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PROYECTO REVISADO DHNFORME

preparado por la Secretaria®

Se han recibido observaciones sobre el documento SCT/14/8 Prov. de la Delegacion de Suiza
(respecto de los parrafos 32, 43y 327), y de los Representantes de la AIM (respectdfdel parra
350) y del CEIPI (respecto de los parrafos 22, 67, 152, 173, 278 y 295). Por consiguiente, se
han introducido las modificaciones necesarias en el presente documento.
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INTRODUCCION

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones
Geograficas (denominado en adelante “el Comité Rema” o “el SCT") celebrd su
decimocuarta sesion del 18 al 22 de abril de 2005.

2.  Estuvieron representados en la reunion los siguientes Estados miembros de la OMPI o
de la Union de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial: Alefayaka,

Australia, Austria, Bangladesh, Barbados, Belarus, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Camboya,
Canada, Chile, China, Costa Rica, Cote d’lvoire, Croacia, Dinamarca, Egipto, Eslovaquia,
Eslovenia, Espaf&stados Unidos de América, Estonia, Federacionus&aRFinlandia,

Francia, Gabdn, Georgia, Hungria, Indonesia, Irdn (Republica Islamicaatgl)rlanda,

ltalia, Jamahiriya Arabe Libia, Jamaica, Japon, Jordania, Kazajstan, Kenya, la ex Republica
Yugoslava de Macedonia, Letonia, Libano, Lituania, Luxemo, Malasia, Malta,

Marruecos, México, Mongolia, Nigeria, Noruega, Paises Bajos, Panama, Polonia, Portugal,
Qatar, Reino Unido, Republica Checa, Republica de Corea, Republica de Moldova, Republica
Dominicana, Republica Popular Democréatica de Corea, Rian&erbia y Montenegro

Sudafrica, Sudan, Suecia, Suiza, Tailandia, Tunez, Turquia, Uddabiekistan, Venezuela,
Yemen, Zambia (78). Las Comunidades Europeas también estuvieron representadas en
calidad de miembros del SCT.

3. Participaron B la reunién en calidad de observador las siguientes organizaciones
intergubernamentales: Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI),
Organizacion Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO), Oficina de Marcas del
Benelux (BBM),Souh Centre (4).

4.  Participaron en la reunion en calidad de observador los representantes de las siguientes
organizaciones no gubernamentales: Asociacion de Industrias de Marca (AIM), Asociacion

de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asioai Internacional de Marcas

(INTA), Asociacién Internacional para la Proteccion de la Propiedad Industrial (AIPPI),
Asociacion Japonesa de Marcas (JTA), Asociacion Norteamericana del Derecho de la
Propiedad Intelectual (AIPLA), Association of Europeaader Mark Owners (MARQUES),
Camara de Comercio Internacional (CCI), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad
Intelectual (CEIPI), Centro de Intercambios y Cooperacién para América Latina (CICAL),
Federacion Internacional de Abogados de Propigattdstrial (FICPI) (11).

5. Lalista de participantes figura en el Andkdel presente informe.
6. La Secretaria tomo nota de las intervenciones efectuadas y las grabo en cinta

magnetofénica. En el presente informe se resumen lagedeteniendo en cuenta todas las
observaciones formuladas.

Punto 1 del orden del dia: Apertura de la sesién

7. El Sr. Ernesto Rubio, Subdirector General, abri6 la reunién y dio la bienvenida a los
participantes en nombre del Director Genérala OMPI.

8.  El Sr. Marcus Hopperger (OMPI) desempeiio las funciones de Secretario del Comité
Permanente.
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Punto 2 del orden del dia: Elecciéon del Presidente y de dos Vicepresidentes

9. La Delegacion de Australia propuso coRresdente del SCT para el aB605 al

Sr.Li-Feng Schrock (Consejero Ministerial Superior del Ministerio Federal de Justicia,

Berlin, Alemania) y Vicepresidentes al Sr. James Otieno Odek (Director Gerente, Instituto de
Propiedad Industrial de Kenya (KIPI), Nsterio de Comercio e Industria, Nairobi, Kenya) y

a la SraLuz Celeste Rios de Davis (Directora General, Registro de la Propiedad Industrial,
Ministerio de Comercio e Industrias, Panama).

10. Las delegaciones del Canadalréh (Republica Iskhica del)y el Japon secundaron la
propuesta de la Delegacion de Australia.

11. El Sr. LrFeng Schrock (Alemania) fue elegido Presidente del Comité Permanente sobre
el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas (SCGX) para
afno2005. Fueron elegidos Vicepresidentes para el mismo periodo el Sr. JamesOd&kno
(Kenya) y la Sra. Luz Celeste Rios de Davis (Panama).

Punto 3 del orden del dia: Aprobacién del orden del dia

12. EI SCT aprobo el proyecto de ordesi dia sin modificaciones
(documentdsCT/14/1Prov.2)

Punto 4 del orden del dia: Acreditacién de determinadas organizaciones no gubernamentales

13. Los debates se basaron en el documento SCT/14/6 (Acreditacion de determinadas
organizacionesmgubernamentales).

14. EI SCT aprobo la representaciéon de las organizaciones no gubernamentales que figuran
a continuacion en calidad de observadores en las sesiones del Comité: Asociacion China de
Marcas (CTA), Asociacion Alemana para la Boaion de la Propiedad Intelectual (GRUR) y
Healthchek.

Punto 5 del orden del dia: Aprobacién del proyecto de informe de la decimotercera sesion

15. La Secretaria inform6 al Comité Permanente de que las delegaciones y observadores
que figurama continuacion han formulado comentarios respecto del documento SCT/13/8
Prov. tras su publicacion en el foro electronico del SCT: Alemania (con relacion al
parrafo303), Iran (Republica Islamica del) (relativo a la inclusion de un nuevo pa&gfo

Japd (con relacién al parrafo 154) y Suiza (con relacion a los parrafos 17, 1493208 y
Estos parrafos mencionados han sido en consecuencia modificados en el documento
SCT/13/8Prov.2.

16. EI SCT aprobo el proyecto de informe (documento SO8/PBov.2) sin
modificaciones.
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Punto 6 del orden del dia: Revision del Tratado sobre el Derecho de Marcas

17. Los debates se basaron en los documentos siguientes preparados por la Secretaria:
Proyecto de Tratado revisado sobre el Derechoaledd (TLT) (document8CT/14/2),
Proyecto de Reglamento revisado del proyecto de Tratado revisado sobre el Derecho de
Marcas) (documento SCT/14/3) y Notas relativas al proyecto de Tratado revisado sobre el
Derecho de marcas y al proyecto de Reglamenisadgw (documento SCT/14/4).

18. El Presidente sefalé que puesto que se trata de ultima sesion del SCT antes de la
celebracién de la Conferencia Diplomatica, el Comité Permanente debe ultimar los textos del
Tratado y del Reglamento, de maneralqu@ecretaria pueda preparar la propuesta basica que
se presentard a la Conferencia. Teniendo esto en mente, el Presidente propuso el examen 'y
debate completo de los textos del Tratado y el Reglamento por parte del Comité Permanente.

Articulo 1
(Expresiones abreviadas)

Puntosi) a xxii).

19. Se aprobaron estas disposiciones en la forma propuesta, en el entendimiento de
que se deberian suprimir las palabras “o personas” del punto v).

Punto xxiii).

