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Ginebra, 25 de septiembre a 3 de octubre de 2006

DESARROLLO JURIDICO DEL SISTEMA DE MADRID

Documento preparado por la Oficina Internacional

.  INTRODUCCION

1.  Serecuerdaque e Director General convoco un Grupo de Trabajo ad hoc sobre €
Desarrollo Juridico del Sistema de Madrid parael Registro Internacional de Marcas (en
adelante denominado e “Grupo de Trabagjo”) que se reunié en Ginebradel 4 al 8 dejulio

de 2005, con miras afacilitar el examen del procedimiento de denegacion previsto en €l
Articulo 5.2)e) del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo a Registro
Internacional de Marcas (en adelante denominado €l “Protocol0”) y € examen delaclausula
de salvaguardia contemplada en el Articulo 9sexies.2) del Protocolo.

En virtud de la cldusula de salvaguardia (Articulo 9sexies.1) del Protocolo), cuando, respecto de
una determinada solicitud internaciona o de un registro internaciona determinado, el pais de
origen es parte tanto en e Protocolo como en el Arreglo, las disposiciones del Protocolo no
surtirén efecto en € territorio de ninguin otro Estado que también sea parte tanto en el Protocolo
como en e Arreglo. Envirtud del Articulo 9sexies.2), la Asambleade la Unién de Madrid, por
mayoria de tres cuartos, podra derogar o restringir €l acance de la clausula de salvaguardia, tras
laexpiracion del plazo de diez afios a partir de laentrada en vigor del Protocolo (1 de diciembre
de 1995), pero no antes de la expiracion de un plazo de cinco afios contados desde lafechaen
que lamayoria de los paises parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo) sean parte en €l
Protocolo. En lamedida en que también se ha cumplido esta Ultima condicién, laderogacion o
restriccion del alcance de la cldusula de sal vaguardia quedd posibilitada a partir del décimo
aniversario de laentrada en vigor del Protocolo, a saber, €l 1 de diciembre de 2005.
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2. Enesaocasion, € Grupo de Trabajo también examind propuestas de modificacion de
varios elementos del Reglamento Comun e identifico otras cuestiones que merecian ser
examinadas (véase €l informe adoptado por € Grupo de Trabajo, documento
MM/LD/WG/1/3).

3.  Ensutrigésimo sexto periodo de sesiones (septiembre-octubre de 2005), la Asamblea
delaUnion de Madrid (en adelante denominadala“ Asamblea’) tomo notade las
conclusiones del Grupo de Trabajo y decidio que el Director General convocara otrareunion
del Grupo de Trabajo para’:

a  examinar, como complemento de los preparativos del examen del procedimiento
de denegacion que la Asamblea debe realizar en 2006, un proyecto de modificacion del
Articulo 5.2) del Protocolo y un proyecto de declaracion interpretativa relativa a ese Articulo;

b)  proseguir lalabor preparatoria paralarevision del Articulo 9sexies.1) del
Protocolo, con € fin en particular de que la Asamblea decida s debe derogarse o restringirse
la clausula de salvaguardia;

c) examinar los proyectos de modificacion del Reglamento Comun del Arreglo de
Madrid y del Protocolo (en adelante denominado €l “Reglamento Comun™)

i) relativos a determinados e ementos sefial ados especificamente, y
ii) paraestablecer, en relacion con larevision de la clausula de salvaguardia, la
aplicacion del régimen trilingle en las relaciones entre |os Estados vinculados tanto al Arreglo
como a Protocolo;
d) examinar las cuestiones siguientes:

i) € establecimiento de formularios estandarizados 0 modelos paralas
distintas notificaciones, especialmente en e contexto de las denegaciones provisionales, las
declaraciones de concesion de la proteccion y lainformacion relativa ala presentacion ulterior
de oposiciones,

ii) laelaboracion de disposiciones tipo relativas alatransformacion;
iii) laelaboracion de disposicionestipo relativas ala sustitucion;

Iv) propuestasrelativas a futuro del Sistemade Madrid; y

e) formular recomendaciones ala Asamblea sobre cada uno de los puntos antes
mencionados.

2 Véase el parrafo 18 del documento MM/A/36/1y el parrafo 15 del documento MM/A/36/3.
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4.  El Grupo de Trabgjo celebrd su segundareunién en Ginebradel 12 al 16 de junio
de 2006. En e Anexo del presente documento figura el informe de esa sesion
(documento MM/LD/WG/2/11).

5.  En el presente documento se resumen las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre
los puntos b), €)ii) y d) del parrafo 3. Las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre los
puntos @) y ¢)i), que consisten en la presentacion de las modificaciones propuestas en el
Protocolo y e Reglamento Comun, figuran en los documentos MM/A/37/2 y MM/A/37/3,
respectivamente.

Il.  EXAMEN DEL ARTICULO 9SEXIESDEL PROTOCOLO DE MADRID

6.  Trasexaminar cinco opciones en € contexto de larevision de laclausula de
salvaguardia®, el Grupo de Trabajo concluyé que debe proseguir su labor preparatoria para
revisar la clausula de salvaguardia con el proposito de alcanzar 10s siguientes objetivos:

a)  simplificar entodo lo posible e funcionamiento del Sistema de Madrid, teniendo
presente el objetivo de que en definitiva el sistemase rija por un Unico tratado;

b)  asegurar unaigualdad de trato entre todas |l as Partes Contratantes del Protocolo de
Madrid;

c)  permitir quelos usuarios de los Estados que hoy estan vinculados tanto al Arreglo
como a Protocolo puedan beneficiarse de las ventajas que ofrece el Protocolo y limitar los
efectos no deseados que podrian afectar a esos usuarios como resultado de la aplicacion del
Protocolo.

7.  Enconsecuencia, & Grupo de Trabajo recomendo ala Asamblea que prolongue su
mandato de modo que pueda continuar con su labor, dando prioridad a estudio de una
propuesta parala posible derogacion de la clausul a de salvaguardia acompafiada de medidas
encaminadas a:

Esas opciones fueron las siguientes:

Opcién 1. El mantenimiento de la clausula de salvaguardia en su version actual.

Opcion 2:  Laderogacion de la clausula de salvaguardia.

Opcion 3:  Laderogacion de la cldusula de salvaguardia acompafiada por ciertas medidas
destinadas a limitar |os ef ectos indeseados que podrian resultar de esa derogacion.

Opcién 4. Larestriccion del alcance de la clausula de salvaguardia para abarcar Unicamente
determinados elementos del procedimiento internacional (en particular, € plazo
paranotificar denegacionesy € sistema de tasas).

Opcién 5. Larestriccidn de la clausula de salvaguardia para abarcar Unicamente las
designaciones o registros internacional es existentes (“ congelacion”).



MM/A/37/1
pagina 4

a)  asegurar que €l nivel delos servicios prestados por las Oficinas de las Partes
Contratantes del Protocolo guarde correspondencia con |as tasas individual es que se cobran y
con laamplitud del plazo de denegacién aplicable, y

b)  establecer criterios mas precisos y niveles maximos que deberén aplicar |as Partes
Contratantes del Protocolo a fijar el importe de | as tasas individual es que prevean cobrar®.

l1l.  EL REGIMEN DE IDIOMASEN EL SISTEMA DE MADRID

8.  El Grupo de Trabajo examind la propuesta presentada en €l documento
MM/LD/WG/2/4, preparada por la Oficina Internacional, en €l sentido de modificar el
Reglamento Comun para establecer un régimen trilingtie pleno, es decir, un régimen en € que
el espariol, € francésy € inglés sean los idiomas de trabajo, incluso en los casos en que se
aplique Unicamente el Arreglo. Se observo que, teniendo en cuenta sus repercusiones
financieras, se proponia examinar esta modificacion unicamente en el contexto de larevision
(derogacion o restriccion) de la clausula de salvaguardia'y que en ninglin caso surtiria efecto
antes del presupuesto por programas 2008/09.

9.  El Grupo de Trabajo recomendd que esta propuesta se sometiera ala aprobacion de la
Asambleaen el marco de larevision dela clausula de salvaguardia’.

IV. FORMULARIOS ESTANDARIZADOS PARA LAS OFICINAS DE LAS PARTES
CONTRATANTES

10. El Grupo de Trabajo examind cinco proyectos de formularios estandarizados preparados
por la Oficina Internacional, anexos al documento MM/LD/WG/2/6. Se observo que esos
formularios tenian por fin reflgjar requisitos comunes basicos y que, como tal, es posible que
sea necesario adaptarlos para satisfacer |as necesidades particul ares de cada Parte Contratante.

11. El Grupo de Trabajo recomendo que la Asambleainste ala Oficina Internacional a
poner adisposicion de las Oficinas de |las Partes Contratantes esos formularios estandarizados
y aseguir trabajando con las Oficinas interesadas para adaptar esos formularios alas
necesidades de cada una de ellas®.

Véanse los parrafos 112 y 114 del Anexo.
> Véase d pérrafo 123 del Anexo.

