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INTRODUCCIÓN

 AUTONUM  
El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (en adelante denominado “el Comité Permanente”) celebró la primera parte de su segunda sesión en Ginebra, del 15 al 17 de marzo de 1999.

 AUTONUM  
Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial:  Alemania, Andorra, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Benin, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Côte d’Ivoire, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Letonia, Lituania, Marruecos, México, Nepal, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, 

República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Democrática Popular Lao, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Senegal, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela, Viet Nam y Yemen (71).  También estuvieron representadas las Comunidades Europeas.

 AUTONUM  
Las siguientes organizaciones intergubernamentales participaron en la reunión en calidad de observador:  Organización de la Unidad Africana (OUA), Oficina de Marcas del Benelux (BBM).

 AUTONUM  
Participaron en la reunión, en calidad de observadores, representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales:  Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA), Asociación de Industrias de Marca (AIM), Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación de Titulares de Marcas Europeas (MARQUES), Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Internacional para el Derecho de la Viña y el Vino (AIDV), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), Asociación Japonesa de Propiedad Intelectual (JIPA), Cámara de Comercio Internacional (CCI), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Instituto Max-Planck (MPI), Liga Internacional del Derecho de Competencia (LIDC), Unión de Confederaciones de la Industria y de los Empleadores de Europa (UNICE) y Unión de Profesionales Europeos en Propiedad Industrial (UPEPI) (16).

 AUTONUM  
La lista de participantes figura en el Anexo del presente informe.

 AUTONUM  
Los debates se basaron en los siguientes documentos preparados por la Oficina Internacional de la OMPI:  “Orden del día” (documento SCT/2/1), “Reglamento” (documento SCT/2/2) y “Proyecto de disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas” (documento SCT/2/3).

 AUTONUM  
La Secretaría tomó nota de las intervenciones y las grabó en cinta.  Este informe resume los debates sin por ello reflejar todas las observaciones realizadas.

DEBATE GENERAL

Tema 1 del Orden del día:  Apertura de la sesión

 AUTONUM  
El Sr. Albert Tramposch, Director de la División del Derecho de la Propiedad Industrial, abrió la sesión y dio la bienvenida a los participantes.

Tema 2 del Orden del día:  Reglamento

 AUTONUM  
El Comité Permanente adoptó las dos reglas especiales propuestas en el documento SCT/2/2.

Tema 3 del Orden del día:  Elección de un Presidente y de dos Vicepresidentes

 AUTONUM  
El Comité Permanente eligió por unanimidad Presidenta a la Sra. Lynne G. Beresford (Estados Unidos de América), y Vicepresidentes al Sr. Knud Wallberg (Dinamarca) y a la Sra. Graciela Road D’Imperio (Uruguay), con mandato para el año 1999.  El Sr. Albert Tramposch (OMPI) actuó como Secretario del Comité Permanente.

Tema 4 del Orden del día:  Aprobación del Orden del día

 AUTONUM  
El Orden del día (documento SCT/2/1) fue aprobado sin modificación.

Tema 5 del Orden del día:  Aprobación del informe de la primera sesión

 AUTONUM  
Fue aprobado el informe de la primera sesión del SCT (documento SCT/1/6), con la adición de una nueva frase en el párrafo 48, que será incluida después de la primera frase, en el sentido de que las Delegaciones de Chile y de España expresaban su acuerdo con la posición de la Delegación del Canadá.

 AUTONUM 
El SCT aprobó la sugerencia de la Oficina Internacional de que el procedimiento de distribución del proyecto de informe de la presente sesión fuese el mismo que respecto de la primera sesión, en particular, que la versión inglesa del proyecto de informe sería publicada en el Fórum Electrónico una vez finalizada, que las versiones española y francesa serían publicadas en el Fórum Electrónico una vez finalizadas, y que el plazo para la presentación de comentarios sería de dos semanas a partir de la fecha de publicación de las versiones española y francesa del informe.

Puntos varios

 AUTONUM  
La Delegación del Japón presentó información relativa al nuevo servicio de recuperación de información sobre marcas notoriamente conocidas que la Oficina Japonesa de Patentes a puesto a disposición en Internet.  El objetivo de este sistema de recuperación es poner a disposición del público información relativa a marcas japonesas notoriamente conocidas que están registradas como marcas defensivas en el Japón o que el sistema de apelación de la Oficina Japonesa de Patentes, o los tribunales japoneses, hayan considerado como marcas notoriamente conocidas.  Hasta el momento, el sistema de recuperación contiene varios centenares de marcas notoriamente conocidas.  La Delegación del Japón expresó su deseo para que el sistema sea utilizado ampliamente.

Tema 6 del Orden del día:  Proyecto de disposiciones sobre marcas notoriamente conocidas

 AUTONUM  
El Comité Permanente examinó el proyecto de disposiciones sobre la protección de marcas notoriamente conocidas, contenido en el documento SCT/2/3.

