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INFORME'

preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCION

1. El Comité Permanente sobre e Derecho de Marcas, Dibujosy Modelos Industriales e
I ndi caciones Geogréficas (en adelante denominado “el Comité Permanente’) celebro la
segunda parte de su segunda sesion en Ginebra, del 7 a 11 de junio de 1999.

2. Estuvieron representados en la reunion los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o
de la Unidn de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial: Alemania, Argelia,
Argentina, Austria, Belarts, Bélgica, Brasil, Canadd, Chile, China, Colombia, Croacia, Cuba,
Dinamarca, Egipto, Edovaquia, Edovenia, Espafia, Estados Unidos de América, Estonia,
Federacion de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Grecia, Guatemala,
Hungria, India, Indonesia, Irén (Republica ldamica dd), Irlanda, Italia, Jamaica, Japdn,
Jordania, Kenya, Letonia, Libano, Lituania, Mali, Malta, Marruecos, México, Nigeria,
Noruega, Oman, Paises Bgjos, Pakistan, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea,
Republica de Moldova, Republica Unida de Tanzania, Rumania, Senegal, Siria, Sudéfrica,

" Sujeto a su aprobacion en la tercera sesion del SCT. Como consencuencia de una observacion
recibida respecto del proyecto de Informe (documento SCT/2/12 Prov.), se modificd € parrafo 85.
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Sudan, Suecia, Suiza, Tayikistan, Ucrania, Uruguay y Zimbabwe (66). Las Comunidades
Europeas también estuvieron representadas.

3.  Lassdguientes organizaciones intergubernamental es participaron en la reunion en calidad
de observadores: 1a Organizacion Mundial de Comercio (OMC), la Oficina de Marcas del
Bendux (BBM) y la Oficina Internacional delaVifiay @ Vino (OIV).

4.  Participaron en lareunion, en calidad de observadores, representantes de las siguientes
organi zaciones internacional es no gubernamentales. la Agencia para la Proteccion de
Programas (APP), la Asociacion Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA),
la Asociacion de Titulares de Marcas Europeas (MARQUES), la Asociacion Internacional de
Marcas (INTA), la Asociacion Internacional para e Derecho dela Vifiay € Vino (AIDV), la
Asociacion Internacional para la Proteccion de la Propiedad Industrial (AIPPI), la Asociacion
Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), la Asociacion Japonesa de Marcas (JTA), la
Asociacion Japonesa de Propiedad Intelectual (JIPA), las Asociaciones de Marcas de las
Comunidades Europeas (ECTA), la Camara de Comercio Internacional (CCl), e Comité de
Institutos Nacional es de Agentes de Patentes (CNIPA), la Federacién Internacional de
Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), € Ingtituto Max Planck (MPI), laLiga
Internacional del Derecho de Competencia (LIDC), la Unién de Confederaciones de la
Industria'y de los Empleadores de Europa (UNICE) y la Unién de Profesionales Europeos en
Propiedad Industrial (UPEPI) (17).

5. Lalistade participantes figura en e Anexo del presente informe.

6. Losdebates se basaron en los siguientes documentos elaborados por la Oficina
Internacional dela OMPI: “Orden ddl dia” (documento SCT/2/6), “Cuestiones de
organizacion y panorama de las cuestiones que ha de examinar e Comité Permanente sobre e
derecho de marcas, dibujosy modelos industrial es e indicaciones geogréficas’ (documento
SCT/2/7), “Proyecto de disposiciones sobre la proteccion de las marcas notoriamente
conocidas’ (documento SCT/2/8), “Estudio relativo a la utilizacion de marcas en Internet”
(documento SCT/2/9) y “Resumen del etudio relativo a la utilizacién de marcas en Internet, y
posibles principios de debate” (documento SCT/2/10).

7.  LaSecretariatomo nota de lasintervencionesy las grab0 en cintas. Este informe
sntetiza los debates sin por €lo reflgar todas | as observaciones realizadas.

DEBATE GENERAL

Temal del Orden dd dia: Aperturade la seson

8. LaSra LynneG. Beresford (Estados Unidos de América) abrid lasesiony dio la
bienvenida a | os participantes.

9. LaOficinaInternacional anuncié que & Director General habia puesto en aplicacién una
nueva politica por la cual se proporcionaria interpretacion en todas las reuniones de la OMPI
enlos saisidiomas, incluyendo € érabey € chino, y que habida cuenta de la imposibilidad para
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aplicar esa politica en la presente reunién del SCT, dicha nueva politica se aplicariaen las
reuniones futuras.

10. El SCT aprobo la sugerencia de la Oficina Internacional de incluir las direcciones de
correo electronico de los participantes en la lista de participantes, que figuraen el Anexo del
Informe de la presente reunion, y en € Férum Electrénico del SCT.

Tema 2 de Orden del dia: Aprobacién del Orden dd dia

11. Enreacion con lareciente decision del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes
(SCP) de aprobar d informe al final de su sesion, celebrada del 12 a 23 de abril de 1999, la
Oficina Internacional presento varios procedimientos alternativos para la distribucion y
aprobacién del informe de la sesion, con los consiguientes cambios en e Orden dd dia, que
deberia considerar € SCT.

12. LasDelegaciones de los Estados Unidos de Américay de Alemania, asi como €
representante de una organizacion observadora, apoyaron la realizacion de una reunion de
examen substantivo con una duracion de cinco dias, y la presentacion ulterior del informe en e
Férum Electrénico del SCT. Ante la ausencia de opiniones contrarias, se aprob6 € Orden del
dia (documento SCT/2/6) sn modificacion. Se decidi6 que la reunién tendria lugar del 7

a 11 dejunio de 1999.

Tema 3 del Orden del dia: Aprobacion ddl proyecto de Informe de la primera parte de la
segunda sesion

13. LaOficinalnternacional observé que se habian incorporado dos correcciones en €l
proyecto de Informe de la primera parte de la segunda sesion del SCT (documento SCT/2/5):
se corrigié un error en la numeracion del parrafo 12 del documento SCT/2/5 Prov., lo que tuvo
como resultado que la numeracion de los parrafos siguientes del documento SCT/2/5
disminuy6 una unidad; se modificd la primera parte de la primera frase del parrafo 67 del
documento SCT/2/5 Prov. de lasiguiente forma: "Tras un debate, en € que una delegacion
observo que se determinaria la fecha en la que € hecho del registro fuere puesto en
conocimiento del publico, de conformidad con la legidacion aplicable de un Estado miembro,
se adopt6 d parrafo 3) @) y b) con € siguiente texto:". La Oficina Internacional también indico
que en € texto de la Resolucion Conjunta, tal como aparecia en € parrafo 23 del documento
SCT/2/5, se habia modificado en dos lugares |a palabra "Recomienda’ por "Recomiendan”.

14. LaDeegacion de Filipinas declar6 que deberia modificarse su intervencion, tal como
figuraba en e parrafo 66 del documento SCT/2/5, mediante la insercion de las palabras
"superior a cinco afios' después de las palabras el periodo".

15. LaDeegacion del Brasi| declard que deberia modificarse € parrafo 33 del documento
SCT/2/5 mediante lainsercidn de la sguiente frase al final: "Una del egacion expresd
preocupacion, hasta tanto se examinara €l tema en la OMPI, por € término "utilizacion” con €
significado de cubrir la utilizacion de una marca en Internet.”
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16. Seaprobd d Informe de la primera parte de la segunda sesion del SCT (documento
SCT/2/5) con las modificaciones indicadas anteriormente.

Tema4 del Orden ddl dia: Cuestiones que ha de examinar e Comité Permanente

17. Losrepresentantes de dos organizaciones observadoras expresaron su apoyo ala
continuacién de los debates sobre la concesi6n de licencias de marcas, observando su
conveniencia e importancia para los titulares de marcas. Tal como se habia acordado en la
primera parte de su segunda sesién, € SCT decidié incluir esetema en e Orden del diade su
tercera sesion.

