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1. El Programadela OMPI paraéel bienio 1996-97 (Partida 03.5)) (documento
AB/XXV1/2) dispone o siguiente:

“Marcas notoriamente conocidas y famosas

“LaOficinalnternaciona estudiarg, con ayuda de una reunion de un comité de
expertos que tendré lugar una vez en cada uno de los afios del bienio, todas las
cuestiones de importancia para la correcta aplicacion del Articulo 6bis del Convenio de
Paris [parala proteccién de la propiedad industrial] (es decir, cuando ese Articulo
también se aplique a las marcas notoriamente conocidas que no se utilizan actualmente
en e pais en d que se reivindique la proteccién). También estudiara las condicionesy
alcance de la proteccion, en particular respecto de las marcas famosas, contrala
dilucién/explotacion indebida del activo intangible adquirido por dichas marcas.
Ademas, estudiara |a viabilidad de establecer, bgjo la égida de la OMPI, unared
voluntaria de informacion internaciona para el intercambio de informacion entre paises
relativo alas marcas que uno o més de ellos considere notoriamente conocidas o
famosas.

Cualquier propuesta de accion, que exceda €l marco del estudio, se someterdaala
Asamblea General dela OMPI.”

2. Hastael momento, el Comité de Expertos de la OMPI sobre Marcas Notoriamente
Conocidas (que en adelante se denominara el “ Comité de Expertos’) se hareunido en dos
sesiones, a saber del 13 a 16 de noviembre de 1995, para examinar |os resultados de un
estudio efectuado por la Oficina Internacional sobre la proteccién de las marcas notoriamente
conocidas y las perspectivas de mejora de la situacion existente (véase el documento
WKM/CE/1/2), y del 28 a 31 de octubre de 1996 para examinar varios proyectos de
disposiciones sobre la proteccion de las marcas notoriamente conocidas. De conformidad con
lapartida del programa mencionada en e parrafo anterior, se ha convocado una tercera sesion
del Comité de Expertos para considerar €l proyecto de disposiciones, tal como se harevisado
con arreglo alas opiniones expresadas por € Comité de Expertos en su segunda sesion (véase
el documento WKM/CE/I/3). El proyecto de disposiciones figuraen el Anexo al presente
documento. Lasdiferencias entre el texto del proyecto de disposiciones presentado ala
segunda sesion del Comité de Expertosy el texto del proyecto de disposiciones contenido en el
presente documento se han destacado de la siguiente manera: i) las palabras que no figuraban
en e documento WKM/CE/IN/2, pero figuran en €l presente documento estan subrayadas y

ii) las palabras que figuraban en e documento WKM/CE/I1/2 y se han omitido en el presente
documento, se sefidan con & signo_. No se sefidan las modificaciones en las Notas.

3.  Caberecordar que lacuestion de s las conclusiones del estudio de la Oficina
Internaciona podrian adoptarse en laforma de una recomendacién de la Asamblea General de
laOMPI o de la Asamblea de la Union de Paris, o en laforma de un Protocolo a Tratado
sobre el Derecho de Marcas, se consideraria una vez que se hubiera alcanzado un acuerdo
suficiente sobre tales conclusiones (véase e documento WKM/CE/11/2, parrafo 5). Por 1o
tanto, si bien en & presente documento se utiliza el término “proyecto de disposiciones’, se ha
dejado abierta la posibilidad de que esos proyectos de disposiciones, se adopte en laforma de
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dicha recomendacién de dichos organismos o en laforma de un instrumento internacional
como, por gjemplo, un Protocolo a Tratado sobre el Derecho de Marcas. Se ha previsto que
laforma gjecutoria definitiva de los proyectos de disposiciones sera decidida en €l periodo de
sesiones de 1998 de |os Organos Rectores de la OMP!.

4.  Se invita al Comité de Expertos a
expresar su opinion sobre el proyecto de
disposiciones mencionado en el parrafo 2, y
contenido en el Anexo del presente documento.

[Sigue e Anexo]
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ANEXO

Lista de disposiciones sobre marcas notoriamente conocidas

Articulo 1: DefiniCiones ......ccceeveeveveeennn.

Articulo 2: Condiciones de la proteccion

Articulo 3: Criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida .........

Articulo 4: Contenido de la proteccion ...
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NOTAS SOBRE EL PROYECTO DE DISPOSICIONES

Notas sobre el Articulo 1

1.1 El punto i) tendra que ser redactado nuevamente una vez que se sepa si las disposiciones
adoptarén la forma de un instrumento internacional vinculante o de una recomendacion de la
Asamblea Genera de laOMPI o de la Asamblea de la Unién de Paris.

1.2 Puntoii). Si unaParte sdlo prevé el registro de las marcas, € Articulo 3.2) a4) no se
aplicard alos identificadores comerciales distintos de las marcas.

1.3 El punto iii) ha sido redactado con arreglo a Articulo 2.vi) del Tratado sobre la
Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, adoptado en Washington
el 26 de mayo de 1989.

