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aprobado por €l Comité

En presente informe fue aprobado por la decimotercera sesion del SCT. Habida cuenta de los
comentarios recibidos sobre €l Proyecto de informe (documento SCT/12/7 Prov. 2), se
modificaron los parrafos 93, 137, 138 y 194.
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INTRODUCCION

1.  El Comité Permanente sobre € Derecho de Marcas, Dibujosy Modelos Industriales e
Indicaciones Geogréficas (denominado en adelante “el Comité Permanente” 0 “el SCT”)
celebro su duodécima sesion en Ginebra del 26 a 30 de abril de 2004.

2. Estuvieron representados en lareunion los siguientes Estados miembros de laOMPI o
de laUnion de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial: Albania, Argelia,
Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyan, Bangladesh, Barbados, Belarus, Brasil, Bulgaria,
Canadg, China, Congo, Costa Rica, Cote d’ Ivoire, Croacia, Republica Checa, Dinamarca,
Republica Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Gabon,
Alemania, Grecia, Hungria, Indonesia, Iran (Republica lslamicadel), Irlanda, Itaia, Japon,
Kazajstan, Kenya, Letonia, Jamahiriya Arabe Libia, Lituania, Madagascar, Malta, Mauricio,
Meéxico, Marruecos, Paises Bgjos, Nueva Zelandia, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Oman,
Pakistan, Paraguay, Peru, Polonia, Portugal, Qatar, Republica de Corea, Rumania, Federacion
de Rusia, Serbiay Montenegro, Eslovaquia, Eslovenia, Espafia, Suecia, Suiza, la Ex
Republica Y ugoslava de Macedonia, Turquia, Ucrania, Reino Unido, Republica Unida de
Tanzania, Estados Unidos de América, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yemen (76). Las
Comunidades Europeas también estuvieron representadas en calidad de miembro del SCT.

3. Participaron en lareunion en calidad de observador |as siguientes organizaciones
intergubernamentales. Grupo de Estados de Africa, €l Caribey € Pacifico (ACP), Unién
Africana (UA), Oficinade Marcas del Benelux (BBM), Organizacion Mundial del Comercio
(OMC) (4).

4.  Participaron en lareunion en calidad de observador |os representantes de las siguientes
organi zaciones no gubernamentales. Asociacion Norteamericana del Derecho de la Propiedad
Intelectual (AIPLA), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Intelectua (CEIPI),
Asociacion de Industrias de Marca (AIM), Asociacion de Marcas de las Comunidades
Europeas (ECTA), Asociacion Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI), Intellectual
Property Alumni Association (IPAA), Asociacion Internacional parala Proteccion dela
Propiedad Industrial (AIPPI), Camara de Comercio Internacional (CCl), Federacion
Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Asociacion Internaciona de
Marcas (INTA), Asociacion Internacional para el Derecho delaVifay € Vino (AIDV),
Asociacién Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), Asociacion Japonesa de Marcas
(JTA), Instituto Max-Planck de Derecho de Propiedad Intelectual, Derecho de Competenciay
Derecho Tributario (MPI) (14).

5. Lalistade participantes figuraen el Anexo Il del presente informe.
6. LaSecretariatomo nota de las intervenciones efectuadas y las grabd en cinta

magnetofonica. El presente informe resume |os debates teniendo en cuenta todas las
observaciones formul adas.
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Punto 1 del orden del dia: Aperturade la sesiéon

7.  El Sr. Ernesto Rubio, Subdirector General de laOMPI, abrié lasesiony dio la
bienvenida a los participantes en nombre del Director General dela OMPI.

8.  El Sr. Marcus Hopperger (OMPI) gercié lafuncion de Secretario del Comité
Permanente.

Punto 2 del orden ddl dia: Eleccién de un Presidente y de dos Vicepresidentes

9. LaDe€egacion del Canada, haciendo uso de la palabraen nombre del Grupo B, propuso
Presidente del SCT para €l afo 2004 a Sr. Li-Feng Shrock (Consgjero Ministerial Superior
del Ministerio Federal de Justicia, Berlin (Alemania)) y Vicepresidentes a Sr. Evgen
Zinkevitch (Jefe delaDivision de Marcas del Centro Naciona de la Propiedad Intelectual,
Minsk (Belarus)) y a Sr. Jeong In-sik (Director Adjunto de la Division de Cooperacion
Internacional de la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual, Dagjon-City (Republica de
Corea)).

10. LasDelegaciones de la Republica de Corea, haciendo uso de la palabra en nombre del
Grupo de Paises de Asiay € Pacifico, y de Kazajstan, haciendo uso de |a palabra en nombre
del Grupo de Ciertos Paises de Europay Asia, apoyaron la propuesta ef ectuada por la
Delegacién del Canada.

11. El Comité€ligio por unanimidad Presidente al Sr. Li-Feng Schrock y Vicepresidentes al
Sr. Evgen Zinkevitch y a Sr. Jeong In-sik.

Punto 3 del orden del dia: Aprobacion del orden del dia

12. El proyecto de orden del dia (documento SCT/12/1 Prov.) fue aprobado sin
modificaciones.

Punto 4 del orden del dia: Aprobacién del proyecto de informe de la undécima sesién

13. LaSecretariainformé al Comité Permanente de que, tras la publicacion preliminar del
documento SCT/11/8 Prov. en € Foro Electronico del SCT, se recibieron comentarios de las
siguientes delegaciones y observadores: Japon (respecto de los parrafos 21, 164 y 237),
Nueva Zelandia (respecto de los parrafos 98, 265y 278) y e CEIPI (respecto de los
parrafos 17, 23, 44, 125y 229). En consecuencia, los parrafos mencionados han sido
modificados en el documento SCT/11/8 Prov.2.

14. LaDelegacion del Japdn solicito que se efectle otra modificacion en el parrafo 237y la
Delegacién de Suiza solicité que se modifique el parrafo 228.

15. El SCT aprobo € proyecto de informe de la undécima sesién (documento
SCT/11/8 Prov. 2) en la manera modificada.
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Punto 5 del orden del diaz Revision del Tratado sobre el Derecho de Marcas

16. Los debates se basaron en |os siguientes documentos preparados por la Secretaria:
“Proyecto de Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) revisado” (documento SCT/12/2),
“Proyecto de Reglamento revisado del Tratado sobre el Derecho de Marcas revisado”
(documento SCT/12/3) y “Notas’ (documento SCT/12/4).

17. A raiz de unapropuesta del Presidente en cuanto al orden para proceder alos debates
sobre el proyecto de TLT revisado, la Delegacién de Suiza sugirio que se dedique unahoraa
lalectura de los articulos que hayan sido modificados pero no haya sido objeto de debate, a
saber, los Articulos 2 'y 3 del proyecto de TLT revisado.

Articulo 1
(Expresiones abreviadas)

Punto iv) [Comunicacion]

18. Hubo consenso sobre esta disposicion, en e entendimiento de que volverda
aclararse la primera frase de laNota 1.02 paraindicar que €l término “comunicaciones’
hace referencia a las comunicaciones recibidas por |a Oficina de un solicitante o titular.

Punto viii) [Procedimiento antela Oficina]

19. Hubo consenso sobre esta disposicion.

Articulo 4
(Representacion; domicilio legal)

20. LaDe€egacion de Australiadeclard que laexpresion “domicilio legal” podria
interpretarse en €l sentido de que hace referencia a una direccion paralas notificaciones de
documentos ante la Oficina o ante un tribunal. Otrainterpretacion del Articulo 4.2) podria ser
la de que las Partes Contratantes no estén habilitadas para exigir una direccion parael
intercambio de correspondencia. La Delegacion prefiere lainterpretacion de que por
domicilio legal se entendera una direccion paralas notificaciones de documentos. Ademas, la
Delegacién propuso suprimir la tltima frase de la Nota 4.02 puesto que, de conformidad con
el parrafo 5), las Partes Contratantes no podran exigir otros requisitos.

21. Enrespuesta alaobservacion formulada por la Delegacion de Australia, €l Presidente
observo que € TLT no abarca los procedimientos judiciales. En cuanto alaNota4.02, €
Presidente sefial 6 que el parrafo 5) hace referencia Unicamente alos parrafos 3) y 4) pero no a
los parrafos 1) y 2). Por lo tanto, la dltima frase de la Nota 4.02 se haya en concordancia con
el Articulo.

22. LaSecretariaindico que e término “domicilio legal” se derivadel Articulo 2.3) del
Convenio de Paris parala Proteccion de la Propiedad Industrial. El requisito relativo ala
direccion parala correspondencia ha sido tratado de maneraindividual en varios articul os,
como en los Articulos 3, 10, 11, 12, 14y 17, que contemplan la posibilidad de que las Partes
Contratantes exijan € nombrey direccion del solicitante, €l titular o €l representante.
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23. LaDe€egacion de los Estados Unidos de América declard que e proyecto de esta
disposicion que figuraen e documento SCT/11/2 seinspiraen e Tratado sobre el Derecho de
Patentes (PLT), que contiene excepciones alarepresentacion obligatoria. Estas excepciones
preven que € solicitante, titular u otra persona interesada pueda actuar por si mismo ante la
Oficinaen e caso de los siguientes procedimientos: i) |apresentacion de unasolicitud; ii) €
pago de unatasa; iii) laemision de un recibo o notificacion por la Oficina respecto de
cualquier procedimiento mencionado en los puntosi) y ii). La Delegacion consider6 quela
disposicion relativa alas excepciones también es Util respecto de las marcas y propuso
retomar las excepciones del proyecto anterior paraincorporarlas a parrafo 2).

24. LaDe€egacion de Australia sefidé que si un solicitante que no tenga su residenciao un
establecimiento en € territorio de una Parte Contratante presenta una solicitud directamente,
cabe otorgar una fecha de presentacion ala solicitud de conformidad con el Articulo 5. La
Delegacion declard que podria apoyar en principio lainclusion de excepciones ala
representacion obligatoria

25. El Representante delaINTA declard que la expresion “domicilio legal” parece estar
clara, aunque cabe utilizar por otra parte la expresion “direccion alos fines del presente
Tratado”. El representante recordd que el parrafo 2) es facultativo y, en consecuencia, las
Partes Contratantes siempre podran permitir la presentacion de solicitudes o €l pago de tasas
directamente por € solicitante.

26. El Representante del CEIPI subrayé €l hecho de que si una Parte Contratante exige la
representacion y no se cumple dicho requisito, la omision puede subsanarse sin ningun tipo de
efecto en lafechade presentacion. Asimismo, observo gque parece ser correctalareferenciaa
otros requisitos que figuraen laNota 4.02.

27. El Presidente llegd alaconclusion de que en las Notas se aclararan | as cuestiones

planteadas en el debate. A continuacion, llegd alaconclusion de que hay consenso
sobre esta disposicion.

Regla 4
[Detallesrelativos a la representacion y domicilio legal]
28. Como los miembros del SCT no formularon comentarios, €l Presidentellegd ala
conclusion de que hay consenso sobre esta disposicion.
Articulo 8
(Comunicaciones)

Parrafo 1) [Medios de transmision de las comunicaciones]

29. Hubo consenso sobre esta disposicion.
Parrafo 2) [ldioma de las comunicaciones]

30. Hubo consenso sobre esta disposicion.
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Parrafo 3) [Presentacion de una comunicacion]

31. Sedebatio si debe mantenerse en este parrafo lareferencia alos Formularios
internacionalestipo y si deben mantenerse los Formularios mismos como parte del
Reglamento.