18. LaOficinalnternacional anuncié que Sudéfrica se habia ofrecido para la organizacion
conjunta de un smposio sobre indicaciones geograficas y que dicho smposio tendria lugar los
dias 1y 2 de septiembre de 1999 en Somersest West, Provincia del Cabo (Sudéfrica). En
respuesta a una pregunta de la Delegacién de Egipto, la Oficina Internacional sefial 6 que toda
deliberacién sobre indicaciones geogréficas, aludida en € péarrafo 15 del documento SCT/2/7,
abarcaria las indicaciones geograficas respecto de todos |os productos, con independencia de
su naturaleza. El SCT decidi6 considerar en su tercera sesién un informe sobre e Smposio
sudafricano.

19. LaOficinalnternacional reiterd que, con anterioridad a la primera reunién del SCT, se
habian efectuado consultas entre la OMPI y la Organizacién Mundial dela Salud (OMS) en lo
relativo ala posible forma de mejorar |a proteccion de las Denominaciones Comunes

| nternacionales para Sustancias Farmacéuticas (DCI) contra € registro o la utilizacién no
autorizados en tanto que marcas. En particular, la Oficina Internacional realizaria un estudio
sobre las précticas de | as oficinas de marcas relativas a los conflictos entre las DCI y las
solicitudes para € registro de marcas. Se distribuiria un cuestionario a los Estados miembros,
y @ SCT acordd que se presentarian los resultados de dicho estudio al SCT en su proxima
reunion.

Tema5 del Orden del dia: Proyecto de resolucion conjunta sobre disposi ciones para la
proteccion de las marcas notoriamente conocidas

20. El SCT examiné @ documento relativo al proyecto de disposiciones para la proteccion
de las marcas notoriamente conocidas (documento SCT/2/8) y convino en que no se volverian
aexaminar los Articulos 1 a5 en lo que respecta a su fondo. Solamente se tomaria en
consideracion la precision de las disposi ciones nuevamente redactadas de esos Articul os, sobre
la base de las conclusiones de la primera parte de la segunda sesion del SCT.

21. A eserespecto, la Oficina Internacional comunico al SCT las correcciones que deberian
efectuarse en e documento SCT/2/8: en € texto de la Resolucion Conjunta habria que
modificar la palabra “Recomienda’, que figura en singular en dos oportunidades, por la palabra
“Recomiendan”; deberian renumerarse las notas sobre € Articulo 4 en € texto inglés

(pagina 22), de manera que la nota 4.7 se convierta en la nota 4.8 con los cambios
subsiguientes hasta la nota 4.14 (pagina 24); se deberia suprimir la nota 5.3 de los textos en
inglés, francésy espariol puesto que hacia referencia al anterior parrafo 2 del Articulo 5 sobre
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cancelacion, € cual fue suprimido. Por consiguiente, la nota 5.4 se convertiria en nota 5.3 con
el dguientetexto: “Parrafos2) y 3). Véaselanota5.2.”

22. LaDédegacion de Espafiaindico que, en e texto en espariol de la Resolucion Conjunta,
se deberia efectuar la misma correccion que en € texto inglés, es decir, sudtituir la palabra
“Recomienda” por “Recomiendan’”.

23. Aunqueéd SCT convino en no volver a abrir los debates de fondo, algunas del egaciones
solicitaron que se reflgjase en e Informe sus preocupaci ones sobre ciertas disposiciones.

Articulos1 a5

24. LaDédegacion dela Argentina dijo que no podia sumarse al consenso en torno al
Articulo 5.2), en particular, en lo relativo a los plazos contenidos en dicha disposicién.

25. LaDeéegacion dd Brasl declaré que no podia sumarse al consenso en torno a los
puntosii) y iii) del Articulo 4.1)b), d Articulo 4.1)c), los puntosii) y iii) dd Articulo 5.1)a), y
el Articulo 5.1)b) y 5.2). Enloreativo al Articulo 2.3)a), sugirié que se afladiese en la

nota 2.18 € sguiente texto: “Quedd entendido que un Estado miembro podra, durante el
procedimiento administrativo judicial, exigir que se coloque una solicitud de registro en el
expediente, por razones de formalidad, siempre que la presentacion de la solicitud no retrase
dicho procedimiento.” Esta sugerencia no cont6 con € apoyo de ninguna otra delegacion.

26. LasDéeegaciones de Chile, Cuba, Portugal y Espafia dijeron que no podian sumarse al
consenso en torno al Articulo 4.1)b), debido a que la proteccién de las marcas notoriamente
conocidas contra su utilizacion en productos o servicios distintos deberia basarse en € registro,
al igual quelo establecido en d Articulo 16.3 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

27. LaDéegacion de Corea declar6 que no podia sumarse al consenso en torno alos
puntosii) y iii) de Articulo 4.1)b).

28. LasDéeegacionesde Méxicoy Suecia dijeron que no podian sumarse al consenso en
torno al Articulo 2.2)b) puesto que, al determinar S una marca era hotoriamente conocida, no
parecia adecuado en todos |os casos hacer referencia Unicamente a un solo sector pertinente
del publico.

29. LaDeéeegacion de Filipinas sefial 6 su objecion al Articulo 4.3)a) y dijo que propondria un
texto alternativo mas adelante.*

Posteriormente a la aprobacion por € SCT de Resumen de la Presidenta, la Oficina I nternacional
recibié una comunicacion de la Misién Permanente de Filipinas en la que se declaraba que
“Filipinas se suma al consenso relativo a la adopcion ddl proyecto de disposiciones para la
proteccion de las marcas notoriamente conocidas en su conjunto. Sin embargo, Filipinas no
puede sumarse al consenso respecto de los Siguientes Articulos. Articulo 2.d); Articulo 2.3)a)i);
Articulo 4.1)b); Articulo 4.3)a); Articulo 4.3)b); Articulo 4.4); y Articulo 4.6). Enlo que
respecta al Articulo 6, Filipinas no puede por e momento sumarse al consenso en torno a ese
Articulo.”
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30. LaDeéeegacion del Uruguay dijo que no podia sumarse al consenso en torno a los
puntosi) y ii) del Articulo 2.3)a) y d Articulo 4.1)b).

31. Todoslosmiembrosdd SCT se sumaron al consenso alcanzado para la adopcion de los
Articulos 1 a5 en su totalidad. Los siguientes paises no se sumaron a consenso en |o relativo
alas disposiciones indicadas, a saber:

—  laArgentina, respecto del Articulo 5.2);

—  d Brasl, respecto del Articulo 2.3)a)i), @ Articulo 4.1)b)ii) y iii), y 4.1)c),
Articulo 5.1)a)ii) y iii), y 5.1)b), y 5.2);

—  Chile, respecto del Articulo 4.1)b);

—  Cuba, respecto del Articulo 4.1)b);

—  México, respecto del Articulo 2.2)b);

—  Filipinas, respecto del Articulo 4.3)a);

—  Portugal, respecto del Articulo 4.1)b);

—  laRepublica de Corea, respecto del Articulo 4.1)b)ii) y iii);

—  Espafia, respecto dd Articulo 4.1)b);

—  Suecia, respecto del Articulo 2.2)b);

— e Uruguay, respecto del Articulo 2.3)a)i) vy ii), asi como del Articulo 4.1)b).

32. LaDéeegacion de Egipto declard que su Gobierno necesitaba mas tiempo para examinar
esas disposiciones.

33. A findeque quedase reflejado € acuerdo alcanzado sobre las disposiciones relativas a
las marcas notoriamente conocidas, € SCT convino en afiadir, después de las palabras. “de
conformidad con las disposi ciones aqui contenidas’ del parrafo 3 de la Resolucién Conjunta,
las siguientes palabras. “que fueron adoptadas por € Comité Permanente sobre €l Derecho de
Marcas, Dibujosy Modelos Industriales e Indicaciones Geogréficas (SCT) en la segunda parte
de su segunda sesion”.

