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Por medio de una comunicacion de fecha 30 de octubre de 2020, la delegacion de Jamaica
transmitio a la Oficina Internacional una version revisada de la propuesta que figura en el
documento SCT/32/2, titulado “Proyecto de recomendacién conjuntarelativaa las
disposiciones sobre la proteccion de los nombres de paises”. El Anexo Il del presente
documento contiene la version revisadade la propuesta de la delegaciéon de Jamaica, y el
Anexo | contiene la hoja de portada con una explicacion de aquella.

[Siguen los Anexos]
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PROPUESTA REVISADA DE JAMAICA

La Delegacion de Jamaica ha tenido a bien elaborar una version revisada de proyecto de
Recomendacién conjuntarelativa a la proteccion de los nombre de paises (que se adjunta),
siguiendo el mismo modelo ya utilizado anteriormente con respecto a algunos aspectos de las
marcas de comun importancia y convergencia, y esperando que pueda servir de guiay ser
utilizado por los Estados miembros en los manuales de examen tanto en el &mbito nacional
como regional, a fin de promover una proteccién congruente y amplia de los nombres de
paises.

Al igual que las dos versiones anteriores, el proyecto revisado de Recomendacion conjunta
incorpora términos y definiciones procedentes mayoritariamente de las anteriores
Recomendaciones conjuntas (en particular las relativas a las marcas notoriamente conocidas y
alas marcas en Internet), asi como del Articulo 6ter del Convenio de Paris, del Estudio de

la OMPI (documento SCT/29/5) y del Proyecto revisado de documento de referencia sobre la
proteccion de los nombres de paises contra su registro y uso como marcas (documento
SCT/30/4). También incorpora la definicion de “marca pais”, tomada del documento de la OMPI
SCT/43/3 REV. 2, Recopilacién de preguntas sobre la proteccion de la marca pais en los
Estados miembros y el documento de la OMPI SCT/43/8, Respuestas al cuestionario sobre la
proteccion de la marca pais en los Estados miembros.

Hemos procurado revisar la version anterior de nuestra propuesta para responder de forma
positiva a los comentarios formulados anteriormente por los Estados miembros en el SCT.
Hemos limitado, de alguna manera, el alcance de la definicion de “nombre de pais”.

Los articulos 2 a 5 se refieren a las marcas que estan en conflicto con nombres de paises, y en
ellos se establece, en términos generales, la misma proteccion que la otorgada a las marcas
notoriamente conocidas. El articulo 2 incluye las solicitudes de registro de mala fe. Solo seria
opcional con fines meramente explicativos. El articulo 3 ofrece detalles sobre lo que puede ser
considerado como marca conflictiva, es decir, una marca que entra en conflicto con un nombre
de pais.

Los articulos 4 y 5 han sido redactados tomando como base el Estudio y el Informe elaborados
por la OMPI, y en ellos se ha pretendido recomendar motivos adecuados de denegacion
(ademéas de los dispuestos en los articulos 2 y 3) y de aceptacién (sin perjuicio de lo dispuesto
en los articulos 2 a 4). En estos articulos se ha dispuesto la exigencia de aportaciéon de
elementos documentales de prueba, con el fin de que, en la demostracién de la legitimidad del
uso del nombre de pais, la carga de la prueba recaiga en el solicitante y no en las oficinas de
propiedad intelectual.

El articulo 6 se refiere a las oposiciones e invalidaciones, y el articulo 7 a la competencia
desleal y la usurpacion.

Por ultimo, el articulo 8 indica los factores de determinacién de la falsedad de la conexion con
un Estado, proporcionando expresamente la flexibilidad que muchas delegaciones desean,
pues ofrece motivos y elementos adicionales que permiten establecer una conexion genuina
con un Estado y, por lo tanto, lo que constituye una base valida para utilizar un nombre de pais
en una marca.

Hemos aligerado los articulos, que se refieren Gnicamente a las marcas y no a los
identificadores comerciales nilos nombres de dominio. También hemos simplificado el
lenguaje, acortando el texto, que resulta mas facil de leer y entender.
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La delegacion de Jamaica sigue creyendo que es posible alcanzar la convergencia entre los
Estados miembros en cuanto a un enfoque acordado para la protecciéon de los nombres de
paises en el sistema de marcas. Agradecemos sinceramente a las delegaciones ante el SCT su
Gatil y constructivo compromiso con respecto a esta cuestion tan importante, de alcance mundial
y esperamos que el proyecto revisado de Recomendacion conjunta pueda servir parafacilitar la
continuacion del dialogo y el compromiso constructivo, con la intencion de encontrar, juntos,
soluciones comunes a este problema.

