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.  INTRODUCCION

1. Durante la segunda parte de la segunda sesion del Comité Permanente sobre el Derecho
de Marcas, Dibujosy Modelos Industriales e Indicaciones Geogréficas (SCT), que se celebro
en Ginebrade 7 a 11 dejunio de 1999, d SCT solicité ala Oficina Internacional que
elaborase un cuestionario con casos hipotéticos relativos a la utilizacion de marcas en

I nternet.

2. Encumplimiento de lo acordado por € Comité Permanente, se envi6 atodos|los
Estados parte en & Convenio de Paris y/o miembros de la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual un cuestionario elaborado por la Oficina Internacional. El propdsito de
este cuestionario consistia en recabar informacion sobre la practica de los Estados miembros
de la OMPI en relacion con dichos casos hipotéticos a la luz de su legidacion nacional.

3. Al 1 denoviembre de 1999 se habian recibido respuestas de | os siguientes Estados:
Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso,
China (Oficina China de Marcasy Oficina de la Propiedad Intelectual de Hong Kong SAR),
Dinamarca, Edovaquia, Espafia, Estonia, Federacidn de Rusia, Francia, Georgia, Grecia,
Hungria, Japon, Kirguistén, Letonia, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Paises Bgjos,
Portugal, Reino Unido, Republica de Moldova, Suiza, Tayikistan, Trinidad y Tabago, Tunez,
Turkmenigtan, Turquia, Uruguay y Uzbekistan (37).

4.  El texto dd cuegtionario junto con e nimero de respuestas figura en € Anexo afin de
poner de manifiesto los cambios sustancial es que se han producido en e nimero de respuestas
dadas a las ditintas preguntas.*

1. ANALISIS

5. Cabeobservar que lasrespuestas al cuestionario no ofrecen una descripcion general
fiable de la situacion actual de la legidacion de los Estados miembrosy que las respuestas se
refieren con frecuencia a la ausencia hasta la fecha de disposiciones reglamentarias o
judiciales. Por ello, numerosos Estados se han abstenido de responder a cuestiones
particulares, han contestado por medio de la opcidn “otra respuesta”’ o han indicado
explicitamente que sus respuestas congtituian Uinicamente indicaciones relativas a la direccion
en que deberia evolucionar la legidacion.

6. Tomadas en su conjunto, las respuestasilustran la situacion en la que se encuentra una
empresa cuando desea utilizar un sSigno en Internet. Ninguna pregunta ha recibido una
respuesta unanimey, s bien la mayoria de las opiniones pueden constituir en numerosos
casos unaindicacion relativa al desarrollo futuro de la legidacion, la amplia divergencia de
opiniones resulta significativa.

! El nimero de respuestas dadas a una pregunta particular no es sempre equivalente al nimero total

de respuestas recibidas ya que, en algunos casos, se escogié mas de una respuesta y, en otros, no se
respondi6 en absoluto.
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Competencia general

7. Enrelacién con la competencia general >, numerosos paises escogieron mas de una
respuesta smple. La mayoria parece convenir en que los tribunales del pais donde el
demandado tiene su domicilio social y/o lostribunales del pais en los que se establecieron los
derechos serian competentes para decidir en relacion con actosilicitos. Se recogieron
respuestas similares de ocho Estados que escogieron la opcion “otros’, indicando que los
tribunales del pais donde se ha producido “el hecho perjudicial”, € “dafio procesable” o la
“infraccion” deberian ser competentes en virtud de su legidacion nacional. Un Estado sefial 6
que los tribunal es de | os paises donde se establecieron |os derechos deberian gozar
Unicamente de “jurisdiccién especifica.”?

8.  Cabe asmismo observar que la mayoria de |os paises opinaron que sus tribunales
deberian ser competentes para decidir |os casos contemplados en los apartados |1 a1V *

Legidacion aplicable

9. Lamayoriade los Estados parecen aplicar laley del pais de registro para cada marca.
Cuatro Estados respondieron que aplicarian adicionalmente e principio delaLey dd tribunal.
Un Estado sefial 6 que, en la practica, podria resultar dificil decidir un caso basandose en tres
legidaciones sobre marcas digtintas y que los tribunales podrian, por consiguiente, tener que
basarse en € principio dela Ley dd tribunal.”

