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INTRODUCCION

1. ElComité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e
Indicaciones Geograficas (en adelante denominado “el Comité Permanente” o “el SCT”)
celebrd su novena sesién en Ginebra, figlal15 de noviembre d2002.

2.  Estuvieron representados en la reunién los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o
de la Unidn de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial: Alemania, Argelia,
Argentina, Australia, Austria, Belarus, Bélgica, Brasil, Canada, China, Colombia, Costa Rica,
Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, EgiptoSElvador, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia,
Espafa, Estados Unidos de América, Estonia, Federacion de RusiaFinl&nalia;a,

Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Hungria, India, Indonesia, Iran (Republica Islamica del),
Irlanda, Italia, Japon, Kazajstan, la Bepublica Yugoslava de Macedonia, Lesotho, Letonia,
Libano, Lituania, Malawi, Malta, Marruecos, Mauricio, Méxidtigeria, Noruega,

PaisedBajos, Panama, Portugal, Reiboido, Republica Arabe Siria, Republica

Centroafricana, Republica Checa, Republica de G&tepublica de Moldova, Republica

Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Santo Tome y Principe, Sierra Leoai&,

Sudan, Suecia, Suiza, Tailandia, Tonga, Trinidad y Tabago, Turquia, Ucrania, Uruguay,
Uzbekistan, Venezuela, Yemen (78). Las Comunidades Europeas también estuvieron
representadas en calidad de miembros del SCT.

3. Participaron en lagunion en calidad de observador las siguientganizaciones
intergubernamentaled.iga de Estados Arabes (LEAQficinade Marcas del Benelux
(BBM), Oficina Internacionatle la Vifia y del Vino (OIV), Organizacion Africana de la
Propiedad Intelectual (OR), Organizacién de la Union Africana (OUAPrganizacion
Mundial del Comercio (OMCJ6).

4. Tomaron parte en la reunion en calidad de observador los representantes de las
siguienterganizaciones no gubernamentaldsociacion de Industriage Marca (AIM),
Asociacion Norteamericana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), Asociacion de
Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asocidaii@nmnacionable Marcas (INTA),
Asociacioninternacionapara el Derecho de la Vifia y el Vino (BV), Asociacion
Internacionapara la Proteccion de la Propiedad Industrial (AIPPI), Asociacion Japonesa de
Abogados de Patentes (JPAA), Asociacion Japonesa de Marcas (JTA), Camara de Comercio
InternacionalCCl), Centro de Estudidsiternacionats de la Popiedad Industrial (CEIPI),
Comité de Institutos Bcionaés de Agentes de Patentes (CNIPA), Federalritarnacional

de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Federakitarnacionalle Vinos y Licores

(FIVS) (13)

5. Lalista de participams figura en el Anexo del presente Informe.

6. Los debates se basaron en los siguientes documentos preparadoSfiminéa
Internacionatde la OMPI: “Orden del dia” (documento SCT/FRev.2), “Propuestas para

seguir armonizando los procedimties y formalidades en el &mbito de las marcas”

(documento SCT/9/2), “Armonizacion continua del Derecho internacional de marcas y
convergencia de las préacticas relativas a las marcas” (documento SCT/9/3), “La definicion de
indicaciones geograficas” (documte SCT/9/4), “Las indicaciones geograficas y el principio
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de territorialidad” (documento SCT/9/5), “Los disefos industriales y su relacion con las obras
de arte aplicado y las marcas tridimensionales” (documento SCT/9/6), “Nombres de dominio
delnternet (documento SCT/9/7), y los documentos de la Asamblea General de la OMPI
WO/GA/28/3, WO/GA/28/3Add. y Add. 2 sobre los nombres de dominio bieernet asi

como un extracto del Informe de la Asamblea General de la OMPI (documento WO/GA/28/7)
sobre los nomlas de dominio dénternet

7. La Secretaria tomd nota de las intervenciones y las grabé en cinta magnetofénica. El
presente informe resume los debates teniendo en cuenta todas las observaciones formuladas.

Punto 1 del orden del dia: Apertule la sesién

8. Enausencia del STopic, Presidente del SCT, la Sri&alentina Orlova,
Vicepresidenta, ejercio la funcion de Presidenta y abrio la sesion.

9. El Sr.Shozo UemuraDirector GeneraRdjunto, dio la bienvenida a toddss
participantes en nombre deirector Generatle la OMPI y efectu6 una breve introduccién
sobre las cuestiones debatidas en las sesiones anteriores del SCT.

10. El Sr.Denis Croze (OMPI) ejercio la funcién de Secretario del Comité Permanente.

Punto 2 del orden del dia: Aprobacién del orden del dia

11. El proyecto de orden del dia (documento SCT/9/1 Rev.2) se aprobé con las
modificaciones relativas al orden de los debates de las cuestiones sobre nombres de dominio
delnternet

Punto 3 del orden del dia: Aprobacién del proyecto de informe de la octava sesion

12. La Secretaria informé al Comité Permanente de que, teniendo en cuenta el
procedimiento adoptado por el SCT, varnildegaciones habian efectuado comentarios en e
Foro Electrénico del SCT: Australia, respecto de los parra@y€0, 49, 72, 101, 106, 145,

211, 221, 233, 257, 290, 305, 308, 347, 353, 355, 360 y 385; Finlandia, sobre el @&2afo
Alemania sobre el parraf@28; Japon, sobre los parraf$6 yY252; Republica de Moldova,

sobre el parraf@66, y losRepresentantaede la ECTA y de la INTA, sobre los parraf@g1

y 367. En consecuencia, los parrafos mencionados se modificaron en el documento SCT/8/7
Prov.2.

13. El Representantdel CEPI solicité que se sustituyeran en el parragst los términos
“registro de una marca” por “registro” y que también se sustituyeran en el pa2éfios
términos “registro de una marca” por “marcay registro”.

14. EI SCT aprobd el proyecto defosrme de la octava sesion (documento SCTRYGv.2)
en la manera en que habia sido modificado.
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Punto 4 del orden del dia: Indicaciones geogréaficas

15. La Secretaria presento6 el documento SCT/9/4 taiaba de las diferencias practicas
exigentes entre los sistemas de proteccion de las indicaciones geograficas como
denominaciones de origen y los sistemas de proteccién de dichas indicaciones como marcas
colectivas o de certificacion. En el documento también figuraban cuestiones debatidhs por
SCT en su octava sesion.

16. La Delegaciérde lasComunidades Europsahaciendo uso de la palabra en nombre de
sus Estados miembros, sefialo que en la Ultima sesion se habia subrayado la importancia de la
definicion de las indicaciones geofjcas en si, mas concretamente como medio de distinguir
los distintos derechos mediante los que estaban protegidas. Los Estados miembros podian
proteger las indicaciones geograficas mediante la legislacion de marcas colectivas o de
certificacion o mediamt la legislacion de indicaciones geograficas. No obstante, parecia que
los derechos otorgados en virtud de estas legislaciones no eran completamente equivalentes,
por lo que la cuestion de la definicion permitia apreciar las diferencias entre estostoencep

de la propiedad industrial. Al tratar la cuestién de las marcas colectivas, en el (B iddd
documentdSCT/9/4 se indicaba que el uso de las marcas colectivas estaba regido por un
conjunto de normas que delimitaba el area geografica o las noer@®sduccién. La marca
colectiva permitia que los fabricantes que desearan utilizarla la registraran aunque no
contuviera todos los elementos que tenian que estar presentes en una indicacién geografica.
La Delegacion recordd que en la ultima sesion lssaHos miembros habian convenido en

utilizar como minimo comun denominador la definicién contenida en el Art22ld del

Acuerdo sobre los ADPIC. Los fabricantes que desearan obtener el uso exclusivo de un
nombre tenian que proporcionar pruebas antesedéstro en el sentido de que estaban
abarcados todos los elementos, de manera tal que se estableciera el vinculo entre el nombre
geografico y el producto. Ademas, tenia que haber alguna forma de control de la regularidad
del producto, aunque este asjpeso formaba parte de la definicion.

17. Enrespuesta a la intervencion de la Delegacion de las Comunidades Europeas, la
Delegacion de los Estados Unidos de América, respaldada por otras cuatro delegaciones
(Alemania, Australia, Federacién deita y Republica de Corea) y el Representante de una
organizacién no gubernamental (AIPPI), declaré que esta intervencion habia resultado util al
reconocer quel punto de partida de la definicion ezbArticulo 22.1 del Acuerdo sobres
Aspectos de loBerechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo
sobre los ADPIC). La Delegacion observé que el control previo al registro que existia en el
sistema de las Comunidades Europeas no era un requisito de la definicién del A®duio
formaba parte de ella. Asi pues, era importante examinar esta definicién y la manera en que
los distintos sistemas juridicos vigentes velaban por garantizar que las indicaciones
presentadas en forma de indicaciones geogréficas satisfacian de henfitetios exigidos y

eran examinadas como marcas o como otros derechos reivindicados por terceros.

18. Haciendo referencia al documer8€T/9/4, la Delegacidn de Australia comento el

sistema de marcas de certificacion de dicho pais, que inelniieg otros aspectos, la

proteccion de las indicaciones geograficas. El sistema de marcas de certificacion de Australia
abarcaba un tipo de derechos mucho mas amplio, pero en la medida en que se solicitaba la
proteccion de una indicacion geogréfica en@sis como marca de certificacion, el titular de

la marca tenia que presentar las caracteristicas especificas relativas al signo, satisfacer las
normas relativas al uso del signo y una serie de requisitos que serian comprobados por un
organismo independigmteniendo en cuenta dos criterios amplios: en primer lugar, el criterio



SCT/9/9
paginab

del interés publico general y en segundo lugar, el criterio mediante el que se evaluaba si el
organismo de certificacion estaba facultado para efectuar las evaluaciones reivindieada
Acuerdo sobre los ADPIC obligaba a Australia a prever un doble mecanismo de proteccion:
un mecanismo para el uso de quienes poseyeran realmente una reivindicacion sobre una
indicacion geografica a la vez que la obligacion de impedir su uso ponegii® estuvieran

en dicha posicién.

19. La Delegaciéon de Alemania declar6 que, en calidad de tratado que preveia normas
minimas, el Acuerdo sobre los ADPIC no impedia que otros paises o regiones ofrecieran una
proteccion mas sélida en su territm No obstante, esa proteccion no se aplicaria
automaticamente fuera del territorio en cuestion, excepto en el caso de los acuerdos
multilaterales o bilaterales existentes. La Delegacion pregunté a los paises que tenian un
sistema de marcas de certd@on como funcionaba en sus jurisdicciones la proteccion

prevista en el Articul@3 del Acuerdo sobre los ADPIC, puesto que en ese Articulo se preveia
un mayor nivel de proteccion, al mismo tiempo que se utilizaba la misma definicion contenida
en el Artiaulo 22.1. En opinién de la Delegacion, la definicion del ArticB 1 podia leerse

como “a los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geograficas son las
gue identifiquen un vino o bebida espirituosa como originario del territorioy.€h cuanto al

nivel general de proteccion prevista en el ArticBR) la definicion podria rezar de la manera
siguiente: “a los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geograficas son
las que identifiquen productos distintos deVaos y bebidas espirituosas como

originarios...”. La Delegacién también se preguntaba si los paises que utilizaban los sistemas
de marcas de certificacion tendrian que cambiar sus sistemas en caso de que cambiara el
equilibrio existente entre los articgl@2 y 23, incluidas las excepciones previstas en el

Articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.

20. La Delegacion de la Federacion de Rusia observd que aunque su pais no era miembro
de la OMC, las negociaciones de adhesion se venian llevando a@esdbe hacia mucho

tiempo y a ese respecto se habian introducido enmiendas en su legislacion con respecto a las
indicaciones geograficas. En sesiones anteriores del SCT la Delegacion habia declarado que
la proteccion directa de las indicaciones geogréfimasicamente estaba prevista para un tipo

de indicaciones geograficas que eran indicaciones de procedencia. Se habia considerado que
esto se hallaba en conformidad con la definicién del Acuerdo sobre los ADPIC. La

Delegacion pidio asimismo a los paisegqitilizaban actualmente el sistema de marcas de
certificacién que ofrecieran otros detalles sobre la proteccion prevista, en particular para los
vinos y bebidas espirituosas. En la Federacion de Rusia, las normas preveian un control
previo al registro Ycomo otros paises tenian mas experiencia en este ambito, la Delegacion
consideraba util estudiar de cerca la labor de los organismos encargados de dicho control y los
documentos exigidos al respecto.

21. Enrespuesta a las solicitudes de infocida sobre la proteccién de las indicaciones
geograficas por medio del sistema de marcas de certificacion, la Delegacion de los Estados
Unidos de América explicé que, en cuanto a la cuestion de si el sistema de marcas de
certificacion proporcionaba el nivde proteccion previsto en el Articu8 del Acuerdo

sobre los ADPIC para productos distintos de los vinos y bebidas espirituosas, se habia
modificado la Ley de Marcas &lde diciembre de 1994 para proporcionar un mayor nivel de
proteccion para las maas de certificacion correspondientes a vinos y bebidas espirituosas

gue para las marcas de certificacion que identificaran otros productos. La Delegacion observé
que en los Estados Unidos de América varios solicitantes de otros paises se habian acogido al
sistema de marcas de certificacion para obtener proteccidn de sus indicaciones geograficas.
La Delegacion observé ademas que, en calidad de pais que se inspiraba en la tradicion del
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Derecho consuetudinario, los Estados Unidos de América tenian, addmégisteo, un

sistema que reconocia el uso real como la base para la creacion de derechos sobre las
indicaciones geograficas y ofrecié determinados ejempiognag café colombiano, queso
Comté Jamaica Blue Mountain CoffeguesoHalumi,jamoén de Parmaarmigiano

Reggiano, prosciutto di Parmauesdroquefort quesadStilton, y Swisspara el chocolate y
productos derivados. En determinados casos, los titulares de esas indicaciones geograficas
habian ejercido el derecho a impedir registros de marcaksas hasta el punto de producir
confusién y también se habian beneficiado de las medidas de observancia en frontera.

22. Enrespuesta a estos comentarios, la Delegacion de las Comunidades Europeas,
haciendo uso de la palabra en nombre de stedgs miembros, observé que lo que se
perseguia no era verificar el cumplimiento de ninguna legislacién o sistema en particular con
el Acuerdo sobre los ADPIC. En cambio, la Delegacion propuso examinar las diferencias
existentes entre varios sistemas dat@ccion utilizando la definicion como punto de partida.
Indudablemente podia otorgarse la proteccion a una indicacién geografica por medio de las
marcas colectivas pero debia prestarse atencion a la definicidén, puesto que de otra manera
podia inducirsea error al consumidor. Ademas del debate sobre la responsabilidad, era
necesario recordar que al gozar de la proteccién otorgada por las marcas colectivas el
producto podia reunir los requisitos para ser considerado indicacion geografica en virtud del
Articulo22.1. En cuanto a la intervencién de los Estados Unidos de América, la Delegacion
observo que todas las indicaciones geograficas mencionadas eran notoriamente conocidas y
asimismo estaban protegidas en las Comunidades Europeas. No obstantegst@sido
productos llegaban a los Estados Unidos de América, no se definian de la misma manera, sino
gue entraban dentro del &mbito de las marcas colectivas o de certificacion, que era el Unico
sistema de proteccion disponible. La Delegacion opinaba que balgroblema con la

definicion si la indicacion geogréfica era protegida como marca colectiva, porque si bien
“podria” definirse el producto mediante ciertas caracteristicas, no “deberia” definirse
obligatoriamente mediante dichas caracteristicas.

23. La Delegacion de Francia observé que las marcas individuales o colectivas y las
indicaciones geograficas eran dos materias distintas; mientras que las marcas eran derechos
privados, las indicaciones geograficas eran derechos colectivos, y ereHeapigteccion de

las indicaciones geograficas se basaba en una estructura en la que el reconocimiento y el
registro de las indicaciones geograficas era publico, y en la que los fabricantes desempefiaban
una funcion. En determinados paises se planteabizelstion del Derecho aplicable a la

proteccion de las indicaciones geograficas, mientras que en otros, la ausencia de medios
juridicos obligaba a los titulares a proteger las indicaciones geograficas como marcas.

24. Enrespuesta a la intervenaide la Delegacion de Francia, la Delegacion de Australia
explicoé que en su pais no se hacia hincapié en el control gubernamental para la proteccion de
las indicaciones geograficas, sino mas bien en su funcion privada o colectiva. Australia
protegia lasndicaciones geograficas mediante marcas de certificacion, lo que era compatible
con lo dispuesto en el Articul22 del Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegacion explico

ademas que se habia promulgado la Ley de Vinos y Licores y que esta legislacion smocupa
de las indicaciones geogréficas en relacion con los vinos y bebidas espirituosas. A veces se
solicitaba la proteccion por medio del sistema de marcas de certificacion, por considerar que
se afiadia asi valor a la proteccién de las indicaciones ge@g@kica los vinos y bebidas
espirituosas.
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25. La Delegacion de los Estados Unidos de Ameérica observé que en el Acuerdo sobre los
ADPIC se reconocian los derechos de propiedad intelectual como derechos privados, tanto si
eran reivindicados por ganismos gubernamentales (nacionales o correspondientes a distintas
areas de la nacion) como por personas fisicas o juridicas. La Delegacion afiadié que no era
necesario concertar acuerdos bilaterales, multilaterales o de libre comercio para obtener la
proteccién de las indicaciones geograficas de otros paises en los Estados Unidos de América.
La Delegacion opinaba que el objetivo principal de esa proteccion era impedir que se
engafiara a los consumidores respecto del origen y la calidad de los prodsetoEips, y

gue la competencia era el medio mas adecuado para lograr dicho objetivo.

26. Enrespuesta a un comentario de ké&yaciorde lasComunidades Europeda
Delegaciorde Australia explicé que en su pais no existia riesgo de confpsi@los
consumidores. En aistema de marcas de certificacion se preveia el examen anterior al
registro y en esa etapa era necesario probar la existencia de un vinculo objetivo entre el
producto y el lugar respecto del que se reivindicaba el origeren#s, no podia registrarse
otro signo que contuviera un nombre geogréfico idéntico o similar.

27. El Representante de la AIPPI sefial6 que efaelerdo sobre los ADPI@o se exigia

ningun tipo de proteccion especial. En el Artic@®4 anicamete se hacia referencia a
negociaciones para establecer un sistema de registro de las indicaciones geograficas de vinos
y bebidas espirituosas. En elAcuerdo sobre los ADB&abogaba por la proteccion contra el

uso de indicaciones geogréficas que indugengafo o su registro como marcas. Asi pues,

para satisfacer los requisitos podia utilizarse la legislacion sobre competencia desleal o
publicidad engafiosa. El registro de indicaciones geograficas se efectuaba mediante varios
sistemas: un sistema denominaciones de origen (por ejemplo, en Francia), un sistema
suigeneris(por ejemplo, en las Comunidades Europeas) y sistemas de marcas colectivas o de
certificacién. En cuanto al parra82 del documento SCT/9/4, el Representante opinaba que

no era adcuado afirmar que una marca colectiva informaba al publico acerca de ciertas
caracteristicas particulares del producto, puesto que el solicitante de una marca colectiva no
tenia que mostrar las caracteristicas de los productos o servicios para losqgligtsda el

registro. El Representante sefial6 ademas que el sistema de marcas de certificacion resultaba
mas adecuado para las indicaciones geogréficas.

28. La Delegaciorde lasComunidades Europedsaciendo uso de la palabra en nombre de
susEstados miembros, sefialé que en esa jurisdiccion era posible registrar marcas colectivas y
de certificacion. Los fabricantes podian elegir la manera en que deseaban protegerse contra el
uso desleal, no obstante, la mejor manera de proteger las indieagjengraficas era por

medio de undegislacion al respecto. La Delegacion reconocié quicelerdo sobre los

ADPIC no obligaba a los Estados miembros a implementar un sistema de registro para la
proteccion de las indicaciones geograficas pero prevgietaccion en casos de uso

indebido. En cuanto a la proteccion de las indicaciones geogréficas por medio de marcas
colectivas o de certificacion, el examinador podia verse ante la cuestién de determinar la
legislacién aplicable, cuestion que posteriorregridia plantearse a los tribunales, en caso de
uso indebido. Por ese motivo, la Delegacion consideraba que no era necesario establecer una
distincion clara entre los distintos tipos de proteccion de la propiedad industrial.

29. Enrespuesta alintervencion de la Blegaciorde lasComunidades Europeda

Delegaciorde Australia observé que en muchos paises las personas interesadas podian
consultar las bases de datos existentes para confirmar si los elementos de la definicion estaban
presentegn una designacion dada. En Australia, el registro de marcas de certificacion

relativas a las indicaciones geograficas se regia por dos conjuntos de normas, en primer lugar,
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las normas que se aplicaban a todas las marcas de certificacion y en segundadugee

permitian a los examinadores determinar el vinculo existente entre el producto y su origen
geografico. La [Blegaciérafiadio que en dicho pais no existia ningun problema respecto del
fuero aplicable, puesto que el Derecho de marcas, que regjierha de marcas de

certificacion, proporcionaba los medios necesarios para proteger las indicaciones geograficas.
En caso de controversia, la autoridad competente aplicaria ese conjunto de normas para
examinar el proceso y determinar la correspondiantgon por infraccion.

30. La Delegacion del Canadéa record6 que el Acuerdo sobre los ADPIC ofrecia a los
Estados miembros flexibilidad para cumplir sus obligaciones y explicd que su pais satisfacia
dichas obligaciones por medio de un sistemandecas de certificacion. El sistema preveia el
trato nacional y era eficaz en relacion con los costos.

31. La Delegacion de Panama explico que la legislacion de su pais contenia definiciones
precisas para las denominaciones de origen y lasangtines de procedencia. La definicion

de las denominaciones de origen era similar a la del Arti2Rlt del Acuerdo sobre los

ADPIC, y se establecia el vinculo entre el signo y el lugar geografico ademas de una cualidad
especifica. En Panama, el tituld® denominaciones de origen nacionales era el Estado,
mientras que las indicaciones de procedencia podian ser utilizadas por cualquier persona
establecida en el pais que llevara a cabo una actividad comercial o industrial o prestara
servicios. Ademas, da legislacion se definia la indicacion de procedencia como la

expresion o el signo utilizado para indicar que un producto o servicio procedia de un pais o
grupo de paises, una region o un lugar especifico. En cuanto a las marcas colectivas, era
necesapn que el solicitante formara parte de una asociacion de fabricantes y cumpliera con las
normas preestablecidas para el uso de la marca, y en cuanto a las marcas de certificacion,
Gnicamente podian ser utilizadas por personas debidamente autorizadakyshpgrvision

del titular de la marca, con arreglo a las normas pertinentes.

32. La Delegacion de la Argentina plante6 una cuestion general en relacién con la dltima
frase del parraf@ del document&CT/9/4, en el que se declaraba que los crierios que

definian las indicaciones geograficas parecian menos restrictivos que los criterios que definian
las denominaciones de origen. La Delegacién considerd asimismo que la ultima frase del
parrafo52 resultaba prematura, puesto que se declarabargekcaso de las indicaciones
geograficas la produccién de la materia prima y la elaboracion del producto no debian situarse
necesariamente en el area geogréfica definida. La Delegacion sefialé que en ebfsseafo
incluian las etiquetas agricolas auegesta cuestion no se habia debatido previamente en el
marco del SCT y era probable que no estuviera relacionada con los derechos de propiedad
intelectual.

33. Enrespuesta a la intervencion de la Delegacion de la Argentina, la Oficina Interabci
explico que en el parrafb5 del document&CT/5/3, se resefiaban las diferencias existentes
entre los criterios que definian las indicaciones geograficas y las denominaciones de origen.
En cuanto a la primera linea del parr&®, la versién en espafimencionaba el término
“apelacion de origen” en lugar de “denominacion de origen”, por lo que tendria que
modificarse. Se habian incluido las etiquetas agricolas habida cuenta del caracter exhaustivo
del documento.

