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INFORME

aprobado por el Comité de Expertos

|. INTRODUCCION

1.  Convocado por € Director General de la Organizacion Mundia de la Propiedad
Intelectual, como parte del programa de la OMPI para 1996-97 (documento AB/XXV1/2,
Partida 03.5)), del 20 a 23 de octubre de 1997 celebrd su tercera sesion en Ginebra el Comité
de Expertos sobre marcas notoriamente conocidas (denominado en adelante “el Comité de
Expertos’).

2. Estuvieron representados en la sesidn los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o
delaUnion de Paris: Alemania, Arabia Saudita, Armenia, Austria, Belarls, Bélgica, Brasil,
Bulgaria, Camerun, Canada, China, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Eritrea,
Edovaquia, Eslovenia, Espafia, Estados Unidos de América, Estonia, Federacion de Rusia,
Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Hungria, Indonesia, Isradl, Italia, Japon,
Jordania, Kenya, Kirguistan, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Marruecos, Mauricio, Noruega,
Paises Bgjos, Peru, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, Republica de Moldova,
Republica Unida de Tanzania, Rumania, Singapur, Sudéfrica, Sudan, Suiza, Tailandia, Turquia,
Ucrania, Uruguay y Venezuela (58). También estuvieron representadas las Comunidades
Europeas.
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3. Particip6 en lasesion en calidad de observador un representante de los Organizacion
Regional Africanade laPropiedad Industrial (ARIPO).

4.  También participaron en la sesién en calidad de observadores representantes de las
organizaciones no gubernamental es siguientes: Asociacion Asiética de expertos Juridicos en
Patentes (APAA), Asociacion de Industrias de Marca (AIM), Asociaciones de Marcas de las
Comunidades Europeas (ECTA), Asociacion Internacional de Marcas (INTA), Asociacion
Internacional parala Proteccion de la Propiedad Industrial (AlPPI), Asociacion Japonesa de
Abogados de Patentes (JPAA), Asociacion Japonesa de Marcas (JTA), Asociacion Japonesa
de Propiedad Intelectua (JIPA), Camara de Comercio Internaciona (CCl), Federacion
Europea de Representantes de |a Industria para la Propiedad Industrial (FEMIPI), Federacion
Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Instituto Max Planck para el
Derecho Extranjero e Internacional sobre Patentes, Derecho de Autor y Competencia (MP),
Liga Internacional del Derecho de Competencia (LIDC), Sociedad Arabe parala Proteccion de
la Propiedad Industrial (ASPIP), Unidn de Confederaciones de la Industriay de los
Empleadores de Europa (UNICE) y Unién de Profesionales Europeos en propiedad Industria
(UPEP!) (17).

5.  End Anexo del presente informe figuralalista de participantes.

6.  El Sr. Frangois Curchod, Director Genera Adjunto, abrio lasesiony dio labienvenidaa
|os participantes.

7. Por unanimidad, € Comité de Expertos €ligio Presidente a Sr. Alan M. Troicuk
(Canadd), y Vicepresidentes alas Sras. Contanja Moraru (Rumania) y Flor Maria Arvelo
Yanez (Venezuela). El Sr. P. Maugué (OMPI) actué como Secretario del Comité de
Expertos.

8.  Losdebates se basaron en e siguiente documento preparado por la Oficina Internacional
dela OMPI: “Proteccion de marcas notoriamente conocidas’ (documento WKM/CE/I11/2)
(denominado en adelante e “Memorandum de la Oficina Internaciona”). Las disposiciones
propuestas en ese documento se denominan en adelante las “ disposiciones propuestas”.

9. LaOficinalInternaciona tomo nota de las intervenciones efectuadas y las grabo en cinta
magnetofonica. Este informe resume las deliberaciones sin reflgjar todas |as observaciones
efectuadas.

.  DECLARACIONES GENERALES

10. LaDelegacion de Austria declard que apoyaba plenamente laidea de establecer un
instrumento internacional paraincrementar la proteccion de las marcas notoriamente conocidas
y, por lo tanto, agradecia los esfuerzos desplegados por la OMPI para estudiar y determinar los
criterios parala definicion de marcas notoriamente conocidas en virtud del Articulo 6bis del
Convenio de Parisy del Articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. En cuanto a contenido del
Memorandum de la Oficina Internacional, la Delegacidn expresd su reserva respecto del
Articulo 4.2) relativo ala obligacidn ex officio de rechazar las solicitudes que se estén en
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conflicto con la marca notoriamente conocida en caso de no haber un sistema de oposicion, asi
como respecto del concepto de “identificadores comerciales’.

11. LaDeegacion de Kenyadeclard que su pais daba gran importancia alafuncion de la
propiedad intelectual en el desarrollo industrial y tecnolégico. Por esarazon, Kenya habia
emprendido, desde 1989, laimportante tarea de modificar su legislacién de propiedad
intelectual para ofrecer una proteccién eficaz de |os derechos de propiedad intelectua y,
recientemente, con miras a hacer que dicha legislacién estuviera en conformidad con las
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegacion indico que Kenya estaba muy
interesada en las deliberaciones del Comité ya que en este momento, se habian establecido
varios acuerdos y se habia creado un comité encargado de modificar laLey de marcas, en su
Capitulo 506, con miras a hacer que laley estuviera totalmente en conformidad con las
disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcasy del Acuerdo sobrelos ADPIC. La
Delegacion sefial 6 que con los actual es desarrollos tecnol 6gicos en materia de comunicaciones,
television via satélite y vigjes aéreos, las marcas que hasta hacia poco eran conocidas
Unicamente en una zona geogréfica determinada actual mente eran conocidas précticamente en
todo e mundo. Recientemente, la Oficinade la Propiedad Industria de Kenya habia tenido
ante si un nimero creciente de casos de oposicion de marcas que surgian de solicitantes locales
gue trataban de registrar en Kenya marcas gque eran notoriamente conocidas en e mundo
desarrollado. Por esarazon, la Delegacion se interesaba en particular en el Articulo 3 del
proyecto de disposiciones, que trata de establecer |os criterios que deberian utilizarse para
determinar s una marca es notoriamente conocida o no lo es. Ademés, la Delegacion indico
gue como parte del Programa de divulgacion y concienciacion de la propiedad industria en
Kenya, la Oficina de la Propiedad Intelectual de Kenya alentaba a los kenianos que deseaban
registrar y proteger sus marcas a disefiar y seleccionar sus propias marcas distintivas sin tratar
de copiarlas de terceros. La Oficina habia continuado informando a publico de Kenya que, a
raiz de la entrada en vigor de la Ley de marcas modificada de 1 de marzo de 1995, era delito
pena falsificar la marca de un tercero o importar productos que llevaran marcas falsificadas o
incluso ayudar o proteger alas personas que fasificaran las marcas comerciales o de servicio
deterceros. En ese sentido, la Delegacion se refirid a una disposicion de la Ley de marcas
(modificada) de 1994 que autoriza a los tribunales, después de haber sentenciado a una
persona por un delito relativo ala falsificacion a una marca o de una marca de servicio, ademés
de la sentencia que se hubiere dictado, a declarar que todos los productos relacionados con ese
delito o los medios que se hayan utilizado para cometerlo serian entregados al Gobierno, salvo
que €l propietario de los productos o un tercero en nombre de éste o cualquier otra persona
interesada en dichos productos mostrara a egatos en contrario.

12. LaDelegacion del Japdn indicod que con la globalizacion de las actividades econdmicas,
la proteccion adecuada de las marcas era muy importante para poder conservar y promover €l
comercio adecuado de productos. En particular, €l fortalecimiento internaciona de la
proteccion de las marcas notoriamente conocidas contribuia no solamente a las utilidades de
lostitulares y usuarios de las marcas notoriamente conocidas, sSino que también era
extremadamente importante para garantizar un desarrollo estable del comercio internacional.
Por lo tanto, esa Delegacién acogia con gran beneplécito la continuacion de |os debates sobre
este temay se complacia en participar activamente en €l presente Comité de Expertos. Enlo
relativo a Memoréndum preparado por la Oficina Internacional, la Delegacién indico que s
bien habia algunos puntos que requerian debates adicionales, reconocia los esfuerzos
desplegados por la Oficina Internacional para que este Memorandum reflejara correctamente
los resultados de lareunion. Haciendo referencia a algunas de las ideas de la Oficina Japonesa
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de Patentes (JPO) respecto de la proteccidn de las marcas notoriamente conocidas para el
futuro, la Delegacion indicd que consideraba que era de maxima importancia que la proteccién
adecuada de las marcas notoriamente conocidas se basara en e Convenio de Paris parala
Proteccion de la Propiedad Industrial y siguierad principio de laterritorialidad. Ademas, en
Japbn no se permitia el registro de marcas notoriamente conocidas por terceros con fines
dedleales, incluso s esas marcas eran notoriamente conocidas Unicamente en paises especificos
fueradel Japon. Ello debia mantenerse asi, en especia a considerar la evolucion reciente y
futura de la globalizacion de actividades econdmicasy € surgimiento de redes globales como
Internet. En ese sentido, la Delegacién indico que este nuevo enfoque para la promocion de
una mayor proteccion de las marcas notoriamente conocidas en laera global, yendo més alla de
la proteccion tradicional, deberia ser considerado bajo |os auspicios de la OMPI. Desde este
punto de vista, la JPO considerd que el establecimiento de bases de datos de marcas
notoriamente conocidas seria una medida eficaz. La Delegacidn anuncié que la Oficina
Japonesa de Patentes estudiaria la viabilidad de esta idea, tomando en consideracion los
aspectos de Internet. En ese contexto, la Delegacion indicd que la promocién de tal base de
datos, no solamente desde Japon, sino através de la OMPI como intermediario para todos los
paises posibles, resultaria en sistema eficaz de base de datos que beneficiaria tanto a usuarios
como aoficinas. Ademas, para el establecimiento de esa base de datos, la Delegacion
consideraba que seria conveniente que no se determinaran normas internacionales paralas
marcas notoriamente conocidas, sino que se compilaralainformacion de conformidad con las
condiciones de propias de cada pais.