Infraccion

10. Lamayoriade las respuestasindicaron que la utilizacion de una marca en un sitio Web
“pasivo” (a saber, un sitio Web dedicado a la publicidad) se consideraba como unainfraccion
delamarca® El nimero de respuestas en este sentido aumenté en relacion con la utilizacion
de un sitio Web “interactivo” de “venta por correo”’, y fue alin mayor en cuanto al suministro
de soporte 16gico por Internet.?

11. Lamayoria de quienes consideraron que la utilizacion de la marca se consderaria
infraccion opinaron que € tribunal tendria que limitar € efecto de su decision al pais en que
estd establecido y en € que la marca goza de proteccion. Esto parece reflgjar € hecho de que
tanto la competencia de los tribunal es nacionales como la proteccién de las marcas estan
territorialmente limitadas.”

Preguntal.1.a).

Parala distincion entre “jurisdiccion especifica”, “jurisdiccion general” y “ jurisdiccion especial”
véanse los parrafos 40 a 42 del documento SCT/2/9 y los parrafos 23 et seq del documento
SCT/3/3.

Preguntas|l.2)a), 111.3.a) y 1V.4.9)

Pregunta |.1)b)

Pregunta ll.2.b)

Pregunta 111.3.b)

Pregunta 1V .4.b)

Véase e documento SCT/2/9, parrafos 68 a 69

© 0o N o 0o b
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12. Laevaluacion de los “descargos de responsabilidad” vario en funcién de la situacion en
que se utilizasen: s bien la mayoria considerd que no bastaba para congtituir infraccién la
simple afirmacién en un sitio Web “pasivo” (a pesar de numerosas respuestas en contrario), ™
esta percepcion variaba cuando |os descargos de responsabilidad se utilizaban en un sitio Web
interactivo y estaban apoyados por pruebas objetivas.™*

13. Enloscasos de conflicto entre los titulares de distintos derechos de marcas nacionales
en relacién con € mismo signo, una gran mayoria consider6 que la utilizacion de un signo en
Internet infringe el derecho en conflicto. Como referencia al principio de territorialidad e
intentando ofrecer a ambos titulares del derecho la posibilidad de utilizar “su” signo en
Internet, la mayoria de los encuestados prefirio limitar € efecto de la decisén del tribunal al
paisen el que e derecho infringido gozaba de proteccion.

M anteni miento de | os derechos

14. Para una pequefia mayoria, la utilizacién de una marca en un sitio Web pasivo (por
giemplo, en € contexto de la publicidad) bastaria a los fines del mantenimiento del registro de
lamarca® No obstante, la mayoria de los Estados que respondieron por medio de la opcién
“otra respuesta’ indicaron que dicha utilizacion Unicamente se consideraria suficiente s los
bienes se utilizasen en € comercio 0 se comercializasen en de dicho pais (o, como indicaba
unarespuesta, s podian ponerse a disposicion del publico en un plazo razonable).

15.  Una mayoria més nutrida consideré la utilizacion de una marca en un sitio Web
“interactivo” suficiente al objeto de mantener € registro de la marca, pero no se establecia
una verdadera diferencia entre e hecho de que los bienes comercializados en dicho sitio se
vendiesen “por correo” o directamente por Internet.** Unavez més, un eevado nimero de
Estados indicaron por medio de la opcidn “otra respuesta’ que no quedaba claro s dicha
utilizacion podia considerarse como utilizacion suficiente en el comercio. De manera
previsible, la gran mayoria consideré que dicha utilizacion era suficiente sempre que
estuviese respal dada por un niimero considerable de ventas a clientes establecidos en & pais.™*

Utilizacién asociativa

16. El hecho general més notable en relacién con dicho grupo de casos es € elevado
numero de respuestas que indican que, debido a la ausencia de disposiciones o precedentes
juridicos, no pueden emitirse juicios fiables en relacion con los resultados del caso hipotético.