34. Enrespuesta a una preda de la Delegacion de Sranka en cuanto al tipo de criterios
utilizados por los Estados miembros para examinar las marcas colectivas y de certificacion de
las indicaciones geograficas, la Delegacion de Australia aclaré que en su pais existia un
procesdividido en dos etapas, la primera de las cuales tenia lugar en la Oficina de Marcas,
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mientras que la segunda se llevaba a cabo ante un érgano independiente, la Comision de
Consumo y Competencia, en la que se planteaban cuestiones de interés publiecabdea

cabo un analisis detallado de la capacidad del solicitante para cumplir con las normas relativas
ala marca. Asimismo, se evaluaba el vinculo existente con el lugar de origen, asi como las
caracteristicas. Se publicaba la solicitud de marcaddicacion para que las partes

nacionales y extranjeras pudieran presentar oposiciones. Después del registro podia
impugnarse la marca en caso de que fuera engafosa o indujera a error o cuando no existiera
ningun vinculo con el lugar de origen.

35. Respecto de la misma cuestion, lal®gaciorde losEstados Unidos de Américzialo

gue elsistema de dicho pais también incluia un planteamiento basado en dos etapas. En
primer lugar existia un examen administrativo, que tenia lugar en la @figrPatentes y

Marcas, en relacion con las directrices estatutarias y normativas, para las partes que
solicitaran el registro como marca de certificacion. A continuacion se publicaba la marca para
gue pudieran presentarse oposiciones antes del regiétrobstante, un tercero podia

impugnar la marca registrada en cualquier momento de su vigencia o renovacién, en caso de
gue fuera engafosa. La Delegacion pregunto a otros Estados miembros, especialmente a los
que aplicaban sistemasi generisde protecmdn, acerca de los medios juridicos a los que

podian acogerse las partes extranjeras interesadas en impugnar registros.

36. La Delegaciorde Franciaexplicd que el procedimiento de su pais se iniciaba mediante
unasolicitud de los fabricantes dma region, que se presentaba ante el Instituto Nacional de
Denominaciones de Origen para que se efectuara una investigacion inicial. Posteriormente se
publicaba la solicitud en la prensa local, regional y nacional con el fin de que terceros,
incluidos Ics titulares de marcas, pudieran efectuar comentarios, comentarios que
seguidamente examinaria dichianismo y que podrian dar lugar a que se suspendiera el
procedimiento de registro. Finalmente se publicaba un decreto en el Boletin Oficial de la
Republca Francesa, un medio de amplia difusion, e incluso en esa etapa un tercero podia
impugnar la denominacion de origen.

37. La Delegaciorde Suiza declaré que algunos paises poseian en sus legisladiones
concepto de denominaciones de origen adedeh concepto de indicaciones geogréficas y

que el primero de ellos era mas restringido porque el vinculo existente con el lugar de origen
era mas solido, dado que todas las etapas de la produccion debian tener lugar en esa area
geografica. Aunque en efinicion del Articulo22.1 delAcuerdo sobre los ADPI@o

figuraba ese requisito, no se impedia a los miembros otorgar una proteccion especifica a las
indicaciones geograficas “cualificadas” que son las denominaciones de origen, mas alla de la
proteccon que garantiza el Acuerdo de los ADPIC a las indicaciones geograficas. Ademas,
esta Delegacién sefial6 que en Suiza, la nacionalidad del opositor no influia en la
disponibilidad de los medios para impugnar una indicacion geografica.

38. La Delggaciénde Rumania sefialé que enlégislacion de dicho pais la definicion de
indicaciones geograficas se basaba ehceierdo sobre los ADPICEXistia un procedimiento

de registro ante la oficina de propiedad industrial y normalmente el solicitante&ra u
asociacion de fabricantes que llevaban a cabo sus actividades en el area geogréfica en
cuestidon. La oficina otorgaba el registro Unicamente después que el Ministerio de Agricultura
hubiera certificado las caracteristicas de los productos y su orkgedstia un periodo de

oposicion después de la publicacion del registro en el Boletin de Propiedad Industrial, y podia
producirse su cancelacion en caso de que se incumplieran las normas pertinentes.
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39. Enrelacion con la intervencion anterior kdeDelegaciorde laArgenting el

Representantde la AIPPI discrep6 de la opinion expresada por esi@d@acioren relacion

con el parrafar del documento SCT/9/4 y declaré que estaba claro que la definicion de
denominacién de origeque se estipulaba ext Arreglo de Lisboara mucho mas restrictiva

que la que figuraba en élcuerdo sobre los ADPICAdemas, una denominacion de origen

tenia que ser un nombre geogréfico, mientras que una indicacion geografica podia ser otro
nombre o indicacién, y en virtudel Arreglo de Lisboagl producto tenia que poseer
determinada calidad y caracteristicas, mientras que con arre§ématdo sobre los ADPIC,

el producto tenia que poseer determinada calidad u otra caracteristica. En cuanto al
parrafo52, es decir, derminar si toda la materia prima tenia que proceder de la region en
cuestion o si parte de ella podia proceder de otras regiones o paises, el Representante convino
con laArgentina en que no podia deducirse esta cuestion de la definicion y que quiz&a pudie
ser objeto de debate posteriormente, junto con otras cuestiones, como la de determinar si los
fabricantes situados en las proximidades del area geogréfica podian utilizar la indicacion
geogréfica.

40. La Delegacion de Australia subrayo queldelefinicion delAcuerdo sobre los ADPIC

podia deducirse que no toda la materia prima o todo el proceso tenia que proceder del area
geografica en cuestion. La Delegacion pregunto a otros Estados miembros sobre la manera en
gue se interpretaba esta cuésten sus jurisdicciones y en particular si los fabricantes de las
areas adyacentes podian utilizar una indicacion geografica o si el material podia tener origen
en otros lugares.

41. La Delegacion de la Republica de Corea, respaldada por @@t de México,

sefal6 que este debate habia constituido una buena oportunidad para conocer las practicas y
los sistemas juridicos de otros paises en relacion con la proteccién de las indicaciones
geograficas y propuso que la Oficina Internacional elatzoun estudio que pudiera ser

utilizado por los Estados miembros del SCT.

42. En cuanto a los requisitos de que toda la materia prima y las partes del proceso de
produccion procedieran de un area geografica definida, la Delegacion ldenRa ®fiald que
resultaba util en este contexto comparar las definiciones contenidag\eneztio sobre los
ADPIC con las del Arreglo de Lisboa. En la definicidon que figuraba en el Arreglo de Lisboa
guedaban implicitas dos cuestiones esenciales, en primey édigambre geografico que se
utilizara debia servir para designar un producto originario de dicho lugar y en segundo lugar,
era fundamental el entorno geografico. En la definicionAdrlerdo sobre los ADPIGe

utilizaba una redaccién muy similar: ladicacion tenia que identificar productos como
originarios del territorio y en segundo lugar tenia que poseer determinadas caracteristicas,
calidad u otra reputacién que fueran imputables fundamentalmente a dicho origen. En ambas
definiciones se hacia mfencia a los atributos esenciales de forma idéntica, por lo que,
independientemente de la posicién que se adoptara en virtud del Arreglo de Lisboa en
relacion con el uso de la materia prima, los productos, etc., no habia diferencias
fundamentales con laefinicién delAcuerdo sobre los ADPIC

43. En reaccion al comentario de la Delegacion deL@rika, la Delegacién de Australia

sefal6 que existian vinculos claros entre las dos definiciones. Una caracteristica importante
de la definicion deAcuerdo sobre los ADPI@ra que determinada calidad, reputacién, u otra
caracteristica del producto fuera imputable fundamentalmente a su origen geografico y
aunque la Delegacion de Australia reconocia que cada miembro era muy duefio de aplicar esa
disposicioren su legislacion en la manera en que la interpretara, el requisito previsto en el
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Acuerdo sobre los ADPIConstituia una norma de rango superior equivalente a la norma
prevista en el Arreglo de Lisboa.

44. La Delegacion de México opind que, ayure ambas definiciones eran de hecho muy
similares, la definicion de denominacién de origen era mas restrictiva. Con la indicacion
geografica, parte del proceso de produccion podia realizarse fuera del area geografica en
cuestion, puesto que el requisitecesario era que la calidad, reputacion u otra caracteristica
fuera imputable “fundamentalmente” al lugar de origen, mientras que con arreglo a la
definicion del Arreglo de Lisboa, incluso el procedimiento tenia que proceder de la misma
area geografica,ayque la calidad y reputacion estaban vinculadas a factores humanos y de
otro tipo especificos de dicha area.

45. En cuanto a la propuesta de que la Secretaria elaborara un estudio comparativo de la
legislacién sobre las indicaciones geografieados distintos Estados miembros, la

Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra en nombre de sus
Estados miembros, opind que quizas no resultara prioritario ese estudio, puesto que cualquier
parte interesada podia consultar logdsxuridicos pertinentes en las colecciones ya

existentes, tanto en la OMPI como en la OMC. La Delegacion convino con la Delegacion de
la Argentina en que correspondia a cada miembro comprobar la conformidad de su legislacion
con los criterios minimos dadmisibilidad previstos para las indicaciones geograficas en el
Acuerdo sobre los ADPIC. En cuanto a las observaciones efectuadas por varias delegaciones
sobre el requisito de que todo el proceso tuviera lugar en un area geogréfica limitada, esta
Delega@dn recordd que el Articul@2.1 no preveia explicitamente dicho requisito, pero

exigia que se estableciera el vinculo geografico de manera convincente. La manera en que
esto se aplicaba a casos concretos dependia de la naturaleza del producto. & vauadp

podia ser una especie animal o una variedad vegetal perteneciente a un area geografica
determinada. También era importante tener en cuenta el aspecto de la reputacion al
determinar una indicacion geograéfica, y a veces, ganarse una reputagi@uea inversion
econOmica importante, lo que también justificaba la necesidad de proteccion.

46. La Delegacion de los Estados Unidos de América opiné que parte del texto del

Articulo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC era dificil de interprepar ejemplo, la nocion

de reputacién, y en este contexto se preguntaba si resultaba adecuado mencionar la relacion
existente entre la reputacion y la inversion econémica que acababa de mencionar la
Delegacion de las Comunidades Europeas. En tal casprdaluctos identificados

actualmente por medio de marcas (por ejem@lacaCola, Budweiser cuya reputacion

procedia de un Estado miembro en particular en el que se habia producido una inversion
importante para crearla y mantenerla, podrian reunirdqaisitos necesarios para la

proteccion como indicaciones geogréficas.

47. La Delegacion de la Republica de Moldova subrayo que existian diferencias

importantes entre el rigor de los criterios aplicables a las indicaciones geogréficas y a las
derominaciones de origen. En esta materia, existe la posibilidad de establecer una analogia
entre las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas, las invenciones y los
modelos de utilidad, siendo las denominaciones de origen menos comunes§livses.

Esta delegacion se preguntaba si los dos objetos de proteccion son diferentes y si es necesario
proteger ambos. La Delegacion pregunto si en otros Estados miembros existia una legislaciéon
gue permitiera la proteccién de las indicaciones geamsfa la vez que la de las

denominaciones de origen.
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48. Enrelacion con la observacion efectuada por la Delegacion de los Estados Unidos de
América, la Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra en nombre
de sus Estadamiembros, observé que la reputacion era indudablemente uno de los elementos
de la definicion de las indicaciones geograficas que figuraba en el Ar@ulodel Acuerdo

sobre los ADPIC. No obstante, no debia considerarse este elemento aisladamelate, y to
producto para el que se solicitara proteccion tenia que satisfacer plenamente los criterios de
admisibilidad contenidos en dicho Articulo, que era una norma minima.

49. La Delegacion de la Federacion de Rusia declaré que era preferible ntasgpasados

los conceptos de marcas e indicaciones geograficas. Una indicacién geografica existia sin
participacion externa, mientras que una marca era un elemento creativo, inventado por el ser
humano.

50. El Representante de la AIPPI, respaldgor el Representante de otra organizacion no
gubernamental (CClI) sefialé que la cuestion planteada por la Delegacion de los Estados
Unidos de América ilustraba las diferencias existentes entre las marcas, las indicaciones
geograficas y las denominaciorgs origen. Las marcas, incluso las notoriamente conocidas,
por ejemploCocaCola, no eran un nombre de lugar o territorio. El hecho de que la sede de
la empresa titular de la marca estuviera ubicada en un pais en particular no le otorgaba un
origen espeifico, puesto que la empresa podia constituirse en cualquier lugar. El requisito
previsto para las indicaciones geograficas era que el nombre identificara un producto
originario del territorio de un miembro. Aunque en algunos casos, las marcas, espetéal

las marcas notoriamente conocidas, sugerian un origen en particular, ésta no era su funcion
principal con arreglo al Derecho de marcas. En algunos casos, las indicaciones geograficas
podian convertirse en marcas, pero resultaba dificil conceb@sel contrario.

51. La Delegacion de Australia solicité a los Estados miembros del SCT que facilitaran
detalles sobre la manera en que se evaluaba el vinculo objetivo en sus jurisdicciones,
especialmente en los Estados contratantes del Arredlsstiea. Haciendo referencia al

ejemplo deCocaColamencionado anteriormente en la sesion, la Delegacién dijo que dudaba
de que un caso tan extremo como ese pudiera ayudar a ampliar el debate para comprender
mejor los conceptos objeto de examen.

52. La Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra en nombre de
sus Estados miembros, y respaldada por la Delegacion de la Republica de Corea, afirmé que
utilizar casos tan extremos no aportaria nada al debate sobre la definidaini@icaciones
geograficas. Quizas resultaran mas apropiados los ejemplos cotidianos que permitieran a los
Estados miembros intercambiar experiencias. La Delegacion declaré que, ademas de la
definicidn, era importante examinar su aplicacion a casosretos. En las Comunidades
Europeas, una vez que se recibia la solicitud de registro de la indicacion geogréfica, se creaba
un archivo y se comprobaba el caracter distintivo de la indicacién propuesta, al igual que en el
caso de las marcas.

53. La Delegacion del Yemen declar6 que, a pesar de que existia consenso entre los Estados
miembros sobre la definicién de las indicaciones geogréficas, parecia haber diferencias entre
los medios y métodos empleados para garantizar la proteccion de este tipeecho de

propiedad intelectual. Existia cierta ambigliedad en torno a las indicaciones geogréficas
puesto que eran distintas de las marcas. Algunas indicaciones geograficas eran famosas, pero
otras eran menos conocidas y la informacién existentaaroficina no se transmitia a otras.

En el Yemen, el registro de las indicaciones geogréficas nacionales e internacionales estaba
contemplado en lkegislacion sole marcas y el procedimiento conllevaba la verificacién y
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publicacion de las indicacionessiacomo la posibilidad de oponerse a su registro. No se
registraban las indicaciones si cabia la posibilidad de que crearan confusion en el pablico.
Asimismo, era posible cancelar los registros por orden judicial.

54. La Delegacion de la Argemia suscribié el comentario de la Delegacion de Australia en

el sentido de que el vinculo existente entre el lugar de origen y el producto era fundamental
para determinar la validez de la indicacién geografica. En opinion de la Delegacion, la
cuestidon quénabia que plantearse era si podia protegerse una indicacién geografica sobre la
base de la reputacion, sin tener en cuenta otras caracteristicas que la vincularan al area
geografica. La Delegacion se opuso a la idea de que el vinculo podia establecersga en
cuenta las inversiones efectuadas en la promocion del producto. ¢ Podia reivindicarse una
indicacion geografica Unicamente sobre la base de la reputacion, independientemente de la
idea que el consumidor o el publico en general tuviera de egaridn? ¢En qué se basaba
realmente la reputacion? ¢ Se trataba del conocimiento por terceros? ¢ Se trataba de que los
consumidores supieran que un producto tenia un vinculo directo con un determinado
territorio? La Delegacion afadio que quizas fuereesario establecer parametros para
determinar en qué consistia la reputacion, analogamente a los que se habian establecido para
determinar en qué consistian las marcas notoriamente conocidas.

55. La Delegacion de las Comunidades Europeas, hagiasd de la palabra en nombre de

sus Estados miembros, declaré que en su opinion, la reputacién era una de las maneras de
probar el vinculo y que un aspecto importante era el valor econémico de la inversion
efectuada en su promocién. De hecho, la repatate@nia un caracter territorial y estaba
determinada por cada miembro con arreglo a casos especificos. No era necesario que la
reputacion fuera nacional o regional, puesto que muchas indicaciones geograficas Unicamente
eran conocidas en una localidadynta se exportaban. Estaba claro que las repercusiones
juridicas y econémicas de este tipo de indicaciones eran muy distintas de las que tenian las
indicaciones famosas.

56. La Delegacion de Guinea observé que en relacion con la definiciorsdied@aciones
geograficas, el principio basico que debia aplicarse era el de la territorialidad y el vinculo que
debia considerarse era el que ligaba un producto a determinados factores humanos. Cabia la
posibilidad de que en caso de que una marca faetaiamente conocida gracias a la

inversion efectuada en su promocién, no se tuvieran en cuenta los factores humanos, por lo
que un producto protegido por la legislacion de marcas no tendria derecho a la proteccion
como indicacién geografica. De hechbmasmo producto podia producirse con las mismas
cualidades fuera del territorio de origen. Este era precisamente el c&axdeola, una

marca notoriamente conocida en todo el mundo y un producto que podia producirse en
numerosos paises bajo condicismstintas.

57. El Representante de la ECTA opin6 que una definicion amplia de las indicaciones
geograficas podia impedir el libre flujo de productos en todo el mundo. Eso era incompatible
con los objetivos delAcuerdo sobre los ADPIC. SegliRepresentante, desde los origenes

del concepto de indicacidon geografica se habian registrado en virtud del Arreglo de Lisboa y
de acuerdos bilaterales nombres que no tenian vinculos con el area geografica. El
Representante recordd igualmente que reeraente, en el caso del jamon de Parma que se
habia presentado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Abogado
General habia sefalado que existia la tendencia a proteger las designaciones como
indicaciones geograficas y, por lo tantaraar barreras al comercio.
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58. Enrespuesta a una pregunta de la Delegacion de Australia, la Delegacion de Francia
explicé que el reconocimiento de las indicaciones geogréficas en su pais era un proceso largo
en el que se tomaban en cuentaidists parametros, por ejemplo: el vinculo existente entre

el producto y el origen geogréfico, los conocimientos técnicos de los productores, etcétera. A
fin de pronunciarse sobre estos elementos se llevaban a cabo investigaciones técnicas y se
designabaina comision investigadora. Otro parametro importante era la reputacion y todas
las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas eran por definicion notoriamente
conocidas, aunque a distintos niveles. Algunas de ellas eran conocidas regional o
nacionalmente y en ese sentido el concepto de territorialidad era pertinente. La Delegacion
afiadié que las indicaciones geogréficas se aplicaban a productos ya existentes cuya
reputacion se debia a un método particular de produccion. Para alcanzaegiataeion era
necesario una inversion econdémica con el fin de elaborar productos de alta calidad.

59. La Delegacion de Cuba coment6 la experiencia de dicho pais en el registro de las
indicaciones geograficas y en particular el de las denonmonaside origen. A fin de

establecer el vinculo, el solicitante, ya fuera una persona fisica o juridica, tenia que
establecerse en el area geografica de produccion, aspecto que revestia la maxima importancia.
En Cuba, el procedimiento de solicitud de st de las indicaciones geogréficas era
transparente y conllevaba la publicacion del registro, asi como la posibilidad de presentar
observaciones e impugnaciones. En caso de incumplimiento de los criterios exigidos por la
Ley, también existia la posibilad de solicitar la anulacion y cancelacion del registro.

60. Enrelacién con los comentarios efectuados anteriormente en la sesion, la Delegacion de
las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra en nombre de sus Estados miembros,
explicéque con arreglo a su legislacion, cuando se impugnaba una solicitud de registro de
indicaciones geograficas se podia iniciar un procedimiento de cancelacién. Posteriormente,
incumbia a los tribunales decidir si la designacion solicitada era una indicgei@mnafica, y

como existia la posibilidad de llevar a cabo un examen judicial no era adecuado afirmar que
muchas indicaciones geogréficas se registraban de manera abusiva. La Delegacion afiadio
gue el ejemplo de los acuerdos bilaterales no resultabpartlla perspectiva general que era
necesario adoptar en el debate.

61. La Delegacion de la Federacion de Rusia afirmé que la mayoria de las marcas, si no
todas, guardaban relacién con un pais de origen y que, por lo tanto, hacian referencia
implicitamente a una indicacion geografica. Asi pues, tenia que aceptarse que una marca
podia ser al mismo tiempo una indicacién geografica o en caso contrario establecer una
distincion clara entre los dos conceptos.

62. Enreaccién a los comentasi@fectuados por la Delegacién de la Federacién de Rusia,

la Delegacion de Francia convino en que debian distinguirse claramente las marcas de las
indicaciones geogréficas, aunque la mayoria de las veces los dos tipos de proteccién
coexistian sin problemad?or ejemplo, en el caso de la denominacién de origfemmpagnge

existia por una parte el nombre de la denominacién protegida que figuraba en las etiquetas de
las botellas y, por otra, las marcas de los distintos productores. Gracias a la marca se
distinguia el productor y probablemente sus conocimientos técnicos. Por consiguiente, era
posible que existieran varias marcas para la misma denominacion de origen.

63. La Delegacion del Reino Unido observé que parte de la dificultad para avanehr en

debate se debia quizés al hecho de que varios paises utilizaban el sistema de marcas para
proteger las indicaciones geograficas, a diferencia de otros. Segun la Delegacion, parecia que
la proteccion que otorgaba el Derecho de marcas era adecuada eua@tdounicamente un
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producto de un productor, pero cuando habia varios productos y varios productores resultaban
mas adecuados los conceptos generales de indicacién geogréfica y de marca de certificacion.
La Delegacion pregunto si era util examinacaso en que mas de un proveedor produjera el
producto.

64. La Delegacion de la Republica de Moldova informé al SCT de que, tras la reciente
adhesion de dicho pais al Arreglo de Lisboa, se habian exami@dsolicitudes de
denominaciones de ogg. Se habia verificado la conformidad de estas solicitudes con la
legislacion nacional. Podian denegarse las solicitudes en caso de que no cumplieran con la
definicion contenida en el Arreglo de Lisboa. Se considera que una denominacion de origen
es elnombre geografico de un pais, una region o una localidad, incluyendo el nombre
histdrico que se utiliza para designar un producto cuyas caracteristicas naturales se derivan
esencial o exclusivamente de los factores naturales y/o humanos especificoardaesa
geografica. En lalegislacion de la Republica de Moldova se estipulaba que el solicitante de
otro pais debe presentar pruebas de que esta autorizado para utilizar la denominacion en el
pais de origen y corresponde a las autoridades de ese paidetans! vinculo entre la

calidad del producto, y los factores geograficos y naturales. El pais en el cual se pretende
alcanzar proteccion solamente puede rehusarla en caso de que la denominacién haya
adquirido un caracter genérico o frente a la exisigede derechos anteriores.

65. Enrespuesta a los comentarios de la Delegacion del Reino Unido, la Delegacién de las
Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra en nombre de sus Estados miembros,
declar6 que las indicaciones geogréaficametarechos colectivos y que esta caracteristica era
fundamental. Con arreglo a las normas, sélo en casos excepcionales se permitia que el
solicitante de la indicacion geografica fuera un particular, y habia varios ejemplos muy
conocidos en el Reino Unido. No obstante, las solicitudes individuales no eran un
impedimento para que otros productores de la misma area geogréfica solicitaran el derecho a
utilizar el nombre. Una de las consecuencias que tenian las indicaciones geograficas era que
permitian a urgrupo de productores solicitar un derecho colectivo, que era un concepto
exhaustivo y no era un acervo permanente, puesto que otros que respetaran los criterios
exigidos podian reivindicar sus derechos a ese respecto.

66. La Delegacion del Reindnido suscribio los comentarios de la Delegacion de las
Comunidades Europeas en el sentido de que las indicaciones geogréficas eran derechos
colectivos, aunque en algunos casos aislados podia existir un tnico usuario del derecho. No
obstante, el usuarimdividual podia hallarse en una posicion menos ventajosa que la que
habria obtenido si se hubiera acogido a la protecciéon mediante una marca. La Delegacion
observé que recientemente los titulares de la marca de giRgbreouthhabian preguntado

las razoes por las que gozaban de proteccion en virtud de la legislacion sobre indicaciones
geograficas, puesto que también gozaban de proteccién en virtud de la legislacién de marcas.
En opinidn de la Delegacion, al menos desde esa perspectiva, los titulass uharca

debilitaban sus derechos al poseer una indicacion geografica, puesto que otros productores de
la misma area podian comenzar a producir ginebra de la misma calidad, lo cual no sucederia
en caso de que Unicamente gozaran de proteccion en virfadetgslacion de marcas.