Proyecto del Articulo 6: Nombres de dominio conflictivos

34. LaOficinaInternacional ofrecié un panorama de las conclusonesy del estado actual del
Informe Final sobre & Proceso de la OMPI relativo alos Nombres de Dominio. Seindicd que
dicho proceso guardaba relacién con los procedi mientos administrativos y que no intentaba
modificar los sistemas juridicos nacionales, mientras que € objetivo del proyecto de

disposi ciones sobre marcas notoriamente conocidas era influir las legidaciones nacionales.

35. Variasdedegaciones, asi como representantes de organi zaci ones observadoras,
consideraron que € proyecto de Articulo 6 vigente era demasiado restrictivo.

36. A eserespecto, varias delegacionesy representantes formularon proyectos de propuesta,
por gemplo, para afadir lareferenciaala“ malafe’, incorporar e concepto de “registro
abusivo” utilizado en & ambito del Proceso de la OMPI relativo alos Nombres de Dominio, o
hacer referencia en forma mas generalizada a la obtencién de beneficio financiero a partir del
registro ilicito del nombre de dominio. También se previ6 la supresiéon del apartado b) o la
integracion de los apartados @) y b).
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37. LaDédegacion del Canada opind que era prematuro adoptar una disposicion como la del
Articulo 6 y propuso suprimir € Articulo 6 del proyecto de disposiciones. Si bien escierto que
la Delegacion hizo suyas las preocupaci ones expresadas en torno a las practicas abusivas en
Internet y apoyaba e Proceso dela OMPI relativo a los Nombres de Dominio, estimo que era
preciso continuar reflexionando sobre las importantes cons deraciones de fondo y en materia
de jurisdiccion antes de tratar de incluir requisitos adicionales en relacion con los nombres de
dominio.

38. Trasun debate, la Oficina Internacional sugirid € siguiente texto revisado del
parrafo 6.1):

“1) [Nombres de dominio conflictivos] Se estimara que un nombre de dominio esté en
conflicto con una marca notoriamente conocida por |0 menos cuando ese nombre de
dominio, o una parte esencial del mismo, constituya una reproduccién, una imitacion,
una traduccién, o una tranditeracion de una marca notoriamente conocida, y haya sido
registrado o utilizado de malafe.”

39. Variasdelegaciones apoyaron la adopcion del Articulo 6.1) en su forma revisada, en
particular, con las palabras “registrado o utilizado”, y con la supresién propuesta por una
delegacion de lareferenciaalos Articulos 1 a5 en @ Articulo 6.1), para asegurar su
coherencia con los Articulos4y 5.

40. Enrespuesta a las preocupaciones expresadas por las Delegaciones de las Comunidades
Europeasy del Uruguay en relacion con la supresion de las palabras introductorias del
apartado a), la Oficina Internacional explicd que @ lenguaje empleado en € Articulo 6.1)a) no
era coherente con e del Articulo 3.1), en € sentido de que este Ultimo ya citaba a |a proteccion
contra los nombres de dominio conflictivos como parte de la proteccion que se proporcionaria
a las marcas notoriamente conocidas. Ademas, la Oficina I nternacional sefialé que €

Articulo 3.1) erad lugar adecuado para que figurase esa referencia, puesto que los Articulos 1
a 3 establecian la base de |a proteccion para las marcas notoriamente conocidas.

41. LaOficinaInternacional también sefial 6 que, como consecuencia de la adopcion del
Articulo 6.1), se suprimirian los corchetes en torno a punto v) del Articulo 1y que se
conservaria la referencia a nombres de dominio en € Articulo 3.1).

42. LaDéeegacion de Espafia mantuvo que € alcance del Articulo 6 deberia ampliarse para
que en @ seincluyese cualquier otro tipo de utilizacion abusiva o perjudicial, por g emplo, en
las metaetiquetas y los enlaces Web, contra las que deberian protegerse las marcas
notoriamente conocidas.

43. LaDeegacion de Japdn mantuvo que era prematuro adoptar € Articulo 6, habida
cuenta de las cuestiones pendientes del Orden del dia, pero indico que @ Jap6n podia sumarse
atodo consenso en € entendimiento de que continuaria la deliberacion en torno a la proteccion
de las marcas notoriamente conocidas contra |os nombres de dominio conflictivos.

44. Seadoptd € Articulo 6.1), en laforma revisada por la Oficina Internacional, en €
entendimiento de que las del egaciones esperarian instrucciones de sus capitales para sumarse al
consenso o formular objeciones posteriormente.
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45. Enrespuesta a las preocupaciones planteadas por varias delegacionesy representantes de
organi zaciones observadoras en relacion con € Articulo 6.2), la Oficina Internacional sefial &
que las palabras “autoridad competente” no hacian referencia a un registrador de nombres de
dominio puesto que, en muchos casos, |os registradores de nombres de dominio no se
encontraban bajo control gubernamental. La Oficina Internacional sugirio, ademés, que €
lenguaje empleado en € Articulo 6.2) previese que se pudierainscribir al titular de un nombre
de dominio que cancelase o transfiriese su registro de nombre de dominio. La Oficina
Internacional declaré, ademas, que de los dos remedios previstos en € Articulo 6.2), la
transferencia era mas importante puesto que la cancelacion no impediria que otra parte registre
el mismo nombre de dominio préacticamente en d mismo momento. La Oficina Internacional
observo que, aunque todos | os registradores poseian procedimientos para cancelar € registro
de un nombre de dominio, éstos no contaban con procedimientos para transferir € registro de
un nombre de dominio.

46. LaDeegacion de Suecia declard que € Articulo 6.2) era problematico puesto que la
eficacia de los remedios enumerados en dicho Articulo dependia en Ultimaingtancia de la
voluntad para cumplir de los registradores de nombres de dominio, cuya mayoria eran
entidades privadas. La Deegacion también indicod que forzar a un registrador a cancelar o
transferir e registro de un nombre de dominio podria equipararse a una expropiacion de
derechos.

47. Enrespuesta a lasintervenciones de varias delegaciones y de |os representantes de dos
organizaciones observadoras, la Oficina Internacional propuso modificaciones para €
Articulo 6.2).

48. Algunas delegaciones sugirieron incluir otros remedios, como la compensacion o la
prohibicion de utilizacion, aunque otras prefirieron abordar ese tipo de remedios en € contexto
de la deliberacion sobre la utilizacion de marcas en Internet (documentos SCT/2/9 y 10).

49. El SCT decidio cambiar la palabra “holder” eninglésy “titular” en espariol, con €
significado de persona que detenta € registro de un nombre de dominio conflictivo, por
“registrant” eninglésy “persona que detenta” en espafiol.

50. LaDeéeegacion de Sueciadijo que, a su juicio, no era adecuado crear normas que
facultasen alostitulares de marcas notoriamente conocidas para pedir la transferencia de un
nombre de dominio. Esa Delegacion afiadio que dlo era particularmente problemético en
aquellos casos en que € registrador del nombre de dominio era una empresa privaday, por lo
tanto, declardé que no podia sumarse al consenso en torno a este punto.

51. LaDéeegacion del Japon declaré que aunque compartia la preocupacion expresada por la
Delegacion de Suecia respecto del Articulo 6.2), no queria blogquear € consenso.

52. Sepresent6 € siguiente proyecto revisado de parrafo 2) del Articulo 6 para su examen
por el SCT:

“2) [Cancelacion; transferencia] El titular de una marca notoriamente conocida estara
facultado, mediante una decision de la autoridad competente, para solicitar que la
persona gque detenta e nombre de dominio conflictivo cancele € registro de dicho
nombre de dominio o lo transfiera al titular de la marca notoriamente conocida.”
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53. LaDéeegacion de la Argentina declar6 que reservaba su posicion respecto del texto
nuevamente redactado hasta tanto recibiera instrucciones, pero retiré posteriormente su
objecién. La Delegacion del Japon declard que consideraba que € Articulo 6 constituia una
disposicion corriente de alcance minimo y que era preciso continuar estudiando la cuestion de
una proteccion mas eficaz de las marcas notoriamente conocidas contra los nombres de
dominio.

