en cuestiéon.”

105. La Delegacion de Suiza indicé que interpreta el apartado d) en el sentido de que para
pedir una limitacion bastara con indicar los nimeros de las clases, sin necesidad de mencionar
los productos y servicios, y se pregunta si esa es la finalidad de la propuesta.

106. El Representante de la INTA dijo que el contenido es un intento de imponer una
prohibicion a la afirmacion en lugar de a la negacion, pero que tal vez se deberia volver, en
aras de la claridad, a la forma negativa, que quedaria asi: la peticion de inscripcién de una
limitacion de la lista de productos y servicios no debe contener la indicacion de las clases de la
clasificacién internacional de productos y servicios no incluidas en el registro internacional en
cuestion.

107. El Presidente indicé que, en todo caso, sera necesario volver a analizar si es apropiada
esa formulacion en la Regla 26, ya que lo que se considera es el ambito de lo que la Oficina
Internacional ha de examinar, en tanto que la Regla 25.2)d) se refiere al contenido de la
peticion, asunto totalmente distinto.

108. El Presidente paso a tratar el siguiente elemento mencionado en el parrafo 47 del
documento MM/LD/WG/13/2, que se refiere a la inscripcidon de una modificacion en la
naturaleza juridica y en el Estado al amparo de cuya legislacion se constituye el titular.

109. La Secretaria explicé que la propuesta se refiere a la modificacion de la Regla 25 para la
inscripcion de una modificacion en la naturaleza juridica y en el Estado al amparo de cuya
legislacion se constituye el titular. En el Sistema de Madrid se establecid la posibilidad de
proporcionar informacion sobre la naturaleza juridica y el Estado al amparo de cuya legislaciéon
se constituye el titular como persona juridica con miras a permitir que los titulares cumplan con
los requisitos que dispone la legislacion de ciertas Partes Contratantes. Se prevé, por lo tanto,
gue la informacion se podra incluir: en la solicitud internacional; en una peticion de
designacion posterior, cuando la informacién no haya sido proporcionada anteriormente en la
solicitud de registro internacional; y, en una peticion de inscripcion de un cambio en la
titularidad, con respecto al nuevo titular. La Secretaria informé de que la Oficina Internacional
recibe a menudo peticiones de inscripcion de una modificacion en la naturaleza juridica y en el
Estado al amparo de cuya legislacion se constituye el titular. En determinadas Partes
Contratantes, una persona juridica puede cambiar su naturaleza juridica sin que ese cambio se
traduzca en una nueva persona juridica, y es importante para los titulares garantizar que la
informacion contenida en el Registro Internacional es correcta. La Secretaria explicé asimismo
gue la inscripcion de una modificacion en la naturaleza juridica y en el Estado al amparo de
cuya legislacién se constituye el titular no se menciona expresamente en la Regla 25, que
contiene la lista exhaustiva de eventuales modificaciones del registro internacional que pueden
inscribirse en el Registro Internacional. Parece evidente que se necesita un procedimiento
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para inscribir la modificacion en la naturaleza juridica del titular. Se propone la modificacion de
la Regla 25 para que prevea de manera expresa la inscripcion de una modificacion en la
naturaleza juridica y en el Estado al amparo de cuya legislacion se constituye el titular cuando
el titular es una persona juridica. La Secretaria explicé que el formulario oficial MM9, que
abarca el cambio del nombre y la direccion del titular, podria modificarse para incluir la
posibilidad de pedir también la inscripcién de ese cambio. Asi, el titular podria pedir la
inscripcion de un cambio Unicamente de esa informacioén, o hacerlo conjuntamente con la
peticion de la inscripcién de un cambio de su nhombre o direccién. El procedimiento propuesto
para inscribir una modificacion en la naturaleza juridica engloba ademas la situacion en la que
no ha habido inscripcion previa de informacion puesto que constituye también una modificacion
del registro internacional. La Secretaria sefialé que, puesto que la informacion inscrita se
publicara en la Gaceta de la OMPI, se propone modificar en consecuencia la Regla 32 para
incluir en el parrafo 1)a)vii) una referencia a las modificaciones en las indicaciones relativas a la
naturaleza juridica y al Estado al amparo de cuya legislacién se constituye el titular como
persona juridica. Se propone ademas la enmienda consiguiente del punto 7.4 de la tabla de
tasas para la inscripcion de una modificacion en la naturaleza juridica y en el Estado al amparo
de cuya legislacion se constituye el titular como persona juridica. La tasa propuesta es de 150
francos suizos, igual importe que el que se paga por un cambio del nombre o la direccion del
titular. Si el titular pide en el mismo formulario la inscripcién de cambios de nombre, direccién o
naturaleza juridica, sélo sera necesario pagar 150 francos suizos a la Oficina Internacional.

110. La Delegacién de China dijo que valora el trabajo realizado por la Oficina Internacional, y
esta de acuerdo con él. La informacion inscrita serd mas exacta y el titular podra de esa forma
corregir algunas de las anotaciones que estan a su nombre, o todas ellas. Sefialé que se
pueden denegar algunas marcas debido a las diferencias en la naturaleza juridica de titulares o
solicitantes.

111. El Representante de la APRAM, también en nombre de la INTA, dijo que reconoce y
agradece muchisimo los esfuerzos realizados por la Oficina Internacional en relacion con la
modificacion en la naturaleza juridica del titular. Sobre la base de su experiencia practica como
usuario, considera que la proxima medida seria ofrecer ademas a los usuarios la posibilidad de
inscribir, en lo que respecta a un registro internacional o a varios, informacién sobre la
naturaleza juridica, de no estar ya incluida en el Registro Internacional, e independientemente
de cualquier otra gestion que sea necesario o se deba realizar al mismo tiempo. En particular,
el Representante dijo que en algunas jurisdicciones existe la posibilidad de modificar la
naturaleza juridica sin cambiar el nombre del titular porque en la legislacion del pais no se
exige que el nombre de la empresa del titular contenga una sigla u otra mencién que identifique
la naturaleza juridica del titular. Por consiguiente, convendria dar la posibilidad de inscribir por
separado una modalidad de constitucion juridica que es posible que no esté contemplada en el
Registro Internacional.

112. La Delegacién de Madagascar expres6 su apoyo a la propuesta, formulada para
beneficiar a los titulares de registros internacionales, y sefialé que aclara las disposiciones
vigentes del Reglamento Comun. Se preve la inscripcién de una modificacién en la naturaleza
juridica con arreglo a la jurisdiccion del titular, y se permite al titular de un registro internacional
poner en orden correctamente la situacion de su registro internacional en el Registro
Internacional para el ejercicio de esos derechos; Pongamos, por ejemplo, que el titular de un
registro designa a Madagascar con una condicion juridica distinta que la que tenia en un
registro anterior de marca. En la Oficina de Madagascar esa situacion anterior habria
comportado la denegacion provisional.

113. La Delegacion de los Estados Unidos de América informé de que la propuesta le suscita
inquietudes porque parece facilitar que los titulares cometan el error de pedir que se inscriba un
cambio en la naturaleza juridica cuando la opcion juridicamente idonea seria el cambio de la
titularidad. De conformidad con la legislacién nacional de su pais, cuando una parte modifica la
naturaleza juridica, se interpreta como un cambio de titularidad. Le preocupa que ello traiga
como consecuencia litigios a raiz de la diferencia entre el titular legitimo que figura en el
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Registro Internacional y el titular juridicamente auténtico de la ampliacién de la proteccion en
los Estados Unidos de América. Pidié informacién sobre esas jurisdicciones en las que el
cambio de la naturaleza juridica no conlleva un cambio del titular, con objeto de comprender
mejor su modalidad de proteccion o salvaguardia frente a la presentacion fortuita de un cambio
de la naturaleza juridica cuando se efectla en realidad un cambio de la titularidad. Sugirié que
se elabore un estudio sobre como funciona esa practica en distintas jurisdicciones, su
incidencia juridica y las modalidades de su ejecucion.

114. La Representante de la AIPPI manifestd que deberia existir la posibilidad de inscribir un
cambio de la naturaleza juridica en un registro internacional y que apoya la propuesta de la
APRAM, en el sentido de que sea posible no solo actualizar la informacién relativa a la
naturaleza juridica, cuando no sea correcta, sino también completar los datos si no se
incluyeron inicialmente en la solicitud internacional. Considera que la inscripcién de la
modificacion de la naturaleza juridica se ha de poder realizar en cualquier caso, incluso cuando
se pide para evitar la denegacion provisional. Por ultimo, indicé que, al no existir un formulario
especifico, se deberia realizar mediante una sencilla carta u otra clase de comunicacion.

115. El Presidente destacé la pregunta formulada por los Estados Unidos de América sobre
las jurisdicciones en las que se permita el cambio de la naturaleza juridica sin que cambie la
titularidad y solicitd6 més informacién a este respecto. Invité a las delegaciones a que informen
sobre la forma de gestionar el cambio de la naturaleza juridica.

116. La Delegacion de Colombia explicd que en su legislacién se permite la inscripcion de una
modificacion en la naturaleza juridica sin que ello suponga el cambio de la titularidad. Efectud
una resefia de su sistema juridico, en virtud del cual el titular puede inscribir un cambio de la
naturaleza juridica en el registro publico, sin que se transfiera la titularidad ni se considere de
forma distinta.

117. La Delegacién de México dijo que considera apropiada la propuesta ya que normalizaria
la forma de gestionar la inscripcién de un cambio de la naturaleza juridica del titular, que seria
similar a la manera en que se hace en su pais. Explicé que el cambio de la naturaleza juridica
no conlleva un cambio de la titularidad o del titular; significa Gnicamente que las empresas, 0
las personas juridicas en su pais, pueden inscribir un cambio de su naturaleza juridica y ello no
supone un cambio de la titularidad. Informa que, mediante el Sistema de Madrid, los titulares
extranjeros pueden ir a México e inscribir un cambio de su naturaleza juridica porque han
efectuado esa modificacion en su pais de origen. Asimismo, las empresas mexicanas que
tienen un registro internacional podran inscribir el cambio de su naturaleza juridica, sin que ello
implique un cambio de la titularidad. Sefald, para terminar, que la propuesta consolida el
Sistema de Madrid, proporcionando mas opciones.

118. La Delegacion de Italia expreso su respaldo a la propuesta de la Oficina Internacional e
informé de que en su legislacion nacional se prevé la inscripcion de una modificacion en la
naturaleza juridica del solicitante o el titular. Explicd que se trata de afiadir una nota simple, lo
gue no plantea dificultades ni tampoco se considera un cambio de la titularidad.

119. La Delegacion de la Republica Checa indicé que en su legislacion nacional se distingue el
cambio de la titularidad y el cambio de la naturaleza juridica. La distincion se realiza también
en el pago de tasas, ya que el titular tiene que pagar por el cambio de la titularidad y no por el
cambio de la naturaleza juridica.

120. La Delegacién de Espafia indicé que es posible inscribir un cambio de la naturaleza
juridica sin realizar la transferencia de titularidad, y apoya la propuesta en su forma actual.
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121. El Representante de la APRAM, también en nombre de la INTA, explicd que, en tanto
usuario, ha sido testigo de varios casos en los que la inscripcion de una modificacion en la
naturaleza juridica en una gran cartera de marcas en varias jurisdicciones no supuso un
cambio de la titularidad. Destacd ademas que en esos casos deberia prevalecer la jurisdiccion
en la que se ha constituido la sociedad de la persona juridica de que se trate porque es la
legislacion de esa jurisdiccion especifica la que se aplica a lo que sucede en la empresa
cuando se modifica su naturaleza juridica; y, por consiguiente, si conforme a la legislacion
nacional, no se considera un cambio de la personalidad juridica, es probable que ello se
aplique también respecto de los registros internacionales que posee el mismo titular.

122. El Representante del CEIPI pidi6 a la Delegacién de los Estados Unidos de América que
aclare como se desarrolla su préactica, en concreto, si su pais consideraria que ha habido
cambio de titularidad por el hecho de que una empresa francesa presente una solicitud de
registro de marca en los Estados Unidos de América, obtenga el registro y después modifique
su naturaleza juridica.

123. La Delegacion de los Estados Unidos de América explicé que las hipotesis del
Representante del CEIPI son correctas; de conformidad con la legislacién de su pais, el
cambio de la naturaleza juridica de una entidad indicaria un cambio de la titularidad.

124. La Secretaria aclaré la confusion. Uno de los motivos por los que la Secretaria esta muy
interesada en la cuestion es porque la situacién actual ocasiona ain mas confusion. Si se
observa la manera de utilizar los formularios MM5 y MM9, es probable que aumente la
confusién debido a la tendencia a tratar de obtener el cambio de la naturaleza juridica
utilizando esos formularios, sin contar con un método claro para hacerlo de manera mas
transparente. La Secretaria indico que la opcidn explicita de cambiar la naturaleza juridica
propiamente dicha reduciria el grado de confusién porque se contaria con un método claro que
estaria en consonancia con la legislacién vigente, es decir, con la legislacion del pais del titular.

125. La Secretaria propuso incluir, ya sea en el formulario o en la regla, una declaracion
expresa de que al utilizar ese formulario el titular da fe de que, en virtud de la legislacién
vigente, no hay cambio de la personalidad juridica. Sugirié incorporar a la regla que solo puede
producirse la modificacién si no hay un cambio de la personalidad juridica con arreglo a la
legislacion vigente.

126. La Delegaciéon de Alemania indicd que en su pais existe una ley relativa a la constitucién
en sociedad, en virtud de la cual se puede cambiar la naturaleza juridica sin cambiar la
identidad de la persona juridica. Destacé ademas que, cuando se presentan los

formularios MM5 o MM9 por conducto de la Oficina de Alemania, en tanto que Oficina del
titular, esta los examina para comprobar si se ha presentado el formulario correcto dado que,
con bastante frecuencia, el titular presenta el formulario MM9 en lugar del formulario MM5 para
evitar pagar las tasas mas altas establecidas para el cambio de la titularidad.

127. La Delegaciéon de Cuba pidié mas aclaraciones sobre el concepto de cambio de la
naturaleza juridica y, mas exactamente, en qué casos no conlleva un cambio de la titularidad.
Indico que en algunas jurisdicciones el cambio de la naturaleza juridica podia dar lugar a una
denegacion.

128. La Delegacion de Francia respondio a la pregunta de la Delegacion de los Estados
Unidos de América, afirmando que en su legislacion nacional el cambio de la naturaleza
juridica no es equivalente al cambio de la titularidad. Esa situacién puede llevar aparejada la
inscripcion en el registro y, por consiguiente, la propuesta de la Oficina Internacional no
ocasiona ningun problema a la Oficina, y apoya la propuesta.
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129. La Delegacion de los Estados Unidos de América indico que sigue preocupada por la
propuesta. Sefiala el hecho de que en la Regla 27.4) se establece que la determinacion de la
validez de una cesion compete a la legislacion nacional de la Parte Contratante designada.
Considera que, en el caso de la ampliacién de la proteccion a los Estados Unidos de América,
compete a la legislacion de ese pais decidir si el cambio de la naturaleza juridica del titular
constituye una cesion en el marco de un litigio. Cree que sigue pendiente no solo qué
formulario seria mas adecuado utilizar, sino también la ley aplicable; ahora bien, esta
dispuesta a analizar la idea de incluir en el formulario una casilla mediante la cual el titular
declare que, en virtud de la legislacion aplicable, la inscripcion se refiere a una mera
moadificacion en la naturaleza juridica y no a un cambio de la titularidad.

130. La Secretaria aclar6é que, por lo que parece, la Regla 27.4) no viene al caso, dado que la
premisa es que el titular declare que se trata de un cambio de la naturaleza juridica que, en
virtud de la legislaciéon aplicable, no conlleva un cambio de titularidad. En el formulario se
especificara que solo se recoge un cambio de la naturaleza juridica y no de la titularidad. La
Unica posibilidad de aplicar la regla son los casos en los que el solicitante indica, por error, que
el cambio de la naturaleza juridica es de hecho un cambio de titularidad. No obstante, desde
una perspectiva conceptual, esa disposicion no se aplicara, excepto en las situaciones en que
se cometa un error 0 una negligencia.

131. El Representante de la INTA, también en nombre de la APRAM, pidi6 a la Delegacion de
los Estados Unidos de América que proporcione informacién sobre las disposiciones del
manual de procedimiento de examen de marcas, que establecen que, en caso de un cambio de
la naturaleza juridica, no corresponde a la legislacion del pais en que se ha constituido la
sociedad del titular del registro de la marca, sino a la legislacién de los Estados Unidos de
América determinar si el fendmeno que se ha producido debe considerarse un cambio de la
persona juridica y no solo un cambio de la modalidad de constitucion. De hecho, la situacion
puede ser confusa si el mismo asunto se considera como tal en varias jurisdicciones, incluida la
Suya propia, y un asunto distinto de conformidad con la legislacion de los Estados Unidos de
Ameérica.

132. El Presidente sugirié que se postergue el debate sobre el documento MM/LD/WG/13/2.

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

133. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/13/3

134. La Secretaria present6 el documento MM/LD/WG/13/3. De conformidad con el

parrafo 1)a) del Articulo 9sexies del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, en las
relaciones entre Estados obligados por ambos instrumentos del Sistema de Madrid, solo el
Protocolo sera aplicable. Sin embargo, el parrafo 1)b) del mismo Articulo deja sin efecto, en
dichas relaciones, dos declaraciones: la declaracion efectuada en virtud del Articulo 5.2) del
Protocolo, por la que se amplia el plazo de denegacion, y la declaracion efectuada en virtud del
Articulo 8.7) del Protocolo, relativa a las tasas individuales. En consecuencia, en dichas
relaciones, serdn de aplicacion el plazo normal de denegacién de un afio y el régimen estandar
de complementos de tasa y tasas suplementarias. En la décima reunion del Grupo de Trabajo,
en la que se analiz6 la cuestién por ultima vez, se decidié no derogar el contenido ni restringir
el alcance del parrafo 1.b) del Articulo 9sexies, y volver a examinar su aplicacion tras un
periodo de tres afios, que se cumplia en 2015. Por lo tanto, el documento contiene la
informacién actualizada solicitada sobre la no aplicacion de las dos declaraciones en cuestion.
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135. La Delegacion de Suiza dijo que la informacién proporcionada por la Oficina Internacional
es muy util para ellos ya que este Articulo les atafie especialmente. Manifiesta su apoyo a la
propuesta de la Oficina Internacional, que consiste en analizar el parrafo 1.b) del

Articulo 9sexies Unicamente si hay una peticién expresa de un miembro de la Union de Madrid
o de la Oficina Internacional.

136. El Presidente volvio a referirse al parrafo 41 del documento MM/LD/WG/13/3, en el que
se invita al Grupo de Trabajo a: examinar la informacién expuesta en el documento; indicar si
recomendaria a la Asamblea de la Unién de Madrid que se restrinja el alcance del parrafo 1)b)
del Articulo 9sexies o que se derogue dicho parrafo; e indicar si estaria de acuerdo en que
todo nuevo examen de la aplicacién del parrafo 1)b) del Articulo 9sexies deba ser realizado por
el Grupo de Trabajo, en cualquier momento en lo sucesivo, a peticion expresa de los miembros
de la Unién de Madrid o de la Oficina Internacional.

137. La Delegacién de China expresoé su respaldo a la propuesta de la Oficina Internacional
porque considera que el documento es claro y preciso.

138. La Delegacién de la Republica Checa manifest6 su apoyo a la propuesta.

139. La Delegaciéon de Luxemburgo, haciendo uso de la palabra en nombre de la Union
Europea y sus Estados miembros, declar6 que el sistema actual funciona bastante bien. Este
panorama favorable se ha visto confirmado por el examen del hecho de que las declaraciones
efectuadas en virtud del articulo 5.2)b) y ¢) y del articulo 8.7) del Protocolo quedan sin efecto.
Por consiguiente, si bien la Unién Europea y sus Estados miembros apoyan la adopcion de
medidas para consolidar la unidad del Sistema de Madrid, como propuso la Oficina
Internacional en el documento MM/LD/WG/13/7, considera que no es necesario tomar nuevas
medidas en lo que respecta al parrafo 1).b) del Articulo 9sexies.

140. El Presidente concluy6 que el Grupo de Trabajo acuerda que no se haran
modificaciones, y que solo se volvera a abordar la cuestion en la medida en que haya una
peticién expresa de un miembro de la Union o de la Oficina Internacional.

PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DIA: PROPUESTA DE SUSPENSION DE LA APLICACION DEL
ARTICULO 14.1) Y 2)A) DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO
INTERNACIONAL DE MARCAS

141. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/13/7.

142. La Secretaria informé de que el 31 de julio de 2015 el Gobierno de Argelia deposit6 su
instrumento de adhesion al Protocolo. A partir del 31 de octubre de 2015, fecha en que el
Protocolo entr6 en vigor en Argelia, el Arreglo se convirtio, de hecho, en un tratado no
aplicable. Actualmente hay, a efectos practicos, un sistema de tratado Unico, a saber el
Protocolo de Madrid. Tras haber logrado el objetivo de que el Sistema de Madrid sea un
sistema de tratado Unico que se rige por el Protocolo, el proposito del documento es examinar
la posibilidad de formular una recomendacion a la Asamblea de la Unién de Madrid de
suspender la aplicacion del Articulo 14.1) y 2)a) del Arreglo. Esta decision de suspender la
aplicacion de ese articulo estaria en sintonia con el plan trazado en 2005, durante la primera
reunion del Grupo de Trabajo ad hoc. En aquel momento se indic6 que el Arreglo ya no seria
aplicable como parte del procedimiento de registro internacional si concurrieran tres
circunstancias, a saber, 1) que la Asamblea decidiera derogar la clausula de

salvaguardia ; 2) que todos los paises contratantes obligados por el Arreglo pasaran a estar
obligados unicamente por el Protocolo; y 3) que la Asamblea tomara la decision de ‘congelar’
la aplicacion del Arreglo de Madrid, de manera que en el futuro ningun pais pudiera adherirse
solamente al Arreglo y no pudieran presentarse méas solicitudes internacionales en el marco de
ese instrumento. Ello tendria, de hecho, solo una consecuencia, a saber, impediria a los
nuevos paises contratantes ratificar exclusivamente el Arreglo o adherirse exclusivamente a
este ultimo. De conformidad con el Articulo 14 del Arreglo, un pais podra depositar dicho
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instrumento solamente si deposita simultdneamente un instrumento de ratificacion del
Protocolo o de adhesion al mismo. En ese caso, el Protocolo es el tratado por el que se rige el
sistema de Madrid. La decision de suspender la aplicacién del Articulo 14.1) y 2)a) del Arreglo,
en caso de que la adoptara la Asamblea de la Union de Madrid, tendria efecto a partir de
determinada fecha, establecida por la Asamblea, y podria ser examinada o revocada
posteriormente por la Asamblea en cualquier momento.

