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INTRODUCCION

1. En su decimosexta reunién, celebrada en Ginebra del 2 al 6 de julio de 2018, el Grupo de
Trabajo sobre el Desarrollo Juridico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de
Marcas (en adelante denominado “el Grupo de Trabajo”) examiné varios tipos de marcas
distintas de las mencionadas expresamente en el Reglamento Comun del Arreglo de Madrid
relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo

(en adelante denominados “el Reglamento Comun” y “el Protocolo”).!

2. El Grupo de Trabajo pidi6 a la Oficina Internacional que preparara un documento en
el que se describieran las posibles modificaciones de la Regla 9 del Reglamento Comun
con miras a introducir nuevos medios de representacion.

1 Véase el documento MM/LD/WG/16/4.
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l. POSIBLE MODIFICACION DE LA REGLA 9 DEL REGLAMENTO COMUN

3. En la Regla 9.4)a)v) del Reglamento Comun se exige que en la solicitud internacional
figure o se indique una reproduccion de la marca que se ajuste al recuadro previsto en el
formulario oficial. Esa regla podria modificarse para exigir que en la solicitud internacional figure
o0 se indique una representacion clara y precisa de la marca. Esa modificacion permitiria
presentar una solicitud internacional en la que figure cualquier representacion de la marca,
grafica o no gréfica.

4. A modo de simplificacién adicional, en la Regla 9 se podria exigir que la representacion
figure en color cuando se reivindique el color como elemento distintivo, de conformidad con
el parrafo 4)a)vii). Se podria suprimir de ese parrafo el requisito de aportar una segunda
representacion de la marca?, con la consiguiente supresion del recuadro que figura en

el apartado 7.b) del formulario oficial MM2.

5. Podria modificarse la Regla 9.5)d)iv) para exigir que la Oficina de origen certifique que la
marca que figura en la solicitud internacional corresponde a la marca que figura en la solicitud
de base o en el registro de base (denominada en adelante “la marca de base”). Ese cambio
proporcionaria mas flexibilidad a las Oficinas al certificar las solicitudes internacionales y
armonizaria la regla con el texto que figura en Articulo 3.1) del Protocolo. Por lo tanto, disiparia
las dudas en cuanto a si el requisito de que la marca de base sea la misma que la marca
internacional, que figura actualmente en esa regla, es mas estricto que el requisito previsto en
el Articulo 3.1) del Protocolo, que hace referencia a la correspondencia entre las indicaciones
gue figuran en la solicitud internacional y las de la marca de base. No obstante, la certificacion
seguiria siendo una decisién de la Oficina de origen en estricta aplicacion del Protocolo de
Madrid y de la regla. Por ejemplo, la Oficina interesada seguiria teniendo que decidir si podria
considerarse que una solicitud internacional con una representacién mas clara de la marca o
con una marca representada por diferentes medios cumple los requisitos previstos en

el Articulo 3.1) del Protocolo.

6. Las Instrucciones Administrativas para la aplicacion del Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo (en adelante
denominadas “las Instrucciones Administrativas”) podrian modificarse para indicar la manera en
gue pueden representarse las marcas en la solicitud internacional. La representaciéon de la
marca vendria determinada por la forma en que se transmite la solicitud internacional a la
Oficina Internacional. En el caso de las solicitudes internacionales transmitidas por servicios
postales o de distribucién, seguiria siendo necesaria una representacion grafica de la marca
gue comprendiera, por ejemplo, una 0 mas imagenes de la marca correspondientes a un
tamafio de papel A4 (es decir, 210 por 297 milimetros). Las solicitudes internacionales
transmitidas electronicamente podrian presentarse mediante una representacion electrénica
de la marca. En las Instrucciones Administrativas se podrian indicar los formatos y requisitos
técnicos aceptables para cada forma de representacion electrénica, a saber, imagenes
estaticas, imagenes en movimiento, sonidos e imagenes en movimiento con sonido.

2 La Regla 9.4)a)v) y vii) del Reglamento Comun reza como sigue:

“4) [Contenido de la solicitud internacional] a) En la solicitud internacional figurara o se indicara

T

“v) una reproduccion de la marca que se ajuste al recuadro previsto en el formulario
oficial; esa reproduccion sera clara y, dependiendo de que en la solicitud de base o en el registro de base se
haya plasmado en blanco y negro o en color, sera una reproduccién en blanco y negro o en color,

-]

“vii)  cuando se reivindique el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud
de base o el registro de base, o cuando el solicitante desee reivindicar el color como elemento distintivo de la
marca y la marca contenida en la solicitud de base o en el registro de base esté en color, una mencién de que
se reivindica el color y la indicacion, expresada en palabras, del color o combinacién de colores reivindicados,
y, cuando la reproduccién aportada en virtud del apartado v) esté en blanco y negro, una reproduccién de la
marca en color,”.
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[I.  OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS

7. Resulta razonable esperar que, en un futuro cercano, todas las Partes Contratantes del
Sistema de Madrid acepten distintos medios de representacion, intercambiados por medios
electronicos y en formato digital. El Sistema de Madrid debe estar preparado para servir a sus
usuarios a medida que evoluciona este panorama, actualizando su marco juridico y ajustando
Sus procesos, practicas, organizacion e infraestructura. Ademas, el Grupo de Trabajo tal vez
considere conveniente examinar nuevas formas de prestar apoyo a los usuarios del Sistema
de Madrid, mientras que las Partes Contratantes llevan a cabo la transicion a esa etapa.