32. LaDe€egacion de Australia observo que los Formularios internacional es tipo podrian
ofrecer una orientacion valiosa alas oficinas que comienzan afuncionar por primeravez y a
los usuarios del sistema para reconocer varios de |0s requisitos que es posible que tengan que
cumplir. Sin embargo, los formularios no son necesarios cuando las oficinas hayan
establecido sus propios formularios 0 en caso de que se cuente con representaci on profesional
aescalalocal.

33. LaDeegacion de Chinaopind que @ Articulo 8.3) no exige alas Partes Contratantes
utilizar los Formularios internacionales tipo como tales, sino cumplir con o previsto en su
contenido, que consiste en unalistamaximade requisitos. Aunque China no es actualmente
miembro del TLT, los formularios han sido utilizados como referencia para el desarrollo
juridico.

34. El Presidente explico que laredaccion del parrafo 3) “cuyo contenido corresponda’ deja
claro que no se exige ningun formato en particular. Este concepto se vuelve aexplicar en la
Nota 8.08.

35. LosRepresentantes dela AIPPI, laCCl y laINTA insistieron en que los formularios
son necesarios. Sin embargo, sefialaron igualmente que en la préacticala mayoria de las
oficinas, si no todas, elaboran sus propios formularios. No obstante, |os Formularios
internacional es tipo son muy Utiles paralos paises que se hallan en curso de modificar su
legislacion.

36. El Presidente llegd alaconclusion de que, areserva de futuros gustes, los Formularios
internacional es tipo podran mantenerse como parte del Reglamento y también podra
mantenerse en la manera propuesta la correspondiente referenciadel parrafo 3).

37. Trasunapropuestade la Delegacion de los Estados Unidos de América, se acordd
anadir unareferenciaa parrafo 1) del Articulo 8.3), afin de dgjar claro que las oficinas
cuentan con laflexibilidad necesaria en cuanto ala presentacion de comunicaciones.

38. Hubo consenso sobre esta disposicion en laforma modificada.
Parrafo 4) [Firma delas comunicaciones|

39. Hubo consenso sobre esta disposicion.

40. Enrespuesta aunapregunta del Representante de la AIPLA sobresi podria afiadirse la
frase “ 0 por medios el ectronicos de transmision” en el punto ii) del apartado b), afin de
mantener la coherencia con otras partes del proyecto, la Secretaria explico que € puntoii) es
la segunda excepcion de la norma establecida en el apartado b) mediante la que ninguna Parte
Contratante podra exigir la atestacion, certificacion por notario, autenticacion, legalizaciéon o
cualquier otracertificacion deunafirma. Si la expresion mencionada seincluye en la
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excepcion, se entenderia que las Partes Contratantes podrian exigir la atestacion, certificacion
por notario, etc. de unafirmaen una comunicacion transmitida por fax, lo cual seria
incompatible con la Regla 6.4)a).

Parrafo 5) [Original de una comunicacion presentada en formato electrénico o por medios
el ectronicos de transmision|

41. El Presidente observé que hay consenso sobre esta disposicion.
Parrafo 6 [Prohibicion de otros requisitos]

42. LaDelegacion de Australia opind que esta disposicion, que serefierealas
comunicaciones en general, tiene que limitarse aun mas que a los requisitos contenidos en los
parrafos 1) a5). LaDelegacion propuso extraer todas las clausulas de prohibicion previstas
en los distintos articulos del TLT y redactar una Unica disposicion que se ocupe de la
prohibicion de otros requisitos, puesto que se trata del postulado central del Tratado.

43. LaSecretariaexplico que e parrafo 6) yahasido limitado, en comparacién con €
proyecto aprobado en la sesion anterior, en e que se hace referenciaa Articuloy a
Reglamento. Las razones de este cambio se deben al caracter horizontal del Articulo 8 en si,
gue abarca todas clases de comunicaciones, y ante esta perspectiva es necesario especificar
los requisitos que deberan aplicarse atodas las comunicaciones, a saber: lafirma, los medios
de comunicacion, € idiomay los medios de transmision.

44. El Presidente observé que hay consenso sobre esta disposicion.
Parrafo 7) [Posibilidad de formular observaciones en caso de rechazo previsto]

45. LaDelegacion de Alemaniaopind que este parrafo y laRegla 7.2)b), en su redaccion
actual, parecen incompatibles. La Delegacion considero que no existen verdaderas
diferencias entre la posibilidad de formular observacionesy e requisito de notificacion,
puesto que ambos guardan relacion con el derecho aser oidos. Ademas, mientras que la
Regla 7.2)a) establece unalista de casos en los que se contempla esta posibilidad, en la
Regla 7.2)b) seindica una excepcion aese principio. Por lo tanto, es preferible incluir en e
Articulo 8.7) unalista de los casos en que exista el derecho a ser oido y evitar remitirse a
Reglamento.

46. LaDelegacion de Austria observo que en € texto actual delaRegla7.2)a) se
mencionan los “requisitos’ en virtud del Articulo 3, mientrasque en € Articulo 14 del TLT
de 1994 se utiliza el término solicitud. El uso de la palabra solicitud podriainterpretarse en el
sentido de una comunicacion que cumpla con los requisitos relativos ala fecha de
presentacion, que son menos que los requisitos previstos en virtud del Articulo 3. Por lo
tanto, probablemente sea mas adecuado mantener laredaccion del TLT de 1994.

47. LaDelegacion de Barbados, apoyada por la Delegacion de Argelia, opiné que €
parrafo 7), que reproduce e contenido del Articulo 14 del texto original del TLT, no debe
formar parte del Articulo 8 que se ocupa de las comunicaciones en general. El Articulo 14
guardarelacion con el derecho a ser oido en los casos en que puedan rechazarse las
solicitudes o peticiones y, como tal, forma parte del principio general de las garantias
procesal es debidas.
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48. El Representante de las Comunidades Europeas observé que, con arreglo alos
procedimientos aplicables en virtud del régimen comunitario de marcas, no es posible
notificar al solicitante en caso de que no se ha pagado unatasa. En dicho caso, se considerara
que lasolicitud esinexistente y no se oiraa solicitante, puesto que no existe ninglin recurso
posible.

49. El Representante de la Oficinade Marcas del Benelux observé que en virtud de los
procedimientos aplicados por dicha Oficina, Unicamente se ventilarala oposicion si se pagala
tasade oposiciéon. Si laOficinano recibe dichatasa, no se admitiralaoposicion y no se
otorgara ala parte que se opone la posibilidad de formular observaciones al respecto.

50. LosRepresentantes delaAlPPI, el CEIPI y laFICPI observaron que los usuarios del
sisterna conceden gran importancia a texto original del Articulo 14 y en particular a
principio que establece que una solicitud o peticion no podra ser rechazada sin ofrecer al
solicitante la oportunidad de ser oido. Lareferenciaa Reglamento contenidaen laredaccion
actual tendria el efecto de cuestionar este derecho absoluto.

51. El Presidente llegd alaconclusion de que existe amplio apoyo alaidea de convertir €
parrafo 7) en unadisposicion independiente. Ladisposicion se aplicaraalas solicitudes y
peticiones, sin estar sujetaa Reglamento. Si existe lanecesidad de incluir otras situaciones
en las que deba contemplarse el derecho a ser oido, la Secretaria podra determinar cuales son
en la nueva redaccion de esta disposicion que ha de prepararse para la siguiente sesion del
SCT.

52. Sedebatio s @ TLT se aplicaalos procedimientos relativos a registros internacional es

en virtud del Protocolo de Madrid, en consecuenciade lo cual se decidio afadir algunas
aclaraciones en las Notas sobre la redaccion existente entre |os dos tratados.

Regla 6
[Detalles relativos a la firma en virtud del Articulo 8.4)]

Parrafo 1) [Indicaciones que acomparian a la firma]

53. Hubo consenso sobre esta disposicion.
Parrafo 2) [Fecha delafirma]

54. Hubo consenso sobre esta disposicion.
Parrafo 3) [Firma delas comunicaciones en papel]

55. Hubo consenso sobre esta disposicion.

Parrafo 4) [Firma de comunicaciones presentadas en forma electrénica o por medios
el ectronicos de transmision que contengan una representacion gréafica de la firma]
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Apartado a)

56. Sedebatio si lareproduccion grafica de unafirmaen laimpresion producida por
telefacsimil tiene unamejor capacidad de identificacion del remitente en comparacion con la
representacion gréfica de unafirma en una comunicacion recibida por medios electronicos. A
este respecto, se planted |a posibilidad de que se produzcan representaci ones enganosas o
fraudes.

57. El Representante del CEIPI indic6 que también podria falsificarse unafirma autégrafa.
Asi pues, sefia 6 € Articulo 8.4)c), que contiene una disposicion sobre las pruebas que pueden
ser exigidas en los casos en que la Oficina tenga dudas acerca de la autenticidad de lafirma.

58. El Presidente llegd ala conclusién de que este apartado resulta aceptable en la
forma propuesta.

Apartado b)

59. LaDelegacion de Australiarecordd que en la sesion anterior habia propuesto sustituir
“podrd’ por “deberd’ en laredaccion de esta disposicion.

Parrafo 5) [Firma de comunicaciones presentadas en forma electrénica que no contengan
una representacion gréfica de la firma]

60. LaDeegacion de Francia declaré que esimportante distinguir las comunicaciones
enviadas por fax de las comunicaciones enviadas por otros medios electronicos. En Francia,
existe gran preocupacion en la comunidad de usuarios acercadel fraude en Internet. El
Instituto Nacional Francés de la Propiedad Industrial ha puesto recientemente en
funcionamiento un sistema de presentacion electrénica paralas solicitudes de patente y esta
previsto instalar un sistema similar paralas marcas. A peticiéon de los usuarios, € Instituto
puede establecer un sistema de certificacion para este tipo de transmision. Por |o tanto, es
importante garantizar que las Partes Contratantes tengan la flexibilidad necesaria para exigir
un proceso de certificacion de las firmas e ectronicas. La Delegacion solicito igualmente que
se suprimadel texto del parrafo 5) lafrase “larepresentacion gréfica de unafirma aceptada
por esa Parte Contratante en virtud del parrafo 3)”.

61. LaDelegacion de Suizaapoyo ladeclaracion efectuada por la Delegacion de Franciay
la propuesta de suprimir lareferencia ala representacion gréfica de unafirmaen e parrafo 5).

62. LaDeegacion delos Estados Unidos de América declard que la Oficina de Patentes y
Marcas de los Estados Unidos prevé |a presentaci on electronica y no ha experimentado
ningun problema en particular relativo alarepresentacion engafiosa o a fraude. En caso de
gue los competidores descubran ese tipo de representacion o fraude en el mercado, les
correspondera a ellos sefialar esa cuestion ala atencion de la Oficina mediante un
procedimiento de cancelacion. LaDelegacion hizo referenciaigualmente alacarga
econdmica que supone para la Oficina establecer un sistema de certificacion.

63. El Presidente observé que en el préximo proyecto deberan fusionarse |os apartados 4)b)
y el parrafo 5). En ambas disposiciones se conservara el término “podra’ y se solicitd ala
Secretaria que contemple | as siguientes situaciones en el nuevo proyecto de texto: lafirmade
comunicaciones en papel, la firma de comunicaciones transmitidas por fax y lafirmaen los
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demas medios el ectronicos de transmision, de tal manera que las Partes Contratantes tengan la
flexibilidad necesaria para aplicar las salvaguardias técnicas e identificar alos remitentes de
comunicaciones electronicas.

64. Sellegd alaconclusion de gue hay consenso sobre € contenido de estas dos
disposiciones, a condicion de que vuelvan a ser redactadas.