20. La Delegacion del Japén obseyde al tiempo que la definicion contenida en este

punto hace referencia al “Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994” el Articulo 28 se
refiere al “TLT de 1994”. La Delegacion propuso dar uniformidad a las disposiciones y
sustituir la primera parte da tHefinicion por “se entendera por TLT de 1994”. Asimismo, la
Delegacion sefialé que quizé sea necesario incluir una definicion de la expresion “el presente
Tratado”.

21. La Delegacion de Australia respaldo la postura expuesta por la Delegelciapdn y
afadié que el SCT ya ha debatido ambas cuestiones en el pasado y que, aunque puedan
parecer obvias, podrian afiadirse estas definiciones en aras de la claridad.

22. El Representante del CEIPI apoy6 la primera propuesta realizadaDmde¢mcion del

Japon y expreso sus dudas respecto de la necesidad de incluir una definicién del término “este
Tratado”, particularmente si ésta deberia incluir el Reglamento. Asi pues, el Representante
propuso suprimir la referencia al Reglamento en elqoxxiii).

23. Se acordo redactar nuevamente esta disposicion de la siguiente manera:

“se entendera por ‘TLT de 1994’ el Tratado sobre el Derecho de Marcas
adoptado en Ginebra el 27 de octubrda @@4.”

24. La Delegacion de Bangladeplopuso la adicion de la definicion de los términos
“Asamblea” y “Conferencia Diplomética” a la lista de expresiones abreviadas.
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25. El Presidente sefiald, en respuesta a la propuesta de la Delegacion de Bangladesh, que la
expresion “ConferenciBiplomatica” tiene un caracter mas universal, ya que se aplica a la
concertacion de cualquier tratado y, por tanto, puede entenderse que recae en el ambito de
aplicacion de la Convenciéon de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Ahora bien, el

término “Asamblea” tiene un significado particular en el contexto de los tratados

administrados por la OMPI, por lo que resultaria atil incluir una definicién para aclarar ese
significado particular.

26. Se acordo afadir un nuevo punto en el que se defiégamino “Asamblea”.

Articulo 2
(Marcas alas que se aplica €l Tratado)

Parrafo 1) [Naturaleza de las marcas]

27. La Delegacion de Suiza sefialo a la atencion del Comité Permanente el hecho de que, en
virtud del apartado b), una Parte Catdnte podra decidir aplicar o no aplicar el Tratado a

signos no visibles. La Delegacion planted que no es oportuno dar esta posibilidad en el
apartado b), habida cuenta del principio expresado en el apartado ¢). De acuerdo con esta
altima disposicion,ds Partes Contratantes tendran libertad para no dictar disposiciones
relativas a signos no visibles y, en consecuencia, no aplicar el Tratado a marcas de este tipo.
Ahora bien, si los signos no visibles pueden registrarse como marcas en virtud de la

legidacién nacional, el Tratado debe poderse aplicar también a esas marcas. Con miras a este
objetivo, la Delegacidn propuso sustituir las palabras “podra aplicarse” por “es aplicable”.

28. La Delegacion del Iran (Republica Islamica del) solicité ge aclare si habria algun
impedimento para que la legislacién aplicable de una Parte Contratante no acepte hologramas
en el caso de que esos signos puedan registrarse en otras Partes Contratantes.

29. La Secretaria explico que el Tratado naanegguna obligacién de aceptar
determinados tipos de marcas, incluso si se da la situacion de que determinadas Partes
Contratantes aceptan determinados signos mientras que otras no lo hacen.

30. La Delegacion de Panama expreso su apoyo a lagstpde la Delegacion de Suiza.
Explicd que la propuesta corresponde a legislacién que se ha promulgado recientemente en
Panama. La aplicacion del Tratado no debe limitarse a los signos visibles.

31. La Delegacion de los Estados Unidos de Aoaése pregunto si la propuesta de la
Delegacion de Suiza consiste en suprimir sencillamente los apartados a) y ¢). A su entender,
el Tratado debe incluir los signos no visibles si esos signos pueden registrarse como marcas
en virtud de la legislacion nanal.

32. La Delegacion de Suiza explicé que, segun su propuesta, se mantendria la libertad de
regular—o no regulaf el registro de marcas que consistan en signos no visibles conforme a la
legislacién nacional. Sin embargo, una vez aceptadgistro de esos signos, debera

aplicarse el Tratado.

33. El Presidente opind que, en lugar de utilizar la expresion “es aplicable”, podrian
utilizarse las palabras “se aplicara” para sustituir la expresion “podréa aplicarse” del
apartadd).
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34. La Delegacion de Australia sefialé que, de acuerdo con la propuesta de la Delegacion de
Suiza, los usuarios no tendrian que enfrentarse con una gran diversidad de requisitos
diferentes en las legislaciones nacionales. Expresé su apoyo a lsspamia Delegacion

de Suiza y a la utilizacion de las palabras “se aplicard”, tal como propone el Presidente.

35. La Delegacion de la Republica de Corea y la Delegacion de Suecia expresaron su apoyo
a la propuesta de la Delegacion de Suizaaselegaciones mostraron su preferencia por
gue se utilice la expresion “se aplicard”.

36. La Delegacion de Italia inform6 al Comité Permanente de que en ltalia ha entrado en
vigor un nuevo coédigo de la propiedad intelectual que constituyleyidia gran alcance que

abarca todas las areas de la propiedad intelectual. La Delegacion apoyo el uso de la expresion
“se aplicara”.

37. El Representante de la OAPI expresé su preocupacion por la propuesta de la Delegacion
de Suiza. Desde swipto de vista, la limitacion de la aplicacion del Tratado a los signos

visibles constituye una base comdn que no debe ponerse en peligro. Hizo hincapié en que el
uso de la expresion “se aplicard” hace que el apartado b) pierda su razén de ser, ya que, en
consecuencia, el Tratado se aplicara tanto a los signos visibles como a los signos no visibles.

38. El Representante del CEIPI expreso su apoyo a la propuesta de la Delegacion de Suiza.
Consider6 que es aconsejable fundir los apartados a) y b).

39. El Presidente propuso sustituir los apartados a), b) y ¢) por una disposicion Unica que
exprese el principio en que se basa la propuesta de la Delegacion de Suiza de forma concisa,
al tiempo que tenga en cuenta las preocupaciones expressiaseaspecto.

40. EIl Presidente concluyd en que se ha acordado sustituir los apartados a), b) y ¢)
con una sola disposicion cuyo texto seria el siguiente:

“Cualquier Parte Contratante aplicara este tratado a las marcas que consistan
en signa@ que puedan registrarse como marcas en virtud de su legislacién”.
Parrafo (2) [Tipos de marcas]
41. Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
Articulo 3
(Solicitud)

Parrafo (1) [Indicaciones o elementos contenidos en una solicitud o que la acompafan;
tasa]

Apartado a), puntosi) a viii).

42. Se aprobaron estas disposiciones en la forma propuesta.
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Puntosix) a xiv).

43. La Delegacion de Suiza sefalo a la atencion del Comité Permanente el hecho de que de
conformidad con los puntos xi) y xii) una Parte Contratante podra exigir una identificacion

del tipo de marca en lo que se refiere a marcas tridimensionales y marcas holograficas. A su
entender, toda Parte Contratante deberia también poder exigir dintifiddcion en el caso

de marcas de movimiento, marcas de color o marcas de posicion. En consecuencia, propuso
afnadir las palabras “o es une marca de movimiento, una marca de color o una marca de
posicion” a continuacion de “sea un holograma” en el puinto La Delegacion indico que

habria que modificar de forma correspondiente la R&gla Propuso ademas afiadir las

palabras “y/o los detalles de la marca, segun disponga la legislacion en vigor de la Parte
Contratante” a continuacion de las palalitae o varias reproducciones de la marca” en la
Regla3.4). La Delegacion puso el ejemplo de una marca basada de color a la que seria
posible exigirle un cédigo de identificacion reconocido internacionalmente, como el codigo
PANTONE o el codigo de la RALCon respecto al punto xiii) del Articulo 3.1)a), la

Delegacion propuso sustituir las palabras “una declaracién a tal efecto” por “una declaracion
en gue se especifique el tipo de marca” y modificar la Reg)ade forma correspondiente.

