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INTRODUCCION

1.  El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e
Indicaciones Geogréficas (en adelante denominado “el Comité Permanente” o “el SCT”)
celebro su tercera sesion en Ginebra, del 8 al 12 de noviembre de 1999.

2. Estuvieron representados en la reunion los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o
de la Unidn de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial: Alemania, Andorra,
Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyan, Bangladesh,
Belgica, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burundi, Camboya, China,
Colombia, Cote d’Ivoire, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador,
Eslovaquia, Eslovenia, Espafia, Estados Unidos de América, Estonia, Federacion de Rusia,
Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabén, Ghana, Guatemala, Hungria, India, Indonesia, Iran
(Republica Islamica del), Iraq, Irlanda, Italia, Japon, Kirguistan, Lesotho, Letonia, Lituania,
Madagascar, Mali, Malta, Marruecos, México, Mongolia, Namibia, Nicaragua, Nigeria,
Noruega, Nueva Zelandia, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Republica
Checa, Republica de Corea, Republica de Moldova, Republica Popular Democratica de
Corea, Rumania, Siria, Suecia, Suiza, Suriname, Turquia, Ucrania, Uganda, Uruguay,

i:\orgipl\shared\sct\3\10prov_s



SCT/3/10 Prov.
pagina 2

Uzbekistan, Zambia, Zimbabwe (83). También estuvieron representadas las Comunidades
Europeas.

3. Las siguientes organizaciones intergubernamentales participaron en la reunion en
calidad de observador: la Oficina de Marcas del Benelux (BBM), la Oficina Internacional de
la Vifia y el Vino (OIV) y la Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).

4.  Participaron en la reunién, en calidad de observadores, representantes de las siguientes
organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociacion Americana del Derecho de la
Propiedad Intelectual (AIPLA), Asociacion de Abogados Americanos (ABA), Asociacion de
Industrias de Marcas (AIM), Asociacion de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA),
Asociacion Internacional de Marcas (INTA), Asociacion Internacional para el Derecho de la
Vifiay el Vino (AIDV), Asociacién Internacional para la Proteccion de la Propiedad

Industrial (AIPPI), Asociacidn Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), Asociacién
Japonesa de Propiedad Intelectual (JIPA), Camara de Comercio Internacional (CCl),
Federacion Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Liga Internacional del
Derecho de Competencia (LIDC), Union de Profesionales Europeos en Propiedad Industrial
(UPEPI) (13).

5. Lallista de participantes figura en el Anexo del presente Informe.

6.  Los debates se basaron en los siguientes documentos elaborados por la Oficina
Internacional de la OMPI: “Orden del dia (documento SCT/3/1), “Utilizacion de las marcas
en Internet: resumen de las respuestas al cuestionario” (documento SCT/3/2 y

SCT/3/2 Add.), “Informacion sobre el Borrador preliminar del Convenio sobre competencia y
efectos de las sentencias en materia civil y mercantil” (documentos SCT/3/3 y SCT/3/3 Corr.),
“Utilizacion de las marcas en Internet: documento de disposicion de problemas” (documento
SCT/3/4), “Proyecto de exposiciones sobre licencias de marcas” (documento SCT/3/5),
“Indicaciones Geograficas” (documento SCT/3/6), “Denominaciones comunes internacionales
para las sustancias farmacéuticas” (documento SCT/3/7), “Recomendacion conjunta relativa a
las disposiciones sobre proteccion de marcas notoriamente conocidas” (documento SCT/3/8).

7. La Secretaria tomo nota de las intervenciones y las grabo en cintas. Este informe
sintetiza los debates sin por ello reflejar todas las observaciones formuladas.

DEBATE GENERAL

Tema 1 del Orden del dia: Apertura de la sesion

8.  LaSra. Lynne G. Beresford (Estados Unidos de Ameérica) abrio la sesion y dio la
bienvenida a los participantes.

Tema 2 del Orden del dia: Aprobacion del Orden del dia

9.  El Orden del dia (documento SCT/3/1) fue aprobado sin modificaciones.
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Tema 3 del Orden del dia: Aprobacion del proyecto de Informe de la segunda parte de la
segunda sesion

10. El Informe de la segunda parte de la segunda sesion (documento SCT/2/12) fue
aprobado sin modificaciones.

Tema 4 del Orden del dia: Informe sobre las deliberaciones mantenidas por las Asambleas de
la OMPI en relacion con la Resolucion conjunta sobre la proteccion de las marcas
notoriamente conocidas

11. Seinformo al Comité Permanente sobre las deliberaciones de las Asambleas de la
OMPI en relacion con la propuesta Resolucion conjunta sobre la proteccion de las marcas
notoriamente conocidas (documento SCT/3/8) y sobre su decisidn de adoptar una
Recomendacion conjunta relativa a las disposiciones sobre proteccidén de marcas notoriamente
conocidas, incluido el texto de las disposiciones, sin modificacion alguna, tal como fue
aprobado por el SCT. La Recomendacion conjunta y las disposiciones, junto con las notas
explicativas preparadas por la Oficina Internacional, seran publicadas por la OMPI en un
volumen encuadernado dentro de unos meses.

Tema 5 del Orden del dia: Utilizacion de las marcas en Internet

Borrador preliminar del Convenio sobre competencia y efectos de las sentencias en materia
civil y mercantil (documento SCT/3/3)

12. A manera de introduccion al tema de la utilizacion de marcas en Internet, la Oficina
Internacional presento6 el documento SCT/3/3 relativo al Borrador preliminar del Convenio
sobre competencia y efectos de las sentencias en materia civil y mercantil (a continuacion
denominado “el Borrador del Convenio”) y dio cuenta de los debates suscitados durante la
quinta sesion de la Comisidn Especial de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado, que tuvo lugar del 25 al 30 de octubre de 1999. La Oficina Internacional explicé que
la Comisidon Especial, que celebraba su ltima sesion antes de la convocatoria de una
Conferencia Diplomatica en octubre de 2000, decidié cambiar el nombre del Borrador del
Convenio por el de “Convenio sobre competencia y sentencias extranjeras en materia civil y
mercantil”. La Comisidn habia tomado dos decisiones con respecto al alcance territorial de la
aplicacion del Borrador del Convenio: el capitulo relativo a la competencia (Capitulo I1) se
aplicaria a los procedimientos judiciales en los Estados contratantes, a menos que todas las
Partes fuesen residente habituales en dicho Estado, y el capitulo relativo al reconocimiento y
al ejercicio de los derechos (Capitulo 111) se aplicaria a todas las sentencias dictadas en un
Estado contratante. En cuanto a la cuestion de la pluralidad de los demandados (Articulo 15),
la Comisidn Especial decidio que, independientemente de la conectividad de las demandas,
tendria que prevaleceria la eleccion de un arreglo judicial en la medida en que sea exclusivo.

13. Con respecto a la cuestion de la competencia exclusiva respecto del registro y la validez
de los derechos de propiedad industrial, el Articulo 13.4) estipula lo siguiente:

“En los procedimientos cuyo objeto sea el registro, la validez, [o] la nulidad [, o la
revocacion o infraccion,] de patentes, marcas, dibujos o modelos u otros derechos
similares cuyo deposito o registro se exija, los tribunales del Estado contratante en los
que se haya solicitado, haya tenido lugar o, en virtud de un convenio internacional, se
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considere que ha tenido lugar, el deposito o registro, tendran la competencia exclusiva.
Ello no sera aplicable al derecho de autor ni a los derechos conexos, aun cuando sea
posible el registro o deposito de dichos derechos.”

Se proyecta convocar antes de la Conferencia Diplomatica una reunién de un pequefio grupo
de expertos, con inclusion de especialistas en propiedad intelectual, a fin de que clarifiquen la
situacion de hecho, asi como las repercusiones juridicas de la competencia exclusiva respecto
de los derechos de propiedad intelectual.

14. EIl Representante de la AIPPI declard que su organizacion se habia puesto en contacto
con la Secretaria de la Conferencia de La Haya con el fin de comunicarle sus comentarios
sobre el Borrador del Convenio. A su vez, la AIPPI habia sido invitada a presentar un
informe final a la Conferencia de La Haya en el curso del proximo afio. El Representante
afiadié que la AIPPI habia planteado serias objeciones con respecto al Articulo 13.4.

15. La Delegacion del Reino Unido declard que, en su opiniédn, el SCT debia controlar y
evaluar el Borrador del Convenio revisado antes de adoptar cualquier decision sobre esta
cuestion.

16. El Presidente concluy6 diciendo que se deberia conceder mas tiempo a los delegados
para comprender las cuestiones y leer el Borrador del Convenio mas reciente que la
Conferencia de La Haya acababa de redactar y que habia sido puesto a disposicion de la
Oficina Internacional durante la reunion.