Regla 7
[ Detalles relativos a las comuni caciones]

Parrafo 1) [Plazo]

65. En respuesta a una pregunta de la Del egacion de Suecia sobre si es adecuado €l plazo de
un mes para gue € solicitante presente el original de una comunicacion presentada en forma
electronica o por medios el ectronicos de transmision, la Secretaria explicd que se tratade un
plazo minimo. Las Partes Contratantes podran prever plazos méas amplios, y asimismo
determinar lafechadeinicio del plazo.

66. El Representante del CEIPI observo que en laRegla 7.2)a) se hace referenciaa
Articulo 8.5), en cuyo pérrafo 1) se establece €l plazo. Por consiguiente, si € solicitante no
presenta el original dentro del plazo estipulado de un mes, se notificaraa mismo que es
necesario presentar €l original con arreglo a plazo razonable mencionado en laRegla 7.2)a).

67. El Presidente observé que hay consenso sobre esta disposicion.
Parrafo 2) [Notificacion]

68. LaDelegacion de Alemaniadeclard que en laredaccion actual no es posible distinguir
esta disposicion de ladel antiguo Articulo 14. Es necesario separar €l derecho aser oido y las
disposiciones alas que se aplicaria de la disposicion relativa a la notificacion que se efectlia
tras el incumplimiento de algunos elementos de una comunicacion.

69. LasDelegaciones de Australiay Suiza apoyaron la propuesta de la Delegacion de
Alemania.

70. Trasun breve debate, € Presidente llegd ala conclusion de que e Comité Permanente
es partidario de mantener provisionalmente el titulo del parrafo “Notificacion”, puesto que €
texto de este parrafo estipula que la Oficinanotificara a solicitante, € titular u otra persona
interesada. Se encomendara ala Secretarialatarea de determinar las situaciones en que €
solicitante tiene que cumplir con los requisitos incumplidos dentro de un plazo razonable.

71. Quedando entendido esto, € Presidente observd que hay consenso sobre €
contenido de la disposicion, a condicion de que vuelva a ser redactada.

Parrafo 3) [Sanciones por incumplimiento de requisitos]
72. Enrespuesta a una pregunta planteada por la Delegacion del Japon relativaala

indicacion contenida en el punto i) del apartado a), la Secretaria explicé que € nUmero de
registro hace referencia al texto contenido en el parrafo 5)a) del anterior proyecto de Regla 7,
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aprobado en la dltima sesion del SCT. El texto podriavolver aredactarse de manera que no
Se superpongan los puntosi), ii) y iii), omitiendo e punto i) como propone la Delegacion del
Japon.

73. LaDelegacion del Japdn solicité ademés que se modifiquen los Formularios
internacionales tipo afin de permitir alas Partes Contratantes exigir, cuando el solicitante,
titular o su representante esté inscrito en la Oficina, el nimero u otraindicacién de la
inscripcion. Estadisposicion habia sido incluida en la antigua Regla 7.a)iii) y b)iii), tal y
como figuraen el documento SCT/11/3.

74. LaSecretaria explico que estaindicacion ha sido suprimida en concordanciacon la
supresion de laanterior Regla 7.1) en la que se indicaban |os detalles relativos a antiguo
Articulo 8.6), que también hasido suprimido. Ademas, aungue estaindicacién ha sido
incluida en un proyecto anterior, constituye un nuevo elemento que las oficinas pueden estar
habilitadas para exigir en una comunicacion.

75. LaDe€egacion de Austria, apoyada por la Delegacion de Australia, observo que la
redaccion de la antigua Regla 7.5) hace referencia a rechazo de una solicitud y no a rechazo
de una comunicacién, gue constituye un término mas amplio. En caso de que haya de
volverse aintroducir la disposicion, ésta debera hacer referencia Uinicamente a la solicitud.

76. El Presidente llegd alaconclusién de que la Secretaria debe examinar
detenidamente la segunda cuestion planteada por la Delegacion del Japon y declar6 que
hay consenso sobre esta disposicion a condicion de que vuelva a ser redactada.

Articulo 14
(Medidas en caso de incumplimiento de plazos)

Parrafo 1) [Medidas]

77. LaDeegacion de Nueva Zelandia declaro que un plazo serarazonable en funcién de las
circunstancias especificas de un caso dado. La Delegacion propuso conservar en este parrafo
las palabras “ 0 esté por dejar de cumplir” y “que ese plazo seainferior aun mes’.

78. LaDeegacion de Dinamarca explicd que €l plazo previsto en la disposicion
correspondiente del PLT es de dos meses. La Delegacion propuso que € plazo previsto en €
parrafo 1) “no sea superior atres meses’. En opinion de la Delegacion, ese Articulo
representa un compromiso entre los intereses de las administraciones y los de los usuarios.
No obstante, la Delegacion declard que esta dispuesta a estudiar soluciones aceptables para
los usuarios y propuso que se fusionen los puntosi) y ii).

79. El Representante de las Comunidades Europeas, en respuesta a la propuesta de la
Delegacion de Nueva Zelandia, declard que prefiere un plazo maslargo. En opinion del
Representante, |0s plazos generalmente no son inferiores a un mesy, en consecuencia, €l
parrafo 1) no tendria sentido si € plazo esinferior aun mes.

80. LaDelegacion delaRepublica de Corea declard que un plazo de seis meses es
demasiado largo y propuso un plazo de tres meses.
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81. LaDeegacion de Sueciadeclard que el TLT debe prever siempre recursos juridicos en
los casos en que haya expirado un plazo y que en laredaccion actual del Articulo 14 esto se
dejad arbitrio de las Partes Contratantes. El recurso podré adquirir laformadela
continuacion de latramitacion o € restablecimiento de los derechos. La Delegacion explicd
que €l restablecimiento de |os derechos debe ser un requisito minimo mientras que la
disposicion relativa ala continuacion de la tramitacion resulta mas flexible.

82. LasDelegaciones de Australia, e Reino Unido, Irlanda, Suiza, Portugal e Italiay €
Representante de las Comunidades Europeas estuvieron de acuerdo con la declaracion de la
Delegacion de Suecia.

83. LaDeegacion de Australiaexplico que e término “ continuacion de latramitacion” no
se utilizaen lalegislacion de su pais. En virtud de lalegislacion aplicable es posible la
prorroga de un plazo una vez que éste haya expirado, por o tanto, no constituye un problema
el contenido de ladisposicion. LaDelegacion observé que € significado de los términos
“continuacion de latramitacion” y “restablecimiento de derechos’ podrian ser distintos en
distintas legislaciones. Por lo tanto, preguntd si una disposicion relativa al restablecimiento
de derechos ocasiona problemas alas demés del egaciones.

84. LaDeegacion de Irlanda declard que la prorroga del plazo constituye un requisito
mMinimo pero que son necesarios otros recursos, como €l de la continuacion de latramitacion o
el restablecimiento de los derechos, afin de mantener la seguridad juridica. Laduracién del
plazo que un solicitante haya dejado de cumplir no es una cuestion objeto de debate como tal.

85. LaDeegacion de Portugal observo que la Regla 10.1) es mas restrictiva que €
Articulo 14. Asimismo, observo gue resulta razonable un plazo de tres meses.

86. LaDelegacion de Italiaexplico que en su pais el plazo aplicable es de seis meses.

87. LaDelegacion de los Paises Bajos explico que en su pais |os plazos pueden prorrogarse
hasta seis meses siempre y cuando haya sido solicitada la prérroga antes de la expiracién del
plazo. LaDelegacion no considerd necesario que exista un recurso unavez que haya
expirado e plazo.

88. LaDeegacion de México explico que en su pais el plazo inicial es de dos mesesy que
podria prorrogarse otros dos meses sin efectuar ninguna peticion.

89. LaDeegacion de Alemania declard que es partidaria de disponer asimismo un recurso
unavez que haya expirado el plazo. En opinion de laDelegacion, las legislaciones de la
mayoriade los paises prevén a menos € restablecimiento de los derechos. La Delegacion
declard que, en caso de gue sea necesario un plazo maximo, éste “[no debera ser superior]
aselsmeses’.

90. LaDeegacion delaFederacion de Rusia declard que es necesario volver a examinar la
diferencia existente entre laprorroga del plazo y el restablecimiento de los derechos. Un
plazo de tres meses se halla en concordancia con lalegislacion de su pais.

91. Enrespuesta ala cuestion planteada por la Delegacion de la Federacion de Rusia, €l
Presidente explico que €l restablecimiento de los derechos esté sujeto a un pronunciamiento
delaOficinaen el sentido de que & incumplimiento del plazo ocurrio a pesar de ladiligencia
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debida exigida por las circunstancias o, a eleccion de la Parte Contratante, que no fue
intencional. Dichos requisitos no existen en cuanto ala prérroga del plazo y ala continuacion
de latramitacion.

92. LaDelegacion del Japdn se mostro partidaria de un plazo inferior atres meses.

93. LaDe€egaciéon de Nueva Zelandia, en respuesta a una pregunta planteada por la
Delegacion de Australia, sefial 6 que si bien algunos paises, como Nueva Zelandia, exigen que
por cada solicitud se pague unatasa en e momento de su presentacion, otros paises son mas
generosos y ofrecen la posibilidad, por g emplo, de efectuar & pago hasta 14 dias después de
la presentacion de la solicitud. Entonces, en virtud del Articulo 14 una Parte Contratante
estaria obligada a prever un recurso respecto de tal generosa disposicion, a saber que se pueda
pagar tardiamente la tasa en cuestion, pero sin embargo no se exige a otras Partes
Contratantes que posibiliten €l pago tardio de latasade solicitud. Por consiguiente, existe e
riesgo de que una Parte Contratante pueda decidir que retira su generosa oferta, por g emplo €l
pago tardio de latasa de solicitud, en lugar de verse obligada a prever un recurso respecto de
Su generosa of erta.

94. El Representante de la FICPI sefial6 que en su version actual € Articulo 14 no obligaa
las Partes Contratantes a prever recursos paralas situaciones en las que no se haya cumplido
un plazo y €l solicitante o la parte peticionaria desee efectuar una peticién de reparacion una
vez que haya expirado. Por lo tanto, es preferible la estructura de los dos articul os por
separado presentada en la Variante A del documento SCT/10/2. El primer articulo debe
contener una disposicion relativa ala prorroga de plazos y ala continuacion de la tramitacion,
mientras que el otro articulo debe ocuparse del restablecimiento de |os derechos. El
Representante propuso afadir la siguiente disposicion al parrafo 1): “cuando las Partes
Contratantes no prevean una prorroga del plazo previsto en virtud del parrafo 1)i) cuando sea
presentada una peticion atal efecto tras laexpiracion del plazo, deberan prever, como
minimo, la continuacion de latramitacion en virtud del parrafo 1)i) o € restablecimiento de
los derechos en virtud del parrafo 1)iii)”. El Representante observé que si el plazo previsto en
el parrafo 1) esde seismesesy € plazo inicial esinferior a seis meses, las Partes Contratantes
tendrén que prever medidas de reparacion. En cuanto al restablecimiento de los derechos, no
deberd aplicarse ningun plazo.

95. Los Representantes dela AIPPI, CEIPI, INTA y e CCI apoyaron ladeclaracion
efectuada por € Representante de la FICPI.

96. El Representante dela AIPPI declard que el término “ continuacion de latramitacion” se
utilizaen el marco de los procedimientos relativos ala concesion de patentes. No obstante, en
el Derecho civil de muchos paises constituye un principio comun prever recursos juridicos
tras laexpiracion de un plazo. En cuanto al restablecimiento de |os derechos, no debe
aplicarse ningun plazo. El Representante mostro inquietud por e hecho de que si |as Partes
Contratantes optan Unicamente por €l parrafo 1)i), no existiran recursos juridicos para el
solicitante o titular s se haincumplido €l plazo. Ademas de laprérrogadel plazo, debe
preverse la continuacion de latramitacion o e restablecimiento de los derechos en la
legislacion nacional.