143. El Presidente cedi6 el uso de la palabra a las delegaciones para que formulen
observaciones sobre el documento.

144. La Delegaciéon de Luxemburgo, haciendo uso de la palabra en nombre de la Union
Europea y sus Estados miembros, se manifestd a favor de suspender la aplicacion del

Articulo 14.1) y 2)a) del Arreglo de Madrid. En principio, esa suspension permitiria a las nuevas
Partes Contratantes ratificar simultaneamente el Arreglo y el Protocolo o adherirse
simultdneamente a ellos, creando un sistema mas sencillo que beneficiara a solicitantes,
Oficinas, terceros y a la Oficina Internacional.

145. La Delegacién de Madagascar manifestd su apoyo a suspender la aplicacion del
Articulo 14.1) y 2)a) del Arreglo de Madrid.

146. La Delegacion de la Republica de Corea expreso su respaldo a suspender la aplicacion
del Articulo 14.1) y 2)a) del Arreglo de Madrid ya que contribuye a la simplificacion del Sistema
de Madrid.

147. La Delegacion de la Federaciéon de Rusia dijo que apoya la propuesta porque se puede
revocar y podra ser examinada o cancelada por la Asamblea en cualquier momento.

148. La Delegacion de México dijo que respalda la propuesta porque considera que la
suspension de la aplicacion del Articulo 14.1) y 2)a) del Arreglo de Madrid beneficiara al
sistema, y aportara, principalmente, la seguridad juridica necesaria. Sefial6 ademas que la
propuesta contribuira a armonizar el Sistema de Madrid.

149. La Delegacion de Tunez expreso su apoyo a la propuesta ya que facilita y promueve la
adhesion al Protocolo de mas paises.

150. La Delegacion de China dijo que esta de acuerdo con suspender la aplicacién del
Articulo 14.1) y 2)a) del Arreglo de Madrid puesto que contribuira a la simplificacién del Sistema
de Madrid.

151. El Presidente anuncio que al parecer todas las delegaciones apoyan la propuesta, por lo
tanto sugiere mirar el anexo del documento en el que figura un proyecto de parrafo de decision
para confirmar que las delegaciones estan de acuerdo con el contenido de ese parrafo.

152. El Representante de la INTA expresé dudas sobre la necesidad de suspender el

parrafo 1) del Articulo 14, si no existe ningun pais de la Union de Madrid que, habiendo firmado
el Acta de Estocolmo, todavia no lo haya ratificado. En caso de que no exista un pais en esa
situacion, no sera necesario suspender el parrafo 1); y pidi6 a la Secretaria que confirme ese
aspecto. Sefialé asimismo que en anteriores ocasiones la INTA se ha mostrado poco
dispuesta a suspender de forma oficial una clausula del Arreglo de Madrid, y se referia a
propuestas de otras suspensiones eventuales de las disposiciones de dicho Arreglo. Por
ualtimo, destac6 que existe un precedente en la Unién de Madrid, mencionado en los

parrafos 21 y 22 del documento MM/LD/WG/13/7, a saber la decision de la Asamblea de la
Union de Madrid de pedir a la Oficina Internacional que dejara de aplicar una disposicion del
Arreglo de Madrid que habia dejado de tener justificacion juridica. Propone aplicar un
procedimiento similar, por lo que invita al Director General de la OMPI a que no acepte un
instrumento de adhesion al Arreglo de Madrid presentado por un pais que no esté ya obligado
por el Protocolo de Madrid, o que no se adhiera a él en el mismo momento.
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153. La Secretaria respondio a la pregunta formulada por el Representante de la INTA,
indicando que hay un pais que, habiendo firmado el Protocolo, todavia no se ha adherido al
mismo, y habida cuenta de este elemento se considera necesario suspender el parrafo 1) a tal
efecto.

154. El Representante de la INTA aclaré su pregunta anterior que se refiere a si hay algin
pais que ha firmado el Acta de Estocolmo del Arreglo de Madrid y todavia no lo ha ratificado.

155. La Secretaria confirmé que la Oficina Internacional no tiene conocimiento de ningun pais
gue haya firmado el Acta de Estocolmo y no se haya adherido todavia a este.

156. El Presidente indicoé que no hay mas observaciones sobre el anexo, y pasoé a sefialar la
fecha a partir de la cual surtira efecto la propuesta; la fecha propuesta es el 1 de enero
de 2017.

157. El Representante del CEIPI indicé que la fecha de entrada en vigor de esa decision
deberia ser la fecha en la que la Asamblea tome la decision. La suspension ha de surtir efecto
inmediatamente después de la decision de la Asamblea. Pidié aclaraciones sobre la inclusion
del parrafo 1) del Articulo 14 del Arreglo en la propuesta de suspension; dado que, al parecer,
no hay ningun pais al que concierna el parrafo 1), la suspension podria limitarse al parrafo 2), y
en el informe de la reunién se puede explicar que el parrafo 1) ha quedado obsoleto.

158. El Presidente sefialé que la propuesta debe quedar en la forma expuesta en el
documento dado que las delegaciones de las Partes Contratantes no han planteado
objeciones, y todas han manifestado su apoyo a la propuesta. La Secretaria esta de acuerdo
con la propuesta del Representante del CEIPI en cuanto a que la fecha de la suspension
coincida con la fecha de la decisién adoptada por la Asamblea.

159. La Delegacion de Suiza dijo que no ha tomado ninguna decision sobre esta cuestion y
pidié mas tiempo para estudiarla, asi como la propuesta del CEIPI.

160. La Delegacion de Alemania manifest6é su apoyo al Representante del CEIPI sobre la
fecha en que surtira efecto la suspension, e hizo suya la intervencién de la Delegacion de

Suiza, pidiendo mas tiempo para reflexionar sobre la otra propuesta del Representante del
CEIPI relativa al parrafo 1) del Articulo 14.

161. La Delegacién de Hungria dijo que apoya a las Delegaciones de Suiza y Alemania, y
pidié que se aclare si existe algun pais al cual afectaria la suspension del parrafo 1) del
Articulo 14, y convino con los Representantes de la INTA y el CEIPI en reflexionar méas sobre el
tema.

162. La Delegacion de Italia indicé que respalda la propuesta del Representante del CEIPI y
de las Delegaciones de Alemania, Hungria y Suiza, y pregunto a la Oficina Internacional acerca
de la posibilidad de que se sume un nuevo miembro solo al Arreglo entre la fecha en que la
Asamblea de la Union de Madrid adopte una decision y la de la entrada en vigor de la
suspension.

163. El Presidente resumio la cuestién. El objetivo que se ha fijado el Grupo de Trabajo es
gue no haya adhesiones al Arreglo de Madrid sin adherirse también al Protocolo. Se han
planteado algunas inquietudes respecto al parrafo de decision que figura en el documento, y
existen ademas algunos enfoques alternativos sobre la forma de alcanzar ese objetivo, en
concreto la propuesta de que la Asamblea de la Unién de Madrid encargue al Director General
de la OMPI gue no acepte ninguna nueva adhesion que sea solo al Arreglo. Propuso que el
Grupo de Trabajo recomiende a la Asamblea de la Union de Madrid que adopte las medidas
apropiadas para prevenir una nueva adhesion solo al Arreglo de Madrid a partir de la fecha de
la préxima Asamblea, y dijo que se puede pedir a la Secretaria que determine la naturaleza de
esas medidas que adoptara la Asamblea. El Presidente cedio el uso de la palabra a las
delegaciones para que formulen observaciones sobre la propuesta.
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164. La Delegacion de Suiza manifestd su respaldo total a la propuesta del Presidente.

165. El Presidente sefialé que la solucién propuesta, apoyada por la Delegacion de
Suiza, se hard constar en el resumen de la Presidencia y dio por concluido el debate del
punto 9 del orden del dia.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DiA: PROPUESTA SOBRE LA INTRODUCCION DE LA
INSCRIPCION DE UNA DIVISION O FUSION RELATIVA A UN REGISTRO INTERNACIONAL

166. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/13/4.

167. La Secretaria presenté el documento MM/LD/WG/13/4 relativo a la propuesta sobre la
introduccién de la inscripcion de una division o una fusion relativa a un registro
internacional. Este asunto se ha debatido en varias reuniones del Grupo de Trabajo. A raiz
de la peticion formulada en la reunién anterior del Grupo de Trabajo, la Oficina Internacional
preparé el documento tras consultar con la Delegacién de Suiza y teniendo en cuenta las
contribuciones de la AROPI y la INTA. Sefialé que en el documento se propone la aprobacién
de las nuevas Reglas 27bis y 27ter, y de las modificaciones de la Regla 32y la

Instruccion 16.b) de las Instrucciones Administrativas.

168. La Secretaria explicod que en el parrafo 1) se establece que la Oficina de la Parte
Contratante para la que se solicita la division presentara la peticion a la Oficina Internacional.
Otra caracteristica esencial es el control limitado ejercido por la Oficina Internacional, que
tendrd la funcion de examen limitada a velar por que las peticiones satisfagan los requisitos
formales enumerados en el parrafo 1), y otros requisitos formales previstos en el Reglamento
Comdn o las Instrucciones Administrativas. Sefialé que otro asunto pertinente son las
consideraciones con respecto a la division de productos y servicios a los que afecte una
denegacion provisional o de aquellos a los que no les afecte. El Grupo de Trabajo ha de
decidir acerca de los productos y servicios enumerados en la peticion de division. La
Secretaria indicd que se propuso una tasa para la inscripcién de una divisién de 177 francos
suizos, como se expone en la nueva Regla 27bis. La tasa se pagara a la Oficina Internacional
por la inscripcion de una division de un registro internacional en el Registro Internacional. Ello
supone ademas la modificacion consiguiente de la tabla de tasas. Sefal6 que en el

parrafo 4)a) de la nueva Regla 27bis propuesta se encarga a la Oficina Internacional que
inscriba la division del registro internacional en el Registro Internacional, segun el
procedimiento que se sigue actualmente para la inscripcion de un cambio parcial de la
titularidad. En este sentido, la division se inscribira en el registro que se ha dividido. En el
parrafo 4) se requiere ademas que la Oficina Internacional establezca un registro divisional,
que solo contendra, como lista principal, los productos y servicios que se han disociado, y,
como designacion Unica, la Parte Contratante de la Oficina que ha enviado la peticién. Los
registros divisionales se identificaran con el mismo namero que el registro del que se han
dividido, seguido de una letra mayuscula. Ello conllevara también la modificacién consiguiente
de la Instruccién 16.b) de las Instrucciones Administrativas y la modificacién consiguiente de la
Regla 32, en virtud de la cual se requerira que la inscripcion de la division se publique en la
Gaceta. La Secretaria explicé asimismo que, cuando en la legislacién de la Parte Contratante
no se preve la divisién a escala nacional o regional, la Oficina tendr& la posibilidad de realizar
una declaracion en virtud de la cual se excluye de los procedimientos de divisiéon, como se
propone en el parrafo 6). En lo que atafie a las fusiones, dijo que la nueva Regla 27ter prevé la
posibilidad de fusion de los registros resultantes de la division. Tal vez el Grupo de Trabajo
desee estudiar la posibilidad de subdividir esa disposicién en un parrafo relativo a la fusién de
registros resultantes de la division y otro parrafo sobre la fusion de registros relacionados con el
cambio de titularidad. Podria también analizar si la peticién de fusion de registros resultantes
de la division deberia presentarse por conducto de la Oficina pertinente. Explicé que, como
sucede en la division, con fines de publicidad, en la propuesta de modificacion de la Regla 32
se dispone la publicacién de las fusiones en la Gaceta.
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169. La Delegacion de Israel dijo que reconoce la importancia de la division de registros
internacionales y apoya la propuesta. Considera mas adecuado que la divisién se refiera a los
productos y servicios afectados por una denegacién provisional, y sefialé que las peticiones de
divisién tienen su origen no solo en los procedimientos de oposicion, sino también después de
la denegacion decidida por las Oficinas. Por lo tanto, no siempre seré posible incluir
declaraciones de conformidad con lo estipulado en la Regla 18ter. Por consiguiente, propone
suprimir el parrafo 1)d) de la Regla 27bis propuesta. La peticion de fusién no se debe
presentar a la Oficina Internacional directamente, sino por conducto de la Oficina pertinente
tras el examen y la aprobacién de la peticion.

170. La Delegaciéon de China dijo que la propuesta de inscripcion de la division y la fusion
afectara las ventajas y la simplicidad del Sistema de Madrid, aumentara la carga que recae
sobre la Oficina Internacional y ocasionara confusion. Indico que las tasas haran que los
usuarios desistan de utilizar este elemento del Sistema de Madrid. Sefialé asimismo que la
introduccion de la inscripcidn de la divisiéon y la fusién requiere mayor elaboracioén.

171. La Delegacion de Luxemburgo, haciendo uso de la palabra en nombre de la Union
Europea y sus Estados miembros, resalté la importancia para los usuarios de dividir un registro
internacional a fin de conseguir coherencia con las normas internacionales previstas en el
Tratado sobre el Derecho de Marcas y el Tratado de Singapur. Record6 que la filosofia del
Sistema de Madrid es lograr que el sistema internacional sea lo mas sencillo posible, y deberia
mantenerse ese propdsito. Como se sefialé en la reunion anterior del Grupo de Trabajo, la
divisién de un registro internacional debe dar origen a un nuevo registro internacional. La
Unién Europea y sus Estados miembros siguen dispuestos a debatir la propuesta para adoptar
la division y la fusidon de registros internacionales con un enfoque centralizado.

172. La Delegacion de Madagascar expreso preocupacion en relaciéon con la introduccién de la
divisién en el Sistema de Madrid, y explicé que en la legislacion de su pais no se preve la
division, excepto en casos de cambio parcial de titularidad. Destac6 que el objetivo de la Unién
de Madrid es lograr un sistema mas eficaz, y se pregunta si la division despierta interés en
muchas partes interesadas en el Sistema de Madrid, habida cuenta de la movilizacién
necesaria para incluirla en el sistema, tanto por parte de las Oficinas designadas para las que
se prevé la division, como por parte de la Oficina Internacional. Recuerda ademas que se
tendran que pagar dos tipos de tasas por la division y que se habran de gestionar dos registros
internacionales hasta que tenga lugar la fusion. Por dltimo, prevé la posibilidad de que sea
necesaria la renovacién antes de realizar la fusién, por lo tanto, habra que pagar dos tasas
para mantener la vigencia de los registros internacionales. Lograr un Sistema de Madrid eficaz
significa también obtener un indice de rendimiento 6ptimo para los titulares que intervienen en
el proceso.

173. La Delegacion de la Republica de Corea dijo que apoya la propuesta pero que esté a
favor de una reduccion de las tasas, que podrian suponer demasiada carga para los
solicitantes de su pais, en el que se observa un aumento de las solicitudes internacionales, al
igual que en los paises en desarrollo.

174. La Delegacién de Nueva Zelandia dijo que considera que la divisiébn deberia formar parte
del Sistema de Madrid puesto que podria ofrecer un mecanismo eficaz para hacer frente a una
denegacion en un pais designado, y ayudaria a los usuarios de este Sistema. La division
deberia englobar los productos y servicios que son objeto de una denegacién. Destaco la
dificultad de enviar una declaracion de concesién de proteccion junto con la peticién de
division.

175. La Delegacion de Dinamarca confirm6 su respaldo a la adopcion de un enfoque
centralizado. Pregunt0 a la Secretaria acerca de la incidencia que tendria la fusion en una
designacion afectada por la division. Expuso con detalle la cuestion relativa a que el proyecto
propuesto no contenga una disposicién similar a la que figura en el documento
MM/LD/WG/12/3 de la reunion anterior. Indicé que, en ese documento anterior, en la
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Regla 27bis 7)b) se proporciona a las Partes Contratantes la posibilidad de declarar que la
notificacion de una fusién no surte efecto en una Parte Contratante determinada. Sugirié que,
si la fusidn de un registro internacional conlleva también la fusién de designaciones, la Parte
Contratante ha de tener la posibilidad de declarar que la fusion no surte efecto en esa Parte
Contratante. La fusion podria traer aparejada una designacion que tenga distintas fechas de
aceptacion, de publicacion u otras fechas que tengan relacién con el célculo del plazo de
oposicion o el requisito del uso efectivo.

176. La Delegacion de Francia hizo suya la declaracion realizada por la Delegacion de la
Unién Europea y sus Estados miembros, y pidio aclaraciones sobre la propuesta en cuanto a la
gestion de la parte dividida. Sefal6 que el documento parece proponer dos opciones en los
parrafos 12 a 20, y no estan totalmente claras. Indicé que la posibilidad de fusionar solicitudes
divisionales no existe en su pais en el plano nacional, por lo cual considera que podria plantear
un problema que exista esa posibilidad a escala internacional y no a escala nacional. Afadio
gue su Oficina se encuentra en proceso de informatizacién de sus procedimientos y la
introduccion de la division y la fusion supondria una adaptacion de las herramientas
informaticas que hay que tener en cuenta para la entrada en vigor de la propuesta.

177. La Delegacién de Australia dijo que apoya la propuesta puesto que la posibilidad de
divisién aporta ventajas a los usuarios. Proporcionar a las empresas un medio simplificado y
rentable se considera la tercera opcion neutral. Destac6 que las distintas opciones pueden
requerir cambios de la legislacion y las practicas en las Partes Contratantes, como Australia.
En la legislacion de su pais no se prevé la fusion del registro divisional en los casos en los que
estan protegidos el registro inicial y el registro divisional; por lo tanto, es necesario seguir
estudiando la cuestién. Observé que la introduccién de la division o la fusion de registros
internacionales debe consultarse con los usuarios de su pais. Dado que las modificaciones
legislativas o reglamentarias han de ser analizadas, propone elegir una fecha posterior para la
entrada en vigor, ya que considera que el 1 de noviembre de 2017 no es realista si se han de
realizar modificaciones legislativas, y llevar a cabo procedimientos prolongados y competitivos
con arreglo a las disposiciones nacionales de las Partes Contratantes.

178. La Delegacién de Colombia indicé que, como consecuencia del principio de trato
nacional, los titulares de registros internacionales gozan de las mismas prerrogativas que los
solicitantes nacionales; por consiguiente, en su pais el titular de un registro internacional
puede dividirlo. Considera que la Oficina Internacional debe cobrar las tasas. Apoya la
propuesta de la Delegacion de Israel, en cuanto a excluir el apartado d) del parrafo 1) de la
Regla 27bis propuesta porque no siempre es posible incluir una declaracion de proteccion junto
con la peticion de division que se realiza a la Oficina Internacional.

179. La Delegacién de los Estados Unidos de América explico la forma en que la Oficina de su
pais tramita la concesion de proteccion de conformidad con lo estipulado en la Regla 18ter,
donde no se emite la declaracién de concesion de la proteccion hasta que esta se concede;
por lo tanto, se emitira dicha declaracién una vez que la Oficina Internacional haya expedido la
peticién de division que el titular presentaré en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos de América (USPTO). La Oficina Internacional inicia su tramitacion y, después, publica
la division y, finalmente, la devuelve a la USPTO con el nimero adicional para el registro inicial
o0 el registro divisional. Insiste en que, en esa fase, la USPTO no ha concedido realmente la
ampliacion de la proteccion, por lo cual no se puede incluir la declaracion consiguiente. Le
preocupa la aplicacion de la fusién con arreglo a la Regla 27ter propuesta; pregunta, en
especial, de qué forma funcionard ese aspecto de la propuesta y como afectara la tramitacion
de la renovacion, comprendido el cobro de las tasas de renovacion. Afadio que existe una
practica de division de conformidad con la legislacion de su pais, pero no se preve el
procedimiento de fusién, y resultaria muy dificil aplicarlo. Sefialé que, en casos de division, el
registro divisional es el registro respecto del cual no se ha emitido una denegacion, y que ese
registro tendra una fecha de entrada en vigor a partir de la fecha del registro. Indicé ademas
gue la fecha de entrada en vigor de la proteccién en los Estados Unidos de América es la fecha
en la que se concede en realidad la proteccion, no la fecha de presentacion de la solicitud. Por
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ese motivo, en su pais el registro divisional tiene una fecha de proteccién distinta que el
registro inicial, y la fusién plantearia el problema de determinar qué fecha prevalece a efectos
del mantenimiento con arreglo a la legislacion de los Estados Unidos de América. Planteé la
cuestion de la posible confusion para los titulares respecto de las fechas de renovacion, y para
las Oficinas en cuanto a la forma de cobrar las tasas correspondientes a los dos registros una
vez fusionado el registro internacional. Pregunté como cobrar las tasas por los registros
separados a escala nacional. La Delegacion pregunté también a la Oficina Internacional de
gué manera tramitara la cesacion de los efectos. Esta de acuerdo con seguir analizando la
practica de la fusion y sugiere que convendria realizar una encuesta sobre las précticas de
fusién de la Oficina nacional para elaborar una solucion que pueda ser universalmente
aceptable.

180. La Delegacion de Alemania dijo que apoya la posicion de la Unién Europea, pero sefialo
gue el procedimiento de division afiadira complejidad al sistema. Manifestoé preocupacion en
torno a la fusién. En la legislacién nacional de su pais no se prevé la fusién y, de hecho, se
prohibe expresamente la fusion de registros divididos. Por lo tanto, a efectos de la renovacion,
habra dos registros y dos tasas de renovacion. Si bien Alemania acept6 avanzar con la
propuesta sobre la division de registros internacionales para que los titulares internacionales no
estén en una posicion inferior a la de los nacionales, ello no deberia dar lugar tampoco a tener
una posicién ventajosa. Propone que, a la vez que la peticion de division se examine conforme
a la legislacion nacional, nicamente los requisitos formales se han de exponer en la legislacion
internacional, pero no los requisitos sustantivos, como la fusién. Sefial6 que la fecha de 2017
no es realista ya que las Partes Contratantes han de adaptar su legislacién nacional y sus
sistemas informaticos. Considera que la divisién concierne a los productos y servicios
afectados, y solicita que en la disposicion se contemple la posibilidad de cobrar una tasa
nacional.

