> S
=

OMPI

ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

MM/LD/WG/22/4
ORIGINAL: INGLES
FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2024

Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Juridico del Sistema de Madrid
para el Registro Internacional de Marcas

Vigésima segunda reunién
Ginebra, 7 a 11 de octubre de 2024

PROPUESTA DE LA DELEGACION DE LA REPUBLICA DE MOLDOVA

Documento preparado por la Secretaria

1. En una comunicacion de fecha 26 de julio de 2024, la Oficina Internacional recibié una
propuesta de la delegacién de la Republica de Moldova relativa a la revision de la Regla 8.2)
del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas, asi como a varios otros cambios.

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

[Sigue el Anexo]
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ANEXO
ANEXO: PROPUESTA DE LA DELEGACION DE LA REPUBLICA DE MOLDOVA
ANTECEDENTES
1. La Regla 8.2) del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al

Registro Internacional de Marcas (en adelante, “el Reglamento”) dispone que dos o mas
solicitantes pueden presentar conjuntamente una solicitud internacional si han presentado
conjuntamente la solicitud de base o son titulares conjuntamente del registro de base, y si cada
uno de ellos esta calificado, en relacion con la Parte Contratante cuya oficina es la Oficina de
origen, para presentar una solicitud internacional al amparo del Articulo 2.1) del Protocolo.

2. Esta disposicién constituye una limitacion clave del Sistema de Madrid porque todos los
solicitantes, en las solicitudes de registro de marca presentadas por dos 0 mas solicitantes,
deben satisfacer las condiciones expuestas en la Regla 8 del Reglamento, a saber, cada uno de
los solicitantes conjuntos debe tener:

- la nacionalidad, o
- el domicilio, o

- un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en la Parte Contratante de
la Oficina de origen.

3. En 2023, la Oficina Internacional sefiald a la atencion del Grupo de Trabajo que algunas
Partes Contratantes se habian puesto en contacto de manera informal con la Oficina
Internacional para plantear la posibilidad de modificar el marco juridico del Sistema de Madrid
con el fin de permitir que la Oficina de origen certifique las solicitudes internacionales presentadas
por dos solicitantes que sean titulares conjuntos de la marca de base cuando solo uno de ellos
tenga un vinculo con la Parte Contratante de la Oficina de origen. Hay una disposicién similar en
la Regla 18.3 del Reglamento del PCT. El Grupo de Trabajo examiné la cuestion sin alcanzar el
consenso (véanse los documentos MM/LD/WG/20/2 y MM/LD/WG/20/8).

RESUMEN DE LA PROPUESTA

4, Mediante esta propuesta se solicita al Grupo de Trabajo que estudie la posibilidad de
introducir algunas modificaciones en el Reglamento, que ofrezcan mas flexibilidad a las Partes
Contratantes para certificar las solicitudes internacionales presentadas por dos o mas solicitantes
que sean titulares conjuntos de la solicitud/el registro de base, cuando solo uno de ellos tenga
un vinculo con la Parte Contratante de la Oficina de origen.

PRINCIPALES DIFICULTADES PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE MADRID QUE
SE ABORDAN

5. En la presente propuesta se reconocen las dificultades que se plantean a los titulares de
marcas y se prevé modernizar el Sistema de Madrid para reflejar las realidades de la actividad
empresarial en la economia mundial del siglo XXI. En ella se tienen en cuenta las propuestas
anteriores, las aportaciones de las Partes Contratantes y el hecho de que la Secretaria del
Sistema de Madrid alienta a que las propuestas no se excluyan mutuamente.

6. Una limitacion clave del Sistema de Madrid es que, en una solicitud internacional
presentada por mas de un solicitante, todos los solicitantes deben satisfacer las condiciones
expuestas en el Articulo 2.1) del Protocolo de Madrid para la Parte Contratante cuya oficina es
la Oficina de origen, conforme a lo dispuesto en la Regla 8 del Reglamento.
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7. Por otra parte, a escala nacional, incluso en la Republica de Moldova, la presentacion
conjunta de solicitudes de registro de marca se permite sin requisitos adicionales. Asi pues,
dos personas de paises diferentes pueden presentar una solicitud de registro de marca en el
ambito nacional sin que, en la etapa de solicitud, sea necesario que haya conexidén con un unico
territorio ni actividad real en él.

8. Esta disparidad entre las disposiciones nacionales y las limitaciones internacionales puede
generar dificultades a la hora de utilizar el Sistema de Madrid.

Por ejemplo, el Sr. M de la Republica de Moldova y el Sr. R de Rumania, que desean poner en
marcha un negocio en linea y registrar una marca en la Republica de Moldova, tienen previsto
presentar una solicitud internacional por conducto del Sistema de Madrid para obtener proteccion
en los Estados Unidos, Kazajstan, Rumania, China y Turkye. Sin embargo, el Sr. R no satisface
las condiciones para ser solicitante en la Republica de Moldova debido a la falta de domicilio,
nacionalidad o establecimiento comercial alli. Asi pues, los dos cotitulares no pueden valerse del
Sistema de Madrid, tal como se presenta hoy en dia, sin recurrir a ingeniosas maniobras
alternativas.