97. El Representante delalNTA propuso suprimir los términos “continuacion de la
tramitacion” y “restablecimiento de los derechos’ porque dificultan lalecturade Articulo.



SCT/12/7
pagina 14

98. El Representante del CEIPI propuso mantener laterminol ogia actual y ofrecer
explicaciones en las Notas. Propuso ademés, que las Partes Contratantes no estén obligadas
por laterminologiadel TLT y que la Conferencia Diplomaética pueda adoptar una declaracion
concertada a ese respecto. Por otro lado, dijo que & Articulo 14 constituye & fundamento
juridico de la Regla 10 aunque en su versiéon actual no se hace referencia alos plazos
estipulados en e Reglamento.

99. El Presidente observo que el plazo previsto en € parrafo 1) sigue siendo objeto de
debate. Los puntosi) y ii) podrian fusionarse. El puntoiii) podria quedar contemplado en
otra disposicion.

100. Se convino en gque esta disposicion debe volver a ser redactada teniendo presentes
|os debates.

Parrafo 2) [Excepciones]

101. Hubo consenso sobre esta disposicion.
Parrafo 3) [Tasag|

102. Hubo consenso sobre esta disposicion.
Parrafo 4) [Prohibicion de otros requisitog]

103. El Presidente llegb ala conclusion de que hay consenso sobre esta disposicion.
No obstante, en las Notas debera explicarse que la referencia alos Articul os también se
aplica alas Reglas correspondientes.

Regla 10
[ Requisitos relacionados con las medidas previstas en caso de incumplimiento de plazos|

104. LaDeegacion de México declard que en relacion con la prérroga de un plazo, las
oficinas no deberan estar obligadas a exigir unapeticion. En México e plazo se prorrogasin
necesidad de solicitarlo previamente antes de que haya expirado.

105. LaDeegacion de Australia declar6 que, sobre la base ddl parrafo 1), queda entendido
que podra exigirse una peticion. LaDelegacion propuso sustituir la expresion “la peticion”
que figuraen & parrafo 1) por la expresion “unapeticion”.

106. El Presidente recordd que de conformidad con el Articulo 8.1) las Partes Contratantes
podran escoger |os medios de transmision de las comunicaciones. La peticion de prérroga no
tiene por qué efectuarse por escrito sino que puede ser, por g emplo, una llamada tel efonica.
Se acordd que esta cuestion podra esclarecerse en las Notas.

107. LaDelegacion de Suiza, apoyada por |as Delegaciones de Sueciay Franciay del
Representante de |as Comunidades Europeas, propuso afiadir un plazo ala presentacion de
una peticion de continuacién de la tramitacion en concordancia con e proyecto de Regla 10.4)
del documento SCT/11/3. La Delegacion explico que la continuacion de latramitacion
debera solicitarse en un plazo de seis meses contados a partir de la expiracion del plazo no
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prorrogado. La Delegacion pregunté por qué la Regla 10.4)i) relativa alas excepciones no se
remite a Articulo 14.1)iii). LaDelegacion propuso igualmente suprimir la palabra “ peticion”
delaRegla 10.4)ii).

108. LaDeegacion de Francia propuso un periodo de seis meses como plazo razonable en el
apartado 3)b) parala presentacion de una peticion de restabl ecimiento de los derechos.

109. LaDelegacion delos Estados Unidos de América observo que una peticion de
restablecimiento de los derechos no constituye un caso excepcional. El plazo previsto por ley
en su pais es de seismesesy si seincumple dicho plazo podra solicitarse € restablecimiento
de los derechos en un plazo de dos meses. La Delegacién propuso gque € plazo previsto en €
apartado 3)b) sea de dos meses.

110. LaDelegacion dela Federacion de Rusia propuso afiadir alalista de excepciones de la
Regla 10.4) la declaracion mencionada en € Articulo 3.1)viii) relativa ala proteccién
resultante de la exhibicién de productos y/o servicios en una exposicion.

111. LaDelegacion del Japdn declard que unicamente debera preverse e restablecimiento si
el incumplimiento de un plazo dalugar ala pérdida de derechos, y que €l Articulo 14 debe
modificarse en ese sentido. La Delegacion se mostré partidaria de afiadir alalistade
excepciones del parrafo 4) la declaracion mencionadaen € Articulo 3.1)viii) del TLT asi
como indicaciones que confirmen esa declaracion, las pruebas contempladas en €

Articulo 11.3) del Convenio de Parisy lasindicaciones y pruebas que respaldan la declaracion
de prioridad mencionada en € Articulo 3.1)vii) del TLT. Propuso también afiadir alalistade
excepciones un punto separado en relacion con |as peticiones de nueva solicitud de registro de
marca, sobre la base de una enmienda que ha sido desestimada. Explico que, de conformidad
con lalegislacion del Japdn, los solicitantes pueden pedir que se enmiende lalista de
productos o servicios de una solicitud pendiente. Si la Oficina desestimala solicitud de
enmienda por considerar que la misma entrafiaria una ampliacion del alcance de los derechos,
el solicitante podria presentar, dentro de un plazo de 30 dias contados a partir de la
transmision de la notificacion de desestimacion, una nueva solicitud en la que se tenga en
cuentalaenmienda. Lafechade prioridad de la nueva solicitud serialafechaen laque se
haya presentado la enmienda. Como esta disposicion en particular constituye una medida de
reparacion, si no seincluye en lalista de excepciones, tendra lugar una duplicacion de los
recursos juridicos.

112. LaDeegacion de Alemania propuso aclarar en las Notas que | as excepciones previstas
en el parrafo 4)v) también contemplan & pago de las tasas de oposicion. En cuanto al plazo
aplicable en virtud de la Regla 10.3)b), la Delegacion declard que en virtud de lalegislacion
de su pais, una peticion de restablecimiento de |os derechos tiene que ser presentada en un
plazo de dos meses contados a partir de la eliminacion de la causa del incumplimiento del
plazo en cuestion, dentro de un plazo global de 12 meses a partir de lafecha de expiracion del
plazo en cuestion.

113. LaDeegacion de los Paises Bajos propuso suprimir |os corchetes en € parrafo 4)iii) en
relacion con el pago de unatasa de renovacion.

114. El Representante de la ASIPI observo que la Regla actua se aplica Unicamente a
circunstancias excepcionales.
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115. El Representante de la FICPI observé que la continuacion de latramitacion y €
restablecimiento de los derechos son conceptos diferentes. El plazo razonable previsto en €
apartado 3)b) queda determinado por las Partes Contratantes y debe calcularse a partir de la
eliminacién de la causa de incumplimiento del plazo en cuestion. Ladisposicion relativaalas
excepciones respecto de la prérroga del plazo o de la continuacién de la tramitacion debe
diferenciarse de la disposicion relativa alas excepciones respecto del restablecimiento de los
derechos.

116. Se convino en gue esta disposicion vuelva a ser redactada teniendo presentes los
debates.

Articulo 17
(Peticion deinscripcion de una licencia)

117. El Presidente observo que varias delegaciones y representantes de organizaciones
observadoras apoyaron lainclusion de los Articulos 17 a 21 en e proyecto de TLT revisado.
Otras del egaciones se mostraron preocupadas por lainclusion de esas disposiciones en €l
proyecto de TLT revisado y mencionaron €l debate que habiatenido lugar a ese respecto en la
undécimasesion del SCT. Sin perjuicio de las posiciones de las del egaciones sobre ese tema
en general, e Presidente abri6 el debate sobre los Articulos 17 a 21.

Parrafo 1) [Contenido de la peticion de inscripcion]

118. LaDelegacion de Australia propuso que se separen |os requisitos del punto vii)
mediante lapalabra“o” en lugar de lapalabra“y”, puesto que las Partes Contratantes
anicamente podran exigir uno de esos elementos.

119. El Representante de la AIPPI declaré que si un licenciatario no es nacional de algin
Estado, podraexigirse el nombre del Estado en e que tiene su domicilio o establecimiento.
Por lo tanto, el Representante se mostrd afavor de mantener lapalabra“y” en este punto.

120. El Representante del CEIPI observé que @ Articulo 3.1)a)iii) del TLT corresponde a
Articulo 17.1)vii). Asimismo, declaré que si un Estado no es miembro de la Union de Paris o
de la Organizacion Mundial del Comercio, no se aplicara el trato nacional. En este caso, la
Oficina deberia poder exigir mas de uno de los elementos previstos en €l punto vii). Por
consiguiente, no debe sustituirse “y” por “0”.

121. El Representante delalINTA solicito que se aclare las expresiones del punto xi)
relativas a unalicenciaexclusiva, unalicenciano exclusivay unalicencia tnica.

122. Enrespuesta alaintervencion del Representante delalNTA, € Presidente hizo
referenciaal Articulo L.iii), xiv) y xv) en € que se definen los términos.

123. A continuacién € Presidente Ilegé ala conclusion de que hay consenso sobre esta
disposicion, a condicion de que se vuelva aredactar € apartado 1)vii), afin de aclarar
gue las tres indicaciones gque figuran en ese punto podran ser exigidas aeleccién de las
Partes Contratantes.
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Parrafo 2) [Firma]

124. LaDelegacion dela Federacion de Rusia propuso que serevise € parrafo 2)a) y se
ponga en concordancia con e parrafo 2)b). La Delegacion explico que en virtud de la
legislacion de la Federacion de Rusia, también tiene que presentarse un extracto del contrato
de licencia en los casos en que € titular haya firmado la peticion.

125. LaDelegacion del Japon suscribid la posicion de la Delegacion de la Federacion de
Rusiay propuso que se modifique el apartado @) afin de permitir alas Partes Contratantes
exigir la presentacion de un extracto del contrato de licencia o de una declaracion de licencia
sin certificar. LaDelegacion sefia 6 que las Partes Contratantes deben poder exigir €l
consentimiento de todos |os cotitul ares ademés de las Partes que hayan firmado el contrato.
Ademas, la Delegacion propuso poner |a disposicién objeto de examen en concordancia con
el Articulo 11.1)e) del TLT de manera gque se permita alas Partes Contratantes exigir la
presentacion de decisiones judiciales.

126. LaDelegacion de Australia observo gque € apartado @) corresponde a Articulo 11.1)d)
relativo a cambio de latitularidad. La Delegacion suscribié laopinion de que € titular tenga
total libertad alahora de limitar o ceder sus derechos sin restricciones.

127. El Representante de la AIPPI declard que no parece ocasionar ningun problemala
situacion en que € titular solicite que se limiten sus derechos. En cambio, cuando €
licenciatario solicite lainscripcion de unalicencia, la Oficina podra exigir que se presenten
documentos de apoyo.

128. La Secretariamenciond laNota17.12 y declar6 que, adiferenciadel Articulo 11.1)d), la
cuestion de si todos los cotitulares tienen que otorgar su consentimiento alainscripcién de la
licenciase dgjaal arbitrio de lalegislacion aplicable de |as Partes Contratantes.
129. LaDelegacion del Japon sefia 6 que en el Articulo 17.5) se estipula que las Partes
Contratantes no pueden exigir e cumplimiento de requisitos distintos de |os mencionados en
los parrafos 1) a4) del Articulo 17. Por consiguiente, en opinion de la Delegacion cabria
deducir que si 1a Oficina solicita un documento en el que se demuestre el consentimiento de
los cotitulares, se infringiria dicha disposicion.

