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DE LAS MARCAS, Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL SOBRE SIGNQOS, EN INTERNET

Memorandum del Director General

1.  El presente documento contiene una propuesta de recomendacion conjunta sobre la
proteccién de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet
(vease el Anexo) gque se somete a las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI con
arreglo a la decision del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos
Industriales e Indicaciones Geograficas (SCT), de 16 de marzo de 2001. Los antecedentes de
los debates que han dado lugar a la adopcidn por parte del SCT de estas disposiciones son los
siguientes:

2.  El Programa 1998-1999 de la OMPI prevé, en virtud del Subprograma 09.2, el examen
del SCT de cuestiones actuales, entre otras:

“Uso de marcas en Internet: en coordinacion con las actividades emprendidas en el
marco de la Partida 09.3, estudio de la conveniencia y viabilidad de armonizar las reglas
nacionales aplicables a las circunstancias en las que el uso de una marca en Internet
constituye un uso de marca o una infraccion de marca.”
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3. El Programa 2000-2001 de la OMPI prevé, en virtud del Subprograma 09.2, la
convocatoria de cuatro reuniones del SCT para examinar:

“la conveniencia y viabilidad de armonizar reglas nacionales relativas a las
circunstancias en las que la utilizacién de una marca en Internet constituye la utilizacion
de una marca o la infraccion de la marca”.

4.  EnlaPrimera Sesion del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y
Modelos Industriales e Indicaciones Geograficas (SCT), que tuvo lugar en Ginebra del 13

al 17 de julio de 1998, se pidio a la Oficina Internacional que estudiara los problemas
juridicos que surgen de la utilizacién de una marca en Internet, analizara la conveniencia de
los principios del derecho ya existentes y examinara la necesidad de establecer un nuevo
planteamiento armonizado internacionalmente (véase el Informe de la sesion que figura en el
documento SCT/1/6, parrafo 27).

5. Los resultados de este estudio (veéanse los documentos SCT/2/9 y SCT/2/10) se
examinaron en la segunda parte de la segunda sesion del SCT, del 7 al 11 de junio de 1999.
En dicha reunion, el SCT pidi6 a la Oficina Internacional que elaborara un cuestionario con
casos hipotéticos relativos a la utilizacion de marcas en Internet con el fin de recopilar
informacion relativa a la préactica de los Estados miembros de la OMPI, teniendo en cuenta su
legislacion nacional. Sobre la base de los debates de esa sesion y las informaciones
recopiladas a partir de las respuestas al cuestionario, la Oficina Internacional prepar6 un
documento de sintesis (véase el documento SCT/3/2) y un documento de exposicion de
problemas junto con un conjunto revisado de principios (véase el documento SCT/3/4) que se
examinaron en la tercera sesion del SCT, del 8 al 12 de noviembre de 1999.

6.  Tal y como se sefial6 en la segunda parte de la segunda sesion del SCT

(8-12 de noviembre de 1999), las cuestiones de jurisdiccion y de derecho internacional
privado son de caracter general y no pueden limitarse al derecho de marcas. Como se esta
adoptando un enfoque global a escala internacional, por ejemplo, en el Borrador del Convenio
sobre Competencia y Efectos de las Sentencias en materia Civil y Mercantil que se esta
estudiando dentro de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, el SCT
decidid que el proyecto de disposiciones relativas a la proteccion de las marcas en Internet no
deberia abordar la cuestion de la jurisdiccion y el derecho internacional privado.

7. EI SCT examind el proyecto de disposiciones relativas a la proteccion de las marcas en
Internet en su cuarta sesion, que tuvo lugar en Ginebra del 27 al 31 de marzo de 2000 (véase
el documento SCT/4/4), en su quinta sesion, que tuvo lugar del 11 al 15 de septiembre

de 2000 (véase el documento SCT/5/2) y en su sexta sesion, que tuvo lugar del 12

al 16 de marzo de 2001 (véase el documento SCT/6/2).