6 Véase e pérrafo 141 del Anexo.



MM/A/37/1
pagina5

V. PROPUESTASPARA EL ESTABLECIMIENTO DE DISPOSICIONES TIPO
RELATIVASA LA CUESTION DE LA TRANSFORMACION

12. El Grupo de Trabajo recomendo que la Asambleainste ala Oficina Internacional a
poner a disposicién de las Oficinas de las Partes Contratantes | as disposiciones tipo que
figuran en e Anexo del documento MM/LD/WG/2/7 y que prosiga su labor encaminada a
mejorar e Sistema de Madrid con miras alasimplificacién y laarmonizacion’.

VI. PROPUESTASRELATIVASA LA CUESTION DE LA SUSTITUCION

13. El Grupo de Trabajo recomendo que la Asambleainste ala Oficina Internacional a que
ponga a disposicion de las Oficinas de las Partes Contratantes | as disposiciones tipo que
figuran en e Anexo del documento MM/LD/WG/2/8.

14. Ademas, recomendd que la Asamblea prolongue el mandato del Grupo de Trabajo para
que continle con las labores preparatorias a fin de simplificar y armonizar las précticas de las
Oficinas de |as Partes Contratantes en |o que respecta a la sustitucion®,

VIl. DESARROLLO FUTURO DEL SISTEMA DE MADRID

15. El Grupo de Trabajo recomendd que la Asamblea prolongue € mandato del Grupo de
Trabgjo para que éste pueda seguir considerando el desarrollo futuro del Sistemade Madrid
bajo el punto “ Otras cuestiones’®.

16. Seinvitaala Asamblea dela Unién de
Madrid a:

a) tomar nota delas conclusionesy
recomendaciones del Grupo de Trabajo que
figuran en e documento MM/LD/WG/2/11,
reproducido en el Anexo;

b)  aprobar, en particular, las
conclusiones del Grupo de Trabajo,
mencionadas en € parrafo 6;

c)  decidir sobrela prolongacion del
mandato del Grupo de Trabajo a fin de:

Véanse los parrafos 153 y 154 del Anexo.
8 Véase d pérrafo 171 del Anexo.

Véanse los parrafos 177 a 179 del Anexo.
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i) continuar con la labor
preparatoria para larevision dela clausula de
salvaguardia que llevara a cabo la Asamblea,
como serecomienda en los parrafos6y 7; 'y

i) continuar con la labor
mencionada en los parrafos 14 y 15;

d) decidir sobrelasrecomendaciones

del Grupo de Trabajo mencionadas en los
parrafos 11, 12y 13.

[Sigue €l Anexo]
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MM/LD/WG/2/11
ORIGINAL: Inglés
FECHA: 16 dejunio de 2006

OMPI

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Segunda reunién
Ginebra, 12 a 16 de junio de 2006

INFORME
adoptado por € Grupo de Trabajo

.  INTRODUCCION

1.  El Grupo de Trabajo ad hoc sobre €l Desarrollo Juridico del SistemaMadrid parael
Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante “el Grupo de Trabagjo”) se reunio
en Ginebradel 12 a 16 de junio de 2006.

2. Estuvieron representadas en la reunién las siguientes Partes Contratantes de la Union de
Madrid: Alemania, Antiguay Barbuda, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, China,
Comunidad Europea, Croacia, Cuba, Dinamarca, Eslovenia, Espafia, Estados Unidos de
América, Estonia, Federacion de Rusia, Finlandia, Francia, Hungria, Iran (Republica
Islamicaddl), Irlanda, Italia, Japdn, Kazagjstan, Kenya, ex Republica Y ugoslava de
Macedonia, Letonia, Lituania, Mozambique, Noruega, Portugal, Reino Unido, Republica de
Corea, Republica de Moldova, Rumania, Serbia, Singapur, Sudan, Suecia, Suiza, Turquia,
Ucrania, Viet Nam y Zambia (44).
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3. Estuvieron representados por observadores los siguientes Estados: Arabia Saudita,
Canadg, Cote d’ Ivoire, Ecuador, Iraqg, Israel, Jamahiriya Arabe Libia, Libano y México (9).

4.  Tomaron parte en lareunion, en calidad de observadores, representantes de la siguiente
organizacion internacional intergubernamental: Oficina de Marcas del Benelux (BBM) (1).

5. Tomaron parte en lareunién, en calidad de observadores, representantes de las
siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales. Asociacion de Industrias de
Marca (AIM), Asociacion de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Centro de
Estudios Internacionales de la Propiedad Industrial (CEIPI), Federacion Internacional de
Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Asociacién Internacional de Marcas (INTA),
MARQUES (Asociacion de Titulares Europeos de Marcas) (6).

6. Ened Anexode presenteinforme figuralalista de participantes’.

7.  El Sr. Ernesto Rubio, Subdirector General, abrio lasesiony dio labienvenidaalos
participantes en nombre del Director General dela OMPI.

8.  El Grupo de Trabajo €ligio, por unanimidad, Presidente del Grupo de Trabajo a

Sr. Antonio CAMPINOS (Portugal) y Vicepresidentes alos Sres. CHAN Ken Yu Louis
(Singapur) y Vladimir OPLACHKO (Federacién de Rusia).

9. El Sr. Grégoire Bisson (OMPI) gercié lafuncion de Secretario del Grupo de Trabgjo.

10. El Grupo de Trabajo aprobo € proyecto de orden del dia, tal como aparece en €
documento MM/LD/WG/2/1 Prov.2.

11. LaSecretariatomo nota de las intervenciones efectuadas. En el presente informe se

resumen |os debates.

Il.  PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ARTICULO 5 DEL PROTOCOLO DE
MADRID

12. Losdebates se basaron en & documento MM/LD/WG/2/2, preparado por la Oficina

Internacional titulado “ Propuesta de modificacion del Articulo 5 del Protocolo de Madrid”.

Articulo 5.2)¢)ii) del Protocolo

13. LaDedegacion de Australia estuvo de acuerdo en que € proyecto de propuesta de
maodificacion que aparece en el Anexo del documento MM/LD/WG/2/2 aclara el texto del
articulo pero sugirio gque se puede aclarar alln mas dividiendo €l punto ii) en tres partes.

No se adjunta la lista de participantes.
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14. El Representante del CEIPI preguntd por qué no se conservo la propuesta de texto
aceptada en la primerareunién que, asu juicio, eramas clara.

15. El Representante delaINTA sugirié que, en laversion en inglés del proyecto de
modificacion, se cologue la primera coma después de la palabra“and”.

16. Lapropuestade laDeegacion de Australia se distribuy6 por escrito y el Presidente
invito ala Secretariaaformular comentarios a respecto. La Secretariarespondio que, tal vez,
Su propia propuesta podria perfeccionarse sustituyendo, en laversion en inglés, la palabra
“more” por lapalabra“later”. En consecuencia, y teniendo en cuentala sugerenciaformulada
por el Representante delaINTA, el texto del Articulo 5.2)c)ii) seriael siguiente:

“lanotificacion de la denegacion fundada en una oposicion se efectle dentro del
plazo de un mes a partir de la expiracion del plazo de oposicion y, en cualquier caso,
dentro de un plazo maximo de siete meses a partir de la fecha en que comience a
transcurrir el plazo de oposicion.”

17. LaDelegacion de Australia considerd aceptable la propuesta revisada de la Secretariay
retird su propuesta anterior.

18. El Representante delalINTA dijo respaldar la propuesta revisada.

19. El Representante del CEIPI dijo que alaluz de la propuestarevisada retira su
observacion anterior.

20. LaDelegacion de Irlanda propuso que la propuesta revisada de la Secretaria se presente
alaAsamblea

21. Al no haber mas observaciones, € Presidente concluyé que e Grupo de Trabajo
recomienda que la propuesta revisada de modificacion del Articulo 5.2)c)ii) del Protocolo, tal
como figuraen e parrafo 16 del presente documento, se someta a examen y aprobacion de la
Asamblea de la Unién de Madrid en su siguiente periodo de sesiones.

Articulo 5.2)e) del Protocolo

22. Enrespuesta a una preguntade la Delegacion de Cuba, el Presidente dijo que e
propésito de una declaracion interpretativa como la que figura en e documento
MM/LD/WG/2 es precisamente garantizar que € procedimiento de denegacion pueda
revisarse en € futuro.

23. El Representante delaINTA sugirio que la declaracion interpretativa expuesta en €
documento MM/LD/WG/2/2 tenga la redaccion siguiente:

“Se entendera que € Articulo 5.2)e) del Protocolo permite ala Asamblea
mantener bajo examen & funcionamiento del sistema establecido por |os apartados a)
ad), y que para cualquier modificacion de esas disposiciones se requerira una decision
unanime de la Asamblea.”
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24. El Presidente observé que la redaccion revisada sugerida disiparia las inquietudes
manifestadas por la Delegacion de Cuba.

25. LasDelegaciones de Alemaniay Portugal respaldaron la redaccion revisada sugerida.

26. Al no haber mas observaciones, el Presidente concluy6 que el Grupo de Trabajo
recomienda que la declaracion interpretativa revisada, tal como figuraen e parrafo 23, se
someta ala Asamblea de la Union de Madrid para aprobacion en su siguiente periodo de
Sesiones.

I1l. EXAMEN DEL ARTICULO 9SEXIESDEL PROTOCOLO DE MADRID

27. El debate se basd en el documento MM/LD/WG/2/3, preparado por la Oficina
Internacional y titulado “Examen del Articulo 9sexies del Protocolo de Madrid”.