1.4 Punto iv). De conformidad con la opinion expresada por el Comité de Expertos en su
segunda sesién, la proteccion que se propone de las marcas notoriamente conocidas no se
limita alas marcas conflictivas, sSino que abarca también los nombresy simbolos comerciales,
los emblemas o logos utilizados en el comercio (véase e documento WKM/CE/I1/3,

parrafo 61). Se prevé que las disposiciones propuestas se apliquen, en |os casos en que
corresponda, a dichos identificadores comerciales, con independencia del hecho de que las
Partes prevean €l registro de los identificadores comerciales por la Oficina encargada del
registro de marcas o por otra administracion (véanse también las Notas sobre €l Articulo 4).
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Articulo 1

Definiciones

A los efectos de |as presentes disposiciones:

i) seentenderd por “Parte” un Estado, o una organizacion intergubernamental

gue mantenga una Oficina en la que se puedan registrar marcas con efectos en € territorio de

dicha organizacion;

i) seentendera por “Oficina’ todo organismo encargado por una Parte del

registro de las marcas u otros identificadores comerciales;

iii) seentenderd por “territorio”, en el caso de un Estado, €l territorio de ese

Estado y, en el caso de una organizacion intergubernamental, €l territorio en el que se aplique

el tratado constitutivo de esa organizacién intergubernamental;

iv) seentendera por “identificador comercial” una marca, un nombre comercial

o simbolo comercial, un emblema o logo.

n:\postofficurran\spals13411_a.doc (Articulos)
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Notas sobre el Articulo 2

2.1 El parrafo 1) impide alas Partes que exijan la utilizacion o € registro de una supuesta
marca hotoriamente conocida en sus territorios como una condicién parala concesion de
proteccion de conformidad con el Articulo 4, porque el hecho de que la marca sea
notoriamente conocida es suficiente para su proteccion.

2.2 Enlasegunda sesién del Comité de Expertos, se sugirid que € derecho de hacer valer la
proteccion de una marca notoriamente conocida no registrada se someta a la presentacion de
unasolicitud de registro de dichamarca. Esta sugerencia no se haincorporado en €l proyecto
de disposiciones, puesto que la mayoria de las delegaciones no compartia esta opinién, y
porque la compatibilidad de dicha condicion con el Articulo 6bis del Convenio de Parisy el
Articulo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de |os Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con e Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) es dudosa en lo que respectaala
proteccion relativa a productos o servicios idénticos (véase e documento WKM/I1/3,

parrafos 64 y 65). Sin embargo, huelga decir que, para cualquier proteccion futura, es de
interés para € titular de la marca notoriamente conocida solicitar su registro. En particular, es
de su interés porque toda decision de un tribunal que establezca que una marca es
notoriamente conocida, es valida Unicamente inter partes; en otras palabras, no puede hacerse
valer contra terceros.

2.3 El efecto dd parrafo 2) esdoble. En primer lugar, € punto i) dispone que, afin de
conferir proteccion a una marca en tanto que marca notoriamente conocida, es suficiente que la
marca sea notoriamente conocida en el territorio en que se protegera. Esta norma representa
un requisito maximo, y las Partes tienen libertad para conceder proteccién alas marcas que,

por gemplo, sean notoriamente conocidas Unicamente fuera del territorio en € que se desea
obtener proteccion.

2.4 Ensegundo lugar, € punto ii) dispone que, para determinar si una marca habra de
protegerse en tanto que marca notoriamente conocida, es suficiente que la marca sea
notoriamente conocidaen el sector pertinente del publico.

25 Lasegundafrase dd parrafo 2) aclara que no se permite alas Partes aplicar una prueba
mas severa como, por gjemplo, que la marca sea notoriamente conocida por el publico en
general. Sin embargo, esta de més decir que las Partes tienen libertad para adoptar un umbral
inferior en lo que respecta a la determinacion de s una marca es notoriamente conocida, por
giemplo, e conocimiento de la marca por los circulos comerciales pertinentes. El concepto de
gue una marca deba ser considerada notoriamente conociday, por ello, ser protegida como tal,
S es notoriamente conocida en el sector pertinente del publico, representala esencia de un
mejoramiento en la proteccion internaciona de las marcas notoriamente conocidas. La
experiencia ha demostrado que puede resultar dificil probar que una marca determinada es
notoriamente conocida por € publico en genera. Lo explicad hecho de que las marcas se
utilizan a menudo en relacion con productos o servicios que estén dirigidos hacia ciertos
sectores del publico como, por gjemplo, clientes que pertenecen a un cierto grupo, por nivel de
ingresos, edad o sexo. Unadefinicion ampliadel sector del publico que deberia tener
conocimiento de la marca seria contraria ala propiaidea de la proteccién internacional de las
marcas notoriamente conocidas, es decir, prohibir la utilizacién o € registro de dichas marcas
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Articulo 2

Condiciones de la proteccion

1)  [Proteccion sin registro o utilizacion] A los efectos de determinar s unamarca ha
de protegerse como marca notoriamente conocida, podra no exigirse el registro o la utilizacion
delamarcaen € territorio, o respecto del territorio en e que ha de protegerse como marca

notoriamente conocida.

2) [Territorio en el que se considerara que la marca es notoriamente conocida y
personas para las que la marca es notoriamente conocida] A los efectos de determinar si una
marca ha de protegerse como marca notoriamente conocida, bastard con que la marca sea

notoriamente conocida

i) end territorio en d que ha de protegerse como marca notoriamente conocida, y

ii) en € sector pertinente del pdblico en ese territorio.