Resolución

 AUTONUM  
La Oficina Internacional indicó que, aunque en el presente documento se sugería la adopción de una resolución por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, hubiera sido preferible adoptar una resolución conjunta por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y por la Asamblea de la Unión de París.  Se explicó que el alcance de la resolución conjunta se limitaba a aquellos Estados Miembros de la Unión de París y de la OMPI que estaban obligados a proteger las marcas notoriamente conocidas en virtud del Convenio de París o del Acuerdo sobre los ADPIC.  El propósito de esa limitación era evitar que se diera la circunstancia de incluir países que realmente no estaban sometidos a ninguna obligación internacional de proteger las marcas notoriamente conocidas en una resolución que recomendase la aplicación de las normas internacionales más avanzadas en dicha materia.

 AUTONUM  
En lo que respecta a las Notas que acompañan a las disposiciones, la Oficina Internacional afirmó que esas Notas no serían adoptadas por la Asamblea de la Unión de París ni por la Asamblea General de la OMPI.  Antes bien, las Notas constituyían un documento explicativo preparado por la Oficina Internacional y que, en caso de conflicto entre las disposiciones y las Notas, prevalecerían las primeras.

 AUTONUM  
Tres delegaciones y el representante de una organización observadora apoyaron la sugerencia de adoptar el proyecto de disposiciones en forma de una Resolución Conjunta de la Asamblea General de la OMPI y de Asamblea de la Unión de París.

 AUTONUM  
Una delegación propuso establecer un procedimiento para examinar la aplicación, por los Estados miembros, de la Resolución Conjunta.  En particular, se sugirió que sería útil examinar periódicamente la aplicación del proyecto de disposiciones, y que se celebrasen programas y seminarios de formación.

 AUTONUM  
En respuesta a dos delegaciones que habían expresado preocupación en torno al examen propuesto de la aplicación del proyecto de disposiciones, la Oficina Internacional explicó que toda actividad de seguimiento, incluido el examen de la aplicación de las disposiciones, solamente sería de una naturaleza informativa y sólo proporcionaría una oportunidad para que los Estados miembros diesen y recibiesen información relativa a la aplicación del proyecto de disposiciones.  En particular, se indicó que la resolución no contenía ninguna obligación para aplicar las disposiciones.

 AUTONUM  
Una delegación preguntó si había algún precedente relativo a resoluciones adoptadas por la Asamblea General de la OMPI o de la Unión de París en la que se recomendasen principios sustantivos.  En respuesta a esa delegación, la Oficina Internacional dijo que la Asamblea de la Unión de París había adoptado, en 1922, unas directrices relativas a la interpretación del Artículo 6ter del Convenio de París (documentos P/A/XIX/1 y 4), y que la Asamblea General de la OMPI había adoptado, en 1995, una resolución relativa a la aplicación del Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial del Comercio y la OMPI (documento WO/GA/XVI/7).  Esta última estuvo acompañada de una resolución de la Asamblea de la Unión de París relativa a la interpretación del Artículo 6ter en el contexto del Acuerdo de cooperación (documentos P/A/XXIV/1 y 2).

 AUTONUM  
El Representante de la Comunidades Europeas dijo que, si bien apoyaba el proyecto de Resolución en principio, sugería que se modificase la redacción de la resolución de forma a tener en cuenta los procedimientos internos de las Comunidades Europeas en materia de recomendaciones.

 AUTONUM  
En conclusión, se acordó adoptar la Resolución con la siguiente redacción:

“Resolución Conjunta


La Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),


Reconociendo que deberán proporcionar protección a las marcas notoriamente conocidas, en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), los Estados miembros que están obligados a aplicar las disposiciones pertinentes de esos tratados, y ciertas organizaciones intergubernamentales,


Recomiendan, a cada uno de esos Estados miembros, proteger las marcas notoriamente conocidas de conformidad con las disposiciones aquí contenidas;


Recomiendan, a cada Estado miembro de la Unión de París o de la OMPI, que sea también miembro de una organización intergubernamental con competencias en el campo de las marcas, señalar a la atención de esa organización la posibilidad de proteger las marcas notoriamente conocidas de conformidad, mutatis mutandis, con las disposiciones aquí contenidas.”

Proyecto de Artículo 1:  Definiciones
 AUTONUM  
Punto i).  Se adoptó este punto en la forma propuesta, con sujeción a que volviera a ser redactado para tener en cuenta el hecho de que el proyecto de disposiciones sería adoptado como una Resolución Conjunta de la Asamblea General de la OMPI y de la Asamblea de la Unión de París.

 AUTONUM  
Punto ii).  Se adoptó este punto en la forma propuesta.