181. La Delegacién de México dijo que su pais comparte los mismos problemas planteados
por otras delegaciones relacionados con el régimen juridico, e indico que la aprobacion de la
propuesta conllevaria inseguridad juridica si no existe un régimen juridico nacional apropiado
para gestionar la division y la fusion de registros internacionales. Destacé la importancia de
seguir debatiendo la cuestién y manifestd su deseo de continuar con el andlisis de la divisién y
la fusion.

182. La Delegacién del Japon indic6 que la introduccion de la inscripcion de la division y la
fusion de registros internacionales mejoraria la accesibilidad al Sistema de Madrid al
proporcionar alternativas a los titulares de registros internacionales, aunque antes es necesario
tener en cuenta determinados asuntos. Resaltd en primer lugar que dicha introduccién afectara
la labor habitual tanto de la Oficina Internacional como de las Oficinas nacionales; en segundo
lugar, la cuestion de la eficacia; en tercer lugar, si se esclarecen y aceleran las actividades; v,
en cuarto lugar, si habra adhesiones de nuevas Partes Contratantes. Observo que ello iria en
contra de la propuesta de aprobar el parrafo 1)d) de la Regla 27bis relativo a la inclusion de
una declaracion de concesion de proteccidn a los productos y servicios enumerados en la
peticién. Sefialé que la Oficina Internacional debe examinar el requisito aplicable a las
peticiones de division y a las tasas. Si no se satisfacen los requisitos en el plazo de tres
meses, se debe considerar que la peticion se da por abandonada en virtud de la

Regla 27bis.3)b). En tal caso, la condicion juridica de la declaracion de concesion de
proteccion enviada por la Oficina designada sera imprecisa e inestable. Afiadioé que trabajar en
esas circunstancias afectara de forma significativa el sistema y las actividades de la Oficina
Internacional y las Oficinas nacionales.

183. La Delegacion de Italia dijo que esté a favor de la introduccion de la inscripcion de la
divisién y la fusion relativas a un registro internacional ya que, de hecho, en la legislacién
italiana se prevé dicha disposicién. Hizo hincapié en que convendria armonizar el Sistema de
Madrid con el Tratado sobre el Derecho de Marcas y el Tratado de Singapur, y sefialé que se
debe proseguir el examen para aplicar algunos aspectos de cada propuesta, en especial, la
gestién del Registro, teniendo en cuenta la posibilidad de que haya dos registros de una misma
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marca. Pidié que se estudien las eventuales consecuencias de realizar varias concesiones de
protecciéon a la misma marca, lo cual podria afiadir complejidad al sistema, en especial en lo
gue atafe a la fecha de comienzo de la renovacion. Por lo tanto, considera que la entrada en
vigor en 2017 no es realista.

184. La Delegacion de la India explicé que en la legislacion de su pais no se reconocen las
fusiones y que resultaria muy dificil incorporar el concepto de fusion en su legislacién nacional.
Expres6 preocupacion respecto de los casos en los que el registro contenga limitaciones de
determinados articulos y, tras la concesion de la proteccién, se presente una solicitud de
divisién con distintos articulos. Incumbe a la Oficina designada abordar esta clase de
situaciones.

185. La Delegacion de la Republica Checa dijo que esta de acuerdo con el pago de una tasa,
e invitd al Grupo de Trabajo a estudiar con qué frecuencia tienen lugar las divisiones dado que
seran necesarios humerosos cambios en las herramientas informaticas. Destacé que tal vez
no convendria que la division se produjera muy a menudo.

186. La Delegacién de la Federacion de Rusia dijo que el procedimiento esta claramente
establecido en su legislacién nacional, con un reglamento administrativo que define los
diversos elementos que deben regular la divisién. Se pretende que el procedimiento se adapte
también al sistema regional mediante la cooperacion econémica con Armenia, Belarus,
Kazajstan, Kirguistan y otros paises. Considera que la propuesta sobre la fusion no es
pertinente en este momento ya que este concepto no existe en la legislacién rusa.

187. El Representante de la JPAA, en tanto uno de los usuarios del Sistema de Madrid, dijo
gue apoya la propuesta de introduccion de la inscripcién de la divisién y la fusién porque dara
otras opciones, ademas de las limitaciones, a los usuarios de paises designados en los que se
examinan los motivos relativos de denegacién. Afadié que mediante esas medidas los
solicitantes podrian obtener rapidamente el registro respecto de determinados productos y
servicios, ademas de argumentar en favor de los productos y servicios afectados por
denegaciones provisionales. Al mismo tiempo, el enfoque centralizado promovera un sistema
sencillo y rentable, como han sefialado varias delegaciones.

188. El Representante de la INTA reconocié que quedan varias cuestiones por analizar, pero
algunas pueden resolverse con rapidez, en especial, la enunciada en el parrafo d) de la
Regla 27hbis.1), y otras tal vez requieran mas atencién, como la fusién de un registro
internacional después de la division. Considera que la mayor parte de las delegaciones, o
quizas todas, ha dado muestras de una actitud positiva al respecto.

189. El Representante del CEIPI dijo que apoya el concepto de dividir los registros
internacionales conforme al principio de que los solicitantes internacionales deben gozar, como
minimo,de las mismas condiciones que los nacionales. Se refiri6 a las observaciones de las
delegaciones acerca de que el sistema podria resultar dificil, complejo y caro para los titulares
de registros internacionales. Recordd que la division no sera un procedimiento obligatorio, y
que el titular de un registro internacional que prefiera no realizar la division, podra hacerlo, y no
habra ninguna obligacion a este respecto. En relacion con las tasas, se deberia aplicar el
mismo razonamiento puesto que se puede discutir la cuantia de la tasa. Debido a las
dificultades de algunas Oficinas para adaptar sus sistemas a tiempo para la fecha de entrada
en vigor propuesta por la Oficina Internacional en noviembre de 2017, propone proporcionar
flexibilidad y un plazo mas prolongado a las Oficinas que, si bien prevén la divisién en sus
paises, tal vez necesiten un poco mas de tiempo para adaptar el sistema a escala
internacional. Podria ser poco acertado retrasar la entrada en vigor de las nuevas
disposiciones en relacién con las Oficinas que tendrian la capacidad de respetar el plazo de
noviembre de 2017, habida cuenta de que la Oficina Internacional esta dispuesta a realizar
todos los preparativos necesarios dentro de ese plazo. Planteé la cuestion relativa a la

Regla 27bis.1)d) y propuso suprimir la disposicién teniendo en cuenta el amplio consenso que
existe al respecto. Por ultimo, se refirié a la fusion y propuso separar la fusion resultante de un
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procedimiento de division de la fusién a que ha dado lugar un cambio parcial de titularidad. El
analisis de la fusidén deberia aplazarse a una reunién ulterior, sin retrasar la aprobacién de las
disposiciones sobre la division propiamente dicha; otra opcidn consistiria en incluir en las
disposiciones sobre fusion la posibilidad de formular reservas, que es practicamente lo mismo
que se ofrece en relacion con la division en la Regla 27bis.6).

190. La Representante de la JTA dijo que apoya la propuesta sobre division y sefialé que el
procedimiento de divisién debe ser sencillo y factible para limitar el aumento de la carga de
trabajo de la Oficina Internacional y las Oficinas. Respalda, en especial, la propuesta de que la
peticién por parte del titular de la divisién de un registro internacional sea presentada a la
Oficina Internacional por la Oficina de la Parte Contratante, y que la peticién solo ha de
referirse a una Parte Contratante, Unicamente a algunos productos y servicios, y estar sujeta al
control limitado de la Oficina Internacional. Propuso que la nueva Regla 27bis.1) adopte un
enfoque neutral, como se indica en los péarrafos 19 y 20 del documento. Manifest6 que le
preocupa si la peticion de division debe incluir una declaracién de concesion de protecciéon de
los productos y servicios enumerados en la peticion. Dio ejemplos de su posicién exponiendo
casos en los que no se ha realizado el pago de la tasa impuesta a la division, y esta se ha
rechazado ex post facto, y que seria mas sencillo y econdmico emitir la declaracién de
concesion de proteccidn tras la inscripcion de la division en el Registro Internacional.

191. La Delegacién de Filipinas indic6 que, si bien su Oficina ya ha recibido peticiones de
division después de una denegacién provisional, no ha podido atenderlas porque la divisién no
es posible en virtud del Sistema de Madrid, aunque de conformidad con su legislacion nacional,
se puede realizar la division de solicitudes. En cuanto a la fusion, que no esta prevista en la
legislacion de su pais, si los registros internacionales son objeto de division y fusion, se
emitiran distintas declaraciones de concesion de proteccion con diferentes fechas de
concesion.

192. La Delegacién de Suiza propuso recopilar una lista de los diversos problemas planteados
para responder de forma especifica a cada uno y permitir asi que las delegaciones tomen las
decisiones més acertadas posible.

193. El Presidente propuso pedir a la Secretaria que estudie la cuestion mas a fondo y
presente en la préxima reunion un procedimiento simplificado para la inscripcion de la division y
la fusién, teniendo en cuenta todas las preguntas formuladas en la reunion, e invitar a las
delegaciones a que envien mas informacion y preguntas a la Oficina Internacional antes de
finales de afio. Pidi6 ademas a la Oficina Internacional que busque una alternativa factible a la
fusion.

194. La Delegacién de Suiza dijo que respalda la propuesta.

195. El Representante de la INTA sefialé que, si bien esta de acuerdo con debatir la fusion en
la siguiente reunién, hay que alcanzar un acuerdo sobre algunos puntos relacionados con la
division, por ejemplo, el proyecto de Regla 27bis.1)d) de la propuesta de la Oficina
Internacional. Las Partes Contratantes, que cuentan con un sistema de oposicion anterior al
registro no estan en condiciones de emitir una notificacion en virtud de la Regla 18bis.1) junto
con la transmision de la peticién de division a la Oficina Internacional. Es posible que las
Partes Contratantes que tienen sistemas de oposicion posterior al registro estén en condiciones
de hacerlo. Por consiguiente, propone un nuevo texto para la Regla 27bis.1)d), que seria una
disposicion facultativa para todas las Oficinas, a saber: “Toda peticion presentada en virtud de
este péarrafo podra incluir una declaracién, de conformidad con lo estipulado en la

Regla 18ter.1) o la Regla 18bis.1) en relacion con los productos y servicios enumerados en la
peticion”.
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196. La Secretaria resumio el debate basado en el documento MM/LD/WG/13/4 y destaco
algunas ideas planteadas por las delegaciones. La fusién deberia dejarse de lado hasta llegar
a un acuerdo sobre la divisién. En lo que concierne al enfoque neutral relativo a los productos
0 servicios que se separaran en el registro divisional, o el Grupo de Trabajo decide suprimir el
apartado d), como propusieron varias delegaciones, o se aprueba la opcién planteada por el
Representante de la INTA, convirtiéndola en una disposicion facultativa, y utilizando las
palabras “podra contener”, y mencionando las Reglas 18bis y 18ter. La Secretaria indic6 que
estudiara esa posibilidad en el proximo documento, pero destacé que, en cualquier caso,
corresponde a la Oficina decidir el envio de la peticién de division, o sea qué notificacién
presentar. La Secretaria explicé el resultado de la divisién de un registro internacional; tras la
division habra un registro internacional completamente independiente, que llevara el mismo
numero que el registro inicial, al que se le afadira la letra A, B, etcétera. Por consiguiente,
existiran dos registros internacionales completamente independientes. Si bien en uno de los
registros podria haber varias Partes Contratantes, en el registro divisional habra solo una Parte
Contratante, aquella en la que se formul6 la peticién de divisién. El registro divisional sera un
registro internacional independiente. Por lo tanto, si la Oficina desea, al finalizar sus
procedimientos, confirmar la denegacion respecto de los productos y servicios comprendidos
en ese registro, corresponde al titular decidir si cancela o mantiene ese registro. En la medida
en que los dos registros internacionales sigan vigentes, deben pagarse las tasas de renovacién
a la Oficina Internacional y a las Partes Contratantes designadas. Se refirié a la pregunta
planteada por la Delegacion de los Estados Unidos de América sobre la cesacion de los
efectos, y explico que, si la cesacion de los efectos de una marca de base se produce en el
periodo de dependencia de cinco afios, la Oficina de origen lo naotificara a la Oficina
Internacional junto con la lista de productos y servicios contenidos en el registro internacional
gue se ha de cancelar, y la cancelacion puede afectar también al registro divisional.

197. La Delegacion de Suiza dijo que apoya la propuesta del Representante de la INTA de
modificar el texto de la Regla 27hbis.1)d), para que la Oficina pueda emitir notificaciones de
conformidad con lo estipulado en las Reglas 18bis o 18ter. Coincide con la opinion de la
Oficina Internacional sobre la cuestion de la cesacion de los efectos, y sugiere que se analice el
tema de las tasas.

198. La Delegacion de Alemania sefialé que, habida cuenta de que algunas delegaciones ya
han mencionado que sus Oficinas cobran una tasa nacional, ello debe incluirse en el texto.
Recordd que en la dltima frase del parrafo 9 del documento se sefala que “Por consiguiente,
cada Parte Contratante tendra la libertad de determinar los requisitos y procesos que estime
oportunos, por ejemplo, establecer el pago de una tasa a favor de su Oficina por el examen y la
transmisién de la peticion a la Oficina Internacional. Dicha tasa no guardaria relacién con la
tasa pagadera a la Oficina Internacional por la division de un registro internacional.” Manifiesta
que, si la Oficina tiene que examinar la peticion antes de enviarla a la Oficina Internacional, se
deberia cobrar una tasa. Pidi6 que se sefiale también en la disposicion que el examen se
efectuara con arreglo a la legislacion nacional.

199. El Representante de la INTA planteé la cuestion de las tasas y explicé que en lo que
atafie a los usuarios, la tasa internacional propuesta es totalmente razonable, de conformidad
con el importe correspondiente a diversas modificaciones o cambios en el registro
internacional. Indic6 que se aplicaran los procedimientos nacionales, y las tasas de cada pais
por el examen y la transmisién a la Oficina Internacional de la peticion de inscripcion de una
division. Convendria determinar los asuntos a los que se ha de prestar mas atencion para
orientar a la Oficina Internacional en la preparacion del préximo proyecto de disposiciones.

200. La Delegacion de Cuba observé que los representantes de los usuarios del Sistema de
Madrid han esclarecido el asunto de las tasas pagaderas a las Oficinas y declaré que el Grupo
de Trabajo esta a punto de lograr el consenso en torno a la division. Respalda la propuesta y
el planteamiento expuesto en relacion con las tasas.
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201. La Secretaria aclaré que el propésito del documento es dejar claro que se han de cumplir
los procedimientos nacionales, comprendidos el pago de tasas nacionales y otros requisitos del
pais; por lo tanto, las Oficinas podran cobrar la tasa nacional antes de presentar la peticién de
divisién a la Oficina Internacional. Propone que, en aras de una mayor claridad, se estipule en
la Regla 27bis.1) que la Oficina de la Parte Contratante debe presentar la peticion a la Oficina
Internacional una vez satisfechos los requisitos pertinentes y el pago de la tasa nacional, si la
hubiere.

202. La Secretaria hizo una lista de las principales cuestiones por debatir, como sugiri6 el
Representante de la INTA, definié cuatro, e inst6 a las delegaciones a hacer uso de la palabra
si desean abordar un asunto que no esté contemplado. Indic6 que las cuestiones pendientes
son las siguientes: i) fusion; ii) proyecto de Regla 27bis.1)d); iii) tasas; vy iv) eventual
necesidad de modificar la legislacion. Sugirié dos soluciones posibles; para las Partes
Contratantes cuya legislacion nacional no prevé la division en absoluto, la solucién es la
clausula de exclusién recogida en el documento; para aquellos que solo han de efectuar
algunas modificaciones en su legislacion, la solucion podria ser una fecha de aplicacién
flexible, como propuso el CEIPI. Asimismo, habida cuenta de que la aplicacién de la propuesta
requerira determinados cambios en los sistemas y procedimientos informaticos, sugiere mayor
flexibilidad en cuanto a la fecha de aplicacion.

203. La Delegacion de Kenya sefialé que la cuestion de las tasas es un motivo de
preocupacién para los paises en desarrollo, teniendo en cuenta, en particular, que al haber dos
registros aumentaran las tasas.

204. La Delegacion de Alemania pregunté a la Secretaria cudal es el plazo minimo para poder
presentar una peticién de divisién. De conformidad con la legislacion de su pais, el plazo para
pedir la division se cuenta a partir del vencimiento del plazo para notificar la oposicion. La
peticién de division se admite solo tras una oposicidon o una accion de cancelacién, cuando esta
se dirige contra una de las partes del registro original.

205. La Representante de la AROPI convino en que es Util tener una lista de los aspectos
técnicos que fomentan un entendimiento comun y sefialé que la division deberia aplicarse a la
parte de un registro que no ha sido objeto de una oposiciéon o denegacion, y no a la parte que
si lo ha sido.

206. El Presidente explicd que ahora hay seis cuestiones pendientes, comprendida la que
acaba de plantear la Delegacion de Alemania. Recordé la pregunta de la Delegacion de
Alemania sobre el plazo minimo para formular la peticion de divisién ante una Oficina, y cudl
puede ser el fundamento para presentar una peticién de division, o sea si la division solo es
aceptable en situaciones en las que se haya emitido una denegacion provisional o, previa
peticion del titular, sin que exista una denegacion provisional anterior.

207. La Delegacion de Suecia manifesté que le preocupa la clausula de exclusién respecto de
la Regla 27bis.6), concretamente la formulacién vinculante para los paises en los que se prevé
la division a escala nacional. Explico que en la legislacion de su pais se establece el
procedimiento para dividir una solicitud o registro nacional, pero no un registro internacional.
Habida cuenta de que el proyecto de disposicidén en curso supondria una carga de trabajo
legislativo importante, propone modificar la redaccion de la clausula de exclusion para
establecer la posibilidad de enviar una notificacion a tal efecto, incluso en el caso de una Parte
Contratante determinada en la que esté prevista la division en su legislacion nacional.

208. La Delegacion del Japon indico que todavia hay varios puntos del proyecto de regla
propuesto que no estan claros. El primero se refiere a la fecha en que surtira efecto la division,
en el sentido de saber si el registro internacional divisional surtira efecto a partir de la fecha en
la que se inscriba en el Registro Internacional o de la fecha de inscripcion del registro
internacional inicial. La segunda cuestion concierne a las repercusiones de los registros
internacionales divisionales, saber si la fecha de prioridad del registro internacional inicial se
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aplicara al registro internacional divisional, y si puede hacerse cargo de procedimientos tales
como las notificaciones de denegacién provisional de registros internacionales antes de
inscribir la division, como ha sucedido hasta ahora. La tercera cuestion esta relacionada con la
notificacion de la inscripcién de la divisién, que no se enviard a la Oficina del titular, por lo cual
es posible que dicha Oficina no tenga conocimiento de la division del registro internacional.
Pidi6 a la Oficina Internacional que recabe informacion relativa a la cancelacion de solicitudes
de base o registros de base, no solo en relacion con los registros internacionales iniciales, sino
también con los registros internacionales divisionales.

209. La Delegacion de la India pidié que se aclare en el proyecto la funcién de la Parte
Contratante en la que surte efecto la division.

210. La Delegacion de Alemania destaco dos puntos tras celebrar debates con las
Delegaciones de Suiza y Francia. Cuando la Oficina nacional examine la peticion de division y
no la admita, no sera necesario enviarla a la Oficina Internacional. De esa forma se podria
resolver el problema del comienzo del plazo para presentar la peticién de divisién. Afiadioé que,
conforme a la Regla 27bis.4)b), la divisién del registro internacional se inscribird con la fecha en
gue la Oficina Internacional reciba la peticién o con la fecha de subsanacién de la irregularidad,
en tanto que en la legislacién alemana se reglamenta de forma distinta. En su pais, el registro
dividido tendr& siempre la fecha del registro inicial, lo cual resulta, en este caso, méas favorable
para el titular. Considera que tal vez convenga dejar este elemento a discrecion de la
legislacion de la Parte Contratante designada.

211. El Presidente explico que la disposicion se refiere a la fecha de inscripcién de la division,
gue no quiere decir la fecha de entrada en vigor del registro divisional, y solicité a la Secretaria
gue refleje mejor este elemento en el nuevo proyecto de regla.

212. La Delegacion de Alemania insistié en que no seré necesario tener dos fechas si la fecha
de la division carece de efecto juridico.

213. El Presidente explic6 que la fecha en que tiene lugar la divisién es un elemento que solo
debe quedar reflejado en el Registro Internacional para mantener un registro correcto.

214. El Representante de la INTA tranquilizé a la Delegacién de Alemania en cuanto a que la
fecha de entrada en vigor del registro divisional no se menciona en el texto, solo la fecha en
gue se inscribe la division, debido a que el registro internacional divisional tendra la misma
fecha de entrada en vigor que el registro internacional inicial, puesto que es algo intrinseco al
concepto de division. Aclard que la propuesta aborda el procedimiento de inscripcién de la
division y no el contenido, que es una cuestion que ha de establecer la legislacion nacional
pertinente. Se refirié a la pregunta planteada por la Delegacion de la India relativa a la funcion
de la Parte Contratante designada interesada, y aclaré que esa Parte Contratante tendrd una
funcién central en el procedimiento de division porque la peticion de divisién debe realizarse
por conducto de la Oficina de la Parte Contratante designada, e incumbe a esa Oficina decidir
si la transmitird a la Oficina Internacional si cumple con lo dispuesto en su legislacién nacional,
o no lo hara, si no lo cumple.

215. La Delegacion de la India indico que el texto del proyecto de disposicion podria dar a
entender ademas que la Parte Contratante en cuestion es la del titular y no la Parte Contratante
designada interesada.