Puede no exigirse gue |la marca sea notoriamente conocida en cualquier territorio distinto del

territorio en € que ha de protegerse como marca notoriamente conocida o gue sea

notoriamente conocida por e publico en general.
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[Notas sobre el Articulo 2, continuacion]

por las partes no autorizadas con laintencion de suplantar al verdadero titular de lamarca o
transferir el derecho contra el pago de un rescate. En cuanto alos criterios que deberian
tenerse en cuenta para determinar € sector pertinente del publico, véanse las Notas sobre €l
parrafo 3), més adelante.

2.6 Por lo que respecta a la compatibilidad del parrafo 2) con €l Articulo 16.2, segunda
frase, del Acuerdo sobre los ADPIC, cabe observar, en primer lugar, que este Ultimo establece
lo siguiente: “Al determinar si una marca de fabrica es notoriamente conocida [itélicas
anadidas], los Miembros tomaran en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente
del publico inclusive la notoriedad obtenida en e Miembro de que se trate como consecuencia
de la promocion de dichamarca” En otras palabras, la cuestion de si una marca es
notoriamente conocida no debe considerarse con respecto a publico en general, sino a sector
especifico y limitado relacionado con los productos o servicios en cuestion.

2.7 Aparentemente, el propésito de dicho Articulo no es que se deje de lado € requisito de
gue lamarca de fabrica o de comercio sea notoriamente conocida, y considerar que € mero
“conocimiento” de lamarcaen el sector pertinente del publico sea suficiente para su
proteccion. Si asi fuera, ello significarialaintroduccion de un nuevo concepto, diferente del
concepto de marca notoriamente conocida tal como lo establece e Articulo 6bis del Convenio
de Paris, y seria dificil comprender por qué la segunda frase del Articulo 16.2 del Acuerdo
sobre los ADPIC incorpora la utilizacién de las pal abras “ notoriamente conocida,” s “el mero
conocimiento” es suficiente. Asimismo, ello generaria una contradiccion con € texto en
francés, que serefiere a“lanotoriété’ de la marca de fébrica o de comercio en el sector
pertinente del pablico, puesto que “notoriété” significa, precisamente, “el hecho de ser
notoriamente conocida’. La misma observacion se aplica respecto del texto en espariol.

2.8 Parrafo 3). De conformidad con el parrafo 2), basta con tener en cuenta el
conocimiento de lamarcaen el sector pertinente del publico en € territorio en cuestion para
determinar s una marca ha de ser protegida como marca notoriamente conocida. Por |o tanto,
la determinacion de lo que constituye €l sector pertinente del publico en relacién con una
marca determinada es de extrema importancia. Se decidira caso por caso Si una cierta parte del
publico es pertinente respecto de unamarca. Se proponen dos criterios correspondientes al
enfoque propuesto para determinar si una marca es notoriamente conocida por el sector
pertinente del publico.

2.9 Puntoi). Puesto quelanaturaleza de los productos o servicios a los que se aplica una
marca puede variar considerablemente, 10s clientes potenciales pueden ser diferentes en cada
caso. Se podrén identificar los grupos de clientes potenciaes con la ayuda de parametros tales
como € grupo objetivo de los productosy servicios en relacion con € cua se utilizalamarca,
o & grupo de compradores efectivos. De ello se desprende que, por giemplo, afin de
establecer € sector pertinente del publico en relacion con una marca que se utiliza para palos
de golf, deberian tenerse en cuenta, de preferencia, 1os clientes potenciales de dichos palos, es
decir, los jugadores de golf, antes que, por ggemplo, todos los compradores potenciales de
equipo deportivo.
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[Articulo 2, continuacion]

3)  [Sector pertinente del publico] A los efectos del Articulo 2.ii), €l sector pertinente

del publico se determinara con arreglo alo siquiente:

i) los consumidores potenciales de los productos y/o servicios alos que se

aplique lamarca;

i) los canales de distribucién de los productos y/o servicios alos que se aplique

lamarcay los circulos comerciales correspondientes.
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[Notas sobre el Articulo 2, continuacion]

2.10 Punto ii). En funcién de lanaturaleza de los productosy servicios, los canales de
distribucion pueden variar considerablemente. Algunos productos se venden en
supermercados y los consumidores pueden obtenerlos facilmente. Por otra parte, existen
diferentes vias de comerciaizacion, tales como la distribucién mediante concesionarios
acreditados o mediante vendedores directamente al comercio o a domicilio del cliente. Ello
significa, por g emplo, que todo estudio que se realice entre los consumidores que frecuentan
exclusivamente supermercados no es una buena indicacion para determinar el sector pertinente
del publico en relacion con una marca que se utiliza exclusivamente para productos que se
venden por correspondencia. Los circulos comerciales de |os productos y/o servicios alos que
se aplica una marca también pueden constituir un criterio importante para determinar € sector
del publico que debe tenerse en cuenta a los efectos de establecer que una marca es
notoriamente conocida. Por g emplo, una marca determinada que se utiliza para ciertos
productos o servicios en un pais puede haber llegado a ser un gran éxito comercia; s la
empresa que estitular de lamarca hallevado a cabo actividades comerciaes Unicamente en e
ambito local, la marca no ha adquirido renombre entre e publico consumidor en € exterior;

sin embargo, los circulos comerciales extranjeros, es decir, los importadores, vendedores al por
mayor, licenciatarios 0 concesionarios exclusivos potenciales conocen yala existencia de esa
marcay su éxito comercia. Por lo tanto, los circulos comerciales interesados constituyen un
factor que deberiatomarse en consideracion al determinar el sector pertinente del publico.
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Notas sobre el Articulo 3