8.  EI SCT adopto el proyecto de articulos y la correspondiente propuesta de
recomendacion conjunta en su sexta sesion. Ademas, el SCT decidié proponer su adopcion
como Recomendacion Conjunta sobre la Proteccion de las Marcas, y otros Derechos de
Propiedad Industrial sobre Signos, en Internet por la Asamblea de la Unién de Paris y la
Asamblea General de la OMPI con motivo de la trigésima sexta serie de reuniones de las
Asambleas de los Estados miembros, en septiembre de 2001. El texto de la propuesta de
Recomendacion Conjunta figura en el documento SCT/6/7. Los resultados de la sexta sesion
quedan reflejados en el resumen del Presidente (véase el documento SCT/6/5) y el Informe de
dicha sesion (véase el documento SCT/6/6).
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9.  En particular, todos los miembros del SCT se adhirieron al consenso para la adopcion
de las disposiciones en su conjunto. No obstante, el pais y organizacion intergubernamental
siguientes no se adhirieron al consenso en lo que concierne a las disposiciones que se
mencionan a continuacion:

— Brasil, respecto de los Articulos 7, 8, 9 y 15.2);
— las Comunidades Europeas, respecto del Articulo 9.

10. Enrelacion con la decisién de someter estas disposiciones en calidad de propuesta de
recomendacion conjunta, el Programa y Presupuesto para el bienio 1998-1999 aborda en su
introduccién (véase el documento A/32/2-WO/BC/18/2, pagina viii) la cuestion de los nuevos
enfoques para el desarrollo progresivo del derecho internacional en materia de propiedad
intelectual, de la manera siguiente:

“Los paises que acuerden normas o principios especificos podrian considerar la
posibilidad de expresar dicho acuerdo firmando un Memorandum de Entendimiento o
un instrumento similar. En ese caso, no habria lugar un prolongado procedimiento de
ratificacion y adhesion, y su modificacion o sustitucion seria mas facil, puesto que
podria firmarlo una oficina de propiedad industrial u otro organismo gubernamental
siempre que el objeto del instrumento no requiera aprobacion parlamentaria (por
ejemplo, cuando no aborda la propia ley sino solamente el reglamento de aplicacion).
La Asamblea General de la OMPI (u otra Asamblea) también podra adoptar una
resolucion por la que recomiende a los Estados miembros y a las organizaciones
intergubernamentales interesadas la adopcién de ciertos principios y normas:* ello
no estableceria obligacidn juridica alguna para ningln pais, pero el acatamiento de esa
recomendacion arrojaria beneficios practicos. Otra alternativa es la publicacion, bajo la
responsabilidad de la Secretaria, de principios y normas que sirvan de modelo o
ilustracion para los legisladores u otras autoridades que busquen orientacion para
resolver problemas especificos, del estilo de las Disposiciones tipo sobre la proteccién
contra la competencia desleal publicadas en 1996.”

11. Inspiradas en este planteamiento, la Asamblea de la Union de Paris y la Asamblea
General de la OMPI adoptaron una Recomendacion Conjunta relativa a las Disposiciones
sobre la Proteccion de las Marcas Notoriamente Conocidas, en la trigésima cuarta serie de
reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, en septiembre de 1999
(veéase el documento A/34/13 y la publicacion N° 833 de la OMPI), y una Recomendacion
Conjunta relativa a las Licencias de Marcas, en la trigésima quinta serie de reuniones de las
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, en septiembre de 2000 (véase el documento
A/35/10 y la publicacion N° 835 de la OMPI).

Se han afiadido las negritas.
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12. Seinvita a la Asamblea General de la
OMPIl y a la Asamblea de la Union de Paris a
adoptar la propuesta de Recomendacion
Conjunta sobre la Proteccion de las Marcas, y
otros Derechos de Propiedad Industrial sobre
Signos, en Internet, que figura en el Anexo.