Metaetiquetas y codigo html invisible
17. Ungran mayoria de |os paises mantuvieron que la utilizacion no autorizada de marcas

haciendo oficio de metaetiquetas podria ser impedida por € titular del derecho, basandose
principalmente en la legislacion en materia de competencia desleal.™ Quienes escogieron la

10

Pregunta I1.2)c)

' Preguntas111.3.d) y 1V.4.d)
2 Preguntall.2.d)

B Preguntas|ll.3.e), IV.4.)
¥ Preguntas111.3.f), 1V.4.9)
> Pregunta VI1.1.5.
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opcion “otra respuesta” sefialaron principal mente que no existian disposi ciones o precedentes
juridicos que permitiesen decidir sobre dichos casos.

Venta de palabras clave

18. Una mayoria mas reducida que en el caso anterior opind que la venta de palabras clave
podria ser impedida por € titular del derecho, basandose asimismo en la legidacion en
materia de competencia desleal.’® Un niimero de respuestas incluso mayor que en € caso
anterior indico en la opcion “otra respuesta’ que no contaban con disposiciones o precedentes
juridicos en los que basar su respuesta.

Utilizacion justa, utilizacién no comercial

19. Enréacion con la utilizacion de una marca por un vendedor al por menor,* las
respuestas se dividian equitativamente entre quienes consideraban que dicha utilizacion podia
ser objeto de mandato judicial y quienes|a consideraban utilizacion justa. Algunos
encuestados que escogieron la opcidn “otra respuesta” afirmaron que dicha utilizacion podria
ser considerada infraccién s |os bienes ofrecidos no habian sido producidos por € titular de la
marca, S e vendedor al por menor daba laimpresion de ser € productor o de estar asociado
de cualquier otro modo al titular delamarca, 0 s € titular de la marca contaba con su propia
red de distribucion. Una vez mas, algunos encuestados indicaron que eran incapaces de
responder a esta pregunta debido a la falta de disposi ciones normativas o judiciales.

20. Lamayoria delos encuestados consideraron legitima la utilizacion no comercial de una
marca por parte de una asociacion no comercial, s bien una minoria consideré que dicha
utilizacion podia ser objeto de un mandato judicial por parte dd titular dela marca, o indicd
que carecia de | as bases necesarias para responder a la pregunta.

21. Enreacion con la utilizacion de marcas en € contexto de declaraciones criticas, una
vez mas las opiniones divergieron de manera considerable. Una pequefia mayoria opind que
el titular del derecho podia impedir dicha utilizacion. Un nimero considerable de
encuestados sefial 6 que @ trato juridico dependeria de laformay € contenido exactos de las
declaracionesincluidas en € sitio Web y que € titular de la marca podria (asimismo) entablar
una demanda en virtud de la legidacién en materia de difamacion. Un pais subray6 que habia
que alcanzar un equilibrio entre los intereses del titular de lamarcay lalibertad de expresion
del usuario de la misma.

[1I. CONCLUSION

22. Laconclusion més obvia que se desprende de las respuestas al cuestionario esla amplia
divergencia de opiniones que existe en relacion con € trato juridico de las situaciones
hipotéticas contempladas en e mismo. Desde la perspectiva de los titulares de marcas, asi
como desde |a perspectiva de quienes desean participar en el comercio e ectronico, esto
podria parecer bastante desconcertante.

" Pregunta V1.2.6.
' Pregunta V1.3.7.
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23. No obstante, en relacion con los problemas derivados de la tension que existe entre la
territorialidad de los derechos de marcasy el caracter mundial de Internet,'® parece existir una
tendencia hacia la “transposicion” de laterritorialidad en el espacio cibernético sin fronteras
que sereflgaen:

la definicidn de la infraccion de modo que presuponga una relacién objetiva con €
pais en el que existe € derecho en conflicto;*

hacer efectivos |os “descargos de responsabilidad” por 1o menos cuando estén
respal dados por pruebas objetivas;*

lalimitacion del efecto de las decisiones de los tribunales al territorio en € que et
basado €l tribunal y/o donde la marca infringida goza de proteccion.

24. Existe asmismo la tendencia a solucionar conflictos entre derechos | egitimos de marcas
nacionales en Internet de manera que todos los titul ares de derechos puedan utilizar sus signos
en Internet.?

25. Enrelacion con los problemas derivados de las “nuevas’ formas de utilizacion de las
marcas en Internet, la divergencia de puntos de vista en notable. Por consiguiente, puede que
se plantee la necesidad de lograr criterios general es armonizados sobre las formas de
utilizacion aceptables o inaceptables.