3.1 Lacuestion de quién deberiatener conocimiento de una marca es completamente
diferente de la cuestion de cuando dicho conocimiento es suficiente para considerar que una
marca es notoriamente conocida. La primera cuestion esta contemplada en € Articulo 2.2)

y 3). Por lo que respecta ala segunda cuestion, en € Articulo 3 se propone la utilizacién de 12
criterios para determinar Sl una marca es notoriamente conocida. Dichos criterios son de
indole ilustrativa, y las Partes tienen libertad de aplicarlos en forma selectiva o de aplicar otros
criterios o criterios adicionales.

3.2 Puntoi). Laduracién, lamagnitud y € alcance geogréfico de cualquier utilizacion de la
marca son indicadores muy adecuados para determinar S una marca es o no notoriamente
conocida por el sector pertinente del publico. En este contexto, cabe recordar que, con arreglo
a Articulo 2.1), no puede exigirse la utilizacion efectiva de una marcaen € territorio en € que
ha de protegérsela como marca notoriamente conocida. No obstante, la utilizacién en
territorios vecinos, en territorios en los que se habla el mismo idioma o idiomas, en los
territorios cubiertos por los mismos medios de comunicacion (television o prensa escrita) o en
los territorios con vinculos comerciales estrechos, podra ser pertinente ala hora de establecer
el conocimiento de una marca determinada en un territorio determinado. Por g emplo, una
marca que aparezca en un cana aleman de television por satélite y que es notoriamente
conocida en Alemania, probablemente es también notoriamente conocida en Austria (pais de
habla alemana) (donde también se puede recibir € canal de television), mientras que una marca
gue figure en una revista danesa es poco probable que sea notoriamente conocida en
Venezuela (siempre que larevista danesa no se distribuya en Venezuela). La“ utilizacion”
debe interpretarse en sentido amplio, para que incluya el ofrecimiento de venta de productos
y/o servicios que llevan lamarca, asi como cualquier promocién de esos productos y/o
servicios, como publicidad o propaganda. La publicidad, por ejemplo, en medios electrénicos
o gréficos, es unaformade promocion. En una época en que se halla en e mercado un
nuimero cada vez mayor de productos y/o servicios que compiten, €l conocimiento por el
publico de una marca determinada, especialmente en lo que respecta a nuevos productos y/o
servicios, se debe principamente ala publicidad. Otro gemplo de promocion seriala
exposicion de productos y/o servicios en ferias 0 exposiciones. Puesto que los visitantes de
una exposicion pueden provenir de distintos paises, aunque el acceso alos expositores esté
limitado alos nacionales de un pais (por giemplo, en € caso de unaferia o exposicion
nacional), la*“promocién” en € sentido del punto i) no selimitaalas ferias 0 exposiciones
internacional es.

3.3 Puntoii). También deberiatenerse en cuentala cuota de mercado de los productos y/o
servicios alos que se aplicala marca ala hora de determinar S una marca es notoriamente
conocida. Serialdgico suponer que una marca que se utiliza respecto de productos y/o
Servicios gque interesan a una gran cuota de mercado es probable que sea notoriamente
conocida. A este respecto, esimportante examinar no slo la cuota de mercado en €l territorio
en e gue se ha de proteger la marca como notoriamente conocida, sino también la cuota de
mercado en otros territorios, puesto que, habida cuenta de que el comercio adquiere, cadavez
mas, un carécter internacional, la marca puede pasar a ser notoriamente conocida en un
territorio determinado mediante la venta masiva o la oferta a la venta en otros territorios.
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Articulo 3

Criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida

_A los efectos de determinar Si una marca es notoriamente conocida, debera tenerse en

cuenta, en particular, lo siguiente:

i) laduracion, lamagnitud y € acance geogréfico de cualquier utilizacion de la
marca, en particular, la duracién, magnitud y alcance geografico de cualquier promocion de la

marca, incluyendo la publicidad o |a propaganda y la presentacion, en ferias 0 exposiciones, de

los productos y/o servicios alos que se aplique la marca;

ii) lacuotade mercado, en € territorio en el que ha de protegerse la marca como
marca notoriamente conocida, y en otros territorios, de los productos y/o servicios a los que se

aplique lamarca;
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[Notas sobre el Articulo 3, continuacion]

3.4 Puntos iii) a xii). Esos criterios se sugirieron en la segunda sesion del Comité de
Expertos. Seinvitaa Comité a expresar su opinién sobre la medida en que dichos criterios
son adecuados para determinar Si una marca es 0 no notoriamente conocida.