28. LaSecretariaabrio el debate sobre @ Articulo 9sexies resumiendo las cinco opciones
posibles en & contexto de larevision de la clausula de salvaguardia. Esas opciones son las
siguientes:

—  Opcién 1: El mantenimiento de la clausula de salvaguardia en su version actual
—  Opcién 2: Laderogacion de laclausula de salvaguardia

—  Opcién 3: Laderogacion de la clausula de salvaguardia acompafiada por ciertas
medidas destinadas a limitar |os efectos indeseados que podrian resultar de dicha derogacion

—  Opcién 4: Larestriccion del acance de la clausula de salvaguardia para abarcar
anicamente determinados elementos del procedimiento internaciona (en particular, €l plazo
paranotificar denegacionesy el sistema de tasas)

—  Opcién 5: Restriccion de la clausula de salvaguardia para abarcar Gnicamente las
designaciones o registros internacional es existentes (“congelacion”).

29. Luego, € Presidente present6 una ponencia acerca de las ventgjas y desventgjas de cada
unade las opciones, segun se esboz6 en un documento distribuido.

30. LaDelegacion de Espania declard que respaldala Opcion 2 por tres motivos, a saber,
porque simplifica el sistema, prevé un trato igualitario entre los Estados miembros, y presenta
claras ventgjas paralos usuarios. Ademés, la Delegacion declard que estaba previsto que la
cladusula de salvaguardia fuese una medida provisional y que no deberia mantenerse en forma
permanente. Con respecto a aumento en las tasas, la Delegacion dijo que considera que seria
necesario examinar esta cuestion en mayor detalle, pero que por si misma no deberia
constituir un obstéculo ala derogacion de la clausula de salvaguardia.

31. LaDeegacion de Portugal se manifestd en favor delaOpcion 2. También destaco la
naturaleza provisional de la clausula de salvaguardiay recalco la necesidad de sencillez,
facilidad de uso e igualdad entre |os Estados miembros. Sin embargo, al tiempo que sugirio
gue deberia alentarse alos Estados miembros a prestar megjores servicios y en formaméas
rapida, dijo que estaria dispuesta a aceptar una solucién de compromiso, como la Opcion 5.
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32. LaDe€egacion de Chinaobservo que, en interés de los usuarios, esta afavor de que se
mantenga la clausula de salvaguardia con respecto alastasas. Enlo relativo a plazo para
notificar ladenegacion, dijo preferir que esa clausula no se mantenga. Sin embargo, si se
considera que esas dos cuestiones estan vinculadas, esta dispuesta a considerar [laOpcién 2 o
laOpcion 5.

33. LaDelegacion de Francia confirmo que esta en favor de la Opcion 4. Con respecto a
plazo para notificar 1a denegacion, dijo que considera que no mantener la clausulade
salvaguardia no redundaria en interés de los usuarios, que se verian obligados a esperar méas
tiempo para saber en qué situacion se encuentrala proteccion de su marca. Ademas, podria
interpretarse que una medida de esa indol e alienta a los Estados miembros a extender € plazo
paranotificar la denegacion.

34. Encuanto alastasas, |a Delegacion de Francia considero que la derogacion de la
cladusula de salvaguardia supondria un aumento considerable en |os costos de registro
internacional y que ello se sustenta en las estadisticas que figuran en €l

documento MM/LD/WG/2/3. Al declarar que el Sistema de Madrid debe seguir siendo un
sistema accesible a un costo razonable, manifestd inquietud en el sentido de que la derogacion
de la clausula de salvaguardia pueda inducir alas Partes Contratantes que atin no lo hayan
hecho aformular una declaracion de tasas individuales.

35. LaDeegacion de Franciadijo que no se opone, sin embargo, alaidea de examinar otras
opciones, en particular la Opcién 5 que aun no se habia discutido y que, aunque parecia
presentar inconvenientes, merecia un debate.

36. LaDeegacion de Suiza sefia 6 que es importante tener presentes cuatro elementos
esenciales, asaber, laindole provisional de la clausulade salvaguardia, € requisito de
igualdad de trato entre Estados miembros, la necesidad de simplificacion, y laimportancia de
no subestimar el riesgo de una posible denunciadel Arreglo de Madrid por |as Partes
Contratantes actualmente en favor de una derogacion de la clausula de salvaguardia.

37. LaDelegacion de la Federacion de Rusiadijo que, aungque esta en favor de la Opcion 4,
seria preciso aclarar en qué medida puede combinarse dicha opcién con la Opcién 5.

38. Enrespuestaaesapregunta, la Secretaria se remitio al parrafo 151 del documento
MM/LD/WG/2/3, en & que se brinda un ggemplo de laforma en que pueden combinarse las
Opciones4 vy 5.

39. LaDelegacion de Kenyadijo que suscribe laOpcién 2. Por otro lado, insistio en la
indole provisional de la clausula de salvaguardiay sefial6 que € Protocolo de Madrid ha
alcanzado yalamadurez. Ademas, dijo que considera que con la aplicacion de la clausula de
salvaguardia se suprimen las ventgjas y laflexibilidad del Protocolo de Madrid.

40. LaDelegacion dela Comunidad Europea dijo que, aunque esa cuestion no le concierne
directamente, considera que una buena solucion a ese respecto seria una combinacion de
opcionesy que, en lo que respecta ala cuestion de lastasas y del plazo de denegacion, €
Sistema de Madrid debe seguir siendo un sistema sencillo y de facil utilizacion.
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41. LaDelegacion de Alemaniadijo que el sector privado de su pais no estd afavor de que
se derogue la clausula de salvaguardia en |o que respectaalastasas y a plazo de denegacion.
Por consiguiente, es evidente que se suma al punto de vista de las Delegaciones de la
Federacion de Rusiay Francia. No obstante, considera que la desventaja que supondrian las
“designaciones hibridas’ no ofrece perspectivas muy aentadoras. Dijo que, por consiguiente,
esta dispuesta a emprender un examen de nuevas opciones, como la Opcion 5, que pueda
combinarse con otras posibilidades, en particular, en lo que respecta ala cuestion de las tasas
y del plazo de denegacion.

42. LaRepresentante de MARQUES dijo que esta afavor de la Opcién 3y afirmo que los
usuarios estan dispuestos a aceptar €l riesgo de que se apliquen tasas mas elevadas a cambio
de obtener un mejor servicio y mas informacion.

43. El Presidente observé que, llegados a ese punto del debate, cabe deducir que todas las
del egaciones estan dispuestas a seguir debatiendo alos fines de llegar a una solucion de
Compromiso.

44. LaDelegacion de Esloveniadijo que, aunque no esta afavor de que se derogue la
cldusula de salvaguardia en o que respectaalastasas y al plazo de denegacidn, esta dispuesta
allegar a una solucion de compromiso. En su opinidn, es necesario examinar con mayor
detenimiento la Opcion 3.

45. LaDelegacion de Austria degjé constancia de su preferencia por 1a Opcion 4 pero dijo
que esta dispuesta a examinar la posibilidad de combinar varias opciones, por gemplo, las
Opciones4 vy 5.

46. LaDelegacion de Serbiadijo que suscribe € punto de vista de las Delegaciones de
Alemania, Austria, Eslovenia, la Federacion de Rusiay Francia.

47. LaDelegacion de Cubadijo que respaldala opinion expresada por las Delegaciones de
Espafiay Portugal afavor delaOpcién 2. Observé que la cldusula de salvaguardia ya ha
cumplido lafuncion que se habia previsto y que su derogacion iria en beneficio de los
usuarios por cuanto las ventagjas del Protocolo se aplicarian alamayoria de los registros
internacionales. En su opinion, lamayoria de las Partes Contratantes ya han establecido
plazos en las respectivas legislaciones y no es probable que dichos plazos sean objeto de
ampliacién por e mero hecho de derogar la clausula de salvaguardia.

48. LaDelegacion de Itaiadijo que, aunque entiende laimportancia que reviste simplificar
el Sistemade Madrid, es menester subrayar las consecuencias que tendria una derogacion
completa de la clausula de salvaguardia. Por consiguiente, dijo que esta afavor dela

Opcion 5 en lo que respecta a las designaciones ya existentes.

49. El Presidente observé que ninguna del egacidn se opone a que se examine con mayor
detenimiento laOpcidn 5 y que seria Util considerar la posibilidad de combinar esa opcion con
caracteristicas de otras opciones.

50. A peticion del Presidente, |a Secretaria se refirio en detalle alas dos posibles
sub-opciones que se contemplan en la Opcion 5, que coinciden ambas en € sentido de
“congelar” la clausula de salvaguardia.
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51. Con arreglo alasub-opcion 5.A, se mantendriala clausula de salvaguardia
exclusivamente en relacion con |os registros internacional es existentes en |a fecha de entrada
en vigor de lacongelacion. Todas las designaciones de paises vinculados a ambos tratados
gue se hayan efectuado en esos registros internacional es pasarian asi a estar regidas por €l
Arreglo de Madrid, independientemente de que hayan sido efectuadas antes o después de la
fecha de congelacion. La consecuencia préactica que ello tendria es que, en e momento de
renovar € registro, solo serian pagaderas tasas estandar con respecto a dichas designaciones.