[Sigue & Anexo]

18
19

Véase, en particular, las preguntas11.2.b) y ¢), 111.3.b) ad) y IV.4.b) ae)

El nlmero de quienes consideraron que la situacion descrita en la pregunta 11.2.b) consistia una
infraccion fue menor que en € caso de las preguntas |11.3.b) y 1V.4.b)

Véanse las preguntas 11.2.¢), 111.3.d) y 1V.4.d)

2l Véanselas preguntas11.2.b), 111.3.b), IV.4.b)

Véase lapreguntalV.4.e)

20
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ANEXO

CASOSHIPOTETICOSRELATIVOSA LA
UTILIZACION DE MARCASEN INTERNET

Se solicita a los Estados miembros del SCT que respondan a las siguientes preguntas
basandose en su legidacion nacional. Se agradeceria que |as respuestas se contestasen
basandose en las respuestas tipo, observaciones adicionales, referencias a precedentes etc. Si
una situacién concreta no ha sido aln contemplada por su legisacion nacional, debera
incluirse una indicacién al respecto o podra contestarse a la pregunta con arreglo al modo
probable en que los tribunales de su pais decidirian acerca del caso.

l. COMPETENCIA GENERAL Y DERECHO APLICABLE

26. P, empresa basada en € pais W, haregistrado su marca“GTI” en trespaisessW, X eY.
D, empresa basada en € pais Z, haregistrado € nombre de dominio “gti.com” para un
dispositivo de blsqueda en Internet que ofrece sus servicios gratuitamente como estrategia
para atraer publicidad. El sitio Web y los anuncios que en €l aparecen figuran en un idioma
ampliamente utilizado y comprendido en Internet. El sitio Web es visitado regularmente por
usuarios de Internet de todo el mundo. P alega que, al registrar e nombre de dominio
“gti.com”, D hainfringido su marcaen lospaisesW, X e Y. P desea entablar una demanda
contra D, afin de obtener un mandato judicial que impida que se siga utilizando e nombre de
dominio “gti.com”, asi como de obtener reparacion.

a) Competencia general. Basandose en su legidacién nacional, ¢Jos tribunales de qué pais
serian competentes para decidir en relacion con la infraccidn de todos los derechos de que es
titular P?

o Lostribunalesde paisdonde € demandado (D)

tiene su domicilio social (es decir, € pais Z). 15
o Lostribunalesde paisdonde € demandante (P)

tiene su domicilio social (es decir, e pais W). 3
o Lostribunales de los paises en los que se establ ecieron |os derechos

(esdecir, lospaisesW, X eY). 23
o Otros (sirvase especificar). 10

b) Derecho aplicable. Basandose en las normas del derecho internacional privado de su
pais, ¢qué legidacion o legidaciones deberd aplicar € tribunal afin de decidir sobre el fondo
de este caso?

o Lalegidacion dd paisen e que esta registrado cada derecho,

es decir lalegidacion del paisW, X eY. 25
o Lalexfori, esdecir lalegidacion del pais donde esté situado

el tribunal que conozca del caso. 9
o Lalegidacion del paisen quereside e demandado,

es decir, € paisZ. 4
o Lalegidacion del paisen quereside e demandante,

es decir, € paisW. 1

o Otrarespuesta (sirvase especificar). 3
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1.  PUBLICIDAD

27. Un fabricante de automoviles (D) basado en € pais Z, tiene un sitio Web en € que
anuncia sus automoviles en un idioma ampliamente utilizado y comprendido en Internet. En
este sitio Web, D anuncialamarca“GTI” que haregistrado en € paisZ. Losautomdéviles de
D no pueden ser pedidos por medio del sitio Web. Debido a ciertas razones econémicas, 10s
automaviles no se encuentran en & mercado de su pais (W)™ aunque ciertos clientes
concienzudos han conseguido comprar uno en e extranjero e importarlo a su pais (W). No
obstante, en su pais (W), lamarca“GTI” pertenece a otro fabricante de automoviles (P). P
desea entablar una demanda contra D por infraccion de la marca, pidiendo un mandato
judicial contra la utilizacion por parte de D delamarca“GTI” en su sitio Web.

a) Competencia. ¢Serian competentes los tribunales de su pais?