[Sigue el Anexo]
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ANEXO

Propuesta de Recomendacién Conjunta
sobre la Proteccion de las Marcas,
y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos,
en Internet

Adoptada por el Comite Permanente de la OMPI
sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales
e Indicaciones Geograficas (SCT)
en su sexta sesion (12 a 16 de marzo de 2001)

Sometida para su adopcién por la
Asamblea General de la OMPI
y la Asamblea de la Union de Paris
(24 de septiembre a 3 de octubre de 2001)
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Propuesta de recomendacion conjunta

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

Teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial,

Recomiendan que cada Estado miembro pueda considerar cualquiera de las
disposiciones adoptadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y
Modelos Industriales e Indicaciones Geograficas (SCT), reunido en su sexta sesién, como
orientacion relativa a la proteccion de las marcas y de otros derechos de propiedad industrial
sobre signos en Internet;

Recomiendan asimismo, a cada uno de los Estados miembros de la Unién de Paris o de
la OMPI que también sea miembro de una organizacion intergubernamental con competencia
en el ambito del registro de marcas, que haga notar a dicha organizacion las disposiciones
siguientes.

Siguen las disposiciones.
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Preambulo

Reconociendo que las presentes disposiciones estan destinadas a facilitar la aplicacion
de las leyes vigentes sobre marcas y otros derechos de propiedad industrial, asi como las leyes
vigentes sobre competencia desleal, al uso de signos en Internet;

Reconociendo que los Estados miembros aplicaran, cuando fuere posible, las leyes
vigentes sobre marcas y otros derechos de propiedad industrial, asi como las leyes vigentes
sobre competencia desleal, al uso de signos en Internet, directamente o por analogia;

Reconociendo que un signo utilizado en Internet es simultanea e inmediatamente
accesible, independientemente de la ubicacion territorial;

Las presentes disposiciones estan destinadas a aplicarse en el contexto de determinar si
en virtud de la legislacién aplicable de un Estado miembro, el uso de un signo en Internet ha
contribuido a la adquisicion, mantenimiento, o infraccion de una marca, u otro derecho de
propiedad industrial sobre el signo, o si dicho uso constituye un acto de competencia desleal,
asi como en el contexto de determinar medidas correctivas.
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PARTE |
GENERALIDADES

Articulo 1
Expresiones abreviadas

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

i) seentendera 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;

i) seentenderd por “derecho” un derecho de propiedad industrial sobre
un signo en virtud de la legislacion aplicable, esté o no registrado;

iii)  seentendera por “acto de competencia desleal” todo acto de
competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, segin 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, en su tenor revisado y enmendado;

iv)  seentendera por “autoridad competente” una autoridad administrativa,
judicial o cuasijudicial de un Estado miembro que sea competente para determinar 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;

v)  seentendera por “medidas correctivas” las medidas correctivas que
una autoridad competente de un Estado miembro puede imponer en virtud de la legislacion
aplicable, como resultado de una accién por infraccién de un derecho o de un acto de
competencia desleal,

vi)  seentendera por “Internet” un medio interactivo de comunicacion que
contiene informacion que es simultdnea e inmediatamente accesible, independientemente de
la ubicaciodn territorial, para los miembros del pablico desde el lugar y en el momento que
ellos elijan;

Vii) salvo cuando el contexto indique lo contrario, las palabras en singular
incluyen el plural y viceversa, y los pronombres masculinos incluyen los femeninos.
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PARTE Il
USO DE UN SIGNO EN INTERNET

Articulo 2
Uso de un signo en Internet en un Estado miembro

El uso de un signo en Internet constituird uso en un Estado miembro a los efectos de las
presentes disposiciones, Unicamente si el uso tiene efecto comercial en ese Estado miembro,
segun lo descrito en el Articulo 3.
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Articulo 3
Factores de determinacioén del efecto comercial en un Estado miembro

1)  [Factores] Para determinar si el uso de un signo en Internet tiene un efecto
comercial en un Estado miembro, la autoridad competente tendra en cuenta todas las
circunstancias pertinentes. Esas circunstancias incluyen las siguientes, aunque no se limitan a
ellas:

a) las circunstancias indicativas de que el usuario de un signo esta realizando o
ha emprendido planes de envergadura para realizar operaciones comerciales en el Estado
miembro en relacion con productos o servicios idénticos o similares a aquellos para lo que se
usa el signo en Internet;