 AUTONUM  
Punto iii).  Se decidió adoptar este punto tras un cierto debate, con sujeción a la sustitución de la palabra “responsible” por la palabra “competent” en la versión inglesa.  Una delegación sugirió que se podría señalar en las Notas que por autoridad competente se hacía referencia a la competencia para velar por el respeto de las marcas notoriamente conocidas frente a las marcas, los identificadores comerciales y los nombres de dominio conflictivos.

 AUTONUM  
Punto iv).  Se señaló que, puesto que la resolución no abordaba directamente a las organizaciones intergubernamentales, no era necesario el término “territorio” en el proyecto de disposiciones.  Por consiguiente, se decidió suprimir este punto, así como también el término “territorio” en el proyecto de disposiciones, con los cambios consiguientes adecuados.

 AUTONUM  
Punto v).  Se adoptó esta disposición en la forma propuesta.

 AUTONUM  
Punto vi).  Se adoptó esta disposición en la forma propuesta.

 AUTONUM  
Nota 1.5.  Una delegación opinó que el ejemplo de nombre de dominio dado al final de la Nota 1.5 no era correcto y que debería, por consiguiente, suprimirse.  La Oficina Internacional respondió que el ejemplo utilizado (“wipo.int”) estaba compuesto por un nombre de dominio de segundo nivel y por un nombre de dominio de nivel superior, y que era por lo tanto un ejemplo válido de nombre de dominio.  Además la Oficina Internacional explicó que la definición de nombre de dominio no abarcaba un nombre de dominio de tercer nivel o subdirectorio dentro de un localizador unificado de recursos (URL), puesto que se trataba de aspectos de un URL que no dependían del registro, sino que podían ser elegidos por el usuario.  Por lo tanto, los casos de conflictos entre marcas notoriamente conocidas y nombres de dominio de tercer nivel o subdirectorios estarían cubiertos por el Artículo 4 y no por el Artículo 6.

Proyecto de Artículo 2:  Determinación de si una marca es notoriamente conocida en el territorio de un Estado miembro. 
 AUTONUM  
Párrafo 1)a).  Una delegación declaró que la expresión “cualquier circunstancia” necesitaba aclaración.  Otra delegación sugirió utilizar el término “factor” en lugar de “circunstancia”.  Varias delegaciones y el representante de una organización observadora apoyaron el texto en la forma propuesta.  En particular, se indicó que la palabra “circunstancia” tenía un alcance más amplio que las palabras “información” o “factor”, y que por lo tanto debería ser mantenida en el texto.  En conclusión, se adoptó el párrafo 1)a) en la forma propuesta.

 AUTONUM  
Una delegación declaró que, puesto que el Artículo 2.1)a) hacía referencia a cualquier circunstancia, debería modificarse en consecuencia la redacción de la Nota 2.2, en particular, se tendría que cambiar el término “prueba”.

 AUTONUM  
Párrafo 1)b).  Se adoptó este apartado en la forma propuesta.  Se decidió mantener, en la Nota 2.6, la referencia a la utilización de la marca en Internet.

 AUTONUM  
Párrafo 1)c).  Las Delegaciones de China y el Brasil declararon que, si bien apoyaban este apartado en principio, estaban preocupadas por la inclusión del caso por el que ninguno de los factores enumerados en el Artículo 2.1)b) fuese pertinente.

 AUTONUM  
Varios representantes de organizaciones observadoras apoyaron el texto propuesto.  Esos representantes señalaron que el Artículo 2.1) no constituía una lista de control de caracteres exhaustivo que tuviese que cumplirse, sino que era simplemente de naturaleza ilustrativa.

 AUTONUM  
Para concluir, se adoptó el siguiente texto para la segunda parte del Artículo 2.1)c):

“Todos los factores podrán ser pertinentes en algunos casos;  algunos de los factores podrán ser pertinentes en otros casos;  en otros casos aún, ninguno de los factores podrá ser pertinente, y la decisión podrá basarse en factores adicionales que no están enumerados en el apartado b) anterior.  Esos factores adicionales podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores enumerados en el apartado b) anterior.”

 AUTONUM  
Párrafo 2)a).  Se adoptó este párrafo en la forma propuesta.

 AUTONUM  
En respuesta a una delegación, la Oficina Internacional explicó que los puntos i), ii), y iii) del párrafo 2)a) eran de naturaleza ilustrativa, tal como lo expresaban las palabras “abarcarán, aunque no necesariamente en forma limitativa”, y que se modificaría la Nota 2.12 para aclarar este punto.

 AUTONUM  
Párrafo 2)b).  Se adoptó este párrafo en la forma propuesta.

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos declaró que retiraba la reserva que había formulado anteriormente respecto del Artículo 2.2)b), y dijo que ahora apoyaba el texto en la forma propuesta.

 AUTONUM  
La Delegación de Suecia se opuso a la redacción del Artículo 2.2)a) y b), por el motivo de que cada uno de los puntos constituiría un sector pertinente y distinto del público.