Utilizacion de marcas en Internet: documento de exposicion de problemas (documento
SCT/3/4)

17. La Oficina Internacional presentod una introduccion al documento SCT/3/2 (Resumen de
las respuestas al cuestionario) y al documento SCT/3/4 (Documento de exposicién de
problemas) y recordd a los Miembros del SCT que la finalidad de la distribucién del
cuestionario a los Estados miembros habia sido recopilar informacion relativa a las practicas
conformes a la legislacion nacional en relacion con situaciones hipotéticas relativas a la
utilizacién de marcas en Internet. La Oficina Internacional sefialé que existia una gran
divergencia de opiniones en cuanto al trato juridico de las situaciones hipotéticas presentadas
en el cuestionario, lo cual era un resultado de la tension existente entre la territorialidad de los
derechos de marcas y el caracter mundial de Internet. Parecia haber una tendencia hacia la
transposicion de la territorialidad al espacio cibernético sin fronteras:

- definiendo la nocion de infraccion de manera que presuponga cierta relacion
objetiva con el pais en el que exista el derecho conflictivo;

- dando cierto efecto a las “renuncias”, al menos cuando éstas se basen en pruebas
concretas;

- limitando el efecto de las decisiones judiciales al territorio en el que se encuentre
el tribunal y/o en el que esté protegida la marca objeto de la infraccion.

18. La Oficina Internacional recalcé asimismo que la cuestion de los derechos de marca
legitimos en conflicto era la méas importante aquellas cuestiones del cuestionario que se
habian dejado sin respuesta y que habia una tendencia a resolver los conflictos que surgian en
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Internet entre derechos nacionales de marca legitimos de manera tal que se permitia a todos
los titulares de derechos utilizar su signo en Internet. Sin embargo, en cuanto a los problemas
resultantes de las nuevas formas de utilizacion en Internet, la divergencia de opiniones parecia
ser bastante significativa. En lo relativo a la cuestion de la jurisdiccion, examinada en la
Parte 11 del documentoSCT/3/4, la Oficina Internacional pregunto si habia que dejar que la
Conferencia de La Haya se ocupara de esas cuestiones o si la Oficina Internacional debia
supervisar la labor de la Conferencia de La Haya.

19. La Delegacion de Azerbaiyan declaré que una de las tareas mas importantes de su pais
era identificar los problemas que planteaba el uso de marcas en Internet. Recalcé el hecho de
que una marca introducida en Internet podia llegar a ser notoriamente conocida debido a su
difusién en este medio, y lamentd que los aspectos juridicos de esos problemas aln
permanecieran muy poco claros.

Jurisdiccion y derecho internacional privado (documento SCT/3/4, parrafos 3 a 5)

20. La Delegacion de los Estados Unidos de América dijo que el Comité Permanente debia
centrarse esencialmente en los trabajos practicos. Sin embargo, puesto que la labor del
Comité Permanente era promover los derechos de los titulares legitimos, la Delegacion
también sugirié que la Oficina Internacional, en su calidad de observador en la Conferencia de
La Haya, formulara recomendaciones a dicha Organizacion sobre las consecuencias para los
titulares de marcas de las disposiciones del Borrador del Convenio.

21. El representante de una organizacion observadora apoyé la propuesta de que la Oficina
Internacional formule recomendaciones y las comunique a la Conferencia de La Haya.

22. La Delegacion de Australia expreso ciertas reservas sobre esta forma de actuar debido a
que seguia subsistiendo una incertidumbre juridica acerca de esta cuestion, en particular para
las pequefias empresas. Se tendria que debatir mas acerca de este asunto antes de que el SCT
tomara una decision sobre lo que debia ser su contribucion a la Conferencia de La Haya.

23. La Delegacion de Marruecos recalcé la importancia de estas cuestiones para los Estados
miembros de la OMPI y propuso que, junto con las delegaciones nacionales que participaban
en la labor de la Conferencia de La Haya, la Oficina Internacional supervisara la labor relativa
al Borrador del Convenio.

24. El representante de una organizacion observadora declar6 que el Articulo 13.4 del
Borrador del Convenio constituia una propuesta que abordaba directamente los derechos de
propiedad intelectual y que, en vista de la proximidad de la Conferencia Diplomética, el SCT
debia reaccionar ante esa propuesta en esta reunion.

25. En cuanto a las cuestiones de jurisdiccion y de derecho internacional privado, el SCT
acordo no proseguir el examen sustancial de estas cuestiones sino mas bien supervisar su
evolucion en el marco de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado en
lo relativo al Borrador del Convenio sobre competencia judicial y sentencias extranjeras en
materia civil y mercantil. Se acordd que la Oficina Internacional prepararia un documento
para la proxima sesion del SCT que se distribuiria rapidamente y en el que figurarian las
disposiciones del Borrador del Convenio sobre competencia en materia de demandas
relacionadas con la validez o la infraccion de derechos de marca. Sobre la base de este
documento, el SCT, en su proxima reunién, debatiria sobre la conveniencia de que la Oficina
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Internacional remitiese a la Conferencia de La Haya un documento de situacion sobre las
cuestiones relativas a las marcas que figurasen en el Borrador del Convenio.

Adaptacion del derecho territorial de marcas al entorno mundial (documento SCT/3/4,
parrafos 6 a 8)

26. La Oficina Internacional plante6 cuestiones relacionadas con una eventual cooperacion
internacional (Parte 11, parrafo 6 del documento SCT/3/4), incluidos los dos siguientes
principios basicos sobre los cuales se pidi6 al SCT que formulara comentarios: i) la
proteccion de las marcas deberia extenderse a Internet, y ii) dicha proteccion no deberia ser
mas o menos amplia que la otorgada fuera de ese ambito.

27. La Delegacion de la Argentina propuso que las delegaciones intercambiaran
informacidn sobre las decisiones y sentencias dictadas por su jurisdiccion en conflictos
relacionados con la utilizacién de marcas en Internet a fin de que aquellas jurisdicciones que
aun no hubiesen tomado decisiones en esos casos pudieran disponer de ciertos ejemplos.

28. El representante de una organizacién observadora se refirio a una reciente decision que
reconocia la prioridad del derecho de marcas sobre el registro de un nombre de dominio. Las
Delegaciones de Espafia y el Uruguay, si bien aprobaban los dos principios basicos
mencionados en el parrafo 6 del documento SCT/3/4, sugirieron que se afiadiera la siguiente
frase: “de conformidad con la legislacion de marcas aplicable™.

29. La Delegacion de Andorra expresoé la opinion de que la proteccion contemplada en el
parrafo 6.ii) no debia limitarse necesariamente a una proteccién “que no sea mas amplia que
la otorgada fuera de Internet”.

Infraccién de derechos de marcas mediante la utilizacion de un signo en Internet (documento
SCT/3/4, parrafos 9 a 11, Principio I)

30. La Oficina Internacional introdujo el Principio I relativo a la infraccion y dos posibles
enfoques de la nocidn de infraccion, reflejados en las palabras que figuran entre corchetes en
el Principio 1.1).

31. Principio I.1). Varias delegaciones y el representante de una organizacion observadora
consideraron que las palabras entre corchetes introducian un elemento intencional subjetivo
que, en muchas legislaciones, estaba asociado con la nocién de falta y que podria resultar
perjudicial para el titular de la marca. Ademas, como este elemento también podria ser
contrario al Articulo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, seria mas apropiado retener
Unicamente las palabras “efecto en el pais” y suprimir las palabras entre corchetes. En
respuesta a una pregunta de un representante de una organizacion observadora en cuanto a si
la supresion de las palabras entre corchetes podria implicar una responsabilidad en si, la
Oficina Internacional indico que se podria introducir una salvaguardia en otro lugar de los
principios o de las disposiciones.

32. La Delegacion de Andorra pregunto si la expresion “la utilizacion produjera un efecto”
era un concepto diferente del de “utilizacion en el curso de operaciones comerciales”, que
figuraba en el Acuerdo sobre los ADPIC. La Oficina Internacional explicé que el concepto
utilizado en el parrafo 1) se inspiraba de la disposicion del Acuerdo sobre los ADPIC y que,
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en ciertas situaciones, la utilizacion de un signo en Internet podia constituir una infraccion aun
cuando el signo no fuese utilizado en el curso de operaciones comerciales. En respuesta a una
pregunta de la Delegacion de Marruecos sobre la utilizacion de la palabra “territorio”, la
Oficina Internacional indic6 que trataria de reemplazarla por una palabra mas apropiada.

33. Principio 1.2). La Delegacion de Francia, apoyada por la Delegacion de los Estados
Unidos de América, propuso que la lista de factores para determinar la utilizacion en otro pais
fuera precedida de una indicacién similar a la de las disposiciones sobre marcas notoriamente
conocidas (Articulo 2.6)c)). Ello indicaria que la lista no es ni acumulativa ni exhaustiva.

34. La Delegacion de Australia, apoyada por el representante de una organizacion
observadora, emitio la opinion de que el punto c) relativo a las visitas al sitio Web
probablemente no produciria un efecto y tendria que ser excluido de la lista, mientras que las
Delegaciones de las Comunidades Europeas y de Andorra se pronunciaron en favor de la
retencion de este punto, arguyendo que la Unica manera de medir el grado de utilizacién de la
marca era llevando la cuenta del nimero de visitas al sitio Web.