216. El Presidente propuso afiadir la palabra “designada” después de las palabras “Parte
Contratante” en la Regla 27.1), para que quede asi redactado: “... la peticion de division de un
registro internacional de solamente algunos productos y servicios respecto de la Parte
Contratante designada.”
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217. La Secretaria abordo las cuestiones pendientes. Se refirid a la pregunta planteada por la
Delegacion del Japén, y explicé que, cuando el titular desee dividir un registro internacional,
todos los datos contenidos en dicho registro se reproduciran en el registro divisional, incluso la
fecha del registro internacional y la fecha de prioridad, si la hubiere. Explicé a la Delegacién de
Alemania que la fecha del registro divisional sera la misma que la fecha del registro inicial.
Respondi6 a la pregunta de la Delegacién del Japdn sobre la cesacion de los efectos y sefiald
que no se notificara a la Oficina de origen acerca de un registro dividido, como sucede con los
cambios parciales de titularidad. En el caso de la cesacién de los efectos, la Oficina de origen
debe comunicarlo a la Oficina Internacional especificando simplemente los productos y
servicios contenidos en el registro internacional que se han de cancelar. No obstante, en aras
de una mayor claridad, se podria afiadir en la disposicién que se debe notificar a la Oficina de
origen. La Secretaria explicé asimismo que el nuevo registro internacional llevara el mismo
numero que el registro inicial y tendra la letra “A”. Cuando los productos y servicios sean objeto
de una denegacion provisional, se seguira un procedimiento ante la Oficina con arreglo a la
legislacion nacional. Si se ha concedido proteccién a la parte denegada, el titular deberia
poder fusionar los registros inicial y divisional; de lo contrario, se dejara al titular con dos
registros internacionales activos. Por otro lado, si se confirma la denegacién, el titular puede
decidir cancelar el registro divisional.

218. El Presidente cedi6 el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre la
clausula de exclusién a raiz de la cuestion planteada por la Delegacion de Suecia. La
propuesta formulada tras el debate se basa en el supuesto de que la clausula de exclusion se
aplicard a la fusion y la divisién. Declar6 abierto el debate sobre la posibilidad de exclusion
respecto de la division y la fusion, en caso de que se adopte la fusién en el futuro.

219. La Delegacion de Cuba record6 la cuestion planteada por la Delegacion de Alemania 'y
sefialé que es necesario aclarar la fecha de la inscripcion de la division. En la Regla 27bis.1)b)
se dispone que la fecha sera aquella en que la Oficina Internacional reciba la peticién de
division y, lo mas probable, es que sea distinta de la fecha en que la Oficina nacional reciba el
documento. Explicé que, cuando la Oficina de su pais recibe una peticion de division, mantiene
la fecha en que surte efecto la solicitud inicial, pero tiene en cuenta la fecha de recepcion para
tramitar la peticién de divisién y crear una solicitud divisional con un nuevo nimero y una nueva
fecha. Desea saber qué fecha utilizara la Oficina Internacional para inscribir la divisién, y se
pregunta si sera la fecha en la que la Oficina recibe la peticion de division, pertinente a efectos
de los procedimientos nacionales de la Oficina que tramita la peticion, o la fecha de recepcién
de la peticion de divisién por la Oficina Internacional.

220. La Delegacion de la India propuso incluir en la Regla 27bis una clausula que establezca
gue la peticion de divisién se transmitird a la Parte Contratante en la que surtird efecto para que
la Oficina pueda decidir si contiene irregularidades.

221. La Representante de la AROPI retomo el concepto de exclusion y recordd los motivos por
los que los usuarios llevaron a la AROPI a presentar la cuestion de la introduccién de la division
al Grupo de Trabajo. Existe un principio fundamental en juego, que es que no se tratara al
usuario del Sistema de Madrid de forma distinta a los usuarios del pais. Por ese motivo, la
propuesta de Suiza y también el documento presentado por la Oficina Internacional ponen
siempre de manifiesto que el propdésito de introducir la division y la fusion es establecer un trato
equitativo para los usuarios nacionales y los usuarios del Sistema de Madrid, pero no es
vinculante. Aclaré que no obliga a las Partes Contratantes a adoptar un procedimiento que no
se conoce en su pais. Dicha introduccion no es vinculante para las Partes Contratantes cuya
legislacién nacional no prevea la division ya que esas Partes Contratantes pueden decidir que
no aplicaran las disposiciones.

222. La Secretaria respondi6 en primer lugar a la pregunta planteada por la Delegacion de
Cuba sobre la fecha de entrada en vigor y la fecha de recepcion. Si una Oficina designada
recibe una peticion de division, dicha Oficina conoce la fecha de recepcion. Cuando la peticion
cumple los requisitos nacionales y el titular paga la tasa nacional, cuando proceda, la peticién
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de division puede presentarse a la Oficina Internacional. Una vez que la Oficina Internacional
recibe la peticion y verifica que cumple todos los requisitos formales, la fecha de la inscripcién
de la divisién seré la fecha en que la Oficina Internacional reciba la peticion y, en esa fecha de
inscripcion habra un registro divisional. Indicé que dado que reviste interés para las Partes
Contratantes contar con una indicacion en el Registro Internacional de la fecha en que la
Oficina ha recibido la peticion, podria analizarse esa cuestién. Mantiene que la fecha de
inscripcion de la division solo rige cuando la peticion cumple los requisitos formales. La
Secretaria aborda las cuestiones planteadas por la Delegacion de la India. En tanto Oficina de
origen, una Oficina nunca estara vinculada a peticiones. Sila India es la Oficina de la Parte
Contratante del titular, en ningln caso tendra ante si una peticién de divisién. Cuando la
Oficina es designada, puede haber una peticién de division si se ha emitido una denegacion
provisional parcial y el titular desea pedir la division a esa Oficina. Aclaré que se trata de la
Unica situacion en la que una Oficina puede analizar una peticion de division, en calidad de
Oficina designada, nunca en tanto Oficina de origen.

223. La Delegacion de la India insistié en que se debe esclarecer el contenido del proyecto de
Regla 27bis.1) especificando de forma expresa que la peticion de division de un registro
internacional se presentara en la Oficina de la Parte Contratante en la que surtira efecto.

224. La Delegacion de México record6 que su pais no prevé la division y que agradece los
razonamientos expresados durante el debate, que seran Utiles para su pais en caso de que
decida considerar la posibilidad de incorporar la division a su legislacién nacional en el futuro.
La Delegacion se refirio a las ventajas de la simplificacion que aporta la propuesta, y dijo que
considera necesario tener en cuenta que las repercusiones de la division a escala nacional son
apreciables, y que su pais ha de evaluarlas para decidir si va a contemplar la posibilidad de
divisién con miras a mantener actualizado el registro en el pais. Con esa finalidad, tendran que
estudiar las pautas y normas de las Oficinas nacionales. Pregunto si, en caso de division, el
titular tendréa que pagar dos veces por la renovacion, o solo respecto del registro internacional.

225. La Secretaria explicé que, desde la fecha del registro internacional el titular goza de un
plazo de proteccion de diez afios. Tras el vencimiento de ese plazo, el titular puede solicitar la
renovaciéon. Aclaré que el registro divisional tendra que cefiirse al ciclo de diez afios del
registro internacional, independientemente de la fecha de la peticion de la division; no existe
un periodo de proteccién de diez afios desde la fecha en que surte efecto la division. La
renovacién tendra lugar tras el vencimiento de cada periodo de diez afios contados a partir de
la fecha del registro internacional; por lo tanto, es posible que el titular tenga un registro
divisional en el momento de la renovacion del registro internacional, y podria tener que pagar
tasas de renovacion por dos registros internacionales. Volvi6é a abordar las preguntas sobre la
clausula de exclusién planteadas por la Delegacidn de Suecia, y sefialdé que en la propuesta se
prevé la posibilidad de exclusion en caso de que en el pais no se contemple la division. Como
se indicO en la enumeracion de cuestiones, aunque tal vez haya paises en los que no esta
prevista la division en el plano nacional, ellos también tendran que realizar algunas
modificaciones de la legislacion para aplicar la propuesta. En esos casos, una posibilidad que
se podria estudiar es que esos paises propongan una fecha de aplicacion en funcién de su
propia situacién. La Secretaria sefialé que ello daria lugar a una situacion con distintas fechas
en las que las Partes Contratantes especificas podrian admitir el procedimiento, lo que tal vez
proporcione la flexibilidad necesaria para hacer avanzar la propuesta teniendo en cuenta que
algunos paises podrian necesitar tiempo para llevarla a la practica.

226. La Delegacion de China pidi6 a la Oficina Internacional que explique el procedimiento de
numeracion que se aplicara si se adopta la division de un registro internacional.

227. El Presidente indico que la respuesta figura en la pagina 5 del documento objeto de
examen, en el que se explica que la Oficina Internacional utilizar4 una letra mayuscula, y
tomara la primera letra disponible; si ya se usé la A, entonces se utilizara la B, y si ya esta en
uso, la C sera la letra elegida, etcétera.
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228. La Delegacion de la India indic6 que, al dividir las solicitudes o los registros nacionales, la
Oficina de su pais da un numero distinto ya que no tiene el sistema alfanumérico. Pregunto si
es posible tener un numero de registro internacional diferente ya que mantener un sistema
alfanumérico constituiria un problema técnico para su pais, que se veria obligado a revisar sus
sistemas.

229. La Secretaria respondio a la Delegacion de la India sefialando que en la propuesta la
peticion tiene que pasar por la Oficina designada en cuestion, que la presentara a la Oficina
Internacional y, Unicamente después de que esta Ultima la reciba, se realizara la inscripcion y
se dara un nuevo numero. Recordd que es la Oficina Internacional la que otorga un nuevo
namero al registro divisional, y se refirio al sistema de numeracion ya establecido para la
inscripcion de un cambio parcial de la titularidad, en virtud del cual se utiliza el mismo nimero
con el agregado de una letra, A, B, C, etcétera. Este sistema de numeracion ya se aplica al
cambio parcial de la titularidad, y no se modifica en la propuesta sobre division para no
aumentar la carga de trabajo.

230. El Presidente sugirié que el Grupo de Trabajo siga con los debates sobre la division y la
fusién recogidas en el documento MM/LD/WG/13/4, y record6 que el Grupo de Trabajo podria
alcanzar el objetivo de proporcionar informacién a la Secretaria acerca de la forma de avanzar
en la preparacion del documento que se sometera a examen en la préxima reuniéon. Hizo
hincapié en la importancia de comunicar los problemas especificos de las Oficinas y se
preguntd acerca de la posibilidad de realizar una fusion de registros internacionales que no
conlleve la fusién de las designaciones en los registros internacionales fusionados. El
Presidente cedio el uso de la palabra para que se formulen observaciones.

231. El Representante del CEIPI consideré la posibilidad de tener en cuenta las legislaciones
en las que se prevé la division, pero no la fusion de registros internacionales resultante de la
division, y sugirié subdividir la Regla 27ter en dos partes: i) un apartado relativo a la fusion de
registros internacionales resultante de un cambio parcial de la titularidad con arreglo a las
disposiciones vigentes; Y ii) un segundo apartado sobre la fusion de registros internacionales
resultante de la division de estos, porque el problema no es el mismo, aunque las soluciones
han de ser basicamente iguales. Propuso ademas seguir el ejemplo del Tratado de
Cooperacién en materia de Patentes (PCT), en cuyo Reglamento se han adoptado, a menudo,
disposiciones que requerian modificaciones de la legislacion de los miembros (comprendidas
modificaciones de sus procedimientos administrativos y sistemas informaticos). Indicé que en
el sitio web de la OMPI se puede encontrar una larga lista de esta clase de casos. Explico que,
para lograr la armonizacion en el marco del PCT, la Asamblea del PCT ha aprobado
disposiciones que reflejan una gran flexibilidad. Por ejemplo, en relacién con la fecha de
aprobacién de una nueva disposicion, si esta no es compatible con la legislacion nacional
vigente en una Oficina, la disposicion no se aplicara a esa Oficina en tanto se mantenga la
incompatibilidad con la legislacion de su pais, siempre que la Oficina en cuestion informe a la
Oficina Internacional en un plazo dado. Con posterioridad a la notificacion, la Oficina
Internacional publica la informacién en la Gaceta de la OMPI para transmitirla al publico. En
este tipo de situacidén no existe una fecha limite, habida cuenta del tiempo requerido para reunir
las condiciones necesarias con objeto de modificar la legislacion nacional, como por ejemplo la
intervencion del parlamento o las dificultades que conlleva el buen funcionamiento de un nuevo
sistema informatico. Reconoce que el problema que plantea el enfoque es el largo periodo de
transicion, pero, al menos, si se aprueba esa disposicion, las Partes Contratantes en cuestion
podrian poner en marcha los procedimientos necesarios para adaptar su legislacion,
comprendidas las practicas administrativas y tecnologicas. Esta solucion podria también
aplicarse a la division propiamente dicha. El Representante indic6 que ese enfoque puede dar
respuesta a las preocupaciones expresadas por varias delegaciones en relacién con sus
dificultades para adoptar la division de forma inmediata, incluso cuando esta prevista en el
plano nacional.
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232. La Secretaria indic6 que la propuesta del CEIPI concuerda con el enfoque flexible sobre
la fecha de aplicacidén sugerido en la reunion anterior, y solicita que se aclare si la propuesta
sustituiria la clausula de exclusion o se combinarian los dos enfoques.

233. El Representante del CEIPI llamo la atencion sobre el hecho de que se mantendra la
clausula de exclusion en relacion con la division puesto que esta concebida para los paises en
los que no se preveé la division en el plano nacional. Dijo que se trata de una disposicion
adicional, que se afiadira respecto de los paises que, si bien aplican la divisién a escala
nacional, tendran que modificar su legislacion, sus practicas y sus sistemas tecnoldgicos para
adaptarlos a la division de registros internacionales. Sugirié que se proceda de igual forma en
el caso de la fusién con objeto de solucionar los problemas de algunas Partes Contratantes,
como Alemania, Francia y Suecia.

234. El Presidente pidié hacer uso de la palabra para formular observaciones sobre la
propuesta del Representante del CEIPI, que consiste en combinar una disposicién transitoria
muy flexible con una opcién de exclusion, quedando entendido que solo utilizaran esta opcién
las Partes Contratantes en las que la legislacion nacional no prevé la division de los registros
nacionales. Instd a que se formulen comentarios, en particular, sobre si ese enfoque también
podria aplicarse a la fusién.

235. La Delegacion de la India dijo que apoya la idea de establecer una disposicién transitoria
con maxima flexibilidad en relacién con la fusion y la divisién. Sefiala que se ha de dejar claro
gue, en la peticién de fusion, se procedera de igual forma a la mencionada de forma expresa
en la Regla 21bis.

236. La Delegacion de Suiza apoya la propuesta del Representante del CEIPI, aunque le
gustaria formarse una idea concreta de lo que podria suponer. Explicé que en su pais se
contempla el principio de divisién, pero no el de fusién. De igual forma, en la legislacion
nacional de Suiza se prevé la transferencia parcial de la titularidad, pero ninguna fusién se
deriva de la transferencia parcial. Dijo que, no obstante, la Oficina de su pais esta al tanto de
gue esa fusion esta prevista en el Sistema de Madrid, y nunca ha habido problemas por no
estar establecida en el plano nacional.

237. La Delegacion de Alemania dijo que respalda la propuesta del Representante del CEIPI,
aunque sefialé que la legislacion de su pais prohibe expresamente la fusion de registros
divididos, ese es el motivo por el que prefiere la posibilidad de exclusién, tal como figura en la
Regla 27bis.6). Sefala que el mayor problema que plantea la divisién es la complejidad, en
particular, averiguar cual es la lista de productos y servicios tras la division. Propone como
solucion solicitar listas concretas en las que se especifiquen los productos y servicios
protegidos, determinando de esa forma el contenido de los registros inicial y divisional.

238. La Delegacion de Francia indicé que resultara interesante examinar la propuesta del
Representante del CEIPI en la proxima reunion del Grupo de Trabajo. Permitira sin duda dar
respuesta a determinadas preguntas relacionadas con las modificaciones legislativas que
habré que realizar y la adaptacion de las herramientas informéticas de las Oficinas nacionales.

239. El Representante de la INTA retomd la cuestion de la fusidn, en especial, si deberia ser
posible la exclusion en lo que atafie a la fusion, sobre la base de que no esta prevista en el
plano nacional, o por otro concepto. Coincide con la Delegacion de Suiza en destacar que la
fusion es un elemento del Sistema de Madrid, que existe en lo que concierne a la divisién
resultante de un cambio en la titularidad. Por lo que entiende el Representante, nunca se ha
puesto en tela de juicio este elemento; se ha considerado como algo independiente de la
legislacion nacional de las Partes Contratantes y asi debe permanecer. Propone establecer
una disposicion del tipo sugerido por el Representante del CEIPI, que facilitara sin duda alguna
la transicién. La Secretaria deberia tener en cuenta esa disposicion para preparar una
propuesta corregida, si bien ha de mantenerse el principio de que la fusion esté prevista en el
sistema internacional. Aparentemente, no se han planteado problemas concretos en ese
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contexto hasta el momento y, si hubiese caracteristicas propias de la fusiéon, no como
consecuencia del cambio de la titularidad, sino a raiz de una division surgida por deseo del
titular, deberian abordarse, entonces, esas cuestiones.

240. La Secretaria manifestd que una posibilidad seria simplemente describir las que la
Oficina Internacional considera que serian las consecuencias de esa fusion para las Partes
Contratantes designadas y, quizas, mediante un examen mas detenido, se llegue a la
conclusion de que, de hecho, no hay ninguna diferencia con el sistema vigente.

241. El Presidente recordo la lista de cuestiones que se examinaran en la proxima reunion y
explicd que la Secretaria debe estudiar la propuesta del CEIPI, al menos en relacién con la
divisién, aunque podria también plantear la cuestion respecto de la fusién y aportar posibles
soluciones o nuevas propuestas. A continuacion, sefialé otros temas mencionados, como la
disposicion de la Regla 27bis.1)d), en la que se inserta una referencia a la Regla 18bis.

242. El Representante de la INTA sefialé que se podria mantener la referencia a la

Regla 18ter porque, una vez terminado el procedimiento de oposicion en los paises que tienen
un sistema de oposicidn posterior al registro, estos tendrian que estar en condiciones de emitir
una notificacion de conformidad con lo estipulado en la Regla 18ter. Por otro lado, también se
ha de hacer referencia a la Regla 18bis debido a que los paises que tienen un sistema de
oposicion anterior al registro, que no estarian en condiciones de notificar una decision segun lo
dispuesto en la Regla 18ter, podrian realizar una notificacion conforme a lo previsto en la
Regla 18bis. La otra modificacion del apartado d) consiste en sustituir “incluird” por “podra
incluir’; por consiguiente, propone que el apartado quede redactado en los siguientes
términos: “Toda peticidn presentada en virtud de este parrafo incluira una declaracion, de
conformidad con lo estipulado en la Regla 18ter.1) o la Regla 18bis.1), de los productos y
servicios enumerados en la peticion.”

243. El Presidente recordé otros temas planteados a lo largo de las deliberaciones, como
las tasas, la clausula de exclusion, la fecha de aplicacion y las modificaciones de la
legislacion y los procedimientos. Sefial6 que la ultima cuestion pendiente es la que
concierne a las tecnologias de la informacion (T.l.) aunque ninguna delegacion formul6
observaciones respecto de esta cuestién. Por ultimo, indicé que la Secretaria preparara
un nuevo documento para presentar en la préxima reunion del Grupo de Trabajo y que
las delegaciones pueden enviar hasta finales de afio informacion y observaciones por
escrito a la Secretaria, que esta tendra en cuenta para preparar los documentos que
presentara en la préxima reunion.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DIA: EXAMEN DE LA PRACTICA DE TRADUCCION
ENCOMENDADA POR LA ASAMBLEA DE LA UNION DE MADRID

244. La Secretaria presento6 el documento MM/LD/WG/13/5 y explico que la inscripcion en el
Registro Internacional y la publicacion en la Gaceta de la OMPI de un registro internacional y
de cualquier dato inscrito y publicado en virtud del Reglamento Comun en relacion con un
registro internacional se efectuaran en espafiol, francés e inglés, de conformidad con el
régimen trilingle previsto en el parrafo 3) de la Regla 6 del Reglamento Comun. Recordo6 que
se ha establecido una practica en materia de traduccién a partir de la novena reunion del Grupo
de Trabajo, que permite a la Oficina Internacional hacer dos excepciones en lo que atafie a la
traduccidn trilingle; a saber, respecto de la lista de productos y servicios que figura en las
declaraciones de concesion de la proteccion tras una denegacion provisional, y respecto de los
productos y servicios afectados por una limitacion. La finalidad del documento consiste en
examinar la practica actual en materia de traduccion, una vez transcurrido el periodo de tres
afios, conforme al mandato de la Asamblea de la Unién de Madrid. En concreto, en este
documento figura informacién de caracter general sobre el conjunto de las actividades de
traduccién emprendidas por la Oficina Internacional desde que esta cuestion fue examinada
por ultima vez por el Grupo de Trabajo. Aclara que en el documento se expone la repercusion
de las practicas en materia de traduccion y se examinan dichas practicas teniendo presentes
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los avances en curso de las tecnologias de la informacion y la traduccion. La conclusién
recogida en el documento es que esa practica especifica en materia de traduccién dejaria de
ser necesaria dado que, utilizando la traduccién automética y la nueva tecnologia, la Oficina
Internacional puede traducir también las listas de productos y servicios anteriormente excluidas.

245. El Presidente cedi6 el uso de la palabra para que se formulen observaciones sobre el
documento, en especial, en relacion con los elementos del parrafo 38 referentes a la
informacién que figura en el documento, y a si el Grupo de Trabajo esta de acuerdo con los
parrafos 33 a 37 del documento.

246. La Delegacion de Luxemburgo, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unién
Europea y sus Estados miembros, indicé que gracias a las soluciones tecnolégicas, como
WorldServer y Tapta4Marks, la OMPI ha podido realizar la traduccion automatica, a todos los
idiomas de trabajo, de la lista de productos y servicios y las declaraciones de concesion de
proteccién enviadas en virtud de la Regla 18ter.2)ii) del Reglamento Comun. La Unién
Europea y sus Estados miembros estan de acuerdo con las medidas propuestas en los
parrafos 32 a 37 del documento del Grupo de Trabajo, e insta a la Oficina Internacional a que
se asegure de garantizar la traduccidn teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias, y
a gque vuelva a examinar la cuestion transcurrido un afio.

247. La Delegacion del Japon dijo que apoya la propuesta de la Oficina Internacional, que se
adaptard muy bien a las necesidades del usuario. Asimismo, dijo esperar que la Oficina
Internacional continle desarrollando la tecnologia que permita mejorar la traduccién
automética.