3.5 Internet. Lautilizacion delas marcas en Internet, en particular como parte de los
nombres de dominio, esta adquiriendo cada vez mayor frecuenciay ha generado intensos
debates en € dmbito naciona einternacional. La OMPI ha convocado una Reunion de
Consulta sobre marcas y hombres de dominio de Internet, que celebrd su primera sesion, en
Ginebra, del 26 a 30 de mayo de 1997, y celebrard una segunda sesion los dias 1

y 2 de septiembre de 1997. Puesto que las cuestiones relacionadas con las marcas de fébrica o
de comercio y los nombres de dominio de Internet se examinan en € marco de dicha Reunion
de Consulta, no es necesario abrir e debate sobre ese tema en el seno del Comité de Expertos
sobre marcas notoriamente conocidas. Sin embargo, existe al menos un aspecto de la
utilizacion de las marcas en Internet que es pertinente alalabor del Comité de Expertos, a
saber la cuestion de s la utilizacion de las marcas en Internet, ya sea como nombres de
dominio, ya sea en cualquier otraforma, deberian tomarse en consideracién ala hora de
determinar S una marca es 0 no notoriamente conocida. En esta etapa, € proyecto de
disposiciones no se refiere expresamente a Internet. En el parrafo que figura a continuacion se
sugieren dos maneras posibles de tratar la cuestion, que el Comité de Expertos podra
considerar.

3.6 El Articulo 3.i) dispone que uno de los criterios que se podran tener en cuenta para
establecer s una marca es 0 no notoriamente conocida es la duracion, magnitud y alcance
geografico de cualquier utilizacién delamarca; €ello incluye, por cierto, la utilizacion de la
marca en Internet. Al aplicar esta disposicion, |las autoridades competentes de |as Partes
podran determinar, de conformidad con sus normasy practicas, en qué medida la utilizacion de
una marca en Internet pude crear el conocimiento de lamarca en el sector pertinente del
publico en € territorio interesado y s dicho conocimiento es suficiente para que la marca
conserve su carécter de notoriamente conocida. La Nota sobre € Articulo 3.i) podria contener
una declaracion que reconozca expresamente ese hecho. Otra solucion seriaincluir, en e
proyecto de disposiciones, la utilizacién de la marca en Internet como un criterio aplicable.
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[Articulo 3, continuacion]

a grado de distincion inherente o adquirido de la marca;

iv)

laimagen cudlitativa adquirida por la marca;

V)

lamedida en que lamarca haya sido registrada en e mundo entero;

vi)

el grado de exclusividad de registro a canzado por lamarca en @ mundo entero;

vii)

a grado de utilizacién de la marca en e mundo entero;

viii)

e grado de exclusividad de uso acanzado por la marca en € mundo entero;

ix)

a vaor comercid atribuido ala marcaen € mundo entero;

X)

| os antecedentes en cuanto al éxito de la proteccidn de los derechos inherentes a

lamarca;

Xi)

d resultado de los pleitos relacionados con la cuestion de s una marca es una

marca notoriamente conocida; y

Xii)

la presencia 0 ausencia de marcas idénticas o similares registradas validamente o

utilizadas para productos y servicios idénticos o similaresy cuya titularidad corresponda a

personas distintas de agudlla gue reivindica gue |a marca es una marca notoriamente conocida
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Notas sobre el Articulo 4

4.1 El parrafo 1) define las condiciones en las que una marca u otro identificador comercial
(véase e Articulo 1.iv)) debe considerarse que esta en conflicto con una marca notoriamente
conocida. Como ya se ha explicado en la Nota 1.04, se sugiere un enfoque amplio al disponer
la proteccion de las marcas notoriamente conocidas contra las marcas conflictivasy otros
identificadores comerciales. Sin embargo, por razones préacticas, se propone que, en un
conflicto entre una marca notoriamente conociday una marca, se disponga de una gama més
amplia de recursos (denegacién de registro de oficio en ciertos casos de pirateria evidente,
procedimientos de oposicién, procedimientos de invalidacion, prohibicion de la utilizacion) que
en el caso de un conflicto entre una marca notoriamente conociday un identificador comercial
distinto de una marca (procedimientos de invalidacion, prohibicion de la utilizacion).

4.2 Apartado a). Lasegunda frase de ese apartado aclara que una Parte estara obligada a
proteger una marca notoriamente conocida Unicamente desde e momento en que esa marca es
considerada notoriamente conocida en su territorio. Ello significa que una Parte no esta
obligada a proteger una marca notoriamente conocida “internacionalmente” si esa marcano es
notoriamente conocida en su territorio, 0 S la marca es conocida, pero no es notoriamente
conocida

4.3 El apartado b) es aplicable en las situaciones en que una marca u otro identificador
comercial, o una parte importante de los mismos, son idénticos o similares a una marca
notoriamente conocida, o constituyen una traduccion o unatrangditeracion de la misma, que
puede crear confusion, y los productos y/o servicios en cuestion son idénticos o similares.
Cuando se cumplen las condiciones establecidas en este apartado, son aplicables |os recursos
previstos en los parrafos 2) a 5) (contra las marcas conflictivas) o en los parrafos 4) y 5)
(contra los identificadores comerciales conflictivos distintos de las marcas).