o Si 27
o No. 7
o Otrarespuesta (sirvase especificar). 2

b) Infraccion. Basandose en la legidacion en materia de marcas de su pais, ¢podra
considerarse la utilizacién, por parte de D, delamarca“GTI” en su sitio Web como
infraccion de la marca de P?

o Si 7
o S, pero € tribunal debera limitar e efecto de su decision ami pais (W). 15
o No. 10
o Otrarespuesta (sirvase especificar). 5

c) Descargos de responsabilidad. Si ha contestado “si” ala pregunta a) o b), ¢hubiera
sdo digtinta su respuesta s D hubiera afiadido en su sitio Web una frase que dijese “1os
automoviles no estan disponibles en € pais W” ?

o Si 10
o No. 14
o Otrarespuesta (sirvase especificar). 6

d) Mantenimiento del registro delamarca. Si P hubieseregistrado su marca“GTI” en su
pais (W) (y D no lo hubiese hecho), ¢podria su utilizacion en € sitio Web mantener € registro
de lamarca en virtud de la legidacion en materia de marcas de su pais?

o Si. 14
o No, lamarca podria ser cancelada debido a la no utilizacion

transcurrido cierto tiempo. 7
o Otrarespuesta (sirvase especificar). 13

Para | os efectos de este documento, “ W” serefiere al pais de la persona que contesta al
Cuedtionario.
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I1l.  PEDIDOS POR CORREO

28. D vendelibrosen Internet bajo su marca “GTI”, registrada en € pais Z. El idioma del
sitio Web es ampliamente utilizado y comprendido en Internet; no obstante, no se trata del
idioma oficial de su pais (W). P haregistrado lamarca“GTI” en su pais (W) y lo utiliza para
su cadena de librerias. P desea entablar una demanda contra D por infraccién de la marca en
un tribunal de su pais (W).

a) Competencia. Basandose en lalegidacion de su pais (W), ¢serian competentes los
tribunales de su pais (W) para conocer del caso?

o Si 27
o No. 8
o Otrarespuesta (sirvase especificar). 2

b) Infraccion. ¢Podrian considerarse las actividades de D como una infraccién de la
marca de P en virtud de la legidacion en materia de marcas de su pais?

o Si 8
o S, pero € tribunal tendria que limitar € efecto

de su decisén ami pais (W). 17
o No. 7
o Otrarespuesta (sirvase especificar). 4

c) Relaciones con un pais determinado. Si ha contestado “no” alapreguntaa) o b),
¢hubiera sido distinta su respuesta si D hubiera vendido un nimero considerable de libros a
clientes de su pais (W)?

o Si 8
o No. 6
o Otrarespuesta (sirvase especificar). 3

d) Descargos de responsabilidad. Si ha contestado “si” ala preguntaa) o b), ¢hubiera
sdo distinta su respuesta s D hubiera afiadido en su stio Web una frase que dijera “no se
aceptan pedidos de personas que residan en e paisW”, y s D hubiera rechazado pedidos de
clientes cuyas tarjetas de crédito fueron emitidas por bancos situados en su pais (W)?

o Si. 24
o No. 9
o Otrarespuesta (sirvase especificar). 5

e) Mantenimiento del registro dela marca. Si D pero no P hubieraregistrado su marca
“GTI” en su pais (W) y P no lo hubiera hecho, ¢podria su utilizacion en € sitio Web mantener
el registro de la marca en virtud de la legidacién en materia de marcas de su pais?

o Si 19
o No, lamarca podria ser cancelada debido ala
no utilizacion transcurrido cierto tiempo. 9

o Otrarespuesta (sirvase especificar). 10
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f) Mantenimiento del Registro de Marcas. Si ha contestado “no” ala pregunta €)
¢hubiera sido distinta su respuesta s la empresa hubiese vendido un nimero considerable de
libros a clientes de su pais?

o Si 12
o No, lamarca podria ser cancelada debido ala

no utilizacion transcurrido cierto tiempo. 1
o Otrarespuesta (sirvase especificar). 3