52. Conarreglo alasub-opcién 5.B, la clausula de salvaguardia se aplicaria exclusivamente
alas designaciones efectuadas antes de la entrada en vigor de lacongelaciony no alas
designaciones efectuadas tras esafecha

53. Esas dos sub-opciones podrian ser combinadas con otras opciones. Por g emplo,
podrian combinarse la sub-opcion 5.B y la Opcion 3 de modo que las designaciones
efectuadas tras |a congelacion, y, por consiguiente, regidas por € Protocolo, se beneficien de
las medidas que se contemplan en la Opcidn 3 encaminadas a velar, por g emplo, por el
suministro de servicios adicionaes alos usuarios.

54. Podriatambién combinarse la sub-opcion 5.B con la Opcion 4, estipulandose en ese
sentido que la clausula de salvaguardia se mantendra exclusivamente para las designaciones
existentes (sub-opcion 5.B) y que ademas se limitaraal sistemadetasas. Por consiguiente,
esas designaciones devengarian € pago de tasas estandar en el momento de ser renovadas,
pero quedarian regidas por € Protocolo, beneficidndose asi de las ventajas que ofrece dicho
instrumento, como la posibilidad de transformacion. No obstante, la aplicacién de dicha
combinacién podria plantear complicaciones administrativas.

55. Enrespuestaaunapreguntadel Representante delaINTA, la Secretaria confirmo que,
en caso de que se produzca un cambio en latitularidad, € hecho de que la clausula de
salvaguardia haya sido congelada con arreglo ala Opcién 5 no impediria, en las
circunstancias adecuadas, un cambio del tratado que rige las designaciones.

56. El Presidente propuso afadir una sexta opcion que tratar de reflgjar una combinacion
entrelaOpcion 5y las soluciones propugnadas en la Opcidn 3.

57. El Representante delaINTA declaré que, como apoya la simplificacion del Sistemade
Madrid y la prestacion de servicios adicionales paralos usuarios, es partidario de explorar en
maés profundidad la Opcion 3, ain cuando inicia mente haya preferido la Opcién 4. En su
opinién, una combinacién de opciones que incluyalaopcion 5 noiriaen el sentido dela
simplificacion.

58. El Presidente declard que, aungue no desea limitar 1os debates, |e gustaria estudiar
nuevamente la Opcion 3, especia mente para determinar qué medidas podrian preverse en
beneficio de los usuarios.

59. El Representante dela ECTA, apoyando |as opiniones de |os Representantes de la
INTA y de MARQUES, declard que es partidario delaOpcion 4. Sin embargo, estaria
dispuesto a pasar ala Opcién 3, siempre y cuando pueda determinarse qué medidas se
establecerian en beneficio de los usuarios.
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60. LaRepresentante de MARQUES declar6 que es partidaria de la derogacion absolutay
gue los usuarios estarian dispuestos a pagar tasas adicionales a cambio de servicios
adicionales. Sin embargo, apoyarala Opcion 5 en caso de que seala Unica aternativa de
compromiso gque pueda alcanzarse.

61. El Presidente, sefialando que esta claro que existe la disposicion genera por parte de las
delegaciones de llegar a un compromiso, propuso centrarse en la Opcién 3, en particular en lo
concerniente a vinculo que ha de efectuarse entre las declaraciones relativas al plazo de
denegacién o alastasas individuales y |a prestacion de servicios adicionales. Deben
examinarse tres cuestiones, a saber, € tipo de medidas que han de ofrecerse alos usuarios, €
mecanismo juridico que seria necesario para dar efecto a esas medidas y la situacién de las
Partes Contratantes que ya hayan formulado una declaracion.

62. LaDelegacion de Espania observd que los representantes de |os usuarios se han
mostrado interesados por la simplificacion y no parece que estén excesivamente preocupados
por la cuestion de lastasas. La Delegacion declard que prefiere la Opcion 2, pero podria
considerar algunos elementos de la Opcidén 3. En ese sentido, con respecto alas medidas que
puede estar dispuesta a considerar, menciono la posibilidad de emitir declaraciones de
concesioén de proteccion y e compromiso provisional de mantener |as tasas estandar.

63. LaRepresentante de MARQUES sefial 6 que lo que desea principal mente es que los
usuarios obtengan bajo el Sistema de Madrid servicios que sean del mismo nivel que los que
se prestan conforme alos procedimientos en el plano nacional.

64. Enreacién con las declaraciones de concesién de proteccion, la Delegacion de
Alemaniaindico que la Oficina de Alemaniano esta en posibilidad de emitir dichas
declaraciones, aunque pudiera cobrar tasas individuales. Sin embargo, observé que la Oficina
de Alemania pone a disposicion de los usuarios previa peticion lainformacion relativaala
situacién de la proteccion de una marca.

65. LaDeegacion de Esloveniadeclard que comparte las preocupaciones expresadas por la
Delegacion de Alemania.

66. LaDelegacion de Croacia sefialé que la prestacion de servicios adicionales podria dar
lugar a una mayor labor administrativa parala Oficina Internacional, con el consiguiente
riesgo de tener que elevar latasa basica.

67. El Presidente subray6 que los servicios adicional es previstos en la Opcion 3 serian
obligatorios Unicamente para las oficinas de las Partes Contratantes que formulen las
declaracionesrelativas alastasasindividualesy a plazo de denegacion.

68. LaDelegacion de Franciadeclard que, considerando las cifras que figuran en el
documento MM/LD/WG/2/3 y habida cuenta del aumento previsible de las tasas en caso de
una abrogacion de la clausula de salvaguardia, duda que los usuarios franceses puedan
contentarse con los servicios y medidas propuestos hasta ahora en € marco de la opcion 3
como contrapartida de la carga financiera adicional que tendrian que soportar.

69. LaDeegacion del Japon propuso que podria hacerse obligatoriala emision de
declaraciones de concesion de proteccion.
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70. LaDe€egacion de Chinadeclard que, habida cuenta que, de conformidad con €l
Reglamento comun, |os servicios adicional es previstos en la Opcion 3 no son obligatorios por
el momento, la Oficinade Chinano ofrece tales servicios.

71. LaRepresentante de MARQUES declard que no esta en contra de que las Partes
Contratantes mantengan las tasas estandar. Sin embargo, si una Parte Contratante elige el
pago de unatasaindividual, deberd ofrecer e mismo nivel de servicios que en e caso delas
solicitudes nacionales.

72. El Presidente propuso gque, en respuesta a las preocupaciones expresadas por numerosas
del egaciones, se haga compatible la derogacion de la clausula de salvaguardia, por una parte,
con un nivel adecuado de servicios paralos usuariosy, por otra, con un riesgo limitado de
aumento de los costos. A ese respecto, con base en laOpcidn 3, €l Presidente desarroll6 una
nueva propuesta que consistiria en vincular la derogacion de la clausula de salvaguardia a dos
condiciones concurrentes, asaber: en primer lugar, € suministro de servicios adicionales
significativos en |os casos en que una Parte Contratante formulase una declaracion para optar
por establecer unatasaindividual o ampliar € plazo de denegacién; y en segundo lugar, €
establecimiento de importes maximos para las tasas individual es.

73. Encuanto alos servicios adicionales, € Presidente sugirio que podrian consistir en la
notificacion de declaraciones de concesién de proteccion o €l suministro de acceso gratuito en
Internet a bases de datos o de informacion sobre la situacion de |os registros internacional es
previa peticion.

74. Enlo concerniente alalimitacion del importe de latasaindividual, este objetivo podria
alcanzarse estableciendo niveles maximos en funcion de si la Oficina de la Parte Contratante
en cuestion Unicamente efectlia el examen de las condiciones absolutas o de |las condiciones
relativas cuando hay una oposicion, o de todas las condiciones de oficio.

75. El Presidente destact que una solucion de este tipo requiere e consenso de todas las
Partes Contratantes del Protocolo. Ademas, a examinar la manera en que podria aplicarse
esta posible solucion, propuso que se lleve a cabo por medio de una declaracion oficial
emitida por la Asamblea de la Union de Madrid o una modificacion del Reglamento Coman.

76. El Presidente observé asimismo que la posible solucién objeto de examen no impide
gue puedan plantearse otras propuestas, pero sefial0 que la presente propuesta tiene laventgja
de encaminarse a un objetivo que parece ser compartido por muchas del egaciones.

77. LaDeegacion de Esloveniasolicitd aclaraciones con respecto alainterpretacion de la
referenciadel Articulo 8.7) del Protocolo de Madrid a “ahorro resultante del procedimiento
internacional”. LaDelegacion preguntd si se considera que ese ahorro eraigual para cada
Parte Contratante que formule una declaracion relativa alatasaindividual .