Ademas, las diferencias existentes entre los derechos colectivos y los derechos de
certificacion eran fundamentales para la cuestion general de la proteccién de las indicaciones
geograficas.

67. La Delegacion de Méxicobservo la diferencia existente entre las denominaciones de
origen y las indicaciones geograficas y declaré que las primeras eran mas restrictivas que las
segundas. En México coexistian dos sistemas: las denominaciones de origen registradas y las
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marcascolectivas para las indicaciones geograficas. En el caso de las denominaciones de
origen, el vinculo objetivo incluia caracteristicas naturales y humanas. Se exigia que todo el
proceso tuviera lugar en la region. La proteccidn de las indicaciones jieagréomo

marcas colectivas se aplicaba normalmente a un grupo de productores y en dicho caso, parte
del proceso podia tener lugar en otro lugar e incluso podian importarse algunas de las materias
primas, porque el factor fundamental era el de los coniecitas técnicos especificos de los
productores de la region.

68. La Delegacion de Suiza explico que las marcas identificaban los productos originarios
de una empresa, mientras que las indicaciones geogréficas identificaban los productos
originarios de un area definida y que presentaban una calidad, reputacion u otra caracteristica
gue pudiese ser atribuida esencialmente a su origen geografico. Las indicaciones geograficas
no concedian el monopolio a un productor particular, sino que otorgaliagnesiho exclusivo

de uso a los productores de un area geografica que satisfacieran los criterios previamente
establecidos. En cuanto a los comentarios efectuados anteriormente por la Delegacion del
Reino Unido sobre la ventaja que suponia tener una nearéagar de una indicacion

geografica para impedir que otros utilicen la indicacion geogréfica protegida, la Delegacion
preguntd si en un pais diverso del pais de origen, el titular de una marca de certificacion que
verse sobre una indicacion geograficalpa impedir a los productoresautorizados a utilizar

la indicacion geografica en el pais de origecomercializar sus productos utilizando la

indicacién geografica en el pais en el cual la marca de certificacion esta protegida?

69. La Delega®n de Eslovenia recordé que en muchos paises el registro de las

indicaciones geograficas se efectuaba por medio del ministerio competente, mientras que
todos los procedimientos de registro de marcas se llevaban a cabo en la oficina de marcas. La
Delegacdn pidi6é que se aclarara cobmo determinaban las oficinas de marcas en esos casos Si
en la solicitud de registro la marca correspondia a una indicacién geografica, y como se
determinaban los motivos absolutos de denegacion.

70. La Delegacion de Arglia declaré que debian tenerse en cuenta las repercusiones
comerciales y econdmicas de las indicaciones geogréficas. La definicidieukmido sobre

los ADPICno resolvia todas las cuestiones relativas a la determinacion del vinculo objetivo.
La territarialidad tenia una importancia fundamental para definir una indicacion geografica, y
la reputacién Unicamente podia servir de complemento a ese concepto, pero no podia
sustituirlo. En Argelia, las indicaciones geograficas no se protegian si se consideraba
contrarias al orden publico o fuera probable que indujeran a error al publico en cuanto al
origen de los productos, y podia llevarse a cabo un procedimiento de invalidacion incluso
después del registro. A menudo los paises carecian de medios necemap®mover
productos artesanales de reputacion y la Delegacién se preguntaba qué disposiciones podian
tomarse para dar a conocer esas indicaciones geograficas en particular.

71. LaDelegacion de Indonesia declar6é que en dicho pais las indiescgeograficas

estaban protegidas como signos que indicaban el lugar de origen de los productos, quedando
implicitos los factores geograficos y medioambientales, naturales y humanos, o una
combinacion de las caracteristicas y la calidad del productmtd®gaba la proteccién

basandose en el registro y la solicitud tenia que ser efectuada por una institucion que
representara a los productores del area en cuestion.

72. Enrespuesta a la pregunta de la Delegacién de Eslovenia, el Representaréié
sefald que ese caso era prueba de los problemas administrativos y de organizacién que
experimentaban los titulares de derechos en relacion con la proteccion de las indicaciones
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geogréficas. Distintas oficinas del mismo pais se ocupaban de lagaswade las

indicaciones geogréficas y a veces se planteaba la cuestidon de resolver problemas que eran
competencia de otras autoridades. El Representante hizo referencia en este contexto a los
casos en gue los tribunales administrativos, que Unicamelifa@ scuparse de las cuestiones
relativas a las marcas, tenian que recibir alegaciones de terceros en el sentido de que la marca
solicitada poseia elementos de una indicacion geografica o denominacion de origen, y tenian
gue dictar resoluciones al respectdormalmente, la respuesta era que Unicamente eran
competentes en Derecho de marcas, mientras que la autoridad competente para el examen de
las etiquetas de vinos, por ejemplo, no se ocupaba de los elementos de las marcas.

73. A eserespectoalDelegacion de Australia explico que en su pais existian dos
mecanismos separados: en primer lugar, la proteccion por medio de legislacidon especifica
para los vinos y bebidas espirituosas y, en segundo lugar, el sistema de marcas de
certificacion que tamién utilizaban numerosos productores de vinos. Al ocuparse de una
solicitud de marca de certificacion que incluyera una referencia geografica, el examinador
tenia que examinar las normas relacionadas con la solicitud y en la medida en que se
demostrara ge existia un vinculo entre la marcay el lugar, se permitiria el registro de la
marca. En el caso particular de los vinos y bebidas espirituosas, existia un proceso algo mas
complicado en el que antes del registro de la indicacion geogréfica, el orgatésm

certificacion efectuaba varias consultas para velar por que el registro propuesto no vulnerara
los derechos de marcas vigentes. Ademas, también tenia lugar un proceso de consulta publica
en la regidn en cuestion, para que otros productores hicialansus reivindicaciones. En

cuanto a las etiquetas, los productores tenian que observar varias directrices.

74. La Delegacion de los Estados Unidos de América observé que en dicho pais las
notificaciones en virtud del Articul6ter del Convend de Paris en relacién con determinadas
designaciones habian planteado problemas de tipo administrativo. No obstante, podian
impugnarse las marcas de certificacion en la Comision de Audiencias y Recursos en materia
de Marcas (TTAB). A titulo de ejempléa Delegacion explicé que se habia llevado a buen
término en la TTAB una impugnacion presentada por el Instituto Nacional de
Denominaciones de Origen de Francia contra la m@amgnac Este tribunal también habia
considerado el caso del whisky escocg®{ch Whiskycomo indicacién geografica
notoriamente conocida que no podian utilizar otras partes.

75. El Representante de la AIPPI explicé que en la mayoria de los paises el registro de las
indicaciones geograficas incumbia a mas de una ofigipay lo general, al Ministerio de
Agricultura. La determinacion del motivo absoluto de denegacion tenia que considerarse en
relacion con la legislacion nacional y el examinador verificaria normalmente si el signo
creaba confusion, era descriptivo o ictua error. En cuanto a los derechos anteriores, podia
tener lugar un examen de oficio en caso de que estuviera disponible una base de datos sobre
las indicaciones geograficas. En caso contrario, no podia rechazarse una marca y se
publicaria para que g@gesentaran oposiciones por terceros. En caso de que la legislacion de
un pais no previera procedimientos de oposicion, podia invalidarse la marca posteriormente
mediante procedimientos judiciales.

76. La Delegacion de Panama opind que los picids que tuvieran un origen geografico
especifico podian comercializarse como marcas colectivas. En algunos paises, la proteccion
ofrecida por medio de las indicaciones geograficas podia extenderse generalmente a las
indicaciones que identificaran a urpgluctor originario de un pais, regién o localidad dentro

de una region y el registro podia ser o no necesario en caso de que una cualidad o
caracteristica dada del producto al que debia su reputacion fuera imputable fundamentalmente
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a su origen geograficoLas marcas colectivas se definian generalmente como signos que
permitian distinguir el origen geografico, el material, el método de produccion y otras
caracteristicas comunes de los productos y servicios de distintas empresas que utilizaban la
marca. las marcas colectivas se utilizaban a menudo para promover productos que eran
caracteristicos de una region dada. Las marcas de certificacion se otorgaban a productos que
cumplian los requisitos definidos, aunque el solicitante no tenia por qué ser migenimma
organizacion o entidad.

77. Enrespuesta a estos comentarios, la Delegacion de las Comunidades Europeas,
haciendo uso de la palabra en nombre de sus Estados miembros, explicé que el sistema
vigente en la Unién Europea se basaba en unungnto juridico que preveia que todo

productor ubicado en un area definida cuyo producto satisficiera los criterios de admisibilidad
podia solicitar su incorporacion y estar habilitado para utilizar la indicacion geografica. Asi,
pues cualquier product@odia hacer uso del sistema y esta situacion era paralela a la
existente en virtud del sistema de marcas de certificacion. En cuanto al principio de
territorialidad, la Delegacion declaré que en el pardBalel documento SCT/9/5, la Oficina
Internacioml habia declarado que los términos genéricos no se consideraban distintivos y que
esta manera de abordar la cuestion no era necesariamente pertinente para el Derecho de las
indicaciones geograficas, puesto que “genérico” era un concepto del Derechocds.ntam

el Derecho de las indicaciones geograficas resultaba mas adecuado referirse a “nombres
comunes”. Tal y como figuraba en el Artici2d.6 delAcuerdo sobre los ADPICel]

término habitual en lenguaje corriente que [era] el nombre comun...”. Bsaagecuado

utilizar el término genérico para referirse a los motivos absolutos de denegacion en el
Derecho de marcas.

78. La Delegacion de los Estados Unidos de América explicd que en ese pais el principio de
territorialidad aplicado a la progied industrial en general, y a las indicaciones geograficas y

a las marcas en particular, se entendia en el sentido de que las obligaciones relativas a la
propiedad intelectual podian implementarse en distintas maneras a escala nacional, en
concordancia aolas obligaciones internacionales. La Delegacion se preguntaba si en

algunos sistemas el concepto de territorialidad estaba mas cerca del conceptomité (la

relacion del producto con un lugar particular dentro de un territorio). La Delegaciémngbs
ademas que, en relacién con los términos genéricos y las indicaciones geogréficas, el
concepto de términos genéricos no era Unicamente pertinente para las marcas y citd como
ejemplos los términos parmesa@hablis Cheddary Champagngeque eran térnmos

genéricos en los Estados Unidos de América y se utilizaban para describir tipos de productos,
mientras que eran marcas registradas en otros Estados miembros y quizas incluso indicaciones
geograficas. Asi pues, tanto en el &mbito de las indicaciormg@fcas como en el de las

marcas, algunos términos eran geneéricos, se hallaban en el dominio publico y se consideraban
en el lenguaje corriente el nombre comun de los productos o servicios. Ademas, lo genérico
podia regirse por el principio de territalidad.

79. La Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra en nombre de
sus Estados miembros, observé que desde el punto de vista juridico entendia los conceptos de
manera idéntica a la expresada por la Delegacién de kasl&s Unidos de América. Esto

estaba claramente explicado en el documento preparado por la Secretaria. Otra cuestion
completamente distinta era la manera en que se aplicaba el concepto en la practica, asi como
la manera en que un miembro decidia si umi@o era genérico.
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80. La Delegacion de la Republica de Corea declard que el principio de territorialidad era
un principio establecido y una doctrina basica de la legislacién de propiedad industrial. Las
indicaciones geograficas no tenian quegarse diferentemente. El pais en el que se solicitaba
la proteccion tenia la facultad de determinar si el nombre para el que se solicitaba la
proteccion era una indicacién geografica o un término generico.

81. Enrelacion con una cuestion pleada por la Delegacion de las Comunidades
Europeas, la Delegacién de los Estados Unidos de América solicitdé que se aclarara si era
posible que, en virtud de la legislacion de las Comunidades Europeas en materia de
indicaciones geogréficas, cualquier puotbr establecido en un area geogréfica especifica y
cuyos productos satisficieran las normas vigentes, utilizara la indicacion geografica. La
Delegacion preguntd concretamente cOmo se aplicaba esa proteccion a los productores de
otros paises que solicitn la proteccion de las indicaciones geograficas en las Comunidades
Europeas.

82. La Delegacion de Australia también solicitdé aclaraciones a la Delegacion de las
Comunidades Europeas sobre la manera en que se entendia el concepto de térmaw gené
en relacion con las indicaciones geograficas en dicha jurisdiccion, y en qué medida era
distinto este concepto en relacion con las marcas.

83. Enrespuesta al comentario efectuado por la Delegacion de Australia, la Delegacion de
las Comunidédes Europeas, haciendo uso de la palabra en nombre de sus Estados miembros,
aclaro6 que, con arreglo al principio de territorialidad, considerado como principio juridico que
se aplicaba a las marcas y a las indicaciones geograficas, correspondia a caul® ahéfimir

si un nombre, un término o una designacién era una indicacién geogréfica en su territorio o si
se habia convertido en un término genérico. En el sistema de las Comunidades Europeas, la
definicion utilizada era la del Articul®4.6 delAcuerdosobre los ADPICpuesto que los

términos genéricos se entendian en el marco de las indicaciones geograficas y no se utilizaba
el término no distintivo como equivalente al uso comun en el lenguaje cotidiano. En
respuesta al comentario de los Estados UnitioAmeérica, la Delegacion explicé que si un
productor de otro pais se establecia en un area geografica delimitada por una indicacién
geografica dada y satisfacia los requisitos necesarios, estaria en condiciones de poder utilizar
la indicacién geogréfica.

84. La Delegacion de los Estados Unidos de América pregunté en qué manera estaban
protegidas las indicaciones geogréaficas homonimas y de otros paises en virtud del sistema de
las Comunidades Europeas. La Delegacion de las Comunidades Eurgmasdo uso de la
palabra en nombre de sus Estados miembros, respondié que se otorgaba proteccién a los
nacionales de otros paises de conformidad con las obligaciones establecidas en virtud del
Acuerdo sobre los ADPICConcretamente, élcuerdo sobre loADPI®bligaba a los

Estados miembros a otorgar a los nacionales de otros Estados miembros de la OMC
proteccion contra el uso indebido de sus indicaciones geogréficas en el territorio de las
Comunidades Europeas. No obstanté@lerdo sobre los ADPI@o establecia que el
registro fuera un requisito para la proteccion, aunque en las Comunidades Europeas los
tribunales aceptaban demandas contra el uso indebido, en virtud de los ArZi2d@8, en
funcién del producto. Los productores europeos recilidndablemente el mismo tipo de
proteccion en los demés Estados miembros.

85. Enrelacidn con el debate sobre las designaciones genéricas, reflejado en ellfarrafo
del documento SCT/9/5, el Representante de una organizacion no gubernami@&Ra) (A
opiné que un término genérico no reflejaba en modo alguno la distincion, por lo tanto, no
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podia ser una marca. No obstante, los términos genéricos también eran absolutamente
necesarios para los consumidores y comerciantes al describir un objatiaygue impedir

gue nadie se apropiara de ellos. Sobre la cuestion de la territorialidad, el Representante
declard que en su opinidn existia una gran diferencia entre las marcas y las indicaciones
geograficas. En el primer caso, el Convenio de ParlsAceerdo sobre los ADPI@reveian

la naturaleza territorial de los derechos de marca, a excepcién de las marcas notoriamente
conocidas, mientras que en el caso de las indicaciones geograficas, los Agyl@3 del
Acuerdo sobre los ADPI@reveian Igproteccion absoluta de los vinos y bebidas espirituosas
en cada pais.

86. La Delegacion de Alemania observé que, en relacion con la pregunta efectuada por la
Delegacion de los Estados Unidos de América sobre la proteccion de las indicaciones
geogéficas de otros paises dentro del territorio de las Comunidades Europeas, los tribunales
de Alemania no aplicaban el texto dstuerdo sobre los ADPI@irectamente; no obstante,

por medio de la legislacién nacional, ese pais cumplia con las obligadiasiess impuestas

a todos los Estados miembros de la OMC para proporcionar medios juridicos de proteccién en
caso del uso de indicaciones geograficas que indujera a engafio. Existian dos maneras basicas
de proteger las indicaciones geograficas: la prineegamediante la Ley de Marcas y otros
Signos, mediante la que se otorgaba proteccion sobre la base de la existencia de una
indicacion geografica, sin necesidad de registro; en ese caso, la ley no distinguia entre
indicaciones geogréficas nacionales yotl®s paises. La segunda forma de proteccién era la
Ley contra la Competencia Desleal y en este ambito también resultaba intrascendente la
cuestion de si una indicacion era nacional o de otro pais. Por supuesto, este sistema era
independiente de las iriciones geograficas registradas a nivel de las Comunidades
Europeas.

87. El Representante de la ECTA discrep6 de la opinién expresada por el Representante de
la AIPPI en cuanto a que la proteccion de las indicaciones geograficas en virticudetio

sobre los ADPIC:onstituia una excepcion al principio de territorialidad. Al contrario, cada
Estado tenia derecho a determinar si existia una indicacion geografica. Ademas, las
condiciones previstas en el Articud.6 delAcuerdo sobre los ADPIGe definian

ampliamente y, por lo tanto, no cabia concluir que no podia rechazarse una indicacion
geografica por otros motivos. En su opinion, la definicion del Arti@4db “[el] término

habitual en lenguaje corriente” era mas amplia que la prevista legislacion de la

Comunidad Europea, en virtud de la cual habia términos que siempre habian sido habituales y
otros que habian pasado a serlo. Cada pais tenia que examinar independientemente los
términos genéricos, con arreglo a sus propias normaReplesentante afadié que existia

cierta polémica sobre si un término registrado podia convertirse en genérico y cité como
ejemplo de dicha polémica el registro de la indicadi@taen las Comunidades Europeas. El
Representante sefial6 ademas que, endvd@ll Arreglo de Lisboa, las denominaciones de

origen registradas no debian convertirse en genéricas. No obstante, en su opinion, al
menosl0 términos incluidos en la lista de Lisboa se habian convertido en términos genéricos
en algunos paises.

88. Enrespuesta a los comentarios de los representantes de la AIPP1y de la ECTA, la
Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra en nombre de sus
Estados miembros, aclaré que en su sistema, los términos genéricos no podiansegistrar
como indicaciones geograficas. A fin de determinar el caracter genérico de un término en el
territorio de las Comunidades Europeas, era necesario hacer referencia a la definicion de
término genérico y a los criterios establecidos en la legislacidmpate. Todos estos

controles tenian que llevarse a cabo antes de registrar el nombre. Eso eralo que habia
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sucedido en el caso de la indicaciBeta, en el que los productores habian presentado amplias
pruebas ante la Comision a fin de probar que htéo no era ni se habia convertido en
genérico. Con arreglo a las normas de la Comunidad Europea, existia la posibilidad de
recurrir a la revision judicial, por lo tanto, cualquier persona que se sintiera afectada por el
registro podia solicitar su anwaién.

89. La Delegacion de México convino con las delegaciones anteriores en que incumbia a las
autoridades de cada pais determinar si un término era genérico. De ahi que fuera posible que
nombres que eran genéricos en una jurisdiccion fuerdinaniones geograficas en otra y citd

el caso del queso manchego, que era una indicacion geogréfica protegida en las Comunidades
Europeas, mientras que en México se consideraba un tipo de queso (genérico). No obstante,
la Delegacion afadio que era impartia considerar el factor tiempo, dicho de otro modo, el

hecho de que una vez que se hubiera registrado una indicacion geografica y se hubiera
concedido la proteccién en un territorio esa designacién no podia convertirse en genérica.

90. El Repreentante de la ECTA planted la cuestion de que ekcelkerdo sobre los ADPIC

se establecia en virtud del Articul® el principio de “primero en el tiempo, primero en el
derecho” lo que significaba que si habia otros derechos de propiedad industrial asomo |
marcas, anteriores a la solicitud de proteccién de una indicacién geografica y si la solicitud
entraba en conflicto con esos derechos, el Estado miembro no estaba obligado a otorgar la
proteccion.

91. La Delegacion de Suiza, haciendo referaracios comentarios del Representante de la
ECTA, declar6 que en écuerdo sobre los ADPIGe aplicaba el principio de territorialidad
para la proteccion de las indicaciones geograficas. No obstante, es en funcién del pais de
origen que tienen que eblacerse los parametros necesarios para determinar la indicacion
geografica. En cuanto a la relacion existente entre las indicaciones geogréficas y las marcas
en el contexto deAcuerdo sobre los ADPICexistia una clara diferencia entre los dos
conceptosy en el Articulo24.5 se establecia la posibilidad de que coexistieran. Esta
excepcion atenuaba la posibilidad prevista en los Articeb8 y 23.2 de rehusar o invalidar

el registro de una marca en los casos contemplados en esos articulos, peegécidalno
consideraba pertinente el principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho” en lo
relativo a la relacion existente entre las indicaciones geogréficas y las marcas.

92. El Representante de la ECTA respondi6 a los comentarites Delegacion de Suiza
declarando que debian distinguirse los Articlds5 y16 delAcuerdo sobre los ADPICEN

el Articulo 16 se declaraba claramente que el titular de una marca registrada gozaria del
derecho exclusivo de impedir que cualesquieraet@xutilizaran en el curso de operaciones
comerciales signos idénticos o similares y estaba claro que el término signo también incluia
las indicaciones geograficas. Ademas, en la segunda frase del Ad&dldelAcuerdo

sobre los ADPIGse establecidaramente el principio de los derechos prioritarios. El

Articulo 24.5, conjuntamente con el Articu®3, otorgaba la proteccion absoluta a las
indicaciones geogréficas para vinos y bebidas espirituosas y el ArfBdlBqreveia la
coexistencia.

93. En cuanto a las excepciones examinadas en el pdt8adiel documento SCT/9/5, es

decir, el caracter genérico de las indicaciones geograficas o la utilizacién continuada de los
términos, la Delegacién de la Argentina declard que existia otra excapcipimportante

con arreglo aAcuerdo sobre los ADPICla utilizacién continuada a lo largo del tiempo, pero
sin ningun vinculo con un derecho de propiedad intelectual anterior, en cuyo caso se seguia
permitiendo utilizar las expresiones que se habidizado durante un largo periodo de
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tiempo. Ademas, la Delegacion discrepo del planteamiento del pddaiel documento,

puesto que las dos excepciones mencionadas anteriormente no se derivaban de contextos
relativamente raros antes de la entrada ennilg las normas nacionales o internacionales.

De hecho, resultaban mas comunes que la proteccién mediante sistegeseris Ademas,

el hecho de que un nombre se hubiera convertido en genérico en muchos paises era debido a
los procesos de inmigracigncolonizacién, como en América Latina.

94. Enrespuesta a los comentarios de la Delegacién de la Argentina, la Oficina
Internacional explico que quizas existia un problema en la redaccion o en la interpretacion del
parrafol4. De hecho, se hacreferencia a la situacion actual, heredada del pasado.
Evidentemente, los movimientos de poblacion creaban situaciones de hecho. Este tipo de
situaciones tenian que abordarse por medio de la introduccion de la “clausula de
anterioridad”, aplicable ak periodos en que no existian normas juridicas.

95. La Delegacion de Australia planted la cuestion de la proteccion de las indicaciones
geograficas en otros paises e hizo referencia al documento SCT/8/5, comenzando por el
parrafo23. La Delegai®n declaro que el documento proporcionaba una resefia util de las
posibles maneras de proteger las indicaciones geograficas en otros paises, a saber, mediante
acuerdos bilaterales, la proteccion de las indicaciones geograficas en la Comunidad Europea,
la proteccion de las denominaciones de origen mediante el Arreglo de Lisboa y la proteccion
mediante las marcas colectivas y de certificacién por medio del Arreglo y Protocolo de

Madrid. La Delegacién explicd que varios titulares extranjeros de indicaci@uegdficas

habian solicitado y obtenido proteccion por medio del sistema de marcas de certificacién en
Australia Stilton,té de Ceilan, etc.), obteniendo asi seguridad juridica puesto que los
tribunales de ese pais entendian dicha proteccion. La Dedegaziordd que las

Delegaciones de Alemania y de las Comunidades Europeas habian mencionado que era
posible la proteccion contra el uso indebido de las indicaciones geograficas en esos paises por
medio de los tribunales. No obstante, la Delegacion seuptaba si otros paises poseian un
mecanismo de proteccion positiva de las indicaciones geograficas extranjeras, lo que podia
proporcionar seguridad juridica a los tribunales.