44. LaDelegacion de Australia expreso su apoyo a la propuesta de la Delegacion de Suiza.
Con relacion a los puntos xii) y xiii), la Delegacion manifesté su preocupacién por que
determinados tipos de marcas que puedan aparecer en el futuro no se veran.incluidas
Asimismo, recordé situaciones en que seria necesario especificar si se busca la proteccion
para una marca visible o para una marca sonora. En este contexto, la Delegacion puso el
ejemplo de un video clip enviado a una Oficina con el fin de registermtieado personaje

que aparece en dicho video.

45. La Delegacion de Alemania expreso su apoyo a la propuesta de la Delegacion de Suiza.
Con relacion a la Regla 3.5) propuso la adiciéon de las palabras “u otra descripcion detallada”
a continuacia de la palabra “representacion” a fin de permitir que se facilite una descripcion
de un signo no visible.

46. La Delegacion del Reino Unido propuso que en la Regla 3.4) se haga referencia a “una
0 mas” reproducciones en lugar de “una o variapfaducciones, basandose en que el

término “varias” podria interpretarse de manera que excluye el requisito de proporcionar dos
reproducciones.

47. La Delegacion de los Estados Unidos de América opiné que, en linea con la propuesta
de la Delegadin de Suiza, podria sustituirse en la regla 3.4) la palabra “reproducciones” por

el término “representaciones”, en lugar de afiadir una referencia a los detalles de la marca. La
Delegacion dijo que este cambio en la redaccion estaria en correspondeteiagtan3.5) y

podria entenderse que cubre, por ejemplo, detalles complementarios en el caso de marcas de
color.

48. La Delegacion de la Republica Popular Democratica de Corea se pregunt6 si seria
recomendable referirse no sélo a la Clasificaae Niza en el punto xvii, sino también a la
Clasificacion de Viena.

49. La Secretaria explico que, a diferencia de la Clasificacion de Niza, la Clasificacion de
Viena de los elementos figurativos de las marcas es utilizada principalmeras @dicinas

con fines de busqueda interna, y no seria adecuado cargar a los solicitantes con el uso de esta
clasificacion.
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50. La Delegacion de la Republica Dominicana solicitd que se aclare el concepto de
caracteres estandar al que se refieppto ix).

51. La Secretaria explico que los caracteres estandar se utilizan para las marcas verbales. Si
una marca de este tipo no contiene elementos figurativos, la Oficina podria ofrecer al
solicitante la opcion de manifestar su deseo desqudilicen los caracteres estandar

empleados normalmente por la Oficina con fines de registro y publicacion de la marca.

52. La Delegacion de Australia se pregunté si todavia hay paises que utilizan la disposicion
relativa a la utilizacion deatacteres estandar establecida en el Articulo 3.1)a)ix). Propuso
eliminar las referencias a los caracteres estandar en el Articulo 3.1 o trasladar estas referencias
al Reglamento, a fin de conseguir una mayor flexibilidad de cara a futuros avances.

53. La Delegacion de Suecia explico que, de conformidad con la practica nacional en
Suecia, las marcas figurativas se publican tal como se presentan, mientras que los caracteres
estandar se utilizan para las marcas verbales.

54. La Delegaciorde Dinamarca sefialé que su pais sigue una practica nacional similar. La
Delegacion dijo que, con independencia las marcas excepcionales a las que hace referencia la
Regla3, el caso mas habitual es que las marcas verbales se publiquen en caractdags estan

55. La Delegacion de Suiza expreso su apoyo a las intervenciones realizadas por las
delegaciones de Suecia y Dinamarca.

56. La Delegacion del Japon confirmoé que de conformidad con su practica nacional se
utiliza un sistema de cartaces estandar.

57. La Representante de las Comunidades Europeas expreso su apoyo a la intervencion de
la Delegaciéon de Suecia. La Representante sefialé que de conformidad con el sistema de
marcas de las Comunidades Europeas se utilizan lasteges estandar.

58. La Delegacion de la Federacion de Rusia se pregunté cuales serian las consecuencias
para un pais que no utilice un sistema de caracteres estandar.

59. La Secretaria aclaré que, en ese caso, no serian aplicalvkrdassobre caracteres
estandar.

60. El Presidente dijo que las intervenciones de las Delegaciones parecen responder a dos
principios basicos. El primer principio seria que una Parte Contratante deberia ser libre de
exigir que la solicitud cdenga una o mas representaciones de la marca. El segundo principio
seria que, ademas, la Parte Contratante podria exigir una declaracion que indique el tipo de
marca para el cual se solicita el registro. Propuso seguir un enfoque mas abstractoaue reflej
estos dos principios en el texto del Tratado, a la vez que se establecen reglas especificas en el
Reglamento derivadas de este enfoque. Con respecto a las deliberaciones relativas a los
caracteres estandar, el Presidente consideré que es preferiblegprapa Conferencia

Diplomatica un texto que haga referencia a los caracteres estandar en el Articulo 3.1).
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61. La Delegacion de Australia pregunto si los dos principios mencionados por el
Presidente sustituirian a los puntos ix) a xiv).Dedegacion se preguntd si el primer

principio explicado por el Presidente se dirige solamente al nimero de representaciones o
también al tipo de representaciones requeridas.

62. La Secretaria explicé que los puntos ix) a xiv) se trasladarRegéhmento. Explico
que el primer principio se refiere tanto al nimero como al tipo de representaciones.

63. La Delegacion de Suiza expreso la opinidon de que la aceptacion de la propuesta del
Presidente dependera de la redaccidon exacta dedrReglo.

64. La Delegacion del Irdn (Republica Islamica del) se pregunté si la propuesta del
Presidente significa que cualquier nueva disposicion relativa a un tipo de marca concreto se
tratara en el Reglamento. Pidio que se aclare si la Asapielz tomar decisiones
incompatibles con el Articulo 2.1)c).

65. El Presidente sefialé que, en caso de controversia, prevalecera el Tratado en virtud del
Articulo 23.4). Recordd que el Articulo 2.1) ha sido redactado de nuevo. Con respecto a
nuevas reglas, el Presidente puso el ejemplo de las marcas de posicion. Si se diera la
necesidad de regular este tipo de marcas con mas detalle, la Asamblea podria decidir sobre los
detalles del procesamiento de las solicitudes correspondientes.

66. La Delegacion de Australia opind que si la Asamblea determinara el Reglamento con
relacion a determinados tipos de marcas, solamente serd asunto de las Partes Contratantes
cuyas legislaciones nacionales acepten esas marcas. No se impondra obligacsa ks

Partes Contratantes de aceptar determinados tipos de marcas. La Delegacion propuso utilizar
la expresion “representacion de la marca, segun lo previsto en el Reglamento” en el

Articulo 3.1), a fin de reflejar el primer principio expuesto pdPrdsidente.