 AUTONUM  
Párrafo 2)c).  Este apartado fue adoptado sin los corchetes, con sujeción a la sustitución, en el texto en español, de las palabras “será considerada” por “podrá ser considerada”.

 AUTONUM  
Párrafo 2)d).  Se adoptó este apartado sin los corchetes y conservando el texto contenido por los corchetes.

 AUTONUM  
La Delegación de México declaró que no apoyaba el Artículo 2.2)d), puesto que en virtud de su legislación nacional una marca tenía que ser conocida por los nacionales mexicanos a fin de ser considerada notoriamente conocida.  En respuesta a esa delegación, la Presidenta indicó que el Artículo 2.2)d) no era una disposición obligatoria, y que se permitiría a un Estado miembro, aunque no se le exigiría, proteger una marca notoriamente conocida aun cuando la marca no fuese notoriamente conocida en dicho Estado.

 AUTONUM  
Párrafo 3)a).  Se adoptó este apartado en la forma propuesta con sujeción a la sustitución, en el punto ii), de las palabras “en cualquier territorio, o en relación con cualquier territorio, distinto del territorio del Estado miembro” por las palabras “en cualquier jurisdicción, o en relación con cualquier jurisdicción, distinta de la del Estado miembro”.

 AUTONUM  
La Delegación del Canadá declaró que había vuelto a considerar su posición desde la última reunión del SCT, y que podía aceptar ahora que los derechos de los titulares de marcas notoriamente conocidas estuviesen protegidos con independencia del hecho de que las marcas notoriamente conocidas estuvieran o no registradas.  Sin embargo, mantuvo sus reservas en relación con ciertas disposiciones del Artículo 4, que se examinarían posteriormente.

 AUTONUM  
La Delegación del Uruguay reservó su posición en relación con el Artículo 2.3)a), puesto que su legislación nacional no preveía la protección de marcas notoriamente conocidas sin registro, o sin la presentación de una solicitud de registro de la presunta marca notoriamente conocida.

 AUTONUM  
Párrafo 3)b).  Se adoptó este apartado en la forma propuesta, con sujeción a la sustitución de las palabras “en uno o más territorios distintos del territorio del Estado miembro”, por las palabras “en una o más jurisdicciones distintas de la del Estado miembro”.

Proyecto de Artículo 3:  Protección de las marcas notoriamente conocidas;  mala fe

 AUTONUM  
Párrafo 1).  Se adoptó este párrafo en la forma propuesta.

 AUTONUM  
Párrafo 2).  Una delegación declaró que preferiría utilizar la redacción del Convenio de París relativa a prácticas “desleales” en lugar de “mala fe”.  Varias delegaciones, así como el representante de una organización intergubernamental y el representante de una organización observadora, apoyaron la utilización del término “mala fe” puesto que está mencionado explícitamente en el Artículo 6bis.3) del Convenio de París.  Una delegación, apoyada por el representante de una organización intergubernamental, consideró que este párrafo era redundante habida cuenta de las disposiciones contenidas en los Artículos 4 y 5, y expresó su preocupación por el hecho de que la disposición pudiese interpretarse en el sentido de que se exija la mala fe como condición para determinar el hecho de que una marca es notoriamente conocida.  Se acordó aclarar este último punto en las Notas.  Se adoptó el párrafo en la forma propuesta, con sujeción a la sustitución de las palabras “esta Parte” por “la Parte II de estas disposiciones”.

Proyecto de Artículo 4:  Marcas conflictivas

 AUTONUM  
Párrafo 1)a).  Se adoptó este párrafo en la forma propuesta.

 AUTONUM  
Párrafo 1)b).  Se adoptaron las palabras introductorias de este párrafo en la forma propuesta.

 AUTONUM  
La Delegación de España declaró que, a su juicio, la protección prevista para las marcas notoriamente conocidas en virtud del Artículo 4.1)b) debería depender del registro de la marca notoriamente conocida, razón por la cual se opuso a esta disposición.

 AUTONUM  
Punto i).  Se adoptó este punto en la forma propuesta.

 AUTONUM  
Puntos ii) y iii).  Estos puntos fueron objeto de un largo debate.  Varias delegaciones dijeron que se oponían a estos puntos en la forma en que fueron presentados porque, en su opinión, la protección prevista para las marcas notoriamente conocidas en virtud de esos puntos era demasiado amplia.  Otras delegaciones y los representantes de varias organizaciones observadoras apoyaron el texto en la forma propuesta.

 AUTONUM  
En conclusión, se adoptaron los puntos ii) y iii) en la forma propuesta, con sujeción a la inclusión de un nuevo apartado bbis), basado en la sugerencia conjunta de los Representantes de la AIPPI y de la INTA, cuyo texto sería el siguiente:

“bbis)  No obstante lo dispuesto en el Artículo 2.3)a)iii), a los fines de la aplicación del apartado b)ii) y iii), un Estado miembro podrá exigir que la marca notoriamente conocida sea notoriamente conocida por el público en general.”