A. CONSIDERACIONES PRACTICAS

i) Signos que no pueden constituir una marca

8. Al examinar las posibles vias para seguir avanzando en relacion con las modificaciones
descritas en los parrafos 3 a 6, el Grupo de Trabajo puede optar por tener en cuenta las
conclusiones de la encuesta sobre los tipos de marcas y los medios de representacion
aceptables, que figuran en el Anexo del documento MM/LD/WG/17/4. En concreto, seria
pertinente considerar que en el caso de 47 de las 82 Oficinas que participaron en la encuesta,
las marcas se definen, de conformidad con su legislacion aplicable y sus practicas, como
signos que pueden representarse graficamente y que, en el caso de 35 de esas Oficinas,

las marcas se definen como signos perceptibles visualmente.

9. Las modificaciones mencionadas anteriormente no restringirian el derecho de las Partes
Contratantes designadas a denegar la proteccion cuando el signo que es objeto de un registro
internacional no constituya una marca conforme a su legislacion aplicable y sus practicas.

Por ejemplo, si bien la mayoria de las Oficinas que respondieron al cuestionario protegen

las marcas denominativas, figurativas, tridimensionales y de color, varias Oficinas no protegen,
por ejemplo, las marcas sonoras, los hologramas y las marcas animadas o multimedia.

10. Por lo tanto, los titulares de registros internacionales correspondientes a los denominados
nuevos tipos de marcas se seguirian enfrentando a la denegacion provisional cuando el signo
objeto del registro internacional no constituya una marca en virtud de la legislacién y las
practicas de las Partes Contratantes designadas, independientemente de la forma en que estén
representadas esas marcas.

11. Es probable que la situacion descrita en el parrafo 10 mejore a medida que las Partes
Contratantes emprendan el examen de sus practicas y marcos juridicos nacionales o
regionales. El Grupo de Trabajo tal vez considere conveniente examinar si seria util examinar
periddicamente la evolucion de la situacion antes mencionada, probablemente en su mesa
redonda.

ii) Requisitos de representacion diferentes

12. Las modificaciones descritas en los parrafos 3 a 6 no eliminaran los inconvenientes que
los titulares seguirian teniendo en el cumplimiento de los distintos requisitos de representacion
previstos en las Partes Contratantes designadas para un tipo determinado de marca, siempre y
cuando constituya una marca en esas Partes Contratantes designadas. Algunas Partes
Contratantes se estan preparando para aceptar solicitudes nacionales en las que figure una
representacion no grafica de la marca, mientras que otras Partes Contratantes siguen
exigiendo una representacion grafica de la marca.
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13. Parece que la representacion grafica sigue siendo el medio de representacion aceptado
mas comunmente para la mayoria de los tipos de marcas en la mayoria de las Partes
Contratantes del Sistema de Madrid. Habida cuenta de lo anterior, el Grupo de Trabajo quiza
considere conveniente examinar si las modificaciones descritas en los péarrafos 3 a 6,

al introducir la posibilidad de presentar solicitudes internacionales en las que figure una
representacion no gréafica de la marca, complicarian las cosas a los usuarios.

14. Los titulares que presentan solicitudes internacionales en las que figure una
representacion no grafica de la marca recibiran, con toda probabilidad, una denegacion
provisional en las Partes Contratantes designadas que sigan exigiendo una representacion
gréfica de las marcas. En consecuencia, los titulares que tengan una representacion grafica en
la marca de base estarian limitados a designar Partes Contratantes que acepten esa
representacion grafica. Convendria que el Grupo de Trabajo examinara la manera de abordar
esa situacion.

15. A modo de solucién, el Grupo de Trabajo tal vez estime oportuno considerar la posibilidad
de permitir que los solicitantes presenten una solicitud internacional en la que figure una
representacion diferente de la que figura en la marca de base o una representacién adicional,
similar a la solucién contemplada actualmente en la Regla 9.4)a)vii) para las marcas en color.
Como se debati6 en reuniones anteriores del Grupo de Trabajo, algunas Partes Contratantes
exigen que la reproduccién que figura en la solicitud internacional sea idéntica a la que figura
en la marca de base®. En esas Partes Contratantes, no se permitiria al titular presentar una
solicitud internacional en la que figure una representacion diferente de la marca, a menos que
esas Partes Contratantes introduzcan algunas flexibilidades en sus practicas de certificacion.