96. El Representante de la AIPPI observé que parecia existir una dfeaentia entre los
sistemas de registro especificos de las indicaciones geograficas y el registro de las marcas
colectivas o de certificacion. Normalmente, las personas de otros paises podian solicitar el
registro de marcas colectivas y de certificadi@sandose en el Convenio de Paris, pero no
existia la misma posibilidad para los sistemas de registro de indicaciones geograficas, y por
ese motivo, el sistema de la Unién Europea se limitaba a los residentes del territorio de la UE,
con la excepcién quizade los acuerdos bilaterales. En opinidn del Representante, era mas
adecuado registrar las indicaciones geograficas como marcas de certificacién, aunque un gran
namero de paises protegia las indicaciones geograficas como marcas colectivas. La mayoria
delos paises de la Comunidad Europea permitian el registro como marcas colectivas de
términos que tenian un origen geogréfico, aun cuando fueran descriptivos, y todo miembro de
la asociacion que cumpliera los requisitos podia utilizar la marca. El Repmaszpnbservo

ademas que ésa podia ser una manera de proteger las indicaciones geogréficas de otros paises,
por ejemplo, en la Comunidad Europea. No obstante, la proteccién otorgada por medio de las
marcas colectivas seria inferior a la proteccion otorgad en virtud de las marcas de

certificacion o un sistemsui generisde registro.

97. Haciendo referencia al parra83 del documento SCT/8/5, la Delegacién de los Estados
Unidos de América hizo hincapié en que el Arreglo y Protocolo de Madricefaida
proteccion de las marcas de certificacion. Como se trataba de un sistema abierto, que permitia
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la notificacion y la posibilidad de oposicion y cancelacion y era utilizado por un gran nimero
de Estados miembros de la OMC, podia ser un mecanismmational facil de utilizar para

la proteccion de las indicaciones geograficas por medio del sistema de marcas de
certificacion.

98. Enrespuesta a este comentario, la Delegacion de Suiza observé que aunque ciertos
Estados miembros del Arregl@ dadrid utilizaban el Derecho de marcas para proteger las
indicaciones geograficas, no era ése el caso de todos. Cuando un Estado miembro del Arreglo
y Protocolo de Madrid recibia una solicitud de registro de una marca que correspondia a una
indicacion gografica, podia examinar la solicitud con arreglo a sus propios criterios y sobre

la base de las condiciones necesarias para la validez de la marca, a saber, el caracter
distintivo, el origen de los productos, etcétera. Eso significaba que en muches, gala

marca era una simple indicacion geografica, no podria registrarse como marca porgue no tenia
un cardcter distintivo, y se protegeria como indicacién geografica.

99. La Delegacion de los Estados Unidos de América declaré que en algetas

recientes intervenciones se habian subrayado las diferencias existentes entre los sistemas de
Derecho consuetudinario y los de Derecho codificado, asi como la importancia de establecer
definiciones. La Delegacion se preguntaba si seria mas comteigjee el SCT se centrara en

los elementos que daban lugar a la proteccidon. Por ejemplo, los elementos por los que se
determinaban las caracteristicas del producto, o el significado de “imputable
fundamentalmente a su origen geogréfico”, asi como la masreque se establecia ese

concepto. Quizas si se llegaba a un entendimiento comun sobre estos puntos seria posible
alcanzar un entendimiento comun sobre la definicién de las indicaciones geogréficas.

100. La Delegacion de las Comunidades Eumgenaciendo uso de la palabra en nombre de

sus Estados miembros, declaré que en el documento SCT/9/4, la Secretaria habia esclarecido
las diferencias existentes entre las marcas y las indicaciones geograficas, y que en otras partes
de ese documento ya babian abordado las cuestiones planteadas por la Delegacion de los
Estados Unidos de América.

101. En respuesta a una pregunta de la Delegacion de la Argentina sobre la repercusiéon que
tenia en los derechos sustantivos de los titulares el registias indicaciones geogréficas

como marcas colectivas, la Delegacion de Alemania explicé que dicho registro Unicamente
era posible cuando estaba previsto en la legislacion nacional del pais receptor, como en el
caso de Alemania. La Delegacion de las @Gmidades Europeas, haciendo uso de la palabra
en nombre de sus Estados miembros, afiadié que en determinados casos, un producto que
recibia proteccién como indicacion geografica o denominacion de origen en virtud de la
legislacién nacional tenia que ser f@gido por una marca colectiva en caso de que el pais al
gue se exportara dicho producto no previera otro tipo de proteccion.

Nombres de dominio dimternete indicaciones geoqgréaficas

102. La Delegacion de las Comunidades Europeas observo quetkeccion de las
indicaciones geograficas en el sistemas de nombres de dominio (DNS) era una cuestion
compleja y solicito a la Oficina Internacional que elaborara un documento en el que se
expusieran las ventajas y desventajas de dicha proteccion eesehato los objetivos y
describiendo las medidas necesarias para implementarla. Las Delegaciones de Malta,
México, Suecia, StiLanka y Turquia respaldaron esta peticién. La Delegacion de Suiza
respaldo la peticion y afiadié que en el estudio se debiairaata medida en que podrian
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aplicarse a las indicaciones geograficas los principios adoptados para la proteccion de las
marcas en virtud de la Politica Uniforme de Solucién de Controversias en materia de
Nombres de Dominio.

103. La Delegacion déos Estados Unidos de América declaré que, aunque no se oponia en
principio a que se llevara a cabo dicho estudio, era probable que resultara polémico y que se
debia permitir a |@ficina Internacionaéxplorar plenamente las cuestiones planteadas,
incluida la facilidad que tenian actualmente los titulares de marcas colectivas o de
certificacion para acceder a la Politica Uniforme con respecto a las indicaciones geograficas,
la relacion existente entre las notificaciones en virtudAddtulo 6tery las aciones

iniciadas en virtud de la Politica Uniforme, la funcion de las expresiones tradicionales como
indicaciones geograficas y la manera en que se tratarian las indicaciones geogréficas
homonimas.

104. La Delegacion de Australia respaldo firmembela solicitud de que I1®ficina
Internacionallevara a cabo un estudio en el que se recopilaran los debates de las cuestiones
planteadas por la proteccion de las indicaciones geograficas en el DNS, pero expreso reservas
sobre el examen de las ventajadesventajas de dicha proteccion, observando que eso
conllevaba una toma de posicion por parte d@fi@ina Internacional La Delegacion de

Australia sefialé ademas que era importante que la proteccion de las indicaciones geograficas
en el DNS no consigtra en otorgar nuevos derechos sobre dichos nombres, sino en reconocer
el derecho de propiedad intelectual para la proteccién contra el uso abusivo o de mala fe de
dichas indicaciones en el DNS.

105. La Delegacion del Japon hizo hincapié en gueimportante tener en cuenta los rapidos
cambios dénternet y que una proteccion excesiva de los nombres como las indicaciones
geograficas podia crear problemas para los organismos de registro y los encargados de
formular politicas que decidieran el altce de la proteccion. La Delegacién observo la
diversidad de opiniones existentes en los debates sobre esa cuestion, en el Consejo de los
ADPIC y en el SCT, respecto de cuestiones fundamentales relativas a la proteccién de las
indicaciones geograficas ehmundo fisico, incluida su definicion, los medios y el alcance de
la proteccion y las excepciones a dicha proteccion. La Delegacion dudo seriamente de que
fuera posible en ese momento debatir fructiferamente esa cuestion en el contexto del DNS y
propu® que se aplazaran dichos debates hasta que se avanzara en los debates relativos a la
proteccion de las indicaciones geogréficas en el mundo fisico. Las Delegaciones de la
Argentina, Australia, Canada, Estados Unidos de América, México, Republica Checa,
Republica de Corea y Turquia manifestaron preocupaciones similares.

106. La Delegacion de México afiadio que la proteccion debia extenderse a las indicaciones
geograficas en el DNS Unicamente cuando existiera la seguridad juridica o un consenso
minimo sobre la manera de proteger dichos indicadores en el mundo fisico. La Delegacion
pidié que, de no existir dicho consenso, se aplazaran esos debates. La Delegacion de la
Argentina suscribi6é esa observacién y observé que todavia no habian terminiadgdas
deliberaciones relativas a la proteccién de las indicaciones geograficas en el mundo fisico.

107. La Delegacion de las Comunidades Europeas observé que la Asamblea General,
mediante una decision adoptada en septiembre de 2001, habiadol&itSCT que

examinara la cuestion de la proteccion de las indicaciones geogréficas en el DNS y que
tomara una decision. La Delegacion sefial6 que el SCT habia mostrado cierta flexibilidad en
los debates y solicitudes anteriores relativos a las indinasigeograficas y que debia

hacerse gala de la misma flexibilidad a la hora de examinar la proteccién de las indicaciones
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geograficas en el DNS, que era una cuestion importante para los Estados miembros. La
Delegacion sefialé que, después de tres afioslkels, habia llegado el momento de adoptar
una solucién constructiva al problema del registro de indicaciones geograficas como nombres
de dominio por parte de personas que no estaban autorizadas a utilizar dichos identificadores,
tal y como se establecén elAcuerdo sobre los ADPICLa Delegacion sefialo que no era
necesario el consenso respecto de un Unico sistema de proteccion de las indicaciones
geograficas en el DNS, sino que podia acordarse la proteccion minima exigidadpaeedo

sobre los ADPIQutilizando diversos modos de proteccion y que eso se hallaba en
concordancia con la extension de medidas de proteccion a las indicaciones geograficas en el
DNS.

108. El Representante de la AIDV observo la reciente resolucion de su Asamblea &enera
la que se expresaba preocupacion por el registro de nombres de dominio que contenian
indicaciones geograficas en su totalidad o en parte, registro efectuado por personas que no
tenian derechos sobre dichos nombres. El Representante hizo hincapréeeradidad de
respetar los derechos de propiedad intelectual, tal y como se estableciscerrelo sobre

los ADPIC, y declaré que se debia otorgar a las indicaciones geograficas una proteccion
similar a la otorgada a las marcas en el DNS.

109. La Delegacion de Stianka sefialé que, aunque existian opiniones divergentes sobre la
manera de proteger las indicaciones geograficas, habia un consenso general sobre la necesidad
y obligacién de proteger dichos indicadores en virtudAtelerdo sobre I0&DPIC. Asi

pues, se trataba de determinar cémo proteger dichos identificadores. La Delegacion subrayé
gue era urgente abordar esa cuestion y q@figina Internacionatiebia elaborar un estudio,

y sefialoé que cualquier retraso permitiria a tercerosnegiindicaciones geograficas como

nombres de dominio, agravando de esa manera el problema de los derechos supuestamente
adquiridos.

110. La Delegacion de Suecia suscribi6 esa propuesta.

111. La Delegacion de Australia observo la divemge de opiniones sobre esa cuestion y
dijo que, si bien debian proseguir dichos debates en el SCT, era necesario esclarecer el
contenido y los plazos de la labor futura en esa esfera.

112. La Delegacion de la Argentina hizo hincapié en que lastiGe de la proteccion de las
indicaciones geograficas en el DNS planteaba problemas mas amplios que los del alcance, el
objeto y la manera de la proteccion y que era necesaria cierta coherencia o un acuerdo sobre
las cuestiones subyacentes (por ejemple ligtas de nombres estarian protegidos en el DNS

y qué tratamiento se daria a los términos genéricos).

113. La Delegacion de las Comunidades Europeas sefialé que no era necesaria una lista de
nombres de indicaciones geograficas para otorgargoidgie en el DNS, del mismo modo que

no existia dicha lista para otorgar proteccion a las marcas. La Delegacién observé que, en
caso de que un titular de nombre de dominio tuviera derecho a utilizar la indicacion
geografica y ese uso no fuera abusivo, gécaria el principio de proceder al registro de
nombres de dominio por orden de llegada de las solicitudes.

114. El Representante de la INTA sefial6 el principio fundamental del Derecho comparativo
de que distintos sistemas juridicos podian aleanpa solucién similar por medio de distintos
procedimientos o terminologia, por ejemplo, la proteccion de las entidades comerciales en
virtud del Derecho de sociedades en las jurisdicciones de Derecho consuetudinario y como
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sociedades de responsabilidewitada en las jurisdicciones de Derecho codificado. La
Delegacion sefial6 que en los debates del SCT se observaba un planteamiento comun sobre la
cuestion de la proteccion de las indicaciones geograficas en el DNS.

115. La Delegacion de Franciaaciendo referencia a la intervencion del Representante de la
INTA, sefialé que si se acepta que las indicaciones geograficas pueden ser objeto de distintas
formas de proteccion, incluida la proteccion por medio de marcas colectivas o de

certificacion, deb tenerse en cuenta que solamente las indicaciones geogréficas protegidas
como marcas seran susceptibles de proteccion en virtud de la Politica Uniforme, lo cual
perjudica a las indicaciones geograficas protegidas por medio de sigengaseris

116. La Presidenta lleg6 a la conclusién de que todas las Delegaciones convenian en la
necesidad de profundizar en el examen de la cuestion de la proteccion de las indicaciones
geograficas en el sistema de nombres de dominio (DNS), y habian solicita@diaina
Internacionafue informara de ello al Comité y que elaborara una estrategia para debatirla
posteriormente.

117. La Oficina Internacionaindico que en el estudio solicitado se resefiaria la cuestién de la
proteccion de las indicacionggograficas en el DNS, se expondrian las ventajas y
desventajas de incluir dicha proteccion en la Politica Uniforme de Solucion de Controversias
en materia de Nombres de Dominio y se observarian los problemas y las opiniones
divergentes en esa esfera.

Nombres de dominio dilternety nombres de paises

118. Los debates sobre la proteccién de los nombres de paises en el sistema de nombres de
dominio delnternet(DNS) se basaron en los documentos WO/GA/28/7, WO/GA/28/3 y
SCT/9/7.

119. La Oficina Internacionatecord6 que, en su periodo de sesiones celebrado 1023t
septiembre 4 deoctubre de2002, la Asamblea General de los Estados miembros de la OMPI
habia observado que todas las delegaciones habian aprobado las recomendaaiEs del
relativas a los nombres de paises, a excepcion de las de Australia, el Canada y los Estados
Unidos de América. Afadié que la Asamblea General habia tomado nota ademas de varias
cuestiones relativas a la proteccion de los nombres de paises en el DNS que debian
examinarse mas atentamente. Concretamente, cit6 las tres cuestiones siguientes:

a) lalista en la que habia que basarse para determinar los nombres de paises que se
beneficiarian de la proteccion prevista,

b) la extension del plazo de notificion a la Secretaria de los nombres por los que se
conocia comunmente a los paises;

c) lamanerade proceder con los derechos adquiridos.

120. La Secretaria record6 que la Asamblea General habia decidido que continuara el debate
en el marco deSCT con miras a alcanzar una decision final.
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121. La Delegacion de México dijo que tras leer el documento SCT/9/7, le habia sorprendido
el escaso numero de paises que habian notificad®#fdea Internacionalos nombres por

los que eran codmmente conocidos. Por ultimo, se pregunto si eso era una muestra de que
pocos paises deseaban realmente la proteccién de los nombres de paises en el DNS.

122. En respuesta a una pregunta de la Delegacion de Australia en relacion con la partinenc

de redactar una lista de nombres de paises, la Secretaria recordd que en las recomendaciones
del SCT sobre nombres de paises, aprobadas por la mayoria de las delegaciones en septiembre
de2002, figuraba la extension de la proteccion a variaciones déresnae paises que

pudieran inducir a error. Mencion6 varios ejemplos de ese tipo de variaciones, incluido el de
“Holanda”, en lugar de Paises Bajos, “Rusia”, en lugar de la Federacion de Rusia, o el caso

mas complicado del nombre de “Siam” en lugar ddaralia. Recordd que laidea en la que

se basaba la redaccion de la lista de paises era dar cabida a esos escasos casos de variaciones
de nombres que podian inducir a error a fin de garantizar que también estuvieran protegidos.
Asimismo, afiadio que el oaepto de variaciones que pudieran inducir a error no solamente

tenia que ver con el nombre en si, sino también con el riesgo de que existiera un posible

vinculo entre el titular del nombre de dominio y las autoridades constitucionales del pais en
cuestion

123. La Delegacion del Japdn, aunque estaba a favor de la propuesta de considerar la
cuestion de la proteccién de los nombres de paises en el DNS, declaré que era necesario
debatir el fundamento juridico subyacente a dicha proteccion. La ébegseriald

asimismo que no deseaba que los principios de la Politica Uniforme se extendieran a los
nombres de paises. No obstante, se mostro a favor de que las entidades registradoras
recibieran una lista de nombres de paises.

124. La Delegaciordel Canada observo que, aunque la mayoria de las delegaciones deseaba
gue se protegieran los nombres de paises en el DNS, todavia no estaba clara la manera en que
se administraria en la practica el sistema de proteccion. La Delegacion hizo hincapié en la
importancia de contar con un sistema eficaz y econdmico de registros de nombres de dominio
que facilitara la evolucion dmternet y afladio a ese respecto que tenia una importancia
primordial que las normas que se establecieran para el mundo virtuakestuen

concordancia con las normas que ya existian en el mundo real. La Delegacion dejé claro que
apoyaba en principio el control del abuso de nombres de paises en el DNS, pero que no
reconocia los derechos de los paises sobre sus nombres. En conseauweapoyaba la idea

de que un pais pudiera reservar su nombre en el DNS a fin de que el nombre de dominio
correspondiente al nombre del pais en cuestion Unicamente pudiera ser utilizado por las
autoridades constitucionales de dicho pais. La Delegangntuvo que, antes de que la

ICANN adoptara cualquier medida para proteger los nombres de paises en el DNS, los
Estados debian introducir el nivel adecuado de proteccion que debia otorgarse a los nombres
de paises en virtud de los principios y tratadustinacionales aplicables. A ese respecto, la
Delegacion consideraba inadecuado solicitar a la ICANN que estableciera nuevos derechos
mientras que los Estados ni siquiera podian concretar el nivel adecuado de proteccion. Por
ultimo, se declaré a favor da practica consensual de proseguir los debates sobre la

proteccion de los nombres de paises en el DNS.

125. Aligual que la Delegacion del Canada, las Delegaciones de Australia, los Estados
Unidos de América y el Representante de la INTA desexhk idea de que un pais pudiera
reservar su propio nombre en el DNS.
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126. Aunque algunas delegaciones se mostraron escépticas en cuanto al establecimiento de
una lista de nombres de paises, las Delegaciones de Alemania, Australia, Egipta, Espaf
Francia, Grecia, México, Reino Unido y $manka se declararon a favor de establecer dicha

lista, que se basaria en el Boletin Terminolégico de las Naciones Unidas. Varias delegaciones
(Australia, Egipto, Espafia, Reino Unido, &anka) declararon quen la lista también

podrian figurar los nombres por los que se conocia corrientemente a los paises y dos
delegaciones (Australia y Sranka) se mostraron a favor de incluir en la lista las variaciones
gue pudieran inducir a error.

127. La Delega®n de las Comunidades Europeas propuso que se ampliara el periodo
permitido a los Estados miembros para notificar a la OMPI los nombres por los que se
conocia corrientemente a sus paises.

128. La Delegacion de Australia, record6 que no estalesvarfde proteger los nombres de

paises en el DNS, pero sefialé que la Asamblea General habia aprobado dicha proteccion y
que, por lo tanto, debia prestarse atencion a los aspectos de procedimiento. A ese respecto, la
Delegacion se declar6 a favor de re@acitna lista en la que figuraran los nombres oficiales

de los Estados en su forma larga y corta, los nombres por lo que se conocia corrientemente a
los paises y las variaciones que pudieran inducir a error.

129. La Delegacion del Brasil se declaadavor de continuar los debates sobre la cuestion de

la proteccion de los nombres de paises en el DNS. Afadio que el examen de las respuestas al
cuestionario sobre nombres de paises distribuido pofitana Internacionaéntre los

Estados miembros da OMPI permitiria determinar las caracteristicas esenciales de esa
cuestion y podia servir de base para el debate en el futuro.

130. La Delegaciorde losEstados Unidos de Amériaalvié a mencionar las declaraciones

de las xlegaciones del Canadg del Japon y declard que, habida cuenta de la falta de

consenso sobre los fundamentos juridicos en los que debia descansar la proteccion de los
nombres de paises en el DNS, debia emprenderse un estudio preliminar a fin de establecer los
principios genales del Derecho de propiedad intelectual. Asimismo, observo que si se
extendian los principios de la Politica Uniforme a los nombres de paises surgiria la cuestion

de que un Estado soberano invocara su inmunidad cuando un demandado recurriera a los
tribunales aun cuando no hubiera un consenso sobre la cuestion de la inmunidad soberana.
No obstante, se trataba de una cuestion de la que no debia ocuparse el SCT y la Delegacion
finalizé declarando que no deseaba que continuara de momento la labor alaespect

131. La Delegaciorde México dijo que en caso de que se decidiera limitar la proteccion a los
nombres que figuraban en el Boletin de las Naciones Unidas, estaba dispuesta a retirar el
nombre ‘Republica Mexicana” d& lista de nombres de paiseatilizados corrientemente que

se habia notificado a l@ficina Internacional

132. La Delegaciérdel Japdn declaré que no debian extenderse los principios de la Politica
Uniforme a los nombres de paises. En cuanto a la lista que debia utilizabstegacion

declar6 que deseaba que esa lista se basara en la que figuraba en [dN0BHE6. Afadid

gue deseaba que se prohibiera la utilizacion indebida de los nombres de paises en el DNS,
pero que era necesario estudiar mas detenidamente kocues

133. Variasdelegaciones (Espafa, Estados Unidos de América, México) expresaron
preocupacion por la posibilidad de efectuar comentarios sobre la lista de nombres de paises
utilizados corrientemente que se habia notificado a la Oficina latérnal.
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134. En respuesta a una pregunta de &dgaciorde Australia sobre si los Estados estaban
dispuestos a renunciar a su inmunidad en relacion con los principios de la Politica Uniforme,

la Secretaria recordé varias disposiciones aplicadateel marco de dicha Politica. Entre otras
cosas, menciono que al interponer una demanda, el demandante se comprometia a reconocer,
en caso de que el demandado recurriera a los tribunales, la jurisdiccion del lugar en que estaba
ubicado el registro o ldel domicilio del demandado. Varios Estados, incluidos Australia,
Noruegay Turquia, habian presentado demandas en virtud de la Politica Uniforme y al

hacerlo habian renunciado a su inmunidad.Of&ina Internacionahfiadio que, en cuanto a

la extensi@ de los principios de la Politica Uniforme a los nombres y siglas de las
organizaciones intergubernamentatlishasorganizaciones habian declarado que no

deseaban someterse a la jurisdiccion de un pais en particular, y que se habia acordado que se
modificaria la Politica Uniforme para prever el examen de nuevo en relacion con un
procedimiento de arbitraje y, por lo tanto, excluir el recurso a los tribunales.

135. La Presidenta record6 que se habia propuesto que la lista de nombres de paises que
debian protegerse se basara en la lista que figuraba en la N&@@31.66 o en el Boletin de

las Naciones Unidas o0 que en caso contrario prosiguiera la labor sobre esa cuestién y finalizé
recordando que también tenia que abordarse la cuestion derksos adquiridos.

136. La Delegacion de México respaldo las conclusiones de la Presidenta, afiadiendo que
podia resultar atil que la Oficina Internacional redactara un documento con sugerencias
respecto de las eventuales opciones que estaban a diépaf! titular de un nombre de
dominio en el caso de que un Estado parte en una controversia no aceptara renunciar a su
inmunidad.

137. La Delegacion de Australia manifest6 inquietud acerca de la cuestién de ampliar el
plazo al31 de diciembre @2002, habida cuenta de que aun no se habian delineado los
proximos pasos a seguir con respecto a la lista.

138. La Delegacion de Yugoslavia pregunté cémo se trataria el caso de cambio de nombre de
un pais.

139. La Oficina Internacionahprovechd la oportunidad para mencionar que el Boletin de las
Naciones Unidas constituia una base segura, puesto que su actualizacién periddica reflejaba
cualquier cambio que pudiera producirse en el nombre de un pais.