V. ENTREGA POR INTERNET

29. LaempresaD esd titular delamarca“GTI” en e paisZ y laempresaPlo esen su
pais (W). Ambas empresas fabrican programas informéticos. La marca no esta registrada en
ningun otro pais del mundo. Laempresa D tiene un sitio Web a partir del cual puede
teledescargarse su soporte l6gico y en € que se anuncialamarca“GTI”. Los pagos pueden
efectuarse en Internet por medio de tarjeta de crédito. El texto quefiguraen e sitio Web et
en un idioma ampliamente utilizado y comprendido en Internet. La empresa P quiere entablar
una demanda contra D, a fin de solicitar un mandato judicial paraimpedir que sesiga
utilizando la marca “GTI” en Internet y para obtener reparacion.

a) Competencia. Basandose en la legidacion de su pais, ¢serian competentes |os
tribunales de su pais (W) respecto de D?

o Si 28
o No. 6
o Otrarespuesta (sirvase especificar). 3

b) Infraccion. ¢Se considerarian las actividades de D como infraccién de la marca de P
en virtud de lalegidacion en materia de marcas de su pais?

o Si 10
o Si, pero € tribunal tendria que limitar € efecto de

su decision ami pais (W). 18
o No. 3
o Otrarespuesta (sirvase especificar). 5

c) Relaciones con un pais determinado. Si ha contestado “no” alapreguntaa) o b),
¢hubiera sido distinta su respuesta s € sitio Web de D hubiese sido visitado por un nimero
considerable de usuarios de Internet a partir de servidores situados en su pais (W), y s los
clientes con tarjetas de crédito emitidas por bancos de su pais (W) hubiesen tel edescargado
soporte 16gico?

o Si 2
o No. 8
o Otrarespuesta (sirvase especificar). 3

d) Descargo de responsabilidad. Si harespondido “si” ala pregunta a) o b), ¢hubiera
sdo distinta su respuesta s D hubiese afiadido en su sitio Web una frase que dijese “no se
aceptan pedidos de personas residentes en €l paisW”, y s D hubiese rechazado pedidos de
clientes con tarjetas de crédito emitidas por bancos situados en su pais (W)?
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o Si 21
o No. 7
o Otrarespuesta (sirvase especificar). 7

€) Derechosen conflicto. Laempresa P ha obtenido satisfaccion contra D y dispone
ahora de un sitio Web en € que ofrece la teledescarga de su soporte 16gico bajo la marca
“GTI”. El sitio Web esta en un idioma ampliamente utilizado en Internet. Ha sido visitado
por un nimero considerable de usuarios de Internet residentes en e pais Z, y se han efectuado
algunas transacciones por medio de tarjetas de crédito emitidas por bancos del paisZ. Ahora,
la empresa D quiere entablar una demanda contra P en € pais Z, pidiendo un mandato judicial
contra P, asi como reparacion. Basandose en la legidacion de su pais, ¢tendria éxito D?

o Si 5
o Si, pero € tribunal tendria que limitar € efecto de
su decision al pais en € que esta protegido e derecho

infringido (es decir, € pais Z). 20
o No. 3
o Otrarespuesta (sirvase especificar). 7

f) Mantenimiento del registro delamarca. Si P Gnicamente utilizaba lamarca“GTI” en
su sitio Web, en las circunstancias descritas en la pregunta €), ¢En virtud de la legidacién en
materia de marcas de su pais, podria esta utilizacion mantener e registro de la marca en su

pais (W)?

o Si 18
o No, lamarca podria cancelarse debido a la

no utilizacion transcurrido cierto tiempo. 9
o Otrarespuesta (sirvase especificar). 10

g) Mantenimiento del registro delamarca. S ha contestado “no” ala pregunta anterior,
¢hubiera sido distinta su respuesta s € sitio Web hubiese sido visitado por varios usuarios de
Internet a partir de servidores situados en su pais (W) y s los clientes con tarjetas de crédito
emitidas por bancos de su pais (W) hubieran tel edescargado soporte |6gico?

o Si 9
o No, lamarca podria ser cancelada debido ala

no utilizacion transcurrido cierto tiempo. 1
o Otrarespuesta (sirvase especificar). 4

