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PROPUESTA DE LA DELEGACION DE SUIZA

1. En una comunicacion de fecha 1 de mayo de 2020, la Oficina Internacional recibio
una propuesta de la delegacién de Suiza relativa a las limitaciones previstas en el Sistema
de Madrid para el registro internacional de marcas para que el Grupo de Trabajo sobre

el Desarrollo Juridico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas

la examinara en su decimoctava reunion, que se celebrara en Ginebra

del 12 al 16 de octubre de 2020.

2. Dicha propuesta figura en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]
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ANEXO

Propuesta de la delegacion de Suiza
(limitaciones en las solicitudes internacionales)

Las ultimas reuniones del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Juridico del Sistema de Madrid
(Grupo de Trabajo) se han dedicado parcialmente a determinar a qué Oficina incumbe
examinar las limitaciones inscritas en el Registro Internacional. Los debates sirvieron para
concluir que el asunto requiere de mayor claridad y transparencia, y que hay limitaciones
inscritas en el Registro Internacional que nunca han sido examinadas por una Oficina, ni antes
ni después de su inscripcion.

Esta situacion es insatisfactoria. Del debate celebrado en la 17.2 reunion del Grupo de Trabajo
(basado en el documento MM/LD/WG/17/9) se desprendié que era dificil tratar todos los tipos
de limitaciones en paralelo. En este sentido, la delegacién de Suiza, tal como se propuso
en la 17.2 reunién del Grupo de Trabajo, aborda en el presente documento Ginicamente la
cuestion de las limitaciones incluidas en las solicitudes internacionales (Regla 9 del
Reglamento Comun) y desea que en la 18.2 reunién del Grupo de Trabajo, que se
celebrara en junio” de 2020, se recomiende la adopcion de varias modificaciones del
Reglamento Comun destinadas a aclarar la funciéon de cada una de las Oficinas
implicadas.

Las cuestiones relativas a otros tipos de limitaciones y a las anulaciones podran tratarse en
una etapa posterior.

PREAMBULO

Creemos firmemente que la Oficina Internacional, que es la Oficina por la que pasan todas las
peticiones de inscripcidn de limitaciones en el Registro Internacional y que vela por la
aplicacion de los tratados de Madrid y de Niza, deberia desempefar una funciéon fundamental
en el examen de las limitaciones. No obstante, somos conscientes de que no a todas las
Oficinas de los Estados miembros del Sistema de Madrid les parece aceptable una solucion
centralizada en la Oficina Internacional. Por ese motivo, en nuestras propuestas se tienen en
cuenta los diferentes intereses para tratar de encontrar una solucion satisfactoria para todos.

1. !_IMITACI()N EN LA SOLICITUD INTERNACIONAL (REGLA 9 REGLAMENTO
COMUN)

Cuando un titular presenta una solicitud internacional, puede indicar si desea obtener

proteccién para una lista de productos o servicios limitada respecto de algunas Partes
Contratantes designadas (Regla 9.4)a)xiii) del Reglamento Comun).

1.1 EXAMEN POR LA OFICINA DE ORIGEN

La gran mayoria de las Oficinas, en cuanto que Oficinas de origen, consideran que, con arreglo
a su obligacion de certificacion (Regla 9.5)d)vi) del Reglamento Comun), les corresponde
verificar que la lista limitada contenida en una solicitud internacional esté a la vez incluida en la
lista de la marca de base y en la lista principal del registro internacional. Esa verificacion es la
unica manera de asegurar que el registro internacional en su totalidad (lista principal y lista
limitada) esté bien fundamentado en la marca de base.

Si el principio se admite muy ampliamente, proponemos que las Reglas actuales se modifiquen
para que este principio se formule claramente (véase la propuesta de modificacién al final
del documento).

La decimoctava reunién del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Juridico del Sistema de Madrid para el
Registro Internacional de Marcas se programa inicialmente para los dias 22 a 26 de junio de 2020. Esta reunion se
ha pospuesto al mes de octubre debido a la pandemia de COVID-19.
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1.2 EXAMEN POR LA OFICINA INTERNACIONAL

Actualmente, la Oficina Internacional examina las limitaciones contenidas en las solicitudes
internacionales conforme a la Regla 12 (clasificacién; véase la Regla 12.8bis) del Reglamento
Comun). También las examina conforme a la Regla 13 (precision), aunque no hay ninguna
disposicion al respecto en el actual Reglamento Comun.

Por consiguiente, también proponemos que esa circunstancia se haga explicita (véase
la propuesta de modificacion al final del documento).

Pensamos, no obstante, que la labor de la Oficina Internacional deberia ser mas amplia.

Asi, a nuestro juicio la Oficina Internacional deberia examinar si el alcance de la limitacion es,
en su opinién, aceptable (si la limitacion esta incluida en la lista principal). La finalidad de dicha
medida seria evitar que puedan inscribirse errores “graves” (lo cual podria ocurrir, a pesar de la
obligacion de certificacion de la Oficina de origen), pero también, fomentar una armonizacién
de las interpretaciones (practicas) entre las Oficinas.

Habida cuenta de que son varias las Oficinas que consideran que debe primar la obligacion de
certificacion de la Oficina de origen, la notificacion de irregularidad que emitiria la Oficina
Internacional podria inspirarse e inscribirse en el la Regla 13 del Reglamento Comun, en el
sentido de que la Oficina Internacional no tendria poder de decisién final con respecto al hecho
de inscribir o no la limitacion. Tras la notificacion de la Oficina Internacional, la Oficina de origen
podria, o bien modificar su lista, o bien dejarla sin cambios. Si la Oficina de origen no la
modificara, podria afiadirse una observacion en la lista limitada del tipo “expresién amplia
desde el punto de vista de la Oficina Internacional”. La finalidad de dicha observacion es que la
informacién inscrita en el Registro sea transparente.