140. La Delegacion de Vermiela pregunto si ciertos términos que figuraban en el Boletin de
las Naciones Unidas, como “Gobierno” o “Confederacion”, también serian protegidos como
tales.

141. La Secretaria declar6 una vez mas que debia adoptarse una decision en cubste a la

en la que se basaria la proteccion de los nombres de paises en el DNS, a saber, la lista que
figuraba en la NormdSO 3166 o el Boletin Terminolégico de las Naciones Unidas. A ese
respecto, destaco que en los debates se habia puesto de maniféelstongyoria de las
delegaciones privilegiaba la utilizacion del Boletin de las Naciones Unidas. Al recordar que
era preciso llegar a una decision respecto de la cuestion de los derechos adquiridos, algunas
delegaciones habian propuesto en las sesi@pE@les que se pagara una compensacion a

los titulares de registros de nombres de dominio que correspondian a nombres de paises,
cuando esos titulares no tenian relacion con las autoridades constitucionales de los paises en
cuestion. Sin embargo, sefi@de ese enfoque plantearia varias dificultades, como el calculo
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del importe de la compensacion. Sugirio que el enfoque mas sencillo podia consistir en
proteger los nombres de paises de su registro futuro como nombres de dominio en los gTLD.
Afadio que se enfoque seria mas facil de aplicar en el marco de la ICANN.

142. Las Delegaciones de Alemania, Australia, Espafia, Grecia, Japon, México y
ReinoUnido respaldaron el enfoque propuesto por la Oficina Internacional, que consistia en
la protecciorde los nombres de paises de su registro futuro como nombres de dominio en los
gTLD. La Delegaciéon de México sugirié que dicha proteccion se extendiera también a los
ccTLD.

143. Por otra parte la Delegacion de Espafia dijo que en caso de registrald fe, podian
aplicarse en forma retroactiva los principios de la Politica Uniforme.

144. La Delegacion de Grecia dijo que, de aceptarse el principio de la retroactividad, no veia
objeciones a su aplicacion.

145. La Delegacion de ®Estados Unidos de América dijo a titulo de ejemplo que, en lo
relativo a los derechos adquiridos, una marca podia bien incorporar el nombre de un pais, y
también que ciertos términos genéricos en inglés podian corresponder a nombres de paises, y
citd cono ejemplo el caso de “Turkey”. La Delegacién destacé el hecho de que existian

varios casos de derechos de propiedad intelectual ejercidos de buena fe en el ambito de los
nombres de dominio.

146. En cuanto a la cuestiéon de la inmunidad soberanBgdlegacion de México solicité a la
Oficina Internacional que explicara por qué la posibilidad de un exanmavopodia

considerarse en el caso de una organizacion intergubernamental, pero no de un Estado. Por
ultimo, la Delegacion pregunto si existiatros sistemas que permitieran que el Estado no
renunciara a su inmunidad.

147. La Oficina Internacional dijo que conforme al Derecho internacional, las organizaciones
internacionales intergubernamentales podian rechazar una determinada jénsucional y
recurrir al arbitraje. Dijo que durante los debates sobre la proteccion de los nombres y las
siglas de organizaciones intergubernamentales en el DNS, los asesores juridicos de las
Naciones Unidas habian propuesto un procedimiento que defjedrda la posibilidad de un
examen a noven el caso de arbitraje. La Oficina Internacional dijo que esa opcion estaba a
disposicion de los Estados.

148. Las Delegaciones de Alemania, Espafia y Francia se pronunciaron expresamente a favor
de aplcar los principios de la Politica Uniforme a los nombres de paises, y las Delegaciones
de Alemania, Espafia y Grecia se declararon a favor de suspender la inmunidad soberana en
€s0sS casos.

149. La Presidenta extrajo las conclusiones siguientes:

a) Conscientes de la decision tomada por la Asamblea General en su reunién de
septiembre de002, la mayoria de las delegaciones estaba a favor de maodificar la Politica
Uniforme de Solucién de Controversias en materia de Nombres de Dominio (la Politica
Uniforme) con miras a la proteccion de los nombres de dominio en el DNS.
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b)  En cuanto a los detalles de esa protectitas delegaciones apoyaron lo
siguiente:

) la proteccion debia extenderse a los nombres largos y cortos de paises,
segun constaran enBbletin Terminolégico de las Naciones Unidas;

i) la proteccion debia valer contra el registro o utilizacion de un nombre de
dominio que fuese idéntico o similar hasta el punto de crear confusién con el nombre de un
pais, cuando el titular del nombre deminio no tuviera derecho ni interés legitimo alguno
respecto del nombre y cuando la naturaleza del nombre de dominio fuese tal que podria
inducir a error a los usuarios a creer que existia un vinculo entre el titular del nombre de
dominio y las autoridagk constitucionales del pais en cuestion;

iii) cada nombre debia estar protegido en el idioma oficial (los idiomas
oficiales) del pais del que se tratara y en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas; y

iv) la proteccion debia extenderse dde los registros futuros de nombres de
dominio en los dominios genéricos de nivel superior (gTLD).

c) Las delegaciones respaldaron que se siguiera examinando:

) la extension de la proteccion a los nombres por los que se conocia familiar o
comunmente s paises, conviniendo en que todo nombre adicional de esa indole fuese
notificado a la Secretaria antes 8&ldediciembre de2002;

i) la aplicacion retroactiva de la proteccion a los registros vigentes de nombres
de dominio, y respecto de los caalpresuntamente se hubieran adquirido derechos; vy

iii) la cuestion de la inmunidad soberana de los Estados ante tribunales de otros
paises en acciones judiciales relacionadas con la proteccion de nombres de paises en el DNS.

d) Las delegaciones soltairon a la Secretaria que transmitiera esas recomendaciones
a la Corporacion de Asignacion de Nombres y Numeros de Internet (ICANN).

e) Las Delegaciones de Australia, el Canada y Estados Unidos de América no
suscribieron esta decision.

f) La Delegacion dl Japdn declar6 que, si bien no se oponia a la decision de
extender la proteccion a los nombres de paises en el DNS, era necesario seguir analizando el
fundamento juridico de dicha proteccion, y formulo reservas respecto del pasafog
excepto en lgelativo al puntav).

! Véase el documento WO/GA/28/3 de la OMPI (“Nombresddminio de Internet”),
del 24 de junio de 2002
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Marcas

150. La Secretaria informé al SCT que, desde la octava sesion del Comité, dos paises se
habian adherido al Tratado sobre el Derecho de MdfdaE), a saber, Kazajstan y Estonia,
elevando 80 el niumero total de$fados parte en ese Tratado a fines de ene®@8. La
Secretaria también anuncio6 la publicacion de la Recomendacién Conjunta sobre la proteccion
de las marcas y de otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet, como
publicacion de [@DMPI N°845.

Propuestas para seguir armonizando los procedimientos y formalidades en el ambito de las
marcas

151. La Secretaria present6 el docume8tT/9/2, que reflejaba los cambios sugeridos por
los Estados miembros del SCT durante la Ultseaion. La Secretaria propuso abrir el debate
con el Articulo8 del TLT relativo a las Comunicaciones, y la correspondiente Rdgtadel
proyecto revisado de Tratado. La Secretaria explicO que en la octava sesion se habian
planteado inquietudes acerdeal lenguaje propuesto para los apartados b) y ¢) que
reproducian el lenguaje del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) y estaban expresados
en forma negativa. También se habia planteado con inquietud si era posible obligar a una
Parte Contratanteaceptar comunicaciones que no fueran en papel. Algunas delegaciones
también expresaron el deseo de incluir alguna forma de incentivo o de declaracion que
recordara la importancia de la presentacion electronica, en particular para los usuarios de
marcas.Para reflejar esas inquietudes, la Secretaria habia reproducido en la VAriesite
parrafos b) y c) existentes, mientras que la Vari@t®nsistia en un texto nuevo, que
también tenia en cuenta esas inquietudes.

Articulo 8

152. La Delegacia de los Estados Unidos de América opiné que el enfoque adoptado para el
Articulo 8 parecia limitar el derecho de las oficinas a escoger los medios que deseaban utilizar
para recibir comunicaciones. La Delegacion explico ademas que si bien los Estados Uni

de América no tenian previsto por ahora hacer obligatorio el uso de las comunicaciones
electrénicas, estimaba que un tratado debia estar orientado hacia el futuro y no debia limitar a
las oficinas a una determinada forma de comunicacion. La Delegexpuso estadisticas

sobre la presentacion de solicitudes de marcas en la USPTO por solicitantes extranjeros en el
periodo20002001, que demostraban que, a diferencia de lo que ocurria en ciertas oficinas,
los solicitantes que estaban familiarizados @presentacion electrénica preferian esa forma

de presentacion. Por ello, la Delegacion explicd que no apoyaria un tratado que frenara a las
oficinas en su camino hacia el futuro.

153. La Delegacion de Espafa, apoyada por las Delegaciones dedienrederacion de
Rusia, Panam4, Republica de Corea y Ucrania, se manifesto a favor de la VAripote
tratarse de lenguaje expresado en forma afirmativa y por resultar mas clara que la \ariante

154. La Delegacion de Australia observo geidien preferia una formulacion afirmativa

para la disposicion relativa a las comunicaciones, no consideraba que los sentidos de las
VarianteA y B fueran equivalentes. La Delegacion observé que la VarBupedia reflejar

de manera mas exacta la Vati@A si su texto fuese “cualquier Parte Contratante podra

exigir que la presentacion de comunicaciones se efectie en papel y en otro formato que no sea
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papel”. En su redaccion actual, la VariaBsuponia que las Partes Contratantes podian

decidir librenmente si aceptaban o no comunicaciones en papel y en otro formato que no fuese
papel, pero no aclaraba si tenian la libertad de “exigir” que la presentacion de comunicaciones
se efectuara de una forma determinada. Refiriéndose a la intervencion de ladieiete

los Estados Unidos de América en el sentido de que las oficinas debian poder escoger los
medios de transmision de la correspondencia, la Delegacion de Australia observé que esa
posicion no quedaba reflejada ni en la Variafitei en la VarianteB.

155. La Delegacion del Reino Unido indico que ni la VariaAtai la VarianteB transmitian

el mensaje de que era necesario alentar al uso de sistemas de presentacion electronica, aunque
no debia impedirse a los solicitantes la utilizacion deoaés mas tradicionales. Tal vez era

ese mensaje de fondo lo que faltaba en dichas variantes, antes que una formulacion juridica
precisa.

156. La Delegacion de las Comunidades Europeas dijo que en principio acogia con agrado la
declaracién hechagp Australia en la Ultima sesion, solicitando que el texto del Arti@sée
redactara en forma afirmativa. Sin embargo, la Delegacion no opinaba que las dos variantes
presentadas en la presente sesion tuviesen un significado equivalente. Se pregusédisi
preferible decir exactamente qué se esperaba de esas disposiciones, y sugirié que debia
encontrarse un texto que permitiera a las oficinas aceptar comunicaciones tanto en formato
electronico como en papel. Tal vez el texto adecuado podia exmetas explicaciones que
figuraban en las notas.

157. La Delegacion del Canada respaldé las posturas expresadas por la Delegacion de
Australia y la de las Comunidades Europeas. Si bien la Delegacién manifestaba una ligera
inclinacién a favor dda VarianteB, por tener un enfoque mas positivo, opiné que la
redaccion era confusa. La Delegacion no consideraba que la sugerencia presentada por
Australia, es decir, permitir a las Partes Contratantes recibir comunicaciones en papel y en
otro formato,dejaria en claro que la Oficina tenia la libertad de decidir qué tipo de
comunicacion exigiria. Esa postura parecia seguir el espiritu de la primera parte del
Articulo 8.1, que establecia los requisitos que una Parte Contratante podia fijar. Si en esa
parte se limitaban los requisitos, en otra debia permitirse a una Parte Contratante exigir la
presentacion de comunicaciones en papel o en otro formato.

158. El Representante de la OAPI dijo que apoyaba la VariAntgie tenia en cuenta las
inquitudes expresadas por la Delegacion de los Estados Unidos de América respecto del
puntoc), en lo relativo a permitir otras formas de comunicacion (es decir, por medios
electrénicos). El Representante también mencioné dos articulos anteriores del preyecto:
primer lugar, el Articuldl.i) sobre la definicion de “Oficina” que, en su opinién, excluia las
oficinas regionales de distintas Partes Contratantes, como la ARIPO o la OAPI. Asi pues,
debia modificarse la redaccion de ese parrafo para que su texg® 1...] el organismo
encargado del registro de las marcas por una o mas Partes Contratantes [...]”. En segundo
lugar, el Articulo3.a)iii), cuyo texto era “[...] el solicitante tenga un establecimiento
industrial o comercial real y efectivo [...]", y a cuyespecto el Representante sugirio
eliminar el término “real”, por ser subjetivo y porque su significado podia variar de una
jurisdiccién a otra.

159. Tras la sugerencia formulada por la Delegacion de las Comunidades Europeas, la
Delegacion de Ausalia observo que existia una tercera variante de texto para el Ar8culo

gue consistia en utilizar, con ligeras modificaciones, la explicacion que figuraba en las notas,
puesto que exponia con bastante exactitud el propésito de la disposicion. Hmretatia



SCT/9/9
pagina34

intervencion del Representante de la OAPI respecto del Artlcilda Delegacion observo

que en la mayoria de los casos, la referencia a una oficina suponia la oficina de una Parte
Contratante y concernia a una solicitud. Con respecto atat8.a)iii), la expresion “real y
efectivo” debia considerarse en relacion con otros instrumentos de propiedad intelectual,
como el Tratado sobre el Derecho de Patentes y el Arreglo de Madrid. En Australia ya existia
jurisprudencia sobre la interpreténide esos términos y la Delegacion advirtié que introducir
cambios en el texto podia perturbar la interpretacion de aquellos instrumentos.

160. En respuesta a esos comentarios, la Oficina Internacional explico que tanto el Akticulo
como el Arttulo 3 alin no eran objeto de debate, pues el SCT habia decidido en su ultima
sesion que se tratarian en primer lugar los Artic8lgsl3. Sin embargo, en aras de la
claridad, observé que el lenguaje del TLT seguia de cerca el del Convenio de Paris.

161. El Representante del CEIPI estuvo de acuerdo con las opiniones expresadas por las
Delegaciones de Australia, el Canada, y las Comunidades Europeas en el sentido de que el
texto de la Variant® no era una expresion afirmativa del lenguaje dédaianteA. El
Representante manifesto una ligera inclinacion en favor de la Varasieen los

apartado$) y c) se daba a las oficinas la libertad de escoger el medio de comunicacion. Esa
disposicion era similar a la disposicion correspondientd citado sobre el Derecho de

Patentes, y la Delegacion destaco el valor de poder contar con el mismo principio tanto para
las patentes como para las marcas, evitando asi que las generaciones futuras tuviesen
interpretaciones distintas en esos dos ambikssa disposicion habia sido objeto de debates
intensivos durante la Conferencia Diploméatica para la adopcién del PLT, y finalmente habia
sido objeto de consenso por constituir el lenguaje que, sin ambigiedad, daba a las oficinas la
libertad de escoger losedios de comunicacion. Con respecto a alentar a las oficinas a ir
adoptando un sistema de presentacién electronica, el Representante opinaba que ese aspecto
debia examinarse en otro ambito, por ejemplo en una declaracion concertada de la conferencia
de aapcion del tratado, pero no en el propio texto del tratado. Un tratado debia expresar
derechos y obligaciones, sin alentar en un sentido u otro.

162. La Delegacion de Egipto, respaldada por las Delegaciones de Bélgica, el Brasil,
Eslovenia, Frarig, la Republica de Moldova y Suiza coincidioé con los comentarios realizados
por el Representante del CEIPIy declaré preferir la Varidntgues un lenguaje equivalente

habia sido adoptado para el PLT, y en ese marco no se habian presentado probleratsscon
debido a la formulacion en términos negativos. Ademas, esa Delegacion reitero las
observaciones hechas en la ultima sesion, en el sentido de que debia darse a los paises en
desarrollo el mayor tiempo y la mayor libertad posibles en lo relativgpadsentacion

electréonica. Ademas, la Delegacion observo que era necesaria una declaracion concertada
con respecto a la asistencia técnica destinada a los paises en desarrollo con el fin de facilitar la
puesta en marcha de sistemas de presentacion elieetrd

163. La Delegacion de la Republica de Corea comenzé su declaracion anunciando que su
pais estaba a punto de adherirse al TLT. En segundo lugar, con respecto al Brtlaulo
Delegacion inform6 que la Oficina de la Republica de Corea haléato en practica un

sistema de presentacion electronical®89 y, sobre la base de esa experiencia, podia afirmar
gue gracias a ese sistema habia aumentado el nUmero de presentaciones y habia mejorado la
eficacia administrativa. Sin embargo, la Oficith@ Propiedad Intelectual seguia tramitando
presentaciones en papel. La Delegacion opiné que cada Estado tenia derecho a escoger la
forma de presentacion, y que la presentacion electronica como medio exclusivo debia
postergarse por lo menos por cinco aaqsartir de la adopcién del Tratado.
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164. La Delegacion de los Estados Unidos de América, respaldada por otras tres
Delegaciones (Comunidades Europeas, México, Paises Bajos) dijo que resultaba claro que la
preocupacion real era dar a las Partesitatantes el derecho a escoger los medios de
transmision para recibir las comunicaciones. Por lo tanto, propuso la formulacion siguiente:
“cualquier Parte Contratante podra escoger el medio de transmision para la recepcion de
comunicaciones”, para gugiedara claro que cualquier Parte Contratante podia determinar en
gué forma deseaba recibir las comunicaciones, en papel o en formato electrénico, segun su
grado de desarrollo.

165. La Delegacion de Guinea declar6 que aungue reconocia la efamtia medios

electronicos de transmision, no todos los paises disponian de ellos. La presentacion en papel
siempre habia existido en su pais y habia funcionado bien. Por lo tanto, la Delegacion
esperaba que pudiera mantenerse ese sistema, si bienalgeeam el futuro pudieran

aplicarse los medios electrénicos.

166. Refiriéndose a las declaraciones efectuadas por varias delegaciones en favor de la
armonizacion de las disposiciones del PLT y el TLT, la Delegacion de Australia dijo que, si
bienen algunos casos podia ser Gtil recurrir al lenguaje del PLT, no era necesario ir mas alla
del alcance de ese Tratado. Al revisar el TLT, el SCT no debia perder de vista, en primer
lugar, el propésito de las disposiciones y, en segundo lugar, el heaheds texto de las
disposiciones debia reflejar concretamente ese propdésito, dejando poco espacio para otras
interpretaciones. La Varianfeno daba a las oficinas suficiente libertad para escoger los
medios de presentacion, ademas de permitir ungoirgtzrcion amplia, y eso era motivo de
preocupacion. Siel SCT se cefiia al lenguaje del PLT, se limitaria Gnicamente a las mejoras
gue aportaba ese Tratado. Los beneficios para los usuarios de la comunidad de la propiedad
intelectual serian mayores si,rpaseguir avanzando, la futura conferencia del TLT se basaba
en el trabajo ya realizado por la conferencia sobre el PLT. La Delegacion se preguntaba si no
seria necesario a fin de seguir avanzando que el SCT solicitara a la Secretaria que propusiera
variantes del texto, sobre la base de las deliberaciones.

167. En respuesta a los comentarios formulados por la Delegacion de Australia, la
Delegacion de México declard que las consecuencias de la disposicion que figuraba en la
VarianteA diferian de &s de la disposicion anterior, que contenia una frase previa que fijaba
un plazo para la aceptacion de las presentaciones en papel. En el PLT, la fecha a partir de la
cual se excluian las presentaciones en papel &aeljunio de2005 y en la Ultima s@én

muchas delegaciones habian expresado inquietud acerca de la existencia de una combinacion
entre la fecha y la Variant, lo cual daba la posibilidad de excluir la presentacion en papel.

En el texto actual de la Varianfeya no figuraba una fechagso daba mayor libertad a las
oficinas. Sin embargo, la Delegacién de México concordé con la Delegacién de Australia en
gue no existia una necesidad absoluta de armonizar este Tratado con el PLT. Puesto que el
Derecho de marcas era distinto del de pagna Delegacion también estaba a favor de
redactar un texto completamente nuevo que no se basara en el PLT.

168. La Delegacion del Canada coincidio con las Delegaciones que la precedieron en el
sentido de que, en el contexto del Artic8len paticular, no era necesario cefiirse al lenguaje
del PLT. Ese lenguaje habia sido adoptado para el PLT, especialmente en relacién con una
regla, equivalente a la Redhbis, que establecia que el plazo para que las Partes Contratantes
aceptaran comunicaciea en papel era junio @&05. La Delegacion opinaba que en el
contexto de las marcas no era necesaria esa limitacién. Asi pues, podia redactarse una
disposicion en términos sencillos, combinando las Variafitg® y la Regla5bis,

particularmente en sta de que, en la sesion actual, se habia ido creando consenso en torno a
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la idea de que las oficinas necesitaban flexibilidad para escoger en qué forma querian recibir
las comunicaciones. No obstante, esa Delegacion reconocia las inquietudes expmsadas p
otras en el sentido de que los paises en desarrollo necesitaban tiempo para poder aplicar
sistemas de presentacion electrénica, y propuso la redaccion siguiente: “Cualquier Parte
Contratante podra excluir la presentacion de comunicaciones en papliéogaluir la
presentacion de comunicaciones que no sean en papel”.

169. La Delegacion de Australia observé ademas que, en sus deliberaciones sobre la
presentacion electronica, el SCT debia tener en cuenta que en cada pais habia dos elementos,
el primero, la oficina, y la incidencia que la presentacion electrénica podia tener en su carga

de trabajo y en su capacidad de hacer frente a esa carga de trabajo. El segundo elemento eran
los usuarios del sistema de marcas. Refiriéndose al comentarialéo por la Delegacion

de México en relacion con el plazo que figuraba en el PLT, la Delegacion de Australia

observé que ese plazo se habia fijado para proteger a los titulares de patentes en caso de que
las oficinas se apresuraran a aplicar sistemgmelgentacion electronica y dejaran de permitir

la presentacion en papel. Sin embargo, la cuestion de los plazos no era tan importante en el
debate deTLT como lo eran las consecuencias de la presentacion electronica para las

oficinas y los usuarios. Efenportante pensar en las presentaciones efectuadas por nacionales
en el exterior y las presentaciones hechas por nacionales de otros paises en el ambito nacional,
y ése era el primer motivo para armonizar el Derecho y los requisitos.

170. Para haer avanzar el debate sobre ese tema, la Secretaria presenté al SCT un
documento que incluia cuatro propuestas formuladas por varias delegaciones como variantes
del Articulo8.1).

171. La Delegacion de Stianka dijo que habia que tener presentaterés de las oficinas
nacionales (la capacidad de tramitar solicitudes electrénicas, de ser necesario) y el interés de
los eventuales titulares de marcas (acceso a computadoras y posibilidad de efectuar
presentaciones electrénicas). Imponer la presadn electronica podia desalentar a algunos
paises a adherirse al TLT. Por ello, la Delegacion se manifest6 a favor de la Vériante
propuesta, porque daba cierta flexibilidad a las oficinas nacionales, y atendia el interés de los
paises en desarrollode sus eventuales titulares de marcas.

172. La Delegacion de Australia cuestion6 el mantenimiento del patrafoy de la

Regla5bis, y dijo que el SCT no debia centrar su atencion en las palabras, sino en el objetivo
gue ese articulo perseguidi el objetivo era que las oficinas nacionales tuvieran libertad de
eleccidn, era evidente que el texto de las palabras introductorias del Agidub), c), d) y de

la Reglabbisresultaba complicado.

173. La Delegacion deBrasil declaré quano podia escoger entre una de esas propuestas
hasta tanto no hubieran sido sometidas a examen de las autoridades correspondientes de su
pais. Sin embargo, era importante salvaguardar el interés de las distintas partes y, por esa
razén, la Varianté\ pareda ser la mas adecuada.