54. Como consecuencia de esos comentarios, se adoptod € Articulo 6 como parte de las
Disposiciones sobre Marcas Notoriamente Conocidas que se presentarian para su examen por
la Asamblea General dela OMPI y la Asamblea de la Unién de Paris. La Delegacion del Brag|
declar6 que, en esos momentos, no podia sumarse al consenso en torno al Articulo 6. La
Deegacion de Suecia sefial 6 que no podia sumarse al consenso en torno al Articulo 6.2). La
Delegacion de Egipto declard que su Gobierno necesitaba més tiempo para examinar €
Articulo 6.

Tema 6 dd Orden dd dia: Utilizacion de las marcas en Internet

55. El Comité Permanente examiné € “Estudio relativo ala utilizacion de marcas en
Internet” (documento SCT/2/9) y e “Resumen dd estudio relativo ala utilizacién de marcas
en Internet, y posibles principios de debate” (documento SCT/2/10).

56. LaDédegacion delos Estados Unidos de América declard que, asu juicio, la utilizaciony
la proteccion de las marcas en Internet habia adquirido un caracter urgente debido al reciente
crecimiento explosivo de Internet. En particular, la utilizacién de Internet con fines
comercialesy orientados al consumidor hacian necesario que en la labor del SCT se
identificase un entendimiento comun en relacion con la utilizacion de identificadores
comerciales en d espacio cibernético. La Deegacion afiadié que también era necesario centrar
lalabor del SCT en la utilizacion de las marcas en Internet, y no en la utilizacion de los
nombres de dominio en Internet, puesto que la dificil pero importante tarea de abordar
cuestiones relacionadas con la utilizacién y la proteccion de las marcas incorporadas en
nombres de dominio de Internet ya habia comenzado con el Estudio Final realizado por la
OMPI en abril de 1999 sobre este tema. Con respecto alo que e SCT podriarealizar en la
presente sesion, habida cuenta de que € tema era potencialmente vasto, la Delegacion sugirio
que seria Util establecer |0 antes posible en € debate |os objetivos de lareuniony qued SCT
diese respuesta a dos preguntas fundamentales: en primer término, s e SCT deseaba en Ultima
instancia identificar normas internacionales para establecer 1a probabilidad de confusion entre
las marcas utilizadas, en términos generales, en Internet, y en segundo término, s € SCT
deseaba en Ultima ingtancia identificar normas internacionales para determinar quién seria
competente para conocer de una controversia relativa a la utilizacion de una marca o marcas en
Internet. Si e SCT respondia afirmativamente a alguna o a ambas preguntas, se podia
proceder a estudiar lasrespuestas y las alternativas, mientras que s la respuesta era negativa
ello diminaria del Orden del dia algunas esferas de preocupaciony € SCT podria centrarse en
otros aspectos de la cuestion de las marcas en Internet. Sin embargo, cualquiera que fuese e
enfoque adoptado, € SCT no deberia elaborar un conjunto de normas para las marcas ditintas
de las normas exigtentes y reconocidas internacionalmente. Aunque la cuestion de Internet
pudiese involucrar circunstancias nuevasy aln desconocidas, en cuyo caso seria necesario
elaborar las normas existentes para abordar cuestiones especificas relativas a Internet, se
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podriay deberia aplicar normas existentes a cualquier Situacion Unica resultante de la
utilizacion de marcas en Internet. De esta forma, se aplicarian normas internacional mente
reconocidas para la proteccion de las marcas, como las contempladas en € Convenio de Parisy
en e Acuerdo sobrelos ADPIC, atodas |as cuestiones relativas a marcas resultantes de la
utilizacion de Internet. Por Ultimo, la Delegacion declard que estimaba que e SCT estaba
adoptando una iniciativa importante respecto de su labor sobre € tema de las marcas en
Internet y confiaba que los resultados ofrecerian una valiosa guia para |os organismos
gubernamental es, |os consumidores, los titulares de marcas y las empresas.

57. LaDéeegacion dd Reino Unido indico que, con arreglo a su experiencia, € sistema
juridico basado en € derecho consuetudinario habia demostrado tener |a flexibilidad necesaria
para abordar problemas resultantes de la utilizacion de marcas en Internet. Opind que deberia
evitarse toda referencia a caracteristicas técnicas particulares en proyectos de disposiciones
juridicas. Para poder hacer frente a los nuevos desafios, € derecho tenia que ser flexible.

58. El representante de una organizacion observadora acogi6 con agrado las diferentes
partes del estudio que habian incluido € tema de las indicaciones geograficas, asi como su
utilizacion como nombres de dominio, en particular ala hora de abordar casos de
“ciberapropiacion” de indicaciones geograficas.

59. El SCT comenzé su debate del tema relativo al establecimiento y mantenimiento de
derechos mediante la utilizacion de marcas en Internet. El representante de una organizacion
observadora propuso distinguir los casos en que € signo relacionado con productos o servicios
publicitados o vendidos en paginas Web, de otros casos tales como € metaetiquetado, €l
enmarcado, € establecimiento de enlaces y los nombres de dominio. El representante indico
gue en la mayoria de las |egidaciones nacionales la smple utilizacion de una marca como
nombre de dominio, o como metaetiqueta, no supondria una relacién suficiente con productos
y servicios a los efectos del establecimiento y mantenimiento de derechos. Sin embargo, habia
un cierto grado de flexibilidad en la legidacién de varios paises europeos por |0 que ya no era
fundamental lafijacion de la marca en un producto para que hubiese conexion con éstey de
esta forma se diera satisfaccion alos requisitos de uso.

60. El representante de otra organizacion observadora sugirié que las cuestiones del
metaetiquetado, € enmarcado y la construccion de enlaces deberian abordarse separadamente
de las cuestiones de territorialidad, establecimiento y gercicio de los derechos.

61. El representante de una organizacion observadora sugirio que se efectuarala distincion
entre sitios Web pasivos, en |os que s6lo se proporcionaba informacion acerca de productos, y
los sitios Web activos donde se podian pedir o entregar productos. Un sitio Web pasivo
equivaldria a hacer publicidad de productosy servicios, y la utilizacién de una marca en dicho
Sitio no seria suficiente, por gemplo en virtud de la legidacién de los EE.UU., para establecer
0 mantener derechos de marca respecto de los productos aungue pudiera ser suficiente para
mantener derechos respecto de una marca utilizada para servicios. La Delegacion del Canada
indico que también esa situacion se daba en virtud de la legidacién canadiense. El
representante de una organizacién observadora explicd que, en € Japdn, la utilizacién de una
marca en la publicidad podia ser suficiente para mantener un derecho de marca. Con arreglo a
lo expresado por la Delegacion del Uruguay, la misma situacion se daba en virtud de la
legidacion uruguaya. La Delegacion de China declar6 que, en virtud de la legidacion china, se
aplicaban criterios mas estrictos a la utilizacion de una marca en la publicidad. Las
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Delegaciones de Finlandia, Francia, € Bras| y Espafia dijeron que, conforme a sus sstemas
juridicos nacionales, la smple utilizacion de una marca, sin que por €lo se vendiesen productos
0 prestasen servicios, no era suficiente para mantener un derecho de marca. Este punto de
vista fue compartido por € representante de una organizacion observadora en relacion con la
legidacion alemana. La Delegacion de Suecia informé que, con arreglo a una reciente decision
de un tribunal sueco, la ssimple utilizacién en la publicidad podia ser suficiente para mantener

un derecho de marca s los productos o serviciosidentificados por la marca quedaban a
disposicion en un plazo relativamente corto después de la aparicion de la publicidad.

62. LaDeegacion de Dinamarca declard que la utilizacion de una marca en un sitio Web
pasivo podia considerarse como un factor entre otros para establecer una relacién con los
productosy servicios, y que podia ser suficiente para mantener derechos de marca s € sitio
Web era visitado desde un pais en € que se ofrecian esos productos o servicios. La
Deegacion del Brasil indico que € recibo emitido por € vendedor tras la entrega de los
productos podia ser prueba suficiente que demostrase que, de hecho, se habia efectuado una
transaccion comercial por Internet. Ello estableceria unarelacion entre lamarcay e producto
en particular, asi como una relacién con € territorio o pais en particular.