35. La Delegacién del Japon pidié que en la lista se afiadiera un punto relativo a la
prohibicion de ciertas importaciones en un pais determinado. La Delegacion de las
Comunidades Europeas propuso que se afiadieran actividades de posventa tales como la
garantia, los servicios de posventa y la reparacion, mientras que el representante de una
organizacion observadora propuso que se afiadiera el cumplimiento con normas nacionales
aplicables a productos en ciertos paises. La Delegacion de Espafia propuso que, en el texto
espafol, al comienzo del parrafo 2), la palabra “Al” se sustituyera por “Para”, y que, en la
tercera linea, la palabra “pero” se sustituyera por “aunque”.

36. El representante de una organizacion observadora expreso la opinion de que debia
retenerse el apartado c) ya que éste podria constituir uno de los factores de determinacion de
si la utilizacion de un signo en Internet habia producido un efecto en un pais determinado. En
respuesta a preguntas formuladas por las Delegaciones de los Paises Bajos y de Andorra, la
Oficina Internacional declar6 que el apartado j) y el texto de introduccion del parrafo 2) se
clarificarian en un ulterior proyecto.

Renuncias (documento SCT/3/3/4, parrafos 12 a 13, Principio 1.3))

37. La Oficina Internacional introdujo el principio de las renuncias que, formuladas
adecuadamente, podrian constituir una manera de limitar la responsabilidad.

38. La Delegacion de Australia apoyo la idea de permitir a los usuarios de un signo en
Internet evitar crear un efecto en determinados paises, asi como cualquier demanda de
infraccidn resultante de dicho efecto mediante declaraciones (“renuncias”) en el sitio Web en
el que se utilice el signo. No obstante, la Delegacion recalco que lo dificil, en realidad, seria
formular dichas declaraciones. La Delegacion de los Estados Unidos de América sefial6 que,
si bien la utilizacion de renuncias tenia sus ventajas, esa utilizacion podria ser insuficiente en
los casos de conflictos con marcas notoriamente conocidas. La Delegacion de Francia recalco
que las renuncias no tendrian que exonerar al usuario de un signo en Internet de la
responsabilidad por infracciones que se hubiesen efectivamente producido. Una delegacion,
apoyada por el representante de una organizacion observadora, expresé la opinion de que los
usuarios también tendrian que tener la opcion de utilizar formulaciones “negativas” en sus
sitios Web con miras a excluir la relacion con determinados paises.
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Efecto mundial de los requerimientos (documento SCT/3/4, parrafos 15 a 16, Principio I1)

39. Con referencia a los problemas que se planteaban a los titulares de marcas cuando
debian ejercer sus derechos en distintas jurisdicciones, el representante de una organizacion
observadora sefialé que podria ser necesario clarificar que los titulares de marcas podrian
entablar una accion judicial contra un demandado en un tribunal de jurisdiccion general por
infraccién de derechos de marca que estén protegidos en varios paises.

40. La Delegacién de Australia recalco que se tendria que poner en claro que, de ser
necesario, un tribunal podria dictar un requerimiento contra todo tipo de utilizacion en
Internet. La Delegacion de Finlandia propuso que se diera al demando la oportunidad de
proponer un medio que fuese suficiente para suprimir el efecto del territorio en el que se haya
infringido el derecho.

Permitir la coexistencia de derechos en Internet (documento SCT/3/4, parrafos 18 a 25,
Principio I1)

41. El representante de una organizacion observadora declar6 que, por lo general, estaba de
acuerdo con el principio de coexistencia, que éste tenia que ver con problemas importantes
relacionados especificamente con Internet y que era necesario encontrar una solucién para
esos problemas. No obstante, tal como figuraba redactado, el Principio I11.1) parecia
demasiado amplio. El representante era de la opinion de que era contrario a los principios
establecidos del derecho de marcas estipular que no habia infraccion en un pais donde
existiera un conflicto de derechos simplemente porque el usuario del signo poseia un derecho
en otro pais. Seria mas razonable decir que, aun cuando hubiese una infraccion, el usuario
podria seguir utilizando el signo en Internet en las condiciones establecidas en los parrafos 2)
y 3). Esta idea fue apoyada por las Delegaciones de Bélgica, Francia y Suiza y por el
representante de una organizacion observadora.

42. La Delegacion del Japon declard que la relacion entre los Principios | y 111 tal como
figuraban redactados, era poco clara y que parecia haber dos tipos de utilizaciones infractoras
de un signo en Internet: la utilizacion de mala fe que podria ser objeto de un requerimiento
judicial aun cuando estuviese acompafiada de una renuncia; Y la utilizacion que no fuese de
mala fe y que pudiese continuarse. La Delegacion también opinaba que se debia modificar el
parrafo 2) de manera que se dijera que habia utilizacion de un signo de mala fe cuando el
usuario sabia de la existencia de un derecho legitimo en otro pais.

43. La Delegacion del Reino Unido propuso volver a ordenar los principios, poniendo el
Principio Il antes del Principio I, de manera que en este Gltimo se enumerasen los requisitos
de coexistencia.

44. La Delegacién de Andorra se refirio a la posibilidad de aplicar medidas técnicas para
impedir el acceso a un territorio determinado. Si esas soluciones fuesen factibles, entonces el
principio de territorialidad podria transferirse al entorno de Internet. La Oficina Internacional
respondio que la hipotesis fundamental sobre la que se habia basado la redaccion de estos
principios era la inexistencia de dichas soluciones técnicas, al menos en una forma que
pudiese convertirse en una norma a los efectos del derecho de marcas.
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45. La Delegacion de Australia afirmé su apoyo al principio de coexistencia y dijo que lo
mas importante era que los titulares de derechos que actuasen de buena fe pudiesen seguir
utilizando sus derechos en Internet, ya que el derecho de marcas no estaba hecho para limitar
la expansion del comercio electronico. La Oficina Internacional era de la misma opinion y
afiadié que el objetivo global del principio de coexistencia era evitar el conflicto o la
necesidad de entablar procedimientos judiciales. En esta forma, las renuncias se proponian
como una medida preventiva y no como un medio de imponer la territorialidad en Internet. El
representante de una organizacién observadora dijo que, segun tenia entendido, en la mayoria
de los casos en los que los titulares descubrian que su marca habia sido utilizada en otro pais,
éstos entablaban negociaciones para evitar los procedimientos judiciales. Sin embargo, si una
renuncia pudiese obviar la necesidad de entablar dichas negociaciones, se tendria que
recomendar, como solucidn a corto plazo, una renuncia normal.

46. La Delegaciones de Australia y los Estados Unidos de América apoyaron firmemente la
explicacion dada por la Oficina Internacional y esta Gltima Delegacion pregunto si habia
alguna sugerencia en relacion con la jurisdiccion, a lo que la Oficina Internacional respondio
que las cuestiones jurisdiccionales eran mas amplias que el derecho de marcas; eran de
naturaleza intersectorial y, si bien no se habia abandonado la cuestion, ésta no se percibia
como un punto de partida practico para resolver los problemas que planteaba el derecho de
marcas.

47. Varias delegaciones pusieron en tela de juicio la necesidad del concepto de
coexistencia, puesto que, de conformidad con el Principio I, la utilizaciéon de un signo en
Internet solo podia considerarse infracrtora de una marca en un pais determinado si dicha
utilizacion tenia de hecho un efecto en ese pais. Los “usuarios de marcas, legitimos e
inocentes” no se considerarian como infractores si respetaban los requisitos establecido en el
Principio I. En respuesta a ello, la Oficina Internacional sefialé que ello exigiria que, antes de
utilizar la marca Internet, un usuario tratara de ver en todos los paises del mundo donde
existian derechos registrados o no registrados conflictivos para saber en qué paises tendria que
tratar de evitar producir un efecto. Sin embargo, en muchos casos relacionados con Internet,
una empresa ni siquiera sabria donde localizar a sus clientes. La Delegacion de Australia
recalco, en su opinion, el principio de coexistencia iba méas alla del ajuste del concepto de
infraccion a las realidades de Internet en el sentido de que debia cumplir ciertos objetivos que
eran los siguientes: i) los titulares legitimos de los derechos tendrian que tener la certeza de
que pueden utilizar sus marcas en Internet sin temer que los titulares de los derechos entablen
demandas contra ellos en otras jurisdicciones; VY ii) la utilizacion de una marca en Internet no
tendria que exigir una basqueda en el mundo entero de derechos conflictivos.

48. El Representante de la ABA sefiald que parecia preferible establecer una distincion
entre renuncias geogréaficas y renuncias en cuanto a la asociacion. En los Estados Unidos de
América, los titulares de derechos habian formulado reservas contra este ultimo tipo de
renuncias ya que éstas podian debilitar sus marcas.

49. La Delegacion de Andorra también propuso incluir derechos no registrados, tales como
los nombres comerciales.
Utilizacion asociativa de signos en Internet (documento SCT/3/4, parrafos 27 a 31)

50. El representante de una organizacién observadora declar6 que una caracteristica comun
de las “nuevas” formas de utilizacion a que se hacia referencia en la Parte V del documento
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SCT/3/4 era el hecho de aprovechar en forma desleal de la marca de un tercero utilizando
medios tecnoldgicos nuevos, y que estas practicas podrian examinarse en forma méas adecuada
en el marco de la legislacion aplicable a la competencia desleal. La Delegacion de Dinamarca
declard que podria ser necesario hacer un inventario de las “nuevas” maneras de utilizar una
marca en Internet, tales como la utilizacién de marcas en metaetiquetas, la venta de
contrasefias que den lugar a carteles publicitarios particulares, o la venta, mediante motores de
busqueda, de lugares en la lista de resultados que aparece en respuesta a terminos de bdsqueda
particulares, y debatir luego cémo tendrian que abordarse en el marco legislativo estas
“nuevas” formas de utilizacion.