174. La Delegacion de los Estados Unidos de América, apoyada por el Representante de una
organizacion no gubernamental (INTA), opind que en el Arti@ulld debia figurar un

principio general que declarara que las oficinasionales escogerian los medios de

transmision. En cuanto a la preocupacion de que las oficinas nacionales pudieran imponer a
otros el medio de comunicacién escogido por ellas, la Delegacion declard que era poco
probable, puesto que la mayoria de lasiofis querrian prestar sus servicios a todos los
eventuales titulares de marcas. La experiencia indicaba que los solicitantes utilizaban la
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presentacion electronica sin la ayuda de abogados, y puesto que las oficinas nacionales eran
las que mejor conociamsus usuarios, correspondia a ellas escoger los medios de
comunicacion. Para concluir, la Delegacion de los Estados Unidos de América propuso que
en el Articulo8.1) se declarase un principio general, con el siguiente texto: “cada Parte
Contratante pa@ escoger los medios de transmision de las comunicaciones”.

175. En respuesta a la propuesta formulada por la Delegacién de los Estados Unidos de
América, la Delegacion de Australia, respaldada por una delegacién (Panamd) opiné que los
principios generales no debian figurar en el Artid8lb), sino en la Reglabis La

Delegacion de Australia observé que las empresas grandes y medianas que buscaban
mercados de exportacion presentarian en forma electronica sus solicitudes de registro de
marcas etos Estados Unidos de América para exportar sus productos a ese pais. Sin
embargo, puesto que otras empresas no contaban con los medios para efectuar una
presentacion electrénica, quedarian en situacion de desventaja si se permitiera a las oficinas
nacimales escoger los medios de transmision de las comunicaciones. La Delegacion opino
gue convenia eliminar todas las referencias a la fecha de presentacion y el cumplimiento de un
plazo, en favor de una disposicion general que declarase que las oficirias psdoger los
medios de transmision de las comunicaciones.

176. El Representante de la CCl indicé que en ese momento no podia escoger un texto
particular para ese Articulo. Ademas, declaré que correspondia a los usuarios decidir cuales
eran losmejores medios de comunicacion.

177. El Representante de la AIPPI, respaldado por una delegacién (Reino Unido), dijo que el
texto del Articulo8.1) no era exacto a la luz de las cuatro nuevas propuestas y sugirié incluir
una propuesta de variarieen el Articulo8.1); o dejar el Articul@.1) tal como estaba e

incluir los apartadob), c) y d) en la Regla. El Representante explico que las reglas podian
modificarse porque en el futuro surgirian nuevos medios de transmision de comunicaciones.
Ademas, observé que modificar las reglas era mas sencillo que modificar los articulos, que
exigia la celebracién de una conferencia diplomética.

178. La Delegacion de Australia declaré que en su pai80&b de las solicitudes se

presentaba en formedectronica. A su vez, &0% de las solicitudes era presentado por
solicitantes que no estaban representados por agentes, y mas de la mitad de ellos habia optado
por la presentacion electronica. Se trataba de pequefias empresas y personas de recursos
limitados. Los que no tenian computadora utilizaban los servicios de un agente que si podia
efectuar presentaciones electronicas.

179. La Oficina Internacional resumio el debate relativo al Artic8lb) declarando que

el SCT parecia estar de acderen gue correspondia a las oficinas nacionales escoger los
medios de transmision de las comunicaciones. Sin embargo, el SCT debia elegir entre las
distintas variantes, y decidir si habia de incluirse ese principio general y enumerar sus
excepciones. BBCT también tenia que tomar una decision acerca de si era necesario alentar
la presentacion electronica fijando un plazo, como en el PLT, o mediante otro enfoque.

180. Formulando una observacion sobre el resumen de la Oficina Internacional, la

Delegacion deBrasil, apoyada por la Delegacién de Egipto, dijo que las necesidades
especiales de los paises en desarrollo debian estar en el centro de la labor del SCT y relacioné
esa cuestion con la asistencia técnica a las oficinas, sobre la cual eled@lefectuar una
declaraciéon. La Delegacién manifesté inquietud acerca de las consecuencias que tendrian
para los paises en desarrollo algunas de las variantes propuestas para el &djcubebia
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preverse la maxima flexibilidad, porque no todasdfisinas disponian de los mismos medios
tecnologicos, y ademas, las empresas exportadoras de los paises en desarrollo podian
encontrarse en una situacion tecnologica de desventaja. Por esas razones, la Delegacion
privilegiaba la Varianté\. La Delegaci@® también expreso6 dudas acerca de que en el futuro
todos los paises pudiesen aplicar sistemas de presentacion electrénica.

181. La Delegacion de los Estados Unidos de América apoyo las opiniones de las
Delegaciones ddrasily de Egipto, destacalo que los paises debian poder escoger
libremente los medios de transmision de las comunicaciones. La Delegacion se pregunto si
era necesaria una disposicion especial relativa a la presentacion electrénica y aclar6 que la
armonizacion de los medios de pemtacion de comunicaciones no debia ser un objetivo.
Segun la Delegacion, la Variarnereflejaba las aspiraciones del SCT. Esa variante permitia

a las Oficinas seguir aceptando comunicaciones en cualesquiera medios hubieran escogido.

182. La Delegacion de Ucrania dijo que preferia la VariaBigues permitia escoger en el
futuro otras formas de comunicacién, ademas del papel.

183. El Representante de la AIPPI observé que la Vari&e podia interpretarse de
manera errénea, pues ataba todas las posibilidades. En las notas explicativas debia
subrayarse que ninguna Parte Contratante estaria obligada a aceptar la presentacion de
comunicaciones en otro formato que no fuese papel y que no estaria obligada a excluir la
presentacion deomunicaciones en papel.

184. La Delegacion de Suecia, respaldada por la Delegacién de Noruega, apoyo6 la opinién
expresada por el Representante de la AIPPI. Cabia la posibilidad de mantener el
encabezamiento del Articuil) incluyendo la Variaie E en el Reglamento, o bien de
eliminar el encabezamiento incluyendo la Variaaten el Articulo8.1). Ese enfoque cubria

los distintos sistemas técnicos de comunicaciones que pudieran surgir en el futuro. Sin
embargo, la Delegacién dijo que prefeldgrimera opcién que habia propuesto.

185. La Delegacion de China apoyd las opiniones de las Delegacion8satély de Egipto,

en lo relativo a tener en cuenta las condiciones de cada pais. El papel de los agentes era mas
importante en el anito de las patentes que en el de las marcas y en muchos casos las
solicitudes de marcas eran presentadas por los propios solicitantes y en papel. Por lo tanto,

el TLT no debia crear obligacién alguna para las Partes Contratantes.

186. La Delegaadn de Australia observé que no debia obligarse a los paises
tecnolégicamente avanzados a aceptar la presentacion de comunicaciones en papel salvo en
circunstancias excepcionales. La Delegacion pensaba que debia fijarse un plazo, como en la
Regla8.1) delTratado sobre el Derecho de Patentes, a cuyo vencimiento una Parte
Contratante podia excluir la presentacion de comunicaciones en papel. Actualmente, s6lo
cuatro paises permitian la presentacién electrénica, de ahi que practicamente en todos los
casos, la presentaciones de solicitudes desde el exterior se realizaran mediante agentes que
estaban en condiciones de efectuar presentaciones electronicas.

187. La Delegacion del Libano pregunto cual seria la postura de los paises que, después de
determnado plazo, no estuvieran en condiciones de tramitar presentaciones electronicas. La
Delegacion advirtio acerca del riesgo de que los derechos de marca se transformaran en
derechos de una minoria y sefial, por ejemplo, la situacion de las personasiguenie!

campo y aunque tuviesen derecho a presentar una solicitud, no podian acceder a la
presentacion electronica.
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188. El Representante de la AIPPI aclar6 que ninguna de las VariggeB, era contraria a
la presentacion electronica. Dicheariantes tampoco imponian a las oficinas la aplicacion de
sistemas de presentacion electrénica.

189. La Delegacion de México manifesto preferencia por la Variént&sa Delegacion
propuso que la Oficina Internacional redactara para la progasen una version revisada del
Articulo 8.1) y la Reglabbis.

190. La Delegacion de los Estados Unidos de América sugirié que se eliminaran los
parrafosl) y 2) de la Regl&bis.

191. El Representante de la CCl apoy0 la declaracion &gcin el Representante de la AIPPI
y manifestd preferencia por la Variarite El principio general debia aclararse en las Notas
Explicativas.

192. La Delegacion de Australia observo que el Artic8l&) era innecesario, puesto que
correspondia k& oficina decidir acerca de la forma de comunicacién. Eltexto del paBjafo

podia ser mas sencillo, tal como “una Parte Contratante aceptara una comunicacion
presentada en un formulario”. Los parraf)sy 6) podian unirse. En la Redhhis.2) debia
eliminarse la referencia a un idiomay a las distintas formas de transmision. Ese parrafo podia
formularse nuevamente de la manera siguiente: “Cuando una Parte Contratante permita la
presentacion de comunicaciones que no sean en papel, podra presdmagieal del

documento dentro de un plazo determinado”.

193. La Delegacion de los Estados Unidos de América expreso reservas en cuanto al
Articulo 8.3), puesto que en esa disposicion figuraba una alusion a la presentacion en papel.
La Delegaadbn propuso aclarar el contenido de la disposicion simplemente refiriéndose a una
informacion y no a un formulario especial. La Delegacion también reservo su postura
respecto de la Regkbis,en lo relativo a los plazos.

194. La Delegacion de la€omunidades Europeas dijo que habia que aclarar que el

Articulo 8.2) relativo a los idiomas también se aplicaba a todos los anexos de los documentos.
Ademas, el Articuld.7) no debia aplicarse al incumplimiento de los requisitos relativos a los
idiomas. En virtud de la legislacion nacional debia permitirse desestimar una comunicacion
en un idioma extranjero si no era posible comprender su contenido.

195. En respuesta a la Delegacion de las Comunidades Europeas, la Presidenta, refiriéndose
al Articulo 1.iv) aclaré que de la definicion correspondiente se desprendia que se entendia por
“comunicacion” cualquier solicitud, peticiéon, declaracion, documento, correspondencia u otra
informacion relativa a una solicitud o una marca, que se presentarka @fieina.

196. La Delegacion del Japon, refiriéndose al Artic81@), destacé que los documentos, por
ejemplo, la declaraciones o los acuerdos redactados en un idioma que no fuera aceptado por la
oficina, debian traducirse al idioma de la @fi@. La Delegacién sugirié afiadir a ese Articulo

una disposicidn en ese sentido. Ademas, debian incluirse en ese parrafo las disposiciones
relativas a las traducciones del Articdld.2) y de la Recomendacion conjunta relativa a las
licencias de marcasen cuanto a las notificaciones de denegacion respecto de registros
internacionales en virtud del Protocolo de Madrid en que se designara al Japon, la oficina
debia tener la posibilidad de exigir, en ese contexto, que los documentos presentados por el
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titular indicaran los productos y servicios en dos idiomas. Eso se debia al hecho de que el
Protocolo exigia que las entradas fuesen en inglés.

197. La Delegacién de los Estados Unidos de América solicito aclaraciones acerca del
significado del Artculo 8.7). Si la oficina exigia que la comunicacion se efectuara en papel,

¢ debia notificarse este hecho al remitente de un mensaje de correo electronico que contuviera
una solicitud?

198. En respuesta a la Delegacion de los Estados Unidos dei¢ania Delegacion de
Australia observo que en ese caso, la oficina notificaria al remitente que la solicitud no se
consideraba presentada. La Delegacion también pregunté si era necesario el 813iculo
relativo a los formularios internacionales tipo.

199. El Representante de la AIPPI propuso dos conjuntos de formularios internacionales
tipo: uno en papel y otro en formato electrénico.

200. La Delegacion del Japon explicé que el Artic8l@) y 8) perjudicaba la rapidez del
procedimi@to de registro. La Delegacién manifesto inquietud por las consecuencias con
respecto a la fecha y los efectos del registro. Incumbia a las Partes Contratantes determinar
las sanciones y notificaciones necesarias. La legislacion japonesa preveffrhaaman de

la fecha de registro después del cumplimiento de los requisitos relativos a la solicitud.

201. La Delegacion de los Estados Unidos de América declar6 que no coincidia con la
opinion del Representante de la AIPPI en cuanto a reprothscformularios internacionales

tipo en formato electronico. Si se presentaba la informacion necesaria a la oficina, ésta debia
aceptar la presentacion.

202. La Delegacion de Australia sugirié que, en lugar de formularios internacionalesdipo, s
creara una lista de verificacién que pudiera insertarse en el TLT.

203. El Representante del CEIPI observo que la formulacion de los padgipg 5) eran
diferentes y debian compatibilizarse. En lo relativo a la RBgla2), el Representaa

coincidié con la opinion expresada por la Delegacion de Australia en que esa disposicion
debia redactarse nuevamente, manteniendo la expresion “acompafiado de una carta [...]".

204. La Delegacion de Francia, apoyada por la Delegacion ded®ka,expreso reservas
acerca del Articul®.7), puesto que esa disposicién complicaria y demoraria los
procedimientosnter partes,como los procedimientos de oposicion, si la comunicacion no se
realizaba en un idioma oficial de la oficina.

205. La Ddegacion del Japdn, refiriéndose al Articda@l)a) declar6é que preferia una firma
para efectos de cualquier comunicacién, porque se requiere una firma que cubra las
necesidades de esta clase de procedimientos. La Delegacién solicité aclaracionesshcerca d
Articulo 8.4)b) en lo relativo a excepciones tales como las firmas electrénicas. Igualmente,
la Delegacion sugirié una enmienda a efectos de que pueda requerirse, como excepcion, la
atestacion notarial, autenticacion, legalizacion u otra forma diéicaecton de cualquier

firma, tal como lo prevé el Articul8.4)b) del Tratado sobre el Derecho de Patentes aun
cuando el caso incluya procedimientos cuasijudiciales para recursos efectivos.
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206. El Representante de la AIPPI, apoyado por el Repntante de la INTA, declaré que el
proposito del TLT era fijar requisitos maximos. La presentacion del contenido de una
comunicacion debia seguir las pautas de un formulario internacional tipo, pero no
necesariamente ser idéntica al formulario interoaai. Las Partes Contratantes podian
simplificarla o adaptarla. En cuanto a las firmas, el Articil)b) era una piedra angular del
TLT y no debia debilitarse. El Representante sugirid, sin embargo, afiadir en ese Articulo la
expresion “con sujecionla dispuesto en la Reg&a4)”.

207. La Delegacion de Australia observé que el Artic8ld)b) constituia una excepcion al
principio general. La Delegacion sugirié que la eliminacidén de las excepciones se examinara
en la siguiente sesion.

208. La Presidenta concluy6 que antes de la siguiente sesion del SCT se introducirian los
cambios correspondientes en el Artic8ld) y en la Regl&bis conforme al debate
mantenido y con arreglo a las Variantey E.

209. La Delegacion de Astralia declaro que la version revisada del ArticBildebia abarcar
las VariantesA a E y también las contrapropuestas.

Articulos13bis, 13ter y 13quater

210. La Delegacion del Japon manifest6 preferencia por la Variamtel Articulo 13bisy

sefal6 que esa disposicion surtia efecto particularmente respecto de las solicitudes aceptadas
mediante un procedimiento acelerado. Debian evitarse las demoras en los procedimientos de
registro. La Delegacion sugirié eliminar el Articudl8bis2) debidoa sus consecuencias en la
tramitacion de otras solicitudes.

211. El Representante del CEIPI propuso que la expresién “registro de una marca” se
formulara de nuevo simplemente como “registro”.

212. La Delegacion de Australia solicité actéaiones acerca de las diferencias entre los
Articulos 13bis.1.ii) y 13bis2).

213. La Delegacion de los Estados Unidos de América expreso dudas acerca de las
consecuencias practicas del Articfgbis,puesto que esa disposicion generaria insdgdri
para terceros. La Delegacion destaco que a diferencia de una patente, una marca podia
solicitarse nuevamente. Afadir plazos complicaria y demoraria los procedimientos de
examen.

214. La Delegacion del Japén sefialé que en el ArtidlBquaterl), 2) y3) figuraban
medidas que no quedaban cubiertas por el ArtitGlis 3) y 13er.2), relativas a las
excepciones indicadas en las Redds) y10.3). La Delegacion sugirié especificar en esas
Reglas las medidas en materia de plazos que figarabal Articulol3quater

215. La Delegacion de la Republica de Corea observo que los Artidédlas, 13ter

y 13quaterocasionarian demoras en los procedimientos de examen. La Delegacion manifesto
inquietudes acerca del eventual conflicto efdgeplazos previstos en el Protocolo de Madrid

y esos articulos.
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216. El Representante de la AIPPI sugirié examinar los antecedentes de las disposiciones
correspondientes del PLT.

217. Con respecto al Articul@3bis,la Delegacion de Auglia dijo que una Parte

Contratante podia prever una prorroga de los plazos. Si esa prorroga no estaba contemplada
en la legislacion nacional, se exigia a la Parte Contratante que diera un plazo adicional, si asi
se solicitaba.

218. La Delegaaddbn de SriLanka preguntd si las oficinas seguirian trabajando sobre la base
de los elementos presentados hasta ahora por los solicitantes, de no contemplarse la
continuacion de la tramitacion prevista en el ArticliBbis?2).

219. La Oficina Intenacional informé que en la ultima sesion del SCT no habia habido
desacuerdo sobre el objetivo de los Articul@biso 13ter. El objetivo del Articulol3bis?2)

era que la Parte Contratante dispusiera la continuacion de la tramitacion cuando el solicitante
no cumpliera los plazos, y la Parte Contratante no previera la prorroga del plazo en virtud de
lo dispuesto en el parrafb)ii). El Articulo 13bis1) se aplicaba a los plazos fijados por la

oficina, mientras que el Articulb3bis se aplicaba a todos Igdazos.

220. La Delegacion de Australia declaré que cabia volver a estudiar la posibilidad de
suprimir el Articulo13bis teniendo en cuenta las reservas expresadas en la sesion.

221. Con respecto al Articul@3bis la Delegacién de Suizapoyada por otras dos

delegaciones (Dinamarca y Suecia) opiné que debia mantenerse esa disposicién, pues era
necesario que el tratado incluyera un texto relativo a la prérroga de los plazos y la
continuacion de la tramitacion con respecto a los plagadds por la oficina. Ello daria

libertad a las Partes Contratantes para fijar plazos especiales y ofreceria ademas garantias al
titular, en determinadas circunstancias. La Delegacidén no se manifesté a favor del plazo de
dos meses establecido en la Regj2)a), pues ello no redundaba en beneficio del titular y
prolongaria innecesariamente el procedimiento de solicitud. La determinacion de la prérroga
de los plazos debia dejarse a discrecion de cada Parte Contratante. Ademas, de ser el caso, no
debia inponerse la obligacion general de aceptar el restablecimiento de los derechos previsto
en el Articulol3ter y no debia haber una disposicién sobre la correccion o adicion de una
reivindicacién de prioridad como la que figuraba en el ArticLBguater

222. La Delegacion de Australia respondio a los comentarios hechos por la Delegacion de
Suiza diciendo que segun su interpretacion del Artié3lois,una prérroga prevista por una
oficina quedaba cubierta por el Articul@bis1). Si una oficina hakidecidido no prever la
prorroga de un plazo, el Articutb3bis2) exigia que continuara la tramitacion de la solicitud,
lo cual en opinién de esa Delegacion surtia el mismo efecto que una prérroga. Asi pues, el
proposito del Articuldl3bis?2) era eliminalas opciones para las oficinas nacionales.

223. La Delegacion de Suiza aclar6 que su intervencion anterior se referia a la posibilidad
prevista en los apartad@sy ii) del Articulo 13bis.1) de conceder una prérroga sobre los
plazos fijados por la oficina antes o después del vencimiento del plazo.

224. La Delegacion de Stianka solicito aclaraciones acerca de si el Articl@bis.1) creaba

la obligacion de que las Partes Contratantes fijaran un plazo, pero sélo escogiendo entre las
opdonesi) y ii), 0 si esa disposicion confirmaba la libertad de las oficinas para conceder una
prérroga si asi lo habian decidido.
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225. En respuesta a esa pregunta, la Oficina Internacional explicé que la finalidad general de
incluir las disposiciaes que figuraban en los Articul@8bisy 13ter era facilitar la utilizacion

del tratado por los solicitantes, dandoles asi recursos en caso de plazos que no pudieran
cumplir o que hubieran incumplido. El Articulbis se aplicaria inicamente a los pbaz

fijados por la oficina y preveia una prérroga antes o después del vencimiento. El @arrafo
constituia una opcion y el parra) se ponia en practica si no correspondia aplicar el

parrafol). La Oficina Internacional se refiridé también a las notalsdibcumento SCT/9/2

sobre ese articulo.

226. La Delegacion de Australia recordd que durante los debates de la Ultima sesion habia
formulado una propuesta para eliminar los Articul8sis y 13ter, puesto que el lenguaje de

esas disposiciones salfia tomado del PLT, por ello su significado resultaba poco claro. La
Delegacion sugirio ademas comenzar con un lenguaje totalmente nuevo e incluiren el TLT
una disposicién para que los solicitantes y los titulares dispusieran de recursos en el caso de
que las oficinas tomaran decisiones administrativas arbitrarias y eventualmente apresuradas
sobre los plazos, causando en ocasiones la pérdida de los derechos. En cualquier caso, el
texto debia resultar claro en la primera lectura y aunque las notas puailiizarse para dar
explicaciones adicionales, no debian ser necesarias para aclarar el texto.

227. La Delegacion de los Estados Unidos de América apoy6 los comentarios formulados
por la Delegacién de Australia y afiadié que tal vez era necasaaidefinicion para aclarar

el significado de los distintos plazos examinados en el Artit8lus plazos impuestos por

la ley, por reglamentos o simplemente publicados. También era necesario aclarar si ese
Articulo imponia a las oficinas el requisite ghrever las opciones que figuraban en los
apartado$) y ii), sin las disposiciones del parra®).

228. La Delegacion de la Federacion de Rusia explico que en su pais se consideraba
importante que los solicitantes pudieran contar con prérrogaslps plazos. Sin embargo,

ello dependia de la Oficina, puesto que a veces las solicitudes conllevaban un trabajo
intermedio, como la traduccion o la transferencia de documentos, que podia ocasionar
demoras. La legislacién nacional vigente disponialgu@ficina respondiera a las peticiones
en un plazo de dos meses, pero la posibilidad de solicitar prorrogas era ilimitada, por lo que
en la practica los solicitantes podian ampliar ese plazo por afios, con el consiguiente perjuicio
para otros solicitantegpara terceros. Se habia elaborado una nueva legislacion para limitar
la prérroga de los plazos a un periodo de seis meses, que se consideraba plenamente
suficiente. Con respecto a la explicacion dada por la Oficina Internacional, esa Delegacion
opinala que no era razonable considerar otros plazos, ademas de los que preveian las
legislaciones nacionales, y se preguntaba también si era necesario mantener el 23tisulo

229. La Delegacion del Canada recordo las explicaciones dadas por la&ficernacional

en el sentido de que el Articulk8bis.1) era optativo para las Partes Contratantes. La

concesion de prérrogas no era obligatoria con arreglo a los apartadijs Sin embargo, si

las oficinas concedian mas tiempo tras la expiradélrplazo, era necesario contemplar la
continuacion de la tramitacion prevista en el par@foEn opinidén de esa Delegacion, el

verdadero objetivo de la disposicion era crear un mecanismo para resolver la situacion creada
por el vencimiento de un plazd\lgunas oficinas concedian una prérroga soélo después del
vencimiento de un plazo, otras optaban por la continuacion de la tramitacién. Por lo tanto, la
Delegacion sugirid examinar si los paises preferian de hecho una de las dos opciones o ambas,
y simgificar la redaccion sobre la base de esa preferencia.
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230. El Representante de la AIPPI dijo que, desde el punto de vista de los usuarios del
sistema de marcas, debian mantenerse los ArtidBbsy 13teren el texto del TLT, puesto

que el Arttulo 13bisera importante y util para los usuarios y podia contribuir a la

armonizacioén, porque las legislaciones nacionales incorporarian al menos uno de los sistemas.
Como habia sefialado la Delegacion de los Estados Unidos de América, también era
importante aclarar en qué casos una oficina fijaba plazos por si misma, al margen de los
plazos fijados por los reglamentos, porque era importante que los usuarios pudieran cumplir
con todos los plazos. El Representante también dijo que no era necesario anedlific

contenido del Articuld 3bis, sino sélo su redaccion, para ofrecer dos posibilidades: prorroga

de los plazos o continuacién de la tramitacion.