63. LaDeegacion de Alemaniay € representante de una organizacién observadora
indicaron que, a su juicio, las Stuaciones mencionadas en los parrafos 1) y 2) del Principio X
en e documento SCT/2/10 no planteaban problemas particulares. Unicamente cuando los
productos o servicios fuesen entregados directamente por Internet, como erad caso en la
Situacién mencionada en € parrafo 3) del Principio X, podria surgir laduda de s era posble
establecer, y en qué forma, una relacion con los productos o servicios en particular. La
Deegacion de Alemania declar6 que € parrafo 93 del estudio explicaba con detalle que dicha
relacion exigtiria alin en esos casos.  El representante de una organi zacion observadora sugirio
que podria ser necesario disponer de una norma internacional que atendiese la situacion
prevista en € parrafo 3.

64. El SCT examind los posibles principios de debate para un posible proyecto futuro de
disposiciones (seccion 111 del documento SCT/2/10).

Parte 1. Conceptos generales
l. Utilizacién comercial de un signo en Internet

65. LaPresidenta observé que la utilizacion de un signo en Internet podia tener una
importancia juridica por tres vias diferentes. para adquirir un derecho, para mantener un
derecho, y la utilizacién que congtituiria infraccion de un derecho. La Presidentainvité a que
se formularan comentarios respecto de lo que congtituia la utilizacién comercial de un signo en
Internet, s la definicion de una utilizacién comercial de un signo era Util en dicho contexto, y S
el examen debia limitarse a la utilizacion comercial.

66. LaDéeegacion delos Estados Unidos de América propuso que se modificase e
encabezamiento del principio, que era “utilizacion comercial” y que pasaria a ser “utilizacion”,
debido a que @ requisito de utilizacion comercial difiere en laslegidacionesdelos paises. La
Deegacion de Francia apoy6 la propuesta de la Delegacién de los Estados Unidos de América,
y declar6 que puesto que era dificil efectuar una distincion entre la utilizacion comercial y no
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comercial en Internet, por gjemplo, en € caso de los clubes deportivos, seria megior hablar de
utilizacion en general.

67. LasDeegacionesde Bégicay delos Paises Bajos sugirieron que podria encontrarse una
definicidn interesante en su jurisprudencia:  utilizacion comercial seria toda utilizacién que se
efectuase, con fines distintos de | os cientificos, en e marco de una empresa, profesion, o
cualquier otra actividad, con € objetivo de lograr algun tipo de ventaja econébmica. Las

D egaciones también declararon que, en virtud de sus legidaciones, la utilizacion en Internet
era suficiente para mantener los derechos de marcas, siempre que dicha utilizacion fuese
comercial y sincera. Al reconocer que podian haber casos de utilizacién no comercial que
constituyesen infraccion, € representante de una organi zaci én observadora mantuvo que, al
abordar € propio derecho de marcas, existia la creencia generalizada de que la utilizacion debia
ser comercial. Sin embargo, habida cuenta de la dificultad para distinguir entre la utilizacion
comercial y no comercial, € representante apoyd e enfoque cons stente en emplear una
definicion “negativa’, tal como lo propusieran las Delegaciones de Bélgicay de los Paises
Bajos. Las Delegaciones de Esparia, Alemaniay Nigeria, y € representante de otra
organizacion observadora, se mostraron a favor de mantener la definicion de utilizacion
comercial, puesto que se trataba de un concepto central en el derecho de marcas. Las
Deegaciones del Reino Unido y de Francia, asi como € representante de una organizacion
observadora, mantuvieron que, aungue no se oponian ala definicion de utilizacion comercial,
era prematuro hacerlo hasta tanto no se conociera € objetivo de esa definicidn, es decir, cudles
serian las consecuencias juridicas de la presencia o de la ausencia de la utilizacion comercial.
Ademés, ese representante no creia que fuese importante la utilizacion comercial Unicamente, y
observo que habia varios tipos de utilizacion no comercial que podian congtituir infraccién de
los derechos de marcas en virtud de la legidacion de los Estados Unidos de América.

68. LaPresidentaindicd que, aunque muchas del egaciones habian expresado que la
utilizacion no comercial no podia congtituir un motivo de infraccion en virtud de lalegidacion
de esos paises, tal no era @ caso en los Estados Unidos de América.

Parte 2: Relacion entre la utilizacion de una marca y un territorio o pais determinado

1. Determinacion de s la utilizacion de un signo en Internet ha establecido una relacion
con un pais o territorio determinado

69. LasDeegacionesde Bégicay delos Paises Bajos hicieron referencia a una reciente
decision judicial con arreglo ala cual era necesario que en € sitio Web se mencionasen
especificamente alos paises del Benelux para establecer una relacién con ese territorio. El
representante de una organizacion observadora declard que no habia disposiciones claramente
definidas que enumerasen esos factores en la legidacion japonesa. Ese representante indicd
que la utilizacion de descargos de responsabilidad debia asumir mayor protagonismo ala hora
de abordar la cuestiéon de la territorialidad. El representante de otra organizacion observadora
mantuvo que, aunque eran de gran valor, debian considerarse los factores en su contexto (por
gemplo, en la adquisicién de derechos, € establecimiento de la jurisdiccion respecto de un
demandado, o en la determinacion de infracciones sustantivas del derecho de marcas). En
respuesta a elo la Presidenta observé que la deliberacion en torno a estas cuestiones
relacionadas con la jurisprudencia se centrarian mas probablemente en la infraccion de los
derechos de marcasy no en su creacion 0 mantenimiento.
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70. LaDeéegacion de Franciaindico que tales criterios solo servirian como indicacion puesto
que competia a los tribunales decidir s 1a utilizacion en Internet guardaba relacion con un
territorio determinado. La Delegacion también expresd su reserva en cuanto a la utilizacion de
descargos de responsabilidad, tal como se mencionaba en el factor 11 de la lista de factores,
puesto que aunque € factor pudiese ser Gtil para determinar |a buena fe dd titular de un sitio,
ello no eximia al titular del sitio de su responsabilidad respecto de la infraccion de derechos.

71. LaDéeegacion de Alemaniaindicd que lalista de factores seria de utilidad en los
tribunales a la hora de tomar decisiones en casos futuros. No deberia excluirse un factor por
ser carente de relevancia hasta tanto se tomen decisiones respecto de mas casos. La
Deegacion expresd sus reservas acerca del factor 11 en lo que concierne a la discriminacion en
el comercio internacional.

72. El representante de una organizacion observadora informé que recientemente un tribunal
aleméan se habia declarado competente puesto que se podia acceder al sitio Web en cuestion
desde Alemania, pero se estimaba en forma general que era necesario profundizar € analisis de
los diferentes factores a la hora de tomar decisiones sobre esos casos. Por consiguiente, €
representante mantuvo que era valioso disponer de una lista de factores, pero reconocié que
tambi én debian efectuarse distinciones entre situaciones diferentes. Asimismo, € representante
opind que € factor 11 era de gran valor, pero que no podia ser aplicado en pie de igualdad en
cada uno delos casos; s bien es cierto que podia figurar en forma destacada en casos de
infraccion, por e emplo, seria de menor importancia en lo relativo a cuestiones de competencia.

73. LaPresidenta hizo suyala opinién general relativa al caracter unico del factor 11,
observando, en particular, la multiplicidad de preguntas que entrafiaria la utilizacion de
descargos de responsabilidad, como por gemplo: ¢A qué debe parecerse un descargo de
responsabilidad que sea eficaz? ¢En cuantosidiomas deberia figurar un descargo de
responsabilidad? ¢Qué sucederia s 1os productos son puestos a la venta en un pais sujeto a un
descargo de responsabilidad? ¢Qué sucederia s |os consumidores ignoran |os descargos de
responsabilidad?