130. Estadisposicion se dgjé en suspenso para ser examinada posteriormente.
Parrafo 3) [Tasag|

131. Hubo consenso sobre esta disposicion.
Parrafo 4) [Peticion Unicarelativa a varios registros|

132. Hubo consenso sobre esta disposicion.
Parrafo 5) [Prohibicion de otros requisitos]
133. LaDelegacion de Austriahizo referenciaa Articulo 8.2) relativo a idiomade las

comunicaciones. Como €l Articulo 8.2) se aplicaiguamente alas peticiones de inscripcion
de licencia, resulta superflualareferencia a unatraduccion en € punto ii).
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134. LaDeegacion de México, apoyada por la Delegacion de Australia, propuso suprimir los
puntosi), ii) y iii) puesto que no resultan pertinentes para esta cuestion.

135. LaDelegacion de Barbados, en respuesta de laintervencion de la Delegacion de
Meéxico, observo que también existen listas ilustrativas en los Articulos 3.4), 11.3) y 13.2).
La Delegacion preguntd si se deben mantener esas listas.

136. LaDelegacion del Brasil explicd que lalegislacion de su pais prevé lainscripcion de
licencias de marcas, y que dichas inscripciones se consideran importantes y Utiles. El
Articulo 17.5) parece limitar lalibertad de las Partes Contratantes de exigir determinadas
informaciones, y la Delegacion desea obtener aclaraciones sobre os motivos en que se basa
dichalimitacion. En concreto, la Delegacion pone en dudala necesidad de impedir alas
Partes Contratantes exigir la presentacion de contratos de licencia o la divulgacion de las
clausulas financieras de los contratos de licencia.

137. LaDelegacion de Egipto declard que reserva su postura en cuanto alainsercion de la
Recomendacion Conjuntarelativaalas Licencias de Marcasen el TLT, como ya ha expresado
en lasesion anterior del SCT. La Recomendacion Conjuntano esvinculanteperoel TLT
obligaria alas Partes Contratantes a aplicar las disposiciones en lalegislacién nacional. El
parrafo 5) constituye un gjemplo de disposicion que podria ocasionar dificultades a su pais.

138. LaDelegacion dela Federacion de Rusia observé que en este parrafo se hace referencia
a Articulo 8 que se aplica atodas las comunicaciones. Como € Articulo 8.6) contiene una
prohibicion de otros requisitos, la Delegacion preguntd si son necesarias las referencias al
Articulo 8 en otros articul os.

139. En respuesta alacuestion planteada por la Delegacién de la Federacion de Rusia, la
Secretariaexplico que e Articulo 8.6) se aplica respecto de todas las comunicaciones pero las
prohibiciones estipuladas en otros articul os hacen referencia alos elementos exigidos en
dichos articulos.

140. LaDelegacion de Suiza, apoyada por |as Delegaciones de Sueciay Canaday €
Representante de |las Comunidades Europeas, se mostré partidaria de mantener la redaccién
del parrafo en la manera propuesta en el documento SCT/12/2.

141. El Representante de las Comunidades Europeas declard que e Articulo 17 tiene por fin
limitar las formalidades exigidas en relacién con lainscripcion de licencias. El Representante
hizo hincapié en que el debate debe centrarse en el texto y no en si laseccion relativaalas
licencias debeincluirseene TLT.

142. El Representante de la AIPPI declard que € parrafo 5) se corresponde con €l

Articulo 3.4) que no ocasiona ningun problema de interpretacion. Sefial 6 que € contrato de
licenciaoriginal a menudo es un documento comercia prolijo y complicado. Ademés, a
veces vaen contra de los intereses de las partes en e contrato divulgar informacion comercial
confidencial. El Representante declard que las listas ilustrativas deben mantenerse o
suprimirse en todos los articul os en cuestion. No obstante, se mostro partidario de mantener
laredaccion actual del parrafo.
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143. El Representante de laINTA indicd que en muchos paises lainscripcién de licencias no
es obligatoriay propuso suprimir de las legislaciones nacionales | as disposiciones relativas a
lainscripcion obligatoria de contratos de licencia

144. El Representante de la CCl observo que e parrafo 6) relativo alas pruebas podria
aplicarse en caso de dudas respecto de la veracidad de cualquier indicacion.

145. El Representante del CEIPI observé que en e Articulo 21 del Acuerdo delos ADPIC se
prohibe la concesion de licencias obligatorias de marcas y se preguntd si existen g emplos
concretos en que tengan que presentarse las decisiones judiciales relativas alicencias de
marcas para hacer valer una peticién de inscripcion de unalicencia.

146. Estadisposicion se dgjé en suspenso para ser examinada posteriormente.
Parrafo 6) [Pruebas]

147. LaDelegacion del Japdn propuso afadir al fina de esta disposicion unareferenciaa
cualquier documento mencionado en el presente Articulo tal y como se prevéen €
correspondiente Articulo 11.4) relativo al cambio en latitularidad.

148. Hubo consenso sobre esta disposicion a condicion de que vuelva a redactarse.
Parrafo 7) [Peticion relativa a las solicitudes]

149. LaDeegacion de Australia propuso afiadir explicaciones en las Notas para aclarar qué
puntos del parrafo 1) no se aplican alainscripcion de unalicencia respecto de una solicitud
pendiente.

150. Hubo consenso sobre esta disposicion.

Articulo 18
(Peticion de modificacion o cancelacion de la inscripcion de una licencia)

151. LaDelegacion de Letonia declard que cuando un titular solicitala modificacion o
cancelacion de lainscripcion de unalicencia, han de tenerse en cuentalos derechos del
licenciatario. Por o tanto, en esos casos, € titular debe presentar documentos en apoyo de la
peticion.

152. LaDelegacion del Brasil reitero las inquietudes expresadas respecto del Articulo 17. La
Delegacion declar6 que en el Brasil la autoridad encargada del registro de las marcas es
distinta de la autoridad responsable de lainscripcion de laslicencias. Esta autoridad esla
Direccién de Transferencia de Tecnologia.

153. LaDeegacion de México, en respuestaalaintervencion de la Delegacion de Letonia,
observo que e Articulo 17 podria aplicarse alas modificaciones y cancel aciones a excepcion
del parrafo 2). La Delegacion aclar6 que la cancelacion de lainscripeion de unalicencia no
significaque el contrato de licencia haya expirado puesto que en México no es obligatoriala
inscripcién de las licencias.
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154. LaDeegacion de Argelia subrayd que lainscripcién de licencias tiene por fin informar
aterceros, mientras que lainscripcion de lamodificacion y cancelacion del contrato sirve a
los intereses de las partes involucradas.

155. El Representante de las Comunidades Europea hizo hincapié en que € Articulo 17
podria aplicarse mutatis mutandis a la peticion de modificacion o cancelacion. El
Representante advirtié de que modificar la disposicion podriadar lugar a confusiones.

156. LaDelegacion de Nueva Zelandia explico que en su pais la Oficinano notifica al
licenciatario de la peticion de modificacion o cancelacion de lainscripcion de una licencia por
el titular. El titular tiene la obligacion de notificar a licenciatario antes de efectuar la peticion
de modificacidn o cancelacion.

157. LaDelegacion de la Federacion de Rusia hizo hincapié en que deben tenerse en cuenta
los intereses del licenciatario y sefial 6 que debe exigirse lafirmadel titular y del licenciatario.

158. El Representante de la AIPPI observé que la aplicacién mutatis mutandis del Articulo
implica que no deben aplicarse todas las disposiciones del Articulo 17. En opinion del
Representante, el titular no debe pedir la modificacion o cancelacidn de lainscripcion de una
licenciasin e consentimiento del licenciatario.

159. En respuesta alaintervencion de la Delegacion de Letonia, €l Representante dela
FICPI observo que las oficinas podrian notificar a licenciatario de que ha sido recibida una
peticion de modificacion o cancelacion.

160. El Presidente llegd alaconclusion de que la Secretaria debe examinar los

documentos preparatorios parala Recomendacion Conjunta a fin de ofrecer nuevas

explicaciones sobre lainterpretacion de este Articulo en las Notas.

161. Estadisposicion se dgjé en suspenso para ser examinada posteriormente.

Articulo 19
(Efectos de la no inscripcion de una licencia)

Parrafo 1) [Validez del registroy proteccion de la marca]

162. LaDelegacion del Brasil declaré que € parrafo 1) no se hallaen concordanciacon la
legislacion de su pais y que se opone a esa disposicion.

163. LaDelegacion de Nueva Zelandia se mostro partidaria del Articulo 19.

164. LaDelegacion delalINTA declard que en laredaccion actual del Articulo seinstaalos
paises a cambiar sus legislaciones en caso de que sean muy restrictivas. Unavez que se ha
presentado una solicitud, debe cumplirse @ requisito de uso de lamarca. La actualizacion del
contrato de licencia no debe estar vinculada alavalidez de lamarca o del contrato de licencia

165. Estadisposicion se dgjé en suspenso para ser examinada posteriormente.
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Parrafo 2) [Ciertos derechos del licenciatario]

166. LaDeegacion de Australia, apoyada por |a Delegacion de los Estados Unidos de
América, se mostro preocupada por el apartado b) puesto que invalida los efectos del
apartado a). La Delegacion planted la cuestion de si alguin pais necesita e apartado b). En
caso que la disposicion no sea necesaria, deberia suprimirse € apartado b). No debe
modificarse el Articulo 28 relativo alas reservas paradar cabida a apartado b).

167. LaDelegacion del Canadé se mostro partidaria de conservar €l Articulo 19 en lamanera
en que esta redactado. En opinion de la Delegacion, la pérdida de los derechos como
consecuencia de la no inscripcién de la licencia supone una sancidn exagerada.

168. LaDeegacion de Franciay € Representante de las Comunidades Europeas apoyaron la
formulacion actual del apartado b) declarando que se trata de una disposicién de compromiso.

169. LaDelegacion de Francia declard que lainscripcion de unalicenciaafin de
salvaguardar todos los derechos del licenciatario es un principio apoyado por los circulos
interesados en Franciay que debe conservarse.

170. El Representante del CEIPI propuso afiadir €l apartado b) al Articulo 28 relativo alas
reservas afin deinformar a publico de que una Parte Contratante dada ha formulado esta
reserva.

171. El Representante de la AIPPI se mostré partidario de suprimir €l apartado b). En caso
de que no se suprima la disposicion, deberiainsertarse en el Articulo 28.

172. El Representante de la AIPLA suscribid |as posiciones expresadas por |as Delegaciones
de Australiay los Estados Unidos de América respecto del presente Articulo.

173. Estadisposicion se dgjé en suspenso para ser examinada posteriormente.

Articulo 20
(Uso de una marca en nombre del titular)

174. LaDelegacion del Japdn sefia 6 que e contenido de laNota 20.01, a saber, que €
Articulo 20 sdlo considera situaciones en las que €l uso por una persona distinta dd titular
podria redundar en beneficio del titular, debe quedar reflejado en la disposicion como tal.

175. LaDelegacion de Australia hizo hincapié en gue no todo uso es en beneficio del titular
y propuso suprimir la tltimafrase de ladisposicion, “si dicho uso se efecttia con e
consentimiento del titular”, y afadir la siguiente precision: “Se estimara que € uso de una
licenciaen beneficio dd titular, independientemente de que la licencia esté registrada,
constituye uso por € propio titular”.