4.4 El apartado c) se ocupa de las situaciones en que una marca conflictiva u otro
identificador comercial guarda relacion con productos y/o servicios distintos. En esos casos,
s0lo se dispondra de |os recursos previstos en los parrafos 2) a 5) (contra marcas conflictivas)
o en los parrafos 4) y 5) (contra los identificadores comerciales conflictivos distintos de las
marcas) S se cumple por lo menos una de las condiciones establecidas en |os puntosi) aiii).
Esos tres puntos hacen referencia a una “ utilizacion” en relacion con productos y/o servicios
distintos. No obstante, cuando vaya a concederse la proteccion contra el registro, por gjemplo,
de una marca conflictiva que alin no se haya utilizado, se deberan aplicar las condiciones de los
puntos i) aiii) como s realmente se hubiera utilizado la marca conflictiva, segiin lo indica el
uso del subjuntivo y del término “pueda’.
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Articulo 4

Contenido de la proteccion

1) [Conflicto con la marca notoriamente conocida] a) Una marca notoriamente
conocida se protegera contra cualquier marca u otro identificador comercia que se halle en

conflicto con dlla. Las Partes protegerdan una marca notoriamente conocida por |0 menos a

partir del momento en gue la marca ha pasado a ser notoriamente conocida en su territorio.

b) Se estimara que unamarcau otro identificador comercial esta en conflicto con
una marca notoriamente conocida cuando esa marca u otro identificador comercial, 0 una parte
importante de los mismos, constituye una reproduccion, imitacién, _ unatraduccion, o una

trandliteracion, que pueda crear confusion, de la marca notoriamente conociday sela utilice, _

sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, en relacion con productos y/o

servicios que son idénticos o similares alos productos y/o servicios alos que se aplicalamarca

notoriamente conocida.

c) No obstante lo dispuesto en el apartado b), también se estimara que una marcau
otro identificador comercial esta en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando esa
marca o identificador comercial, o una parte importante de los mismos, constituya una

reproduccion, imitacién, _ una traduccion o unatrangditeracion, que pueda crear confusion, de

la marca notoriamente conociday se la utilice, _ sea objeto de una solicitud de registro o esté

registrada, en relacion con productos y/o servicios que no sean idénticos o similares
(“productos y/o servicios distintos’) alos que se aplica la marca notoriamente conocida,

cuando _ se cumpla por o menos una de las siguientes condiciones:
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[Notas sobre el Articulo 4, continuacion]

45 Puntoi). Este punto es aplicable en los casos en los que la utilizacion en relacion con
productos y/o servicios que no sean similares a aquellos a los que la marca notoriamente
conocida se aplique (“productos y/o servicios distintos’), indicaria una conexién entre el titular
de la marca notoriamente conocida y esos productos y/o servicios. Se podraindicar esa
conexion, por gemplo, s existe laimpresion de que € titular de la marca notoriamente
conocida esta vinculado a la produccién de los productos que son distintos, o ala oferta de los
Servicios gue son distintos.

4.6 Punto ii). Envirtud de este punto, se ha de proteger una marca notoriamente conocida
en relacion con productos y/o servicios distintos si la utilizacién respecto de esos productos
y/o servicios menoscaba con probabilidad el carécter distintivo de la marca notoriamente
conocida, por gemplo, su posicion Unicaen el mercado.

4.7 Punto iii). Envirtud de este punto, se ha de proteger una marca notoriamente conocida
en relacion con productos y/o servicios distintos si la utilizacion respecto de esos productos
y/o servicios llegase a constituir una ventaja desleal del carécter distintivo de lamarca
notoriamente conocida o pudiese perjudicar de otraforma los intereses del titular de lamarca
notoriamente conocida. Este caso es diferente de |os casos cubiertos por 10s puntosi) y ii) en
el sentido de que no existe confusién en cuanto a origen real de los productos y/o servicios
(punto i)), y €l vaor de la marca notoriamente conocida no ha disminuido de cara d publico
(punto ii)), pero la utilizacion en cuestion supondria, por gjemplo, que la persona que utilizase
una marca conflictiva u otro identificador comercia se aprovecharia del buen nombre de la
marca notoriamente conocida. Lareferenciaauna“ventgjadesleal” en este punto pretende dar
alas partes flexibilidad en la aplicacién de este criterio més que crear un catél ogo exhaustivo
de casos. Un gemplo de otro perjuicio alosintereses de titular de la marca notoriamente
conocida seriala situacién en la que la reputacion de la marca notoriamente conocida se ve
dafiada debido a la utilizacién en relacion con productos y/o servicios de una calidad inferior o
de una naturaleza inmoral u obscena

4.8 El parrafo 2) obligaalas Oficinas de las Partes cuya ley no prevé que terceros puedan
oponerse al registro de una marca a rechazar el registro de marcas que estén en conflicto con
marcas hotoriamente conocidas, para proteger, de esaforma, dichas marcas en la etapa mas
temprana del procedimiento de registro, a saber, el examen. Cabe observar que esta
disposicidn es aplicable aun cuando no se efectie un examen de oficio en lo que respectaalos
conflictos con derechos previos. Ademés, €l proyecto de parrafo 2) contiene una calificacion
aternativa, a agregar ya seala palabra “evidentemente”, ya seala expresidn “en su opinion”,
entre corchetes. Seinvitaa Comité de Expertos a expresar su opinion sobre la oportunidad de
someter alas Oficinas de las Partes que no prevén procedimientos de oposicion ala obligacion
general de rechazar las solicitudes de registro de marcas que se hallan en conflicto con una
marca notoriamente conocida, o Unicamente aguellas solicitudes que se hallen evidentemente
o en la opinidn de la Oficina en conflicto con una marca notoriamente conocida. La primera
solucion parece interesante por brindar la mayor proteccién posible a la marca notoriamente
conocida. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la creacion de archivos de busgueda
para el examen de las solicitudes, en lo que respecta a conflictos con las marcas notoriamente
conocidas, es unatarea dificil y trae aparejados varios problemas. Por
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[Articulo 4.1)c), continuacion]

i) lautilizacién de la marca notoriamente conocida en relacion con los productos

y/o servicios distintos indique un vinculo entre € titular de la marca notoriamente conocida y

es0s productos y/o servicios,

i) e carécter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser menoscabado

por lautilizacion de esa marca en relacion con productos y/o servicios distintos;

iii) lautilizacion de la marca notoriamente conocida en relacion con productos y/o
servicios distintos constituya una ventaja desleal respecto del caracter distintivo de dicha marca

0 pueda de otra forma perjudicar los intereses del titular de esa marca.