16. Otra solucidn a la situacion descrita en el parrafo 14 seria que las Partes Contratantes
designadas exigieran, en una denegacion provisional, que los titulares proporcionaran una
representacion de la marca de conformidad con su legislacion aplicable y sus préacticas. Esta
solucion quiza no sea posible cuando la Parte Contratante designada considere que la
reproduccion, tal como figura en el Registro Internacional, no es suficiente para definir con
claridad y precision el objeto de la proteccion.

17. Por ejemplo, la mayoria de las solicitudes internacionales que indican que la marca es
tridimensional se presentan con una reproduccion grafica o fotografica bidimensional de la
marca, como, por ejemplo, la imagen de una botella. Algunas Partes Contratantes pueden
exigir gue las solicitudes de registro de marcas tridimensionales estén representadas mediante
varias vistas de la marca para la concesion de una fecha de presentacion. En esas Partes
Contratantes, el suministro de vistas adicionales quiz& no sirva para superar la denegacion de
proteccion de una solicitud internacional presentada mediante una reproduccién grafica o
fotografica bidimensional de una marca tridimensional.

18. Habida cuenta de lo anterior, convendria que el Grupo de Trabajo examinara si también
seria necesario establecer requisitos minimos de representacion para cada tipo de marca que
fueran aceptables para todas las Partes Contratantes. Ello ofreceria a los titulares la
certidumbre tan deseada al utilizar el Sistema de Madrid.

B. CONSIDERACIONES TECNICAS

)] Consideraciones técnicas relativas a las Partes Contratantes

19. En la reunidn anterior del Grupo de Trabajo, la Oficina Internacional indicé que la
introduccion de una representacion no grafica en el Sistema de Madrid exigiria que las Partes
Contratantes intercambiaran esa representacion en formato electrénico y por medios
electronicos*.

Véase el documento MM/LD/WG/15/RT/Presentation/2.
4 Véase el documento MM/LD/WG/16/4.
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20. La Oficina de origen puede transmitir una representacion gréfica de la marca a la Oficina
Internacional por medios electrénicos o enviarla por correo o por servicios de distribucion. A su
vez, la Oficina Internacional puede notificar a las Oficinas de las Partes Contratantes
designadas la representacion gréafica por medios electrénicos (es decir, mediante la transmision
de un archivo digital en el que figure esa representacion) o por servicios postales o de
distribucion (es decir, mediante el envio de una notificacion impresa en la que figure la
representacion de la marca). A fin de intercambiar de manera eficiente las representaciones no
graficas sera necesario que todas las Partes Contratantes intercambien esas representaciones
en formato digital y por medios electronicos; es decir, sin necesidad de entregar archivos
digitales en un soporte fisico como, por ejemplo, una memoria USB.

21. Varias Oficinas que participaron en la encuesta a que se hace referencia en el parrafo 8
indicaron que no reciben solicitudes nacionales en forma de datos o por medios electrénicos;
esas Oficinas no exigen ni permiten al solicitante que presente una representacion electronica
de la marca y no almacenan una representacion electrénica de la marca en una base de datos
nacional. En vista de esas conclusiones, el Grupo de Trabajo tal vez considere conveniente
examinar si seria aconsejable establecer un calendario para que todas las Partes Contratantes
intercambien datos por medios electrénicos en el marco del Sistema de Madrid.

ii) Consideraciones técnicas relativas a la Oficina Internacional

22. Ademas de las cuestiones expuestas anteriormente, habria que tener en cuenta algunas
consideraciones técnicas en relacion con la Oficina Internacional, con miras a aplicar las
modificaciones descritas en los parrafos 3 a 6.

23. Sibien la Oficina Internacional cuenta con la infraestructura técnica necesaria para
tramitar las representaciones electronicas de la marca, tendria que modificar sus
procedimientos y sus sistemas de tecnologias de la informacion y las comunicaciones (TI),
de modo que pudiera recibir, examinar, publicar, poner a disposicion del pablico y notificar
determinadas representaciones, como, por ejemplo, las que consistan en archivos digitales
sonoros o multimedia.

24. En consecuencia, la Oficina Internacional tendria que evaluar esos cambios y el tiempo
necesario para su aplicacion. La Oficina Internacional quiza tenga que actualizar asimismo sus
normas técnicas para la comunicacion electrénica. A su vez, ello podria inducir a las Oficinas
de las Partes Contratantes a llevar a cabo unos procesos similares.

25. Convendria que el Grupo de Trabajo tuviera en cuenta las consideraciones expuestas en
los péarrafos 22 a 24, al examinar un posible calendario para la introduccion de las
modificaciones descritas en los parrafos 3 a 6.

26. Se invita al Grupo de Trabajo a
examinar el presente documentoy a
proporcionar orientacion a la Oficina
Internacional sobre las posibles vias
para seguir avanzando.

[Fin del documento]
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