13. LaDelegacion dela Republica de Coreaindico que e actual proyecto de texto habia
tenido muchas modificaciones alentadoras y favorables. En particular, € proyecto de texto
incluia tres puntos muy positivos. En primer lugar, € Articulo 2.2) que establece, parala
determinacion de que una marca debe protegerse como marca notoriamente conocida, € que
fuera suficiente que la marca fuera notoriamente conocida dentro del territorio en e que hade
protegerse y en el sector pertinente del publico. En segundo lugar, € Articulo 3 del proyecto
de texto, al prever 12 criterios, evidentemente de naturaezailustrativa, permite a las Partes
aplicarlos en forma selectiva o bien aplicar otros criterios. En tercer lugar, € Articulo 4.6),
que prevé gque cuaquier plazo aplicable en virtud de lo dispuesto en los parrafo 4) y 5), no
podra ser aplicado s una marca u otro identificador comercial fue registrado pero no se utilizo.
Haciendo referencia ala evolucién que ha sufrido € proyecto de texto, la Delegacion indico
gue espera que todos los miembros del Comité de Expertos concentraran sus esfuerzos en
lograr una solucion positiva en beneficio de todos los participantes. Destacando |os esfuerzos
de la Oficina de la Propiedad Intelectual de Corea por perfeccionar la proteccion de las marcas
notoriamente conocidas, la Delegacion se refirié ala Ley de marcas de Corea, segun lacual la
préctica de prohibir €l registro de cualquier solicitud de marca por un tercero o por una
persona no autorizada para una marca que fuera notoriamente conocida en el Republica de
Corea, estaba firmemente arraigado en laLey. En ese sentido, la Oficina de la Propiedad
Intelectual de Corea también habia tomado medidas como la actualizacion continua de su
Foreign Trademark Directory, que era utilizado como referencia durante los examenes y
también publicaba su nuevo Trademark Application Reporter. Estas publicaciones no
solamente promovian una proteccion més rapida y adecuada de las marcas notoriamente
conocidas, sino que también daban alos titulares de las marcas notoriamente conocidas la
oportunidad de supervisar cualquier solicitud de marcas que fueran idénticas o similares auna
marca notoriamente conocida. Ademaés de este enfoque a largo plazo, la Oficinade la
Propiedad Intelectual de Corea habia modificado recientemente la Ley de marcas de Corea
paraincluir disposiciones adicionales que prohibieran €l registro de una marca que fuera



WKM/CHE/INI/3
pagina 5

idéntica o similar a una marca extranjera, s la solicitud se hacia con fines de competencia
deseal. LaDelegacion de la Republica de Corea consideraba que esta nueva disposicion
contribuiriaa mejorar la proteccion de las marcas notoriamente conocidas en la Republica de
Corea.

14. LaDeegacion delos Estados Unidos de Américaindico que la proteccion de las marcas
notoriamente conocidas era una tarea muy importante y grave y que conforme los avances
tecnoldgicos y de telecomunicaciones tales como Internet, encogian €l mundo hasta convertirlo
en un verdadero mercado global, esa proteccion era cada vez més importante y necesaria par
los titulares de marcas notoriamente conocidas. La Delegacion tenia algunos comentarios
sobre partes del Memorandum de la Oficina Internacional que presentaria en los debates
adicionales. Por ggemplo, en lo relativo alalista de criterios para determinar s una marca es
notoriamente conocida, en €l Articulo 3, algunos de |os factores no parecian pertinentes para
determinar si lamarca es 0 no notoriamente conocida. Respecto de estas cuestiones, la
Delegacion estaba muy interesada en conocer la opinidn de los circulos privados, ya que eran
ellos los que tendrian que proteger las marcas famosas y pagar por los tramites judiciales y
litigios para la proteccidn de las mismas. También tendrian la Gltima palabra sobre s estos
factores eran Utiles y ayudaban ala proteccién de sus marcas notoriamente conocidas.

15. LaDelegacion de la Federacion de Rusiatomé nota de los avances 'y del importante
trabajo realizado por la Oficina Internacional con € fin de establecer la proteccion eficaz de las
marcas notoriamente conocidas. Se podian observar |os resultados positivos de un estudio
profundo de los criterios, las condiciones y € dmbito de proteccidn respecto de las marcas
notoriamente conocidas en los diferentes paises. Ademaés, esos resultados parecian tener
importancia préctica. En este sentido, la Delegacion informo ala reunion que la Federacion de
Rusia estaba considerando la modificacion de su legislacion respecto de las marcas
notoriamente conocidas. Consideraba que € articulo especial podria adoptarse en la nueva
Ley de marcas de Rusa

16. LaDelegacion del Canadaindicd que continuaba apoyando el trabajo del Comité de
Expertos por mejorar la proteccion de las marcas notoriamente conocidas. La Delegacion
indicd que era evidente que las empresas necesitaban un marco juridico internacional seguro
gue garantizara la proteccion adecuada y eficaz de las inversiones substanciales que eran
necesarias para establecer y mantener una marca que era notoriamente conocida en uno 0 mas
paises. Sin embargo, a mismo tiempo consideraba que era importante protegerse contra un
nivel excesivo de proteccion para las marcas notoriamente conocidas. En particular, era
necesario garantizar que los derechos concedidos a las marcas notoriamente conocidas a nivel
internacional no interfirieran innecesariamente con la seleccién y uso de las marcas a nivel
nacional. Las empresas anivel naciona necesitaban medios fiables, rapidos y con buena
relacién costo - eficacia para seleccionar y proteger las marcas. Cuando habian actuado de
buena fe y habian realizado blsquedas adecuadas para evitar lainterferencia con los derechos
de terceros, las empresas necesitaban saber que sus inversiones en una marca recibirian una
proteccién seguray equitativa. Si bien la Delegacion del Canada apoyaba laidea principal del
texto preparado por la Oficina Internacional, consideraba que iba demasiado lgjos en algunos
aspectos y que podria interferir innecesariamente con la seleccidn y uso de marcas a nivel
naciona. Por gemplo, s bien la Delegacion estaba de acuerdo en que las marcas notoriamente
conocidas debian protegerse contra usos conflictivos respecto de productos o servicios
distintos, consideraba que tal proteccidn Unicamente seria necesariasi la marca notoriamente
conocida habia sido registrada en €l territorio en cuestion. Sin € registro podria ser muy dificil
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para terceros que estuvieran en e tramite de seleccion de unamarca anivel nacional, darse
cuenta de un posible conflicto con una marca que fuera notoriamente conocida para productos
o sarvicios distintos. La Delegacion del Canada también consideraba que €l actual texto era
demasiado ambicioso en su cobertura de los identificadores comerciales. En muchos paises,
tales como e Canadd, la oficina responsable de lainscripcién o registro de identificadores
comerciales era diferente de aquella responsable del registro de marcas. En Canada, la
Situacion era aun mas compleja, ya que las oficinas para el registro o lainscripcion de
identificadores comerciales no solamente existian anivel federal, sino también a nivel
provincial. En opinion delaDelegacion, no eraredlistaen e contexto de este Comité de
Expertos trabgjar paratratar de imponer obligaciones alas oficinas responsables de la
inscripcion o registro de identificadores comerciales. No obstante, la Delegacion del Canada
consider6 que eraimportante proteger a los titulares de las marcas notoriamente conocidas
contra el uso de identificadores comerciales conflictivosy, por lo tanto, apoyaba las
disposiciones relativas a la prohibicion de uso de identificadores comerciales conflictivos,
contenidaen € Articulo 4.5) del texto propuesto.