248. La Delegacion de Espafa sefal6 que, transcurridos los tres afios de aplicaciéon de la
practica, la Oficina Internacional ha conseguido traducir las declaraciones de concesion de
proteccion en virtud de la Regla 18ter.2)ii) del Reglamento Comun, asi como las listas de
productos y servicios correspondientes a las limitaciones. La informacién proporcionada en el
documento pone de manifiesto que los resultados conseguidos son muy alentadores, y que la
aplicacion de los avances tecnolégicos ha arrojado resultados positivos, permitiendo reducir los
retrasos en la traduccion a lo largo de los ultimos tres afios, manteniendo un nivel de calidad
notable. Indic6 ademas que es necesario tratar de resolver la sobrecarga de trabajo y las
demoras.

249. La Delegacion de Francia dijo que respalda la declaracién de la Union Europeay la
propuesta que figura en el documento presentado por la Oficina Internacional, y pregunté a la
Secretaria acerca de las medidas que la Oficina Internacional adopta para el control de calidad
respecto de la traduccion automatica.

250. La Delegacion de Kenya expresé su acuerdo con las medidas propuestas por la Oficina
Internacional, conforme a los parrafos 33 a 37 del documento, y la felicita por ser capaz de
solventar el retraso segun lo expuesto en el parrafo 27. Alienta a la Oficina Internacional a
continuar avanzando con esa intencion.

251. La Delegacion de Colombia dijo que apoya la propuesta y felicita a la Oficina
Internacional por sus sistemas de traduccion que han ayudado a superar algunos de los
problemas del pasado. Sefialé asimismo que seria importante que la Oficina Internacional
atienda también peticiones especificas e introduzca modificaciones o un mecanismo de control
de calidad dentro de los plazos pertinentes.

252. La Delegacion de Australia dijo que respalda la utilizacion de herramientas automaticas
en la medida en que se garantice un nivel adecuado de calidad y se disponga de mecanismos
de control de la calidad. La medida propuesta relacionada con la traduccion es muy apropiada
y tiene por finalidad la utilizacion eficaz de los limitados recursos de la Oficina Internacional.
Considera que las medidas encaminadas a aumentar la velocidad y eficiencia del Sistema de
Madrid son muy positivas y beneficiosas para los usuarios del Sistema.
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253. La Delegacion de China agradecié a la Oficina Internacional su labor y dijo que esta de
acuerdo con los parrafos 33 a 37.

254. EIl Representante de MARQUES expreso6 su acuerdo general con las medidas
propuestas, y destacé la importancia de que, en el futuro, los documentos se presenten en
ROMARIN en los tres idiomas de trabajo.

255. La Delegacion de Georgia dijo que apoya la propuesta porque elimina la posibilidad de
que los miembros del personal cometan errores, acorta los plazos y garantiza la rentabilidad.

256. El Presidente invit6 a la Secretaria a contestar las preguntas formuladas sobre el control
de calidad.

257. La Secretaria explicé que el procedimiento de traduccion ha cambiado muchisimo

desde 2012. Mediante la implantacion de WorldServer, WorldServer2 y la tecnologia TAPTA,
la Oficina Internacional tiene en la actualidad una base de datos interna enorme con
precedentes de traduccion, que ha incrementado su capacidad de traduccién. Las indicaciones
que todavia no figuran en la base de datos se traduciran con la tecnologia TAPTA y seran
revisadas interna o externamente. La tarea principal de los traductores internos es la revisiéon
posterior y el control de calidad, siendo este ultimo la prioridad. A continuacion, la Secretaria
respondi6 a la pregunta del Representante de MARQUES sobre ROMARIN e indic6 que, tras la
traduccion de todos los documentos que aln quedan por traducir, ROMARIN se actualizara en
los tres idiomas.

258. El Presidente plante6 otra cuestion relativa a la calidad, a saber la propuesta de que haya
un examen anual de control de calidad.

259. La Secretaria dijo que la propuesta se refiere a la intervencion de la Delegacién de
Luxemburgo en nombre de la Unién Europea. La Oficina Internacional interpreta esa peticion
en el sentido de que las delegaciones desearian que se examine nuevamente la labor de
traduccion, lo que dara lugar a otro documento en el que se actualiza la situacion de esa labor.
Indico que si esa es efectivamente la peticidn, asi lo har4. No obstante, sugiere que eso podria
hacerse para un ciclo de tres afios, puesto que hacerlo para un ciclo de un afio no seria muy
eficaz, porque es posible que de un afio para el otro no se produzcan novedades significativas
como para justificar la elaboracion de un documento que se presente al Grupo de Trabajo. En
un ciclo de tres afos, se dispondria de un volumen suficiente de informacion util como para
generar valor afiadido y, ademas, ese enfoque estaria en consonancia con la practica de la
Oficina Internacional.

260. La Delegacion de Alemania expresoé satisfaccion, en términos generales, con el resultado
Yy no considera que sea necesario un examen, ni anual ni cada tres afios.

261. La Delegacion de Suiza indic6 que si bien la cuestion de la calidad es fundamental, no
considera necesario realizar un estudio anual ni cada tres afios. Si la Oficina Internacional
asegura que se efectuara un procedimiento de control de calidad interna o externamente, con
eso es suficiente y que, en caso de aparecer errores o problemas de calidad en el futuro, las
delegaciones podrian sin lugar a dudas transmitirlos a la Oficina Internacional, y en ese
momento pedir que se realice un estudio.

262. El Representante de MARQUES sefial6 dos asuntos relacionados con el control de
calidad. El primero es si existe algun tipo de procedimiento para dar cuenta de un posible error
de traduccion a la OMPI; el segundo se refiere a qué versidon ha de prevalecer si hubiese una
eventual discrepancia entre las versiones en espafiol, francés e inglés de la lista de productos y
servicios.

263. La Secretaria manifesté que la mejor forma de responder es exponer de forma mas
detallada como funciona concretamente el procedimiento. Se basa en dos sistemas, uno
denominado WorldServer, que es una base de datos; el otro sistema es el TAPTA, que es
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parecido a Google translate. El TAPTA constituye un sistema basado en estadisticas que
genera una traducciéon. Los datos registrados en la base de datos WorldServer son
traducciones exactas de términos cuya validez ha sido comprobada por personas y que tienen
la correspondencia exacta en la base de datos. El elemento de control de calidad viene dado
por la validacion que realiza un traductor antes de insertar la entrada en la base de datos y,
puesto que la validez ha sido comprobada, y suponiendo que no ha habido errores en la
validacién, el indice de calidad garantizado sera extremadamente alto, ya que el sistema solo
traduce un término exactamente de la misma forma en que ha sido previamente validado.
Aclara que, sin embargo, la base de datos WorldServer no recoge todos los términos que se
han de traducir; traduce aproximadamente un 60% del total. EI TAPTA abarcara el restoy,
para esos términos, a partir de un algoritmo estadistico similar al de Google translate, propone
un término que es producto del andlisis estadistico del conjunto de términos. Habida cuenta de
gue estos términos no han sido validados por una persona, se envian a agencias de traduccion
subcontratadas. La Secretaria explic6 ademas que se realiza un control de calidad general
adicional tomando muestras de traducciones a lo largo del afio, tanto las generadas a partir del
TAPTA como las de WorldServer, cuya calidad verifica la Oficina Internacional. La Secretaria
afiadié que existe una combinacién de traduccion asistida por computadora, mediante
WorldServer, con la traduccion totalmente automatica mediante el TAPTA, y un nivel afiadido
de control de calidad de ambas, que deberia lograr el equilibrio apropiado. Asiy todo, existen
cientos y miles de términos y, por lo tanto, pueden cometerse errores. De vez en cuando, la
Oficina Internacional recibe observaciones de las Oficinas pero, en términos generales, el
sistema es adecuado y en la medida en que se efectlien méas traducciones, aumentara el
tamafio de la base de datos WorldServer y mejorard la calidad. La Secretaria respondi6 a la
pregunta sobre los errores y la posibilidad de solicitar que se corrijan. En la Regla 28 se trata
la cuestidn de las correcciones y la Oficina Internacional ha recibido pedidos de corregir una
traduccién. Ahora bien, segun el andlisis de los datos para 2014, esos pedidos no llegaron a
constituir el 3% del total de correcciones.

264. El Presidente indic6 que hay una ultima pregunta planteada por el Representante de
MARQUES, a saber, qué version se utilizaré si existe un error en una de las traducciones.

265. La Secretaria sefial6 que, en principio, el idioma que ha de prevalecer sera el de la
solicitud internacional, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 6 del Reglamento Comun.
Se trata también de un principio rector aprobado tres afios antes al proponerse una préctica
relativa a la traduccion para garantizar la integridad del Registro.

266. La Representante de la AIM apoya la propuesta y la posicion de la Delegacion de Suiza,
es decir que no es necesario realizar una revision dentro de un afio, no obstante, si surgiera
algun problema, se puede volver a estudiar la propuesta de revisién en el futuro.

267. El Presidente resumio las deliberaciones manifestando que existe acuerdo respecto
de las medidas propuestas en los parrafos 33 a 37 del documento. En lo que atafie a la
cuestién de la calidad, tras la informacion proporcionada por la Secretaria, concluy6 que
en el futuro las delegaciones pueden plantear eventuales problemas, o incluso la
Secretaria podria hacerlo por propia iniciativa, segun sea el caso.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DIA: ENCUESTA DE OPINION SOBRE CUESTIONES
RELATIVAS AL PRINCIPIO DE DEPENDENCIA EN EL SISTEMA DE MADRID

268. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/13/6.

269. La Secretaria present6 el documento y recordé que el tema se habia debatido por
primera vez en la reunion anterior del Grupo de Trabajo, que solicité a la Oficina Internacional
que realizara una encuesta sobre las opiniones de los usuarios del Sistema de Madrid sobre el
principio de dependencia y cuestiones conexas.
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270. La Secretaria sefialo que el objetivo de la encuesta es consultar a las partes interesadas
para obtener sus opiniones con el fin de que el Grupo de Trabajo tome una decision
fundamentada acerca del futuro de la dependencia. Observé que el principio de dependencia
afecta a los usuarios, por lo que reviste importancia decisiva conocer sus opiniones sobre este
asunto. Informé de que la Oficina Internacional llevo a cabo una encuesta por Internet, de
forma andénima entre el 18 de mayo y el 7 de junio de 2015. El tamafio de la muestra fue

de 1.331 usuarios del Sistema de Madrid que respondieron el cuestionario completo y que, casi
en su totalidad, son titulares de registros internacionales o sus mandatarios. Recordé que se
logré el objetivo de la encuesta pues fue posible recabar las opiniones de una muestra amplia y
sumamente representativa de usuarios del Sistema de Madrid. La Secretaria mencioné
informacién proporcionada en el documento objeto de debate, y destacé las siete conclusiones
siguientes:

1) Lacancelacién de registros internacionales debido a la cesacion de los efectos de
la marca de base no es, la mayoria de las veces, consecuencia de un ataque central.

2)  Un ndmero significativo de usuarios se pregunta si la dependencia es un
mecanismo justo, considerando que disminuye el valor del Sistema de Madrid.

3) La mayoria de los usuarios no considera la dependencia como una ventaja del
Sistema de Madrid.

4)  La mayoria de los usuarios esta a favor de eliminar o de limitar la dependencia.

5) Lagran mayoria de los usuarios indic6 que, de eliminarse o limitarse la
dependencia, estaria mas dispuesta a utilizar el Sistema de Madrid o, en cualquier caso,
no estaria menos dispuesta a utilizarlo.

6) Eluso del Sistema de Madrid para proteger las marcas en caracteres distintos de
los que se utilizan en el pais de origen es una cuestién que atafie a los usuarios de todo
el mundo.

7)  Lagran mayoria de usuarios no tiene una opinién sobre la transformacion, un
procedimiento que se utiliza raramente y que es considerado por algunos usuarios como
costoso vy dificil.

271. El Presidente invit6 a las delegaciones a formular comentarios sobre el parrafo 47 del
documento para proporcionar orientacién a la Oficina Internacional sobre posibles medidas
adicionales, como una recomendacion a la Asamblea de la Unién de Madrid, para suspender la
aplicacion de los pérrafos 2, 3 y 4 del Articulo 6 del Arreglo de Madrid y del Protocolo
concerniente a ese Arreglo, segun se propone en el documento MM/LD/WG/12/4 o de otra
forma.

272. La Delegacion de Luxemburgo, haciendo uso de la palabra en nombre de la Union
Europea y sus Estados miembros, esta de acuerdo en seguir analizando la cuestion.

273. La Delegacion de Madagascar recordd que de la informacion presentada en el
documento solo se desprende que a muchos usuarios les gustaria suspender o eliminar la
dependencia, y que estarian mas dispuestos a utilizar el Sistema de Madrid sin esa
caracteristica especifica, mientras que otros estan dispuesto a seguir utilizandolo. Manifesto6 su
preocupacién en cuanto a que la dependencia intimida al pequefio usuario de Madagascar
debido al costo que supone la utilizacién comercial segura de la marca fuera del pais.

Mantiene la posicion del afio anterior, es decir que apoya la suspension del principio de
dependencia, preservando al mismo tiempo la importante funcién que desempefian las Oficinas
nacionales y la necesidad de una marca de base que, asi como la conformidad con el registro
internacional, proporcionan seguridad juridica al Sistema de Madrid.
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274. La Delegacion de Noruega considera que las respuestas de los usuarios son claras, y
coincide con ellos en manifestar su apoyo a la propuesta de eliminar o limitar la dependencia.

275. La Delegacion del Japon observo que, como se puede deducir del informe, la
dependencia es una cuestion complicada, arriesgada y poco razonable para la mayoria de los
usuarios del Sistema de Madrid y constituye uno de los obstaculos para la utilizacion del
Sistema. Tiene presente que hay varias cuestiones para analizar en cuanto a la suspension
propuesta, aunque apoya el criterio de eliminar, limitar y suspender el principio de dependencia
por tres motivos: primero, redundara en la estabilidad juridica de los registros internacionales y
fomentara la utilizacion del Sistema de Madrid por usuarios potenciales; segundo, la
eliminacion de la dependencia conllevara una reduccion del volumen de trabajo de las Oficinas
nacionales y de la Oficina Internacional; y, por Ultimo, contribuird ademas a promover nuevas
adhesiones al Sistema de Madrid.

276. La Delegacion de Israel considera que la dependencia es una desventaja del Sistema de
Madrid y propone la suspension del periodo de dependencia, que se necesitaria para examinar
si a raiz de esa suspensién se produce un aumento de la utilizacion del Sistema de Madrid.

277. La Delegacion de ltalia agradecio al Representante de MARQUES su aportacion a la
encuesta y observo que la encuesta parece orientada en sentido Unico. Se percato de que el
cuestionario redactado por la Secretaria y presentado en el Foro Juridico del Sistema de
Madrid para que se formularan observaciones ha dado muestras de una amplia participacion
de usuarios, propietarios de marcas y representantes cuyo pais de origen es Italia, como se
recoge en el cuadro |. Afadidé que, en la conclusion N° 1 relativa a que la cesacion de los
efectos de la marca de base no es consecuencia de un ataque central, solo el 8% de los
registros internacionales se ve afectado por la inscripcién de una cancelacién total o parcial
debido a la cesacion de los efectos de la marca de base. Sefialé que la cancelacion debida a
la cesacion de los efectos basada en motivos absolutos en el pais de origen es solo del 27%.
Indicé asimismo que, en 2015, en su pais Unicamente se han cancelado siete marcas
internacionales a raiz del examen de oficio, frente a las aproximadamente 1.900 solicitudes
internacionales que la Oficina de Italia envi6 a la OMPI hasta la fecha. Se refirié a la
conclusion N° 2 del documento, o sea que un numero significativo de usuarios se pregunta si la
dependencia es un mecanismo justo, considerando que disminuye el valor del Sistema de
Madrid. Compara la conclusién N° 2 con la N° 4, en el sentido de que la mayoria de los
usuarios no considera la dependencia como una ventaja del Sistema de Madrid. Afadié que
desea formular un comentario sobre la pagina 5 del Anexo | del documento, y explicé que el
cuadro sobre la percepcion general de los efectos de la dependencia en el Sistema de Madrid
muestra que el 17% de los encuestados no manifiesta opinién; el 7% no responde; el 35%
considera que es una desventaja, y el 23% considera que es tanto una ventaja como una
desventaja. Indic6 que ello suma el 82%, por lo tanto, no cabe afirmar que los usuarios tienen
una idea clara de las ventajas y las desventajas que esa modificacion aporta al Sistema. Con
respecto a la conclusién N° 3, acerca de utilizar el atague central como un mero incentivo para
inducir a los titulares de registros internacionales a entablar negociaciones, en el documento se
afirma: “los usuarios indicaron que en ninguno de los casos en los que fueron advertidos de la
posibilidad de sufrir un ataque central, ese ataque se materializd, ya sea por no haber motivos
para iniciar un ataque central o porque la cuestion se resolvié amigablemente.” No se puede
afirmar que la dependencia ocasione problemas ni que los usuarios tengan una idea muy clara
sobre la modificacion que se propone. Advirtid que eliminar el periodo de dependencia podria
ser el primer paso hacia la eliminacion del requisito de la marca de base y recuerda la
propuesta que analiza esa cuestion, que se debatié en 2008. En ese momento, la Delegacién
recomendo ser extremadamente prudentes dado que ese principio es un elemento fundamental
del Sistema. Hizo hincapié en que muchas otras delegaciones tampoco apoyaron la propuesta
en esa ocasion, y propuso que se estudie la posibilidad de aplicar mayor flexibilidad en el
Sistema de Madrid para que sea mas beneficioso y facil de utilizar, y reiteré su oposicién a que
se elimine el requisito de marca de base en el pais de origen. En lo que respecta a las
conclusiones N° 5y 6, sefialé que podria acoger favorablemente la reduccion del periodo de
dependencia de cinco a tres afios.
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278. La Delegacion de los Estados Unidos de América indic6 que en este momento no esta
preparada para avanzar hacia un andlisis de la suspensién de la dependencia en particular.
Hizo referencia a la conclusién N° 5, en la que la mayoria de los usuarios esta a favor de
eliminar o de limitar la dependencia, al tiempo que en la encuesta, en la pregunta 19, que figura
en la pagina 2 del Anexo Il, se pregunta a los usuarios acerca de varias opciones, siendo una
de ellas la suspensién de la dependencia. Observé que solo el 6% de los usuarios apoya la
suspension de la dependencia, en tanto que el 30% respalda la opcién de no introducir
cambios, el 29% considera que esta deberia abolirse por completo, el 21% apoya reducir el
periodo de cinco afios, y el 13% prefiere limitarla para que se aplique solo a ciertos casos, por
ejemplo, cuando la presentacion de la solicitud se haya realizado de mala fe. Si bien estas
cifras no respaldan ninglin camino a seguir especifico, no apoyan en especial la suspension de
la dependencia. Sefialé que el contenido de la encuesta es demasiado restringido y no tiene
en cuenta todas las opciones, por ejemplo, los modos de lograr que la transformacion sea mas
atractiva, y si esas modificaciones u otras pueden reducir la brecha entre las diferentes
posiciones. Sugiri6 ademas que se ha de trabajar mas para encontrar una solucion
satisfactoria universal y eficaz. Por lo tanto, apoya esta a favor de que se examinen en mayor
detalle todas las opciones.

279. La Delegacion de Suiza sefial6 que los resultados de la encuesta se podrian interpretar
como favorables a la eliminacién del principio de dependencia. Ademas, la dependencia
constituye un elemento fundamental del Sistema de Madrid y seria imposible estudiar los
problemas que ella ocasiona antes de poner realmente en tela de juicio sus distintos
elementos; por ejemplo, si la marca de base se corresponde con el registro internacional, o la
duracién del periodo de dependencia. Destac6 que es necesario estudiar todos esos
problemas, definirlos y encontrar una solucion menos extrema que la de eliminar la
dependencia. Resumid su posicion manifestando que no esta a favor de suspender la
dependencia, aunque esta dispuesta a debatir la forma de dotar al Sistema de cierta
flexibilidad, segun las necesidades.

280. La Delegacion de Nueva Zelandia indic6 que la dependencia no se considera una ventaja
del Sistema de Madrid y estima que la suspensién de la dependencia seria un avance positivo
para el Sistema de Madrid.

281. La Delegacion de Australia alent6 a los miembros del Sistema de Madrid a estudiar con
detenimiento las conclusiones de la encuesta, y la posible incidencia positiva de suspender la
dependencia. Indicé que algunas opiniones de los usuarios, extraidas de la encuesta, son
similares a las expresadas por los usuarios australianos, que fueron encuestados de forma
minuciosa en 2007. Dijo que en los ultimos afios el Sistema de Madrid ha tenido una
expansion geogréafica acelerada, manteniendo el mismo ritmo que la creciente mundializacién
de los mercados, y que esa expansion geogréfica deberia generar mas flexibilidad para las
empresas de los mercados destinatarios respecto de determinados productos y servicios. No
obstante, advierte que en muchos de los mercados de exportacion elegidos, las empresas
ejercen sus actividades en un idioma que no tiene caracteres latinos, y los usuarios intentan
proteger sus marcas en esos territorios en caracteres especificos. La dependencia de la marca
de base en el pais de origen determina que los usuarios deben presentar la solicitud de registro
de la marca en el pais de origen en caracteres extranjeros, y es poco probable que se utilice
esa marca en el pais de origen dado que no transmitira el mensaje deseado a los
consumidores de ese pais. Aparte de la vulnerabilidad a las demandas estratégicas por falta
de uso, hay una duplicacién innecesaria y ello supone un proceso caro para los propietarios de
marcas. Afadié que las empresas no tendrian que estar obligadas a mantener dos marcas en
el Registro, e indico que se trata de una cuestion que concierne a todos los miembros del
Sistema de Madrid. Apoya la suspension del requisito de dependencia ya que el Sistema de
Madrid se abrira a una gama mas amplia de usuarios que podran aprovechar la creciente
cobertura geografica de forma mas segura y flexible.
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282. La Delegacion de Alemania admitioé su decepcion respecto del documento, dado que se
trata realmente de una interpretacion parcial de la encuesta en sentido Unico y no refleja como
es debido los resultados de la encuesta. Como destaco la Delegacién de los Estados Unidos
de América, solo un 7% de los usuarios esta a favor de suspender la dependencia. Afadio que
una modificacién tan fundamental no deberia basarse en una encuesta de 1.300 usuarios, ya
gue no es bastante representativa. Recordé la declaracion del Director General de la OMPI de
que hay mas de 500.000 titulares de registros internacionales e insistié en que existen grupos
de usuarios que no apoyan la suspensiéon. En la conclusion N° 5 se afirma que la mayoria de
los usuarios esta a favor de eliminar o de limitar la dependencia, y observo que
aproximadamente un tercio (32%) desea mantener la dependencia, el 33% quiere limitarla, y

el 29% desea eliminarla, mientras que el 6% esta a favor de suspenderla. Sefialé asimismo
que ello supone que aproximadamente un tercio de los usuarios esta a favor de cada una de
las principales opciones, lo cual no ofrece una mayoria clara. Indicé que una modificacién
fundamental del Sistema debe efectuarse en una conferencia diplomatica y especificé que los
usuarios alemanes utilizan el ataque central con bastante frecuencia y que, a partir de la lectura
de las observaciones expuestas en la encuesta, se pueden encontrar varios ejemplos de
pequefias y medianas empresas para las cuales el ataque central constituye un arma
adecuada frente a la gran industria. Concluyé que la encuesta no proporciona el fundamento
para suspender o eliminar la clausula de dependencia.