74. LaDeéegacion de Dinamarca propuso considerar, en € contexto del factor 11, dos
factores adicionales: en primer término, dar a un sitio Web una estructura que obligue a
usuario a elegir una pagina especialmente dedicada a un pais, y en segundo término, utilizar un
programa que impida la realizacion de ventas a usuarios de territorios excluidos en e descargo
de responsabilidad. El representante de una organizacion observadora, con € apoyo del
representante de otra organi zacion observadora, indico que la idea de utilizar descargos de
responsabilidad era muy importante y merecia ser objeto de mayor estudio.

75. LaDeéeegacion de las Comunidades Europeas indico que deberian ponderarse los factores
en forma diferente, y que los descargos de responsabilidad, en particular, deberian constituir
simplemente un factor mas a tomar en cuenta en cada caso especifico.

76. El representante de una organizacion observadora sugirié que un descargo de
responsabilidad en una péagina Web pasiva congtituiria una prueba suficiente a primera vista de
la ausencia de una relacion, mientras que tal no seria el caso s d descargo estuviese en una
pagina Web activa. El representante sugirio, ademés, incluir en lalista de factores |os casos en
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gue los productos o servicios comercializados en e sitio Web estuviesen ideados para
satisfacer especificamente exigencias locales.

77. LaDeéeegacion delos Estados Unidos de América, con € apoyo de la Delegacion de
Alemania, expresd que la lista de factores no deberia ser tratada en forma exhaustiva sno
simplemente como una lista de empl os representativos de algunas de las pruebas que podrian
presentar las partes en una controversia, en € entendimiento de que la decision en cuanto al
valor de cada prueba competiria en Gltima instancia al responsable de la toma de decisiones.

78. El representante de una organizacion observadora sugirid que respecto de la jurisdiccion,
como factor adicional, deberiaincluirse en la lista de factores € lugar en que se produjo €
perjuicio causado por unainfraccion. El representante cit6, atitulo de giemplo, casosen los
gue una persona registraba la marca notoriamente conocida de otra persona como nombre de
dominio. Enrespuestaa€llo, € representante de otra organizacion observadora sugirio que el
factor 10 estaba destinado a proteger derechos, incluidos los derechos de marcas, en |os paises
en que se daba ese tipo de derechos, |o cual fue confirmado por la Oficina Internacional. Un
representante de una organizacion observadora indico, sn embargo, que € factor 10 parecia
exigir d registro de una marca para que ésta estuviese protegida, 1o cual no guardaba
coherencia con la resolucion sobre marcas notoriamente conocidas.

[11. Jurisdiccion

79. Respecto de esta parte, la Delegacion de Francia, con e apoyo de la Delegacién del
Reino Unido y del representante de una organi zacion observadora, expresd su preferencia por
la concesién al demandante de la posibilidad de eegir € tribunal competente, puesto que, de lo
contrario, € demandado podria elegir un “puerto seguro” como lugar de residencia o domicilio
comercial. La delegacion declard que también era necesario determinar € ambito dela
jurisdiccion de los tribunales, puesto que podria tratarse de una jurisdiccion especifica para
conocer de infracciones en un territorio relacionadas con |os perjuicios causados en ese
territorio, 0 de una jurisdiccién general que abarcase ademés las infracciones cometidas en
otros paises. El representante de una organizacion observadora explicd que en virtud de la
legidacion estadouni dense, 1os tribunal es de cada pais en los que € demandado ha establecido
contactos sistematicos 'y continuos gozarian de jurisdiccién general, y que e demandante podia
elegir d tribunal que mas le conviniese,

80. Conarreglo alo declarado por € representante de otra organizacién observadora, era
necesario distinguir entre jurisdiccion general y especifica. En virtud de la primera quedarian
abarcadas las infracciones que relacionen a las mismas partes con independencia ddl territorio
en e que hayan ocurrido lasinfracciones. En virtud del sistema europeo, sdlo lostribunales
del pais correspondiente al lugar de residencia o domicilio comercial del demandado tendrian
jurisdiccién general diminando toda posibilidad de eleccién para € demandante. La
jurisdiccidn especifica sdlo estaria disponible en la medida en que la utilizacién de un signo en
Internet haya establecido una relacién con € territorio en cuestion. El tribunal seria
competente para conocer del caso Unicamente en la medida en que tuviese repercusiones en el
territorio en cuestion, y € demandante podria verse obligado a presentar su caso ante mas de
un tribunal para obtener una compensacion total. El demandante podria presentar € caso,
segln su eeccidén, ante un tribunal de jurisdiccion general o ante alguno de los tribunales de
jurisdiccion especifica



SCT/2/12
pagina 15

81. LaDéeegacion delas Comunidades Europeas observé que, en dicho contexto, era de
utilidad consderar € sistema establecido en virtud del Reglamento de la Marca Comunitaria.
Dicho sistema se basaba, en primer término, en la hipétesis de que | os tribunal es nacionales
designados por cada Estado miembro de la Unidn Europea para conocer de presuntas
infracciones de marcas comunitarias gozaban de una jurisdiccion conjuntaen lo relativo ala
infraccion y a la cancelacidn de marcas comunitarias. En segundo término, en los Estados
miembros de las Comunidades Europeas habia jurisdiccion con relacion al domicilio del
demandado y no habia un requisito adicional para establecer una relacion con un territorio
determinado. A este respecto, la propuesta de la Oficina Internacional parecia ser mas
regrictiva. Lajurisdiccién alternativa correspondiente al lugar del demandante sblo se
explicaba s € demandado no estaba domiciliado en la Comunidad Europea. El representante
afadio que era preciso volver a estudiar e parrafo 3 relativo alas repercusiones de las
contrademandas o declaraciones de nulidad de lamarca. Ademas, era preciso obtener una
respuesta diferenciada para |os casos relativos a demandas basadas en competencia dedeal, y
en marcas nacionales o regionales.

IV. Eleccién del derecho aplicable

82. S bien algunas del egaciones mantuvieron que sus tribunal es nacional es solo aplicaban la
legidacion nacional respectiva, otros explicaron que las normas nacional es de derecho
internacional privado (o sobre eleccién del derecho aplicable) podrian exigir que un tribunal
aplicase una legidacion extranjera. En e derecho de marcas, éste podria ser e caso cuando un
tribunal de jurisdiccién general tuviera que decidir sobre una controversiaen laque €
demandante alegase que la utilizacion por € demandado de un signo en Internet infringia
varios derechos de marcas establ ecidos en virtud de diversas legidaciones nacionales, por
gemplo, una marca alemana, una marca suiza'y una marca esparniola

83. Despuésde examinar € temay habida cuenta de la falta de conocimientos sobre € tema
en e SCT, la Presdenta hizo suya una sugerencia de la Oficina Internacional para que se

establ eciese contacto con la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado, debido a sus conocimientos en materia de eleccion del derecho aplicable
y probablemente, ademés, en & campo de lajurisdiccidn y la gecucion de fallos extranjeros.

VI. Infracciones

84. LaPresdenta observo que la utilizacion de descargos de responsabilidad podia
compararse a una situacion en la que un negocio colocase un cartel publicitario en un pais
determinado, anunciando productos, pero que declarase explicitamente que esos productos no
estaban disponibles en ese pais. El representante de una organi zacion observadora indico que
en e gemplo dd cartel publicitario, la empresa sdlo emplearia un descargo de responsabilidad
tipo, mientras que en Internet, la utilizacion de descargos de responsabilidad congtituiriala
tnica forma en que una empresa evitase infringir derechos conflictivos en un pais determinado.
Esto cont6 con e apoyo del representante de otra organizacion observadora, quien afiadio que
el usuario del cartel publicitario tenia por objetivo atraer activamente alguna actividad en €
pais determinado, mientras que no podian preverse, en muchos casos, |os efectos que podria
tener la utilizacion de un signo en Internet en un territorio determinado.
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85. LaDeéeegacion de Alemania explicd que, a su juicio, seria necesario demostrar que la
utilizacion de un signo en Internet habia creado una relacion con € paisen € que € derecho
conflictivo gozaba de proteccion y que, a pesar de que las soluciones en e plano nacional ya
podian ser de utilidad, era preferible contar con normas internacionales a tales efectos. En un
caso relacionado con la distribucion internacional de publicaciones periddicas, € Tribunal
Federal de Justicia de Alemania habia sostenido que solo los contactos previsibles con un pais
determinado podian tener importancia juridica. La Delegacidn opiné que laimportancia
juridica de los descargos de responsabilidad merecia ser objeto de nuevo examen. La
Deegacion de Francia declar6 que la smple aparicién de un signo en Internet no seria
suficiente para determinar en un tribunal s un derecho protegido en un pais determinado era
objeto de infraccién por dicha utilizacion, pero que seria necesario establecer una relacion con
ese pais. Laimportanciajuridica de |os descargos de responsabilidad merecia ser estudiada
detenidamente. En su opinion, los descargos de responsabilidad no podian eximir totalmente al
usuario de un signo en Internet de su responsabilidad en € pais donde existia un derecho
conflictivo. En cualquier caso, era necesario que e usuario obedeciese e descargo de
responsabilidad, y que actuase de buena fe. La Delegacion del Reino Unido indico que, a su
juicio, la utilizacién de un signo en un sitio Web activo seria suficiente para establecer una
relacién con un pais determinado, mientras que ese no seria € caso con un sitio Web pasivo.