67. El Representante de la FICPI propuso establecer la expresion “al menos una
representacion, segun lo previsto en el Reglamento” como primer principio del Articulo 3.1).
También propuso utilizar el texto “cuando proceda, una @ifa, segun lo previsto en el
Reglamento, que indique el tipo de marca”, a fin de reflejar el segundo principio expuesto por
el Presidente.

68. EI Representante de la CClI propuso afiadir algiin comentario a las Notas con relacién a
los caracteresstandar. Mantuvo la idea de que cada Parte Contratante es libre de definir los
caracteres estandar.

69. EIl Presidente concluy6 en que se ha acordado sustituir las disposiciones ix) a Xiv)
con dos puntos. El primer punto sera el punto ix)et@iguiente texto:

“ix) al menos una representacion de la marca, segun lo previsto en el
reglamento;”.

El segundo punto seré el x) con el siguiente texto:
“X) cuando proceda, una declaracion, segun lo previsto en el Reglamento,

en la que el solicitant@dique el tipo de marca, asi como cualquier requisito
especifico aplicable a ese tipo de marca, que desea gque la marca se registre y
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se publique en los caracteres estandar utilizados por la Oficina, o que desea
reivindicar el color como caracteristicatititiva de la marca;”.

Puntos xv) a xviii).

70. Se aprobaron estas disposiciones en la forma propuesta con sujecion a que sean
renumeradas para guardar conformidad con la sustitucion de los puntos ix) a xiv).

Apartados b) y c).
71. Se aprobaron estas disposiciones en la forma propuesta.
Parrafos 2) a 5).
72. Se aprobaron estas disposiciones en la forma propuesta.
Articulo 4
(Representacion; domicilio legal)
73. Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta
Articulo 5
(Fecha de presentacion)
74. El Presidente sefialé que se ha realizado el cambio correspondiente en el
Articulo 5.1)vi) debido a los cambios introducidos en el Arti@illga)xviii). Asimismo, el
Presidente observo es probable qseréferencias al Articul® vuelvan a cambiar de nuevo
como resultado de la nueva redaccion acordada en la presente sesion.
75. Se aprobo esta disposicién en la forma propuesta.
Articulo 6
(Registro Unico para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases)
76. Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
Articulo 7
(Divisién dela solicitud y € registro)

77. Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
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Articulo 8
(Comunicaciones)

Parrafo (1) [Medios de transmision y forma de las comuni caciones]

78. El Presidente sefialé que se han afiadido las palabras “y forma” en el titulo y en el
cuerpo del articulo, con vistas a aclarar que la intencion del Comité Permanente es que se dé
libertad a &s Partes Contratantes de elegir el formato y los medios de transmision de las
comunicaciones.

79. El Representante del CEIPI sefialé que la redaccion de este parrafo en francés parece
ampliar de forma indebida el alcance de la disposicion. EleRentante propuso afiadir

antes de la palabra “forma” las palabras “, con sujecion a lo dispuesto en el parrafo 5)” ya que
este parrafo versa sobre la presentacion de las comunicaciones. La palabra “forma” se
relaciona con la presentacion, en tanto gsentedios se relacionan con la transmision factual

de la comunicacion, a saber, en papel, mediante fax o por medios electronicos.

80. La Delegacion de Australia secundo las opiniones expuestas por el Representante del
CEIPI y dijo que el uso dalpalabra “forma” puede interpretarse como medio de

presentacion. Ahora bien, en las Notas relativas a este parrafo se dan varios ejemplos que
aclaran el sentido de esta disposicion. En este contexto, la Delegacion pregunto qué
condicion tendran las Nataon relacion al Tratado y al Reglamento, puesto que han
acompafnado la negociacion de ambos textos y reflejan la historia de su negociacion. La
Delegacion mantuvo que sera importante facilitar el acceso a las Notas tras la Conferencia
Diplomatica, ya quen caso contrario se perderan algunas de las explicaciones y sera preciso
reexaminar el supuesto de que en las Notas se dan mas aclaraciones sobre una disposicién
determinada.

81. La Secretaria, con relacion a la segunda observacion formuladalpeiegacion de
Australia, dijo que las Notas formaran parte de las actas de la Conferencia Diplomatica y que
se podra acceder a ellas a través de su publicacion tanto en papel como en el sitio web de la
OMPI.

82. La Delegacion del Yemen, apada por la Delegaciéon de Egipto, mantuvo que quiza no
sea equilibrada la propuesta de la Secretaria de que “cualquier Parte Contratante tendra
derecho a elegir los medios de transmision”, ya que, de acuerdo con el derecho contractual,
las dos partes de wontrato tienen derecho a elegir el medio de transmision.

83. El Presidente, en respuesta a la intervencion de la Delegacion del Yemen, aclaro que el
término “Parte Contratante” se refiere en este contexto a un Estado miembro o a una
organizaciérregional sujeta al derecho internacional publico, y no a las partes de un contrato
sujeto al derecho contractual.

84. La Secretaria propuso el texto alternativo siguiente para el parrafo 1):
“Cualquier Parte Contratante podra elegir los med@gansmision de las
comunicaciones y si acepta comunicaciones en papel, comunicaciones en formato

electrénico o cualquier otra forma de comunicaciéon.”

85. Se aprobo esta disposicidon con el nuevo texto.
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Parrafos 2) a 4).
86. Se aproban estas disposiciones en la forma propuesta.
Parrafo (5) [Presentacion de una comunicacion]

87. El Representante de la FICPI sefialé que este parrafo dispone que cualquier Parte
Contratante debera aceptar la presentacion de toda comuniaagidcontenido corresponda

al formulario internacional tipo correspondiente previsto en el Reglamento. La disposicion
esta sujeta a los parrafos 1) a 4) precedentes y, en particular, al parrafo 3) relativo a la firma
de las comunicaciones en papel. Tddssormularios cuentan con una seccion destinada a

la firma o sello. Sin embargo, cuando se utiliza un formulario internacional tipo para una
comunicacion en forma electrénica sera suficiente con que la comunicacion esté autenticada
de conformidad con leegla 6.6). Por tanto, como minimo sera necesario realizar una
aclaracion en las Notas para indicar que en este ultimo caso la firma no forma parte del
contenido pertinente del formulario.

88. El Presidente, con relacidon a la observacion raddéizpor el Representante de la FICPI,
dijo que el SCT podria solicitar a la Secretaria que revise las Notas relativas a este punto y
aflada las aclaraciones que sean necesarias. El Presidente sefial6 también que debe
mantenerse la palabra “contenido” tahrmmse establece en el parrafo 5) y sustituir cualquier
referencia a “los contenidos” en el resto del Tratado y en el Reglamento.

89. La Delegacion de Australia observé que la referencia a los péarrafos 1) a 4) en el
parrafo5) podria dar lugar ana disposicion circular, y se pregunté si de hecho esta referencia
tiene algun efecto. La Delegacion propuso suprimir dicha referencia.
90. Se aprobo esta disposicidon con el siguiente texto:
“Cualquier Parte Contratante debera aceptar la pigs€én de una
comunicacién cuyo contenido corresponda al del Formulario internacional
tipo correspondiente previsto en el Reglamento, de haberlo.”
Parrafo (6)
91. Se aprobo esta disposiciéon en la forma propuesta.
Articulo 9
(Clasificacién de productos y/o servicios)
92. Se aprobo esta disposicién en la forma propuesta.
Articulo 10
(Cambios en los nombres o en las direcciones)
93. En respuesta a una pregunta formulada por la Delegacion de Dinamarca respecto del

Articulo 10.1)a), la Secretaria explicd que, debido al efecto general del Articulo 4.1)b), no hay
necesidad de incluir una referencia a un representante en el Articulo 10.1)a).
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94. La Delegacion de Australia sefial6 que el representante del nuevo titlartam
guedaria contemplado en el Articulo 4.1)b) y propuso aclarar este hecho en las Notas.