Entre las posibles soluciones cabe sefialar:

1. el Sr. M indica un domicilio ficticio para el Sr. R o le cede una parte de su negocio, lo que
conlleva modificar la inscripcion en el Registro de Sociedades de la Republica de Moldova.

2. Utilizar una maniobra por la cual:
2.1. el Sr. R cede al Sr. M sus derechos nacionales sobre la marca,
2.2. el Sr. M presenta la solicitud internacional como unico titular,
2.3. el Sr. M cede sus derechos nacionales sobre la marca de vuelta al Sr. R,

2.4. el Sr. M cede parte de los derechos sobre el registro internacional al Sr. R.

La segunda opcion es costosa y exige una confianza considerable, y lleva a los solicitantes a
preguntarse por qué pueden existir cotitulares de distintos Estados inmediatamente después de
presentar una solicitud internacional, pero no en la fase de solicitud. Esta complejidad puede
poner freno al uso del Sistema de Madrid, llevando a los Sres. My R a la optar por la presentacién
de solicitudes nacionales en los EE. UU., Kazajstan, Rumania, China y Turkiye, en lugar de
utilizar el Sistema de Madrid.

DETALLES DE LA PROPUESTA

9. Mediante esta propuesta se solicita al Grupo de Trabajo que estudie la posibilidad de
introducir en el Reglamento una de las modificaciones siguientes, que ofrezcan mas flexibilidad
a las Partes Contratantes para certificar las solicitudes internacionales presentadas por dos o
mas solicitantes que sean titulares conjuntos de la solicitud/marca de base, cuando solo uno de
ellos tenga un vinculo con la Parte Contratante de la Oficina de origen.
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Opcién A (mantener el Sistema de Madrid limitado a sus miembros)
Regla 8

2) [Dos o mas solicitantes] Dos 0 mas solicitantes pueden presentar conjuntamente una
solicitud internacional si han presentado conjuntamente la solicitud de base o son titulares
conjuntamente del registro de base, y si eada-al menos uno de ellos esta calificado, en
relacion con la Parte Contratante cuya oficina es la Oficina de origen, para presentar una
solicitud internacional al amparo del Articulo 2.1) del Protocolo, vy si el resto de los
solicitantes goza de esa calificacion en relacion con cualquier Parte Contratante.

Esta modificacion resolveria el problema, manteniendo al mismo tiempo el Sistema limitado a
Sus miembros.

Opcion B (en sintonia con las disposiciones de la Regla 18.3 del Reglamento del PCT)

2) [Dos o mas solicitantes] Dos 0 mas solicitantes pueden presentar conjuntamente una
solicitud internacional si han presentado conjuntamente la solicitud de base o son titulares
conjuntamente del registro de base, y si-cada al menos uno de ellos esta calificado, en
relacion con la Parte Contratante cuya oficina es la Oficina de origen, para presentar una
solicitud internacional al amparo del Articulo 2.1) del Protocolo.

Esta modificacion resolveria la cuestion sin que el Sistema de Madrid, debido a la asociacién con
personas que no estén facultadas a presentar una solicitud, excluya a personas que si estan
facultadas a hacerlo.

10. Teniendo en cuenta el hecho de que algunas Partes Contratantes podrian necesitar
adaptar su marco juridico para aplicar la Regla 8.2) modificada, el Grupo de Trabajo podria
considerar la adopcidn de una disposicién transitoria para dar tiempo a las Partes Contratantes
de que se trate a realizar las modificaciones legislativas necesarias. El texto de un nuevo
parrafo 9 de la Regla 40 del Reglamento seria el siguiente:

Regla 40

9) [Disposicion transitoria relativa a la Regla 8.2)] Las Partes Contratantes pueden seguir
aplicando la Regla 8.2), en vigor al 1 de noviembre de 2023, hasta el [fecha en que pase a
ser obligatoria la aplicacién de la Regla modificada], o hasta una fecha posterior, siempre
y cuando la Parte Contratante de que se trate envie una notificacion a la Oficina
Internacional antes del [fecha en que pase a ser obligatoria la aplicaciéon de la Regla
modificada), o antes de la fecha en que esa Parte Contratante pase a estar obligada por el
Protocolo, si esta fecha es posterior. La Parte Contratante podra retirar dicha notificaciéon
en cualquier momento.

En consecuencia, se solicita con todo respeto que el Grupo de Trabajo tenga a bien examinar
esta propuesta, con el objetivo de incorporar en el Reglamento las modificaciones descritas mas
arriba, con fecha de entrada en vigor lo antes posible.

[Fin del Anexo y del documento]
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