17. LaDelegacion de Suiza declaré que siempre habia brindado su apoyo a los trabajos
tendentes a mejorar la proteccion de los titulares de marcas a nivel internacional. Se fdicitd
por el nuevo proyecto de disposiciones que renuncia a obligar a las Partes Contratantes a
rechazar de oficio € registro de una marca que podria estar en conflicto con una marca
notoriamente conocida, sefidlando que tal situacién era conforme con € derecho suizo. No
obstante, considerd que € Articulo 4.3)a) obligaria alos titulares de marcas notoriamente
conocidas a entablar procedimientos de oposicion en € sentido més amplio de este Articulo y
gue esto, por lo que a ellareferia, podria representar problemas, aun cuando ello no afectaba el
apoyo general dado a proyecto de disposiciones. Ademas, ya se habia expresado la
preocupacion de que una proteccion muy amplia para las marcas notoriamente conocidas
podria poner en duda el principio de la adquisicion de derechos por € registro, previsto en €
derecho suizo. Finalmente, el hecho de que las Partes Contratantes puedan verse obligadas a
juzgar en el marco del procedimiento de oposicion, sobre un conflicto que implique una marca
notoriamente conocida puede crear problemas. El procedimiento de oposicién en el derecho
suizo esté concebido como un procedimiento smpley répido y podria dudarse que una
autoridad gubernamental, que a diferencia de un juez, no dispone de todos los medios de
prueba posibles, pudiera establecer los hechos y juzgar un conflicto en cadacaso. La
Déelegacion concluy6 sefialando que en comparacidn con el anterior proyecto de texto, a
ampliar lalista de criterios que permiten definir una marca notoriamente conocida se responde
mejor a complejo carécter de este tipo de marcas.

18. LaDelegacion de lsragl expresd su apoyo al trabajo del Comité para perfeccionar y
armonizar la proteccion de las marcas notoriamente conocidas a nivel internacional. No
obstante, considerd que estos derechos también deben tomar en consideracion los derechos de
las entidades que operan anivel nacional para actual con un grado adecuado de libertad y de
certidumbre comercia en labuenafe de la seleccion, desarrollo, uso y/o registro de nuevas
marcas e identificadores comerciales y de manera que no inhiba indebidamente la capacidad de
ampliar sus actividades a mercados futuros. Ademés, si bien apoyaba la utilizacion del término
“identificador comercial”, dudaba respecto de la redaccion de dicha definicién.

19. LaDelegacion de Venezuela destaco laimportancia que € proyecto de disposiciones
tienen para la proteccion internacional de las marcas notoriamente conocidas. Desde 1992,
cuando se adopt6 la Decision 344 de la Comisiéon del Acuerdo de Cartagena, la Comunidad
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Andina preveia la proteccion eficaz de las marcas notoriamente conocidas. El Articulo 84 de
esta Decision establece cuatro criterios basicos para determinar las marcas notoriamente
conocidas. LaDelegacion considerd que el Articulo 3 del proyecto de disposiciones es €l mas
importante para |os debates, ya que establece |os criterios para determinar s unamarca es
notoriamente conocida.

20. LaDelegacion de Esparia menciond que e principal problema que se le plantea a su pais
respecto del proyecto de disposiciones es la aceptacion de la proteccién de una marca
notoriamente conocida que no ha sido registrada en relacion con productosy servicios
distintos. Respecto de las demés disposiciones, la Delegacion manifestd no tener problemas,
puesto que la legislacion espafiola ya preveia, mediante un examen de oficio, laincoacion de
procedimientos de oposicion cuando procediese, y protegia no solamente las marcas de fabrica
o de comercio sino también los identificadores comerciales (nombres y rétulos comerciales).

21. LaDeegacion de Bégica se mostr6 complacida con lalabor emprendida por laOMPI a
fin de megjorar la proteccion de las marcas notoriamente conocidas, y destaco la calidad del
documento presentado al Comité de Expertos. En interés del comercio internaciona y de los
propietarios de marcas, la Delegacion estimé que era extremadamente importante obtener una
definicion clara de lo que es una marca notoriamente conociday se declaré globalmente
favorable a proyecto de disposiciones preparado por la Oficina Internacional. Esta Delegacion
indico que estaba particularmente interesada por el examen de las disposiciones del Articulo 3
y de los criterios parala determinacion de la notoriedad de lamarca, y expreso € deseo de que
€s0s criterios no sean demasiado estrictos ni numerosos. Para concluir, expresd el deseo de
gue los presentes trabajos se vean coronados con éxito.

22. LaDeegacion de Rumania se mostré complacida por e hecho de que la Oficina
Internacional continlie el estudio de la mejora de la proteccion de las marcas notoriamente
conocidas. Indico que lanueva Ley de marcas de Rumania entraria en vigor en un futuro
cercano y que laley paralaadhesion a Tratado sobre el Derecho de Marcas deberia adoptarse
préximamente. Indicd, ademés, que la nueva Ley de marcas contenia disposiciones que
reforzaban |a proteccion de las marcas notoriamente conocidas y que esas disposiciones eran
compatibles con e Articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

23. LaDeegacion de Hungriainformo al Comité de Expertos que Hungria poseia una nueva
Ley de proteccién de marcas e indicaciones geogréficas. Esta nuevaLey entrd en vigor

el 1 dejulio de 1997 y se la consideraba conforme con las normas legales pertinentes de la
Union Europea. Laley prevé la proteccion de las marcas notoriamente conocidas e introduce
la categoria de marcas con famaen e pais. Por |o que respecta a Hungria, la Delegacién
considerd que se planteaba una necesidad constante de internacionalizacion y armonizacion en
este campo particular. A tales fines, estim6 que e Memorandum de la Oficina I nternacional
constituia una excelente base para esa labor.

24. LaDelegacion de la Replblica de Sudéfrica declar6 que e proyecto de disposiciones
habia intentado, de forma creativa, acomodar |as opiniones expresadas por |os delegados en la
segunda sesion. La Republica de Sudéfrica participaba con agrado en la tercera sesion del
Comité de Expertos. Lalegidacion aplicable en su pais consistiaen laLey de marcas de
fébrica o de comercio de 1993, que entré en vigor a mediados de 1995, y que preveiala
proteccion sustantiva de las marcas notoriamente conocidas en laforma prevista en el
documento presentado a Comité. Ello significaba que se concedia proteccién aun cuando la
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marca no fuese utilizada o no estuviese registrada en Sudafrica. El 19 de septiembre de 1997,
se introdujo una nueva enmienda a dichaley con € fin de dar orientacion, principa mente
conforme alo previsto en el documento presentado a Comité, en lo que respectaalaformade
determinar s una marca es notoriamente conocida. Esa determinacion deberia efectuarse
teniendo en cuenta el sector pertinente del publico y no del publico en su totalidad. Laley de
la Republica de Sudéfrica no prevé, en su forma actual, ninguna proteccion para una marca
notoriamente conocida respecto de productos distintos, cuando esa marca no haya sido
registrada. En lo que respecta a este punto, la Delegacion hizo suyas | as reservas expresadas
por la Delegacion del Canadd, pero se mostro abiertay aguardaba el comienzo de las
deliberaciones generaesyy, en particular de la deliberacidn acerca de laimportante revision
relativa ala proteccion en el caso de productos y/o servicios distintos.

25. LaDeegacion de Filipinas anuncio que € nuevo Codigo de Propiedad Intelectua fue
firmado por € Presidente el 6 de junio de 1997 y que entrariaen vigor €l 1 de enero de 1998.
L as autoridades competentes estaban dedicadas ahora alaredaccion del reglamento de
aplicacion. El Codigo de Propiedad Intelectual prevé la proteccién de marcas notoriamente
conocidas en e plano internaciond y la Delegacion se mostré particularmente interesada en €
Articulo 3 del presente proyecto de la Oficina Internacional. Ademés, la Delegacion expresd
su interés por el examen respecto de los productos distintos y |as marcas no registradas cuya
notoriedad internacional sereivindica

26. LaDelegacion del Cameriin destacd que la presente reunion era particularmente
importante parael conjunto de los Estados miembros de la Organizacién Africana de la
Propiedad Intelectual (OAPI) que estan abocados, en estos momentos, alarevision de su texto
basico, lo que significa que las conclusiones de | os trabajos podrian ser tenidas en cuenta en €
texto definitivo que adoptaran los 14 Estados miembros de la OAPI.

27. LaDelegacion del Uruguay consider6 que e proyecto de disposiciones revestia una
importancia considerable. Desde 1993, el Uruguay habia emprendido una batalla contrala
pirateria de marcas, incluyendo procedimientos legal es efectivos para resolver conflictos con
marcas notoriamente conocidas. En el contexto actual de integracién econdmicaregional, la
falta de criterios uniformes para determinar la notoriedad de una marca creaba ciertos
conflictos. La Delegacion estimé que e proyecto de disposiciones ofrece una solucion parala
proteccion internacional de las marcas notoriamente conocidas.