95. El Representante de la OAPI preguntd sobre el monto de la tasa que habria que pagar a
la Oficina, de conformidad con el Articulo 10.1)c), cuando ssepite una Unica solicitud
relativa a mas de un registro en virtud del Articulo 10.1)d).

96. En respuesta a la pregunta del Representante de la OAPI, la Secretaria se refirid a la
disposicion general relativa a tasas recogida en el Articulo 3ylggplicé que el TLT no

especifica las cuantias de las tasas que habran de abonarse a las Oficinas. Segun el presente
Tratado, las Partes Contratantes son libres de estructurar sus tarifas de la manera que
consideren adecuado.

97. La Delegaci@ de Australia se refirid a la Nota 10.03 donde se establece que el monto
de la tasa podra variar en funcién del nimero de registros o de solicitudes afectados.

98. EIl Representante de la OAPI expresoé su preocupacion por la dificultad derdaplica
estructura de las tasas a sus Estados miembros y a los titulares de los registros, y propuso que
se aclararan las Notas a este respecto.

99. EIl Presidente sefialdé que se aprueba esta disposicion en la forma propuesta.

Articulo 11
(Cambio en latitularidad)

100. La Secretaria indicé que en el Articulo 11.1) del texto francés deberian cambiarse las
palabras |a personne qui a acquisla titularité (ci-apres dénommée “ nouveau titulaire”’ )”

1}

por“ la personne qui a acquis la titularité (ci-apreés dénommee “ nouveau propriétaire’)” .

101. El Presidente sefalé que se aprueba esta disposicion en la forma propuesta.

Articulo 12
(Correccion de un error)

102. La Delegacion de Suecia pregunté acerca de la naturaleza de losaqoeese refiere

el Articulo 12, y se pregunt6 si ademas de aplicarse a los errores evidentes, esta disposicion
podria aplicarse, por ejemplo, a errores relativos a la informacion o al régimen juridico de la
legislacién nacional.

103. En respuesta la pregunta de la Delegacion de Suecia, la Secretaria explicé que el
Articulo 12.1)a) se aplica a los errores reflejados en el registro de marcas y/o en cualquier
publicacion de la Oficina. De acuerdo con el Articulo 12.6), ninguna Parte Contratarde e
obligada a aceptar una peticion de correccion de un error que no pueda corregirse conforme a
su legislacion.

104. El Presidente sefialé que se aprueba esta disposicion en la forma propuesta.
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Articulo 13
(Duracién y renovacion del registro)

105. El Presidente sefialé que se aprueba esta disposicion en la forma propuesta.

Articulo 14
(Medidas de subsanacion en caso de incumplimiento de plazos)

106. La Secretaria sefialé que, en su ultima sesion, el Comité Permanentauthegéuardo
sobre la finalidad y el contenido del Articulo 14, si bien varias delegaciones expresaron la
opinién de que podria mejorarse la redaccion de la disposicion, y se decidié encargar a la
Secretaria revisar el articulo y presentar una redacci@radejen la presente sesion.

107. El Presidente recordd que en la ultima sesion del SCT se llego a un “acuerdo de
caballeros” entre los miembros del Comité Permanente por el que si no se llegaba a un
consenso sobre la nueva propuesta de redaeni@mpresente decimocuarta sesion, se
mantendria la redaccién previa del Articulo 14, dado que los delegados ya habian llegado a un
acuerdo respecto del fondo de la disposicion.

108. La Delegacion de Australia dio las gracias a la Secretaria poopuesta de redaccion
gue se ha presentado al Comité Permanente, ya que refleja fielmente el fondo de lo acordado
en la decimotercera sesion y el lenguaje que emplea es mas facil de comprender.

Parrafo (1) [Medidas de subsanacién antes de la expiracion de un plazo]
109. Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
Parrafo (2) [Medidas de subsanacion después de la expiracion de un plazo]

110. El Representante del CEIPI propuso mejorar la redaccion del parrafo 2) dando
coherena@ al uso de las expresiones “parte interesada” y “persona interesada” en el titulo y en
el punto iii).

111. La Delegacion de Australia apoyo la propuesta realizada por el Representante del CEIPI
y propuso que la Secretaria haga una revision dededraso de estos términos en todo el
texto del Tratado y del Reglamento.

112. La Representante de la INTA pidio que se afiadan al Articulo 1 las definiciones de los
términos “continuacion de la tramitacion” y “restablecimiento de los derechaoglg/parece
que estos conceptos no se entienden de forma tan generalizada como otras partes del
Articulo 14. Las definiciones podrian basarse en las explicaciones contenidas en las Notas
referentes a este articulo.

113. El Presidente, con relani a la propuesta realizada por la Representante de la INTA,

dijo que el Articulo 1 ya ha sido aprobado y que no es posible reabrir el debate sobre éste. No
obstante, si se hace evidente la necesidad de definir estos términos podria presentarse una
propuesta para su consideracion en la Conferencia Diplomatica.
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114. Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta. Sin embargo, se pidio a la
Secretaria que, en aras de coherencia, compruebe gue en todo el texto del Tratado se
emplee o bien la expggn “parte interesada” o bien la expresion “persona interesada”.

Parrafo (3) [Excepciones]

115. El Representante del CEIPI, apoyado por la Representante de la INTA, dijo que deberia
eliminarse la referencia al parrafo 1) en este parrafo. refpél es una disposicion

“condicional”, y por tanto no parece adecuado decir que ninguna Parte Contratante “estara
obligadd a prever las medidas de subsanacion mencionadas en el parrafo 1) respecto de las
excepciones previstas en el Reglamento.

116. Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta, con sujecion a que se suprima la
referencia al parraft).

Parrafo (4) [Tasas|
117. Se aprobd esta disposicion en la forma propuesta.
Parrafo (5) [Prohibicidn de otros requisitos]

118. El Representante de la FICPI, apoyado por la Delegacion de Irlanda y por los
representantes del CEIPI y la INTA, dijo que la referencia al parrafo 1) que se hace en este
parrafo tendra el efecto de limitar la capacidad de las Partes Contratamgsali las

razones de una prérroga antes de la expiracion del plazo. Tal como esta estructurado
actualmente el parrafo 5), ninguna Parte Contratante podra exigir que se cumplan requisitos
distintos de los mencionados en el presente Articulo y en eLlkrf respecto de las

medidas de subsanacion mencionadas en los patjayd®). Sin embargo, ni en el

Articulo 14 ni en la Regla 9 se establecen requisitos relativos a la solicitud de una medida de
subsanacion de conformidad con el parrafo 1), a jgesane la practica de muchas Oficinas
consiste en demandar a la persona solicitante las razones de la prorroga. Una vez que se
aducen las razones, las Oficinas conceden la prérroga sin el pago de ninguna tasa. El
Representante afiadié que esta practibarii mantenerse y propuso suprimir en el parrafo 5)
la referencia al parrafo 1).

119. Se aprobd esta disposiciéon en la forma propuesta, con sujecidn a que se suprima la
referencia al parraft).
Articulo 15
(Obligacién de cumplir con e Convenio de Paris)
120. Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
Articulo 16

(Marcas de servicio)

121. Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
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Articulo 17
(Peticion deinscripcion de una licencia)

122. El Presidete sefialé que los cambios introducidos en los parrafos 1) y 4) de la redaccién
actual del Articulo 17 son el resultado de los debates celebrados durante la Gltima sesién del
SCT y de las propuestas realizadas por diversas delegaciones durante dicha sesion.