Proyecto de disposiciones propuesto

51. Como resultado de los debates suscitados el 8 y 9 de noviembre de 1999, la Oficina
Internacional formulo sugerencias adicionales en relacion con la redaccion de un proyecto de
disposiciones relativo al uso de marcas en Internet. Sugirié que la primera disposicién podria
formularse en los siguientes términos: “La proteccion de las marcas debera extenderse a
Internet y dicha proteccidn debera determinarse en virtud de las leyes pertinentes de cada
Estado miembro”. La Oficina Internacional dijo que las palabras “Estado miembro” se
utilizaban en lugar de las palabras “pais” o “territorio”, como en la Recomendacion conjunta
sobre marcas notoriamente conocidas, y que, en el futuro, podrian cambiarse por las de “Parte
contratante” si el SCT decidiera adoptar estas disposiciones en forma de un tratado.

52. La Delegacion de los Estados Unidos de América apoyo el principio de proteccion de
las marcas en virtud de las leyes nacionales, tal como figuraba en la propuesta hecha por la
Oficina Internacional.

53. La Delegacion de Guatemala dijo que también deberian incluirse en el principio las
marcas notoriamente conocidas y las indicaciones geograficas.

54. Como principio general relativo a la coexistencia de derechos de marcas, la Oficina
Internacional propuso la siguiente redaccion: “Los derechos de marcas en virtud de las
legislaciones de los distintos paises miembros deberan coexistir en Internet, a menos que
hayan sido adquiridos o utilizados de mala fe”. La Delegacion de las Comunidades Europeas,
apoyada por la Delegacion de los Estados Unidos de América, pregunto por que tenia que
figurar en las disposiciones un principio sobre la coexistencia de los derechos de marcas y
recalcd que las marcas podian coexistir mientras no hubiera infraccion. La Delegacion de
Francia, apoyada por las Delegaciones de Australia y los Paises Bajos, dijo que la redaccion
propuesta era mas satisfactoria que la anterior puesto que no permitia la “infraccion legitima”.

55. Varias delegaciones y el representante de una organizacion observadora apoyaron el
principio a condicion de que se mejorara su redaccion.

56. La Delegacion de Andorra prefirié que se hiciera referencia a la “utilizacion legitima
simultanea de derechos conflictivos en Internet” mas bien que a la “coexistencia de
derechos”. El representante de una organizacion observadora sugirié que el principio se
redactara en los términos siguientes: “la utilizacion de marcas a nivel mundial debera
coexistir en Internet, a menos que se contravenga a las leyes nacionales imperantes en los
Estados miembros”. En respuesta a una pregunta de una delegacion, la Oficina Internacional
declard que la relacion entre el principio de coexistencia y el Articulo 16 del Acuerdo sobre
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los ADPIC dependia de si la coexistencia se entendia como una simple no infraccion o si
efectivamente tenia por resultado una limitacion de los derechos.

57. La Oficina Internacional propuso la siguiente redaccion para un principio general
relativo a la responsabilidad por la utilizacion de un signo en Internet que entre en conflicto
con un derecho de marcas: “a) para que un acto en Internet infrinja un derecho de marca en
un Estado miembro, dicho acto debera haber ocurrido en ese Estado miembro. Para que un
acto realizado en Internet haya ocurrido en un Estado miembro, éste tiene que haber
producido un efecto comercial en dicho Estado miembro. b) Ciertas formas de utilizacion de
signos en Internet que son posibles gracias a los adelantos tecnolégicos pueden no
corresponder a las definiciones existentes de infraccion de marca, pero siguen siendo
consideradas practicas inaceptables y deberan prohibirse”. En respuesta a una pregunta de
una delegacion, la Oficina Internacional explico que la expresion “efecto comercial” habia
sido elegida en lugar de la expresion “utilizacion en el curso de operaciones comerciales”
utilizada en el Articulo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC) para incluir las situaciones en las
que una empresa sin fines de lucro, al utilizar un signo en Internet, produjera un efecto
comercial en un pais determinado sin utilizar el signo en el curso de operaciones comerciales.
Esta interpretacién fue apoyada por una delegacion.

58. En respuesta a preguntas planteadas por una delegacion, la Oficina Internacional sefialé
que el principio ya no incluia ningun requisito subjetivo como la intencion o la previsibilidad,
puesto que sdlo tenia por objeto abordar la cuestion de si se podia considerar que un acto
realizado en Internet habia tenido lugar en un pais determinado, mientras que la
determinacion de si ese acto también infringia un derecho en conflicto en ese pais tendria que
hacerse en virtud de la legislacion aplicable.

59. Varias delegaciones propusieron utilizar una expresion Unica en lugar de referirse, en
ciertos casos, a “un acto realizado en Internet” y, en otros, a “utilizacion de una marca en
Internet”. Una delegacion propuso que se arreglara el contenido de las dos frases del
apartado a) suprimiendo la primera frase.

60. En respuesta a una pregunta de la Delegacion de Alemania, el Presidente explico que las
disposiciones del proyecto relativas a las “nuevas” formas de utilizacion (descritas en los
parrafos 27 a 32 del documento SCT/3/4) podrian servir para recordar que el Comité
Permanente tendria que volver a examinar esta cuestion en sus debates ulteriores. El
representante de una organizacion observadora propuso que se hiciera referencia a la
legislacion en materia de competencia desleal utilizando las palabras “préacticas desleales” en
lugar de “practicas inaceptables”.

61. La Oficina Internacional propuso la siguiente redaccion para un principio general
relativo a los recursos: “Podra ser necesario adaptar los recursos para obtener una proteccion
adecuada de los derechos de marca en Internet”. Una delegacion declard que este principio
podria efectivamente hacer que el principio de coexistencia resulte superfluo. En respuesta a
ello, el Presidente propuso retener el principio de coexistencia, asi como el principio relativo a
la adaptacion de los recursos entonces en discusion, de manera que estas cuestiones pudieran
seguir debatiéndose.

62. La Oficina Internacional propuso la siguiente redaccion para un principio general
relativo a la adquisicion o mantenimiento de los derechos de marca: “Deberian definirse las
formas de utilizacion de las marcas en Internet que sean suficientes para adquirir o mantener
derechos de marca”.
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63. Una delegacion dijo que dudaba que fuese suficiente para el mantenimiento de los
derechos que la utilizacién de una marca en Internet haya producido un efecto comercial. El
representante de una organizacion observadora declaré que podria ser Gtil contar con una lista
de requisitos minimos internacionalmente armonizada. La Delegacion de China declaré que
podria ser necesario seguir clarificando la redaccion de esa disposicion y propuso que se
definieran las diferentes formas de utilizacion. Con referencia al documento SCT/3/4, la
Delegacion menciond que la legislacion china sélo reconocia el concepto de “propietario”,
pero no el de “titular”.

64. La Oficina Internacional propuso incluir en las disposiciones una parte Il relativa a la
coexistencia de los derechos en Internet que podria contener la siguiente disposicion mas
especifica: *“1) [Presuncion refutable] Entre dos propietarios de derechos de marcas identicas
o similares, habra una presuncion refutable de que ambos propietarios tienen derecho a seguir
utilizando de buena fe sus marcas en Internet. 2) [Refutacion de la presuncion] La presuncién
mencionada en el parrafo 1) podria ser refutada, entre otras razones, si uno de los propietarios
ha adquirido o utilizado la marca de mala fe”.

65. La Delegacion de las Comunidades Europeas, apoyada por las Delegaciones de Francia,
Bélgica, Alemania, los Paises Bajos y los representantes de dos organizaciones observadoras,
expresaron preocupacion por esa disposicion, en particular ante la idea de una presuncién en
favor del titular de la marca en un sitio Web, aun cuando se tratase de una presuncion
refutable. En su opinion, era preferible formular el principio en términos de una excepcion a
la infraccion, de manera similar a la expresada en el Articulo 17 del Acuerdo sobre los
ADPIC. La primera cuestion que se planteaba era la de ver en qué forma la utilizacion en
Internet podia causar un perjuicio al derecho de marcas y s6lo después de resolver esa
cuestion se podria decidir si era necesario contar con disposiciones adicionales.

66. La Delegacion de Australia dijo que no se oponia a formular este principio sobre la base
del Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, era posible que se perdiera de vista la intencion
subyacente a ese principio, que era evitar que a un titular de una marca que tenga un derecho
legitimo se le impida utilizar su marca en Internet. La Oficina Internacional declar6 que esta
intervencion clarificaba la intencidn del principio y afiadio que la disposicion que se estaba
examinando tenia por objeto permitir que un titular legitimo de una marca de un pais
determinado realice operaciones comerciales en Internet sin quedar totalmente excluido por
los titulares de derechos de otros paises.