28. LaDelegacion de Portugal declaré que, de forma general, apoyaba el contenido del
documento de trabajo. Ademés, indico que Portugal estaba revisando su legidacion y preveia
abandonar la exigencia de una solicitud de registro afin de reivindicar la notoriedad de una
marca. Por lo tanto, la propuesta presentada por esta Delegacion en la Ultima sesion debia
considerarse abandonada.

29. LaDelegacion del Pert hizo suyo lo expresado por la Delegacion de Venezuela respecto
de laimportancia de este tema parala Comunidad Andina. Dijo que la Comunidad Andina
estaba buscando una interpretacién y armonizacién uniformes de las disposiciones sobre
marcas notoriamente conocidas contenidas en la Decision 344. En opinion de esta Delegacion,
la Decision 344 establecia amplia proteccidn y, probablemente, las disposiciones propuestas se
tendrian en cuenta en larevision de la Decision 344 que comenzaria en noviembre de 1997.
Asimismo, la Delegacion declard que € Perti habia adoptado una ley en 1996 que estaba
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destinada a dar aplicacion ala Decisién Andinay, en parte, contenia disposiciones que
correspondian a Articulo 4 del proyecto de disposiciones.

30. LaDelegacion de la Republica Unida de Tanzania declar6 que la participacion en el
Comité de Expertos era de importancia para su pais, puesto que su Gobierno ya habia creado
un grupo de tareas encargado de enmendar la mayor parte de lalegislacion de su pais en
materia de propiedad intelectua afin de que queden conformes con €l Acuerdo sobre los
ADPIC. A taesfines, su Gobierno habia solicitado asistenciatécnicay de otraindole ala
OMPI, por lo que se esperaba el envio de unamision de expertos de la OMPI aDar es Salam
para mantener conversaciones con funcionarios encargados de cuestiones relacionadas con la
propiedad intelectual. Las marcas notoriamente conocidas serian uno de los temas de debate.
En vista de que €l resultado de |as deliberaciones de la presente sesion tendria una gran
repercusion sobre la enmienda de la Ley de marcas de fébricay de servicio de 1986 de la
Republica Unida de Tanzania, la Delegacion declard que seguirialos debates con mucho
interés y que contribuiria constructivamente a algunos de |os temas, tales como la proteccién
de las marcas notoriamente conocidas para productos distintos.

31. LaDelegacion de Indonesia dijo que consideraba muy importante la presente sesion.
Indonesia ya habia revisado su Ley de marcas de 1992 mediante la promulgacion de laLey de
marcas N° 14 de 1997, que entrd en vigor € 7 de mayo de 1997 y que reglamenta, entre otras
cosas, la proteccion de las marcas notoriamente conocidas. Por consiguiente, la Delegacion se
mostro particularmente interesada en los debates sobre los Articulos 3y 4 del proyecto de
disposiciones.

32. LaDelegacion de Australiadijo que lalabor del Comité de Expertos constituia una parte
muy importante del papel que desempefiala OMPI en la armonizacion y fortalecimiento del
sistemainternacional de propiedad intelectual. Se deberia estudiar laforma con que se
adoptaria €l estudio sobre las marcas notoriamente conocidas una vez que se haya alcanzado
un acuerdo suficiente sobre esta cuestion. La Delegacion reiterd que el Tratado sobre el
Derecho de Marcas se limitaba a cuestiones de forma o de naturaleza administrativay que no
incluia disposiciones sobre derecho sustantivo. La Delegacion declar6 que, por esa razon, no
consideraba apropiado adoptar disposiciones en la forma de un protocolo al Tratado sobre el
Derecho de Marcas.

33. LaDeegacion de las Comunidades Europeas considerd que, de manera general, €
memorandum preparado por la Oficina Internacional estaba bien orientado y tenia en cuenta
ciertas intervenciones realizadas en la segunda sesion. La Comunidad Europea se mostré de
acuerdo con el punto 3 del memorandum, dando por descartado que en estos momentos seria
un poco prematuro examinar la forma juridica que tomarian las conclusiones de los trabgjos en
curso. Sobre el fondo, la Delegacion acogio favorablemente el fortalecimiento de la proteccién
de las marcas notoriamente conocidas. De manera general, seria Util que las disposiciones que
se aprueben sean |0 mas conforme posibles con los textos y |os conceptos ya existentes, sobre
todo parafacilitar lavida de las empresas y de laindustria, asi como su comprension del
entorno juridico en el que se encuentran. Por consiguiente, habria que evitar a tales efectos
una proliferacién y una dilucion de los conceptos y de los procedimientos. En cuanto alas
reservas existentes sobre ciertos puntos, la Delegacién se expresaria cuando se examinen los
articulos uno por uno.
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34. El Representante de la Organizacion Regional Africana de la Propiedad Industrial
(ARIPO) dijo que su Organizacion estaba representada por primera vez en las sesiones de este
Comité de Expertos. Ello se explicaba por dos motivos. El primero consistia en que €
Consgjo Administrativo de la ARIPO habia adoptado un Protocolo sobre marcas, denominado
el Protocolo de Banjul sobre marcas, en noviembre de 1993. El Protocolo entr6 en vigor

el 6 de marzo de 1997 respecto de tres de |os 14 Estados miembros de la ARIPO, a saber,
Malawi, Swazilandiay Zimbabwe. El objetivo del Protocolo de Banjul era permitir que la
Oficinade la ARIPO recibiese solicitudes de marcas de fébrica o de comercio y de marcas de
servicio y que las registrase en nombre de sus Estados miembros. La participacion de la
ARIPO en las reuniones del Comité de Expertos pretendia, por consiguiente, permitir servir los
intereses de sus Estados miembros en cuestiones relativas a las marcas notoriamente

conocidas. Lo que es més importante alin, dicha participacion también permitiriaala
Secretaria de la ARIPO estudiar la cuestion de como enmendar e Protocolo de Banjul para
gue sea conforme con cualquier tratado o protocolo internacional relativo a marcas
notoriamente conocidas, en e caso de que estas sesiones tengan como resultado un acuerdo o
protocolo internacional. El Representante reiterd lainclusion, en el Acuerdo sobre los ADPIC,
de disposiciones sobre la proteccion de las marcas notoriamente conocidas. Puesto que la
mayoria de los Estados miembros de la ARIPO también estaban vinculados por € Acuerdo
sobre los ADPIC, esos Estados estaban obligados a incorporar en sus legislaciones nacionales
las disposiciones del Acuerdo sobrelos ADPIC relativas a la proteccion de las marcas
notoriamente conocidas, a partir del afio 2000 6 2005. Por consiguiente, el segundo motivo de
la participacion de la ARIPO en el Comité de Expertos era prepararse para el papel que deberia
desempefiar como organizacion regiona afin de fortalecer la proteccion de las marcas
notoriamente conocidas en esos Estados miembros através del Protocolo de Banjul, teniendo
en cuenta el Acuerdo sobre los ADPIC y cualquier acuerdo que resultase de las presentes
Negoci aciones.

35. El Representante de la Asociacion Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA) expresd
su satisfaccion con e proyecto de disposiciones, que aclaraba varios aspectos examinados en la
anterior sesién del Comité de Expertos, y se mostrd basicamente de acuerdo con el proyecto
revisado de disposiciones. No obstante, estimo que quizas fuese necesario una nueva revision
de laredaccién del proyecto de disposiciones. LaLey de marcas del Japdn preveiala
proteccion de las marcas notoriamente conocidas con el mismo alcance, o incluso mayor, que
el proyecto de disposiciones. Por consiguiente, el contenido del proyecto de disposiciones
parece ser aceptable. No obstante, la Ley de marcas del Japdn también preveia la proteccion
de las marcas de terceros que hayan sido presentadas, o utilizadas, cuando la marca cuya
proteccion se trata de obtener no era notoriamente conocida todavia, aunque lamarca de
terceros fuese idéntica o similar ala marca notoriamente conocida. Por lo tanto, e
Representante expresd su deseo de que esta situacion, que no se mencionaba en el proyecto de
disposiciones, fuese aclarada en esta sesion, en particular respecto de la posicion juridicade un
tercero que ya haya presentado una solicitud de marca antes de que esa marca haya adquirido
notoriedad. Ademés, €l Representante solicitd que se examinara nuevamente la necesidad de
intercambiar informacidn, su utilizacion y divulgacion, respecto de marcas notoriamente
conocidas. Por ultimo, estimo conveniente que se otorgase alaformafinal del proyecto de
disposiciones un caracter juridicamente vinculante. No obstante, puesto que €l Representante
estimaba que cada pais representado en el Comité de Expertos podrialograr € propésito de
proteger las marcas notoriamente conocidas, de conformidad con el contenido del proyecto de
disposiciones, con arreglo a su propia politica, é no quiso persistir sobre laforma de adoptar €l
proyecto de disposiciones.
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36. El Representante de la Asociacion Japonesa de Propiedad Intelectual (JIPA) hizo suyo €l
memorandum preparado por la Oficina Internacional. Indico que la JIPA representaalos
usuarios de marcas y de otros identificadores comerciales, tales como los nombres comerciales.
Ademas, € Representante de la JIPA subrayd que apoyaba firmemente la realizacién del
estudio de la viabilidad del establecimiento de unared internacional voluntaria de informacion
para €l intercambio de informacidn entre paises en materia de marcas notoriamente conocidas.
Reconocié que algunos paises podrian tener dificultados a la hora de organizar tal red puesto
gue la Oficina, encargada por un Estado para €l registro de marcas u otros identificadores
comerciales, no estaba facultada para determinar s una marca debia protegerse en tanto que
marca notoriamente conocida. A fin de superar las dificultades, 1a JIPA sugirié que una
organizacion no gubernamental dispusiera arreglos para el intercambio de informacion sobre
marcas notoriamente conocidas. De hecho, €l Grupo Nacional Japonés de la AIPPI estaba
dedicada a publicar The Journal of Japanese Well-Known Marks, que apareceria en marzo