231. La Delegacion de Francia expreso reservas con respecto al Ariigoi® En el

apartadadi) se daba a las Partes Contratantes la posibilidad de prorrogar un plazo después del
vencimiento del mismo, y luego el parrd@ppreveia la continuacion de la tramitacion.
Preocupaba a la Delegacion la relacion entre esos dos parrafos y el hecho dexjgessa la
continuacion de la tramitacion si una Parte Contratante no preveia la prorroga de un plazo. La
Delegacion opinaba que resultaria mas claro que el p&jadeeviera la continuacion de la
tramitacién so6lo cuando no fuera posible concedenureroga, antes o después del

vencimiento del plazo, y en ese caso, el apartddesultaria innecesario.

232. La Delegacién de Espafia explicé que en ese pais se habia sancionado legislacion sobre
los plazos, no sélo para los procedimientosreateria de propiedad intelectual, sino en

general para los procedimientos ante la administracion publica. Conforme a esa legislacion,
la prérroga del plazo consistia en la mitad de la duracion del plazo original, y se exigia al
solicitante que la pidierantes del vencimiento. Esa norma no habia causado problemas a la
administracion, y siempre era posible determinar cuando se habia pedido la prérroga del plazo
y por cuanto tiempo. Si bien esa Delegacién también se manifesté a favor de mantener el
Articulo 13bis coincidia con las inquietudes expresadas por Francia con respecto al
apartadai).

233. La Delegacién de Australia pregunté si no resultaria util para el debate informarse
acerca de la situacién en materia de plazos en las distintadiggitnes, en particular, con
respecto a los plazos establecidos por la oficina como medida administrativa y sin referencia a
una ley. Ademas, la Delegacién opin6 que también seria Util conocer la naturaleza de los
problemas que se planteaban a los ugsagn los distintos sistemas. Con respecto a la
continuacion de la tramitacion, la Delegacién también se pregunt6 si la terminologia utilizada
era util en el &mbito de las marcas.

234. La Oficina Internacional planteo la cuestidn relativa a l@rpyga de un plazo tras el
vencimiento del mismo, que figuraba en el parrdfio), puesto que de las intervenciones de

las delegaciones parecia desprenderse que en la mayoria de los sistemas se preveia la
concesion de una prorroga antes del vencimientosiplazos. Ademas, observo que en el
campo de las patentes, existian sistemas que preveian prérrogas después del vencimiento de
los plazos. Sin embargo, si los paises no contaban con esa opcion, no se entendia el sentido
del apartadad), que estaba ésechamente relacionado con el parrajo

235. La Delegacién de México sugirio modificar los Articulb3bisy 13terpara que

previeran plazos especificos que dieran seguridad juridica a los usuarios de marcas, y para
evitar la corrupcion. La meva redaccion debia aclarar, en el ArticliBier.iv) a qué plazos se
referia, los criterios para fijarlos y la posibilidad de que la oficina determinara la causa de la
demora en cuestion.
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236. La Delegacion de los Estados Unidos de América cdinaion las inquietudes
expresadas por la Delegacion de México y por otras acerca de las medidas administrativas
arbitrarias. Esas medidas debian contrarrestarse con una tramitacién eficiente y dando
seguridad juridica a todos los usuarios del sistemma@eas. A la luz de esas inquietudes, la
Delegacion propuso que se revisara el ArticlBbis para incluir una definicion de plazo, y el
Articulo 13terpara aclarar si el periodo de gracia que exigia el Convenio de Paris para la
renovacion de un registimonstituia un plazo o una prorroga.

237. La Delegacion de Suecia inform6 que en la legislacién sobre marcas de su pais se
preveia la prérroga de los plazos, pero no la continuacion de la tramitacion. Sin embargo, en
la nueva Ley de Marcas que frablemente entraria en vigorktleenero de2004, se

permitia la continuacion de la tramitacion. En Suecia, los examinadores evaluaban las
peticiones de prorroga de los solicitantes y decidian si las concedian o no. Habitualmente,
esas solicitudes segsentaban para resolver un conflicto con el titular de un derecho anterior,
de cuya existencia informaba la Oficina nacional. La Oficina de Propiedad Intelectual
notificaba al solicitante que su solicitud era problematica y que disponia de un mes para
resolver el problema. La prérroga del plazo solia set@lsemanas, pero la nueva Ley de
Marcas contemplaria la prorroga automatica de un plazo si debia efectuarse el pago de una
tasa.

238. La Delegacion de Alemania explico que en su pais laliegjidn no establecia

diferencias entre peticiones efectuadas antes y después del vencimiento del plazo. Ademas,
habia plazos para los procedimientos de oposicion que podian prorrogarse si ambas partes
estaban de acuerdo. La nueva Ley de Marcas, querienémvigor probablemente en enero

de 2005, permitiria la continuacién de la tramitacién so6lo en caso de que la solicitud fuera a
rechazarse. El Articulth3ter no resultaba problematico para Alemania, puesto que la
legislacion de ese pais ya preveiaedtablecimiento de los derechos. Sin embargo, la
Delegacion opinaba que el plazo de dos meses previsto en laRegalemasiado largo.

239. La Delegacién de Australia, apoyada por otra delegacion (el Canada), sugirié presentar
esos dos articak y otras cuestiones sustantivas al margen del contexto general del TLT en la
proxima sesion del SCT, para permitir una mejor comprension de esos articulos.

240. La Delegacioén de Eslovenia dijo que en su pais se utilizaba con frecuencia la
contimacién de la tramitacion porque los usuarios estaban mas acostumbrados a los plazos
que los solicitantes que, a menudo, eran pequefas empresas. Para esa Delegacion, la
expresion “persona interesada” del parrafera problematica puesto que en Esloveila s

los solicitantes podian pedir la continuacion de la tramitacion.

241. La Delegacioén de las Comunidades Europeas explicod que en virtud de la legislacion de
las CE, podian concederse prorrogas si se efectuaba una peticién ante la OAMI antes del
vencimiento del plazo. La Delegacion sugirié que se redujeran los niveles de requisitos
administrativos del Articuld3bis en beneficio de las oficinas de propiedad intelectual. Esas
cuestiones eran vitales para el Derecho de patentes, pero no pat@eh®de marcas.

242. El Representante de la AIPPI dijo que el Artictfgterera mas importante que el
Articulo 13bisporque trataba de la pérdida de los derechos y podia aplicarse a todos los
plazos. Por lo tanto, era importante salvaguartiartéculo 13ter como principio general.
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243. El Representante de la INTA opind que un plazo de un mes no era suficiente para los
abogados de marcas que trabajaban en el @mbito internacional. Ademas, en el cuestionario
del SCT debian incluirse pguntas acerca de los distintos plazos, para saber cuales se
aplicaban en cada pais. El Representante de la INTA opind que debia concederse una
prérroga razonable y debian restablecerse los derechos en caso de pérdida.

244. El Representante de KIM declaro que los Articulod3bisy 13tereran muy

importantes para la industria, debido a las circunstancias especiales que pudieran incidir en la
presentacion de ciertos documentos, y para evitar medidas administrativas arbitrarias. Sugirio
gue esoslos articulos se redactaran nuevamente haciéndolos mas comprensibles, aunque
manteniendo su contenido.

245. La Delegacion de los Paises Bajos observo que el ArtitBikr se habia incluido para
armonizar las disposiciones del TLT con las del PISin embargo, ese procedimiento no era
necesario porque el restablecimiento de los derechos desempefaba una funcion menor en el
ambito de las marcas y porque los plazos podian prorrogarse gracias al At8bidoLa
Delegacion destaco que la prérrogalds plazos planteaba menos problemas y era menos
costosa que el procedimiento de restablecimiento de los derechos.

246. La Delegacion de la Republica de Corea reiter6 sus inquietudes respecto de los
Articulos 13bisy 13ter, que podian discordaon el periodo de gracia d& meses previsto
para cumplir con una notificacion de denegacion en virtud del Arreglo de Madrid. La
Delegacion esperaba que la Oficina Internacional tuviese en cuenta esas inquietudes al
redactar nuevamente dichos articulos.

247. El Representante de la AIPPI coincidia con lo dicho por la Delegacién de los
PaiseBajos, a condicion de que el Articul@bisse aplicara a todos los plazos. Ademas, el
Representante estuvo de acuerdo en que los Artidé3lms y 13tereran mas importantes en

el &mbito de las patentes, pero también lo era en el ambito de las marcas la pérdida de los
derechos debido al incumplimiento de un plazo.

248. La Delegacion de los Estados Unidos de América sefialé que ya no cuestionaba el
Articulo 13terporque lo comprendia mejor. Sin embargo, ese Articulo era problemético e
impondria cambios en la legislacion porque la tramitacion de las solicitudes en los Estados
Unidos de América exigia a los solicitantes que presentaran una declaraeida $obre el

uso de la marca, en un plazo de tres aflos. Transcurrido ese plazo, la solicitud se consideraba
abandonada si no se habia presentado la declaracion jurada. Con el Argieuldebian
concederse dos meses adicionales a los solicitantgargsentaban una declaracion jurada
después de tres afios, o debia incluirse esa situacion en la lista de excepciones.
Contrariamente a lo que la Delegacion de Australia habia dicho acerca de la inclusion de la
renovacion en la lista de excepciones, statya de las tasas de renovacion y no de la
renovacion de la solicitud. En los Estados Unidos de América, el pago de las tasas era una
cuestion independiente de la renovacién del registro. Ademas, la declaracion jurada de uso
mantenia el registro y debpgiesentarse entre el quinto y sexto afio después del registro o
dentro de un periodo de gracia de seis meses posterior al sexto afio. Por lo tanto, el
Articulo 13terimpondria modificaciones adicionales a la legislacion para permitir el
restablecimiento des derechos tras el pronunciamiento de diligencia debida.

249. La Delegacién del Canadé apoyod la intervencion hecha por el Representante de la
AIPPI y consider6 que era mejor mantener ambos articulos, puesto que sus propdsitos eran
diferentes. EArticulo 13bistrataba de los plazos fijados sélo por las oficinas nacionales,
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mientras que el Articul@3ter se referia a todos los plazos. Con respecto al Artit8lms la
Delegacion del Canada opin6 que podia simplificarse y que debian defirsrsktos fijados
por las oficinas nacionales.

250. La Delegacion de Francia explico que la legislacion francesa contemplaba el
restablecimiento de los derechos y que Francia estaba a punto de ratificar el TLT. Sin
embargo, el Articuld 3ter y la Regla correspondiente tenian un alcance demasiado amplio,
porque también se aplicaban a las renovaciones. A la luz del periodo de gracia de seis meses
gue ya disponia el TLT para la renovacion de un registro, la Delegacion, respaldada por otras
dos delegeiones (Australia y Noruega), declaré que no era adecuado permitir la prorroga de
los plazos.

251. En respuesta a la intervencion efectuada por la Delegacion de los Estados Unidos de
América, la Delegacion de Australia declaré que en su pais istizdiferencia entre el pago
de la tasa de renovacion y la peticion de renovacion.

252. El Representante de la AIPPI declaré que la prérroga de los plazos para la renovacion
debia incluirse entre las excepciones y que cada pais debia exanlggiskcion sobre

marcas para determinar qué excepciones a la Regla del Arfididose adecuaban a su
normativa. En cuanto al Articulb3ter, dijo que era problemético para los Estados Unidos de
América porque se trataba de uno de los pocos paides gue una marca debia utilizarse
antes de poder registrarla.

253. El Representante de la OAPI opind que el restablecimiento de los derechos debia
permitirse aun después del periodo de gracia de seis meses para la renovacion, cuando el
incumplimiento del plazo fuera ajeno a la voluntad del titular de la marca. En ese caso debia
evitarse que terceros se apropiaran de la marca.

254. La Delegacién de Espafia opin6 que los Articul8bisy 13ter debian mantenerse en

el TLT. Esas disposiciags estaban en conformidad con la Ley de Marcas espafiola, que habia
entrado en vigor €l3dejunio de2002. Esa Ley reflejaba los Reglamentos sobre la Marca
Comunitaria y mantenia el equilibrio entre los derechos de los titulares y los de terceros.

255. La Delegacion de las Comunidades Europeas explicod que el sistema de la marca
comunitaria preveia recursos con respecto a los plazos, asi como el restablecimiento de los
derechos, que podia ir mas alla del periodo de gracia previsto para las ienesac

256. La Delegacion del Canada, apoyada por la Delegacion de Francia, se manifest6 a favor
de mantener el Articul@3ter en su forma actual, y sugirié que el SCT examinara las
excepciones correspondientes al ArticliBter.2), en particularen lo relativo al periodo de

gracia para las renovaciones. La Delegacién expres6 dudas acerca de mantener el

Articulo 13quater pues no tenia conocimiento de problema alguno con respecto a las
prioridades.

257. La Delegacion de los Estados Ungdde América reservé su posicion acerca del
Articulo 13quater La prioridad como tal ya era una excepcién, por lo tanto, los circulos
comerciales no verian con buenos ojos el restablecimiento del derecho de prioridad.
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258. Las Delegaciones de Atralia, Comunidades Europeas, Francia, Paises Bajos y Suiza 'y

los Representantes de la INTA y la AIPPI sugirieron eliminar el ArtidiBguater, por

considerar que crearia inseguridad entre los titulares de marcas. Consideraban ademas que en
el ambito ddas marcas, el plazo de prioridad de seis meses era suficiente.

259. En conclusion, la Presidenta declaré que la Oficina Internacional redactaria nuevamente
los Articulos13bisy 13ter antes de la siguiente sesion.

Armonizacion continua del Decho internacional de marcas y convergencia de las practicas
relativas a las marcas

260. La Oficina Internacional presento el documento SCT/9/3 y observo que durante la

octava sesion del SCT se habia pedido a la Secretaria que elaborara umatiestabre

asuntos sustantivos relativos al Derecho de marcas, sobre la base de las opiniones expresadas
por el Comité en su octava sesion al examinar el conjunto de principios que figuraban en el
documento SCT/8/3. El objetivo del cuestionario era racatformacion sobre las practicas
nacionales de los Estados miembros de la OMPI y sefialar las cuestiones que fuese necesario
analizar en el plano internacional en cuanto a la armonizacion continua del Derecho
internacional de marcas y la convergenciaatedracticas nacionales relativas a las marcas.

Ese cuestionario se concibié en términos amplios, a fin de abarcar todas las legislaciones o
practicas que fueran o pudieran ser vigentes y, por lo tanto, no debia considerarse que
interpretaba las disposaies de ninguna legislacién nacional en particular. La Oficina
Internacional invité aBCT a formular comentarios acerca de si la distribucion del

cuestionario debia postergarse hasta otra etapa o si debia examinarse el cuestionario en
paralelo con el TLT En este ultimo caso, se modificaria y se distribuiria el cuestionario,

sobre la base de los comentarios formulados en la presente sesion y en el Foro Electronico del
SCT.

261. La Delegacion de Australia sugirié que era necesario disponeredgbti necesario para
formular comentarios sobre el cuestionario en el Foro Electronico. Tras la distribucion del
cuestionario, las oficinas tendrian un plazo para responder. Las respuestas de las oficinas
podrian examinarse en la segunda sesion del gfiesite.

262. La Delegacion de los Estados Unidos de América agradecio a la Oficina Internacional el
detallado documento. Sin embargo, sefiald que la principal prioridad del SCT debia ser el
TLT. La armonizacion sustantiva era mas dificil, poglee debian posponerse los debates en
torno al documento SCT/9/3.

263. La Delegacion del Canada destaco la importancia del TLT, pero declard que también
debia continuar la labor respecto de la armonizacién sustantiva. La Delegacion solicité a la
Oficina Internacional que preparara notas explicativas sobre las preguntas, puesto que algunas
de ellas eran dificiles de entender, por ejemplo, la prequdtala Parté, que se referia a

categorias especificas de signos. También a titulo de ejerafelégacion indicd que era
necesario aclarar la preguritale la Partdl.A, relativa a los nombres de personas, y las

preguntagt y 5 de la Partél.D, relativa a las marcas colectivas y de certificacion.

264. La Delegacion de las Comunidadesr&ueas, apoyada por las Delegaciones de Francia,
Suecia y Suiza y el Representante de la AIPPI, se manifest6 a favor de la opinion expresada
por la Delegacion del Canada e invito al SCT a indicar qué aclaraciones eran necesarias
respecto del cuestionaridl SCT proseguiria los debates relativos al documento SCT/9/3 en
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Su siguiente sesion o en la segunda sesion del afio siguiente. Podrian formularse comentarios
dentro de un plazo determinado, por conducto del Foro Electronico del SCT.

265. La Delggacién de Australia declar6 que el SCT no debia dedicar tiempo a revisar el
cuestionario, sino que debia distribuirlo después de recibir los comentarios.

266. La Delegacion de la Federacion de Rusia se dirigio a la Oficina Internacional para
pregwntar si era posible distribuir el cuestionario antes de la siguiente sesiény en qué
momento seria adecuado examinar las respuestas.

267. El Representante de la CCIl destaco que era importante que el sector privado respondiera
a las preguntas, ensta de la labor futura del SCT.

268. La Delegacion de los Estados Unidos de América reiterd su opinion de que el TLT era
una prioridad para el SCT. En el momento en que el SCT comenzara a examinar la
armonizacion sustantiva, las respuestas estianario ya no serian de actualidad. Habida
cuenta del gran volumen de trabajo al que tenia que hacer frente, el SCT debia concentrarse
en unos pocos puntos.

269. El Representante de la INTA solicito que el cuestionario se refiriera a lasqasade
las oficinas de propiedad industrial, pero también a los profesionales, puesto que sus
opiniones podian diferir de las de las oficinas.

270. La Delegacion de Alemania se opuso a que el cuestionario fuese objeto de debate en
el SCT y desta@ que lo importante eran las respuestas al cuestionario.

271. En conclusién, la Presidenta propuso que el cuestionario se publicara en el Foro
Electrénico del SCT para recabar comentarios, que debian presentarse antes de fines de enero
de2003. la Oficina Internacional publicaria entonces los comentarios y distribuiria la nueva
version del cuestionario antes de la décima sesion del SCT. En la siguiente sesién no se
examinaria el cuestionario, sino que la Oficina Internacional se limitaria anpaese

272. La Delegacién de Suiza considerd prematuro distribuir el cuestionario porque podria
incluir comentarios contradictorios.

273. La Oficina Internacional sugirié que los comentarios sobre el cuestionario se formularan
antes deihes de enero en el Foro Electronico del SCT. Tras haber recibido los comentarios,
la Oficina Internacional finalizaria el cuestionario y lo enviaria a las oficinas. Las respuestas
se examinarian entonces en el SCT en una etapa posterior.

274. El Representante de la CCl aprovecho la ocasion para felicitar a la Delegacion de los
Estados Unidos de América por la decisidon de su pais de adherirse al Protocolo de Madrid.
Dio la bienvenida a los Estados Unidos de América a la familia del Sistema dieéd\peara el

registro internacional de las marcas, declarando que los circulos comerciales llevaban muchos
afos esperando que llegara ese momento. También elogio el trabajo desempefiado por el
Director General de la OMPI, por el &irector General, SBogsch, por el eXDirector

General Adjunto, Sit-rancois Curchod, por el DGerd Kunze y el SiL.udwig Baumer.



SCT/9/9
paginab0

Dibujos y modelos industriales

275. La Oficina Internacional presento el documento SCT/9/6 “Los disefios industriales y su
relacion corlas obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales”, y declar6 que el tema
de los disefios industriales se explicaba en detalle, porque era la primera vez que estaba en el
orden del dia del SCT.

276. Las Delegaciones de Francia, Japon,dPaé, Rumania, Suiza y Ucrania y el

Representante de la CCl felicitaron a la Oficina Internacional por ese detallado y util
documento. Las Delegaciones de Francia y Suiza informaron al SCT que se enviarian
comentarios a la Oficina Internacional para quesien tomados en consideracion. Por ultimo,

las Delegaciones de Francia, Rumania y Suiza informaron al SCT que en esos paises acababa
de sancionarse nueva legislacion sobre disefios industriales.

277. La Delegacion del Japon acogié con agrado ehtiemzo del debate sobre disefios
industriales. Ademas, esperaba que ese tema tan importante no quedara olvidado por el SCT
en debates futuros.

278. La Presidenta resumio los debates sobre los disefios industriales declarando que el SCT

agradecia elocumento SCT/9/6 y que varios delegados enviarian sus comentarios a la
Oficina Internacional.

Punto 5 del orden del dia: Labor futura

279. La Oficina Internacional explicé que no sélo debian examinarse las cuestiones que
serian objeto de laguiente sesion, sino otras cuya perspectiva era de largo plazo. Debia
darse prioridad a las distintas cuestiones que el SCT debia tratar en el futuro.

280. La Delegacion de Australia solicité a la Oficina Internacional que realizara un estudio
indicando las cuestiones que serian objeto de un examen general en el ambito de la proteccion
de las indicaciones geograficas, observando los elementos clave de la definidaueielo

sobre los ADPICa saber, la reputacion, las caracteristicas, y lidatkes imputables
fundamentalmente al origen geografico de un producto. Ese estudio debia consistir en un
panorama general de los sistemas de proteccion de las indicaciones geogréficas, sin ocuparse
de la compatibilidad de los distintos sistemas coreffinicion delAcuerdo sobre los ADPIC

El propdsito no seria la armonizacién de los distintos sistemas, sino sentar las bases del
debate.

281. La Delegacion de los Estados Unidos de América declaré que el SCT debia dedicar su
siguiente sesion dlratado sobre el Derecho de Marcas, como tema prioritario, y examinar en
general las indicaciones geograficas, como segunda prioridad. La Delegaciéon recomendé que
el SCT centrara su atencién en esos dos elementos.

282. La Delegacioén de las Comuwtades Europeas, haciendo uso de la palabra en nombre de
sus Estados miembros, declar6é que las marcas eran la principal prioridad. En cuanto a las
indicaciones geograficas, debia dedicarse a ese tema un dia de la siguiente sesion. Los
debates se basarian un estudio realizado por la Oficina Internacional sobre los elementos
de la definicion deAcuerdo sobre los ADPIGin intentar armonizar los distintos enfoques.

La Delegacion sugirié que se llevara a cabo un intercambio oficioso de opiniones que no
quedara reflejado en el informe de la sesion.
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283. La Delegacion de Australia apoyo la sugerencia realizada por la Delegacion de los
Estados Unidos de América declarando que la principal prioridad debia ser el Tratado sobre el
Derecho de Marcas, fiio con la armonizacién sustantiva y las indicaciones geogréficas. Las
marcas tridimensionales y los disefios industriales podian examinarse en una etapa posterior.

284. La Delegacion de Suiza opin6 que el programa de trabajo contenia demasiadas
cuestiones y que era conveniente establecer prioridades. La Delegacion mencion6 que debia
darse prioridad al Tratado sobre el Derecho de Marcas y luego en orden descendente de
prioridad, a la coexistencia de los disefios industriales y las marcas tridomales, y las
indicaciones geograficas. Respecto de los disefios industriales y las marcas tridimensionales,
debia examinarse el alcance de la proteccion, asi como los motivos de denegaciéon. La
Delegacion también se manifesto a favor de proseguir loseleksabre nombres de dominio

e indicaciones geograficas, como habia sugerido la Delegacion de las Comunidades Europeas.

285. La Delegacion de México destaco que su principal prioridad eran las indicaciones
geograficas, aunque no se oponia a exantambién las marcas. La seguridad juridica en

torno a la naturaleza de las indicaciones geograficas era de importancia vital, por lo tanto,
habia que dedicar un dia completo de la siguiente sesion a las indicaciones geograficas, con el
fin de comprendemejor esa cuestion. La Delegacion no coincidia con la opinion de la
Delegacion de las Comunidades Europeas en que los debates tuvieran caracter oficioso y no
figuraran en el informe. Las marcas tridimensionales y los disefios industriales eran también
cuestiones importantes, pero que no requerian una accion urgente.

286. La Delegacion del Canadéa apoyo la sugerencia de la Delegacién de Australia en cuanto
a las indicaciones geograficas. El SCT debia centrar su atencion en el Tratado sobre el
Derecho de Marcas y en las indicaciones geogréficas. La armonizacién sustantiva de las
legislaciones sobre marcas era un objetivo a largo plazo. En cuanto a los disefios industriales,
no eran un tema prioritario.