67. El representante de una organizacién observadora pidi6 que se clarificara la relacién
entre el principio de coexistencia de derechos de marca y la cuestion de si un acto realizado en
Internet ocurria en un Estado miembro. La Oficina Internacional explicé que la relacion entre
ambas cuestiones era importante y que constituia una de las cuestiones clave que estaban en
examen: la coexistencia de los derechos y la coexistencia de la utilizacion. Las Delegaciones
de los Paises Bajos y de las Comunidades Europeas sugirieron que se invirtiese el orden y que
se abordase primeramente la cuestion de si un acto realizado en Internet se producia en un
Estado miembro, antes de abordar la coexistencia de los derechos de marcas.

68. La Oficina Internacional propuso que, en dicha parte, se incluyera una disposicién
relativa a la definicion de “mala fe”, que podria redactarse en la forma siguiente: “Al
determinar si una marca fue adquirida o utilizada de mala fe para los fines de la aplicacion del
parrafo 3, la autoridad competente tendra en cuenta: i) si la persona que obtuvo el registro de
la marca o la utilizé conocia o tenia razones para conocer la otra marca en el momento en que
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la marca fue utilizada o registrada, o en el momento en que se presento la solicitud de
registro; y ii) si la utilizacién de la marca representaria un aprovechamiento en forma desleal
del carécter distintivo o de la representacion de la otra marca”.

69. Enrelacion con el inciso i), la Delegacion del Japon propuso que se volviera a redactar
esta disposicion con el fin de clarificar que, si un usuario obtuvo un registro o utilizé una
marca de buena fe, dicho usuario no actud de mala fe cuando ulteriormente tuvo conocimiento
de la existencia de la otra marca. La Delegacion de Australia afirmé que, en su opinion, era
importante preservar la idea subyacente en el apartado i) de que la persona que obtuvo un
registro o utiliz6 la marca tenia conocimiento de la primera marca, aunque el conocimiento
fuese solo uno de los elementos utilizados para determinar la mala fe.

70. La Delegacion de Andorra y el representante de una organizacion observadora eran de
la opinidn de que esta disposicion tenia que volver a redactarse para estipular que los
elementos contenidos en los incisos i) y ii) eran necesarios para establecer la mala fe. La
Delegacion de Australia declard que se tendria que esclarecer en el parrafo introductorio de la
disposicién si habia o no intencion de utilizar ambos elementos en la determinacion de la
buena fe. La Delegacion de Francia propuso que, en el texto inglés, la palabra “shall” se
sustituyese por la de “may” para que el lenguaje sea menos obligatorio y permitir que la
autoridad tenga la libertad de elegir entre éstas u otras normas al determinar la mala fe. La
Delegacion de Suecia recalcé que, para la determinacion de la “mala fe”, se tendrian que tener
en cuenta todas las circunstancias pertinentes y no sélo las mencionadas.

71. La Oficina Internacional propuso que, en esa parte, se afiadiera otra disposicion sobre
referencias a los derechos sobre la marca. Dicha disposicion podria tener el tenor siguiente:
“En la aplicacion de la presente Parte, un Estado miembro podra exigir que el usuario de la
marca haya declarado en forma clara y sin ambigledades, al utilizar la marca en Internet, que
la marca esta [protegida] [registrada] en un Estado miembro determinado, dando detalles del
registro (nimero, fecha, etc.) y de los productos o servicios cuya marca este registrada”.

72. Larepresentante de una organizacion observadora expreso dudas en cuanto al sentido
practico de un requisito que obligue a dar detalles del registro en un Estado miembro
determinado. En particular, la representante sefialé que dicho requisito podria resultar
fastidioso porque la informacion se relacionaria necesariamente con registros efectuados en
muchos Estados y con varios productos y servicios, y que ademas cambiaria con frecuencia.

73.  Una delegacion declar6 que, en su opinion, un sistema que permitiese un contacto facil
con el titular de una marca seria preferible al requisito de hacer referencia a los derechos
sobre la marca. La delegacion dijo que un sistema de esa indole podria seguir el modelo
descrito en el informe sobre el Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio, en el
que existia un requisito de la mejor practica en relacion con el nombre o los nombres de
dominio de la persona que se registra a propdsito de los datos minimos de contacto.

74. Otra delegacion dijo que cualquier requisito en el sentido de demostrar que la
utilizacion de una marca correspondiente a un derecho existente sobre la marca en un Estado
miembro debia combinarse con un sistema de mediacion que podria dar por resultado la
solucion de los conflictos fuera del marco de los tribunales.

75. La Oficina Internacional propuso gue se incluyera la siguiente disposicion en una
Parte 111 relativa a la cuestion de si un acto realizado en Internet ocurrio en un Estado
miembro: “A los efectos de determinar si un acto particular realizado en Internet infringe un
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derecho en un Estado miembro, se considerara que ese acto ha ocurrido en dicho Estado
miembro si: i) el acto puede ser percibido por un usuario de Internet en dicho Estado
miembro; Y ii) el acto ha producido un efecto comercial en dicho Estado miembro”.

76. La Delegacion de Francia y el representante de una organizacion observadora
propusieron que se omitiera el inciso i).

77. El representante de otra organizacion observadora dijo que, para determinar si un acto
ocurrié en un Estado miembro, no se tendria que tomar en consideracién unicamente la
utilizacion que efectivamente produjo un efecto comercial, sino también la utilizacién
susceptible de producirlo.

78. La Delegacion de las Comunidades Europeas apoyo la propuesta de omitir el inciso i) y
dijo que los casos de dilucion también deberian estar cubiertos por dicha disposicion.

79. El representante de una organizacion observadora dijo que la dilucion era una
consecuencia del efecto comercial que producia la utilizacion de una marca y que ello podria
esclarecerse en las notas. Puesto que la redaccion propuesta podria amparar cualquier tipo de
infraccidn, ese representante apoyo la propuesta de modificar la redaccion con el fin de
abarcar la probabilidad de producir un efecto comercial.

80. El Presidente propuso que, en el texto introductorio, se omitiera la referencia a la
infraccion.

81. La Oficina Internacional, basandose en las propuestas de los Estados miembros,
recomendd modificar la lista de los criterios de determinacion de si una accién ha tenido
efectos comerciales en un pais determinado, a la luz de los debates que tuvieron lugar en lo
relativo al Principio I1, que figura en el Anexo del documento SCT/3/4, afiadiendo los
siguientes puntos:

“k) si el Estado miembro ha prohibido la importacion de los productos o
servicios de que se trata;

I)  sielsitio Web se refiere a actividades de posventa en el Estado miembro,
tales como garantias u otros servicios;

m) declaraciones de que se cumple con las normas gubernamentales del Estado
miembro en lo concerniente al producto o al servicio;

n) el grado de interactividad del sitio Web en el que se utiliza el signo
(publicidad, venta por correspondencia, entrega de productos o servicios digitales, etc.).”

82. La Oficina Internacional recomendd ademas que se agregara, segun lo propuesto
durante los debates sobre el documento SCT/3/4, el siguiente parrafo: “3) Los factores
enumerados anteriormente, que son directrices destinadas a ayudar a la autoridad competente
a determinar si la utilizacion de un signo en Internet ha producido un efecto comercial en un
pais determinado, no constituyen condiciones previas para llegar a esa determinacion. Mas
bien, la determinacidn en cada caso dependera de sus circunstancias concretas. En algunos
casos, tal vez todos los factores sean pertinentes; en otros, quizas solo algunos lo sean.
Incluso, puede haber casos en que ninguno de los factores sea pertinente y la decision deba
basarse en otros factores que no se enumeren en el parrafo 2). Estos factores adicionales
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pueden ser pertinentes, aisladamente o en combinacion con uno o mas de los factores que se
enumeran en el parrafo 2).”

83. La Delegacion de las Comunidades Europeas dijo que, conforme a la legislacion de las
CE, se consideraba que la entrega de productos o servicios en forma digital constituia una
prestacion de servicios, y recomendd la eliminacion de la palabra “digital” en el punto n).

84. Una delegacion apoyd la inclusion de los puntos I) y m) en el parrafo 2). Esa
delegacion dijo que un efecto comercial podia producirse en tres situaciones, a saber, cuando
alguien ya estaba utilizando una marca determinada en sus negocios, cuando alguien que
estaba ingresando en el mercado utilizaba una marca determinada, y cuando alguien
proyectaba realizar transacciones utilizando una marca determinada. La delegacion expreso
su opinion de que podrian resumirse los efectos comerciales originados mediante la
utilizacion de esta clasificacion.

85. La Oficina Internacional propuso incluir en la Parte 111 una disposicion relativa a las
“renuncias”, y recomendo la siguiente redaccion: “1) [Presuncion refutable] Si el usuario de
un signo en Internet declara inequivocamente, junto con dicha utilizacion, que el signo no se
usa en relacion con un Estado miembro determinado, y que los productos o servicios
ofrecidos no estan disponibles en ese Estado miembro, habra una presuncién refutable de que
la utilizacion de ese signo no ha producido un efecto en ese Estado miembro. 2) [Refutacion
de la presuncion] La presuncion a que se refiere el apartado a) sera refutada, entre otros
casos, cuando existan pruebas de que el usuario no cumplio con su declaracion.”