176. LaDelegacion de Alemaniadeclard que laformulacién de ladisposicion en la
legislacion de su pais es similar alaformulacion actua del Articulo. Ladisposicién nuncaha
supuesto un problema puesto que el uso de una marca por terceros sin e consentimiento del
titular nunca constituira uso por € titular de lamarca.
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177. LaDeegacion de los Estados Unidos de América suscribio la opinidn expresada por la
Delegacion de Australia.

178. Las Delegaciones de Franciay Suiza declararon que las legislaciones de sus paises no
exigen clausulas de control de calidad paralainscripcion de unalicencia. Enlalegislacion de
Francia el término “consentimiento” se interpreta en e sentido de que hace referenciaaun
signo positivo por € titular delamarca, y no alameratolerancia.

179. LosRepresentantesdelaAIPLA, laAIM y laFICPI suscribieron € principio de que €
uso de lamarca por € licenciatario debera redundar en beneficio del titular aunque no haya
sido inscritalalicencia. Sin embargo, € Representante de la AIPLA se mostrd en desacuerdo
con el Articulo 20 en la medida en que las Notas correspondientes podrian interpretarse en e
sentido de que no se permite alas Partes Contratantes disponer que podria plantearse la
ausencia de un control de calidad eficaz en el contexto de los procedimientos de cancelacion y
de oposicidén entres las partes ante la Oficina. Ademés, si @ Articulo 20 tiene como efecto
eludir el Articulo 19.2) del Acuerdo sobrelos ADPIC, no parece que sea necesariala
disposicion en los procedimientos a peticidn de parte interesada, puesto que otros Articulos
del Tratado yaimpiden a las oficinas exigir pruebas relativas a uso de una marca por un
licenciatario, o mediante este ultimo.

180. El Representante delalNTA observo gue los controles de calidad son la piedra angular
de las legislaciones de mas de 60 paises. No parece estar justificada una disposicion en laque
se estipule que €l uso de unamarcacon e “simple’ consentimiento del titular ira en beneficio
del registro de lamarca.

181. Se acordod volver aredactar este Articulo.

Articulo 21
(Indicacion de las licencias)

182. Hubo consenso sobre esta disposicion.

Articulos22 a 31

183. LaDeegacion del Canada declar6 que tiene que volverse a estudiar larelacion existente
entre las modificacionesy revisiones en e Articulo 25. En concreto, pregunto si podria
iniciarse unarevision por una Conferencia Diplomética sin necesidad de la decision de la
Asamblea.

184. LaDelegacion de México sefid 6 que, en virtud del Articulo 22.3)a), es posible que sea
necesaria la unanimidad para modificar determinadas disposiciones del Reglamento. No
obstante, el Reglamento no parece especificar ninguna disposicion parala que exista dicho
requisito.

185. LaDelegacion delaRepublicalsdmicadel Irén, a examinar las clausulas
administrativas y disposiciones finales del proyecto de TLT revisado en general, declar6 que
considera que se trata de un tratado técnico, cuyarevision exige pacienciay exactitud. Las
cladusulas finaes, que constituyen a menos la cuarta parte del Tratado, parecen ser cuestiones
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de procedimiento, pero debe tenerse en cuenta que esos Articul os podrian tener consecuencias
importantes para las Partes Contratantes. La Delegacion opind que las disposiciones finales
de un Tratado deben ser compatibles con la naturaleza de las demés disposiciones del mismo.
Las disposiciones finales de los tratados de propiedad intelectual de distintanaturalezaa TLT
no deben incorporarse como talesen e TLT simplemente afin de ahorrar tiempo. En cuanto
alas disposiciones concretas, la Delegacion declard que € Articulo 23.2)i) y ii) estipulaque la
Asambleatrataralas cuestiones relativas a mantenimiento y desarrollo, aplicaciéon y
funcionamiento del TLT. Se trata de cuestiones que no tienen caracter administrativo o de
procedimiento, y podrian ocasionar problemas a las |egislaciones nacionales de las Partes
Contratantes. Ademéas, la Delegacion sefialo el Articulo 24.4)a) y pregunto si lareferenciaa
la“revision” en este parrafo hace referencia a disposiciones de procedimiento. El

Articulo 24.4)b), que prevé la opcidn de que la Oficina Internacional consulte alos Estados
miembros de la OMPI, las organizaciones intergubernamental es y |as organi zaciones
internacionales y nacionales no gubernamentales en relacion con los preparativos de las
conferencias de revision parece que va mas alade la modificacion de normas técnicas. En
cuanto a Articulo 23.4)a) y b), la Delegacion indico que parece existir unaincoherencia en
cuanto a procedimiento, puesto que en e Articulo 23.4)a) se especificaque la Asamblea
procurara adoptar sus decisiones por consenso, mientras que en €l Articulo 23.4)b) se prevé
un mecanismo de voto. No obstate, el método de toma de decisiones en un tratado debe
definirse claramente. Ademas, parece que e Articulo 23.4)b)ii) no esta claro puesto que no
especifica qué Parte Contratante tiene derecho a votar en € caso de que existan votos que se
hallen en conflicto entre una Parte Contratante que sea una organizacion intergubernamental y
otra Parte Contratante que sea un Estado miembro de esa organizacion intergubernamental .
Ademas, los Articulos 22.2) y 3), 23.5) y 25.3)b) presentan distintos métodos de votacion que
resultan complejos. En cuanto a Articulo 25.2), es necesario definir los términos “revision” y
“modificacion”, y no esta claro quién debe decidir si ciertas disposiciones especificas han de
ser revisadas por una conferencia diplomatica o modificadas por la Asamblea. Por ultimo, la
Delegacion declard que no pone en duda la necesidad de que exista una Asamblea. No
obstante, parece que deben volver aexaminarse las clausulas administrativas y las
disposiciones finales, teniendo en cuenta nuevos aspectos técnicos, y que deben proponerse
soluciones adecuadas al respecto.

186. LaDelegacion de México declard que, en relacion con € Articulo 23.6), la Asamblea
no deberia reunirse anual mente sino Unicamente en caso de que exista una razén concreta para
convocar un periodo de sesiones. Ademas, recordo | as actividades existentes sobre lareforma
constitucional y propuso que, en la medida en que los miembros de la Asamblea General dela
OMPI y delaAsambleadel TLT sean los mismos, ambas Asambleas podrian fusionarse. La
Delegacion expreso reservas sobre la posibilidad de modificar el tratado por medio de una
decision de la Asambl ea, pues parece que seria necesaria la aprobacion parlamentaria a escala
nacional de las Partes Contratantes para efectuar dichas modificaciones. No obstante, subray6
laimportancia de mantener laflexibilidad en la estructura del Tratado para efectuar algunos
cambios y declard que esta dispuesta a examinar otras disposiciones que hayan de incluirse en
el Articulo 25.3).

187. LaDeegacion de Australiaindicd que parece que es necesario aclarar la diferencia
existente entre las revisiones y modificaciones en e Articulo 25. Asimismo, propuso
modificar el Articulo 23.2)iii) parafacultar ala Asamblea para modificar el Tratado en su
totalidad. En caso de que esto no sea posible, la Asamblea deberd mantener a menos el poder
de modificar algunas disposiciones del Tratado. Ademas, la Delegacion propuso trasladar la
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mayor parte posible del Tratado al Reglamento a fin de permitir que la Asamblea pueda
modificar esas disposiciones en € futuro.

188. LaDelegacion de Nueva Zelandia acogié con beneplécito la propuesta de creacion de la
Asambleay lamodificacion del Tratado ata efecto.

189. La Delegacion de las Comunidades Europeas apoyo lainclusion de la Asambleaen €
Tratado. Ademas, informo a Comité de que ha modificado su legislacion de marcasy que
tiene laintencién de adherirsea TLT. En cuanto a Articulo 23.4)b)ii), la Delegacion
reconocio que esta disposicion se inspiraen unadisposicion similar del Acta de Ginebra del
Arreglo de LaHaya, y que podria apoyarla en principio, areservade la tltimafrase de esa
disposicion, paralo cual hade volver aexaminarla. En cuanto a Articulo 27.4), la
Delegacién declard que es importante determinar la manera en que funcionardel TLT de 1994
en relacion con € proyecto de TLT revisado. De modo general, la Delegacion se mostro a
favor de unarevision integray completadel TLT, puesto que no resulta justificable convocar
una conferencia diplomética para cambiar Unicamente un Articulo.

Recomendacion a la Asamblea General de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual

190. El Presidente abrio € debate sobre el parrafo 7 del documento SCT/12/2.

191. LaDeegacion de Australiadeclaré que & SCT ha efectuado avances importantes en su
labor, y que parece que son necesarias otras dos sesiones del SCT para preparar un texto de
TLT revisado que pueda servir de propuesta basica para una Conferencia Diploméatica. La
Delegacion propuso que e SCT acuerde recomendar ala Asamblea Genera de la OMPI, que
se reunira en septiembre de 2004, que apruebe la convocacion de una Conferencia
DiplométicaparalaRevision del TLT aprimeros de 2006.

192. LaDelegacion de Argeliadeclard que larevision del Tratado sobre el Derecho de
Marcas no es simplemente una cuestion de procedimiento, puesto que contemplala creacion
de clausulas administrativas y disposiciones finales. Lalabor sobre este proyecto no debe
llevarse a cabo de manera apresurada y todavia hay un gran nimero de Estados miembros de
laOMPI quetienen que adherirse a TLT. No obstante, la celebracion de una Conferencia
DiplomaticaparalaRevision del TLT es indudablemente un medio de aumentar la aceptacion
del TLT, y laDelegacion apoyd plenamente su convocatoria.

193. LaDelegacion de los Estados Unidos de América apoy0 |a convocatoria de una
conferencia diplomatica en 2006 y declar6 que cree que son necesarias dos sesiones del SCT a
fin de prepararla.

194. LaDelegacion de Egipto declaré que lalabor del SCT pone de manifiesto que algunas
cuestiones objeto de examen tienen que volver adebatirse. Aungue la Delegacion tiene
algunas dudas acerca de determinadas cuestiones, opina que otras dos sesiones del SCT seran
suficientes paraterminar de preparar adecuadamente la conferencia diplomatica. Recordando
la responsabilidad que los Estados miembros tienen para con lalabor dela OMPI en su
conjunto, y en aras de laflexibilidad y del compromiso, |a Delegacion apoy6 la convocatoria
de una conferencia diplomatica.
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195. LaDelegacion del Brasil convino en que el SCT haavanzado en ciertamedidaen su
labor derevision del TLT. No obstante, todavia existen varias disposiciones sobre las que no
se haalcanzado € acuerdo. Se necesitamés tiempo pararesolver las diferencias, pero la
Delegacion hizo hincapié en que, en aras del compromiso y de laflexibilidad, esta preparada
paraunirse a consenso que hasurgido en e SCT de transmitir unarecomendacion ala
Asamblea General dela OMPI sobre la convocatoria de una Conferencia Diplomética parala
Revisién del TLT. Dicho esto, la Delegacion expreso igual mente la esperanza de que las
demés delegaciones consideren seriamente |os problemas que ha expuesto y que pueda
hallarse una solucion de consenso que quede reflgjada plenamente en |os documentos
preparatorios de la Conferencia Diplomética.