El representante de una organizacion observadora se opuso a dicha distincién y declaré que un
sitio Web pasivo también podia infringir derechos de marcas, §, por gemplo, una empresa
alemana establecia un sitio Web con informacién dirigida a clientes estadounidenses en los
Estados Unidos de América sobre la forma de pedir productos utilizando un nimero telefénico
gue comenzase por los digitos 1-800, se podria considerar esa utilizacion como infraccién de
derechos de marcas conflictivos en los Estados Unidos de América. Las Delegaciones de Cuba
y del Reino Unido expresaron preocupacion respecto de |os descargos de responsabilidad e
indicaron que los descargos deberian ser realesy no artificiales.

86. El representante de una organizacion observadora opind que los descargos de
responsabilidad podrian congtituir instrumentos Utiles ala hora de limitar € alcance territorial
de la utilizacion de las marcas en Internet. Estos podrian proporcionar pruebas suficientes a
primera vista que e demandante podia refutar en una controversia demostrando que € usuario
del signo estableci6 de hecho contactos en € territorio donde € signo conflictivo gozaba de
proteccion. El representante de otra organizacion observadora declard que era necesario
distinguir entre la utilizacién de descargos de responsabilidad relativos a la jurisdiccion, por
una parte, y € hallazgo de una infraccion, por otro. A los efectos de la jurisdiccion, los
descargos de responsabilidad no destruirian la relacion con un pais determinado establ ecida por
otros factores (idioma, disponibilidad de los productos, etc.). Sin embargo, congtituirian con
frecuencia la Unica posibilidad de los usuarios de signos ditintivos en Internet para evitar la
infraccion de derechos conflictivos establecidos en un pais determinado. A estefin, € usuario
tambi én tendria que tomar medidas técnicas necesarias para implementar € descargo. El
representante de otra organizacion observadora apoy6 la opinion de que los descargos de
responsabilidad no podrian ser suficientes, a veces, para excluir la jurisdiccion pero si podian
congtituir un medio eficaz para evitar la infraccion de derechos conflictivos en un territorio
determinado.

87. LaDeegacion delos Estados Unidos de América cuestiono la necesidad de que hubiese
un derecho aplicable Unico y diferente para Internet. Las cuestiones mas importantes, es decir,
dénde iniciar una accion judicial y € tipo de pruebas necesarios para demostrar unainfraccion,
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podian encontrar respuesta apoyandose en métodos legales tradicionales. Competiaalas
partes en una controversia presentar la prueba pertinente ante un tribunal de justicia
competente. Los descargos de responsabilidad podian congtituir una pieza més de las pruebas.

VII. Ejecucion de fallos

88. El SCT examind los problemas relacionados con € efecto mundial de losfallosjudiciales,
habida cuenta de la naturaleza omnipresente de Internet. Se indico que los tribunal es podrian
ordenar al demandado a tomar medidas razonables para limitar & acceso a su sitio Web a partir
de territorios en los que existiesen derechos conflictivos. No obstante, esas medidas serian
gravosas y onerosas, aunque fuesen técnicamente eficientes.

Parte 3: Cuestiones de derecho sustantivo relacionadas con la utilizacion de un signo
Internet

IX. Establecimiento o mantenimiento de derechos de marcas en virtud de la utilizacion de
un signo en Internet

89. LaDeéeegacion del Canada sugirié considerar la utilizacion por terceros, con respecto al
establecimiento 0 mantenimiento de derechos de marcas. La Déelegacion de Dinamarca declard
que la utilizacion de una marca en Internet no solo seria relevante para € establecimiento o
mantenimiento de derechos de marcas, sino que también podria congtituir un factor para
determinar S una marca habia pasado a ser notoriamente conocida. El representante de una
organizacion observadora dijo que, a su parecer, también deberia examinarse la forma en que
podria demostrarse la utilizacién en Internet.

90. LaDeéeegacion de Cuba explico que, en virtud de su legidacion nacional en materia de
marcas, las marcas tenian que estar registradas para poder gozar de proteccion. La utilizacion
eficaz de una marca podia también dar lugar a un derecho de marca en ciertas circunstancias.
Siempre seriaimportante para e mantenimiento de derechos de marcas registradas. La
Déegacion del Uruguay formulé una observacion smilar en lo relativo a su legidacion
nacional.

91. LaDédegacion de Francia opind que la mera aparicion de una marca en Internet nunca
seria suficiente para mantener un derecho de marca en un pais determinado, pero que un
vinculo con ese pais seria Sempre necesario € cual dependeria del contenido del sitio Web'y de
los productos o servicios ofrecidos. La Delegacion de Alemania apoy6 esa opinion y declard,
ademés, que en virtud de su legidacién nacional tendria que utilizarse una marca con € fin de
identificar a productos o servicios determinados, y que € establecimiento de un derecho de
marca exigiria ademés su conocimiento en los circulos interesados.
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92. El representante de una organizacién observadora dijo que era necesario aclarar la
posible repercusién del Principio V. S dlo significaba que un pais podia solicitar un vinculo
con su territorio en tanto que requisito minimo, y podia afiadir otros requisitos para €
establecimiento o mantenimiento de un derecho de marca, € principio era evidente y aceptable.
Si, por otra parte, € principio exigia que los Estados Miembros considerasen la utilizacion de
un signo en Internet como tal suficiente para e establecimiento o mantenimiento de derechos
de marcas, €llo tendria consecuencias insospechadas y probablemente no seria aceptable para
muchos paises.

VIIIl. Relacion entre la utilizacion de un signo en Internet y productos o servicios
determinados

IX. Establecimiento o mantenimiento de derechos de marcas en virtud de la utilizacion de
un signo en Internet

93. El representante de una organi zacion observadora sefial 6 que € establecimiento de
enlaces, marcosy metaetiquetas, tal como se hacia referencia en @ parrafo 4 del Principio VI,
podia en algunos casos ser de importancia en lo relativo ala dilucion. El representante de otra
organi zacion observadora expresd su acuerdo con las anal ogias contenidas en los parrafos 1 y
2 ddl Principio VIII. Laventa de bienes digitales por medio de una pagina Web interactiva,
mencionada en € parrafo 3, podria ser andloga a la exposicion de una marca en un punto de
venta. Con respecto al establecimiento de vinculos, marcos y metaetiquetas mencionado en €
parrafo 4, indico que esas practicas podian dar lugar a confusion en ciertas circunstancias, al
menos en la forma de "una confusién provocada por € interésinicial del consumidor”,
reconocida en la legidacion estadounidense en materia de marcas. La Presidenta observo que
en la legidacion estadounidense la utilizacion de una marca en un pedido por correspondencia
podia ser suficiente para establecer o mantener un derecho de marca, tal como quedo
demostrado en €l caso de "Lands End".