2)  [Rechazo del registro] La Oficinarechazara de oficio cualquier solicitud de

registro de unamarca__que esté [evidentemente] [,en su opinidn,] en conflicto con unamarca

notoriamente conocida. Sin embargo, la Oficina no tendra dicha obligacion si laley aplicable

permite a terceros oponerse a registro de una marca
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[Notas sobre el Articulo 4.8), continuacion]

otra parte, se estima que los examinadores deberian tener la facultad de rechazar una solicitud
de registro de una marca de fabrica o de comercio que constituya un flagrante acto de
pirateria. Lapalabra“evidentemente’ tiene e propdsito de dejar a discrecion de los
examinadores, sin crear una obligacion paralas oficinas, e establecimiento de archivos de
busqueda para las marcas notoriamente conocidas. Por otra parte, si dichos archivos existen, o
s el examinador tiene conocimiento de una marca notoriamente conocida, la oficina estara
obligada a rechazar la solicitud de registro de una marca conflictiva. Las palabras “en su
opinién” aclararian que la oficina podria basarse en la opinion del examinador y no estaria
obligada a sondear la opinion del publico (por gemplo, mediante una encuesta de opinién)
sobre esta cuestion.

4.9 El objetivo del parrafo 3)a) consiste en asegurar que, en |0s casos en que existen
procedimientos de oposicion a registro de una marca, los titulares de marcas notoriamente
conocidas estan facultados a oponerse a registro de una marca que estaria en conflicto con sus
marcas notoriamente conocidas. La posibilidad de oponerse a registro de una marca sobre la
base de un conflicto con una marca notoriamente conocida brinda a los titulares de marcas
notoriamente conocidas la ocasion de defender sus marcas |o antes posible. La obligacion de
las oficinas de examinar de oficio las solicitudes de registro de marcas en lo que respecta alos
conflictos con marcas notoriamente conocidas esta limitada, en virtud del parrafo 2) dela
presente version del proyecto de disposiciones, alos casos en que no se dispone de
procedimientos de oposicién. Ello significa que, si se prevé el procedimiento de oposicién, la
carga de defender una marca notoriamente conocida recae completamente en su titular.

4.10 El apartado b) del parrafo 3) figura entre corchetes (véase el documento WKM/CE/II/3,
parrafo 100) y propone la obligacion de admitir, como motivo de oposicién a registro de un
identificador comercial distinto de una marca, la existencia de un conflicto con una marca
notoriamente conocida, s el derecho aplicable permite aterceros oponerse a registro de
dichos identificadores comerciales. Esta obligacién seria vinculante paralas Partes que
cuentan con un sistema de registro (no un mero sistema de inscripcion administrativa) de los
identificadores comerciales distintos de las marcas y que reconocen una posibilidad de
oponerse adicho registro, con independenciade s ese sistema es administrado por la oficina
encargada del registro de marcas o por cuaquier otra administracion (véase laNota 1.4).

4.11 El apartado a) del parrafo 4) dispone que € titular de una marca notoriamente conocida
tiene el derecho aincoar un procedimiento para lainvalidacion del registro de una marca u otro
identificador comercial (ante una oficina o un tribunal) si esta tltima esté en conflicto con la
marca notoriamente conocida. El plazo previsto para entablar una accién de invalidacion esta
en armonia con €l plazo establecido por € Articulo 6bis.2) del Convenio de Paris.

4.12 Apartado b). S unaoficinao un tribunal pueden incoar de oficio procedimientos parala
invalidacion del registro de una marca u otro identificador comercial, se deber tratar un
conflicto con una marca notoriamente conocida como un motivo de invalidacion durante un
periodo de por lo menos cinco afios desde € registro (véase la Nota precedente).
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[Articulo 4, continuacion]

3) [Procedimientos de oposicion] [a)] S laley aplicable permite aterceros
oponerse al registro de unamarca _, todo conflicto con una marca notoriamente conocida

constituira un motivo de oposicion.

[b) Silaley aplicable permite aterceros oponerse al registro de un identificador

comercial distinto de una marca, todo conflicto con una marca notoriamente conocida

constituird un motivo de oposicion.]