196. El Representante de las Comunidades Europeas manifesto pleno apoyo ala
recomendacion de convocar una Conferencia Diplomética paralaRevision del TLT,
guedando entendido que se celebraran otras dos sesiones del SCT en preparacion de la
Conferencia

197. El Comité Permanente decidio pedir ala Secretaria que transmita la recomendacion
siguiente ala Asamblea General dela OMPI reunida en la cuadragésima serie de sesiones de
las Asambl eas de | os Estados miembros de la OMPI, que tendra lugar del 27 de septiembre
a 5 de octubre de 2004:

“Ensu 12.2sesion, celebrada en Ginebra del 26 al 30 de abril de 2004, el Comité
Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones
Geograficas (SCT) decidio, habida cuenta de | os avances a canzados en su seno en torno
alarevision del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), recomendar ala Asamblea
Genera dela OMPI que apruebe la convocacion de una Conferencia Diplomatica para
la Adopcién de un Tratado revisado sobre el Derecho de Marcas durante €l primer
semestre de 2006, cuyas fechas y lugar de cel ebracion seran fijados en una reunion
preparatoria, y que se celebren dos sesiones més del SCT antes de la celebracion de
dicha Conferencia.”

Punto 6 del orden del diaz Nombres de dominio de Internet e indicaciones geogréficas

198. El debate relativo ala proteccion de las indicaciones geograficas en € sistemade
nombres de dominio se basd en & documento SCT/10/6.

199. LaDelegacion de las Comunidades Europeas declard que otorga gran importanciaala
proteccion de las indicaciones geograficas en € sistema de nombres de dominio y que
desearia que se efectlien algunos avances a ese respecto. La Delegacion solicito que se
mantenga la cuestion en el orden del diadel SCT. Esta declaracion cont6 con €l apoyo dela
Delegacion de Suiza.

200. LaDelegacion de Australia convino en que la proteccion de las indicaciones geogréficas
en el sistema de nombres de dominio es una cuestion importante que debe permanecer en €
orden del diadel SCT, pero observo que larevision del TLT parece més urgente en este
momento y que deberia otorgérsele prioridad en lalabor del SCT. Esta declaracion cont6 con
el apoyo de las Delegaciones de la Republica Islamica del Iran, de México y de los Estados
Unidos de América
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201. El Presidente llegd alaconclusién de que se debe conservar la proteccion de las
indicaciones geogréfica en e sistema de nombres de dominio en € orden del dia del
SCT, teniendo debidamente en cuenta las prioridades establecidas por €l SCT parasu
labor.

Punto 7 del orden del dia: Indicaciones geogréficas

202. No se formularon observaciones con respecto a este punto del orden del dia.

Punto 8 del orden del dia: Otros asuntos

Cuestionario sobre e derecho de marcasy las practicas relativas a las marcas

203. El SCT tomo nota del documento SCT/12/5 y de la declaracion de la Secretaria de que
sedistribuiraa SCT, de ser posible antes de su proxima sesién, un borrador de documento
con un resumen de las respuestas a cuestionario.

Articulo 6ter del Convenio de Paris

204. El SCT tomé nota de la presentacion hecha por la Secretaria sobre la base de datos en
linea* Articulo 6ter”.

Registros nacional es de mar cas notoriamente conocidas

205. No hubo debate sobre €l tema de |os registros de marcas notoriamente conocidas.

Punto 9 ddl orden ddl dia: Labor futura

206. El SCT decidi6 que se debe otorgar prioridad alalabor derevisiondel TLT. El
SCT acordd, ademas, que su decimotercera sesion tendra una duracion de cinco
jornadas completas y que en & orden del dia de esa sesion se dedicaran cuatro jornadas
y media, como minimo, alalabor entorno a TLT, dedicandose el tiempo restante, en la
medida de o posible, a examen de las demés cuestiones y alalabor futura.

207. Ladecimotercerasesion del SCT se hafijado provisionamente del 25 al 29 de octubre
de 2004.

Punto 10 del orden del dia: Aprobacion del resumen del Presidente

208. El Comité Permanente aprobo sin modificaciones el proyecto de resumen del Presidente
gue figuraen e documento SCT/12/6 Prov.
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Punto 11 del orden del dia: Clausura de la sesién

209. El Presidente clausuré la duodécima sesion del Comité Permanente.

[Sigue e Anexo ]
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ORIGINAL: Inglés

O IVI I I FECHA: 30 de abril de 2004

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITE PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS,
DISENOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRAFICAS

Duodécima sesion
Ginebra, 26 a 30 de abril de 2004

RESUMEN DEL PRESIDENTE

Punto 1 del orden ddl diaz Aperturadelasesion

1.  El Sr. Ernesto Rubio, Subdirector General de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), abrid lasesion y dio la bienvenida alos del egados en nombre del Director
General delaOMPI.

Punto 2 del orden del dia: Eleccion de un Presidente y de dos Vicepresidentes

2. El Sr. Li-Feng Schrock (Alemania) fue elegido Presidente del Comité Permanente sobre
el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geogréaficas (SCT). Los

Sres. Evgeny Zinkevitch (Belarts) y Jeong In-Sik (Republica de Corea) fueron elegidos
Vicepresidentes.
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Punto 3 del orden del dia: Aprobacion del orden del dia

3. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones
Geograficas (SCT) aprobo el proyecto de orden del dia (documento SCT/12/1 Prov.) sin
modificaciones.

Punto 4 ddl orden ddl dia:  Aprobacién del proyecto de informe de la undécima sesidon

4.  El SCT aprobo € proyecto de informe (documento SCT/11/8 Prov.2) con
modificaciones menores.

Punto 5 ddl orden ddl diaz Revision del Tratado sobre € Derecho de Marcas

5.  Losdebates se basaron en los siguientes documentos. SCT/12/2 (proyecto de Tratado
sobre €l Derecho de Marcas (TLT) revisado), SCT/12/3 (proyecto de Reglamento revisado del
Tratado sobre &l Derecho de Marcas revisado) y SCT/12/4 (Notas).

Articulo 1
(Expresiones abreviadas)

Punto iv). Hubo consenso sobre esta disposicion.
Punto viii). Hubo consenso sobre esta disposicion.

Articulo 4

(Representacion; domicilio legal)
Hubo consenso sobre esta disposicion.
Regla4d
[Detalles relativos ala representacion y domicilio legal]

Hubo consenso sobre esta disposicion.

Articulo 8

(Comuni caciones)

1) [Mediosdetransmision de las comunicaciones)

Hubo consenso sobre esta disposicion.
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2) [ldioma de las comunicaciones]
Hubo consenso sobre esta disposicion.
3) [Presentacion de una comunicacion]
Hubo consenso sobre esta disposicion en laforma modificada
4)  [Firma delas comunicaciones]
Hubo consenso sobre esta disposicion.

5)  [Original de una comunicacion presentada en formato el ectronico o por medios
electronicos de transmision]

Hubo consenso sobre esta disposicion.
6) [Prohibicion de otros requisitos]
Hubo consenso sobre esta disposicion.
7) [Posibilidad de formular observaciones en caso de rechazo previsto]
Hubo consenso sobre esta disposicion a condicion de que el contenido de la misma sea
trasladado para constituir un articulo separado y de que vuelva a ser redactada.
Regla6
[Detdlesrelativos alafirmaen virtud del Articulo 8.4)]
1) [Indicaciones que acompafian ala firma]
Hubo consenso sobre esta disposicion.
2) [Fechadelafirma]
Hubo consenso sobre esta disposicion.
3) [Firma delas comunicaciones en papel]

Hubo consenso sobre esta disposicion.
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4)  [Firma de comunicaciones presentadas en forma electrénica o por medios el ectrnicos
de transmisién que contengan una representacion grafica de la firma]
Hubo consenso sobre esta disposicion a condicion de que vuelva a ser redactada.

5)  [Firma de comunicaciones presentadas en forma el ectrénica que no contengan una
representacion grafica de la firma]

Hubo consenso sobre esta disposicion a condicion de que vuelva a ser redactada.

Regla7

[Detalles relativos alas comunicaciones]
1) [Plazo]
Hubo consenso sobre esta disposicion.
2)  [Notificacion]
Hubo consenso sobre esta disposicion a condicion de que vuelva a ser redactada.
3) [Sanciones por incumplimiento de requisitos]
Hubo consenso sobre esta disposicion a condicion de que vuelva a ser redactada.
Articulo 14
(Medidas en caso de incumplimiento de plazos)

1) [Medidas]
Se convino en que esta disposicién vuelva a ser redactada teniendo presentes |os debates.
2) [Excepciones)
Hubo consenso sobre esta disposicion.
3) [Tasag
Hubo consenso sobre esta disposicion.
4)  [Prohibicion de otros requisitos]

Hubo consenso sobre esta disposicion.
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Regla 10
[Requisitos relacionados con las medidas previstas
en caso de incumplimiento de plazos|
Se acordd volver aredactar esta regla habida cuenta de | os debates.
6. El Presidente observé que varias delegaciones y representantes de organizaciones
observadoras apoyaron lainclusion de los Articulos 17 a21 en e proyecto de TLT revisado.
Otras del egaciones se mostraron preocupadas por lainclusion de esas disposiciones en €l
proyecto de TLT revisado y mencionaron el debate que habiatenido lugar a ese respecto en la

undécimasesion del SCT. Sin perjuicio de las posiciones de las del egaciones sobre ese tema
en general, e Presidente resumio €l debate posterior de la manera siguiente:

Articulo 17

(Peticion de inscripcion de unalicencia)
1) [Contenido de la peticion de inscripcion]
Hubo consenso sobre esta disposicion a condicion de que vuelva a redactarse.
2) [Firma]
Esta disposicion se dgjé en suspenso para ser examinada posteriormente.
3) [Tasas]
Hubo consenso sobre esta disposicion.
4)  [Peticion Unicarelativa a varios registros]
Hubo consenso sobre esta disposicion.
5)  [Prohibicion de otros requisitos]
Esta disposicion se dgjé en suspenso para ser examinada posteriormente.
6) [Pruebags]

Hubo consenso sobre esta disposicion a condicion de que vuelva a redactarse.
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7) [Peticion relativa a las solicitudes]
Hubo consenso sobre esta disposicion.
Articulo 18

(Peticion de modificacidn o cancelacion
delainscripcion de unalicencia)

Esta disposicion se dgjé en suspenso para ser examinada posteriormente.

Articulo 19

(Efectos de lano inscripcion de unalicencia)

1) [Validezdd registroy proteccion dela marca]
Esta disposicion se dgjé en suspenso para ser examinada posteriormente.
2) [Ciertos derechos del licenciatario]
Esta disposicion se dgjé en suspenso para ser examinada posteriormente.

Articulo 20

(Uso de una marca en nombre del titular)

Se acordo volver aredactar este articulo.

Articulo 21

(Indicacién delalicencia)

Hubo consenso sobre esta disposicion.

Articulos 22 a31

Tras las intervenciones de varias delegaciones, €l Presidente observd que estas disposiciones
deben quedar en suspenso para ser examinadas posteriormente.
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7.  El Comité Permanente decidio pedir ala Secretaria que transmita la recomendacion
siguiente ala Asamblea General dela OMPI reunida en la cuadragésima serie de reuniones de
las Asambl eas de | os Estados miembros de la OMPI, que tendra lugar del 27 de septiembre

a 5 de octubre de 2004:

“En su 122 sesion, celebrada en Ginebradel 26 a 30 de abril, el Comité
Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones
Geograficas (SCT) decidio, habida cuenta de | os avances a canzados en su seno en torno
alarevision del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), recomendar ala Asamblea
Genera dela OMPI que apruebe la convocacion de una conferencia diplomatica parala
adopcién de un Tratado revisado sobre el Derecho de Marcas durante €l primer semestre
de 2006, cuyas fechas y lugar de celebracion seran fijados en una reunion preparatoria,

y que se celebren dos sesiones mas del SCT antes de |a cel ébracion de dicha
conferencia.”

Punto 6 del orden del diaz Nombres de dominio de Internet e indicaciones geogréficas

8.  Seacordd conservar este punto en € orden del diadel SCT, teniendo debidamente en
cuenta las prioridades establecidas por el SCT para su labor.