[Sigue el Anexo II]
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PROYECTO REVISADO DE
RECOMENDACION CONJUNTA
RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCION DE LOS
NOMBRES DE PAISES

PREFACIO

El propdsito de la Recomendacion conjuntarelativa a las disposiciones sobre la proteccion de
los nombres de paises es armonizar el examen y la determinacion de las solicitudes de registro
de marcas que consistan en nombres de paises o que los contengan, con la finalidad de
promover un tratamiento y una proteccion congruentes y exhaustivos de los nombres de paises
entre los Estados miembros.

Tras la adopcion por las Asambleas de la OMPI de la Recomendacion conjunta relativa a las
disposiciones sobre la proteccion de las marcas notoriamente conocidas en septiembre

de 1999, de la Recomendacion conjuntarelativa a las licencias de marcas en septiembre de
2000, y de la Recomendacion conjunta relativa a las disposiciones sobre la proteccion de las
marcasy otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet, en octubrede 2001,
la presente Recomendacion conjunta constituye un logro del SCT en la aplicacion de la politica
de la OMPI que busca nuevas formas de acelerar la elaboracion de principios internacionales
comunes y armonizados.

Recomendacion conjunta

La Asamblea de la Union de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial y la Asamblea
General de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),

Teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial relativas a la proteccion de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de
Estado de los paises de la Unién, asi como de los signos y punzones oficiales de controly de
garantia adoptados por ellos;

Considerando los debates celebrados en el seno del Comité Permanente sobre el Derecho de
Marcas, Disefos Industriales e Indicaciones Geograficas (SCT) desde 1999 con respecto a la
proteccion de los nombres de paises, y el Estudio sobre las practicas mas extendidas en
relacion con la proteccion de los nombres de paises contra su registro como marcas 0 Como
elementos de estas (documento SCT/29/5) y el Proyecto revisado de documento de referencia
sobre la proteccion de los nombres de paises contra su registroy uso como marcas
(documento SCT/30/4), que revelan la diversidad entre las practicas de los Estadosy en
consecuencia la falta de una proteccion internacional congruente paralos nombres de paises
en relacion con el examen y tratamiento de las solicitudes de registro de marcas que consistan
en nombres de paises o0 que los contengan;

Recomiendan que cada Estado miembro pueda considerar cualquiera de las disposiciones
adoptadas por el SCT como orientacion para el examen y tratamiento de las solicitudes de
registro de marcas que consistan en nombres de paises o que los contengan;

Recomiendan, asimismo, a cada Estado miembro de la Unién de Paris o de la OMPI, que
también sea miembro de una organizacion intergubernamental regional que tenga competencia
en el campo del registro de marcas, que haga notar a dicha organizacion la posibilidad de
proteger los nombres de paises de conformidad, mutatis mutandis, con las disposiciones aqui
contenidas.

Siguen las disposiciones.
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Articulo 1
DEFINICIONES

A los efectos de las presentes disposiciones, salvo que expresamente se indique de otro modo:

i) se entendera por “acto de competencia desleal” todo acto de competencia contrario a los
usos honestos en materia industrial o comercial, segun se define en el Articulo 10bis del
Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, firmado en Paris el 20

de marzo de 1883, revisado y enmendado;!

ii) se entendera por “solicitud” una solicitud de registro;?

i) se entendera por “autoridad competente” una autoridad administrativa, judicial o cuasijudicial
de un Estado miembro que sea competente para determinar si una marca esta en conflicto con
un nombre de paisy si se ha adquirido, mantenido o infringido un derecho, para determinar
medidas correctivas o para determinar si un acto de competencia constituye un acto de
competencia desleal, segun el caso;?

iv) se entendera por “conexidén” la asociacion con el pais, ya sea en razdn del origen o del
destino de los productos o servicios;*

V) la expresion “nombre de pais” abarcara tanto el nombre oficial del pais o Estado como su
version corta, el nombre formal, el nombre historico, traduccion o transliteracion, la
denominacion, el cédigo internacional, asi como el uso del nombre en su forma abreviaday
como adjetivo;®

vi) se entendera por “Internet” un medio interactivo de comunicacion que contiene informacion
gue es simultanea e inmediatamente accesible, independientemente de la ubicacion territorial,
para los miembros del publico desde el lugar y en el momento que ellos elijan;

vii) se entendera por “marca” una marca relativa a productos (marcas de fabrica o de comercio)
0 a servicios (marcas de servicio) o tanto a productos como servicios;’

viii) se entendera por “Estado miembro” un Estado miembro de la Union de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial o de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
o de ambas;8

1 Tomado del articulo 1 de la Recomendacion conjunta relativa a las disposiciones sobre la proteccién de las marcas
y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.