283. La Delegacion de Francia dijo que el principio de dependencia es importante para los
usuarios de su pais y una caracteristica fundamental del Sistema de Madrid. Por consiguiente,
si bien la posicion de los usuarios es primordial, éstos siguen divididos acerca de las ventajas y
desventajas de la dependencia. Reflexiond sobre la encuesta, y afirmé que el 35% de los
usuarios que respondieron considera que el principio de dependencia constituye un
inconveniente; el 32% esta a favor de suspender o eliminar el principio; en tanto que el 23%
desea mantenerlo. De acuerdo con estos resultados, la Delegacién considera que no se puede
llegar a la conclusién de que la mayoria de los usuarios desee que se elimine este principio.
Hizo suya la opinion de la Delegacion de Alemania, en el sentido de que la encuesta no aporta
un resultado a favor de suspender la dependencia. Explicé que la Oficina francesa ha
realizado una encuesta entre sus usuarios y estos manifestaron que el ataque central es una
herramienta de negociacion importante para administrar sus marcas de base, y que la
dependencia implica que ellos pueden centralizar las controversias durante un periodo de cinco
afos. Puesto que los usuarios franceses estan en contra de suspender la dependencia, la
Delegacién tampoco apoya este concepto.

284. La Delegacion de Hungria hizo suyas las intervenciones de las Delegaciones de
Alemania, los Estados Unidos de América, Francia, Italia y Suiza, y comparte la preocupacion
acerca de la claridad de las conclusiones de la encuesta dado que no parecen confirmar la
necesidad inmediata de la suspension. Sefialé que los usuarios de su pais no consideran que
la dependencia sea una desventaja, sino mas bien un mecanismo de defensa eventual. Si bien
no apoya la suspension de las disposiciones relativas a la dependencia, al igual que las
Delegaciones de los Estados Unidos de América y Suiza, es flexible en cuanto a investigar
otras opciones para abordar los problemas especificos detectados y esta de acuerdo con
debatir mas en detalle la cuestion.

285. La Delegacion de la Republica de Corea expreso su apoyo a cualquier modificacion que
fomente un Sistema mas sencillo, f4cil de utilizar y atractivo. Recordé que, en virtud del
Protocolo de Madrid, el registro internacional puede basarse en una solicitud. Una solicitud de
registro nacional de una marca no ofrece seguridad juridica hasta que se examina y registra la
marca. Ahora bien, la Delegacion apoya firmemente la propuesta debido a que algunos
usuarios se abstienen de utilizar el Sistema de Madrid, porque la Oficina Surcoreana de
Propiedad Intelectual contindia efectuando el examen sustantivo basado tanto en motivos
absolutos como relativos, y los usuarios surcoreanos cada vez presentan mas solicitudes
internacionales basadas en solicitudes de base, en lugar de registros de base. Sefial6 que en
muchos casos el destino del registro internacional que depende de la decision de los
examinadores nacionales podria resultar injusto para los usuarios porque, aunque los
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requisitos para el registro de una marca son diferentes en cada pais, el resultado final es el
mismo. La transformacion no sera eficaz en comparacion con la suspension del principio de
dependencia porque requiere un procedimiento adicional y la contratacion de un representante
local, lo que representa una carga para las pequefias empresas. Afadié que la suspension de
la dependencia podria aumentar la seguridad juridica para los usuarios, que no tendrian que
preocuparse si llegan a surgir problemas en relaciéon con las solicitudes de base. Simplificara
ademas el Sistema de Madrid para los usuarios, las Oficinas nacionales y la Oficina
Internacional; dado que la suspension de la dependencia contribuird al aumento de la
utilizacién del Sistema de Madrid por los usuarios de su pais, la Republica de Corea apoya
firmemente la propuesta.

286. La Delegacion de Colombia observé que la cancelacion de registros internacionales
debido a la cesacion de los efectos de la marca de base no suele ser la consecuencia de un
ataque central ya que ocurre solo en el 8% de los casos. Sin embargo, aunque la dependencia
no ofrezca ventajas a algunos usuarios del Sistema de Madrid, preocupan a la Delegacién las
repercusiones de la suspension de una caracteristica muy importante del Sistema; ello
ocasionaria, principalmente, el riesgo de que se designe la Parte Contratante del solicitante y
otros problemas, incluso si se elimina la marca de base. Por esos motivos, insiste en seguir
adelante con los debates sobre el tema en un plano méas general y estudiar la posibilidad de
aumentar la flexibilidad del Sistema de Madrid, basandose en informacién adicional.

287. La Delegacion de la Republica Checa indicé que esta indecisa respecto de la eliminacion
del principio de dependencia propiamente dicho, por motivos que ya han mencionado las
delegaciones en las intervenciones anteriores. Considera necesario reflexionar sobre los
problemas que podria ocasionar; en especial, los relativos a la renovacion de la marca de
base. Apoya la idea de simplificar la transformacion, que a menudo tiene un costo elevado
para los usuarios y es complicada. Se refiri6 a la cesacion de los efectos de la marca de base
por motivos absolutos, que puede ser evidente para las Oficinas de origen pero no tiene por
qué ser asi para las Oficinas designadas. Asiy todo, duda si podria limitarse el principio de
dependencia en tales casos o cuando la presentacién de la solicitud se haya realizado de mala
fe.

288. La Delegacion de Espafa manifesto su interés en realizar las modificaciones necesarias
para que el Sistema de Madrid sea sencillo y atractivo. Ahora bien, considera que el principio
de dependencia equilibra los intereses de los titulares y los de terceros, gracias a un
mecanismo centralizado que hace valer los derechos anteriores. Si bien no esta de acuerdo
con la eliminacién o suspensién del principio de dependencia, no se opone a estudiar otras
posibilidades.

289. La Delegacion de Austria manifest6 que le preocupan las conclusiones expuestas en el
documento como lo expresaron los oradores anteriores, en especial, Alemania, Italia, Suiza y
Francia. No apoya la recomendacion de suspender la aplicacién de los parrafos 2, 3y 4 del
Articulo 6 del Arreglo de Madrid y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, como se propuso.
Considera que la suspensién temporal de la dependencia generaria inseguridad juridica y, por
lo tanto, no constituye una opcién idénea. Sefald que la Oficina de Austria ha experimentado
gue el ataque central se utiliza en ese pais y contribuye a reducir el nUmero de procedimientos
administrativos. Por consiguiente, el concepto basico de dependencia se considera valioso.
No obstante, es consciente del deseo de algunos usuarios de analizar la limitacion del periodo
de dependencia o de sus repercusiones en casos especiales. Indicé que esta dispuesta a
trabajar para lograr un Sistema facil de utilizar, aunque preferiria encontrar soluciones
sostenibles y juridicamente seguras, incluso si conlleva la necesidad de convocar una
conferencia diplomética.

290. La Delegacion de Cuba dijo que las delegaciones deberian haber especificado los
criterios de la encuesta a la Oficina Internacional y haber analizado detenidamente los
resultados de la encuesta. Sefial6 que la muestra no es valida; aunque el 11% de los usuarios
corresponde a los Estados Unidos de América (121 usuarios), habida cuenta de que en 2013
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se presentaron en ese pais 6.595 solicitudes, ese resultado representa el 0,01% de los
usuarios del Sistema de Madrid en los Estados Unidos. El numero total de usuarios asiaticos,
es decir, 122, representa el 0,09% de los usuarios que participaron en la encuesta, teniendo en
cuenta el pais de origen. Los 30 paises de origen a los que pertenecen los usuarios
encuestados constituye el 31% del total de miembros que son parte en el Sistema de

Madrid (96); hay 19 representantes que corresponden al grupo de 20 paises de origen
principales en 2013, y el resto de los usuarios pertenece a otros 11 paises. Afadio que el
periodo de la encuesta fue demasiado corto y que si bien Internet es un mecanismo rapido, no
result6 asi para todos los miembros del Sistema de Madrid. De un total de 96 Partes
Contratantes, 66 no tuvo representacion alguna en la encuesta, y esta no contenia indicacion
alguna sobre la dimensién de los usuarios participantes, que seguramente fue muy grande,
teniendo en cuenta que para las pymes el sistema de dependencia puede ser extremadamente
util ya que supone un ahorro en el caso de que sus derechos se vean menoscabados.
Manifestdé ademas que, si se considera la encuesta por regiones, le llama la atencién Europa,
porgue en la lista por pais de origen, 613 usuarios encuestados corresponden a esa region;
sumando los usuarios de Alemania, Francia, Espafa e Italia se llega a un total de 318 usuarios,
que es el 52% de la totalidad de usuarios europeos. Pone en duda que esos usuarios se
opongan al principio de dependencia ya que pertenecen a paises que han manifestado que
estan a favor de ese principio, y considera que esta cuestion ha de estudiarse mas a fondo.
Afadioé que 1.146 de los usuarios que contestaron son representantes, a saber el 86% del total
de usuarios encuestados. Indic6 que los representantes conocen en la debida forma las
cuestiones técnicas; por lo tanto, expresa sus dudas sobre la exactitud de las conclusiones
para Europa. Recordo que varias delegaciones sefalaron la necesidad de analizar a fondo
esta cuestion debido a las preocupaciones de los usuarios procedentes de los paises
europeos. Observo que el nimero de casos de ataque central es improcedente y que en las
estadisticas que la OMPI recopilé en 2004, solo el 0,7% de las cancelaciones estaban
relacionadas con un ataque central. Se opone a la eliminacion de la dependencia porque
socavaria los cimientos del Sistema de Madrid y, a la larga, el requisito de marca de base, que
es el fundamento de la ampliacion de la proteccién del registro nacional a escala internacional.
Al igual que otras delegaciones, estaria dispuesta a aceptar que, tras un analisis a fondo, se
considere la posibilidad de limitar la dependencia, en la medida en que las Oficinas de origen
tengan la posibilidad de notificar la cesacion de los efectos de oficio, garantizando asi que
exista correspondencia entre la marca de base y el registro internacional al tiempo que se limita
la dependencia.

291. La Delegacion de Kenya sefialé que tiene el cometido de estudiar la propuesta de
eliminacion o suspensién. Manifest6 que la encuesta no es global y que la mayoria de los
usuarios pertenecen sobre todo a paises desarrollados. Expresé su preocupacion en relacién
con las pymes, en especial, las de los paises en desarrollo, que utilizan el ataque central. Este
hecho no se recoge de forma adecuada en la encuesta. Al observar el parrafo 29, la
conclusion N° 6, se afirma que la dependencia no es el motivo principal por el que escogen o
recomiendan el Sistema de Madrid, ya que indicaron que las dos caracteristicas mas valiosas
del Sistema de Madrid en el que basan su decision son la presentacion centralizada de
solicitudes y la gestion centralizada. Sefal6 que el Grupo de Trabajo deberia estudiar la razén
de ser de la clausula de dependencia e indicé que no se utiliza el ataque central; por lo tanto,
no parece necesario pensar en eliminar o suspender la dependencia. Manifesté asimismo que
debe proseguir el debate sobre la dependencia y que se opone a la propuesta de suspension
de la clausula de dependencia.

292. La Delegacion de China sefial6 que en su pais se utiliza la transformacion; no obstante,
esta aumenta la complejidad del Sistema, por ello, respalda la propuesta de suspension
temporal de la dependencia y la evaluacion ulterior de sus repercusiones.

293. La Delegacion de México dijo que una encuesta esta siempre supeditada al tipo de
variables que guardan relacion con las distintas opiniones de los usuarios encuestados. Apoya
la propuesta de suspender la dependencia ya que considera que es positiva porque los efectos
del registro internacional se basan en que habra proteccion en las Partes Contratantes



MM/LD/WG/13/10
pagina 53

designadas. Segun su opinion, el Sistema de Madrid debe evolucionar; por lo tanto, podria ser
positivo suspender el principio de dependencia y, en una fase ulterior, analizar las distintas
repercusiones juridicas de la suspensién en las Partes Contratantes.

294. La Delegacion de Ghana indicé que no esta en condiciones de aprobar la eliminacién y la
suspension de la dependencia. El analisis de la encuesta sugiere que es necesario realizar un
debate mas amplio de la cuestion que esta en juego.

295. La Delegacion de Australia dijo que, como se expone en el documento MM/LD/WG/12/4,
toda decision de suspender la aplicacion de la dependencia seria reversible y podria limitarse a
un periodo dado. Habida cuenta de las opiniones expresadas por las Delegaciones de Chinay
México, manifestd que, tras expirar ese plazo, se podrian evaluar los efectos de la suspensién
y tomar una decision acerca de si se continta con la suspension de la aplicacion de las
disposiciones pertinentes. Indicé asimismo que el Grupo de Trabajo debe analizar la
suspension de la dependencia durante un periodo suficientemente prolongado para poder
reunir datos validos sobre sus efectos, y comprobar si son positivos 0 negativos. El periodo de
prueba también ha de durar lo suficiente como para inspirar confianza en los usuarios, quienes
no se sienten alentados a utilizar el Sistema de Madrid debido al riesgo de que se produzca un
ataque central. Manifest6 su interés en conocer las opiniones de los demas miembros sobre la
posibilidad de establecer ese periodo de prueba y su duracion, y sugiere que un periodo de
cinco afilos, como minimo, serd necesario para determinar claramente los efectos de la
suspension. Toda solicitud internacional presentada durante el periodo de prueba no estara en
ningln momento supeditada a la dependencia, permitiendo asi a las empresas sentirse
confiadas para presentar solicitudes internacionales, incluso hacia el final del periodo de
prueba de cinco afos.

296. El Representante de la JPAA esté a favor de limitar o eliminar las disposiciones relativas
al ataque central. Segun una investigacion anterior entre mas de 50 empresas japonesas
importantes que llevé a cabo la JPAA, aparentemente, la mayoria de las empresas se oponen
al principio de ataque central. Si se elimina o limita el ataque central, cabria esperar que
aumente el numero de usuarios japoneses del Sistema de Madrid. Pidié que se tengan en
cuenta las opiniones de los usuarios del Japon.

297. La Representante de la AIPPI defiende la posicion oficial de la AIPPI en relacion con la
cancelacion o la eliminacion del principio de dependencia y la marca de base, aunque esta
altima no es el asunto que se esté analizando. No esta a favor de suspender o eliminar la
dependencia. Esta ha sido objeto de criticas en el sentido de que sus efectos podrian afectar a
paises en los que no rige ese motivo de cancelacion; no obstante, la dependencia proporciona
un equilibro adecuado entre los propietarios de marcas y terceros, ya que brinda a terceros un
mecanismo centralizado para garantizar el respeto de esos derechos anteriores. Propone
mantener la dependencia pero, quizas, reducir el plazo de cinco a tres afios, ya que ello
mejoraria el equilibrio entre los intereses de los propietarios de marcas y terceros. Estos
ultimos seguiran gozando de un mecanismo centralizado para realizar el ataque y se
aseguraran de que se respeten sus derechos, en tanto que para los propietarios regira un
periodo mas breve de incertidumbre respecto de sus marcas.

298. El Presidente sefiald que no existe consenso sobre la suspension del principio de
dependencia y que la Secretaria tiene una propuesta relativa a la forma de avanzar.

299. La Secretaria agradecio a las delegaciones sus intervenciones y los comentarios que han
formulado. Sefal6 que todas las delegaciones estan a favor de hacer posible el desarrollo del
Sistema para que sea mas Uutil, y que ello esta vinculado con las palabras que pronuncio el
Director General al comienzo de la reunion; a saber, que es fundamental reflexionar acerca de
la forma en que el Sistema debe desarrollarse en el futuro para que siga adaptandose a las
necesidades de los usuarios. Indicé que la verdadera pregunta es como se puede lograr ese
objetivo y qué se puede hacer para avanzar en esa direccién y a qué ritmo. Dijo que hay una
propuesta al respecto que es la de suspender la dependencia; no obstante, se ha expresado
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una amplia diversidad de opiniones y no hay consenso. Afiadié que suspender la dependencia
no es la Unica forma de impulsar el desarrollo del Sistema; se le podria dar mas flexibilidad
mediante el andlisis de algunas de sus caracteristicas, como la marca propiamente dicha, las
listas de productos y servicios, el titular y la dependencia. La Secretaria indico que un modo de
avanzar podria ser estudiar la posibilidad de que el Sistema sea mas flexible en lo que
concierne a esas caracteristicas, sin poner verdaderamente en tela de juicio la marca de base;
tal vez se pueda procurar encontrar opciones de este tipo, que solucionen problemas reales y
practicos sin tener necesariamente que abordar algunas caracteristicas fundamentales del
Sistema ni modificarlas de manera radical. Sefial6 que la Oficina Internacional, si asi se le
pide, puede redactar un documento para presentar en la préxima reunion del Grupo de Trabajo,
en el que estudiara en mayor detalle la posibilidad de que se introduzca juiciosamente mas
flexibilidad en el Sistema, con miras a crear un terreno fructifero para avanzar en el futuro.

300. El Presidente resumié la propuesta de la Secretaria de pedir que se estudie, en mayor
detalle, las formas de dar mas flexibilidad al Sistema. Indicé que algunas delegaciones han
expresado su interés en aumentar la flexibilidad, y cedi6 el uso de la palabra para que se
formulen observaciones sobre la propuesta de la Secretaria que consiste en pedirle que
prepare un estudio sobre la forma de aumentar la flexibilidad en relacién con el signo, la lista de
productos y servicios, el titular y quizas también con la dependencia.

301. La Delegacion del Japdn apoya la propuesta de la Secretaria de que se le pida que
prepare un nuevo documento para presentar en la préxima reunion, y pregunta a la Secretaria
gué clase de flexibilidad se puede considerar en esta etapa.

302. El Representante de la INTA indicé que convendria al Grupo de Trabajo contemplar con
mas detenimiento la perspectiva futura del Sistema de Madrid y como tiene previsto
evolucionar. Observo que el préximo afio se celebraré el 125° aniversario de la adopcién del
Arreglo de Madrid y el 20° aniversario de la entrada en vigor del Protocolo de Madrid, y sera
una buena ocasion para, en especial, comenzar a pensar en el futuro. Sugirié que se celebre
un seminario o un foro en el cual todos los distintos actores puedan intercambiar ideas, de
manera informal, sobre de qué forma imaginan las posibilidades de avanzar. Sefial6 que, Si
bien no excluye la propuesta de la Secretaria, al mismo tiempo, podria ser mas fructifero tener
esa clase de reflexién o intercambio de ideas, de manera mas informal que en una reunion
oficial del Grupo de Trabajo.

303. La Secretaria contestd con ejemplos la pregunta sobre la flexibilidad del Sistema
planteada por la Delegacion del Japén; el primero se refiere a la cuestion de los caracteres
latinos o no latinos, a saber, tratar de encontrar la forma de que la tramitacion de una version
de la marca en caracteres no latinos avance por el Sistema. Otro ejemplo podria ser
desvincular el alcance de la lista de productos y servicios de la marca de base. Si, por ejemplo,
la solicitud internacional se basa en una nacional respecto de la cual se aplican requisitos
rigurosos en cuanto a la especificidad, el alcance de la marca de base podria verse reducido al
examinarlo la Oficina de origen; en tanto que en las Partes Contratantes designadas la lista
mas amplia puede ser totalmente aceptable. La Secretaria se pregunta si seria beneficioso
para el Sistema mantener la lista mas amplia. Otro camino para seguir avanzando podria
consistir en analizar la posibilidad de limitar los motivos en los que se basa la cancelacion de
registros internacionales. Manifestd que se trata de algunos ejemplos de formas encaminadas
a intentar que el Sistema sea mas Util sin menoscabo del mismo y respetando siempre las
caracteristicas fundamentales, a raiz de las declaraciones de las delegaciones que dudan
acerca de las ventajas de eliminar o modificar caracteristicas fundamentales del Sistema.

304. La Delegacion del Japon dio las gracias a la Secretaria y ofrecid su colaboracion para
realizar un analisis mas detenido de las cuestiones que estan en juego.

305. El Presidente informé de que las delegaciones tendrén, hasta finales de afio, la
posibilidad de presentar a la Secretaria las observaciones o las cuestiones que han de tenerse
en cuenta para preparar el nuevo documento.
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306. La Delegacion del Japon reiterd su intencidn de colaborar y tomar parte activa en este
trabajo, aunque sefald que le resultara dificil enviar las aportaciones antes de final de afio ya
gque acaba de comenzar su labor de investigacion, que concluird a comienzos del afio préximo.

307. La Secretaria manifestd que puede ser bastante flexible en cuanto a la fecha de
recepcion de las aportaciones; podria redactar el documento para presentar en la proxima
reunion del Grupo de Trabajo, e incorporar en este las contribuciones de las delegaciones que
lleguen a tiempo. Afiadié que el documento que sometera a examen en la préxima reuniéon no
sera un documento definitivo; por ende, las delegaciones tendran muchas oportunidades para
contribuir al resultado final.

308. La Delegacion de Suiza apoya la idea de seguir reflexionando sobre el futuro del Sistema,
teniendo en cuenta varias necesidades que han formulado las delegaciones, con ocasién del
aniversario del Sistema de Madrid. Sugirié que hay que tomar en consideracion los elementos
que dieron lugar al estudio sobre la dependencia. Manifesté que esta dispuesta a participar en
esta labor y que enviara sus aportaciones en el plazo previsto para que la Secretaria pueda
tenerlas en cuenta.