X.  Infraccién de derechos de marca en virtud de la utilizacion de un signo en Internet

94. LaDeéeegacion de Francia observé que la situacion aludida en @ Principio X no
presentaria ningun problema relacionado especificamente con Internet, pero que podia
abordarse en forma adecuada sobre la base de conceptos juridicos tradicionales, no sendo
necesario volver a redactar las legidaciones nacionales en materia de marcas, en términos
generales. Esta observacién cont6 con € apoyo de las Delegaciones de |os Estados Unidos de
América, Bélgica, Alemania, los Paises Bgjosy € de |os representantes de dos organizaciones
observadoras. La Delegacion de los Paises Bajos declard que antes de volver aredactar €
derecho sustantivo de marcas para Internet, convendria centrarse en |os problemas dimanantes
de la naturaleza mundial de Internet, por gemplo, enlo relativo alajurisdiccion. La
Delegacion de Dinamarca declaré que s bien era necesario comenzar por la aplicacion de los
principios tradicionales del derecho de marcas, también era igualmente necesario hacer frente a
los desafios planteados por € caracter mundial de Internet. Por giemplo, la utilizacion no
comercial podria adquirir unaimportancia diferente una vez que los textos no comerciales, en
Internet, sean accesibles para un mayor nimero de personas. El Delegado hizo referencia alos
"nuevos' problemas como |la venta de palabras de blusgueda para motores de blusqueda que son
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idénticas o similares alas marcas, la utilizacion de una marca como metaetiquetainvisble, y
presento € caso en que un tribunal danés prohibié a un productor de filtros para café la
utilizacion de la marca de un competidor como metaetiqueta de forma tal que aparecia en
primer lugar en la lista de los resultados encontrados por un motor de busgueda.

95. LaDeéeegacion de Bélgica sugirio afadir otro parrafo relativo a la utilizacion para fines
diferentes de la identificacion de productos o servicios.

96. El representante de una organizacién observadora también sugirio estudiar la cuestion
del agotamiento y ofrecio € siguiente gemplo: la venta por correspondenciay envio de un par
de vagueros LEVISO por un vendedor autorizado de |os Estados Unidos de América a un
comprador europeo podia considerarse como una infraccion de los derechos del titular de la
marca LEVISO en Europa. Por consiguiente, € representante mantuvo gque una persona que
smplemente establezca un sitio Web de venta por correspondencia sSn emplear un descargo de
responsabilidad podia ser acusado de infractor. El representante sugirié una variante de su
gemplo, por € cual d producto era de tipo que podia transmitirse e ectronicamente, por
gemplo, musica grabada. Esto contd con la oposicién de las Delegaciones de |os Estados
Unidos de América, Franciay Espafia, quienes mantuvieron que € agotamiento de derechos
guardaba relacion con € tradado de productos a un territorio particular y no con la utilizacién
delamarcaen Internet. Las delegaciones expresaron su desacuerdo con toda sugerencia que
sostuviese que la aparicién de una marca en Internet agotaria los derechos ddl titular dela
marca en cuestion.

97. Haciendo referenciaal Principio X.1), € representante de una organizacion observadora
declaré quela utilizacion leal de un signo deberialimitarse alas Stuaciones en la que sea
absolutamente necesaria, habida cuenta del potencial de abuso en & comercio de productos
falsficados.

98. El representante de una organizacion observadora expresd que la declaracién contenida
en e Principio X.2), en @ sentido de que las marcas sblo pueden ser infringidas por la
utilizacion comercial, congtituia una exposicion incorrecta del derecho, al menos en los
Estados Unidos de América, con independencia de s esa utilizacion se efectuaba o no en
Internet. Haciendo referencia ala definicidn de utilizacién no comercial contenida en €
parrafo 11 del documento SCT/2/9, € representante declard que, en los Estados Unidos de
América, dicha utilizacidn “no comercial”, por gemplo, la utilizacién con fines benéficos, para
clubes deportivos o por organismos gubernamental es, podia constituir una infraccion de una
marca.

XI.  Remediosy conflictos entre derechos

99. LaPresdenta declaré que lostitulares de marcas encontrarian que la variante A
(prevaleceria d titular de un derecho con la prioridad més antigua en cualquier parte del
mundo) seria inaceptable debido a que supondria una pérdida subsiguiente de derechos
nacionales.

100. El representante de una organizacion observadora, con € apoyo del representante de
otra organizacion observadora, sugirié que € SCT deberia considerar € establecimiento de un
sstema internacional de solucion de controversias por € que se decidieran cuestiones relativas
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alautilizacion de marcas en Internet. Como precedente, e representante cité € Capitulo 2 del
Tratado de Cooperacion en materia de Patentes, € cual prevé e examen internacional no
obligatorio de una patente, y sefial 6 que @ Capitulo 3 del PCT, que aln no habia sido puesto
en aplicacion, haria que dicho examen fuese obligatorio.

101. LaDelegacién de Alemania observo que, antes de crear un sistema especial de aplicacion
delaley en relacion con las infracciones de marcas en Internet, seria preferible apegarse al
enfoque tradicional y crear procedimientos internacionales para € reconocimiento y gecucién
de sentencias extranjeras. La Delegacion de Francia declar6 que la propuesta planteada por 1os
representantes de organi zaciones observadoras era interesante Unicamente a primera vista.
Dicho sistema de solucion de controversias no abarcaria toda la gama de demandas que
surgirian de la utilizacion de una marca en Internet, como las contrademandas en la que se
impugnaria la validez delamarca. La Oficina Internacional explico que € Centro de Arbitraje
y Mediacion de la OMPI ya ofrecia servicios de mediacidn. Los grupos especiales podrian
aplicar, en una jurisdiccion limitada, principios de derecho internacional mente aceptados. Sin
embargo, competeria al SCT determinar |os principios internacional es aceptabl es respecto de la
utilizacion de marcas en Internet, y decidir S esos principios podrian ser aplicados por
tribunales nacionales. Esatarea supondria una enorme contribucion destinada a crear un
entorno juridico estable para € comercio e ectronico mundial.

102. El representante de una organizacion observadora se opuso a la distincién entre
utilizacion comercial y no comercial contenida en  parrafo 2 del Principio XI.

Labor futura

103. El SCT pidi6 ala Oficina Internacional que volviese a redactar los posibles principios de
debate contenidos en la seccién I11 del documento SCT/2/10, tomando en consideracion las
deliberaciones mantenidas hasta ese momento. El SCT pidié ala Oficina Internacional que
preparase un cuestionario que tuviese en cuenta las situaciones hipotéticas en torno alas
cuestiones juridicas relacionadas con la utilizacion de marcas en Internet. Cada delegacion
podriarelenar € cuestionario sobre la base de legidacion nacional y como preparativo parala
préxima reunion.

104. El SCT decidi6 celebrar su tercera sesién en noviembre, con una duracion de cinco dias
completos, dejando la aprobacion del resumen de la Presidenta para d Ultimo dia. El Informe
se pondria a digposicion en € Forum Electronico del SCT en un plazo de dos semanas a partir
de esa sesidn. El Informe de latercera sesion del SCT se aprobaria en la cuarta sesion.

105. El SCT convino, ademés, en que € Orden del dia de su proxima sesion estaria
compuesto por cuatro temas de fondo: la utilizacion de marcas en Internet, la concesion de
licencias de marcas, las indicaciones geogréficas, y |as denominaciones comunes
internacionales (DCIl). Se dedicarian dos diasy medio a cuestiones relacionadas con la
utilizacion de marcas en Internet, dos dias a la concesion de licencias de marcas, y medio diaa
las indicaciones geograficas y a las denominaciones comunes internacionales (DCI).

Tema7 dd Orden dd diaz Breve resumen de la Presidenta
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106. La Presidenta presentd un proyecto de resumen de la reunion (documento
SCT/2/11 Prov.) y recibi6 los comentarios de |os participantes. En € entendimiento de que
dichos comentarios quedarian reflgados en € resumen final, € SCT aprob6 € resumen de la
Presdenta.

Tema 8 dd Orden ddl dia: Clausuradela seson

107. LaPresidenta declar6 clausurada la segunda parte de la segunda sesion del Comité
Permanente.

[Sigue & Anexo]