de 1998. Respecto de laformadel proyecto de disposiciones, la JPA opind que el Comité,
unavez completado € estudio, deberia adoptar las disposiciones en laformade una
recomendaciéon. Unavez que la mayoria de los Estados miembros de la OMPI haya ratificado
el TLT, seria conveniente contar con un protocolo al TLT siempre que se haya alcanzado
acuerdo suficiente sobre tal concertacion.

37. El Representante de la Camara de Comercio Internaciona dijo que apoyaba plenamente
los esfuerzos desplegados por la OMPI en favor de la proteccion de las marcas notoriamente
conocidas, sobre todo debido a que gran parte de sus miembros eran titulares de marcas
notoriamente conocidas. Asimismo apoyaba plenamente el nuevo proyecto de memorandum.
En relacion con e Articulo 2.2), el Articulo 3y € Articulo 4, € Representante reservo su
posicion y sus comentarios en espera de ulteriores debates.

38. El representante de la Asociacion Internacional de Marcas (INTA) declard que su
organizacion representaba a los titulares de marcas notoriamente conocidas del mundo entero.
En su opinion, era muy importante tener en cuenta los antecedentes legidativos del Convenio
de Paris propiamente dicho y, particularmente, el Articulo 6bis de ese Convenio. En ese
contexto, serefirié alas paginas 128 y 129 del tratado Famous and Well-Known Marks,
(Marcas famosas y notoriamente conocidas), en las que se examinaba detalladamente |os
antecedentes legidlativos de esa disposicion, en particular la Conferencia de Washington

de 1911y la Conferencia de La Haya de 1925. Esas referencias demostraban que las
enmiendas al Convenio de Paris tenian por objeto abordar la proteccion de las marcas
notoriamente conocidas que no estuviesen registradas. Ese fue e comienzo y lafilosofia del
Articulo 6bis en aquellos afios.  Citando un extracto de la pagina 19 de dicho libro, €l
representante declard que “los principios de equidad se extendian por igua alas circunstancias
en las que una marca no fuese ni registrada ni utilizada, pero hubiese adquirido una reputacion
de notoriamente conocida en lajurisdiccion local”. Esa situacion se referia ala denominada
reputacion sin casos de uso. Por consiguiente, el Articulo 6bis estaba destinado a amparar
€s0s casos de “reputacion sin uso”. Hablando de la cuestion de la exigencia del registro en
relacion con los productos no competidores, el Representante de laINTA serefirio al
documento de la OMPI WKM/CE/I/2, donde se podia leer lo siguiente: “Las oficinas
nacionales de marcas suelen encontrarse con e problema de que los llamados “ piratas de
marcas’, quienes solicitan el registro de marcas mucho antes de que |o hagan |os verdaderos
titulares’. El Representante citd otro extracto del tratado Famous and Well-Known Marks
gue decialo siguiente “larazén estd en que las empresas que poseen dichas marcas
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notoriamente conocidas con frecuencia se dan cuenta de que alin no estén en condiciones de
ampliar sus actividades comerciales utilizando esas marcas ni han podido obtener el registro de
sus marcas en todas las jurisdicciones’. El Representante sefial 0 que ni siquiera las marcas mas
famosas se utilizaban en todo & mundo y que no era posible registrar y mantener un registro de
marcas en todas las clases internacionales y en todas las jurisdicciones. Consider6 que éste era
un aspecto muy importante. Tomando la palabra en nombre de los titulares de marcas
notoriamente conocidas que tenian que luchar cada dia contra los piratas de marcas que
actuaban en todo e mundo, dijo que podria ser incluso més importante no exigir € registro en
las clases de productos no competidores que en las clases que fuesen directamente pertinentes.
Era préacticamente inconcebible registrar en todas las clases existentes en e mundo entero. A
modo de gemplo, &l Representante se refirid a un caso en que la marca MARS® habia sido
utilizada en relacion con un preservativo y, por razones obvias, no existia ninglin registro que
cubrieraalos preservativos en € pais en cuestion. Sin embargo, esa marca seguia siendo
protegida sobre la base de la competencia desleal. El Representante concluy6 diciendo que
consideraba muy importante tener en cuenta |os antecedentes legidativos del Convenio de
Parisy, habida cuenta de |as realidades a las que tenian que hacer frente los titulares de marcas
notoriamente conocidas en el mundo entero, estimaba que |as posibles consideracionesy
temores de fobia monopoalistica disminuirian alaluz de esas realidades.

39. El Representante de laLiga Internaciona del Derecho de Competencia (LIDC) serefirid
a sus declaraciones anteriores, formuladas en |os debates generales de noviembre de 1995 y de
octubre de 1996 y declar6 que, areserva del examen articulo por articulo, apoyaba en genera
€l nuevo proyecto que respondia a sus expectativas. En apoyo de la declaracion de la
Delegacion de la Comunidad Europea, indicd que consideraba también (til, e incluso oportuno,
mantener la unidad en materia de texto y de expresion de formulas entre las disposiciones que
se examinaban y las del Convenio de la Union de Paris, por una parte, y e Acuerdo sobre los
ADPIC, por otra. Asimismo declar6 que apoyaba las declaraciones formuladas por la
Delegacion delaINTA.

40. El Representante de la Asociacion Internacional parala Proteccién de la Propiedad
Industrial (AIPPI) reiterd €l interésy e compromiso de su Organizacion en favor de la
proteccion de las marcas notoriamente conocidas. Consideraba que e Memorandum de la
Oficina Internacional estaba muy bien formulado y apoyaba la mayoria de sus disposiciones.

En cuanto ala cuestion del registro de productos no similares, el Representante declard que, €
pedir €l registro de una marca respecto de una listaimportante de productos para poder
conceder |a proteccién a productos no similares equivaldria, en la préactica, a no conceder
ninguna proteccién a productos no similares. Por consiguiente, un requisito de registro tendria
relacion con “un registro minimo” para “una lista minima de productos y servicios’, en cuyo
caso se planteariala cuestion de s tendria sentido pedir ese requisito adicional. Los casos en
los que una marca notoriamente conocida no estuviese registrada eran raros, pero si existian, la
marca debia ser protegida en virtud del Articulo 6bis del Convenio de Paris.

41. Larepresentante de la Federacidn Internacional de Abogados de Propiedad Industrial
(FICP!) declaré que apoyaba el esfuerzo desplegado por la OMPI en materia de proteccion de
marcas notoriamente conocidas y que, por |o general, aceptaba | os textos propuestos,
reservandose paraformular ciertos comentarios durante el examen articulo por articulo.

42. El representante del Instituto Max-Planck de Derecho Comparado e Internaciona sobre
Patentes, Derecho de Autor y Competencia (MPI) pregunt6 ala Oficina Internacional si podia
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expresar su posicion en cuanto alarelacion entre el Articulo 6bis y € Articulo 10bis del
Convenio de Paris que regulaba |a proteccion contra la competencia desleal. El Representante
dijo que era evidente que también el Articulo 10bis del Convenio de Paris abordaba los casos
de uso de marcas registradas y no registradas en los que podria crearse una confusion. A ese
respecto, serefirio alas Disposiciones Tipo de la OMPI sobre Competencia Desleal que
establecian que podia haber casos, en virtud del Articulo 10 del Convenio de Peris, en los que
la confusién fuese causada por € uso de unamarca o por € registro de una marca que no
hubiese sido registrada en un pais. El Representante dijo que parecia ser evidente que habia
ciertos casos en los que era necesario aplicar € Articulo 10bis porque no se cumpliacon las
condiciones ddl Articulo 6bis. A modo de gemplo, € Representante se refirié aun caso en €l
gue se buscaba una marca que no habia sido registrada o que habia sido registrada con malafe
por otra persona. El Representante consideraba que este Ultimo caso era un caso evidente de
competencia desleal que probablemente podria corresponder a Articulo 10bis del Convenio de
Paris. Larazon por laque el Representante consideraba que esa cuestion eraimportante era
gue las consideraciones del Comité de Expertos se referian alos criterios para considerar una
marca notoriamente conociday ala medida en que se podria exigir € registro de una marca
para conceder proteccion a esa marca respecto de productos y/o servicios distintos. Sin
embargo, s € Articulo 10bis se aplicaba a los casos de proteccion de marcas notoriamente
conocidas, |os debates actual es probablemente perderian algo de su importancia, aun cuando €l
Comité llegase a un acuerdo sobre cuestiones tales como la exigencia de registro de unamarca
afin de obtener la proteccion para productos y/o servicios distintos, o los criterios de
proteccion de marcas notoriamente conocidas en virtud del Articulo 6bis. Ello significaria que,
incluso si se lograse cierto nivel de proteccion en las negociaciones actuales por lo que se
referiaa Articulo 6bis, aln cabriala posibilidad de lograr una proteccion en virtud del
Articulo 10bis.