VI. UTILIZACION ASOCIATIVA

1. Metaetiquetas y codigo html. invisble

30. Lamarca“GTI” hasido registrada en su pais por P, un productor de cafeterasyy filtros
para café. D tiene un sitio Web en & que anuncia susfiltros para e café afirmando que
dichos filtros pueden utilizarse con “la gama de cafeteras de filtro GTI”. El sitio Web ha sido
configurado en modo tal que aparece como primer resultado de blisqueda cuando setecleala
marca “GTI” en un dispositivo de blsqueda frecuentemente utilizado. La razon reside en que
D harepetido la frase “Filtros para café, cuyo empaquetado y precios son atractivos, que
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pueden utilizarse con la gama de cafeteras defiltro GT1” varias veces entre las metaetiquetas
o en e codigo html. invisible de su sitio Web. Basandose en la legidacion de su pais,
¢impediria un tribunal que D utilizase lamarca“ GTI” de esta manera?

o Si, se consderaria como unainfraccién de lamarca“GTI”. 7
o Si, seconsideraria como un acto de competencia dedeal. 21
o No, se consideraria como utilizacién legitima de la marca “GTI”. 2
o Otrarespuesta (sirvase especificar). 10

2. Ventade palabras clave

31. Lamarca“GTI” hasido registrada en su pais por P, un fabricante de cosméticos. D
tiene un dispositivo de blsqueda en Internet. Cuando se introduce lamarca“GTI1” en €
dispositivo de busgueda de D, aparece e sitio Web de Py sobre la lista de los resultados de la
busqueda aparece, claramente separado de ella, un anuncio publicitario de un vendedor de
cosméticos al por menor por Internet (C). Larazon radica en que D havinculado € anuncio a
lamarca“GTI” y lo havendido a C que desea atraer alos usuarios de Internet, que buscan
cosméticos “GTI”. Basandose en la legidacion de su pais, ¢tendria éxito la demanda en los
tribunales de P paraimpedir que D “venda’ su marca a los anunciantes?

o Si, se consderaria como unainfraccién de lamarca“GTI”. 8
o Si, seconsideraria como un acto de competencia dedeal. 13
o No, se consideraria como utilizacién legitima de la marca “GTI”. 3
o Otrarespuesta (sirvase especificar). 14

3. Utilizacion justa, utilizacién no comercial, critica del consumidor

32.  Unvendedor a por menor (D) vende juguetes por Internet. D utilizala marca de un
gran productor de juguetes (GTI) como subdirectorio en su localizador uniforme de recursos
(URL) (http://www.D.com/GTI.html). En esta pagina Web, se ofrece informacion sobre
juguetes de lamarca“GTI1” y seanuncialamarca“GTI”. Losjuguetes pueden pedirse por
medio del sitio Web de D. Basandose en la legidacién en materia de marcas de su pais,
¢podria GTI impedir a P que utilice su marca en € subdirectorio de su URL y que la anuncie
en su pagina Web?

o Si, se consderaria como unainfraccién de lamarca“GTI”. 6
o Si, seconsideraria como un acto de competencia dedeal. 4
o No, se consideraria como utilizacién legitima de la marca “GTI”. 14
o Otrarespuesta (sirvase especificar). 11

33. La“Asociacion de Propietariosde GTI” es una organizacion no comercial de
propietarios de automoviles producidos por € fabricante de automéviles P, bajo la marca
“GTI”. Basandose en la legidacién de su pais, ¢podriaimpedir P que esta asociacion anuncie
lamarca“GTI” en su pagina de acceso, la cual no contiene ningln texto comercial ?

o Si, se consderaria como unainfraccién de lamarca“GTI”. 4
o Si, seconsideraria como un acto de competencia dedeal. 1
o No, se consideraria como utilizacién legitima de la marca “GTI”. 25



SCT/3/2
Anexo, pagina 7

o Otrarespuesta (sirvase especificar). 4

34. “LaGTI Bank” haregistrado esta marca en su pais. D tiene un sitio Web bgjo €
nombre de dominio “ihategti.com” que contiene criticasala“GTIl Bank”. Basandoseen la
legidacion en materia de marcas de su pais, ¢tendria éxito la demanda de “GTI Bank”
destinada a obtener un mandato judicial contra D?

o Si, se consderaria como unainfraccién de lamarca“GTI”. 5
o Si, seconsideraria como un acto de competencia dedeal. 9
o No, se consideraria como utilizacién legitima de la marca “GTI”. 8
o Otrarespuesta (sirvase especificar). 11

[Fin del Anexoy del documento]