Parrafo (1) [Contenido dela peticion deinscripcion]

123. El Representante de la FICPI expreso su preocupacion por el cambio realizado, que
introduce una referencia en el punto ii) a los documentos justificativos. El Representante
recordd ge, segurda Recomendacién Conjunta relativa a las Licencias de Marcas, “una Parte
Contratante puede aceptar bien la firma del titular o de su representante” con relacion a la
peticion de inscripcion de una licencia “aun cuando no vaya acompafiada da kdgiirm

titular o de su representante” Puesto que en el proyecto de TLT revisado ya no se hace
referencia a la firma, sera preciso introducir un cambio a este respecto. No obstante, el
requisito de los documentos justificativos en todos los casos nodierelivs usuarios del

sistema ni va en beneficio publico. El Representante sefiald igualmente que la
Recomendacion Conjunta distingue dos casos. Cuando la peticion de inscripcion la realiza el
titular, con su firma es suficiente, y es sélo cuando laipatla realiza el licenciatario

cuando deben acompariarse los documentos justificativos. El Representante propuso que, a
fin de evitar hacer referencia a la firma deberia mantenerse el punto i) en el Tratado,
suprimirse el punto ii) y afiadirse un textoetisentido de que “toda Parte Contratante debera
aceptar que la peticién sea realizada por el titular, aun cuando no se realice conjuntamente con
el licenciatario. Toda Parte Contratante debera aceptar igualmente que la peticion sea
realizada por el liggciatario, aun cuando no se realice conjuntamente con el titular, siempre y
cuando vaya acompafada de los documentos justificativos previstos en el Redlamento

124. La Delegacion de los Estados Unidos de América expreso su apoyo a la interdehcion
Representante de la FICPI. La Delegacion indicd que si bien no se ha centrado en la
redaccion concreta propuesta por el Representante, esta de acuerdo con el sentido de la
propuesta.

125. La Delegacion de Australia apoy6 los comentarioszaaads por el Representante de la
FICPI con relacion al contenido de fondo de las disposiciones. La Delegacion dijo que, en lo
gue respecta a la estructura del Articulo y de la Regla 10 correspondiente, preferiria que el
Articulo 17.1) estableciera simphente que la peticion de inscripcidse“presente conforme

a los requisitos previstos en el Reglamento” tal como se establece actualmente en el punto i).
El punto ii) no es necesario, puesto que uno de los requisitos previstos en el Reglamento
podria inclir el del acompafiamiento de los documentos justificativos. Ademas, y con vistas
a aclarar el contenido de la Regla 10, el titulo de esta regla podria cambiarse de “Detalles” a
“Requisitos” relativos a la peticion de inscripcion; el apartado 1) se fefentonces al

contenido y el apartado 2) a los documentos justificativos

126. Las delegaciones de Suecia y de Suiza y la Representante de las Comunidades Europeas
apoyaron los comentarios realizados por el Representante de la FICPI.

127. El Representante de la OAPI, en respuesta a la propuesta realizada por el Representante
de la FICPI, pregunt6 si los usuarios tienen que enfrentarse a algun problema en particular
cuando la inscripcion de una licencia se realiza con la aprobacioneteiditario. Un buen

namero de delegaciones esta de acuerdo con relacion a este principio. El Representante
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afadié que la disposicion del Articulo 17.1) deberia mantenerse como una disposicion
“condicional” y no como una disposicién “de obligatoriedadl'como propone la FICPI.

128. La Delegacion de la Federacion de Rusia expreso su gratitud a la Secretaria por la nueva
redaccion del Articulo 17, que tiene en cuenta la propuesta realizada por esa Delegacion en la
Gltima sesién del SCT. La Delegjon expresé su preocupacion por que se reabra una vez

mas el debate sobre estas disposiciones. Con relacion a los comentarios realizados por el
orador anterior, la Delegacion sefialé que si bien est4 de acuerdo con que la inscripcion de una
licencia se ealiza por el interés publico, es mas importante para el publico establecer un
mecanismo que fomente una conducta adecuada en el mercado y evite la mala fe. La
aportacion de documentos a la Oficina que contengan las condiciones de una licencia
contribuirda establecer relaciones de mercado basadas en la buena fe. Por tanto, la
Delegacion apoyo la redaccion de la Secretaria frente a la propuesta realizada por el
Representante de la FICPI.

129. La Delegacion del Japén expreso su apoyo a la reaieactdal del Articulo 17.1). La
Delegacion manifesto su parecer de que el SCT ha llegado a un compromiso en esta materia
en sus sesiones precedentes. La Delegacion sefialé que debe permitirse a una Oficina solicitar
un extracto del contrato de licenciaima declaracion de licencia sin certificar, incluso cuando

la peticién de inscripcién de la licencia la presente el titular, ya que la finalidad del sistema de
registro es asegurar la estabilidad de los derechos sobre las marcas y permitir a los usuarios
conocer quién es el titular de los derechos y a quién se ha concedido la licencia. A este
respecto, es fundamental que la Oficina pida un documento relativo a la licencia, con
independencia de quién solicite la peticion de inscripcion. Es de suma iro@ont@mtener

un registro preciso y garantizar la validez del mismo mediante la verificacion de los
documentos presentados.

130. La Delegacion de la Republica Popular Democratica de Corea propuso cambiar la
palabra “contenido” en el titulo del pafo 1) a fin de que guarde coherencia con la
disposicion contenida en el Reglamento. La Delegacién propuso afiadir las palabras
“documentos de acompafiamiento” o “documentos justificativos” para la inscripcion de una
licencia.

131. El Presidente idicd que el cambio en el titulo depender& de si se decide mantener o no
el punto ii) en el texto del articulo.

132. El Representante de la AIM expresé su apoyo a la propuesta realizada por el
Representante de la FICPI. Resulta especialmenmoaticer quién ha presentado la

peticion de inscripcion y, cuando es el licenciatario quien realiza la peticion, no parece que
existan razones para preocuparse por el riesgo de fraude o mala fe. Ademas, cualquier
solicitud presentada por el titular de unarca determinada contribuira a la integridad de los
registros y, por tanto, cuando el licenciatario presente una peticién para inscribir una licencia
no habra problemas de integridad de los registros. El Representante afiadio que, si no puede
aceptarse laropuesta del Representante de la FICPI, una solucién de compromiso podria ser
la propuesta realizada por la Delegacion de Australia de trasladar los pormenores al
Reglamento.

133. La Delegacion de Marruecos apoyoé la posicion expuesta por lgda@a del Japon y
declaré que el texto del Articulo 17.1), tal como estéa redactado actualmente, es coherente con
su legislacién nacional.
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134. El Representante de la FICPI, en respuesta a los comentarios realizados por el
Representante de la OARIjo que para los usuarios del sistema no supone un problema
aportar los documentos justificativos. La cuestion es mas bien la finalidad real del

Articulo 17 y de laRecomendacion Conjunta original. A su entender, el propésito es facilitar

la inscripcon de licencias. Asimismo, sefialé que una vez que se firma un acuerdo de

licencia, las partes entienden que las negociaciones han concluido, y resulta dificil para el
titular conseguir otro documento firmado con relacidon a cada pais en que tengasederibir
licencia. El Representante afiadié que este paso parece innecesario y resulta inhibidor para el
titular, que esta entregando parte de sus derechos y ha decidido inscribir de buena fe su
licencia en la Oficina

135. El Presidente sefial6é guepartir de las intervenciones de las Delegaciones, seria
proclive a recomendar la modificacion del titulo del parrafo 1) por “Requisitos relativos a la
peticidn de inscripcion” y que el texto del parrafo se simplifique del modo siguiente:
“Cuando la legilacion de una Parte Contratante prevea la inscripcion de una licencia ante su
Oficina, esa Parte Contratante podra exigir que la peticion de inscripcidén se presente
conforme a los requisitos previstos en el Reglamento”. De este modo, los pormenores
relaivos a los requisitos se incluirian en el Reglamento

136. La Delegacion de Panama, con relacién a la propuesta realizada por el Presidente, dijo
que, dada la estructura de la Regla 10, seria necesario comprobar si una referencia general de
este ipo al Reglamento seria suficiente para aclarar que la Regla 10 se refiere a ambos
elementos: la peticion y los documentos justificativos.