86. Una delegacion dijo que preferia la redaccion original de esa disposicion que esta
contenida en el Anexo del documento SCT/3/4, donde se utiliza la expresion “podra
considerarse”, en lugar de la expresion “habra una presuncion refutable”.

87. Una delegacion, apoyada por varias delegaciones y por el representante de una
organizacion observadora, recomendd incluir el contenido de esa disposicion en la lista de
factores que determinan si una accion ha producido un efecto comercial en un pais
determinado, ya que, si se creara una disposicion independiente como propone la Oficina
Internacional, la nocion de renuncia cobraria demasiada importancia. Una disposicion de ese
tipo podria interpretarse como que el uso de la renuncia seria suficiente para evitar un efecto
comercial (y, consecuentemente, una infraccion) en determinados paises donde este factor es
s6lo uno mas entre otros muchos.

88. La Oficina Internacional propuso tratar en la Parte IV las formas de utilizacion que han
surgido a partir de las nuevas tecnologias. Explicé que esa Parte incluiria disposiciones
relacionadas con usos surgidos de la aplicacién de nuevas tecnologias y con actos de
competencia desleal, pero no propuso una redaccion especifica para estas disposiciones.

89. Una delegacion, apoyada por otras dos delegaciones y por una organizacion
observadora, declar6 que en el principio sobre ciertas formas de utilizacion de los signos en
Internet que han surgido debido a los avances tecnoldgicos, debatido anteriormente (véase el
parrafo 57) ya se habia tratado suficientemente esa cuestion. La delegacién manifestd que el
enfoque de las nuevas tecnologias era un tema que competia a la legislacion nacional y que el
contenido del principio podria explicarse mas detalladamente mediante la inclusion de
ejemplos.
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90. La Oficina Internacional propuso que en las futuras disposiciones se incluyera una
Parte V relativa a la exencion de responsabilidad por la utilizacion de un signo en Internet.
Esta Parte comprenderia una seccion donde se tratarian las renuncias como medio de eludir la
responsabilidad y una seccion que aborde la utilizacion no infractora (leal).

91. Una delegacidn expresé su desacuerdo con la idea de que las renuncias significasen una
exencion general de responsabilidades.

92. El representante de una organizacion observadora recomendo establecer, en relacion
con la excepcion de la “utilizacion leal”, que la utilizacion de un sitio Web no comercial no
producia un “efecto comercial” a los efectos de determinar si esa utilizacion tuvo lugar en un
Estado miembro determinado.

93. La Oficina Internacional recomendd ademas que otra Parte de esas disposiciones (la
Parte V1) podria tratar con mas detalle la cuestion de las soluciones. Esa Parte podria
comprender las disposiciones sobre requerimientos judiciales, dafios y perjuicios, renuncias y
sobre las paginas de acceso a Internet y de uso simultaneo.

94. Una delegacion dijo que, aunque la disposicion que se estaba considerando parecia

ofrecer una solucion nueva, esa posibilidad ya estaba contemplada en la legislacion nacional.
Otra delegacion apoyo esta afirmacion y propuso establecer una recomendacion en forma de
directrices, pero no queria que se crearan disposiciones con fuerza de ley sobre esta cuestion.

95. El representante de una organizacion observadora dijo que las disposiciones
establecidas en esta Parte no deberian cubrir sélo los derechos registrados, sino que también
deberian proteger determinados derechos no registrados.

96. La Oficina Internacional propuso incluir una Parte VII sobre adquisicién o
mantenimiento de los derechos de marcas registradas mediante la utilizacion de Internet. Esta
Parte incluiria la siguiente disposicion: “Se considerara que el uso de una marca registrada en
Internet constituye un uso con fines de adquirir 0 mantener un registro de marca si ese uso
produjo un efecto comercial en ese Estado miembro.”

97. El representante de una organizacién observadora declaro que, en general, las normas
que se aplicaban a fin de determinar si la utilizacién incurria en infraccion o si era suficiente
para mantener el registro de la marca no eran las mismas. En particular, los requisitos para
mantener el registro de una marca eran mas pronunciados en numerosos paises. Como
ejemplo, el representante cito el caso de la publicidad, que siempre se consideraba suficiente a
fin de determinar una infraccion de marca, pero cuya utilizacion no era necesariamente
determinante para mantener el registro de una marca. Asimismo, declaré que existia el riesgo
de que las marcas aparecieran en Internet sin que se utilizaran realmente.

98. Una delegacion declaro que el efecto de la Parte VI deberia consistir en que la
utilizacion de marcas en Internet no podria desecharse como tal. Sin embargo, deberia
decidirse caso por caso si la utilizacion era suficiente a fin de mantener el registro o de
adquirir un derecho. La Oficina Internacional sefial6 que esta disposicion tenia como Unico
fin determinar si ocurria la utilizacion en un Estado miembro; en caso afirmativo, se
utilizarian las normas aplicables para determinar si esa utilizacion era suficiente para adquirir
0 mantener los derechos.
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99. Una delegacion de la CE apoyada por el representante de una organizacion observadora
sugirié que, en contra del proyecto propuesto, el principio segun el cual cabria tener en
consideracion la utilizacion de marcas en Internet al determinar si se habia producido la
utilizacién de la marca deberia redactarse de manera negativa.

100. Una delegacion planted sus dudas respecto de la utilidad de la referencia a los efectos
comerciales en esa parte, puesto que ya se utilizaba en el contexto de la infraccion.

Tema 6 del Orden del dia: Licencias de marcas
Proyecto de Articulo 1: Expresiones abreviadas

101. El Presidente presento el Articulo 1, relacionado con las expresiones abreviadas, del
proyecto de disposiciones sobre licencias de marcas contenido en el documento SCT/3/5 (en
adelante denominado “las disposiciones™).

102. El representante de una organizacion observadora sugirio que deberia incluirse
asimismo la definicion de solicitud, tal como figura en el Tratado sobre el Derecho de Marcas
(TLT). En respuesta a esta propuesta, el Presidente declar6 que, dependiendo de la decision
que tomara el SCT en relacion con la forma de adopciédn de las disposiciones (Protocolo
concerniente al TLT o instrumento de recomendaciones), tendrian que suprimirse algunas de
las definiciones de las disposiciones que ya figuran en el TLT. El representante de otra
organizacion observadora sugirié que, en espera de esa decision, las definiciones de esos
términos que se mencionan en el TLT, asi como la definicion de solicitud, deberian ponerse
entre corchetes en el presente documento.

103. Las Delegaciones de Espafia, el Japén y la Federacion de Rusia preguntaron por qué no
se mencionaban en las definiciones de licencias varios tipos de licencias, como las
sublicencias, licencias totales o parciales. En respuesta a esa pregunta, el Presidente, asi
como el representante de una organizacion observadora, recordd a los miembros del SCT que
el objetivo de estas disposiciones consistia en simplificar y armonizar las formalidades
relativas a la inscripcion de licencias y que no trataba de cuestiones de fondo. La Oficina
Internacional observé que las licencias que se referian Unicamente a parte del territorio
estaban abarcadas por el Articulo 2.1)a)viii).

Proyecto de Articulo 2: Peticion de inscripcion/cancelacion de la inscripcién de una licencia

104. Parrafos 1)y 2). La Delegacion del Japdn propuso que se afiadiera, en la lista de
requisitos, que una Parte Contratante podra exigir la presentacion de una indicacion de la
naturaleza juridica de la persona juridica.

105. El representante de una organizacion observadora sugirio que se efectuara un cambio en
el apartado viii) del Articulo 2.1) relacionado con la supresion de la palabra “0” y su
sustitucion por la palabra “y” después de las palabras “licencia unica”.

106. La Delegacion de Noruega y el representante de una organizacion observadora
sugirieron que se sustituyeran, en el apartado ix), las palabras “la duracion de la licencia” por
las palabras “el plazo”.
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107. Las Delegaciones de Irlanda y del Brasil se reservaron su postura en relacion con la
redaccion actual del Articulo 2.1) puesto que su legislacion exigia la presentacion de una
copia del contrato de licencia. La Delegacion de Colombia informé que este era el caso
igualmente previstas por la legislacion de su pais.

108. Varias delegaciones sugirieron que se redactara la disposicion de acuerdo con el
Acrticulo 11.1)b) del TLT, que estable los requisitos maximos para la inscripcion de cambios
en la titularidad. De conformidad con esta disposicion, una Parte Contratante podra exigir
que la peticion de inscripcion de un cambio en la titularidad vaya acompariada, a eleccion de
la parte peticionaria, de una copia certificada del contrato de cesion, un extracto certificado
del contrato, un certificado de transferencia no certificado firmado tanto por el titular como
por el nuevo propietario o un documento de transferencia no certificado que también ha de ser
firmado por ambas partes. La Delegacion del Japon sugirié ademas que se suprimiera el
parrafo 2.ii).