 AUTONUM  
Las Delegaciones del Brasil y de la Argentina declararon que tendrían que consultar a las autoridades de sus respectivas capitales antes de poder presentar su posición final respecto de esta disposición.

 AUTONUM  
En respuesta a la pregunta de una delegación, la Oficina Internacional explicó que no era la intención del proyecto de disposiciones abordar conflictos entre marcas notoriamente conocidas e indicaciones geográficas o denominaciones de origen protegidas, y que ello quedaría reflejado en las Notas.  También se haría hincapié en las Notas en el hecho de que las disposiciones constituían una norma mínima.

 AUTONUM  
Párrafo 1)c).  El debate en torno a este apartado estuvo basado en un segundo texto presentado por la Oficina Internacional:

“c)
No obstante lo dispuesto en los párrafos 2) a 4), un Estado miembro no estará obligado a aplicar:


i)
el párrafo a) para determinar si una marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida, si la marca fue utilizada o registrada o si se presentó una solicitud para su registro en el Estado miembro o en relación con el mismo, respecto de productos y/o servicios que son idénticos o similares a los productos y/o servicios a los que se aplica la marca notoriamente conocida, antes de que la marca notoriamente conocida fuera notoriamente conocida en el Estado miembro;


ii)
el párrafo b) para determinar si una marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida, en la medida en que la marca haya sido utilizada o haya sido objeto de una solicitud de registro o haya sido registrada en el Estado miembro o en relación con el mismo, para productos y/o servicios particulares, antes de que la marca notoriamente conocida fuera notoriamente conocida en el Estado miembro;

excepto cuando se haya utilizado o registrado la marca, o presentado la solicitud para su registro, de mala fe.

 AUTONUM  
Se adoptó el apartado en la forma presentada en el párrafo anterior.

 AUTONUM  
Se observó que en el texto en español, se tendrían que alinear los puntos i) y ii) para que correspondan con el texto en inglés.

 AUTONUM  
Párrafo 2).  Se adoptó este párrafo en la forma propuesta.  Se acordó que en las Notas se aclararía el hecho de que en los procedimientos mencionados en este párrafo y en el párrafo siguiente, un Estado miembro aplicaría la norma sustantiva de su propia legislación.

 AUTONUM  
Párrafo 3).  Las Delegaciones del Japón y de la República de Corea sugirieron que se calculase el período permitido para iniciar procedimientos de invalidación a partir de la fecha del registro, antes bien que a partir de la fecha de publicación de la marca, lo que significaría utilizar el mismo método que el establecido en el Convenio de París.  El representante de una organización observadora indicó que esto planteaba dificultades prácticas en los casos en los que se aplazase la publicación del registro.

 AUTONUM  
La Presidenta señaló que el cálculo del plazo a partir de la fecha de publicación del registro parecía ser la solución más equitativa, puesto que representaba la primera oportunidad en la que el titular de una marca notoriamente conocida podría obtener información sobre el registro de una marca conflictiva.

 AUTONUM  
La Delegación del Canadá propuso sustituir las palabras “de oficio” en el apartado b) por las palabras “por iniciativa propia”.

 AUTONUM  
La Delegación de Filipinas declaró que no podía apoyar el período previsto en el párrafo 3)a), puesto que en virtud de la legislación de su país una acción de invalidación del registro prescribía tras un período de cinco años.

 AUTONUM  
Tras un debate, en el que una delegación observó que se determinaría la fecha en la que el hecho del registro fuere puesto en conocimiento del público, de conformidad con la legislación aplicable de un Estado miembro, se adoptó el párrafo 3)a) y b) con el siguiente texto:


“3)
[Procedimientos de invalidación] a) El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado, durante un período que no será inferior a cinco años a partir de la fecha en que el hecho del registro fue puesto en conocimiento del público por la Oficina, para solicitar la invalidación del registro de una marca que esté en conflicto con la marca notoriamente conocida, mediante una decisión de la autoridad competente.



b)
Si el registro de una marca puede ser invalidado por una autoridad competente por iniciativa propia, un conflicto con una marca notoriamente conocida será motivo de invalidación de dicho registro, durante un período que no será inferior a cinco años a partir de la fecha en la que el hecho del registro fue puesto en conocimiento del público por la Oficina.”

 AUTONUM  
Párrafo 4).  Se adoptó este párrafo en la forma propuesta, con sujeción a la inclusión de la palabra “beginning” tras las palabras “five years” en el texto en inglés.