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

i) siel usuario estd realmente prestando un servicio a clientes que se
encuentran en el Estado miembro o ha entablado alguna otra relacion por motivos
comerciales con personas que se encuentran en el Estado miembro;

i) si el usuario ha declarado, conjuntamente con el uso del signo en
Internet, que no tiene intencion de entregar los productos o prestar los servicios
ofrecidos a clientes que se encuentren en el Estado miembro, y si suscribe los objetivos
de la declaracion;

iii)  siel usuario ofrece actividades de posventa en el Estado miembro,
como garantias o servicios;

iv)  sielusuario emprende en el Estado miembro otras actividades
comerciales relacionadas con el uso del signo en Internet pero que no se llevan a cabo a
través de Internet;

C) la conexion de una oferta de productos o servicios por Internet con el Estado
miembro, con inclusion de:

i) silos productos o servicios ofrecidos o prestados pueden ser
entregados legalmente en el Estado miembro;

i) silos precios estan indicados en la moneda oficial del Estado
miembro;

d) laconexion existente entre la manera en que se utiliza el signo en Internet, y
el Estado miembro, con inclusion de:
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[Articulo 3.1)d), continuacion]

i) sielsigno se utiliza conjuntamente con medios de contacto
interactivos accesibles a los usuarios de Internet en el Estado miembro;

ii)  siel usuario ha indicado, conjuntamente con el uso del signo, una
direccion, un niimero de teléfono u otro medio de contacto en el Estado miembro;

iii)  siel signo es utilizado en relacion con un nombre de dominio de nivel
superior que esta registrado como codigo de pais del Estado miembro segun la
Norma 3166 de la I1SO;

iv)  siel texto utilizado conjuntamente con el uso del signo esta en un
idioma utilizado predominantemente en el Estado miembro;

v)  sielsigno es utilizado conjuntamente con un sitio de Internet que haya
sido realmente visitado por usuarios de Internet que se encuentren en el Estado
miembro;

e) larelacién del uso del signo en Internet con un derecho sobre ese signo en el
Estado miembro, indicando:

i) sieluso esta respaldado por ese derecho;

i) cuando el derecho pertenezca a otro, si el uso redundaria en un
aprovechamiento indebido del caracter distintivo o de la reputacion del signo objeto de
ese derecho, 0 lo menoscabaria injustificadamente.

2)  [Pertinencia de los factores] Los factores que acaban de mencionarse, que son
pautas para ayudar a la autoridad competente a determinar si el uso de un signo ha producido
un efecto comercial en un Estado miembro, no constituyen condiciones previas para llegar a
esa determinacion. Antes bien, la determinacién dependera en cada caso de las circunstancias
particulares del mismo. En algunos casos, puede que todos los factores sean pertinentes. En
otros casos, puede que algunos factores sean pertinentes. Y en otros, quiza ninguno lo sea 'y
la decision tenga que basarse en factores complementarios que no se encuentran en la lista del
parrafo 1). Esos factores complementarios pueden ser pertinentes por si solos 0 en
combinacion con uno o mas de los factores que aparecen en el parrafo 1).
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Articulo 4
Mala fe

1) [Malafe] A los efectos de la aplicacion de las presentes disposiciones, se tendra
en cuenta cualquier circunstancia pertinente para determinar si un signo fue usado, o si un
derecho fue adquirido, de mala fe.

2) [Factores] En particular, la autoridad competente debera considerar, entre otros,
los siguientes aspectos:

i)  silapersona que usoé el signo o adquirid el derecho sobre el signo
tenia conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idéntico o similar
perteneciente a otro, 0 no podia razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en
el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el
derecho o presentado una solicitud para la adquisicion del derecho, cualquiera sea la que
haya ocurrido en primer término; y

i) siel uso del signo redundaria en un aprovechamiento indebido del
caracter distintivo o de la reputacion del signo objeto del otro derecho, o lo
menoscabaria injustificadamente.
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PARTE Il
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS SOBRE SIGNOS

Articulo 5
Uso de un signo en Internet y adquisicién y mantenimiento de los derechos

El uso de un signo en Internet en un Estado miembro, incluidas las formas de uso que
hayan posibilitado los avances tecnologicos, se tomara en consideracion en todos los casos
para determinar si se han respetado los requisitos establecidos por la legislacién aplicable del
Estado miembro para adquirir o mantener derechos sobre el signo.
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PARTE IV
INFRACCION Y RESPONSABILIDAD

Articulo 6
Uso de un signo en Internet, infraccion de los derechos
y actos de competencia desleal