78. Enrespuesta alaDelegacion de Eslovenia, la Secretaria afirmé que no existe una
interpretacion consagrada del término en cuestion.
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79. LaDe€egacion de Suizaindico que preferia en principio una derogacion total dela
clausula de salvaguardia, necesaria parasimplificar el sistemay conducir alasola aplicacion
del Protocolo a mediano plazo, aunque era sensible a las consecuencias que €llo podiatener
paralos usuarios, en particular en lo que serefiere a incremento del costo de un registro
internacional. En tal sentido, ademés de los servicios adicionales discutidos por € Grupo de
Trabgjo, debian estudiarse sobre todo modalidades para contener ese incremento, y méas
precisamente lalimitacion de latasaindividual aun porcentgje méaximo del importe de latasa
nacional. LaDelegacion también indico que, aunque seria necesario consultar con los
circulos interesados, apoya el nuevo enfoque porque parece atender |as preocupaciones antes
referidas. Observé también que el nuevo enfoque, que apunta alimitar latasaindividual,
refleja en gran medida la propuesta hecha por Suiza en la primera sesién del Grupo de
Trabgjo, y que toma en cuenta |los objetivos de igualdad de trato entre Partes Contratantes,
limitacion del incremento de costos, y simplificacion del sistema.

80. LaDeegacion de Espaniaindicd que, sin perjuicio de mayor discusion sobre los
matices, |a nueva propuesta le parecia muy positivay orientada en buena direccion.

81. LaDelegacion de Portugal también considerd til la nueva propuestay afirmé que
aborda muchas de | as preocupaci ones planteadas anteriormente.

82. LaDeegacion de Bulgaria sefial 6 que también apoya la nueva propuesta.

83. LaDelegacion de Italiapregunto si las medidas contempladas en la nueva propuesta,
relativas a nivel de tasas individuales, pueden llevarse a cabo sin necesidad de enmendar €l
Articulo 8.7) del Protocolo de Madrid en una conferencia diplomatica

84. El Presidente sefid 6 que las Partes Contratantes pueden acordar criterios mas precisos o
cantidades maximas para la determinacion de | as tasas individuales sin que ello contravenga
necesariamente € Articulo 8.7). Como es obvio, no cabe establecer un maximo que supere a
previsto en dicho articulo, pero que un maximo més bajo podria determinarse con base en las
pal abras “unavez deducido e ahorro resultante del procedimiento internacional”.

85. LaDeegacion de Antiguay Barbuda, si bien comparte € principio de la propuesta,
considera que algunas Oficinas no estén preparadas para prestar estos servicios adicionales, y
pidid que se aclare si estos servicios serian obligatorios Unicamente para el caso en que se
haya realizado una declaracion de tasaindividual. Ademas, la delegacion sefid 6 que las
oficinas pequefias estan dispuestas a dar tratamiento naciona alas solicitudes internacionales,
lo cual se conforma ala propuesta presentada por MARQUES.

86. Ensurespuesta, €l Presidente confirmo que las Oficinas que efectien una declaracion
detasaindividual deberian prestar al menos uno de esos servicios.

87. Los Representantes dela AIM y de MARQUES sefidaron que, si bien la propuesta
reflgga muchas de sus pretensiones, algunos de |os servicios mencionados dependerian de la
iniciativa de los usuarios.

88. El Representante delalNTA, apoyado por la Representante de laECTA, afirmé que si
bien su Delegacion esta en principio satisfecha con la propuesta, sera necesario recabar la
opinién de los usuarios y realizar mayores debates.
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89. El Representante del CEIPI pidié que se aclare si |as Partes Contratantes que ya han
efectuado una declaracion de tasaindividua tendran que reducir la cuantiade lastasasy si la
Oficina Internacional verificara que las cantidades declaradas corresponden alos méximos
prescritos.

90. El Presidente respondi6 que habria que considerar laintroduccion de disposiciones
transitorias y, en cuanto ala segunda pregunta, afirmé que seriadificil que la Oficina
Internacional realice tales verificaciones.

91. LaDeegacion delos Estados Unidos de Ameérica considero que la propuesta era
interesante y creativa. Admitio que, si bien la Oficina de Patentes y Marcas de Estados
Unidos de América (USPTO) tramita todas | as solicitudes de manera uniforme, la
presentacion de solicitudes en el marco del Sistema de Madrid requiere més recursos.
Consider6 que si la Oficina debia reducir |as tasas respecto de las solicitudes presentadas en €
marco del Sistemade Madrid podria considerarse que éstas estan siendo subvencionadas por
las solicitudes nacionales. Por tanto, resulta necesario consultar este aspecto con |os usuarios
y con &l Congreso de |os Estados Unidos de América.

92. Enrespuestaalapreguntaformulada por la Delegacion de la Comunidad Europes, €
Presidente afirmo que la propuesta esta concebida para aplicarse atodas las Partes
Contratantes y atodas las declaraciones de tasa individual presentesy futuras.

93. LasDelegaciones de Austria, China, Finlandia, Francia, Noruega, Turquiay Zambia
consideraron positiva e interesante esta propuesta. No obstante, estimaron que se debe
reflexionar sobre esta cuestion y realizar nuevas consultas con los usuarios y las autoridades
pertinentes.

94. LaDeegacion delaComunidad Europeaindicod que se reservasu posicion en relacion
con la propuesta ya que también necesita efectuar més consultas.

95. LaSecretaria planted, amodo de giemplo, la posibilidad de enmendar las Reglas 17

y 37 del Reglamento Comun pararesponder alas preocupaciones de | as del egaciones en
cuanto alos recursos juridicos que den efecto alas medidas que pudieran introducirse como
consecuencia de la propuesta.

96. Las Delegaciones del Reino Unido y Singapur no plantearon objecion en cuanto ala
prestacion de los servicios. No obstante, manifestaron preocupacion sobre la cuestion de las
tasas e indicaran que tendrian que realizar nuevas consultas.

97. LaDelegacion de Suecia, si bien considerd interesante la propuesta, sefial 0 que en caso
gue una Parte Contratante ya hubiese reducido sus tasas nacionales, laintroduccién de una
tasaindividual tope tendria como consecuenciainjusta una reduccion adicional de esas tasas.

98. A esterespecto, € Presidente afirmo que es esencial establecer unalineaclaray no
necesariamente identificar servicios particul ares o porcentajes especificos de reduccion en las
tasas individuales.

99. LaDelegacion de Alemania declard que esta dispuesta a considerar mas detenidamente
la tltima propuesta, sin descartar la posibilidad de volver a examinar otras opciones. La
Delegacion declard que ve con buenos 0jos la propuesta pues ella puede llevar a un consenso.
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100. LaDeegacién de Dinamarca expreso interés por la propuesta, aunque comparte la
preocupacion de la Delegacion de Suecia con respecto ala cuestion de la reduccion de tasas.
La Delegacion declard que es necesario seguir debatiendo al respecto.

101. LaDelegacion del Japdn, expresando reservas similares alas de las Delegaciones de los
Estados Unidos de Américay del Reino Unido, declar6 que siempre ha entendido que las
Partes Contratantes en € Protocolo de Madrid estan facultadas para determinar |os criterios
gue deben tomarse en cuenta para establecer e importe de sus propias tasas individuales.

102. LaDelegacion de la Federacion de Rusia declard que, aungue la nueva propuesta
constituye una oportunidad de hallar una solucién aceptabl e para todas |as partes contratantes
del sistema de Madrid, es necesario llevar a cabo nuevas consultas. Asimismo, menciond la
posibilidad de combinar la nueva propuestay la Opcién 5.

103. LaDeegacion de Australiadijo que la Oficina de Australia ofrece una elenco completo
de servicios y que tiene un sistema de examen completo y manifesto reservas acerca de una
reduccion de tasas en la medida propuesta y sefial 6 que, en cualquier caso, seria necesariala
aprobacion gubernamental para cambiar lastasas. Por |o tanto, no esta en disposicion de
ofrecer una respuesta definitiva en este momento.

104. LaDeegacion de Cubadeclaré que, en principio, la propuesta presentada resulta muy
interesante y novedosa. No obstante, considero que se adentraen un anadisis controvertido ya
gue las soluciones planteadas van més ala del mero ambito juridico del sistema de Madrid.
En particular, el temade la posibilidad de reduccion de las tasas requiere un andlisis de
factibilidad y larealizacién de consultas, 10 que necesita tiempo. Asimismo, toda decisién
sobre las notificaciones a los usuarios requiere también un andlisis econémico.

105. LaDelegacion de Cubadijo que a aquellos miembros de la Union de Madrid que estan
afavor de laeliminacion total de la cldusula de salvaguarda 'y que cuentan con plazos de
examen y con niveles de tasas que estan dentro de la media aplicable en el mundo, les
preocupa que la discusion llegue a un cuestionamiento sustancia de las bases del sistema
aceptado recientemente. Aunque entiende |os reclamos de |0s usuarios en cuanto auna
gestion més eficiente, econdmicay expedita, la Delegacion de Cuba dijo que la Oficina
cubanarequiere de tiempo paravalorar laviabilidad de la propuesta.

106. LaDelegacion de Kenya, aceptando que no haformulado la declaracion previstaen e
Articulo 8.7), declar6 que considera que no debe limitarse o reducirse latasaindividual .

107. En este momento, observando que gran nimero de del egaciones consideran
positivamente |la nueva propuesta 'y que existe &l deseo de alcanzar el compromiso, €l
Presidente propuso que &l Grupo de Trabajo considere un proyecto de recomendacion que sea
sometido ala Asamblea de laUnion de Madrid.