2Tomado del articulo 1 de la Recomendacion conjunta relativa a las licencias de marcas.

3Tomado del articulo 1 de la Recomendacién conjunta relativa a las disposiciones sobre la proteccion de las marcas
y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.

4 Definicion/criterio original. Alternativamente, véase el articulo 10.

5 Definicion original basada en el proyecto revisado de documento de referencia sobre la protecciéon de los nombres
de paises contra su registro y uso como marcas (documento SCT/30/4).

6 Tomado del articulo 1 de la Recomendaciéon conjunta relativa a las disposiciones sobre la proteccion de las marcas
y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.

7 Tomado de la Recomendacion conjunta relativa a las licencias de marcas.

8 Tomado del articulo 1 de la Recomendaciéon conjunta relativa a las disposiciones sobre la proteccion de las marcas
notoriamente conocidas y del articulo 1 de la Recomendacién conjunta relativa a las disposiciones sobre la
proteccion de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.
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iX) se entendera por “marca pais” un signo adoptado por un Estado, por ejemplo, un logotipo,
symbol o0 emblema, que constituye un elemento visual de una politica o estrategia destinada a
promover la identidad nacional y/o la imagen del pais;®

X) se entendera por “oficina” todo organismo encargado por un Estado miembro del registro de
las marcas;©

xi) el término “persona” se entenderareferido tanto a una persona natural como a una persona
juridica;1

xii) se entendera por “registrada” o “registro” el registro de una marca por una Oficina; 12

xiii) se entendera por “medidas correctivas” las medidas correctivas que una autoridad
competente de un Estado miembro puede imponer en virtud de la legislacién aplicable, como
resultado de una accion por infraccion de un derecho o de un acto de competencia desleal; 13

xiv) se entendera por “derecho” un derecho de marca sobre un signo, esté o no registrado, en
virtud de la legislacién aplicable.4

Articulo 2

Protecciénde los nombres de paises; malafe

1) [Proteccion de los nombres de paises] Un Estado miembro protegera los nombres de paises
de las marcas que estén en conflicto con dichos nombres de paises.1®

2) [Consideracion de la mala fe] La mala fe podra ser considerada como un factor entre otros a
la hora de evaluar los intereses en conflicto en aplicacion de las presentes disposiciones.6.

3) [Factores] A los efectos de la aplicacion de las presentes disposiciones, se tendra en cuenta
cualquier circunstancia pertinente para determinar si una marca que consistaen un nombre de
pais o que lo contenga fue usada o esta siendo usada de mala fe, o se prevé utilizarla de mala
fe. En particular, la autoridad competente debera considerar, entre otras cosas, si el solicitante
del registro de una marca o el duefio de una marca, al adoptarla o utilizarla, tenia la intencion
de representar una conexion falsa entre los productos o servicios para los que se utiliza o se
prevé utilizar la marcay el pais mencionado en ella.

9 Adaptado a partir del documento de la OMPI SCT/43/3 REV. 2, Recopilacién de preguntas sobre la proteccion de la
marca pais en los Estados miembros, y el documento de la OMPI SCT/43/8, Respuestas al cuestionario sobre la
proteccién de la marca pais en los Estados miembros.

10 Tomado del articulo 1 de la Recomendacién conjunta relativa a las disposiciones sobre la proteccion de las
marcas notoriamente conocidas.

11 Definicion original.

2 Tomado de la Recomendacion conjunta relativa a las licencias de marcas.

13 Tomado del articulo 1 de la Recomendacién conjunta relativa a las disposiciones sobre la proteccion de las
marcas Yy otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.

14 Adaptado a partir del articulo 1 de la Recomendacion conjunta relativa a las disposiciones sobre la proteccion de
las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.

15 Adaptado a partir del articulo 3 de la Recomendacion conjunta relativa a las disposiciones sobre la proteccién de
las marcas notoriamente conocidas.

16 Adaptado a partir del articulo 3 de la Recomendacién conjunta relativa a las disposiciones sobre la proteccién de
las marcas notoriamente conocidas.
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Articulo 3
Marcas conflictivas?l?