El uso de un signo en Internet, incluidas las formas de uso que hayan posibilitado los
avances tecnoldgicos, se tomara en consideracion para determinar si se ha infringido un
derecho en virtud de la legislacion aplicable de un Estado miembro o si el uso supone un acto
de competencia desleal en virtud de la legislacion de ese Estado miembro, Unicamente si ese
uso constituye uso del signo en Internet en ese Estado miembro.
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Articulo 7
Responsabilidad por infraccion y actos de competencia desleal
en virtud de la legislacion aplicable

Salvo que se disponga lo contrario en las presentes disposiciones, se incurrira en
responsabilidad en un Estado miembro, en virtud de la legislacion aplicable, cuando se
infrinja un derecho, o se cometa un acto de competencia desleal, mediante el uso de un signo
en Internet en ese Estado miembro.
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Articulo 8
Excepciones y limitaciones en virtud de la legislacion aplicable

Un Estado miembro aplicara las excepciones a la responsabilidad y las limitaciones al
alcance de los derechos, existentes en virtud de la legislacion vigente, al aplicar las presentes
disposiciones al uso de un signo en Internet en ese Estado miembro.
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PARTE V
NOTIFICACION Y PREVENCION DE CONFLICTOS

Articulo 9
Uso anterior a la notificacion de infraccién

Si el uso de un signo en Internet en un Estado miembro infringe supuestamente un
derecho en ese Estado miembro, el usuario de ese signo no sera considerado responsable de
dicha infraccion antes de haber recibido una notificacion de infraccion si:

i) el usuario es titular de un derecho sobre el signo en otro Estado
miembro, o utiliza el signo con el consentimiento del titular de dicho derecho, o esta
facultado para utilizar el signo, en la manera en que se usa en Internet, en virtud de la
legislacion de otro Estado miembro con el cual el usuario tiene una relacion estrecha;

i) la adquisicion del derecho sobre el signo, asi como el uso del signo,
han tenido lugar sin mala fe; y

iii) el usuario ha proporcionado, conjuntamente con el uso del signo en
Internet, informacion razonablemente suficiente para comunicarse con él por correo,
correo electronico o telefacsimil.
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Articulo 10
Uso posterior a la notificacion de infraccién

Si el usuario al que se hace referencia en el Articulo 9 ha recibido una notificacion de
que su uso infringe otro derecho, no sera considerado responsable si:

)] indica a la persona que envia la notificacion que es titular de un
derecho sobre el signo en otro Estado miembro o que utiliza el signo con el
consentimiento del titular de dicho derecho, o esta facultado para utilizar el signo, en la
manera en que se usa en Internet, en virtud de la legislacion de otro Estado miembro
con el cual el usuario tiene una relacion estrecha;

i) proporciona informacién pertinente sobre ese derecho o cualquier
utilizacion permitida; y

iii)  toma rapidamente medidas razonables y eficaces para evitar un efecto
comercial en el Estado miembro al que se hace referencia en la notificacion, o evitar que
se infrinja el derecho al que se hace referencia en la notificacion.
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Articulo 11
Notificacién de infraccion en virtud de los Articulos 9y 10

La notificacion en virtud de los Articulos 9 y 10 sera efectiva si la envia el titular de un
derecho o su representante por correo, correo electronico o telefacsimil, y si se indica lo
siguiente, en el idioma o en uno de los idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo
en Internet:

)] el derecho que supuestamente se ha infringido;

i) la identidad del titular de ese derecho e informacion razonablemente
suficiente que permita comunicarse con él, 0 con su representante, por correo, correo
electrénico o telefacsimil;

1)) el Estado miembro en el que ese derecho es objeto de proteccion;

iv) los pormenores pertinentes de esa proteccion, de modo que el usuario
pueda determinar la existencia, la naturaleza y el alcance de ese derecho; y

v) el uso que, segun se alega, infringe ese derecho.
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Articulo 12
Una advertencia como medida en virtud del Articulo 10