109. La Delegacion de los Paises Bajos sefiald que una Oficina deberia estar facultada para
exigir un resumen del contrato de licencia o una declaracién conjunta del licenciante y del
licenciatario para la inscripcion de una licencia a fin de garantizar que el licenciatario esté
enterado del contenido de la inscripcion. La Delegacion de Suecia, apoyada por la
Delegacion de Andorra, declar6 que el proyecto actual exigia que la peticion estuviera
firmada por el licenciante, y que esto podria ocasionar problemas si el licenciante, una vez
concluido el contrato de licencia, se negaba a inscribir la peticion. En dicho caso, deberia
ofrecerse al licenciatario la oportunidad de presentar el contrato de licencia. La Delegacion
de Alemania subrayo que esto constituia una controversia contractual y tendria que resolverse
entre las partes.

110. Las Delegaciones de Australia, los Estados Unidos de América y Alemania declararon
que el proyecto de disposiciones deberia dar lugar a la simplificacién de los requisitos
formales y que, por tanto, no deberian incluirse en la lista todos los requisitos que existian en
distintos paises. Esta propuesta fue apoyada por el representante de una organizacion
observadora. La Delegacion de Australia y el representante de una organizacion observadora
indicaron, sin embargo, que aceptarian una disposicion redactada de acuerdo con el

Articulo 11.1)b) del TLT. La Delegacion de Australia se mostro de acuerdo con la opinion de
que hacia falta un mecanismo que suministrara las pruebas de la existencia del acuerdo de
licencia cuando el licenciatario demandara la inscripcion. Sin embargo, ademas del

Articulo 11.1)b) del TLT, la parte peticionaria deberia tener la oportunidad de suministrar
simplemente la firma del titular. Una delegacion sugirié que se incluyera, en el parrafo 1), el
requisito de que la peticidn estuviera firmada por el titular, que en la actualidad figura en el
parrafo 3).

111. Otra delegacion propuso simplemente que se declarara que la firma del titular podréa ser
reemplazada por la presentacion del contrato de licencia o una copia certificada del mismo.

112. El representante de una organizacion observadora subrayo que, tendria que conservarse
el parrafo 2 del Articulo 2 del proyecto.

113. En respuesta a una pregunta del representante de una organizacion observadora, el
Presidente declar6 que el proyecto de Articulo 2.i)a)ix) no autorizaria a una Oficina a exigir
que la duracion de la licencia se correspondiera con la duracién de la marca.
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114. La Delegacion de Andorra sugirio que se afiadiera a este parrafo una disposicion similar
al Articulo 11.1)b) del TLT, en el sentido de que una copia del contrato no seria uno de los
elementos incluidos en la peticion, sino un elemento separado presentado junto con ella. El
representante de una organizacién observadora respondié que existian diferencias entre la
cesion de una marca, que exigia la inscripcion, y la concesion de una licencia, que tenia efecto
incluso sin la inscripcion. En el segundo caso, correspondia a las partes decidir si deseaban
inscribir la licencia.

115. La Delegacion de las Comunidades Europeas, sugirio que se distinguiera respecto de la
persona que presenta la peticion si el titular de la marca, es decir, el licenciante, solicitaba la
inscripcion de la licencia, ya que su firma seria suficiente, en virtud del proyecto actual y no
podrian exigirse otras pruebas. Sin embargo, en virtud del Articulo 11 del TLT, una Oficina
podria exigir incluso en esta situacién un documento en el que figurara no solamente la firma
del licenciante, sino también la firma del licenciatario. La Delegacion dudaba de que esto
fuera realmente necesario. Sin embargo, si el licenciatario presentaba la peticion, una Oficina
siempre podria, en virtud del proyecto actual, exigir la firma del licenciante. La Delegacion
estuvo de acuerdo con las observaciones anteriores que sefialaban que esto podria ocasionar
problemas si el licenciante, tras haber concluido el contrato de licencia, se negaba a inscribir
la licencia. La Delegacion sugirié que este problema en particular podria resolverse mediante
una disposicion que permitiera el suministro de pruebas adicionales del contrato de licencia,
en caso de que la peticion fuera efectuada por el licenciatario.

116. EIl Presidente sefialo que seguia pendiente la cuestion de si el titular estaria obligado a
firmar la peticion de inscripcion. Como consecuencia de este debate, se remitio la disposicion
a la Oficina Internacional para que estudiara la posibilidad de volverla a redactar de acuerdo
con el Articulo 11.1)b) del TLT, habida cuenta de los debates.

117. Parrafo 3). La Delegacion de Andorra solicitd que se previera en este parrafo la
transmision de las comunicaciones por medios electrénicos distintos al telefacsimil.

118. Parrafo 4). La Delegacion del Japon opind que era necesario garantizar que toda Parte
Contratante pueda aceptar una Unica peticion relativa a varios registros, aun cuando el ambito
de las licencias no sea exactamente el mismo. El Presidente respondié que esto podria
suponer una carga adicional si las Oficinas tenian que asegurarse de que se habia incluido
toda la informacién en la peticion. La Delegacion del Uruguay declaré que su Oficina
ejecutaba los tramites de esa manera, que resultaba econémica desde el punto de vista de la
tramitacion de las peticiones.

119. Parrafo 5). No se formularon observaciones sobre este parrafo.

120. Parrafo 6). El representante de una organizacion observadora pregunto si la
modificacion de las condiciones del acuerdo podria estar sujeta a una inscripcién separada y,
en caso afirmativo, la manera en que esto podria llevarse a cabo. La Oficina Internacional
respondio que estudiaria la posibilidad de aplicar las disposiciones mutatis mutandis. La
Delegacion de la Comunidades Europeas advirtio que esta disposicion no simplificaria el
proceso puesto que, en virtud de la legislacion comunitaria, tendrian que suministrarse
pruebas en los casos de modificacion. Por tanto, una disposicion como el Articulo 2 podria
obligar a los Estados miembros a cambiar su legislacion en materia de marcas.
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Proyecto de Articulo 3: Efectos de la no inscripcién de una licencia

121. Parrafo 1). La representante de la INTA informo de que su asociacion habia aprobado
una resolucién en la que figuraba una declaracion similar al Articulo 3.1) y que, por tanto,
apoyaba firmemente esa disposicion.

122. Parrafo 2). Varias delegaciones y el representante de una organizacién observadora
expresaron sus reservas sobre la disposicion contenida en el parrafo 2). Sostuvieron que los
derechos de terceros podrian depender de la inscripcion y que el licenciatario no podria unirse
a actuaciones por infraccién a no ser que la licencia estuviera inscrita. La Delegacion de
Azerbaiyan declard que en ese pais se exigia un acta notarial para la inscripcion y que el
derecho civil consideraba el registro la base juridica de la titularidad. El Representante de la
OAPI declaré que en virtud de su legislacion era necesaria la publicacién a fin de que la
licencia tuviera efecto sobre terceros.

123. Varias delegaciones y los representantes de dos organizaciones observadoras apoyaron
el texto del parrafo 2) en la forma propuesta, sobre la base de que su legislacion nacional no
preveia la inscripcion de licencias y de que la no inscripcion no afectaba a los derechos de
terceros.

124. Como las posturas sobre esta cuestion estaban divididas, se decidio que se mantendria el
texto entre corchetes y se remitiria a la Oficina Internacional para que lo estudiara. A
sugerencia del representante de una organizacion observadora, también se decidio desarrollar
mas ampliamente los argumentos contenidos en la Nota 3.04, a fin de que quedaran reflejados
estos debates.

Proyecto de Articulo 4: Uso de una marca en nombre del titular

125. Parrafo 1). Una delegacion sugirié que se armonizara la redaccion de esta disposicion
con el Articulo 19.2) del Acuerdo sobre los ADPIC, sustituyendo las palabras “se estimara
que constituye uso por el propio titular” por las palabras “se considerara que constituye uso a
los efectos de mantener el registro”. A esto se opuso otra delegacion habida cuenta de que el
uso por el licenciatario no solamente podria ser pertinente en el contexto del mantenimiento
de un registro de marca, sino que también podria contribuir a que la marca adquiriera un
caracter distintivo o pasara a ser notoriamente conocida.

126. Una delegacidn, aunque apoyaba el objetivo de la disposicién, expresé su preocupacion
por el lenguaje utilizado que se referia al “consentimiento del titular” en lugar de referirse al
acuerdo de licencia. El representante de una organizacién observadora declard que apoyaba
el objetivo de la disposicion, pero tenia la duda de si podria entenderse que prohibia al
licenciante incluir clausulas de control de calidad en el acuerdo de licencia. El representante
sugirié que se sustituyeran las palabras “con el consentimiento del titular” por las palabras “en
virtud de un acuerdo de licencia valido”. Varias delegaciones y el representante de una
organizacion observadora apoyaron el texto en su redaccion actual y sefialaron que incluso un
acuerdo de licencia no valido deberia ser suficiente respecto del uso de terceros en calidad de
uso del titular. Se dejaria al arbitrio de la legislacion aplicable de las Partes Contratantes
determinar que constituia el consentimiento. Nada de lo establecido en el texto prohibia a un
Estado miembro exigir el control de calidad a fin de que una licencia fuera valida. El
Presidente concluyo que esto podria aclararse en las notas.
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127. Parrafo 2). La Delegacion de Esparia se reservo su postura sobre esta disposicion,
declarando que iria en contra de las disposiciones nacionales segun las cuales Gnicamente las
licencias inscritas producian efectos juridicos. El representante de una organizacion
observadora sefial6 que la legislacion de la Comunidad Europea contenia una disposicion
similar segun la cual cualquier uso efectuado con el consentimiento del titular tenia que ser
considerado uso por el titular de la marca, aun cuando dicho uso no se basara en una licencia
valida.

