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ARTICULO 13

Propuesta de la Delegacion del Japon

La Delegacion del Japon propone que se aflada €l siguiente texto a Articulo 13:

“6) [Examen sustantivo con ocasion delarenovacion] Todo Estado u organizacion
intergubernamental podra declarar que, no obstante |o dispuesto en € parrafo 4), con ocasion
de la primerarenovacion de un registro que cubra servicios, la Oficina podra examinar dicho
registro en cuanto a fondo, con la salvedad de que dicho examen se limitaraala eliminacion
de registros multiples basados en solicitudes presentadas durante un periodo de seis meses
siguientes ala entrada en vigor de la normativa de dicho Estado u organizacion que, antes de
la entrada en vigor del presente Tratado, haya establecido la posibilidad de registrar marcas de
servicio.”

Comentarios. En la Propuesta Bésica de Tratado revisado sobre el Derecho de Marcas
(TLT) no se haincluido disposicién alguna que corresponda al articulo 22.6) del TLT
de 1994. Esa disposicion teniaen cuentala situacion particular del Japdn en lo que serefiere
al registro de marcas de servicio. El Japon adopto un sistema de registro de marcas de
servicio en abril de 1994. Dicho sistema permitia registrar marcas de servicio paralas que se
hubieren presentado solicitudes de registro dentro de los seis meses siguientes alafecha de
entrada en aplicacion del sistema, sin tener en cuenta s las solicitudes en cuestion eran
conflictivas. Esa précticatuvo como resultado registros redundantes.
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A fin de solucionar € problema que plantea la multiplicidad de registros, las marcas de
servicio cubiertas por registros multiples deben ser objeto de un examen de fondo cuando se
efectle la primera renovacion, es decir 10 afios después de lafecha del registro. En particular,
el examinador debe determinar si se pide la renovacion respecto de una marca de servicio
cubierta por otro registro multiple, y de ser €l caso, si ese otro registro puede crear confusion
en cuanto alaidentidad del propietario delamarca. Si el examinador juzga que una marcade
servicio objeto de un registro multiple, de otra persona, ha adquirido fama gracias a su uso
durante los diez afios siguientes al registro de la marca, no debera autorizar la renovacion del
registro de lamarca de servicio en cuestion.

El articulo 22.6) del TLT de 1994 permitia que € Japdn efectuara el examen sustantivo
de marcas de servicio con registros multiples en el momento de su primera renovacion, a
pesar de laprohibicién que figuraen € articulo 13.6) del TLT de 1994. El Japdn considera
gue es necesario afiadir en e TLT revisado una disposicion como ladel articulo 22.6) del TLT
de 1994, puesto que su Oficina debe eliminar |os registros multiples.

A titulo de informacion, € Japon sefiala que os Ultimos registros multiples se
efectuaron afines del afio 2000. Existe la posibilidad de que se interpongan recursos contrala
decisién de denegacion de un examinador o que se entablen demanda judiciales para
determinar si procede € registro. Por consiguiente, se deberiamantener enel TLT revisado la
disposicion transitoria del articulo 22.6) del TLT de 1994, hastad afio 2011.

El proyecto de texto que se propone es semejante al del articulo 22.6) del TLT de 1994,

con lasalvedad de que en lugar de hacer referenciaal “articulo 13.6)” se hace referencia al
“parrafo 4)”.

[Fin del documento]