 AUTONUM  
Se acordó que en las Notas que acompañan a esta disposición se indicaría que sería competencia de la legislación nacional determinar si conocimiento por el licenciatario de la utilización de una marca conflictiva equivalía a su conocimiento por el titular de la marca notoriamente conocida.

 AUTONUM  
Párrafo 5).  El debate en torno a este párrafo estuvo basado en un nuevo texto preparado por la Oficina Internacional, en el que se había dividido este párrafo en dos, de la siguiente forma:


“5)
[Ausencia de plazo en caso de registro o utilización de mala fe]  
a)  No obstante lo dispuesto en el párrafo 3), un Estado miembro no podrá prever plazo alguno para solicitar la invalidación del registro de una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida, si la marca conflictiva ha sido registrada de mala fe.



b)
No obstante lo dispuesto en el párrafo 4), un Estado miembro no podrá prever plazo alguno para solicitar la prohibición de utilización de una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida, si la marca conflictiva ha sido utilizada de mala fe.



c)
Al determinar la mala fe a los efectos del presente párrafo, la autoridad competente considerará si la persona que haya obtenido el registro o utilizado la marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida tenía conocimiento, o motivos para conocer, la marca notoriamente conocida en el momento del registro o de la utilización, o de la presentación de la solicitud de registro, de la marca conflictiva.”

 AUTONUM  
Se adoptó el texto del párrafo 5) tal como figura en el párrafo anterior.

 AUTONUM  
Se señaló que, en el texto en francés del párrafo 5)c), se tuvo que añadir las palabras “ou du dépôt d’une demande d’enregistrement y relative” para ajustarse al texto en inglés.

 AUTONUM  
Respecto de la Nota 4.12, se acordó modificar el texto de esta Nota con el fin de reflejar el hecho de que el párrafo 5)c) presentaba un posible criterio que podría ser utilizado para determinar la mala fe, y que no se trataba de la única prueba aplicable a tales fines.  Las Notas también reflejarían el hecho de que la expresión “plazo alguno” del párrafo 5)a) y b) hacen referencia al plazo previsto en los párrafos 2) a 4).

 AUTONUM  
Se acordó que los casos en que una marca no pueda ser utilizada debido a fuerza mayor deberían ser abordados con arreglo a la legislación nacional, en cumplimiento con las normas internacionales existentes que rigen esa cuestión.

 AUTONUM  
Nuevo párrafo 6).  Tras un debate se adoptó un nuevo párrafo 6) por sugerencia de la Oficina Internacional, basado en una parte del antiguo párrafo 5), con el siguiente texto:


“6)
[Ausencia de plazo en caso de registro sin utilización]  No obstante lo dispuesto en el párrafo 3), un Estado miembro no podrá prever plazo alguno para solicitar la invalidación del registro de una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida, si esa marca ha sido registrada pero no utilizada.”

 AUTONUM  
La Delegación del Uruguay declaró que no podía por el momento dar su aprobación final a ese párrafo.

 AUTONUM  
La Delegación del Reino Unido preguntó si esta disposición estaría en conflicto con una disposición de su legislación nacional que permite que un titular registre una marca sin que haya habido utilización durante un cierto tiempo.  La Oficina Internacional respondió que el párrafo 6) aseguraba simplemente que pudieran iniciarse procedimientos, pero que se aplicarían los principios nacionales existentes a esos procedimientos.

Proyecto de Artículo 5:  Identificadores comerciales conflictivos

 AUTONUM  
Los representantes de varias organizaciones observadoras sugirieron que podría acomodarse este Artículo en el Artículo 4 mediante una nueva redacción de este último Artículo.

 AUTONUM  
Párrafo 1)a).  Se adoptaran las palabras introductorias de esta disposición en la forma propuesta.

 AUTONUM  
Punto i).  Se adoptó este punto en la forma propuesta.

 AUTONUM  
Puntos ii) y iii).  Se adoptaron estos puntos en la forma propuesta, con sujeción a la inclusión del siguiente nuevo apartado abis) en el párrafo 1)a):


“abis)  No obstante lo dispuesto en el Artículo 2.3)iii), a los fines de la aplicación del párrafo a)ii) y iii), un Estado miembro podrá exigir que la marca notoriamente conocida sea notoriamente conocida por el público en general.”

 AUTONUM  
Las Delegaciones del Brasil y de la Argentina declararon que tendrían que consultar a las autoridades de sus capitales antes de expresar su posición final respecto de esta disposición.

 AUTONUM  
Párrafo 1)b).  Se adoptó esta disposición con las mismas modificaciones que las que se adoptaron respecto al Artículo 4, por lo que su texto es el siguiente:


“b)
Un Estado miembro no estará obligado a aplicar el párrafo a) para determinar si un identificador comercial está en conflicto con una marca notoriamente conocida, si dicho identificador comercial ha sido utilizado o registrado, o se ha presentado una solicitud para su registro, en el Estado miembro o en relación con el mismo, antes de que la marca notoriamente conocida fuera notoriamente conocida en el Estado miembro o en relación con el mismo, excepto cuando se haya utilizado o registro el identificador comercial, o presentado la solicitud para su registro, de mala fe.”