4)  [Procedimientos de invalidacion] a) El titular de una marca notoriamente

conocida estara facultado para solicitar, _ durante un periodo de por lo menos cinco afos

desde lafecha de reqgistro, lainvalidacion, mediante una decision de la Oficina o mediante una

decision judicial, del registro de una marca u otro identificador comercial que esté en conflicto

con la marca notoriamente conocida.

b) S € registro de una marca u otro identificador comercia puede ser invalidado de
oficio por una Oficina o un tribunal, un conflicto con una marca notoriamente conocida sera,

durante un periodo de por lo menos cinco afos desde |a fecha de registro, motivo de

invalidacion de dicho registro.
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[Notas sobre el Articulo 4, continuacion]

4.13 El parrafo 5) otorgaa titular de un marca notoriamente conocida otro recurso, a saber,
el derecho a solicitar que se dicte un mandamiento judicial o de cualquier otra autoridad
competente, con € fin de prohibir la utilizacion de una marca conflictiva u otro identificador
comercial. Laexpresion “otraautoridad alaque laley aplicable faculte atomar una decisién
similar” tiene el propdsito de abarcar, en particular, la Oficina en la que aquéllatiene dicha
competencia, asi como otras autoridades que podrian tomar decisiones similares, por gjemplo,
una autoridad establecida bajo la competencia de un ministerio o € ministerio en si mismo. Al
igual que e derecho a solicitar procedimientos de invalidacién en virtud del parrafo 4), el
derecho a solicitar que se dicte un mandamiento para prohibir la utilizacion de una marca
conflictiva u otro identificador comercial estd sometido a un plazo de por o menos cinco afios
desde el comienzo de la utilizacion de la marca conflictiva u otro identificador comercial. De
ello se desprende que las Partes no estan obligadas a prohibir la utilizacion de una marca u otro
identificador comercia que esta en conflicto con una marca notoriamente conocida, en el caso
en que dicha utilizacion haya sido tolerada por € titular de la marca notoriamente conocida
durante € periodo fijado por laley aplicable (sin embargo, véase € Articulo 4.6)).

4.14 Parrafo 6). El parrafo 6) dispone que todo plazo que, en virtud de los parrafos 4) y 5),
se pueda aplicar en relacion con lainvalidacion de un registro o con la prohibicién de la
utilizacion, no se podra aplicar s unamarca u otro identificador comercial se registro (con
independencia de que se haya registrado de buena o malafe) pero jamas se utiliz6. Por lo que
concierne alas marcas, en lamayoria de los casos, este problema estara contemplado en las
disposiciones de las leyes nacionales o regional es que establecen que € registro de una marca
gue no haya sido utilizada por un cierto periodo de tiempo pasard a ser susceptible de
anulacion (el Articulo 19.1 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que deberatolerarse un
periodo de por o menos tres afios de falta de uso de una marca antes de que se pueda anular
un registro). Sin embargo, s no existe una exigencia de utilizacion, es admisible que una
marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida haya sido registrada, pero
jamés haya sido utilizaday, por o tanto, no haya llamado |a atencién del titular de la marca
notoriamente conocida. El parrafo 6) evita que cualquier plazo aplicable en virtud de los
parrafos 4) 6 5) impida al titular de la marca notoriamente conocida defender sus derechos.

4.15 Pararesolver casos de apropiacion indebida voluntaria de marcas notoriamente
conocidas, € péarrafo 6) dispone también que cualquier plazo que se pueda aplicar en virtud de
los parrafos 4) 6 5) no se aplicard en casos de malafe. Lasegundafrase del parrafo 6)
establece una presuncién refutable de que una persona que haya obtenido € registro o haya
comenzado a utilizar una marca u otro identificador comercial que esté en conflicto con una
marca notoriamente conocida ha actuado de malafe. En otras palabras, € peso de la prueba
en lo que respecta alaintencion del presunto infractor se desplaza del titular de lamarca
notoriamente conocida a la parte acusada de cometer lainfraccién. Sin embargo, € hecho de
gue el acusado haya actuado de mala fe no significa necesariamente que la marca u otro
identificador comercial en cuestion estén en conflicto con la marca notoriamente conocida, ni
gue esta Ultima sea, en verdad, notoriamente conocida en € territorio interesado. El Unico
efecto de la presencia de la mala fe consiste en que cualquier plazo que, de no ser €l caso, se
aplicariaen virtud de los parrafos 4) y 5), podriano ser aplicable.
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5)  [Prohibicion de utilizacion] El titular de una marca notoriamente conocida estara

facultado para solicitar _la prohibicion , mediante una decision judicia o de cualquier otra

autoridad que laley aplicable faculte atomar decisiones similares, de utilizar unamarca u otro

identificador comercia que esté en conflicto con la marca notoriamente conocida. Dicha

solicitud serd admisible durante un periodo de por 1o menos cinco afos desde el comienzo de la

utilizacion de la marca conflictiva u otro identificador comercial.

6) [Ausencia de plazo en caso de reqgistro sin utilizacion o de mala fe] No obstante

lo dispuesto en los parrafos 4) vy 5), las Partes no pueden disponer plazo alguno para solicitar la

invalidacion del registro o la prohibicion de la utilizacion de una marca u otro identificador

comercial gue esté en conflicto con una marca notoriamente conocida, si la marca conflictivau

otro identificador comercial fue registrado pero no se utilizd, o s fue registrado o utilizado de

malafe. Se estimara gue una persona que haya registrado o utilizado una marca u otro

identificador comercia gue esté en conflicto con una marca notoriamente conocida habra

actuado de mala fe, a menos que esa persona demuestre que no conocia o no tenia razén para

creer gue la marca notoriamente conocida ya habia sido registrada o utilizada por otra persona.

[Fin del Anexoy del documento]