309. El Presidente concluyd que no existe consenso respecto de la suspension del
principio de dependencia, y que el Grupo de Trabajo ha acordado estudiar esta cuestion
con mas detenimiento, y encargar a la Secretaria que prepare un documento para
presentar en la préxima reunion en el que se estudie otras formas de lograr que el
Sistema sea mas flexible; en especial, en relacion con el signo, la lista de productos y
servicios, el titular y la dependencia. Todas las delegaciones tienen la oportunidad de
aportar sus contribuciones, de preferencia antes de finales de afio, si bien la Secretaria
tendra en cuenta también la informacion que reciba en una fase posterior.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIA: PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO
COMUN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE
MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

310. Los debates se basaron en los nuevos proyectos relativos a las Reglas 12, 25y 26
(documento MM/LD/WG/13/2).

311. El Presidente indic6 que, en cuanto al documento sobre las propuestas de modificacion
del Reglamento Comun, el Grupo de Trabajo acuerda que la Secretaria prepare un documento
sobre las limitaciones para presentar en la proxima reunion. En el momento en que se debatio
este documento se examinod también el punto 10 del orden del dia relativo a la aplicacion de la
Regla 24.5), y se decidié recomendar a la Oficina Internacional que suspenda su aplicacion.
Se acordé también pedir a la Secretaria que prepare un nuevo documento sobre la sustituciéon
para presentar en la proxima reunion. Recordo que las deliberaciones estan en espera de
conocer las reglas relacionadas con las limitaciones y las modificaciones de la naturaleza
juridica del titular.

312. La Secretaria presento el documento y recordo6 que la Regla 12.8bis) se aplica al examen
de las limitaciones, como se expuso anteriormente. A continuacion, traté con mas detalle las
solicitudes de limitaciones en registros internacionales, y propuso incluir un nuevo pérrafo 2)d)
en la Regla 25, a raiz de la sugerencia del Representante de la INTA relativa al contenido de la
peticion. La propuesta es la siguiente: “En la peticion de inscripcion de una limitacion se
agruparan los productos y servicios limitados Unicamente con arreglo a los nUmeros
correspondientes de las clases de la Clasificacidn Internacional de Productos y Servicios que
figuran en el registro internacional o, cuando la limitacién afecte a todos los productos y
servicios en una 0 mas de esas clases, se indicara ese hecho.” Afadio que en la Regla 26 se
especificard el nivel de examen que realizard la Oficina Internacional en relacion con dichas
peticiones; el parrafo 1) de la Regla 26 quedara redactado en los siguientes términos: “Si la
peticién efectuada conforme a la Regla 25.1)a), no cumplen los requisitos exigibles, la Oficina
Internacional, a reserva de lo dispuesto en el parrafo 3), notificara esa circunstancia al titular y,
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si la peticion fue formulada por una Oficina, a ésta. A los fines de la presente Regla, cuando se
trate de una peticidn de inscripcion de una limitacion, la Oficina Internacional Unicamente
examinard si los numeros de las clases indicadas en la limitacion figuran en el registro
internacional en cuestion.”

313. La Delegacion de Alemania sefialé que se expone claramente en la Regla 26.1) que la
Oficina Internacional se encarga del examen, pero considera que es necesario aclarar mejor lo
dispuesto en la Regla 25. Manifestd que, con motivo de la propuesta del Representante de la
INTA, la peticion de inscripcion de una limitacion de la lista de productos y servicios Unicamente
podra contener las indicaciones de las clases de la lista de productos y servicios que figuraban
en el registro internacional antes de efectuarse la limitacion. Considera que la propuesta
reglamenta la forma de agrupar productos y servicios, mas que estipular que la limitacion no
deberia contener mas clases que las incluidas en la lista original.

314. La Secretaria contesté que, mediante la implantacion de la obligacion del titular de
agrupar los productos y servicios con arreglo a las clases, también la Oficina Internacional
estara obligada o tendra la posibilidad de indicar que existe una irregularidad. Explicé que la
Delegacion de Alemania se refiere al hecho que el titular, al presentar una limitacion, deberia
utilizar los mismos nameros de clases que incluy6 en la lista principal, que es lo que procura
reflejar la palabra “correspondientes” en el texto propuesto.

315. La Delegacion de Francia indic6 que no queda clara la segunda parte de la frase
contenida en la Regla 25.2)d), cuyo texto es: “cuando la limitacion afecte a todos los productos
y servicios en una o mas de esas clases, se indicara este hecho”. Pregunta si lo que se indica
es que habra una supresion de toda una clase o si se refiere al caso de que la limitacién afecte
a varias clases.

316. La Secretaria sefial6 que la redaccion procura abarcar la situacion en la que el titular
desee suprimir una clase integra.

317. La Delegacion de Francia contest6 que, en ese caso, convendria redactar la disposicion
de una forma un poco més facil de comprender.

318. El Presidente dio lectura a la nueva propuesta sobre la segunda parte de la
Regla 25.2)d), “[...] o cuando la limitacion suprima todos los productos y servicios en una 0 mas
de esas clases, se indicara este hecho”.

319. La Delegacion de Francia indico que la redaccion propuesta es mas clara.

320. La Delegacion de Kenya pidio aclaraciones acerca de quién deberia agrupar los
productos y servicios limitados en la peticién de inscripcién de una limitacion.

321. El Presidente explicé que el texto se refiere a la peticidn, e incumbe al titular realizarla.

322. La Delegacion de Alemania informé de que tiene problemas con la expresion “agrupar”,
ya que la norma solo menciona la forma de agrupar clases y no que no se permita afiadir
nuevas clases en la peticion de limitacion.

323. La Delegacion de Suiza presentd una contrapropuesta; en inglés, se redactaria en los
siguientes términos “when this affects all the goods and services in one or more of those
classes, indicate the classes to be deleted” (cuando esto afecte a todos los productos y
servicios en una 0 mas de esas clases, se indicaran las clases que han de suprimirse), y en
francés “lorsque la limitation vise toutes, plus d’'une ou plusieurs classes, indiquer les classes a
supprimer ou éliminer” (cuando esto afecte a todas, a mas de una o a varias clases, se
indicaran las clases que han de suprimirse o eliminarse). Manifest6 que le gustaria que se
aclare en la Regla que son las clases lo que ha de suprimirse o eliminarse.
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324. El Presidente volvié a leer la propuesta “o, cuando la limitacion afecte a todos los
productos y servicios en una 0 mas de esas clases, se indicaran las clases que han de
suprimirse”.

325. La Delegacion de Francia expresé su apoyo a la propuesta.

326. El Presidente indic6 que, en relacion con la pregunta planteada por la Delegacion de
Alemania, la Secretaria ha intentado aclarar los elementos del texto insertando la palabra
“Gnicamente”, por lo tanto el texto quedara desde el principio en los siguientes términos “En la
peticién de inscripcion de una limitacion se agruparan los productos y servicios limitados
Unicamente con arreglo a los nimeros correspondientes de las clases de la Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios que figuran en el registro internacional.” El Presidente
sefialo que se da por terminada la elaboracion de la Regla 25.2)d) y propone proseguir con el
debate de la Regla 26.1).

327. La Delegacion de Alemania sefialé que todavia no se ha debatido el parrafo 27 del
documento, a saber la fecha en que surtirdn efecto las Reglas 12 y 26. Record6 que la
Secretaria propuso el 1 de abril de 2017. Manifesté que su pais tendrda dificultades para
cumplir con esa fecha ya que la Oficina tiene que adaptar sus sistemas, y propone que
comience a surtir efecto el 1 de julio de 2017.

328. El Presidente sugiri6 que, después de abordar la disposicién sobre la naturaleza juridica
del titular, se analice el parrafo 27 relativo a la fecha de entrada en vigor, y cedi6 el uso de la
palabra para que se formulen observaciones respecto de la Regla 25.1)iv).

329. La Delegacion de los Estados Unidos de América expresoé su preocupacion acerca de la
probabilidad de que los titulares presenten sin darse cuenta solicitudes de cambio de la
titularidad, mediante el formulario MM9, y en especial, sobre las repercusiones de ello en
jurisdicciones en las que se exige la inscripcion de la cesién. Indicé que es consciente de que
gracias a la estructura de tasas resultara mas econdémico presentar informacién por medio del
formulario MM9, que presentar un cambio de titularidad mediante un formulario MM5. Sefal6
que la propuesta podria aumentar el riesgo de que se entablen litigios para los titulares
extranjeros que han extendido su proteccion a su pais. La Delegacion inform6 de que tras las
deliberaciones en las reuniones y los debates que tuvieron lugar fuera de la reunion con los
Representantes de la APRAM, el CEIPI y la INTA, se pone de manifiesto que las
consecuencias juridicas de esa propuesta no son lo bastante claras para que el Grupo pueda
llevarlas adelante. Por lo tanto, reitera su propuesta de efectuar un estudio sobre las practicas
nacionales pertinentes para que el Grupo de Trabajo esté totalmente informado de las
consecuencias juridicas de la propuesta antes de seguir avanzando en esa direccion.

330. El Representante de la APRAM Yy la INTA sefialé que le gustaria hacer hincapié en que,
si la Oficina Internacional ha de seguir investigando, no deberia centrarse solo en las practicas
locales, sino mas bien en la aplicacion del derecho internacional privado, y analizar si un
cambio en la modalidad de constitucion en sociedad es un cambio de la personalidad juridica
en virtud del derecho internacional privado.

331. El Presidente dijo que, tras tomar nota de las reservas y las preocupaciones de la
Delegacion de los Estados Unidos de América en relacidén con la Regla 25.1)iv), parece haber
consenso sobre la disposicion.

332. La Delegacion de Suiza se opone a la conclusién de que se aprueba la modificacion en
su redaccién actual. Sefialé que en la version en francés falta una palabra que aclare que la
inscripcion es el objeto de debate, y que se habra de incluir una referencia al cambio del
nombre o la direccién del titular o, cuando el titular sea una persona juridica, la inscripcion de la
peticion o del cambio de las indicaciones relativas a la naturaleza juridica, o un texto a tal
efecto.
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333. El Presidente reitero la propuesta formulada por Suiza en relacion con la Regla 25.1)iv):
“Un cambio en el nombre o en la direccion del titular o, cuando el titular sea una persona
juridica, la inscripcion de un cambio o un cambio de las indicaciones relativas a la naturaleza
juridica del titular”; en la propuesta constard ademas la supresion de la Ultima parte de la
disposicion, es decir, las Ultimas palabras “o un cambio en esas indicaciones”, que ya son
superfluas.

334. La Delegacion de Cuba manifestd sus reservas sobre la cuestion del cambio de la
naturaleza juridica del titular dado que ello podria tener consecuencias juridicas en su pais
porque, tras realizar el examen sustantivo, si la naturaleza juridica no es la correcta, se
denegara el registro de la marca en Cuba.

335. El Presidente sefialé que se acepta la propuesta de Suiza y cedié el uso de la palabra
para que se formulen observaciones sobre la Regla 26.2).

336. El Representante del CEIPI indic6 que si bien todo el texto esta subrayado, hay muy
pocas, si las hay, modificaciones al texto actual. Pidi6 a la Secretaria que sefale las
modificaciones de la Regla que son objeto de debate de la Regla 27.1), que se analizara
posteriormente.

337. La Secretaria procedié a indicar las modificaciones; en la Regla 26.2), la Gnica
moadificacion es la referencia a la Regla 25.1)a), que sustituye la frase suprimida: “de
inscripcién de una modificaciéon o la peticidn de inscripcion de una cancelacion”. En la

Regla 27, la Secretaria ha abreviado el titulo; la propuesta anterior era “Inscripcion y
notificacion; fusion de registros internacionales; declaracion de que un cambio de titularidad o
una limitacién no tiene efecto.” En la nueva propuesta, se convierte en “inscripcion y
notificacion”. La Regla 27.1)a) tendré la siguiente redaccion: “Si la peticion mencionada en la
Regla 25.1)a) redne las condiciones exigidas, la Oficina Internacional inscribird sin demora las
indicaciones, la modificacidn o la cancelacion en el Registro Internacional, notificara en
consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en que la inscripcion tenga
efecto o, en caso de una cancelacion, a las Oficinas de todas las Partes Contratantes
designadas [...]". El resto del texto se mantiene sin modificaciones. En la Regla 27.1)b) se
incluira “las indicaciones” en plural, entre las modificaciones que figuran en la primera linea.

338. La Delegacion de Suiza sefialé que, tras modificar el titulo de la Regla 26, el término
“irregularidades” parece demasiado impreciso, y que se deberia incluir una referencia a la
Regla 25 en aras de una mayor precision.

339. El Presidente propuso el titulo siguiente: “Irregularidades en las peticiones de inscripcion
en virtud de la Regla 25" y pasar a la Regla 27 para que se formulen observaciones.

340. La Delegacion de Suiza dijo que en la version en inglés se ha afadido “indications”, y
“changes, or the cancellation”; las dos primeras estan en plural en tanto que en la version en
francés “indications” esta en plural, pero “change” en singular. Sugiere ponerla en plural en la
version en francés.

341. El Representante del CEIPI pregunt6 el motivo por el cual “modificacion”, que estaba en
singular anteriormente se ha cambiado a plural; es evidente que podrian realizarse distintos
tipos de modificaciones, pero, en principio, solo se puede hacer una a la vez. Quizas, se pueda
mantener en la version en francés, y cambiar la version en inglés refiriéndose a “la
modificacion”; que se aplicaria al parrafo 1.a) y b). Considera que la palabra “inscripcién” es
demasiado imprecisa.

342. La Secretaria aceptd la propuesta del Representante del CEIPI, y sefialé que deberia

qguedar “indicaciones”, “modificacién”, en singular, y “cancelacion”, tanto en el parrafo 1) como
en el apartado b).
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343. El Representante del CEIPI propuso que quede redactado en los siguientes términos “las
indicaciones, la modificacion o la cancelacion.”

344. El Presidente concluy6 que se han aprobado las modificaciones y se pasa a abordar la
Regla 32, en la que se han efectuado algunas modificaciones consiguientes, para que quedara
en los siguientes términos “Las inscripciones efectuadas en virtud de la Regla 277, tras suprimir
“los cambios de titularidad, las limitaciones, las renuncias y las modificaciones del nombre o de
la direccion del titular inscritos”.

345. La Delegacion de Suiza dijo que el titulo de la Regla 27 es demasiado impreciso. Sugiere
el siguiente titulo “Inscripcioén y notificacién de peticiones en virtud de la Regla 25".

346. El Presidente propuso el siguiente titulo para la Regla 27: “Inscripcién y notificacién con
respecto a la Regla 25”.

347. El Representante del CEIPI propuso el siguiente titulo para la Regla 27 “Inscripcion y
notificacion tras las peticiones en virtud de la Regla 25", aunque considera que la redaccion
propuesta es equivalente.

348. La Secretaria explic6 la tasa propuesta para la inscripcion o el cambio de las indicaciones
relativas a la naturaleza juridica del titular; se propone el importe actual que es de 150 francos
suizos.

349. La Delegacion de Suiza propuso que el texto quede redactado en los siguientes términos:
“Un cambio en el nombre o en la direccién del titular o, cuando el titular sea una persona
juridica, la inscripcion de un cambio o un cambio de las indicaciones relativas a la naturaleza
juridica [...]"y suprimir las palabras “cuando el titular sea una persona juridica”.

350. El Representante de la APRAM sefialé que en el texto en inglés esta escrito y/o, en tanto
gue en las versiones en francés y espafol, se han utilizado “0” o “ou” respectivamente, en lugar
de “y/o".

351. La Secretaria manifestd que los textos en francés y espafiol son correctos, salvo si las
delegaciones de habla francesa desean que sea de otra forma. En espafiol, la conjuncién “o”
puede utilizarse también como incluyente; conlleva la posibilidad de una opcioén o una
inclusion, o ambas, a diferencia del inglés, en el que hay que decir and/or, en tanto que lo
mismo se aplicaria al francés.

352. La Delegacion de Suiza sefialé que debates similares han tenido lugar en el Comité de
Expertos de la Unién de Niza, en el cual and/or en inglés se solia traducir como “ou” en
francés. Indicé que el titulo del punto 7 en inglés es “Miscellaneous recordings” y en francés
solo “madification” cuando seria mas exacto traducirlo como “inscriptions diverses”.

353. El Presidente declar6 que si bien el titulo no se modifica en la propuesta, en la version en
francés del texto se puede incluir el titulo propuesto.

354. El Presidente afirmo que el Grupo de Trabajo ha acordado lo siguiente:

i) recomendar que las modificaciones de las Reglas 12, 25, 26, 27 y 32y del
punto 7.4 de la tabla de tasas, asi como la traduccion al francés del punto 7 de la tabla de
tasas, que se exponen en el Anexo del presente documento, sean adoptadas por la
Asamblea de la Union de Madrid, sugiriendo como fecha de entrada en vigor el 1 de julio
de 2017; v,

i) solicitar que la Oficina Internacional prepare una nueva propuesta de
modificacion de la Regla 21 para su examen en una futura reunion, teniendo en cuenta
todas las opiniones expresadas durante la decimotercera reunién; esa nueva propuesta
deberia referirse, entre otras cosas, a las tareas que ha de realizar una Oficina a la que
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se pide que tome nota del registro internacional, a si por ese acto de tomar nota es
posible recaudar tasas nacionales y girarlas a la Oficina Internacional y a si la peticion
podria realizarse al presentar la solicitud internacional.

PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DIiA: OTROS ASUNTOS

355. La Secretaria pidi6 a las delegaciones que proporcionen a la Oficina Internacional sus
datos de contacto actualizados para facilitar la comunicacion con las Oficinas.

356. La Delegacion de México expresé su preocupacion por la situacion de los titulares de
registros internacionales que carecen de domicilio para recibir las naotificaciones en su pais, ya
que ello podria incidir en la seguridad juridica de las marcas registradas en México, puesto que
se pueden haber entablado procesos de cancelacion respecto de dichas marcas. Propone
gue, para la préxima reunion del Grupo de Trabajo, la Secretaria estudie la posibilidad de que
la Oficina Internacional se encargue de dar a conocer esa clase de comunicaciones a los
titulares que no tienen un domicilio o direccidon para recibir notificaciones en México.

357. El Representante del CEIPI sefal6 que seria preferible celebrar las reuniones del Grupo
de Trabajo antes de las vacaciones estivales para que sea posible presentar las propuestas en
la Asamblea General de ese mismo afio. Indicé que piensa, en especial, en cuestiones
urgentes como poner fin a las adhesiones al Arreglo de Madrid y la cuestién relativa al

Articulo 14, ademas del tema de la division. Sila Secretaria considera que no tiene suficiente
tiempo para preparar los documentos sobre todos los puntos del orden del dia, podria otorgar
prioridad a determinadas cuestiones.

358. La Secretaria sefialé que intentara organizar la celebracion de la proxima reunién del
Grupo de Trabajo antes de las préximas Asambleas, aunque explicé que no le compete a ella
sola tomar esa decision ya que han de tenerse en cuenta otros compromisos.

PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DIA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

359. El Grupo de Trabajo aprobé el Resumen de la Presidencia, modificado para tener
en cuenta las intervenciones de varias delegaciones (documento MM/LD/WG/13/9).

PUNTO 13 DEL ORDEN DEL DIA: CLAUSURA DE LA REUNION

360. El Presidente clausuré la reuniéon el 6 de noviembre de 2015.

[Siguen los Anexos]
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PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO COMUN DEL ARREGLO DE
MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO
CONCERNIENTE A ESE ARREGLO

Reglamento Comun del Arreglo de Madrid
relativo al Registro Internacional de Marcas y
del Protocolo concerniente a ese Arreglo

(texto en vigor el 1-de-enero-de-20151 de julio de 2017)

[...]

Capitulo 2
Solicitudes internacionales

[...]

Regla 12
Irregularidades respecto a la
clasificacién de los productos y servicios

[.]

8his) [Examen de las limitaciones] La Oficina Internacional examinara las
limitaciones contenidas en una solicitud internacional, aplicando los parrafos 1)a) v 2) a 6)
mutatis mutandis. Cuando la Oficina Internacional no pueda agrupar los productos vy servicios
enumerados _en la limitacion con arreglo a las clases de la Clasificacidon Internacional de
Productos y Servicios enumeradas en la solicitud internacional en cuestion, modificada de
conformidad con los parrafos 1) a 6), segun sea el caso, notificard la existencia de una
irreqularidad. _Si la irregularidad no se subsana en los tres meses siguientes a la fecha de
notificacion de la misma, se considerara que los productos y servicios mencionados en esa
irreqularidad no estan incluidos en la limitacion.

[..]
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Capitulo 5
Designaciones posteriores; modificaciones

[..]

Regla 25

Peticion de inscripcion de-ura-cancelacion

1) [Presentacién de la peticion] a) Se presentard una peticion de inscripcién a la
Oficina Internacional en un solo ejemplar del formulario oficial pertinente cuando la peticion se
refiera a alguno de los aspectos siguientes:

[..]

iv)  un cambio en el nombre o en la direccion del titular_o, cuando el titular
sea una persona juridica, la introduccidn o un _cambio de las indicaciones relativas a la
naturaleza juridica del titular y del Estado y, en su caso, la unidad territorial dentro de ese
Estado al amparo de cuya legislacion se haya constituido dicha persona juridica;

[.]

2) [Contenido de la peticion] a) En fa-una peticion de-inseripeion-de-una-medificacion
o-enla-peticion-de-inseripeion-de-una-cancelacionefectuada conforme al parrafo 1)a) figuraran o
se indicaran, ademas de la modificacién-o-la-caneelacioninscripcion solicitadas,

[...]

d) En la peticidon de inscripcion de una limitacion se agruparan los productos vy
servicios limitados Unicamente con arreglo a los nimeros correspondientes de las clases de la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios gue figuran en el registro internacional o,
cuando la limitacion afecte a todos los productos y servicios en una 0 mas de esas clases, se
indicaran las clases gue han de suprimirse.

[..]

Regla 26
Irregularidades en las peticiones de inscripcion_en virtud de la Regla 25-de-una-medificacion-y
. b d leid

1)  [Peticion irregular] Si
inseripeion—de—una—cancelacion,—mencionadas—en—una _peticidn _efectuada conforme a la
Regla 25.1)a), no cumplesn los requisitos exigibles, la Oficina Internacional, a reserva de lo
dispuesto en el parrafo 3), notificara esa circunstancia al titular y, si la peticién fue formulada
por una Oficina, a ésta. _A los fines de la presente Regla, cuando se trate de una peticién de
inscripcion de una limitacion, la Oficina Internacional Unicamente examinara si los nimeros de
las clases indicadas en la limitacion figuran en el registro internacional en cuestion.