 AUTONUM  
Párrafo 2).  Se acordó suprimir completamente este párrafo.

 AUTONUM  
Párrafo 3).  Se adoptó este párrafo en la forma propuesta, con sujeción a la inclusión de la palabra “beginning” después de las palabras “five years” en el texto en inglés.

 AUTONUM  
La Delegación de la Argentina formuló una reserva respecto de la adopción de este párrafo.

 AUTONUM  
La Delegación del Brasil declaró que no podía expresar opinión alguna respecto de este párrafo, por lo que se reservaba su posición.

 AUTONUM  
Párrafo 4).  Debido a la supresión del párrafo 2), se suprimió de ese párrafo el texto relativo a la cancelación de un identificador comercial.  Un nuevo texto, sugerido por la Oficina Internacional, del texto restante del párrafo fue adoptado en la forma siguiente:

“4)
[Ausencia de plazo en caso de registro o utilización de mala fe]  
a)  No obstante lo dispuesto en el párrafo 3), Estado miembro no podrá prever plazo alguno para solicitar la prohibición de utilización de un identificador comercial que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida, si el identificador comercial conflictivo ha sido utilizado de mala fe.


b)
Al determinar la mala fe a los efectos del presente párrafo, la autoridad competente considerará si la persona que haya obtenido el registro o utilizado el identificador comercial que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida tenía conocimiento, o motivos para conocer, la marca notoriamente conocida en el momento del registro o de la utilización, o de la presentación de la solicitud de registro, del identificador comercial conflictivo.”

Proyecto de Artículo 6:  Nombres de dominio conflictivos

 AUTONUM  
La Oficina Internacional efectuó una presentación sobre la situación actual del Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio.

 AUTONUM  
Varias delegaciones opinaron que era prematura la adopción del Artículo 6 en ese momento, y que el tema debía ser examinado aún más en el seno del SCT.  En particular, se tenía que dar respuesta a cuestiones relativas a la jurisdicción y a la legislación aplicable antes de continuar la labor en ese campo.  Una delegación sugirió que se debería aplazar la labor hasta tanto se completasen otros trabajos pertinentes en la OMPI.

 AUTONUM  
Un número igualmente importante de delegaciones, y varios representantes de organizaciones observadoras, apoyaron la adopción del texto en la forma propuesta.  Dichas delegaciones y representantes de organizaciones observadoras afirmaron que el problema de la apropiación indebida de marcas notoriamente conocidas mediante el registro no autorizado de un nombre de dominio era apremiante, y que se necesitaba con urgencia una acción internacional.  También se señaló que la supresión del propuesto Artículo 6 enviaría una señal equivocada respecto de la voluntad de la comunidad internacional para tomar medidas firmes contra los actos de piratería de marcas en Internet.

 AUTONUM  
Tras un debate y ciertas consultas oficiosas, y sobre la base de la propuesta de una delegación apoyada por otras delegaciones, se decidió que la Oficina Internacional volvería a redactar el Artículo 6 a fin de limitar su alcance a la protección de las marcas notoriamente conocidas contra actos de robo o apropiación ilegal de nombres de dominio, tal como se hacía referencia en la cláusula final del párrafo 1)a)ii).  La Oficina Internacional redactaría un nuevo texto provisional del Artículo 6 y lo publicaría en el Fórum Electrónico del SCT para recabar comentarios y suscitar el debate, en el que se colocaría el texto resultante entre corchetes.  También se acordó que se examinaría el Artículo 6 en la segunda parte de la segunda sesión del Comité Permanente.  En esa reunión, el Comité Permanente adoptaría una decisión final, sin efectuar ninguna otra modificación sustantiva, con el propósito de recomendar el nuevo texto del Artículo 6 a la Asamblea de la Unión de París y a la Asamblea General de la OMPI para su adopción, o de suprimir dicho Artículo de la propuesta Resolución Conjunta.

Labor futura

 AUTONUM  
El SCT acordó celebrar la segunda parte de la segunda sesión del SCT en Ginebra, del 7 al 11 de junio, y que su Orden del día estaría compuesto por dos temas sustantivos.  El primer tema sería la consideración de la exactitud de los nuevos textos de las disposiciones contenidas en los Artículos 1 a 5, sobre la base de las conclusiones de la presente reunión, y en el entendimiento de que no volverían a examinarse en un debate de fondo;  la adopción de esos Artículos en una propuesta Resolución Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, para presentarlas ante la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI en septiembre de 1999 para su adopción;  y la toma de una decisión en cuanto a la posible inclusión del Artículo 6, sin modificaciones sustantivas, en la propuesta Resolución Conjunta.  El segundo tema consistiría en el examen de la utilización de las marcas en Internet.  Además, habría un tema del Orden del día dedicado a examinar la labor futura relativa a las indicaciones geográficas y otras cuestiones actualmente ante el SCT.