287. La Delegacion de la Republiceh€ca sefialé que las marcas eran la principal prioridad,
ademas de los disefios industriales.

288. El Representante de la INTA se manifestd a favor de examinar el Tratado sobre el
Derecho de Marcas. Asimismo, debia finalizarse en esta sesidénstibrizgio relativo a la
armonizacion sustantiva del Derecho de marcas, con el propésito de distribuirlo después de la
sesion.

289. El Representante de la CCl destacé que los usuarios y los circulos comerciales deseaban
ver resultados mas concretais cuanto a las cuestiones sustantivas relativas a las marcas.

Debia dedicarse medio dia a los disefios industriales, basandose en el documento SCT/9/6,
gue debia ser estudiado atentamente. También debian proseguir los debates sobre las
indicaciones geagficas, aunque los conceptos que habian de armonizarse dependian de
cuestiones politicas.

290. La Delegacion de la Federacion de Rusia opiné que los temas mas importantes eran el
Tratado sobre el Derecho de Marcas y las indicaciones geogréficas.

291. La Delegacion de Alemania destaco la importancia del Tratado sobre el Derecho de
Marcas. Alemania presentaria su instrumento de adhesion a ese Tratado después de haber
resuelto algunos problemas técnicos. Asimismo, eran importantes lé®oassustantivas
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relativas a las marcas. Los disefios industriales no eran una prioridad para esa Delegacion. El
debate sobre indicaciones geogréaficas dependia del resultado de los debates mantenidos en
la OMC.

292. Como consecuencia de ese di) la Oficina Internacional sugirié que tres dias de la
siguiente sesion se dedicaran a las marcas, concretamente, al Tratado sobre el Derecho de
Marcas, la armonizacion de los aspectos sustantivos y la relacion entre las marcas
tridimensionales y los defios industriales, un dia se dedicara a las indicaciones geograficas y
un dia a distintas cuestiones, como los nombres de dominio y la aprobacion del resumen del
Presidente.

293. La Delegacion de las Comunidades Europeas, apoyada por la Deledadiis Estados
Unidos de América, acogio con agrado la sugerencia de la Oficina Internacional de dedicar
tres dias a las marcas. Sin embargo, debia dedicarse media jornada a las indicaciones
geograficas y otro tanto a los conflictos entre nombres ddrdora indicaciones geograficas.
Otras cuestiones, como las marcas tridimensionales, podian examinarse durante un dia.

Punto6 del orden del dia: Resumen del Presidente

294. La Presidenta procedi6 a la aprobacion del resumen del Presiderftguqaba en el
documento SCT/9/8rov. Los parrafod a4 del resumen se aprobaron sin modificaciones.

La Presidenta abrio el debate para que las delegaciones formularan observaciones sobre el
parrafo siguiente (Nombres de Dominio ldernete Indicacones Geograficas).

295. La Delegacion de las Comunidades Europeas expresé interés en definir el alcance del
documento solicitado en el parrébalel resumen del Presidente. Ademas, la Delegacion
destaco que ese documento debia tener en cueritddasies provisional y final preparados
después de la reunién del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de
Internet asi como los debates anteriores sobre ese tema mantenidos en el seno del SCT.

296. La Delegacion de Austlia propuso que el texto del parrabdfuera el siguiente: “El

SCT [...] y solicit6 a la Oficina Internacional que elaborara un documento en el que se
resumiera la situacion de las distintas posiciones y se reflejara toda la labor realizada por la
Oficina Internacional en la materia y los comentarios efectuados por varias delegaciones en el
SCT".

297. La Presidenta declar6 que esa propuesta quedaba aceptada, puesto que no se habian
formulado objeciones.

298. La Oficina Internacional ley6 eluevo parraf®d propuesto: “El SCT decidié continuar

los debates sobre esta cuestion y solicitd a la Oficina Internacional que elaborara un
documento en el que se resumiera la situacion de las distintas posiciones y se reflejara toda la
labor realizada @r la Oficina Internacional en la materia y los comentarios efectuados por
varias delegaciones en el SCT".

299. La Delegacion de las Comunidades Europeas declaré que podia aceptar esa propuesta si
en el informe quedaba claro que la referencia@I $hcluia también sus sesiones especiales.

300. La Delegacion de Suiza considero que cualquier punto relativo a los nombres de
dominio y las indicaciones geograficas debia dejarse abierto para el debate.
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301. La Delegacion de Australiggin6 que el nuevo texto propuesto para el punttel
orden del dia permitia a la Oficina Internacional preparar un documento detallado que tratara
todas las cuestiones relativas a los nombres de dominio y las indicaciones geogréficas.

302. La Delegacion de los Estados Unidos de América sefialé que estaba de acuerdo con el
nuevo texto del parraf, pero recordo que lo esencial del documento habia sido resumido

por la Oficina Internacional anteriormente durante la presente sesion y debia incluir
informacidn sobre la situacion de la proteccion de las indicaciones geograficas en Internet, las
ventajas y desventajas de esa proteccion en el contexto de la Politica Uniforme y los
problemas que planteaba la proteccion de las indicaciones geogréaficdsraet

303. La Oficina Internacional coincidié con la intervencion realizada por la Delegacion de
los Estados Unidos de América y declard que los tres puntos planteados por esa Delegacion
guedarian reflejados en detalle en el informe de la presasion.

304. La Presidenta pregunto si habia consenso acerca del parr&oesto que no se
plantearon objeciones, la Presidenta pasé a los parrafos siguientes (Nombres de dominio de
Internet y nombres de paises).

305. La Delegacién d México se refirio al parraf8.iii) y pregunté si se referia a Estados
miembros que fuesen parte en una controversia o en un tratado internacional. Si ese parrafo
se referia a un tratado internacional, la Delegacion de México consider6 que la palabra
“Estados” era suficiente. Sin embargo, si ese parrafo se referia a una controversia, las
palabras correctas eran “Estados parte en una controversia”.

306. La Delegacion de los Estados Unidos de América preguntd si el p&safmificaba

gue el ST transmitiria sus recomendaciones a la ICANN, puesto que en el p8rsafo

declaraba que los debates sobre ese tema no habian concluido. La Delegacion pregunto si el
debate continuaria en el Foro del SCT y si se incluirian otros nombres en la resgjueise
enviaria a la ICANN.

307. La Delegacién de Australia declaré que no comprendia la intervencion de la Delegacion
de México y afiadio que en la version en inglés no parecia ser necesaria la palabra “parte”. En
respuesta a la intervencion dela Delegacion de los Estados Unidos de América, la Delegacién
propuso invertir el orden de los parra®y 9.

308. La Delegacion de México aclaré que proponia suprimir la palabra “partes” y mantener
la palabra “Estados”. En respuesta a la pregdormulada por la Delegacion de los Estados
Unidos de América, la Delegacién opin6 que se habia tomado la decisidén de proteger los
nombres, ampliar su proteccion mediante la Politica Uniforme y presentar esas
recomendaciones a la ICANN. Sodlo despué§ET examinaria los puntos incluidos en el
parrafo8. Por ultimo, la Delegacion de México opin6 que era adecuado invertir el orden de
los péarrafo8 y 9.

309. La Delegacion de los Estados Unidos de América indico que al invertir el orden de los
parrafos8 y 9 se solucionaba en parte lo que consideraba problematico. Sin embargo, la
Delegacion cuestion6 la necesidad de seguir examinando los nombres de paises después de
haberlos comunicado a la ICANN.
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310. La Presidenta resumio los debaggstorno al punt® del orden del dia declarando que
la propuesta de Australia parecia recoger un amplio apoyo, y aclaré las inquietudes que se
plantearon.

311. La Delegacion de Australia observé que invertir el orden de los par@aj&s
significaba que las dos propuestas se enviarian a la ICANN en momentos diferentes.

312. La Delegacion de Stianka apoyo la inversion del orden de los parrafgs9, pero se
pregunto si el SCT debia informar también a la ICANN de que esa cuestioniaegieindo
objeto de examen.

313. La Delegacion de Australia, apoyada por la Delegacién de Alemania, coincidio con la
intervencion de la Delegacion de $anka y sugirio dar a la Oficina Internacional suficiente
margen de accién para transmitinagiestion a la ICANN, eventualmente en el marco del
Comité Consultivo Gubernamental de la ICANN.

314. La Oficina Internacional confirmo que la recomendacion transmitida a la ICANN
incluiria las declaraciones hechas en los péarréfp3d del Resumen del Presidente. Sin
embargo, también se llamaria la atencion de la ICANN acerca del fondo de los p8irafos
y 11 de ese resumen.

315. La Presidenta propuso excluir el parr&g declaré que el puntd del orden del dia
debia dejarse taleno estaba. Puesto que no se plantearon objeciones, la Presidenta pasé al
parrafo siguiente (Marcas).

316. La Delegacion de la Republica de Corea pregunté si del pateage desprendia que
los debates futuros se limitarian a los Articullpd s, y las reglas conexas.

317. La Oficina Internacional respondid que se presentarian los nuevos proyectos de
Articulos 8, 13bisy 13ter, puesto que se habian formulado sugerencias durante la presente
sesion. Sin embargo, en la siguiente sesi®iNSCT los debates podian no limitarse a dichos
articulos.

318. La Presidenta pregunt6 si habia objeciones respecto de incluir el Arlidiglioy el
Articulo 13quateren el parrafdl2. Habida cuenta de que no se plantearon objeciones, la
Presidnta pas6 al parrafo siguiente (Armonizacion continua del Derecho internacional de
marcas y convergencia de las practicas relativas a las marcas).

319. La Oficina Internacional propuso el nuevo texto siguiente para el pdtBaféEl SCT
decidiéque la Oficina Internacional publicaria en el Foro Electronico del SCT el cuestionario
contenido en el documento SCT/9/3, con una invitacién a presentar comentarios antes
deenero de2003. Sobre la base de esos comentarios, la Oficina Internacionalrigtieha
cuestionario y lo distribuiria.”

320. Al no haber mas objeciones, la Presidenta consideré adoptados los paggfb3.
Declar6 a continuacion abierto el debate sobre los comentarios respecto del parrafo siguiente
(Dibujos y modelos indstriales).

321. La Oficina Internacional propuso el resumen siguiente para los dibujos y modelos
industriales: “El Comité acogio con agrado los debates mantenidos en torno a los dibujos y
modelos industriales, y expreso el deseo de que contingseeuniones siguientes.”
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322. Habida cuenta de que no se plantearon objeciones, la Presidenta abri6 el debate para que
se formularan observaciones sobre el parrafo siguiente (Labor futura).

323. La Delegacion de Australia declaré quaizpas no fuera posible preparar una sintesis del
cuestionario para la proxima sesion del SCT, debido a cuestiones de prioridad.

324. La Delegacion de Suiza deseaba que se modificara el texto para aclarar que se daba
prioridad a la revision del TL¥ la armonizacion del Derecho sustantivo de marcas. Segun la
Delegacion el parraf@4 de la version en inglés (parrafd de la version en espafiol)
simplemente debia formularse de la manera siguiente: “se daréa prioridad a la revision del
TLT y a la contnuacion de la labor relativa al cuestionario y destinada a la armonizacién”.

325. La Delegacion de Australia felicitd a la Presidenta por la buena marcha de la sesién.

Punto? del orden del dia: Clausura de la sesion

326. La Presidentalausurd la novena sesion del Comité Permanente.

[Sigue el Anexo]
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Svetlana MUNTEANU (Mrs.), Head, Trademarks and Industrial Designs Direction, State
Agency on Industrial Property Protection (AGEPI), Kishinev
<munteanu_sv@yahoo.com>

REPUBLIQUE TCHEQUE/CZECH REPUBLIC

HanaClZKOVA (Mrs.), Clerk, Industrial Property OfficePrague
<hcizkova@upv.cz>
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REPUBLIQUEUNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

Leonillah B. KISHEBUKA, Deputy Registrar Intellectual Property, Business Registrations

and Licensing Agency, Dar Es Salaam
<usajili@intafrica.com>

Irene F. KASYANJU (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<mission.tanzania@ties.itu.int>

Roumanie/ROMANIA

Constanta Cornelia MORARU (Mme), chef du Service juridique et de la coopération
internationale, Office d’Etat pour les inventions et les marques, Bucarest
<morau.cornelia@osim.ro>

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Jeff WATSON, Senior Policy Advisor, The Patent Office, Newport
<jwatson@patent.gov.uk>

David Charles MORGAN, Manager, Trade Mark Examination, Plagent Office, Newport
<davimorgan@patent.gov.uk

RWANDA

Doh KAVARUGANDA, conseiller, Mission permanente, Genéve

SAO TOMEET-PRINCIPE/SAO TOME AND PRINCIPE

Luis Manuel GAMBOA DA SILVA, responsable du GENAPI, Direction du commerce et de

I'industrie, Service nabnal de la propriété industrielle, Sao Tomé
<dci@cstome.net>

SIERRA LEONE

Salimatu KOROMA (Miss), Administrator and Registt@eneral, Administrator and
RegistrarGeneral’s Department, Freetown
<arg@sierratel.sl>


mailto:davimorgan@patent.gov.uk
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SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Julia VETAKOVA (Miss), Lawyer, Industrial Property Office of the Slovak Republic,
Banska Bystrica
<jvetrakova@indprop.gov.sk>

Barbara ILLKOVA (Miss), Deputy Permanent Representative, Counsellor, Permanent
Mission, Geneva

SLOVENIE/SLOVENIA

Vesela VENISNIK (Mrs.), HeadTrademark Department, Slovenian Intellectual Property
Office, Ljubljana
<v.venisnik@uilsipo.si>

Anton SVETLIN, Director, Office for the Recognition of Agricultural Product and Foodstuff

Designations, Ljubljana
<anton.svetlin@gov.si>

SOUDAN/SUDAN

Christopher L. JADA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

SRI LANKA

Chanaka DE SILVA, Attorneyat-Law, Member of the National Advisory Commission on
Intellectual Property, National Intellectual Property Office, Colombo
<cds@dynaweb.lk>

Gothami INDIKADAHENA (Mrs.), Counsellor (Economic and Commercial), Permanent
Mission, Geneva

<mission.sHlankawto@ties.itu.int>

Prasad KARIYAWASAM, Ambassador, Permanent Mission, Geneva
<mission.sHlankawto@ties.itu.int>

SUEDE/SWEDEN

Magnus AHLGREN, Deputy HeadDesigns and Trademark Department, Swedish Patent and
Registration Office, Stockholm
<magnus.ahlgren@prv.se>
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SUISSE/SWITZERLAND

Stefan FRAEFEL, conseiller juridique, Division des marques, Institut fédéral de la propriété
intellectuelle, Berne
<stefanfraefel@ipi.ch>

Alexandra GRAZIOLI (Mlle), conseillere juridique, Division droit et affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne

<alexandra.grazioli@ipi.ch>

Michéle BURNIER (Mme), conseillere juridique, Division desnugaes, Institut fédéral de la
propriété intellectuelle, Berne

<michele.burnier@ipi.ch>

Martin ETTLINGER, stagiairelnstitut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne

Jurg HERREN, conseiller juridique, Division droit et affaires internationalesitunéédéral

de la propriété intellectuelle, Berne

THAILANDE/THAILAND

Pojaman SRUKHOSIT (Ms.), Intellectual Property Promotion and Development Division,
Trademark Office, Department of Intellectual Property, Nonthaburi
<pojamans@moc.go.th>, <pojamans@hail.com>

Supark PRONGTHURA, Permanent Mission, Geneva

<suparkp@yahoo.com>

TONGA

Distaquaine TUIHALAMAKA (Mrs.), Assistant Registrar, Ministry of Labour, Commerce

and Industries, Nuku'alofa
<quaine@kalianet.to>

TRINITE-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

Mazina KADIR (Miss), Controller, Intellectual Property Office, Port of Spain
<mazina.kadir@ipo.gov.tt>

TURQUIE/TURKEY

Yasar OZBEK, conseiller juridique, Mission de Turquie, Genéve

Mustafa DALKIRAN, expert, Institut turc des brevets, Ankara
<mdalkiran@ahoo.com>
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UKRAINE
Lyudmyla MENYAYLO (Mrs.), Head, Registration and Intellectual Property Economics
Division, State Department of Intellectual Property, Kyiv
<l.menyaylo@spou.kiev.ua>
URUGUAY
Alejandra DE BELLIS (Srta.), Second Secretary, Permaneassign, Geneva
<mission.uruguay@ties.itu.int>
VENEZUELA

Aura Otilia OCANDO (Sra.), Directora del Registro de la Propiedad Industrial, Caracas
<aocando@sapi.gov.ve>

Fabio DI CERA, Misién Permanente, Ginebra
<fabiodicera@hotmail.com>

YEMEN/YEMEN

Abdu Abdullah AL-HODAIFI, Director, Trademarks Administration, Ministry of Industry
and Trade, Sana’a

YOUGOSLAVIE/YUGOSLAVIA

lvana MILOVANOVIC (Miss), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
<ivana.milovanovic@ties.itu.int>
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COMMUNAUTES EUROPEENNES (CEEUROPEAN COMMUNITIES (EC)

Victor SAEZ LOPEZBARRANTES, Official, Industrial Property Unit, European
Commission, Brusssl
<victor.saez@cec.eu.int>

Susana PEREZ FERRERAS (Mrs.), Administrator, Industrial Property, European
Commission, Brussels
<susana.pereferreras@cec.eu.int>

Detlef SCHENNEN, Head, Legislation and International Legal Affairs Service, Office for
Harmonizaion in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Alicante
<detlef.schennen@oami.eu.int>

Patrick RAVILLARD, Counsellor, Permanent Delegation of the European Commission in
Geneva
<patrick.ravillard@cec.eu.int>

[I. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTAES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTQO)

Lillian BWALYA (Mrs.), Economic Affairs Officer, Geneva
<lillian.bwalya@wto.org>

Lauro LOCKS, Legal Affairs Officer, Intellectual Property Diias, Geneva

Thu-Lang TRAN WASESCHA (Mrs.), Counsellor, Geneva
<thwlang tran.wasescha@wto.org>

membre sans droit de vote.

Based on a decision of the Standing Committee, the European Communities weredccord
member status without a right to vote.

Sur une décision du Comité permanent, les Communautés européennes ont obtenu le statut de



SCT/9/9
Anexo, pagind7

BUREAU BENELUX DES MARQUES (BBM)/BENELUX TRADEMARK OFFICE
(BBM)

Paul LAURENT, chef de la Division d’opposition, La Haye
<plaurent@bmibbm.org>

Edmond LéorSIMON, directeur adjoint, La Haye
<dsimon@bmb.bbm.org>

LIGUE DES ETATS ARABES (LEA)/LEAGUE OF ARAB STATES (LAB

Mohamed Lamine MOUAKI BENANI, conseilled la Délégation permanent®eneve

OFFICE INTERNATIONAL DE LA VIGNE ET DU VIN (OIV)/INTERNATIONAL VINE
AND WINE OFFICE (OlV)

Yann JUBAN, Head, Law, Regulation and International Organizations Unit, Paris
<yjuban@oiv.int>

Philippe HUNZIKER, président du groupe d’experts droit et reglementation, Paris

<oiv@oiv.int>

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIHE INTELLECTUELLE
(CAPI)/AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)

Hassane YACOUBA KAFFA, chef du Service de la propriété littéraire et artistique, Yaoundé,
<oapi@oapi.cm

UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)

Francis MANGENI, Counsellor, Genav
<fmangeni@I|sealumni.com>
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[ll. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual
Property Law Association (ALA)

Allison STRICKLAND (Ms.), Chairman, AIPLA Trademark Treaties and International Law
Committee

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade
Mark Association (ECTA)

Dietrich OHLGART, Chairman, Law Committee, Hamburg
<dietrich.ohlgart@lovells.com>

Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM)
Jean BANGERTER, Chairman, AIM Trademark Committee, Lausanne

Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDVifat®nal
Wine Law Association (AIDV)

Douglas REICHERT, Attornegt-Law, Geneva

<dreichert@swissonline.ch>

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)/International
Association for the Protection of Industrial ProgefAIPPI)

Gerd F. KUNZE, President, Zurich

<kunze@bluewin.ch>

Assocation internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Assocation

(INTA)
Richard J. TAYLOR, Member, INTA Trademark Affairs and Policies Group, New York

<rjtnyc@aol.com>

As®ciation japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association

(JPAA)
Daisaku FUJIKURA, Chairman, Trademark Committee, Tokyo

<tm@nakapat.gr.jp>

Tetsuaki KAMODA, Member, Trademark Committee, Tokyo
<canard@amy.kno.ne.jp>

Associatiom japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)
Tetsuaki KAMODA, ViceChair, International Activities Committee, Tokyo
<canard@amy.Hno.ne.jp>

Centre d’études internationales de la propriété industrielle (CEIPI)/Center for Intgadatio
Industrial Property Studies (CEIPI)

Francois CURCHOD, professeur associé a I'Université Robert Schuman de Strasbourg,
Genolier

<francois.curchod@vtxnet.ch>
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Chambre de commerce internationale (CCl)/International Chamber of Commerce (ICC)
Anténio L. DESAMPAIO, conseiller, L.E. Dias Costa, I.D.A, Lisbonne
<diascosta@jediascosta.pt>

Goncalo DE SAMPAIO (membre, avocat, J.E. Dias Costa, I.D.A, Lisbonne)
<diascosta@jediascosta.pt>

Committee of National Institutes of Patents Agents (CNIPA)
Robert Dale WEST®, Phillips and Leigh, London
<robert.weston@pandl.com>

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI1)/International
Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)
JeanMarie BOURGOGNON, Member of Group I, Paris

Fédérationnternationale des vins et spiritueux (FIVS)/International Federation of Wines and

Spirits (FIVS)
Frederico CASTELLUCCI
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IV. BUREAU/OFFICERS

Présidente/Chair: Valentina ORLOVA (Mme/Mrs.) (Fédération de Russie/
Russian Federation)

Secrétaire/Secretar Denis CROZE (OMPI/WIPQO)
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V. SECRETARIAT DEL’'ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIETENTELLECTUELLE (OMPI)/
SECRETARIAT OFTHE
WORLD INTELLECTUAL PROPERTYORGANIZATION (WIPO)

ShozoUEMURA, vice-directeur général/Deputy Director General
FrancisGURRY, sousdirecteur général/Assistant Director General

Ernesto RUBIO, directeur principal, Département des marques, des dessins et modéles
industriels et des indications géographiques/Senior Director Trademarks, Industrial Designs
and Geographical Indations Department

Octavio ESPINOSA, directetoonseiller, Secteur des marques, des dessins et modéles
industriels et des indications géographiques/Diregvisor, Sector of Trademarks,
Industrial Designs and Geographical Indications

Joélle ROGE (Mme/Ns.), directriceconseillére, Secteur des marques, des dessins et modéles
industriels et des indications géographiques/Diregvisor, Sector of Trademarks,
Industrial Designs and Geographical Indications

Denis CROZE, chef de la Section du développentendroit international (marques, dessins
et modeéles industriels et indications géographiques)/Head International Law Development
Section (Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications)

Martha PARRA FRIEDLI (Mme/Mrs.), juriste principale & Bection du développement du
droit international (marques, dessins et modeéles industriels et indications
géographiques)/Senior Legal Officer, International Law Development Section (Trademarks,
Industrial Designs and Geographical Indications)

Lucinda JONE (Mlle/Miss), juriste principale a la Section du commerce électronique,
Bureau des affaires juridiques et structurelles/Senior Legal Officer, Electronic Commerce
Section, Office of Legal and Organization Affairs

Paivi LAHDESMAKI (Mlle/Miss), juriste prircipale a la Section du développement du droit
international (marques, dessins et modéles industriels et indications géographiques)/Senior
Legal Officer, International Law Development Section (Trademarks, Industrial Designs and
Geographical Indications)

Caherine REGNIER (Mlle/Miss), juriste a la Section du commerce électronique, Bureau des
affaires juridiques et structurelles/Legal Officer, Electronic Commerce Section, Office of
Legal and Organization Affairs

Takeshi HISHINUMA, juriste adjoint a la Secticdu commerce électronique, Bureau des
affaires juridiques et structurelles/Assistant Legal Officer, Office of Legal and Organization
Affairs
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Abdoulaye ESSY, consultant, Section du développement du droit international (marques,

dessins et modeles industs et indications géographiques)/Consultant, International Law
Development Section (Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications)

[Fin del Anexo y del documento]