108. Al formular un comentario sobre €l proyecto, la Delegacion de Alemania, apoyada por
la Delegacion de Francia, sugirié que e texto parece excluir todas las opciones excepto la
Ultima propuesta. Aunque la Delegacidn se muestra de acuerdo con |os objetivos estratégicos
de esa propuesta, no desea que se excluyan otras posibilidades en esta etapa.

109. Las Delegaciones de Espafiay Portugal apoyaron el proyecto de recomendacion tal
cual.



MM/A/37/1
Anexo, pagina 13

110. Las Delegaciones de Antiguay Barbuda, Cubay la Comunidad Europea expresaron
reservas acerca del texto del proyecto de recomendacion.

111. El Representante delaINTA declaré que debe recordarse que €l Grupo de Trabgjo ya
ha recibido € mandato de emprender lalabor preparatoria para el examen de laclausula de
salvaguardiay sugirio que en larecomendacion se solicite simplemente una extension de ese
mandato, teniendo en cuenta especia mente las medidas que se han establecido en la segunda
parte del proyecto de recomendacion.

112. El Presidente expuso € siguiente texto revisado de conclusiones y recomendaciones
para su consideracion por € Grupo de Trabgo:

“Tras examinar varias opciones en relacion con la derogacion o restriccion del
alcance de la clausula de salvaguardia, €l Grupo de Trabajo concluyé que debe
proseguir su labor preparatoria pararevisar la clausula de salvaguardia con €l proposito
de alcanzar |os siguientes objetivos:

“a) simplificar, en todalamedidadelo posible, € funcionamiento del
Sistema de Madrid, teniendo presente el objetivo de que en definitivael Sistemaserija
por un unico tratado;

“b) asegurar unaigualdad de trato entre todas las Partes Contratantes del
Protocolo de Madrid,

“c) permitir quelos usuarios de los Estados que hoy estén vinculados
tanto al Arreglo como al Protocolo puedan beneficiarse de las ventajas que ofrece el
Protocolo y limitar los efectos no deseados que podrian af ectar a esos usuarios como
resultado de la aplicacion del Protocolo.

“Por consiguiente, el Grupo de Trabajo recomienda ala Asambleade laUnién de
Madrid que prorrogue e mandato del Grupo de modo que prosiga con su labor dando
prioridad al estudio de una propuesta para la posible derogacion de la clausula de
salvaguardia acompaiada de medidas encaminadas a

“a) asegurar que €l nivel delos servicios prestados por las Oficinas de las
Partes Contratantes del Protocolo guarde correspondencia con las tasas individual es que
se cobran y con la duracion del plazo de denegacion aplicable, y

“b) establecer criterios mas precisos y niveles maximos que deberdn
aplicar las Partes Contratantes del Protocolo a fijar € importe de las tasas individuales
gue prevean cobrar.”

113. Las Delegaciones de Alemania, Australia, la Comunidad Europea, Eslovenia, Espaiia,
Estados Unidos de América, la Federacion de Rusia, Francia, Portugal y Singapur, junto con
los representantes dela INTA y de MARQUES, apoyaron el texto revisado.

114. Al no haber mas observaciones, € Presidente concluy6 que € texto revisado que figura
en el parrafo 112 debe someterse ala Asamblea de la Union de Madrid con la recomendacion
de que la Asamblea apruebe | as conclusiones del Grupo de Trabajo y prorrogue en
consecuencia su mandato.
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IV. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO COMUN

El régimen de idiomas en & Sistemade Madrid

115. Los debates se basaron en e documento MM/LD/WG/2/4, preparado por la Oficina
Internacional titulado “El régimen deidiomas en el Sistemade Madrid”.

116. LaDelegacion de Francia, indicando que es partidaria de ampliar la aplicacion del
régimen trilingtie, solicité que se expliquen las razones por las que laincidenciaen uso de los
idiomas en caso que simplemente serestrinja el alcance de la clausula de salvaguardia seriala
mismaque s se deroga dicha clausula.

117. La Secretariarespondié explicando mayor detalle |as partes pertinentes del documento.

118. LaDeegacién de Alemania declard que apoya la propuesta de pasar a un Unico régimen
trilingle para el Sistemade Madrid, tal como figuraen el Anexo del documento
MM/LD/WG/2/4, en & contexto de larevision de la clausula de salvaguardia.

119. LaDeegacion de los Estados Unidos de América pregunt si es posible disponer de
datos que justifiquen las consecuencias financieras de la extension del régimen trilingte.

120. La Secretariaindico que en e documento MM/LD/WG/2/4 se sefidan |os recursos que
serian necesarios para hacer frente alalabor adiciona de traduccion resultante de la
derogacion o restriccion de la clausula de salvaguardia. Sin embargo, cabe prever que, s se
adopta la decision de derogar la cladusula de salvaguardia, se ssmplificaran aln mas los
procedimientos y gracias aello la Oficina Internacional lograré ahorrar costos. Mediante ese
ahorro se podrian compensar |os costos de traduccién resultantes de laderogacion. En
cualquier caso, cualquier medida que tenga repercusiones financieras parala Oficina
Internacional seria sometida a consideracion de los érganos competentes dela OMPI y en
ningun caso surtirian efecto antes del presupuesto por programas de 2008-09.

121. Las Delegaciones de Esloveniay Espania, asi como el Representante de laINTA,
apoyaron la propuesta contenida en el Anexo del documento MM/LD/WG/2/4.

122. LaDeegacion del Japdn, subrayando laimportancia de la calidad de las traducciones y
confiando en que un mayor volumen de trabajo no afecte a esa calidad, indico que apoya la
propuesta.

123. El Presidente observo que no habia mas observaciones y concluy6 que €l Grupo de
Trabajo recomienda que la propuesta de modificar el Reglamento Comun afin de establ ecer
un régimen trilingle pleno en & Sistemade Madrid, que figuraen e Anexo del documento
MM/LD/WG/2/4, se someta a aprobacion de la Asamblea de la Union de Madrid en el marco
delarevision de la clausula de salvaguardia.
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Otros elementos diversos del Reglamento Comun

124. Los debates se basaron en & documento MM/LD/WG/2/5, preparado por la Oficina
Internacional titulado “Modificaciones del Reglamento Comun”.

Regla 3.1): Representacion ante la Oficina Internacional

125. LaDelegacion de Singapur sefial 6 que, aunque habia expresado apoyo ala modificacion
de esta disposicién durante la primera reunion del Grupo de Trabajo, ha vuelto a considerar la
cuestion y ahora no considera necesario ampliar €l alcance delaRegla3.1). Sin embargo,
dada la recomendacién positiva del Grupo de Trabajo, desea que quede constancia de su
posicion actual.

126. Al no haber mas observaciones, € Presidente concluy6 que el Grupo de Trabgjo
recomienda que la propuesta de modificar la Regla 3.1) del Reglamento Comun, tal como
figuraen e Anexo del documento MM/LD/WG/2/5, se someta a examen y aprobacion de la
Asamblea de la Unién de Madrid en su siguiente periodo de sesiones.

Regla 32.3): La version en papel del indice anual

127. Al no haber mas observaciones, € Presidente concluy6 que € Grupo de Trabajo
recomienda que la propuesta de modificar la Regla 32.3) del Reglamento Comun, tal como
figuraen & Anexo del documento MM/LD/WG/2/5, se someta a examen y aprobacion de la
Asamblea de laUnién de Madrid en su siguiente periodo de sesiones

Reglas 19 a 21: La fecha de inscripcién de ciertas comunicaciones, y la Regla 20.3):
Comunicacién a la Oficina de la Parte Contratante del titular del hecho de que se ha inscrito
una restriccion

128. La Delegacion de China manifestd apoyar |a propuesta de modificacion de las Reglas en
cuestion, aunque observo que lainscripcion de licencias respecto de registros internacionales
no surte efecto en China.

129. LaDelegacion de Alemania solicito aclaraciones acerca de la supresion propuesta
respecto de una parte ddl texto del apartado a) del parrafo 3) de la Regla 20, habida cuenta de
gue esa supresion no estabaincluidaen la propuestainicial de modificacion de dicha Regla.

130. En respuesta, la Secretaria explico que € nuevo texto propuesto englobatodas las
eventualidades que pudieran presentarse en el marco de esa Reglay que el texto suprimido ya
no tendriarazén de ser. Asimismo, la Secretaria sefial 6 una revision menor en € texto en
francés de la modificacion propuesta respecto de la Regla 20.3).

131. Al no haber mas observaciones, € Presidente concluy6 que € Grupo de Trabajo
recomienda que la propuesta de modificar las Reglas 19 a 21 del Reglamento Comun, tal
como figuraen e Anexo del documento MM/LD/WG/2/5, se sometaala Asambleade la
Union de Madrid para aprobacién en su siguiente periodo de sesiones.
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Regla 28: Correcciones

132. El Representante de laINTA propuso que, en aras de laclaridad, en laversion eninglés,
lapalabra“it”, en laterceralineadel parrafo 2) del proyecto de modificacion, se sustituya por
las palabras “the Office that has requested the correction”. Asimismo, sugirié que se efectlie
unarevision adicional de una parte del proyecto de texto que figura mas adelante, en € mismo
parrafo.