 AUTONUM  
Una delegación sugirió que, en reuniones futuras del SCT, los participantes pudieran reunirse oficiosamente durante la segunda hora del almuerzo para intercambiar opiniones sobre cuestiones de interés mutuo relacionadas con la propiedad industrial.  La Oficina Internacional tomó nota de la sugerencia, y declaró que se estudiaría la posibilidad de proporcionar salas de reunión a tal fin.

Tema 7 del Orden del día:  Resumen de la Presidenta

 AUTONUM  
La Presidenta presentó un proyecto de resumen (documento SCT/2/4 Prov.) y recibió los comentarios de los participantes.

Tema 8 del Orden día:  Clausura de la sesión

 AUTONUM  
La Presidenta cerró la primera parte de la segunda sesión del Comité Permanente.
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III.  ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
Association internationale des juristes du droit de la vigne et du vin (AIDV)/International Wine Law Association (AIDV):  Chantal PEGAZ (Maître, Lyon);  Isabelle ROUJOU DE BOUBEE (Dr.) (chargée d’enseignement, Université de Versailles, Lyon);  Renaud BOTH (stagiaire avocat, Lyon);  Gerbert RANBAUD (Maître, Lyon)

American Intellectual Property Law Association (AIPLA):  Griffith PRICE, Jr., (Chairman, Trademark Law Practice Group, Washington, D.C.)

Association asiatique d’experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys Association (APAA):  Ashraf ALI (Member, Trademarks Committee, Karachi)

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark Association (ECTA):  Doris BANDIN ABAD (Mrs.) (Secretary, Law Committee, Madrid)

Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM):  Dawn FRANKLIN (Ms.), (Representative, Bucks, England)

Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES)/ Association of European Trade Mark Owners/(MARQUES) :  Tove GRAULUND (Mrs.) (Vice Chairman, Leicester)

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)/International Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI):  Gerd F. KUNZE (Executive Vice-President, Chexbres)

Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA):  Frederick W. MOSTERT (President, London);  Bruce J. MACPHERSON (Director, External Relations, New York)

Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC):  Gonçalo MOREIRA RATO (Lawyer, J.E. Dias Costa, Lisbon)

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI):  Guido JACOBACCI 
Japan Intellectual Property Association (JIPA):  Nobuhide HAYAKAWA (Member, Trademark Committee, Tokyo)

Japan Patent Attorneys Association (JPAA):  Atsushi OSHIMA (Chairman, Trademark Committee, Tokyo);  Keiko KIKUCHI (Member, Trademark Committee, Tokyo)

Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC)/International League of Competition Law (LIDC):  François BESSE (avocat, Lausanne)

Max-Planck-Institut (MPI):  Annette KUR (Ms.) (Senior Researcher, Munich)

Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE)/Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe (UNICE):  Gerhard BAUER (Member, Trademarks Working Group, Stuttgart);  David H. TATHAM (Member, Trademarks Working Group, Bruxelles)

Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI)/Union of European Practitioners in Industrial Property (UEPIP):  Anne KEUNE (Mme), (observatrice, Genève)

IV.  BUREAU/OFFICERS 

Président/Chairman:


Lynne G. BERESFORD (Ms.) (États-Unis d’Amérique/












   United States of America)

Vice-présidents/Vice-Chairmen :
Graciela ROAD D´IMPERIO (Mrs.), Uruguay







Knud WALLBERG, Danemark/Denmark

Secrétaire/Secretary:


Albert TRAMPOSCH (OMPI/WIPO)

V.  BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE

DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/

INTERNATIONAL BUREAU OF THE

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)
Division du droit de la propriété industrielle/Industrial Property Law Division:  Albert TRAMPOSCH (directeur/Director);  Marcus HÖPPERGER (chef, Section des indications géographiques et des projets spéciaux/ Head, Geographical Indications and Special Projects Section), Denis CROZE (chef, Section du droit des marques/Head, Trademark Law Section), Martha PARRA-FRIEDLI (Mrs.) (consultant/Consultant), Christian WICHARD (consultant/Consultant)

[Fin du document/End of document]

*	Con sujeción a la adopción durante la segunda parte de la la segunda sesión del SCT.  A raíz de los comentarios recibidos sobre el Proyecto de Informe (documento SCT/2/5 Prov.), el párrafo 67 del presente documento fue modificado.


† 	Sur une décision du Comité permanent, les communautés européennes ont obtenu le statut de membre sans droit de vote.


† 	Based on a decision of the Standing Committee to accord the European Communities status as a Member without a right to vote.
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