Proponemos una modificacion en ese sentido (véase la propuesta de modificacion al final
del documento).

1.3 EXAMEN POR LA OFICINA DESIGNADA

Opinamos que la Oficina designada no deberia poder cuestionar el examen realizado por la
Oficina de origen en cuanto al alcance de la limitacion contenida en la solicitud internacional.
En efecto, la Oficina de origen, al aceptar la limitacion, indica claramente que considera que
esta cubierta por la base, a saber, el registro nacional, del que es garante. Asi como la Oficina
designada no cuestiona el hecho de que la lista principal de la solicitud internacional esté
cubierta por la lista del registro nacional, tampoco deberia cuestionar el hecho de que la lista
“limitada” también esté cubierta por la lista principal de la solicitud internacional. Ese examen
forma parte del deber de certificacion de la Oficina de origen.

En nuestra propuesta presentada en la 17.2 reunion del Grupo de Trabajo, indicamos que
“no es necesario prever ninguna disposicidn especifica para que la Oficina designada pueda
examinar el alcance de la limitacién, puesto que prima la obligacién de certificacién de

la Oficina de origen”.

Este afio quisiéramos establecer explicitamente que la Oficina designada no puede cuestionar
ese examen. Esta propuesta seria la “variante 1”7, y podria formularse mediante una
declaracién interpretativa de la Regla 17.2)iv) del Reglamento Comun, en la que se indicara
que una denegacion provisional no puede basarse en el hecho de que la limitacién sea de
hecho una ampliacion. La Regla 27.5) del Reglamento Comun, que se aplica unicamente a las
limitaciones inscritas conforme a la Regla 25 del Reglamento Comun, no necesita, en nuestra
opinion, ser modificada para indicar este hecho, ya que no es posible ninguna otra
interpretacion.

De no aceptarse esta “variante 1”, se podria dejar el texto tal como figura actualmente en
el Reglamento Comun (variante 2).
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2. ILUSTRACION DE LAS PROPUESTAS

VARIANTE 1 (NUESTRA SOLUCION PREFERIDA)

)]

[ Scope of the limitation in an international application

VARIANTE 2

[ Scope of the limitation in an international application T

??? DO °
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3. PROPUESTAS DE MODIFICACION
3.1.1 FUNCION DE LA OFICINA DE ORIGEN

Regla 9
Condiciones relativas a la solicitud internacional

[..]

5)  [Contenido adicional de una solicitud internacional]

[..]

d) La solicitud internacional debera contener una declaracion de la Oficina de origen, en
la que se certifique

[..]

vi) que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional estan
incluidos en la lista de productos y servicios que figura en la solicitud de base
o en el registro de base, segun sea el caso, y, en su caso, que los productos y
servicios indicados en toda limitacion estan incluidos en la lista de productos y
servicios que figura en la solicitud internacional.

[.]
3.1.2 FUNCION DE LA OFICINA INTERNACIONAL

Regla 13
Irregularidades respecto a la indicacion de los productos y servicios

1)  [Comunicacién de la irregularidad por la Oficina Internacional a la Oficina de origen] Si la
Oficina Internacional considera que alguno de los productos y servicios se designa en la
solicitud internacional con una expresion demasiado vaga a efectos de clasificacion,
incomprensible o linguisticamente incorrecta, o0, en su caso, si considera que alguno de los
productos y servicios indicados en una limitacion no estan incluidos en la lista principal de
la solicitud internacional, lo notificara en consecuencia a la Oficina de origen e informara al
mismo tiempo al solicitante. En esa notificacion, la Oficina Internacional puede recomendar
una expresién sustitutoria o la supresion de la expresion.

2)  [Tiempo otorgado para subsanar la irregularidad]

a) La Oficina de origen puede realizar una propuesta para que se subsane la
irregularidad dentro de los tres meses siguientes a la fecha de notificacion
mencionada en el parrafo 1).
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b)  Si dentro del plazo indicado en el apartado a) no se presenta ninguna propuesta
aceptable a la Oficina Internacional para subsanar la irregularidad, la Oficina
Internacional hara constar en el registro internacional la expresion que figura en la
solicitud internacional o la limitacion de la solicitud internacional, siempre que la
Oficina de origen haya especificado la clase en que dicha expresién debe incluirse;
en el registro internacional constara una indicacion en el sentido de que, a juicio de
la Oficina Internacional, esa expresion es demasiado vaga a efectos de clasificacion,
incomprensible o linglisticamente incorrecta, o amplia con respecto a la lista
principal, segun proceda. Cuando la Oficina de origen no haya especificado la clase,
la Oficina Internacional suprimira de oficio la expresidon mencionada, notificara en
consecuencia a la Oficina de origen e informara al mismo tiempo al solicitante.

3.1.3 FUNCION DE LA OFICINA DESIGNADA

3.1.3.1 Variante 1

Regla 17
Denegacion provisional

2)

[Contenido de la notificacién] En una notificacién de denegacién provisional figuraran o se
indicaran

[..]

iv) todos los motivos en que se base la denegacion provisional, junto con una
referencia a las correspondientes disposiciones fundamentales de la
legislacién,!

Declaracion interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unidon de Madrid: “En la Regla 17.2)iv),

el hecho de que el alcance de la limitacién incluida en la solicitud internacional sea amplio en relacion
con la lista principal de esa solicitud no es un motivo de denegacién provisional.”

3.1.3.2 Variante 2

Sin cambios.

[Fin del Anexo y documento]
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