1) [Marcas conflictivas] a) Se estimara que una marca esta en conflicto con un nombre de pais
y, por lo tanto, su registro sera susceptible de denegacién, cuando dicha marca, o una parte de
la misma, consista en un nombre de pais o lo contenga, y el uso de esa marca:

i) pueda generar confusion o engafiar al publico en cuanto a la naturaleza, la calidad y/o el
origen geografico de los productos o servicios si la marca es objeto de una solicitud de
registro o esta registrada en relacion con productos y/o servicios;

ii) indique una conexién falsa entre los productos y/o servicios para los que la marca se
utilice, sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, y el Estado miembro
pertinente que se identifica mediante el nombre de pais;

iil) pueda menoscabar o diluir el caracter distintivo, la reputacion, el nombre de pais y/o la
marca-pais del Estado miembro pertinente que se identifica mediante el nombre de pais;

iv) suponga un aprovechamiento desleal del caracter distintivo, la reputacion, el nombre de
pais y/o la marca-pais del Estado miembro pertinente que se identifica mediante el nombre
de pais.

b) Queda a discrecion de los Estados miembros determinar que una marca que consiste en un
nombre de pais o lo contiene, en relacion con productos o servicios que no se originanen el
pais indicado por el nombre de pais, satisface alguno o todos los criterios indicados en el
apartado a), mas arriba.

¢) Con independencia de los productos y/o servicios paralos que una marca se utilice, sea
objeto de una solicitud de registro o esté registrada, queda a discrecion de los Estados
miembros considerar, de no satisfacerse los criterios indicados en el apartado a), mas arriba,
gue una marca esté en conflicto con un nombre de pais cuandola marca, o una parte de ella,
consiste en un nombre de pais o lo contiene y se utiliza, o se prevé utilizarla, en relacién con
productos o servicios que no se originan en el pais indicado por el nombre de pais.

2) [Procedimientos de oposicion] Si la legislaciéon aplicable permite a terceros oponerse al
registro de una marca, todo conflicto con un nombre de pais en virtud de lo dispuesto en el
parrafo 1)a) constituird un motivo de oposicion.

3) [Procedimientos de invalidacion] a) Si la legislacion aplicable permite a terceros a solicitar la
invalidacion del registro de una marca, todo conflicto con un nombre de pais en virtud de lo
dispuesto en el parrafo 1)a) constituird un motivo de oposicion.

b) Si el registro de una marca puede ser invalidado de oficio por una autoridad competente, un
conflicto con un nombre de pais constituird un motivo para dicha invalidacién.

4) [Prohibicion de utilizacion] El Estado miembro pertinente que se identifica mediante el
nombre de pais, o una persona juridica autorizada al efecto por dicho Estado miembro, estara
facultado a solicitar a la autoridad competente se oponga, invalide o prohiba la utilizacion de
una marca que esté en conflicto con el nombre de pais.

17 Adaptado a partir del articulo 4 de la Recomendacion conjunta relativa a las disposiciones sobre la proteccion de
las marcas notoriamente conocidas.
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Articulo 4
Determinacion de cuando denegar una marcacon un nombre de pais!®

1) [Factores de denegacion] Ademas de por las circunstancias sefialadas en los articulos2y 3
mas arriba, la oficina o autoridad competente denegara el registro de una marca que consista
en un nombre de pais o que lo contenga:

i) cuando se considere que la marca es descriptiva del origen de los productos paralos
cuales se solicita el registro, aunque la marca no “consista exclusivamente” en el nombre del
pais;

i) cuando pueda considerarse que la utilizacion del nombre de Estado es susceptible de
inducir a error, engafosa o falsa con respecto al origen de los productos o servicios para los
gue se solicita el registro, aunque la marca incluya ademas otros elementos que si
representen correctamente el origen del producto;

iif) por razones de orden publico y moralidad conforme a su definicion en la legislacion y/o en
la politica nacional vigente en relacién con la proteccion de los nombres de paises; 0

iv) en aplicacién de una ley nacional que contemple una proteccion especificao per se con
respecto a los nombres de paises.

2) La autoridad competente tomara en consideracion toda informacién que le sea suministrada
en relacion con cualesquiera factores de los cuales se puedainferir que la marca es o no
distintiva, descriptiva, genérica, susceptible de inducir a error, engafiosa o falsa.

Articulo 5

Determinacién de cuando aceptar una marcacon unnombre de pais®

1) [Factores de aceptacion] Sin perjuicio de lo dispuesto en los articulos 2 a 4, mas arriba, la
oficina o autoridad competente podra aceptar el registro de una marca que consista en un
nombre de pais o que lo contenga:

i) si la solicitud de registro de la marca se acomparfa de pruebas documentales que
acrediten que los productos o servicios para los cuales se propone el registro se originan
efectivamente del pais mencionado en la marca;

i) silasolicitud de registro de la marca se acompafia de prueba documental de una
autorizacion otorgada por la autoridad o autoridades competentes, silas hubiera, del Estado
miembro pertinente;

i) si la solicitud de registro de la marca se acompafia de pruebas documentales que
acrediten el cumplimiento por parte del solicitante de lo dispuesto por la legislaciény/o por la

18 Basado en el Estudio sobre las practicas mas extendidas en relaciéon con la proteccion de los nombres de paises
contra su registro como marcas o como elementos de estas (documento SCT/29/5) y en el Proyecto revisado de
documento de referencia sobre la proteccion de los nombres de paises contra su registro y uso como marcas
(documento SCT/30/4).