Los Estados miembros aceptaran, entre otras cosas, la inclusion de una advertencia, por
el usuario al que se hace referencia en el Articulo 9, como una medida razonable y eficaz en
virtud del Articulo 10, a condicion de que:

i)  esaadvertencia incluya una declaracion clara y sin ambigiedades,
conjuntamente con el uso del signo, a los efectos de que el usuario no tiene relacion
alguna con el titular del derecho que supuestamente se ha infringido, y no tiene
intencion de hacer entrega de los productos o prestar los servicios ofrecidos a los
clientes domiciliados en un Estado miembro determinado en el que el derecho esta
protegido;

i) la advertencia esté redactada en el idioma o idiomas empleados
conjuntamente con el uso del signo en Internet;

iii) el usuario investigue, antes de la entrega de los productos o la
prestacion de los servicios, si los clientes estan domiciliados en el Estado miembro al
que se hace referencia en el punto i); y

iv) el usuario rechace de hecho la entrega de los productos o la prestacion
de los servicios a los clientes que han indicado que estan domiciliados en ese Estado
miembro.
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PARTE VI
MEDIDAS CORRECTIVAS

Articulo 13
Medidas correctivas proporcionales al efecto comercial

1)  Las medidas correctivas previstas para los casos de infraccién de derechos o de
actos de competencia desleal en un Estado miembro, mediante el uso de un signo en Internet
en ese Estado miembro, seran proporcionales al efecto comercial del uso en ese Estado
miembro.

2) Laautoridad competente valorara los intereses, derechos y circunstancias del
caso.

3)  Alinstancia de parte, se dara al usuario del signo la oportunidad de proponer una
medida correctiva eficaz para que la autoridad competente pueda considerarla, antes de tomar
una decisién sobre el fondo del asunto.
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Articulo 14
Limitaciones del uso de un signo en Internet

1) Al establecer las medidas correctivas, la autoridad competente debera tener en
cuenta las limitaciones de uso mediante la imposicién de medidas razonables destinadas a:

i)  evitar un efecto comercial en el Estado miembro, o
i) evitar la infraccion del derecho o el acto de competencia desleal.

2) Las medidas a las que se hace referencia en el parrafo 1) podran ser, entre otras,
las siguientes:

a) unadeclaracion clara y sin ambigiiedades, conjuntamente con el uso del
signo en Internet, en el sentido de que el usuario no esta relacionado con el titular del derecho
infringido ni con la persona afectada por el acto de competencia desleal, redactada en el
idioma o idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet, asi como en
cualquier otro idioma indicado por la autoridad competente;

b)  unadeclaracion clara y sin ambiguedades, conjuntamente con el uso del
signo en Internet, en el sentido de que el usuario no tiene intencion de entregar los productos
o prestar los servicios ofrecidos a clientes domiciliados en un determinado Estado miembro,
redactada en el idioma o idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet,
asi como en cualquier otro idioma indicado por la autoridad competente;

c) laobligacion de investigar, antes de la entrega de los productos o la
prestacion de los servicios, si los clientes estan domiciliados en ese Estado miembro, y de
rechazar la entrega de los productos o la prestacion de los servicios a los clientes que hayan
indicado estar domiciliados en ese Estado miembro;

d) el establecimiento de sitios portales en Internet.



A/36/8
Anexo, pagina 20

Articulo 15
Limitacion de la prohibicién de uso de un signo en Internet

1)  Cuando el uso de un signo en Internet en un Estado miembro infrinja un derecho,
o0 corresponda a un acto de competencia desleal, en virtud de la legislacién de ese Estado
miembro, la autoridad competente del Estado miembro debe evitar, en la medida de lo
posible, que se imponga una medida correctiva que tenga el efecto de prohibir cualquier uso
futuro del signo en Internet.

2)  Enningun caso la autoridad competente impondra una medida correctiva que
prohiba el uso futuro del signo en Internet, si:

i) el usuario es titular de un derecho sobre el signo en otro Estado
miembro, utiliza el signo con el consentimiento del titular de ese derecho, o esta
facultado para utilizar el signo, en la manera en que se usa en Internet, en virtud de la
legislacion de otro Estado miembro con el cual el usuario tiene una relacion estrecha; y

i) la adquisicion de un derecho sobre el signo, y toda utilizacion del
signo, han tenido lugar sin mala fe.

[Fin del Anexo y del documento]
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