2) [Plazo para subsanar la irregularidad] La irregularidad se puede subsanar dentro de
los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional la haya notificado. Si la
irregularidad no se subsana en ese plazo, la peticion se considerara abandonada y la Oficina
Internauonal notificara en consecuenua y aI m|smo tlempo al tltular y, Si Ia peticion de

ipcion—de—una-modi ibn-o pe de pcion—de-—una elacion—efectuada
conforme ala Reqla 25. 1)a) fue presentada por una Of|C|na a esta y reembolsara las tasas
abonadas al autor del pago de esas tasas, previa deduccién de una cuantia correspondiente a
la mitad de las tasas pertinentes a que se refiere el punto 7) de la tabla de tasas.

[..]
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Regla 27
Inscripcion y notificacién de-una-medificacién-o-de-una-cancelacion-con respecto a la Regla 25;
Fusién de registros internacionales;
Declaracién de que un cambio de titularidad o una limitacion no tiene efecto

1) [Inscripcion y notificacionde-una-modificacion-o-de-una-cancelacion] a) Si la peticion
mencionada en la Regla 25.1)a) retne las condiciones exigidas, la Oficina Internacional
inscribird sin demora las_indicaciones, la modificacion o la cancelacibn en el Registro
Internacional, notificard en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas
en que la medificacioninscripcion tenga efecto o, en caso de una cancelacion, a las Oficinas de
todas las Partes Contratantes designadas, e informara al mismo tiempo al titular y, si la peticion
fue presentada por una Oficina, a ésta. Cuando la inscripcion se refiera a un cambio de
titularidad, la Oficina Internacional informara también al titular anterior, en caso de cambio total
de titularidad, y al titular de la parte del registro internacional que haya sido cedida o transferida
de otro modo, en caso de cambio parcial de titularidad. Cuando la peticibn de que se inscriba
una cancelacion haya sido presentada por el titular o por una Oficina distinta de la Oficina de
origen durante el periodo de cinco afios mencionado en el Articulo 6.3) del Arreglo y en el
Articulo 6.3) del Protocolo, la Oficina Internacional informara asimismo a la Oficina de origen.

b) La-Las indicaciones, la modificacion o la cancelacion se inscribiran en la fecha
en que la Oficina Internacional haya recibido una peticién conforme con los requisitos exigibles,
salvo cuando se haya presentado una peticion de conformidad con la Regla 25.2)c), en cuyo
caso, podran inscribirse en una fecha ulterior.

Capitulo 7
Gacetay base de datos

Regla 32
Gaceta

1) [Informacion relativa a los registros internacionales] a) La Oficina Internacional
publicara en la Gaceta los datos pertinentes relativos a
L] | . o |
vi)  lec—eonbloe o tiolicoc . Lo lenloclonee e ronomelne o e

. ireceid ' inserites-las inscripciones efectuadas en

virtud de la Regla 27;
[...]

[..]
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PROPUESTAS DE MODIFICACION DE LA TABLA DE TASAS

TABLA DE TASAS

(en vigor el 1-de-enere-20151 de julio de 2017)

Francos
suizos

[...]

7.  Otras inscripciones

[..]

7.4 Cambio en el nombre o en la direccion del titular o, cuando el titular
sea una persona juridica, introduccién o cambio de las indicaciones
relativas a la naturaleza juridica del titular y del Estado y, en su caso,
la_unidad territorial dentro de ese Estado al amparo de cuya
legislacion se haya constituido dicha persona juridica, de uno o mas
registros internacionales,—una—tnica—peticion_respecto de los que se
solicite la misma inscripcion o _cambio en el mismo formulariode—ta
modificacién 150

[...]

[Sigue el Anexo ]
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prepared by the Secretariat
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Les participants sont priés d'informer le Secrétariat, en modifiant la présente liste provisoire, des modifications

qui devraient étre prises en considération lors de I'établissement de la liste finale des participants.
Participants are requested to inform the Secretariat of any changes which should be taken into account
in preparing the final list of participants. Changes should be requested by making corrections on the present

provisional list.
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MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms francais des Etats/in the alphabetical order of the names
in French of the States)

ALGERIE/ALGERIA

Foudi BENDJEDDA (Mme), directrice, Direction des affaires juridiques et réglementation,
Ministere de I'agriculture et du développement rural et de la péche, Alger

Farida BENZADI (Mme), directrice d’études, Direction générale de la compétitivité industrielle,
Division de la qualité et de la sécurité industrielle, Ministere de I'industrie et des mines, Alger

Fayssal ALLEK, premier secrétaire, Mission permanente, Geneve

ALLEMAGNE/GERMANY

Carolin HUBENETT (Ms.), Head, International Registrations Team, German Patent and
Trademark Office (DPMA), Munich

Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Economic Division, Permanent Mission, Geneva

ANTIGUA-ET-BARBUDA/ANTIGUA AND BARBUDA

Carden Conliffe CLARKE, Deputy Registrar, Antigua and Barbuda Intellectual Property and
Commerce Office (ABIPCO), Ministry of Legal Affairs, St. John's

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Celia POOLE (Ms.), General Manager, Trademarks and Designs Group, IP Australia,
Department of Industry, Canberra

AUTRICHE/AUSTRIA

Susanna KERNTHALER (Ms.), Deputy Head, Department for International Trademark Affairs,
The Austrian Patent Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Vienna

Karoline EDER-HELNWEIN (Ms.), Legal Advisor, Department for International Trademark
Affairs, The Austrian Patent Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology,
Vienna

Young-Su KIM, Trademark Examiner, The Austrian Patent Office, Federal Ministry for
Transport, Innovation and Technology, Vienna

BELARUS/BELARUS

Halina LIUTAVA (Ms.), Head, International Registration Division, Trademarks Department,
National Center of Intellectual Property (NCIP), State Committee on Science and Technologies,
Minsk
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CAMBODGE/CAMBODIA

SENG Hong, Deputy Chief, Bureau of Marks Registration Division, Department of Industrial
Property Rights, Ministry of Commerce, Phnom Penh
CHINE/CHINA

CAO Lina (Ms.), Deputy Researcher, International Registration Division, China Trademark
Office (CTMO), State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing

POON Man Han Joyce (Ms.), Assistant Director (Registration), Intellectual Property
Department, Hong Kong Special Administrative Region of China, Hong Kong

NG Wah Hung Winnie (Ms.), Senior Solicitor, Intellectual Property Department, Hong Kong
Special Administrative Region of China, Hong Kong

COLOMBIE/COLOMBIA

Beatriz LONDONO SOTO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Mision
Permanente, Ginebra

Gabriel DUQUE, Embajador, Representante Permanente, Misibn Permanente ante la
Organizacion Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

Maria José LAMUS BECERRA (Sra.), Directora, Direccion de Signos Distintivos,
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
Bogota D.C.

Juan Camilo SARETZKI-FORERO, Consejero, Misidn Permanente, Ginebra

Maria Catalina GAVIRIA BRAVO (Sra.), Consejera, Mision Permanente ante la Organizacion
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

CUBA

Clara Amparo MIRANDA VILA (Sra.), Jefa, Departamento de Marcas y otros Signos Distintivos,

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio
Ambiente, La Habana

DANEMARK/DENMARK

Mikael Francke RAVN, Chief Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of
Business and Growth, Taastrup

Anja Maria Bech HORNECKER (Ms.), Special Legal Adviser, Danish Patent and Trademark
Office, Ministry of Business and Growth, Taastrup

ASTRID LINDBERG NORS (Ms.), Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry
of Business and Growth, Taastrup
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EGYPTE/EGYPT

Amina Hassan Ahmed Hassan EL GENDY (Ms.), Deputy Manager, Trademark Department,
Trademarks and Industrial Designs Office, Ministry of Trade and Industry, Cairo

ESPAGNE/SPAIN

Maria del Carmen FERNANDEZ RODRIGUEZ (Sra.), Jefa, Servicio de Marcas Internacionales,
Departamento de Signos Distintivos, Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM),
Ministerio de Industria, Energia y Turismo, Madrid

ESTONIE/ESTONIA

Janika KRUUS (Ms.), Head, International Trademark Examination Division, Trademark
Department, The Estonian Patent Office, Tallinn

ETATS-UNIS D'AMERIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Debra LEE (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Karen STRZYZ (Ms.), Staff Attorney, Office of the Deputy Commissioner for Trademark

Examination Policy, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of
Commerce, Alexandria

FEDERATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Tatiana ZMEEVSKAYA (Ms.), Head of Division, Law Department, Federal Service for
Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

Larisa BORODAY (Ms.), Deputy Head of Division, Trademark Division, Federal Institute of
Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

FINLANDE/FINLAND

Pirjo ARO-HELANDER (Ms.), Head of Unit, Trademarks and Designs Line, Finnish Patent and
Registration Office, Helsinki
FRANCE

Daphné DE BECO (Mme), chargée de mission, Direction des affaires juridiques et
internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

Cécile CHARRON (Mme), examinatrice marques, Direction des marques, Institut national de la
propriété industrielle (INPI), Courbevoie
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GEORGIE/GEORGIA

Medea TCHITCHINADZE (Ms.), Main Specialist, Trademark, Geographical Indication and
Design Department, National Intellectual Property Center (Sakpatenti), Mtskheta

GHANA
Domtie Afua SARPONG (Ms.), Senior State Attorney, Registrar General's Department, Ministry

of Justice and Attorney General, Accra

GRECE/GREECE

Paraskevi NAKIOU (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

HONGRIE/HUNGARY

Krisztina KOVACS (Ms.), Head of Section, Industrial Property Law Section, Hungarian
Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

INDE/INDIA
Ram Awtar TIWARI, Assistant Registrar of Trade Marks and Geographical Indications, Trade

Mark Registry, Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trademarks,
Department of Industrial Policy Promotions, Ministry of Commerce and Industry, Mumbai

ISRAEL/ISRAEL

Anat Neeman LEVY (Ms.), Head, Trademarks Department, Israel Patent Office (ILPO), Ministry
of Justice, Jerusalem

ITALIE/ITALY

Renata CERENZA (Ms.), Senior International Trademark Examiner, Italian Patent and
Trademark Office (UIBM), Directorate General for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of
Economic Development, Rome

Alessandro MANDANICI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Matteo EVANGELISTA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Edoardo MARANGONI, Intern, Permanent Mission, Geneva
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JAPON/JAPAN

Hirofumi AOKI, Director, Trademark Division, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy,
Trade and Industry, Tokyo

Mayako OE (Ms.), Deputy Director, Office for International Design Applications under the
Geneva Act of the Hague Agreement and International Trademark Applications under the
Madrid Protocol, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo
KENYA

Elvine Beryl Apiyo OPIYO (Ms.), Legal Officer, Kenya Industrial Property Institute (KIPI),
Ministry of Trade and Industry, Nairobi

LETTONIE/LATVIA

Liga RINKA (Ms.), Head, Division of International Marks, Department of Trademarks and
Industrial Designs, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga

LITUANIE/LITHUANIA

Dovile TEBELSKYTE (Ms.), Head, Law and International Affairs Division, State Patent Bureau
of the Republic of Lithuania, Vilnius

MADAGASCAR

Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme), cheffe, Service de I'enregistrement international
des marques, Office malgache de la propriété industrielle (OMAPI), Antananarivo

MAROC/MOROCCO

Said MIKDAM, examinateur de marques, Office marocain de la propriété industrielle et
commerciale (OMPIC), Casablanca

MEXIQUE/MEXICO

Eliseo MONTIEL CUEVAS, Director Divisional de Marcas, Direccion Divisional de Marcas,
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

Pedro Damian ALARCON ROMERO, Subdirector Divisional de Procesamiento Administrativo
de Marcas, Direccion Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),
Ciudad de México
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MONTENEGRO/MONTENEGRO

Tijana SAVIC (Ms.), Senior Advisor, Planning and Promotion, Ministry of Sustainable
Development, Podgorica

Milica SAVIC (Ms.), Senior Advisor, Trademark Unit, Industrial Property Division, Intellectual
Property Office of Montenegro, Podgorica

NORVEGE/NORWAY

Knut Andreas BOSTAD, Head of Section, Norwegian Industrial Property Office (Patentstyret),
Oslo

Sissel BOE-SOLLUND (Ms.), Norwegian Industrial Property Office (Patentstyret), Oslo

NOUVELLE-ZELANDE/NEW ZEALAND

Steffen GAZLEY, Principal Trade Mark Examiner, Trade Marks, Intellectual Property Office of
New Zealand (IPONZ), Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington

OMAN

Ali AL MAMARI, Head, Industrial Property Department, Ministry of Commerce and Industry,
Muscat

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OAPI)/
AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)

Guy Francis BOUSSAFOU, chef, Service des signes distinctifs, Yaoundé
PHILIPPINES
Marites Q. SALVIEJO (Ms.), Head, Madrid Unit, Bureau of Trademarks, Intellectual Property

Office of Philippines (IPOPHIL), Taguig City

POLOGNE/POLAND

Ewa KLIMEK (Ms.), Expert, Trademark Examination Department, Patent Office of the Republic
of Poland, Warsaw

Ewa MROCZEK (Ms.), Expert, Receiving Department, Patent Office of the Republic of Poland,
Warsaw
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PORTUGAL

Rui CRUZ, Legal Expert, Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice,
Lisbon

Ana Cristina FERNANDES DOS SANTOS (Ms.), Trademarks and Designs Examiner,
Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon

Jodo PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

REPUBLIQUE DE COREE/REPUBLIC OF KOREA

SONG Kijoong, Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Korean Intellectual
Property Office (KIPO), Daejeon

LEE Young Kwon, Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Korean Intellectual
Property Office (KIPO), Daejeon

JI Sang Hoon, Deputy Director, International Application Division, Korean Intellectual Property
Office (KIPO), Daejeon

LEE Donghun, Assistant Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

REPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Ludmila COCIERU (Ms.), Head, International Trademarks Division, Trademarks and Industrial
Designs Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau

REPUBLIQUE TCHEQUE/CZECH REPUBLIC

Zlatuse BRAUNSTEINOVA (Mme), examinatrice marques, Marques internationales, Office de la
propriété industrielle, Prague

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Clare HURLEY (Ms.), Senior Policy Advisor, Intellectual Property Office, Department for
Business, Innovation and Skills, Newport

Sian SIMMONDS (Ms.), Head, International Exam Team, Intellectual Property Office,
Department for Business, Innovation and Skills, Newport

SAO TOME-ET-PRINCIPE/SAO TOME AND PRINCIPE

Ladislau D’ALMEIDA, Director, International Cooperation, Ministry of Economy and International
Cooperation, Sao Tome

SINGAPOUR/SINGAPORE

Mei Lin TAN (Ms.), Director and Senior Legal Counsel, Registry of Trade Marks, Intellectual
Property Office of Singapore (IPOS), Singapore
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SUEDE/SWEDEN

Benjamin WINSNER, Legal Adviser, Swedish Patent and Registration Office (SPRO),
Soderhamn

Hakan BODIN, Senior Trade Mark Examiner, Swedish Patent and Registration Office (SPRO),
Soderhamn

SUISSE/SWITZERLAND

Alexander PFISTER, chef, Service juridique droits de propriété industrielle, droit et affaires
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Julie POUPINET (Mme), juriste, Division des marques, Institut fédéral de la propriété
intellectuelle (IP1), Berne

Ursula PROBST (Mme), juriste, Division des marques, Institut fédéral de la propriété
intellectuelle (IP1), Berne

Sébastien TINGUELY, coordinateur marques internationales, Division des marques, Institut
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

TUNISIE/TUNISIA

Nejmeddine LAKHAL, directeur, Direction coopération multilatérale, Ministére des affaires
étrangeres, Tunis

TURQUIE/TURKEY

Melike YILMAZ (Ms.), Trademark Examiner, Trademarks Department, Turkish Patent
Institute (TPI), Ankara

Osman GOKTURK, Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization
(WTO), Geneva

UKRAINE

Svitlana SUKHINOVA (Ms.), Head, Department of International Registrations, State Enterprise
“Ukrainian Institute of Industrial Property”, State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS),
Kyiv

Yuliia HROMOVA (Ms.), Chief Specialist, Department of Rights for Indications, State Enterprise
“Ukrainian Institute of Industrial Property”, State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS),
Kyiv
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UNION EUROPEENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)

Alexander SCHIFKO, Policy Officer, International Cooperation and Legal Affairs Department,
Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante

Myriam TABURIAUX (Ms.), Policy Officer, Operations Department, Office for Harmonization in
the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante

VIET NAM

LUU Duc Thanh, Director, Geographical Indications and International Trademarks Division,
National Office of Intellectual Property (NOIP), Ministry of Science and Technology, Hanoi
ZIMBABWE

Taonga MUSHAYAVANHU, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva

Roda Tafadzwa NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

. OBSERVATEURS/OBSERVERS

CANADA

lyana GOYETTE (Ms.), Manager, Legislation and Practice, Canadian Intellectual Property
Office (CIPO), Industry Canada, Gatineau

LIBYE/LIBYA

Naser ALZAROUG, conseiller, Mission permanente, Genéve

NEPAL/NEPAL

Netra PRASAD BHATTARAI, Director, Department of Industry, Ministry of Industry, Kathmandu

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO/LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC
REPUBLIC

Phengthong CHEMEMALAY, Deputy Director, Trademark and Geographical Indication Division,
Department of Intellectual Property, Ministry of Science and Technology, Vientiane

SAINT-KITTS-ET-NEVIS/SAINT KITTS AND NEVIS

Jihan WILLIAMS (Ms.), Crown Counsel, Office of the Attorney General, Justice and Legal
Affairs, Basseterre
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SENEGAL/SENEGAL

Mame Baba CISSE, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Geneve
Aboubacar Sadikh BARRY, ministre conseiller, Mission permanente, Genéve

Lamine Ka MBAYE, premier secrétaire, Mission permanente, Geneve

THAILANDE/THAILAND

Udomsit PATTRAVADEELUCK, Legal Officer, Department of Intellectual Property (DIP),
Ministry of Commerce, Nonthaburi

TRINITE-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

Shiveta SOOKNANAN (Ms.), Legal Officer Il, Intellectual Property Office, Ministry of Legal
Affairs, Port of Spain

.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX OFFICE FOR
INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP)

Camille JANSSEN, juriste, Département des affaires juridiques, La Haye

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTQO)

Daria NOVOZHILKINA (Ms.), Research Associate, Intellectual Property Division, Geneva
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IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark
Association (ECTA)

Myrtha HURTADO RIVAS (Ms.), Member, Basel

Donald SCHNYDER, Member, Zurich

Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM)
Daniele LE CARVAL (Ms.), Representative, Brussels

Association francaise des praticiens du droit des marques et des modeles (APRAM)
Giulio MARTELLINI, membre, Turin

Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)

Elena MOLINA (Ms.), Member, Barcelona

Michael REINLE, Member, Zurich

Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys
Association (JPAA)

Jiro MATSUDA, Member, International Activities Center, Tokyo

Tsutomu TAKEHARA, Vice Chairman, Trademark Committee, Tokyo

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)
Fumie ENARI (Ms.), Vice-Chair, International Committee, Tokyo

Association romande de propriété intellectuelle (AROPI)
Anca DRAGANESCU (Mme), membre, Onex

Eric NOEL, membre, Genéve

Marc-Christian PERRONNET, membre, Genéeve

Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International
Intellectual Property Studies (CEIPI)
Francois CURCHOD, chargé de mission, Genolier

International Trademark Association (INTA)
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle
Giulio MARTELLINI, Chair, INTA Madrid System Subcommittee, Turin

Japan Intellectual Property Association (JIPA)

Kenichiro OKUBO, Vice-Chairperson of Trademark Committee of Japan Intellectual Property
Association, Tokyo

Yasuhiro YOSHIDA, Vice-Chairperson of Trademark Committee of Japan Intellectual Property
Association, Tokyo

MARQUES (Association des propriétaires européens de marqgues de

commerce)/MARQUES (Association of European Trade Mark Owners)

Gregor VERSONDERT, Corporate, First Vice-Chair of MARQUES Council, Petit-Lancy

Tove GRAULUND (Ms.), Expert, Member of MARQUES Council and MARQUES Trade Mark
Law and Practice Team, Sgborg

William LOBELSON, Expert, Member of MARQUES Trade Mark Law and Practice Team, Lyon
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V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Mikael Francke RAVN (Danemark/Denmark)
Vice-présidents/Vice-Chairs: Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme/Ms.) (Madagascar)
Eliseo MONTIEL CUEVAS (Mexique/Mexico)

Secrétaire/Secretary: Debbie ROENNING (Mme/Ms.) (OMPI/WIPQO)

VI. SECRETARIAT DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPQO)

Francis GURRY, directeur général/Director General
Binying WANG (Mme/Ms.), vice-directrice générale/Deputy Director General

David MULS, directeur principal, Service d’enregistrement Madrid, Secteur des marques et des
dessins et modeles/Senior Director, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Debbie ROENNING (Mme/Ms.), directrice de la Division juridique, Service d’enregistrement
Madrid, Secteur des marques et des dessins et modéles/Director, Legal Division, Madrid
Registry, Brands and Designs Sector

Diego CARRASCO PRADAS, directeur adjoint de la Division juridique, Service d’enregistrement
Madrid, Secteur des marques et des dessins et modeles/Deputy Director, Legal Division,
Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Asta VALDIMARSDOTTIR (Mme/Ms.), directrice de la Division des opérations, Service
d’enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modeles/Director, Operations
Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Neil WILSON, directeur de la Division de I'appui aux Services d’enregistrement, Secteur des
marques et des dessins et modéles/Director, Registries Support Division, Brands and Designs
Sector

Juan RODRIGUEZ, juriste principal a la Division juridique, Service d’enregistrement Madrid,
Secteur des marques et des dessins et modéles/Senior Legal Officer, Legal Division, Madrid
Registry, Brands and Designs Sector

Kazutaka SAWASATO, juriste a la Division juridique, Service d’enregistrement Madrid, Secteur
des marques et des dessins et modéles/Legal Officer, Legal Division, Madrid Registry, Brands
and Designs Sector

Marie-Laure DOUAY (Mme/Ms.), juriste adjointe a la Division juridique, Service

d’enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modéles/Assistant Legal
Officer, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

[Fin del Anexo Il y del documento]
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