43. El Representante de la Asociacion Asiética de Expertos Juridicos en Patentes (APAA)
dijo que su Organizacion apoyaba los esfuerzos de la Oficina Internacional de la OMPI
destinados a armonizar |as |egidaciones sobre marcas, asi como €l estudio que se realizaba
sobre el tema de las marcas notoriamente conocidas. Las dos Ultimas sesiones del Comité de
Expertosy las deliberaciones eran realmente muy interesantes para su Asociacion y deseaba
dgjar constancia de su agradecimiento al Comité de Expertos por |os esfuerzos desplegados y
de su gran estima por los progresos que la OMPI habia realizado hasta € momento. Apoyaba
los principiosy criterios que se proponian, particularmente en relacion con el Articulo 3, con
ciertas modificaciones que reforzarian considerablemente la proteccion de las marcas
notoriamente conocidas.

I11. DISPOSICIONES PROPUESTAS

Proyecto de Articulo 1: Definiciones

44. Punto i). Respondiendo a una pregunta planteada por una delegacién, la Oficina
Internaciona indico que no se hacia referencia alos identificadores comerciales en este punto
yaque € proposito eraque € término “Parte” también abarcara organizaciones
intergubernamental es, que no tenian oficinas para e registro de identificadores comerciales.
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45. Punto ii). Unadelegacion sugirié que se sustituyeran las palabras “marcas u otros
identificadores comerciales’ por “marcas y/u otros identificadores comerciales’. También, la
Oficina Internaciona indicd que en el texto francés, las palabras “ Partie contractante” deberian
sudtituirse por “Partie”. Ademés, seindicd que € punto ii) podria requerir revision
dependiendo del resultado de |os debates sobre las disposiciones del Articulo 4 que hacen
referenciaalas Oficinas.

46. Puntos ii) y iv): Seconvino en que € texto de estos dos puntos deberia modificarse,
suprimiendo las palabras “unamarca’ en €l punto iv) y en consecuenciala palabra “otros’ en e
punto ii). Seindicd que las modificaciones correspondientes se transferirén al Articulo 4.

47. Punto iii). Este punto fue aprobado en laforma propuesta.

48. Punto iv). Algunas delegacionesy representantes de organizaciones observadoras
propusieron que se ampliara la definicion de “identificador comercia”. En ese sentido, €l
representante de una organizacion observadora sugirié una definicion con e siguiente texto:
cualquier signo destinado a identificar una empresa, como un nombre comercial o un simbolo
comercial, emblemao logo.

49. Unadelegacion sugirié que se incluyeran los uniformes en la definicion de identificador
comercial.

50. Dos delegaciones indicaron que los nombres de dominio también debian mencionarse en
la definicion, siempre y cuando fueran utilizados como identificadores comerciales. Seindico
que, s ladefinicidn de identificador comercia abarcaba nombres de dominio, €l proyecto de
disposiciones tendria que ser verificado cuidadosamente ya que algunas de las disposiciones,
con laredaccion actual, no podrian ser aplicables alos nombres de dominio.

Proyecto de Articulo 2: Condiciones de la proteccion

51. Parrafo 1). Lamayoriade las delegacionesy representantes de organizaciones
observadoras que hicieron uso de la palabra apoyaron esta disposicion. No obstante, las
delegaciones de Canadd, Egipto, Espafia, Filipinas, Jordaniay Sudafricaindicaron que deberia
poderse exigir € registro de marcas notoriamente conocidas respecto de productos y/o
servicios distintos.

52. Parrafo 2). Como conclusion de los debates sobre ese parrafo, se convino en que la
Oficina Internacional 1o redactaria nuevamente siguiendo lasiguiente idea: “A los efectos de
determinar si una marca ha de protegerse como marca notoriamente conocida, no podra
exigirse que la marca sea notoriamente conocida en cualquier territorio que no sea € territorio
en el que ha de protegerse como marca notoriamente conocida 0 que sea conocida por €l
publico en general, y bastara que la marca sea notoriamente conocida en el sector pertinente
del publico de ese territorio en € que ha de protegerse como marca notoriamente conocida.”

53. Seindico que el sector pertinente del publico podria, en ciertos casos, ser e publico en
general, por gemplo, respecto de algunos tipos de bienes de consumo.
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54. Parrafo 3). LaOficinalnternaciona sefialé que lareferenciad Articulo 2.ii) debe
sustituirse por unareferencia a parrafo 2).

55. Sesugiri6, con referenciaa punto i), que deberia hablarse de usuarios de los servicios y
no de consumidores de |os servicios, mientras que se hizo otra sugerenciaen el sentido de que
la palabra“ compradores’ deberia utilizarse en forma paralela con la palabra “ consumidor”, ya
gue e comprador de un producto determinado no era necesariamente el usuario, es decir, e
consumidor de dicho producto.

56. Sesugirié que e punto ii) se dividiera en dos puntos, uno de ellos relativo a los canales
dedistribuciény € otro alos circulos comerciales.

57. Seinvitd ala Oficina Internacional atomar en consideracion estas sugerencias cuando
modifiquen laredaccién del parrafo 3).

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

58. Generalidades. Gran nimero de delegacionesy representantes de organizaciones
observadoras indicaron que el ambito de las palabras de introduccion del Articulo 3 era
demasiado amplio. El titular de una marca notoriamente conocida deberia tener libertad para
invocar, a su propia eleccion, uno o varios de los criterios enumerados en dicho Articulo para
poder mostrar que la marca era notoriamente conocida. Esas delegacionesy representantes de
organizaciones observadoras indicaron que € efecto de lalista de criterios contenidos en
Articulo 3 no deberia ser € que una oficina o un tribuna pudieraexigir € cumplimiento de
cualquiera o de latotalidad de esos requisitos como condicion para conceder proteccién a una
marca notoriamente conocida.

59. Otras delegaciones opinaron que una oficina o un tribunal deberia estar en libertad de
utilizar cualquiera de los criterios que figuraen lalista.

60. Después de algunos debates, se convino en que el Articulo 3 deberia contener dos
disposiciones de introduccién. Laprimeraindicaria que, alos fines de ladeterminacion de s
una marca era notoriamente conocida, deberian tomarse en consideracion todas las
circunstancias que larodeaban y de las que pudierainferirse que la marca era notoriamente
conocida. La segunda estipularia que las circunstancias que podrian ser pertinentes en algunos
casos podrian incluir, en particular, las mencionadas en los puntosi) axii) del proyecto de
disposiciones, con sujecion a cualquier cambio que se haga en estos puntos como resultado de
los debates. En ese contexto, se indicd que los criterios enumerados en este Articulo eran
unicamente de naturaleza ilustrativay que la pertenencia de cada uno de los criterios dependia
del contexto de la situacion real que se consideraba. También se indicd que € incumplimiento
de cualquiera de esos criterios en si mismo no deberia llevar ala conclusién de que una marca
dada no era notoriamente conociday se invité ala Oficina Internaciona aexaminar Si €so no
debia quedar indicado en las notas 0 en € texto mismo.

61. Puntoi). Este punto fue aprobado en su forma propuesta, a reserva de la sugerencia del
representante de una organizacion observadora de dividir € punto i) en dos puntos separados,
uno referente ala duracion, lamagnitud y € alcance geogréfico de cualquier utilizacion de la
marca, y €l otro relativo ala duracion, lamagnitud y el alcance geogréfico de cualquier
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promocion de lamarca, incluyendo la publicidad o la propaganday la presentacion, en ferias o
exposiciones, de los productos y/o servicios a los que se aplique la marca.

62. Puntos ii) y iii). Seacordd suprimir esos puntos.

63. Punto iv). Seacordd sustituir las palabras “laimagen cualitativa adquirida por la marca’
por las palabras “la reputacion adquirida por la marca’.

64. Puntos V) a xii). LaOficinalInternacional tomo nota de muchas sugerencias en el sentido
de reagrupar dos 0 mas de esos puntos. En particular, dichas sugerencias se referian alos
puntos v), vii) y viii) y alos puntos x) y xi).