19 Basado en el Estudio sobre las practicas mas extendidas en relacién con la proteccion de los nombres de paises
contra su registro como marcas o como elementos de estas (documento SCT/29/5) y en el Proyecto revisado de
documento de referencia sobre la protecciéon de los nombres de paises contra su registro y uso como marcas
(documento SCT/30/4).
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politica nacional del Estado miembro pertinente mencionado en la marca en relacion con la
utilizacién del nombre del pais u otras denominaciones conexas;

iv) si el solicitante presenta los elementos de prueba que acrediten que la utilizacién del
nombre del pais en la marca tiene significado secundario, que no tiene connotacion
geografica y que la marca no corre el riesgo de ser percibida por el publico como susceptible
de inducir a error, sea engafiosa o falsa con respecto al origen de los productos o servicios
para los cuales se solicita el registro; o

V) si el solicitante presenta los elementos de prueba que acrediten que la marca es
notoriamente conocida y/o que tiene unareputaciony que la marca no corre el riesgo de ser
percibida por el publico como engafiosa, susceptible de inducir a error o falsa con respecto
al origen de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

2) Silos productos o servicios para los cuales la marca esta registrada o para los cuales se
solicita el registro tienen su origen en el pais mencionado en la marca, la oficina o la autoridad
competente, cuando tengan competencia para ello, podranimponer una condicion o limitacion
al registro de la marca, a efectos de que esta Ultima sélo pueda ser utilizada en relacién con los
productos y/o servicios que efectivamente se originen en el Estado miembro que se identifica
mediante el nombre de pais que figura en la marca.

Articulo 6

Oposiciones e Invalidacién

Los motivos indicados en los Articulos 2, 3y 4 para denegar el registro de una marca por su
caracter descriptivo, no distintivo, genérico, susceptible de inducir a error, engafioso o falso se
aplicaran a los procedimientos de oposicion e invalidaciéon que resulten de aplicacion con
arreglo a la legislacién nacional .20

Articulo 7

Competenciadesleal o usurpacion?!

Se incurrirad en responsabilidad en un Estado miembro, en virtud de la legislacién aplicable,
cuando se cometa un acto de competencia desleal o de usurpacién mediante la utilizaciéon de
una marca que consista en un nombre de pais o que lo contenga, y que induzca a error, sea
engafioso o falso, y ello constituya un acto de competencia desleal o de usurpacion con arreglo
a la legislacion nacional.

2 Basado en el Estudio sobre las practicas mas extendidas en relacion con la proteccion de los nombres de paises
contra su registro como marcas o como elementos de estas (documento SCT/29/5) y en el Proyecto revisado de
documento de referencia sobre la proteccion de los hombres de paises contra su registro y uso como marcas
(documento SCT/30/4).

21 Adaptado a partir del articulo 7 de la Recomendacion conjunta relativa a las disposiciones sobre la proteccion de
las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.
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Articulo 8

Factores de determinacion de lafalsedad de laconexion con un Estado %2
1) [Factores] Para determinar si la utilizacion de una marca que consista en un nombre de pais
o que lo contenga, implica una conexion falsa con un Estado miembro identificable mediante el
nombre de pais, se podran tener en cuenta los factores siguientes:

a) las circunstancias que indican si el usuario de la marca esta realizando operaciones
comerciales en relacion con productos o servicios que tengan su origen en el Estado miembro;

b) las circunstancias que indican que el usuario de la marca esta realizando operaciones
comerciales en el Estado miembro, en relaciéon con productos o servicios asociados a la marca,;

c) el nivel y caracter de la actividad comercial, de haberla, del usuario en relacion con el Estado
miembro, entre los que cabe mencionar:

i) si el usuario esta realmente prestando servicio a clientes ubicados en el Estado miembro;

ii) si el usuario ofrece actividades de posventa en el Estado miembro, tales como garantias
0 Servicios; o

iii) si el usuario emprende otras actividades comerciales en el Estado miembro relacionadas
con la utilizacion de la marca.

[Fin del Anexo Il y del documento]

2 Adaptado a partir del articulo 3 de la Recomendacién conjunta relativa a las disposiciones sobre la proteccion de
las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.