133. La Secretariatomo nota de la sugerencia formulada por €l Representante de laINTA y
propuso afadir también unarevision adicional del texto del parrafo 2). Teniendo en cuentala
propuesta del Representante delaINTA y larevision adicional propuesta por la Secretaria, se
modificod el parrafo 2) que seleera como sigue:

“2) [Notificacion] LaOficinalnternacional notificara en consecuenciaal
mismo tiempo a titular y alas Oficinas de |las Partes Contratantes designadas en que la
correccion tenga efecto. Asimismo, la Oficina Internacional informaratambién ala
Oficina que ha pedido la correccion cuando ésta no fuese la Oficina de una Parte
Contratante designada en que dicha correccion tenga efecto.”

134. Al no haber mas observaciones, € Presidente concluy6 que €l Grupo de Trabgjo
recomienda que la propuesta de modificar la Regla 28 del Reglamento Comun, tal como
figuraen e parrafo 133 del presente documento, se someta ala Asambleade laUnion de
Madrid para aprobacién en su siguiente periodo de sesiones.

V. FORMULARIOS ESTANDARIZADOS PARA LAS OFICINAS DE LAS PARTES
CONTRATANTES

135. El debate se basd en el documento MM/LD/WG/2/6, preparado por la Oficina
Internacional y titulado “Formularios estandarizados para las oficinas de las Partes
Contratantes”.

136. Refiriéndose a punto 111 del formulario A, la Delegacion de Suiza dijo que la Oficinade
una Parte Contratante designada no siempre esta en condiciones de dar el nombre del titular
del registro internacional. Por |o tanto, propuso que en e punto 11 de dicho formulario se
haga referencia a“ otras indicaciones que permitan confirmar laidentidad del registro
internacional, tales como los elementos verbales de lamarca’, segliin se mencionaen la

Regla 17.2)ii).

137. Las Delegaciones de China, Eslovenia, Federacion de Rusia, Noruega, €l Sudany
Turquia, asi como los representantes de MARQUES y delaINTA, mencionaron
respectivamente varias indicaciones que podrian incluirse en distintos formularios, con miras
a satisfacer ciertos requisitos impuestos en las | egislaciones nacionales, cumplir con la
presentacion de declaraciones previstaen el Protocolo de Madrid y e Reglamento Comun, o
proporcionar informacion adiciona til paralos usuarios.
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138. La Secretaria aclar6 la naturaleza de los formularios estandarizados propuestos.
Declar6 que & propésito de dichos formularios es encontrar un denominador comun. Asi
pues, es posible que sea necesario adaptarlos a las necesidades particulares de cada Parte
Contratante. La Oficina Internacional esta dispuesta a ayudar alas oficinas de las Partes
Contratantes a adaptar |os formularios a las necesidades de cada una de ellas.

139. La Secretaria observo que, sin embargo, la propuesta formulada por |1a Delegacion de
Suizarespecto del formulario A guarda coherencia con los requisitos previstos en la

Regla 17.2)ii) del Reglamento Comun y que, por lo tanto, podria modificarse el texto del
punto |11 de dicho formulario, pasando a ser el siguiente:

“Nombre del titular (u otraindicacion que permita confirmar laidentidad del
registro internacional).”

140. LaDeegacion de Portugal dijo estar de acuerdo con € concepto expuesto por la
Secretariaen lo relativo alos formularios estandarizados, indicando que se analizaralaforma
de adaptar esos formularios alas necesidades de |a Oficina de Portugal .

141. Al no haber mas observaciones, € Presidente concluy6 que € Grupo de Trabajo
recomienda que la Asamblea de la Unién de Madrid aiente ala Oficina Internacional a poner
adisposicion de las oficinas de | as Partes Contratantes | os formul arios estandarizados
contenidos en el Anexo del documento MM/LD/WG/2/6 y aseguir trabajando con las
oficinas interesadas para adaptar esos formularios a las necesidades de cada unade ellas.

VI. PROPUESTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE DISPOSICIONES TIPO
RELATIVASA LA CUESTION DE LA TRANSFORMACION

142. Los debates se basaron en € documento MM/LD/WG/2/7, preparado por |a Secretaria,
y titulado “ Propuestas para el establecimiento de disposiciones tipo relativas ala cuestion de
latransformacion”.

143. Tras hacer unaintroduccién sobre e documento, |a Secretaria subray6 que la propuesta
de disposiciones tipo es meramente ilustrativa y que no es necesario que la normativa tenga
un alcance tan amplio como el de laDisposicion Tipo 3 paracumplir lo estipulado en €
Articulo 9quinquies del Protocolo.

144. LaRepresentante de MARQUES dijo que esta de acuerdo con lalabor realizada por €
Grupo de Trabgjo en torno ala cuestion de latransformacion. Sefial6 que se trata de una
excelente iniciativa gue puede contribuir a aclarar de qué forma deben tramitar las oficinas las
peticiones de transformacion y, 1o que es mas, a que € Sistemade Madrid seamas eficaz y
ofrezcamas ventgjas. Afadid que sus comentarios se aplican también ala cuestion dela
sustitucion, que se aborda en € documento MM/LD/WG/2/8.

145. LaDeegacion de Australia, tras observar que las disposiciones tipo propuestas se
asemejan alas disposiciones aplicables en Australia, indicd que la Oficina australiana no
exige un formulario especifico ni tasa alguna en lo que respecta alas peticiones de
transformacion.
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146. LaDeegacion dela Comunidad Europea se sumé a punto de vista expresado por la
Representante de MARQUES en cuanto alaimportancia que reviste la labor realizada acerca
dela cuestion de latransformacion. Sefia 6 que en el formulario de solicitud de registro de
marca comunitariaincluye un apartado especifico paralatransformacion y que se aplican las
tasas normales de solicitud. En cuanto al proyecto de Disposicion Tipo 3, dijo que si yase ha
concedido la proteccion a registro internacional en la Union Europea, la solicitud es
registrada sin volver a pasar por un examen de prohibiciones absolutas o relativas. Por el
contrario, si lamarcatodavia no goza de proteccion, la solicitud resultante de la
transformacion es objeto del procedimiento de examen normal, como una nueva solicitud de
marca comunitaria. La Delegacion dijo que la Comunidad Europea considera que la postura
mencionada es equilibrada y esta justificada y que no desea actualmente comprometerse a
cambiarla.

147. LaDeegacion de Alemaniadijo que la Oficina alemana cobra a ese respecto | as tasas
normales de solicitud y que, en relacion con e parrafo 1) del proyecto de Disposicion Tipo 3,
sigue el procedimiento expuesto por la Delegacion de la Comunidad Europea. Sefialo
también que la Oficina aemanaexige € suministro de unatraduccion a aemén delalistade
productos y servicios.

148. LaDelegacion de Chinadijo que en su pais, toda solicitud efectuada araiz de una

transformaci on tiene que gjustarse alos requisitos de las solicitudes nacional es, entre otros, €
requisito de presentar una solicitud por cada clase. Por consiguiente, la solicitud es objeto de
nuevo examen, lo que justifica el pago de las tasas que se aplican alas solicitudes nacionales.

149. LaDelegacion de Noruega, tras observar que hastalafechala Oficina de su pais ha
recibido una unica peticion de transformacion y que dicha oficina no exige formulario
especial alguno ni e pago de unatasa a ese respecto, pidid que se aclare donde se tiene
previsto incorporar las disposiciones tipo.

150. En respuesta a ese pregunta, la Secretaria dijo que las disposiciones tipo tienen por
finalidad ayudar alas Partes Contratantes a aplicar €l Articulo 9quinquies, y que €l objetivo
no esincorporarlas ni en e Reglamento Comun ni en las Instrucciones Administrativas.

151. LaDelegacion de Singapur dijo que en su pais se aplican a las solicitudes que se
efectlien araiz de una transformacion las mismas tasas que alas solicitudes de registro, y que
se siguen | as préacticas expuestas en el proyecto de Disposicion Tipo 3.

152. LaDelegaciondelalNTA dijo que suscribe €l punto de vista expresado por la
Delegacién de Singapur, por considerar que ese enfoque esté en armonia con lafinalidad de
simplificar los procedimientos relativos a Sistema de Madrid. Dejé también constancia de su
deseo de que en un momento dado se logren |os objetivos de armonizacién y simplificacion.

153. El Presidente sometié a examen del Grupo de Trabajo la siguiente recomendacion:

“El Grupo de Trabajo recomienda ala Asamblea de la Union de Madrid que inste
alaOficina Internacional a poner a disposicion de las Oficinas de las Partes
Contratantes | as disposiciones tipo que constan en e Anexo del documento
MM/LD/WG/2/7 y que prosiga su labor encaminadaa mejorar el Sistemade Madrid en
aras delasimplificaciéon y laarmonizacion.”
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154. El Grupo de Trabajo adopt6 la recomendacion.

VIl. PROPUESTASRELATIVASA LA CUESTION DE LA SUSTITUCION

155. Los debates se basaron en el documento MM/LD/WG/2/8, preparado por la Oficina
Internacional titulado “ Propuestas relativas ala cuestion de la sustitucion”.

156. Como seindicaen €l parrafo 144, la Representante de MARQUES expreso satisfaccion
en cuanto alalabor realizada por e Grupo de Trabajo acerca de la cuestion de la sustitucion.