65. El representante de una organizacion observadora sugirio, que cuando cualquiera de esos
puntos se refiriese a una situacion de hecho en e mundo, la existencia de esas circunstancias en
€l pais podria ser también pertinente. Por lo tanto, |os criterios tendrian que ser, segin
proceda, los siguientes. “en el pais 0 en e mundo”.

66. Se sefidd que, en los casos en que e nimero de registros obtenidos en el mundo entero
fuese importante, esos registros no tendrian que ser necesariamente en nombre de la misma
persona puesto que, en muchos casos, una marca pertenecia a varias empresas del mismo
grupo, en paises diferentes.

67. El representante de una organizacion observadora propuso que, en vez de los criterios de
los puntos v) aviii), podria ser suficiente introducir un criterio relativo a grado en que una
marca fuese utilizaday protegida en todo el mundo.

68. En cuanto ala utilizacion de marcas en Internet, se acordd que esa utilizacion formaba
parte del término “utilizacién” contenido en € puntoi). Por consiguiente, se acordd que no
seria necesario contar con un punto separado relativo ala utilizacion de una marca en Internet
y que esa utilizacion podria examinarse en las notas.

69. En cuanto alarelacion entrelos puntos X) y xi), se sefid 6 que e primer punto
representaba un concepto més amplio, puesto que abarcaba también |os procedimientos de
oposicién, mientras que el segundo parecia referirse ante todo alas decisiones judiciales.

70. Enconclusion, seinvitd ala Oficina Internacional a que volviera a redactar |os puntosii)
axii) sobre la base de las sugerencias y observaciones hechas durante |os debates.

Proyecto de Articulo 4: Contenido de la Proteccion

71. Generalidades. La OficinaInternaciona declard que, sobre todo en vistade la
ampliacion prevista de la definicion de identificadores comerciales, considerariala posibilidad
de separar, en € préximo proyecto, las disposiciones relativas a la proteccion de la marcas
notoriamente conocidas en relacion con las marcas y de las disposiciones relativas ala
proteccion de las marcas notoriamente conocidas en relacion con los identificadores
comerciales.



WKM/CHE/INI/3
pagina 17

72. Pérrafo 1)a). En respuesta a una observacion formulada por una delegacion, se sefido
gue no se exigiria ala Partes que protegiesen una marca notoriamente conocida antes de que
pasara a ser nhotoriamente conocida en su territorio.

73. LaDeegacion de la Republica de Sudafrica sefial 6 que, debido al principio de que las
nuevas leyes no podian tener efecto retroactivo en la medida en que perjudicasen derechos
existentes 0 adquiridos, las marcas notoriamente conocidas estaban protegidas en su pais desde
lafecha en que se convertian en notoriamente conocidas en ese pais, 0 desde lafecha en la que
laley reconocia la proteccion de las marcas notoriamente conocidas en general, segin la que
fuese laUltimafecha. En la Republica de Sudéfricalafecha de entrada en vigor de la
legidlacion parala proteccion de las marcas notoriamente conocidas fue el 31 de agosto

de 1997. En consecuencia, ésta es la primera fecha desde la que puede estar protegida una
marca notoriamente conocida, en virtud de la legislacion existente.

74. LaDeegacion del Canada propuso enmendar la segunda frase de la siguiente manera:
“No es exigira de las Partes que consideren que una marca o un identificador comercia se halla
en conflicto con una marca notoriamente conocida si lamarca o el identificador comercial han
sido utilizados o registrados, o s se ha presentado una solicitud para su registro, en su
territorio antes de que la marca notoriamente conocida haya pasado a ser notoriamente
conocida en su territorio”. A reservade lainclusion de las palabras “de buenafe” después de
las palabras “en su territorio”, propuesta por la Oficina Internacional, la sugerencia de la
Delegacion del Canada fue apoyada por varias del egaciones y representantes de organizaciones
observadoras.

75. Parrafos 1)b) y c). Estos parrafos fueron objeto de un largo intercambio de opiniones.
En particular, se considerd que las palabras “ que pueda crear confusion” no eran pertinentes
cuando se aplicaban ala paabra“reproduccion”. El representante de una organizacion
observadora consider6 incluso que esas palabras tampoco eran pertinentes en relacion con la
palabra “imitacion”, puesto que laimitacién en si ya era susceptible de crear una confusion.

76. Seestimé por lo general que el apartado b) debiareferirse ala proteccion prevista en el
Articulo 6bis del Convenio de Paris parala Proteccion de la Propiedad Industrial, mientras que
el apartado c) debia abordar la proteccién ampliada previstaen el Articulo 16.3 del Acuerdo
sobre los ADPIC.

77. El Representante de una organizacion observadora, apoyado por varias delegaciones y
representantes de organizaciones observadoras, propuso que el apartado c) se aplicase en los
casos de productos o servicios idénticos o similares porque podria existir también en esos
casos un riesgo de dilucion. Se acordd tener en cuenta esa sugerencia en € préximo proyecto
de texto.

78. Varias Delegaciones estuvieron de acuerdo en permitir que se exigiese que lamarca
notoriamente conocida, a fin de beneficiarse de la proteccion ampliada previstaen €
apartado c), se registrase en € entendimiento de que dicho registro sdlo ampararialos
productos o servicios respecto de |os cua es esa marca fuese notoriamente conocida (véase el
parrafo 51).

79. Otras delegacionesy |os representantes de varias organizaciones observadoras reiteraron
su posicién de que deberia estar prohibido cualquier requisito relativo a registro (véase e
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parrafo 51). Una Delegacién declard que un requisito de registro facilitaria las actividades de
los falsificadores.

80. Parrafo 1)c), puntos i) a iii). LaOficinalnternaciona indico que esos puntos deberia
volverse aredactar con € fin de aclarar que se hacia referencia no ala utilizacion de la marca
notoriamente conocida, sino ala utilizacion de lamarca o del identificador comercial que se
hallaba en conflicto con la marca notoriamente conocida.

81. Parrafo 1)c), punto i). Se acordd que se deberia combinar € punto i) con € requisito de
perjuicio a titular de la marca notoriamente conocida a que se alude en & punto iii), siguiendo
de estaformael Articulo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

82. Parrafo 1)c), punto ii). El representante de una organizacién observadora sugirio que se
afadiesen las palabras “o diluido” después de la palabra “ menoscabado” .

83. Entérminos generales, se considerd que €l punto ii) era demasiado amplio y que su
alcance deberialimitarse. A tales efectos, la Oficina Internacional sugirio que se volviese a
redactar este punto con arreglo alas siguientes lineas. “La utilizacion de esamarca ... pueda
menoscabar de formainjusta el caracter distintivo de la marca notoriamente conocida’.

84. Parrafo 1)c), punto iii). Véase e péarrafo 81.

85. El representante de una organizacion observadora sugirid que se afiadiese una
disposicion en virtud de la cual se permitiese siempre la utilizacion justay la utilizacion por
causas razonables de una marca notoriamente conocida.

86. Parrafo 2). Unadelegacion, con € apoyo de varias del egaciones, sugirio que se
dispusiese que no habria obligacion alguna de rechazo de oficio en dos situaciones, en primer
lugar, tal como figuraen el proyecto de disposiciones, cuando laley aplicable permitaa
terceros oponerse a registro de unamarcay, en segundo lugar, cuando laley aplicable permita
aterceros solicitar laanulacion del registro de una marca.

87. El representante de una organizacién observadora declard que tal enmienda tendria como
efecto que la obligacion de rechazar de oficio, prevista en la primera frase, nunca seria
aplicable en la préctica

88. Lamayoriade las delegaciones que habian expresado sus opiniones declararon que las
Oficinas no estaban equipadas para rechazar de oficio marcas que estuviesen en conflicto con
marcas notoriamente conocidas.

89. Unadelegacion propuso la utilizacion de laterminologia del Articulo 6bis del Convenio
de Paris, en virtud del cual sblo existiria una obligacion arehusar de oficio cuando la
legidacion del paislo permitiese.

90. Enrespuesta a una delegacién que habia indicado que, de conformidad con su
legidacion, la Oficina podia rehusar de oficio, seindico que aunque se suprimiese €l parrafo 2)
nada impediria a una oficina rehusar de oficio marcas que estuviesen en conflicto con marcas
notoriamente conocidas.
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91. Parrafo 3). Varias delegaciones se expresaron a favor tanto del apartado a) como del
apartado b), mientras que una delegacion se opuso a apartado b).

92. El representante de una organizacién observadora indicd que en paises en los que no
existiese procedimiento alguno para €l registro de identificadores comerciales, o en los que tal
procedimiento de registro existiese sin posibilidad alguna de oponerse a registro, el

apartado b) no seria aplicable.