Punto 7 del orden del dia: Indicaciones geogréficas

9.  No seformularon observaciones con respecto a este punto del orden del dia.

Punto 8 del orden del dia: Otros asuntos

10. ElI SCT tomo nota del documento SCT/12/5y de la declaracion de la Secretaria de que
sedistribuiraa SCT, de ser posible antes de su proxima sesién, un borrador de documento
con un resumen de las respuestas a cuestionario.

11. El SCT tomo nota de la presentacion hecha por |a Secretaria sobre la base de datos en
linea“Articulo 6ter”.

12. No hubo debate sobre el tema de |os registros de marcas notoriamente conocidas.
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Punto 9 del orden del dia: Labor futura

13. El SCT decidi6 que se debe otorgar prioridad alalabor derevisiondel TLT. El SCT
acordo, ademés, que su decimotercera sesion tendra una duracion de cinco jornadas completas
y que en €l orden del dia de esa sesion se dedicaran cuatro jornadas y media, como minimo, a
lalabor entorno a TLT, dedicandose el tiempo restante, en lamedidade lo posible, a
examen de las demas cuestiones y alalabor futura.

14. Ladecimotercerasesion del SCT se hafijado provisionalmente del 25 a 29 de octubre
de 2004.

[Sigue el Anexo I1]
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Y sset ROMAN (Sra.), Ministro Consgjero, Mision Permanente, Ginebra

Gladys Josefina AQUINO (Srta.), Consgjero, Mision Permanente, Ginebra
<gladys.aguino@ties.itu.int>

REPUBLIQUE TCHEQUE/CZECH REPUBLIC

Ludmila STERBOVA (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<l|.sterbova@centrum.cz>

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

Leonillah Kalebo KISHEBUKA (Mrs.), Deputy Registrar, Business Registrations and
Licensing Agency, Dar-Es Salaam
<leonillah@yahoo.com>

ROUMANIE/ROMANIA

ConstantaMORARU (Mme), conseiller juridique, chef du Service juridique et de la
coopération internationale, Office de |’ Etat pour lesinventions et les marques, Bucarest
<moraru.cornelia@osim.ro>
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ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Jeff WATSON, Senior Policy Advisor, Intellectual Property and Innovation Directorate,
The Patent Office, Newport
<jeff.watson@patent.gov.uk>

David MORGAN, Head, Examination and Administration, Trade Marks Registry, The Patent

Office, Newport
<davimorgan@patent.gov.uk>

SERBIE-ET-MONTENEGRO/SERBIA AND MONTENEGRO

IvanaMILOVANOVIC (Mrs.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
<ivana.milovanovic@ties.itu.int>

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

ZdenaHAINALOVA (Mrs.), Director, Trademarks and Designs Department, Industrial
Property Office, Banskéa Bystrica
<zhajnalova@indprop.gov.sk>

SLOVENIE/SLOVENIA

VeselaVENISNIK (Mrs.), Director, Trademark and Designs Division, Slovenian Intellectual
Property Office, Ljubljana
<v.venisnik@yil-sipo.si>

SUEDE/SWEDEN

Magnus AHLGREN, Senior Legal Counsel, Deputy Head, Trademark Department, Swedish
Patent and Registration Office, S6derhamn
<magnus.ahlgren@prv.se>

Per CARLSON, Judge, Court of Patent Appeals, Ministry of Justice, Stockholm
<per.carlson@pbr.se>

SUISSE/SWITZERLAND

Michéle BURNIER (Mlle), conselllére juridique, Division des marques, Institut fédéral de la
propriété intellectuelle, Berne
<michele.burnier@ipi.ch>

Stefan FRAEFEL, conseiller juridique, Service juridique, Division des margues, Institut
fédéral de lapropriété intellectuelle, Berne
<stefan.fraefel @ipi.ch>
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TURQUIE/TURKEY

Yasar OZBEK, conseiller juridique, Mission permanente aupres del’ OMC, Genéve
<yorbek@yahoo.fr>
UKRAINE

Olena LEVICHEVA (Miss), Head of Division, Ukrainian Industrial Property Institute, Kyiv
<levicheva@ukrpatent.org>

URUGUAY

AlgandraDE BELLIS (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.uruguay @urugi.ch>

VENEZUELA

Virginia PEREZ PEREZ (Miss), Permanent Mission, Geneva

VIET NAM

Nam TRAN HUU, Director, Trademark Division, National Office of Intellectual Property

(NOIP), Hanoi

YEMEN/YEMEN

Fadhl Mokbel MANSOUR, Director General, General Administration of Industrial Property
Protection, Ministry of Industry and Trade, Sana a
<fmmansour@yahoo.com>
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COMMUNAUTES EUROPEENNES (CE)"/EUROPEAN COMMUNITIES (EC)"

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

Giuseppe BERTOLI, administrateur en propriété industrielle, Commission européenne,
Bruxelles

Patrick RAVILLARD, Counsellor, Permanent Delegation, Geneva
<patrick.ravillard@cec.eu.int>

Detlef SCHENNEN, Head, Industrial Property Matters Service, Office for Harmonization in the
Internal Market (Trade Marks and Designs), Alicante
<detlef.schennen@oami.eu.int>

[1. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

GROUPE DESETATS D' AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE
(ACP)/AFRICAN, CARIBBEAN AND PACIFIC GROUP OF STATES (ACP)

MorwaJ. Kisini, Ambassador, Head of ACP Office, Geneva

Prakash PUCHOOA, Intern, ACP Office, Geneva
<prakash_puchooa@yahoo.co.uk>

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

Edmond SIMON, directeur, Application deslois, Bureau Benelux des marques, Bureau
Benelux des dessins ou modeles, La Haye
<esimon@bmb.bbm.org>

Paul LAURENT, chef, Département opposition, Bureau Benelux des marques, Bureau
Benelux des dessins ou modeles, La Haye
<plaurent@bmb-bbm.org>

Sur une décision du Comité permanent, |es Communautés européennes ont obtenu le statut de
membre sans droit de vote.

Based on a decision of the Standing Committee, the European Communities were accorded
member status without aright to vote.
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ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTQO)

Lauro LOCKS, Legal Affairs Officer, Intellectual Property Division, Geneva
<lauro.locks@wto.org>

NamrataVISHWANATH (Ms.), Intern, Geneva
<namrata.vishwanath@wto.org>

UNION AFRICAINE/AFRICAN UNION

Sophie Asimenye KALINDE (Mme), ambassadeur, observateur permanent, Dél égation
permanente, Geneve

Venant WEGE-NZOMWITA, conselller, Délégation permanente, Genéve

[1l. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALEY
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

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

Jonathan W. RICHARDS, Vice-Chair, Trademark Treaties and International Law Committee,
Salt Lake City, United States of America

<jrichards@wnspatent.com>

<jrichards@wnlaw.com>

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

Mireia CURELL AGUILA (Mrs.), Industrial Property Attorney, Second Vice-President,
Barcelona, Spain

<ecta@ecta.org>

Sandrine PETERS (Mrs.), Legal Coordinator, Member of the Law Committee,
Deurne-Antwepen, Belgium

<ecta@ecta.org>

Association des industries de marque (A1M)/European Brands Association (AIM)
Jean BANGERTER, représentant, Lausanne, Suisse

Associ ation interaméri caine de la propri été industrielle (ASIPl)/Inter-American Association
of Industrial Property (ASIPI)
Martin MICHAUS, Secretario, Ciudad de México, M éxico
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Association international e des juristes pour le droit delavigne et du vin (AIDV)/International
Wine Law Association (AIDV)

Douglas REICHERT, Attorney-at-Law, Geneva, Switzerland

<dreichert@swissonline.ch>

Association international e pour |a protection de la propriété industrielle (AIPP1)/International
Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI)

Gerd F. KUNZE, President, Chexbres, Switzerland

<kunze@bluewin.ch>;

Marino PORZIO, Chairman Special Committee Q177: Substantive Trademark Law
Harmonization, Santiago

<mporzio@porzio.cl>

Association international e pour les marques (INTA)/International Trademark Assocation

(INTA)
Richard J. TAYLOR, Member, New Y ork, United States of America

<rjtnyc@aol.com>

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

Reiko TOY OSAKI (Ms.), Member, Trademark Committee, Tokyo
<cxd0215@nifty.orjp>

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)
Kozo YABE, Vice-Chair, Internationa Activities Committee, Tokyo

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

Francois CURCHOD, professeur associé al’ Université Robert Schuman de Strasbourg,
Genolier, Suisse

<francois.curchod@vtxnet.ch>

Chambre de commerce internationale (CCl)/International Chamber of Commerce (ICC)
Antonio L. DE SAMPAIO, conselller en propriété intellectuelle, directeur général, Cabinet
J.E. Dias CostaLda., Lisbonne

<diascosta@j ediascosta.pt>

Gongalo DE SAMPAIO, avocat ala Cour, Cabinet J.E. Dias Costa Lda., Lisbonne
<diascosta@j ediascosta.pt>

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International
Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)

Andrew PARKES, Specia Reporter (Trademarks), Dublin

<gjparkes@eircom.net>
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Institut Max-Planck pour |a propriété intellectuelle, le droit de la concurrence et le droit
fiscal/Max-Planck Institute for Intellectual Property, Competition Law and Tax Law (MPI)
KatharinaVON BASSEWITZ (Mrs.), Research Fellow, Munich, Germany
<institut@ip.mpg.de>

<katharina.bassewitz@ip.mpg.de>

Intellectual Property Alumni Association (IPAA)
Reiko TOY OSAKI, Expert, Toyosaki and Associates, Tokyo
<cxd02151@nifty.ne.jp>

V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Li-Feng SCHROCK (Allemagne/Germany)

Vice-présidents/Vice-Chairs: Evgeny ZINKEVITCH (Bélarus/Belarus)

JEONG In-sik (République de Corée/Republic of Korea)

Secrétaire/Secretary: Marcus HOPPERGER (OMPI/WIPO)
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V. SECRETARIAT DE L’ ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI)/
SECRETARIAT OF THE
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Ernesto RUBIO, sous-directeur général/Assistant Director General

Octavio ESPINOSA, directeur-conseiller, Secteur des marques, des dessins et modéles
industriels et des indications géographiques/Director-Advisor, Sector of Trademarks,
Industrial Designs and Geographical Indications

Jirgen SCHMID-DWERTMANN, coordonnateur principal, Département juridique, Secteur
des margues, des dessins et modeles industriels et des indications géographi ques/Senior
Coordinator, Legal Department, Sector of Trademarks, Industrial Designs and Geographical
Indications

Marcus HOPPERGER, directeur par intérim, Division du droit des marques, des dessins et
modéles industrigls et des indications géographiques/Acting Director, Trademarks, Industrial
Designs and Geographical Indications Law Division

Johannes Christian WICHARD, directeur adjoint et chef, Section du dével oppement du droit,
Centre d arbitrage et de médiation de I’OMPI/Deputy Director and Head, Legal Development
Section, WIPO Arbitration and Mediation Center

Paivi LAHDESMAKI (Mlle/Miss), juriste principale, Division du droit des marques, des dessins
et modélesindustriels et des indications géographiques/Senior Legal Officer, Trademarks,
Industrial Designs and Geographical Indications Law Division

Martha PARRA FRIEDLI (Mme/Mrs.), juriste principale, Division du droit des marques, des
dessins et modéles industriels et des indications géographiques/Senior Legal Officer,
Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications Law Division

[Fin del’annexe Il et du document/
End of Annex Il and of document]