Proyecto de Articulo 5: Mencion de la licencia

128. Varias delegaciones sugirieron que se suprimieran las palabras “en relacion con el uso
de la marca bajo licencia”. Varias delegaciones sefialaron que, en la version espafola, estas
palabras parecerian mas claras que las palabras que iban a continuacion. En consecuencia, se
remitid la disposicion a la Oficina Internacional para que fuera redacta de nuevo.

Proyecto de Formulario Internacional Tipo para la peticion de inscripcion de licencia(s)

129. La Oficina Internacional indico dos correcciones: en el punto 1 de la primera pagina
“Peticion de inscripcidn/cancelacion”, la palabra “renovacion” tendria que sustituirse por la
palabra “inscripcion”; y en la pagina 3 la indicacion de “Numero(s) de teléfono “y
“Numero(s) de telefacsimil” que figura en el punto 4.6 deberia trasladarse al punto 4.3.

130. En respuesta a la cuestion planteada por una delegacion, el Presidente confirmo que el
punto 5 “Representante” se referia al representante del titular de conformidad con el proyecto
de Articulo 2.1)a)ii). Otra delegacion, apoyada por el representante de una organizacion
observadora, sugirié que se incluyera la firma del licenciatario en el formulario, tal y como se
debatid respecto del proyecto de Articulo 2.1). La Delegacion propuso asimismo que se
sustituyera la palabra “telefacsimil” por un término mas amplio, que incluyera asimismo otras
formas de comunicaciones por medios electronicos. En respuesta a esta propuesta, la Oficina
Internacional sefialé que seria necesario acordar las formas exactas de comunicaciones
electronicas. En caso contrario, un solicitante podria utilizar un tipo de comunicacion
electronica que la Oficina a la que se dirigia la comunicacion no estuviera en condiciones de
recibir.

131. Enrespuesta a la pregunta de una delegacion, el Presidente explico que el Formulario
Internacional Tipo no tenia de por si un carécter juridico vinculante. Las Partes Contratantes
podrian modificar el Formulario, siempre y cuando se mantuvieran dentro de los requisitos
maximos que figuraban en el proyecto de disposiciones. Sin embargo, si un solicitante
utilizaba el Formulario Internacional Tipo en un lenguaje aceptado por la Oficina, la Oficina
tendria que aceptar la peticion y no podria obligar al solicitante a utilizar su propio
formulario.

Tema 7 del Orden del dia: Indicaciones geograficas

132. Los debates se basaron en el documento SCT/3/6.

133. La Delegacion de las Comunidades Europeas declaré que, teniendo en cuenta las
negociaciones que se estaban llevando a cabo en la Organizacién Mundial del Comercio sobre
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el establecimiento de un registro multilateral en virtud del Articulo 23.4) del Acuerdo sobre
los ADPIC, la preparacion del estudio sobre el registro de las indicaciones geogréaficas,
previsto en el parrafo 9.ii) del documento SCT/3/6, podria considerarse una duplicacion de
esfuerzos en el sentido del parrafo 9.iii) de ese documento. Por ese motivo, la Delegacion
opino que era apropiado posponer la labor sobre esa cuestion.

134. Los representantes de tres organizaciones observadoras expresaron su apoyo a la
propuesta contenida en el parrafo 9.i) del documento SCT/3/6.

135. El representante de la OIV declar6 que su organizacién ya habia desarrollado la labor
relativa a la relacion de las marcas y las indicaciones geograficas asi como a la relacion entre
indicaciones geograficas homonimas. Ofrecid la cooperacion de su organizacion en cualquier
labor que se desarrollara en relacion con esas cuestiones.

136. Una delegacidn recordo la importancia de la labor que la OMPI habia llevado a cabo en
el campo de las indicaciones geograficas y, en particular, la organizacion de simposios
dedicados a ese tema, que consideraba la plataforma ideal para el intercambio de opiniones y
el desarrollo de nuevas ideas relacionadas con esa cuestion. Ademas, esa Delegacidn expresd
su apoyo a la propuesta que figuraba en el parrafo 9.i) del documento SCT/3/6.

137. El Presidente concluyo diciendo que la Oficina Internacional elaboraria el estudio
esbozado en el parrafo 9.i) del documento SCT/3/6, y que dicho estudio se presentaria a la
quinta sesion del SCT para ser examinado.

Tema 8 del Orden del dia: Marcas y Denominaciones Comunes Internacionales para
Sustancias Farmacéuticas (DCI)

138. Los debates se basaron en el documento SCT/3/7.

139. La Representante de la Organizacién Mundial de la Salud (OMS) expreso, en nombre
del Director General de esa Organizacion, su agradecimiento a la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) por haber sido invitada a la tercera sesion del SCT. La
Representante expreso su reconocimiento por los esfuerzos que la OMPI habia realizado al
Ilevar a cabo una encuesta entre sus Estados miembros respecto de la practica de las Oficinas
de Marcas en relacion con el examen de las solicitudes de registro de marca que pudiesen
entrar en conflicto con las Denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias
Farmacéuticas (DCI). Asimismo, declaré que la OMS acogia con agrado los resultados de la
encuesta, ya que la gran mayoria de las Oficinas que habian respondido declaraba en sus
respuestas que se examinaban las solicitudes de registro de marca para determinar si existia la
posibilidad de conflicto con las DCI. En cuanto a la labor futura sobre este tema, declaré que
la OMS podria examinar internamente y junto con la Secretaria de la OMPI la mejor manera
de poner a disposicion las bases de datos de DCI en formato electronico. Entre las opciones
posibles figurarian la puesta a disposicion de las autoridades nacionales de la informacién en
Internet, el desarrollo de un CD-ROM o la inclusion de la informacion relativa a las DCI en
un formato electronico patrocinado por la OMPI.

140. El representante de una organizacion observadora declard que su organizacion apoyaba
cualquier iniciativa que contribuyera a evitar conflictos entre las marcas registradas y las DCI.
Ademas, recomendd que la OMS también pusiera a disposicién del pablico las DCI
recomendadas a fin de que se formularan observaciones.
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141. Dos delegaciones declararon que la informacion relativa a las DCI era de vital
importancia para la labor cotidiana de sus Oficinas y que, por tanto, apoyaban cualquier
iniciativa que facilitara el suministro de dicha informacion a las Oficinas.

142. Una Delegacion declar6 que deberia prestarse atencion a la puesta a disposicion de la
informacidn sobre las DCI no solamente en caracteres latinos, sino también en otro tipo de
caracteres. Esto resultaba de particular importancia para el examen automatizado de
solicitudes de marcas.

143. El representante de una organizacion observadora declar6 que, dada la importancia y la
sensibilidad de las cuestiones de que se trataba, parecia justificada la elaboracion de
directrices relativas a las mismas. En particular, sefialo que las Oficinas que no examinaban
las solicitudes de marca a fin de determinar las razones absolutas para la denegacion, no
estarian en condicion de denegar las solicitudes de registros de marcas que estuvieran en
conflicto con las DCI, aun cuando en la mayoria de los casos existia la posibilidad de
invalidar dichos registros de marca.

144. Para finalizar, se acordo que la Oficina Internacional examinara a nivel técnico, junto
con la Secretaria de la OMS, la manera de poner la informacion sobre las DCI a disposicién
de las Oficinas de los Estados miembros interesadas en recibir dicha informacion, en formato
electrénico.

Tema 9 del Orden del dia: Labor futura

145. EI SCT acordd que, a titulo indicativo, su cuarta sesion se celebraria en Ginebra del 27
al 31 de marzo de 2000 y duraria cinco dias completos.

146. EI SCT acordd asimismo que el Orden del dia de la proxima sesion constaria de las
siguientes cuestiones sustantivas:

—  examen del documento preparado por la Oficina Internacional en relacion con el
Borrador preliminar del Convenio sobre competencia judicial y decisiones
extranjeras en materia civil y mercantil;

- conclusion de las disposiciones sobre la concesidn de licencias de marcas;

—  examen del propuesto proyecto de disposiciones sobre la utilizacion de marcas en
Internet.

147. La Delegacion de Esparia pregunto si la Oficina Internacional habia previsto presentar,

en la proxima sesion del SCT, un avance del estudio relativo a las indicaciones geograficas y
un documento complementario relativo a las DCI. En su opinion, estas cuestiones tenian que
analizarse en relacion con los acontecimientos que tenian lugar en la Conferencia Ministerial
de Seattle. El Presidente recordd que en la sesién se habia acordado que el estudio sobre las

indicaciones geograficas se presentaria en la quinta sesion del SCT.

Tema 10 del Orden del dia: Breve resumen del Presidente (documento SCT/3/9)

148. EI SCT aprobo el resumen del Presidente (documento SCT/3/9), incorporando varias
modificaciones propuestas.
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Tema 11 del Orden del dia: Clausura de la sesiéon

149. El Presidente clausurd la tercera sesion del Comité Permanente.

[Sigue el Anexo]
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