137. El Presidente respondio que el término “requisitos” es lo suficientemente general como
para incluir arbos elementos de la peticion y los documentos justificativos.

138. La Delegacion de la Federacion de Rusia, apoyada por la Delegacion de México,
manifesto su preferencia por mantener el texto tal como se ha presentado en la sesion actual.

139. La Delegacion de Australia dijo que parece que el término “requisitos” abarcaria ambos
requisitos, los que se refieren a la inscripcion y los que se refieren a los documentos
justificativos. La Delegacion propuso que, a fin de aclarar un poco tegsueto, el titulo

de la Regla 10 deberia cambiarse también de “Detalles” a “Requisitos”.

140. La Delegacion del Japén se reservé su postura respecto de este parrafo, pendiente del
debate de la Regla 10.

141. El Presidente manifesté qeeSCT deberia dejar pendiente el debate sobre el
Articulo 17.1)ii) hasta que tome una decisién respecto de la Regla 10.

142. La Delegacion de las Comunidades Europeas expreso su apoyo a la propuesta realizada
por el Presidente como solucion dengmomiso al Articuldl7.1).

143. El Representante de la CCI dijo que apoya la propuesta del Presidente relativa al
Articulo 17.1) y la Regla 10. El Representante afiadié que prefiere dejar el texto del Tratado
lo mas sencillo posible e incluir lassposiciones detalladas en el Reglamento, ya que esto
permitira que el sistema sea mas flexible.
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144. Una vez finalizado el debate sobre la Regla 10, el SCT examino el Articulo 17.1),
tal como se ha presentado en la reunién y decidi6 aprdbattisgosicion en la forma
propuesta. Asimismo, acordo sustituir la palabra “Contenido” por la palabra
“Requisitos” en el titulo del péarrafo.

Parrafo (2) [Tasag|

145. La Delegacion de México realiz6 un comentario general respecto de la red#gicid

Tratado con relacion a las tasas. En algunos casos en el texto se lee “tasas” en plural y en
otros casos se lee “tasa”. La Delegacién opiné que seria adecuado unificar la redaccién a este
respecto en todo el Tratado.

146. El Presidente dij que se toma nota del punto planteado por la Delegacion de México y
gue la Secretaria lo tendra en cuenta a la hora de preparar la propuesta basica.

147. Se aprobd esta disposicion en la forma propuesta.
Parrafo (3) [Peticion Unicarelativa a varios registros]

148. Se aprobd esta disposicion en la forma propuesta.
Parrafo (4) [Prohibicidn de otros requisitos]
149. La Delegacion de Australia dijo que desearia expresar su postura de que, desde el punto
de vista juridico, no esecesario un nuevo parrafo 4)b). Sin embargo, si la disposicion sirve
de solucion de compromiso, en el contexto de los debates sobre esta materia la Delegacion
estaria dispuesta a apoyarla.

150. Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
Parrafo (5) [Pruebas]

151. Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
Parrafo (6) [Peticion relativa a las solicitudes]
152. El Representante del CEIPI sefialé que la redaccion de esta disposicion y de otras del
proyecto revisdo de TLT incluye el término “aplicable” para acompafiar la palabra
“legislacion”. El Representante manifesto que la Secretaria deberia comprobar el uso de estos
términos en todo el Tratado y el Reglamento y considerar la eliminacion de la palabra
“aplicabe”, ya que una legislacién que no sea aplicable no podria ser pertinente.
153. El Presidente respondio que la expresion “legislacion aplicable” tiene un significado
importante en el derecho internacional privado y que es preferible manteneranbargo,
seria aconsejable que la Secretaria compruebe estos términos para dar uniformidad a todo el

Tratado y el Reglamento, asi como con relacidn al contexto en que se emplean.

154. Se aprobd esta disposicion en la forma propuesta.



SCT/14/8 Prov.2
pagina20

Articulo 18
(Peticion de modificacion o cancelacion de la inscripcion de una licencia)

155. La Delegacion de Marruecos, apoyada por el Representante del CEIPI, propuso que la
referencia al Articulo 17.2) a 5) del parrafo 2) se sustituya por “Articul) 4%)” a fin de

gue incluya también los requisitos relacionados con la modificacion o cancelacion de las
peticiones.

156. Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta, con sujecion a que la referencia
al “Articulo 17.2) a 5)”, en el parrafp, se cambie por una referencia al “Articulo 17.2)
a6)”. En la version en espariol del parrafo 1) no se tradujo su titulo, que tendria que
haber sido “Contenido de la peticion”. En la sesion se acordo sustituir las palabras
“Contenido de” por las palals@Requisitos relativos a” en el titulo del parrafo 1).

Articulo 19
(Efectos de la no inscripcion de una licencia)

157. La Secretaria explico que, comparado con el proyecto de Tratado presentado en la
sesion precedente y de acuerdo con una pstpuealizada durante la reunién, el contenido
del Articulo 19.2)b) se ha trasladado al Articulo 30.2).

158. Se aprob¢ esta disposicion en la forma propuesta.

Articulo 20
(Uso de una marca en nombre del titular)

159. La Secretaria eXig6 que la nueva redaccion de este articulo es el resultado de los

debates celebrados durante la Gltima sesion del SCT. Durante esa sesion, varias delegaciones
debatieron sobre el proposito de esta disposicion y se llego a un entendimiento comun, puesto
gue el TLT se ocupa de procedimientos administrativos en la Oficina de marcas, respecto de
que el alcance de esta disposicion y la propia inscripcion de una licencia deben mantenerse
dentro de ese ambito. La redaccion propuesta en la presente reunigceabeada propuesta
formulada en la anterior sesion por la Delegacion del Canada, apoyada por varias
delegaciones.

160. La Delegacion de la Federacion de Rusia dijo que su posicion no ha cambiado en esta
materia. De acuerdo con el sistema quapiea en la Federacion de Rusia, una licencia no
registrada no es valida, y puede ser causa de problemas a los licenciatarios, ya que podria
considerarse que utilizan la marca en una situacion de infraccion. Solo mediante la
inscripcion la Oficina puedeomprobar si la marca se utiliza legalmente. Asimismo, la
Delegacion sefialé que, tal como esta redactada actualmente, la disposicion podria crear
problemas en aquellos paises que exigen la inscripcion de licencias, ya que da a entender que
una persona pude estar usando la marca sin el consentimiento de su titular. Por tanto, este
articulo deberia completarse con algun tipo de texto en el sentido de que el uso por parte de
un licenciatario constituye uso por el titular.