157. El Representante delaINTA sefia 0 que la cuestion de la sustitucion reviste particular
importancia paralos usuarios. Observé que la existencia de practicas muy divergentes pone
en evidenciaque el Articulo 4bis se prestaa varias interpretaciones y de ahi la necesidad de
un examen mas detenido de la cuestion alos fines de lograr cierto grado de armonizacion y
certidumbre.

158. Enlo querespectaa proyecto de Disposicion Tipo 1, sefia 6 que habria de completarse
el apartado @) con unafrasedelaindole siguiente: “..., y € Registrador debera acceder aesa
peticion.”.

159. Enlo querespectaa proyecto de Disposicion Tipo 2, € Representante delalNTA dijo
gue subsisten dudas en cuanto alos “derechos’ alos que se dude en €l Articulo 4bisy que en
su opinion deberia debatirse esa cuestion antes de que las Partes Contratantes se comprometan
aproceder alas enmiendas propuestas parala Regla 21.

160. LaDeegacion de Australiadijo que en su pais pueden coexistir un registro
internacional y el correspondiente registro nacional, y que la Oficina australiana recomienda a
los titulares que mantengan dicha coexistencia durante € periodo de dependencia.

161. LaDeegacion dela Federacion de Rusia dijo que considera que |los debates sobre esa
cuestion revisten suma importancia paralos usuarios, por o que es conveniente contar con
disposiciones tipo parala aplicacion general del Arregloy € Protocolo de Madrid.

162. En respuesta alas aclaraciones solicitadas por la Delegacion de los Estados Unidos
de América, en cuanto alareferencia que se hace alas Instrucciones Administrativas en €
nuevo punto iv) propuesto de laRegla 21.1), la Secretaria afirmé que esté previsto que la
Oficina Internacional inicie conversaciones con las Partes Contratantes que quieran facilitar
informaci6n sobre estos otros derechos, a fin de que quede constanciade ello en las
Instrucciones Administrativas.

163. LaDelegacion de los Estados Unidos de América sefial 6 que, aungue no se opone ala
propuesta, considera curioso incluir en dicha Regla una disposicion que aln no podria surtir
efecto.

164. La Secretaria afirmé que es preferible no considerar |a propuesta por ahoray discutirla
més adel ante.
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165. LaDeegacion de Alemania sefia 6 que, de presentarse una peticién parainscribir una
sustitucion ante la Oficina Alemana, ésta cancelaria e registro nacional, pero que mientras no
se haga esa peticion ambos registros coexistirian. Igualmente, advirtio del riesgo de que la
enmienda propuesta al parrafo introductorio de la Regla 21.1) puedatener € efecto no
deseado de que algunas Oficinas cancelen |os registros nacionales o regionales de oficio.

166. LaDelegacion dela Comunidad Europea preguntd si lano inclusion del nuevo
punto iv) propuesto de la Regla 21.1) impide ala Oficina de Armonizacion del Mercado
Interior (OAMI) enviar informacion relativa ala antigliedad.

167. La Secretaria confirmé que se podra seguir enviando este tipo de informacién, pero la
Oficina Internacional careceria de unabase parainscribir en el Registro Internacional y
publicar lainformacién relativa ala antigliedad.

168. LaDeegacion dela Comunidad Europeay la Representante de MARQUES expresaron
disconformidad ante la posibilidad de que lainformacion relativa a la antigliedad no pueda
inscribirse y publicarse.

169. En respuesta a las preocupaciones manifestadas por varias delegaciones, el Presidente
propuso, como Unica enmienda ala Regla 21, lainclusion de la nueva frase siguiente:

“Podraincluirse también informacion rel ativa a otros derechos adquiridos en
virtud de ese registro nacional o regional, en laforma que se acuerde entre la Oficina
Internacional y la Oficinainteresada.”

170. Al no haber mas observaciones, € Presidente concluy6 que el Grupo de Trabgjo
recomienda: a) que la propuesta a que se hace referenciaen el parrafo 169 sea presentadaala
Asamblea de laUnién de Madrid para su adopcion y b) que la Asambleainste ala Oficina
Internacional a que ponga a disposicién de las Oficinas de | as Partes Contratantes las
disposiciones tipo que figuran en e Anexo del documento MM/LD/WG/2/8 y prolongue €l
mandato del Grupo de Trabajo para que continle con las labores preparatorias afin de
simplificar y armonizar |las practicas de las Oficinas de | as Partes Contratantes en o que
respecta ala sustitucion.

VIII. OTRAS CUESTIONES

Propuesta presentada por Noruega

171. LaDelegacion de Noruega presentd su propuesta, que figuraen e Anexo del
documento MM/LD/WG/2/9.

172. LaDeegacién de Dinamarca sefial 6 que, aungue no puede presentar observaciones a
cada una de | as propuestas, respalda la propuesta general de recomendar ala Asamblea que
prolongue e mandato del Grupo de Trabgjo, al menos dos reuniones mas, a fin de debatir las
cuestiones planteadas por Noruega.
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173. LaDeegacion de Alemania sefial 6 que no tiene inconveniente en que se celebre una o
dos reuniones mas del Grupo de Trabgjo y afirmd que, en cualquier caso, es evidente que
existe consenso pararecomendar ala Asamblea que prolongue € mandato del Grupo de
Trabgo.

174. Las Delegaciones de Australia, |la Comunidad Europea, |os Estados Unidos de América,
Japon, Singapur y Zambia respaldaron |a propuesta general de que se prolongue el mandato
del Grupo de Trabajo afin de debatir las cuestiones planteadas por Noruega.

175. Las Delegaciones de Espanay |a Federacion de Rusia afirmaron que, aunque las
propuestas planteadas por Noruega son interesantes, es preferible resolver primero la cuestion
de la derogacion o restriccion de la clausula de salvaguardia.

176. LaDelegacion de Sudan indico que la propuesta de reducir el plazo paralas
denegaciones le plantea problemas y que por ello se debe seguir discutiendo la cuestion.

177. El Presidente sefial6 que hay dos posibles opciones. solicitar gque se prolongue el
mandato y se amplie la materia de su trabajo, o solicitar tnicamente una continuacion del
presente mandato hasta que concluya la materia de su trabgjo. En este Ultimo caso, las
cuestiones planteadas por Noruega podrian seguir discutiéndose en | as siguientes reuniones
del Grupo de Trabajo bajo € punto “Otras Cuestiones’. No obstante, insistio en que la
cuestion depende de | as asignaciones presupuestarias para € bienio 2006-2007.

178. LaDelegacion de Noruega expreso conformidad con la posibilidad de solicitar
Unicamente la continuacion del mandato, siempre y cuando ello permita seguir discutiendo las
cuestiones que se han planteado.

179. Asilo acordd € Grupo de Trabgo.

M odificacién del Reglamento Comun

180. La Secretariainformd al Grupo de Trabajo de su intencion de presentar ala Asamblea
de laUnion de Madrid una propuesta de enmienda alaRegla 39, en lo relativo ala
continuacion de los efectos de un registro internacional en determinados Estados sucesores,
para gue se haga unareferencia explicitaal Protocolo en esaregla.

181. EIl Grupo de Trabajo tomo nota de esa informacion.

M edidas de preparacidn para situaciones de emergencia

182. Al presentar € documento MM/LD/WG/2/10, |a Secretaria dijo que € propésito del
documento es informar alas Partes Contratantes del estado en que se encuentra la preparacion
de un plan parala OMPI en su conjunto en & que se tengan en cuenta las necesidades
especificas de los distintos sectores de la Organizacion frente a una situacion de emergencia,
como una pandemia. Lo que motivé la preparacion de ese plan fue e grave riesgo de que
estalle una pandemia de gripe aviar, riesgo que sigue siendo elevado segun la Organizacion
Mundia delaSaud (OMS) y que haincitado a sistema de Naciones Unidas ha establecer un
mecanismo de coordinacion. Aungue en un documento sobre este mismo tema, que se
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presentara ante las Asambleas de |os Estados miembros en sus reuniones de
septiembre-octubre de 2006, quedaran cubiertas todas | as esferas que son responsabilidad de
laOMPI, el documento MM/LD/WG/2/10 se centra en las actividades del sistema de Madrid.
En ese documento se abordan, en particular, situaciones en las que el sistema de Madrid
continuara funcionando pero de formalimitada. También contiene la opinion de la Oficina
Internacional en lo que se refiere alas medidas que deberian tomarse ante tales situaciones, es
decir, cuando no se pueda garantizar €l funcionamiento normal del sistema de registro
internacional en el marco del Arreglo de Madrid y de su Protocolo, ni la prestacion de
servicios, y se especifican ciertas medidas con €l propésito de preservar |os derechos de los
solicitantes y de los titulares de registros internacionales en lamedida de lo posible, dadas las
circunstancias. Las disposiciones legalesy los planes establecidos por las Oficinas delas
Partes Contratantes para situaciones de emergencia podrian ser puestos en conocimiento del
publico en forma centralizada en €l sitio Web del sistema de Madrid.

183. El Grupo de Trabajo tomo nota de esta informacion.
184. EIl Grupo de Trabajo aprobd

unanimemente el presente informe
el 16 de junio de 2006.

[Fin del Anexoy del documento]