93. Parrafo 4). Unadelegacion, con € apoyo de otra, sugirié que el periodo previsto en ese
parrafo deberia calcularse a partir del momento en que € titular de la marca notoriamente
conocida tuviese conocimiento de la utilizacién de la marca conflictiva o del identificador
comercial.

94. Varias delegacionesy representantes de organizaciones observadoras sugirieron que,
cuando se tratase del registro de una marca conflictiva, se deberia calcular €l periodo a partir
de la publicacion, en la gaceta oficial, del registro de la marca conflictiva, mientras que otras
delegaciones se expresaron a favor de calcular €l periodo, previsto en el proyecto, a partir del
registro de la marca conflictiva.

95. Unadelegacion sugirio que € periodo deberia ser de cinco afios a partir de la publicacién
del registro o de latoma de conocimiento de la utilizacion de una marca que estuviese en
conflicto con la marca notoriamente conocida

96. Paraconcluir, seinvitoé ala Oficina Internaciona a continuar estudiando esta cuestion.

97. Péarrafo 5). Varias delegaciones sugirieron que € periodo contenido en este parrafo se
calcule a partir del momento en que € titular de la marca notoriamente conocida tome
conocimiento de la utilizacién de la marca conflictiva o del identificador comercial.

98. Parrafo 6). LaDelegacion de Espafia sugirid sustituir, en la segunda linea del parrafo 6)
de laversién en espafiol, las palabras “las Partes no pueden disponer plazo alguno” por “no se
impondra plazo alguno alas Partes para solicitar”.

99. LadOficinalnternacional sugiri6 modificar la segunda frase del parrafo 6) de laforma
siguiente: “Se estimara que una persona que haya registrado o utilizado unamarca o
identificador comercia que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida habra
actuado de mala fe, a menos que esa persona demuestre que, cuando presento la solicitud de
registro o comenzo a utilizar la marca o identificador comercial, no conocia ni tenia ninguna
razén para conocer la existencia de la marca que ha de protegerse como marca notoriamente
conocida.”

100. Dos delegaciones propusieron que las palabras “la existencia de” fuesen reemplazadas
por las palabras “ que era bien conocida’.

101. Unadelegacion dijo que, en virtud de la redaccion propuesta para la segunda frase del
parrafo 6), le seria particularmente dificil a un demandado demostrar que no habia actuado de
malafe. Por consiguiente, dicha delegacidn sugirié que se confiase este temaalalegidacion
nacional.
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102. Otra delegacion, con el apoyo de otras delegaciones y del representante de una
organizacion observadora, sugirié que la segunda frase del péarrafo 6) contenia una prueba para
establecer s una persona que habia utilizado una marca u obtenido € registro de una marca
gue estuviese en conflicto con una marca notoriamente conocida habia actuado de malafe,
pero no trasladaba |la carga de la prueba en lo que respecta al estado de animo de la parte
demandada.

103. Los representantes de varias organizaciones observadoras apoyaron € proyecto
propuesto. Uno de ellos sefid 6 que |a parte demandada habia actuado de mala fe en lagran
mayoria de los casos de apropiacion indebida de marcas notoriamente conocidas, y que era
importante que se crearan presunciones a favor de los titulares de marcas notoriamente
conocidas.

V. TRABAJO FUTURO

104. Se acordd que seria necesario celebrar una sesién més afin de lograr un acuerdo sobre €
contenido del proyecto de disposiciones.

105. El presente informe fue aprobado por

unanimidad por el Comité de Expertos el
23 de octubre de 1997.

[Sigue e Anexo]
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Quanchai SASIVANIJ (Miss), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

TURQUIE/TURKEY

Nermin TUNCER (Mrs.), Director, Trademark Division, Turkish Patent Institute,
Kizilay-Ankara

Hirriyet OZDEMIR (Miss), Director, Trademark Division, Turkish Patent Institute,
Kizilay-Ankara
UKRAINE

Liana GARRIDO (Mrs.), Head, Department of International Marks, State Patent Office of
Ukraine, Kyiv

Iryna KOZHARS'KA (Mrs.), Chief, Law and Patent Policy Department, State Patent Office of
Ukraine, Kyiv

URUGUAY

Maria Federica ACOSTA Y LARA (Sra.), Asesor Letrado, Direccion Nacional de la
Propiedad Industrial, Montevideo

VENEZUELA

Flor Maria ARVELO YANEZ (Sra.), Jefe de la Oficina de Marcas, Servicio Autbnomo
Registro de la Propiedad Industrial (SARPI), Caracas

David José VIVAS EUGUI, attaché, Misiéon Permanente, Ginebra
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COMMUNAUTES EUROPEENNES (CE)/EUROPEAN COMMUNITIES (EC)

Roland KOBIA, administrateur, Direction générale XV, Commission des Communautés
européennes, Bruxelles

Jonathon STOODLEY, premier secrétaire, Délégation permanente, Geneve

Panagiotis GEROULAKOS, chef de Service, Office de 'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modéles), Alicante

Il. ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION

ORGANISATION REGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INDUSTRIAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)

Mzondi Haviland CHIRAMBO, Director General, Harare, Zimbabwe

l1l. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association asiatique d’experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys
Association (APAA): Ashraf ALI (Counsellor, Karachi); Atsushi OSHIMA (Member of
Trademark Committee, Tokyo)

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark
Association (ECTA):David H. TATHAM (Council Member, London)

Association européenne des industries de produits de marque (AIM)/European Association of
Industries of Branded Products (AIM): Dawn FRANKLIN (Miss) (Member of Trademark
Committee, Buckinghamshire)

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)/International
Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI): Gerd F. KUNZE (Intellectual
Property Consultant, Chexbres, Switzerland)
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Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark
Association (INTA): Frederick MOSTERT (Executive Vice President, New York);
Bruce MACPHERSON (Trademark Affairs and Policies Manager, New York)

Chambre de commerce internationale (CCl)/International Chamber of Commerce (ICC):
Goncalo MOREIRA RATO (Lawyer, J.E. Dias Costa, LDA, Lisbon)

Fédération européenne des mandataires de 'industrie en propriété industrielle
(FEMIPI)/Egropean Federation of Agents of Industry in Industrial Property (FEMIPI):
Francois DUSOLIER (juriste marques, Paris)

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation
of Industrial Property Attorneys (FICPI): Gongalo MOREIRA RATO (Lawyer, J.E. Dias
Costa, LDA, Lisbon)

Japan Intellectual Property Association (JIPA): Tomohiro NAKAMURA (Vice-Chair,
Trademark Committee, Tokyo)

Japan Patent Attorneys Association (JPAA): Shuya KOHHARA (Vice-Chairman, Trademark
Committee, Tokyo); Hitoshi NAKAMURA (Vice-Chairman, Trademark Committee, Tokyo)

Japan Trademark Association (JTA): Atsushi OSHIMA (Chairman, International Activities
Committee, Tokyo)

Licensing Executives Society (LES): Pierre HUG (Past President, Zurich)

Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC)/International League of Competition
Law (LIDC): Jaques GUYET (ancien président, Geneve); Thierry DE HALLER (Lausanne)

Institut Max Planck de droit étranger et international en matiére de brevets, de droit d’auteur
et de concurrence (MPIl)/Max-Planck-Institute for Foreign and International Patent, Copyright
and Competition Law (MPI): Annette KUR (Ms.) (Munich)

Société arabe pour la protection de la propriété industrielle (ASPIP)/Arab Society for the
Protection of Industrial Property (ASPIP): Luay T. ABU-GHAZALEH (Board Member,
Riyadh)




WKM/CE/I/3
Annexe/Annex, page 12

Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d’Europe (UNICE)/Union of
Industrial and Employers’ Confederations of Europe (UNICE): David H. TATHAM,
(Member, Trademarks Working Group, London)

Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI)/Union of European
Practitioners in Industrial Property (UEPIP): Anne KEUNE (Ms.) (Geneva)

IV. BUREAU/OFFICERS

Président/Chairman: Alan Michael TROICUK (Canada)

Vice-présidents/Vice-Chairmen: ConstatMORARU (Mme) (Romanie/Romania)
Flor Marla ARVELO YANEZ (Sra.) (Venezuela)

Secrétaire/Secretary: Pierre MAUGUE (OMPI/WIPO)

V. BUREAU INTERNATIONAL DE L’'ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI)/
INTERNATIONAL BUREAU OF THE
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francois CURCHOD, vice-directeur général/Deputy Director General

Département du droit de la propriété industrielle/Industrial Property Law Department:

Ludwig BAEUMER (directeur/Director); Pierre MAUGUE (chef de la Section du droit des
marques et des dessins et modéles industriels/Head, Trademark and Industrial Design Law
Section); Marcus HOPPERGER (juriste principal, Section du droit des marques et des dessins
et modéles industriels/Senior Legal Officer, Trademark and Industrial Design Law Section);
Yolanda HUERTA (Ms.) (juriste adjointe/Assistant Legal Officer)

[Fin du document/
End of document]