161. La Delegacion de Mégo manifesto la opinion de que, segun esta redactado
actualmente el articulo, deja de estar claro cual es el propésito del procedimiento de
inscripcion, ya que los efectos de ésta parece que practicamente han desaparecido, o al menos
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la Delegacion no puedeer cuales son los efectos de la inscripcion de una licencia en virtud
de las condiciones del Tratado.

162. La Delegacion de Marruecos dijo que la inscripcion de licencias en Marruecos en si
misma no demuestra o da pruebas del uso de una n&rcambargo, si que permite a
terceros oponerse cuando se produce una infraccion de una marca que esté usandose.

163. La Secretaria recordé la historia de la redaccion de esta disposicion, en particular en lo
que se refiere a que el texto or@inlecia que el uso de una licencia se considerara que
constituye uso por parte del titular, si esto se hace con el consentimiento del licenciante. Para
el Comité Permanente, esta redaccion concreta parecia ir demasiado lejos en lo que se refiere
al estakecimiento de una norma de derecho sustantivo. Por tanto, se tomoé la decisién de que
en el texto no se indicara qué tipo de uso por parte del licenciatario constituiria uso por parte
del titular.

164. El Representante de la OAPI expreso su apadygoredaccion actual del Articulo 20, que
recoge todas las inquietudes expresadas por las delegaciones durante la ultima sesion del
SCT.

165. La Delegacion de la Federacion de Rusia dijo que deberia indicarse la finalidad del uso
de una marca, téendo en cuenta que en algunos paises se adquiere un derecho sobre una
marca como resultado de su uso. La Delegacién propuso afiadir las palabras siguientes al
texto presentado por la Secretaria: “en procedimientos relativos a la adquisicion, el
mantenimnto y la observancia de los derechos relativos a las marcas”.

166. La Delegacion de Australia dijo que, con la nueva redaccion, el Articulo 20 parece que
es otra disposicion relativa a los efectos de la no inscripcion de una licencia y geeyrdesd
punto de vista estrictamente estilistico y de redaccion, seria mas sencillo fundir esta
disposicion con el Articulo 19. La disposicion se convertiria en el parrafo 3) del Articulo 19 y
seria preciso dale un nuevo titulo, ya que el titulo actualntielbo 20 dejaria de ser

adecuado.

167. Se acordo volver a redactar esta disposicion para que sea incorporada en el
Articulo 19 como parraf@), con el texto que figura a continuacién, y que la Secretaria
proponga un nuevo titulo:

“Una Parte Cotratante no puede exigir la inscripcion de una licencia como
condicion para que el uso de una marca por un licenciatario se considere que
constituye uso por el titular en procedimientos relativos a la adquisicion, el
mantenimiento y la observancia de lesaethos relativos a las marcas.”

Articulo 21
(Indicacion delalicencia)
168. Se aprobé esta disposicion en la forma propuesta.

169. Se decidié renumerar este articulo, asi como los siguientes articulos del Tratado,
como consecuencia d fusion del antiguo Articulo 20 en el Articulo 19.
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Articulo 22
(Observaciones en caso de rechazo previsto)

170. La Delegacion de Alemania manifesté que algunos elementos de la disposiciéon son
incompatibles con la legislacion nacional de sis.pha Delegacion propuso afiadir al final

del Articulo 22 la frase siguiente: “excepto si el rechazo se basa en el impago o el pago
parcial de las tasas. Opcionalmente, si esta modificacion no es aprobada por el SCT, la frase
de la Nota 22.01 “La nocidte “rechazo” incluye los casos en que se considere que esas
solicitudes o peticiones han sido retiradas, abandonadas o no han sido presentadas” deberia
ser suprimida. Ademas, la Delegacion sefialé que la Nota 22.02 no refleja la terminologia del
articuloy propuso eliminar la nota.

171. La Delegacion de México sefalo que la disposicion actual no es compatible con la
legislacién nacional de su pais. La Delegacion dijo que si una solicitud o peticion no esta
firmada o no se pagan las tasas, delmaiae la oportunidad al solicitante, al titular o a un
tercero la oportunidad de rectificar la omision.

172. El Representante de la FICPI expreso su decepcion por el hecho de que la antigua
Regla6.7) relativa a las notificaciones no esta intdgran el Articulo. No obstante, el
Representante dijo partir del supuesto de que las Oficinas estan dispuestas a dar la
oportunidad a las partes solicitantes de cumplir con los requisitos. Asimismo, el
Representante sefialé que el Articulo 22 contiepératipio del derecho a ser escuchado.

Con respecto al fondo de esta disposicion, el Representante indicé que no se hace referencia
al Articulo 14 sobre medidas de subsanacion en el caso de incumplimiento de un plazo. El
punto de vista que mantuvo el Regentante es que parece raro que no se deé la oportunidad

de formular observaciones sobre el rechazo previsto de conformidad con el Articulo 14)2)iii.
El Representante propuso que se revise el Articulo 22.

173. El Representante del CEIPI apows lbbservaciones formuladas por el Representante de
la FICPI. El Representante puso objeciones a la propuesta presentada por la Delegacion de
Alemania, declarando que las consecuencias de rechazar una solicitud o una peticién debido
al pago insuficienteeluna tasa, sin dar la oportunidad a la parte solicitante de formular
observaciones, serian demasiado severas, por ejemplo, en el caso de que un banco haya
cobrado comisiones. El Representante hizo hincapié en que la disposicion correspondiente
del TLT nocontiene una frase de este tipo.

174. La Delegacion de Australia manifesto su acuerdo con la postura expresada por la
Delegacion de México y propuso afadir una disposicion en que se dé la posibilidad a un
solicitante, a un titular o a un tercete rectificar una solicitud o una peticién en el caso de

gue falten elementos, como una firma o el pago parcial de una tasa. La Delegacion apoyo los
comentarios realizados por el Representante de la FICPI relativos a la inclusion de una
referencia al Artiulo 14 en el Articulo 22. La Delegacion se preguntd si las Delegaciones

que previamente estaban en contra de incluir una referencia al Articulo 14 podrian aceptar una
referencia al Articulo 14 con la nueva redaccion que recoge el docugE&ntb4/2.

175. Las Delegaciones de Portugal e Italia manifestaron su acuerdo con los comentarios
realizados por el Representante de la FICPI. No obstante, la Delegacion de Portugal fue de la
opinién de que una referencia al Articulo 14 seria muy general ygwdyacer referencia al

Articulo 14.2)iii). Con respecto a la Nota 22.02, la Delegacion de Portugal expreso su
preferencia por mantener la redaccion tal cual esta.
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176. La Delegacion de Suecia recordd que en las sesiones precedentes del &tanidae

al Articulo 14.2)iii) ha supuesto problemas para algunas delegaciones, aunque esto no sucede
en el caso del Articulo 14.2)i) o del ii). La Delegacion planteo la cuestion de la posibilidad de
incluir en el Articulo 22 una referencia al Articulo.2)) v ii).

177. La Delegacion de Australia apoy6 las opiniones expresadas por la Delegacién de

Suecia. La Delegacion propuso una nueva redaccion para el Articulo 22, que estableceria que
una Oficina no tendra que dar la oportunidad a una galitétante de formular

observaciones, en el caso de que la parte solicitante ya haya tenido la oportunidad de exponer
completamente su caso.

178. La Representante de las Comunidades Europeas, apoyada por las Delegaciones de
Francia y de Alemani expreso la opinidon de que en el caso de una parte peticionaria haya
expuesto completamente su caso y no haya razones juridicamente validas para solicitar el
restablecimiento de los derechos de conformidad con el Articulo 14.2)iii), no existe razén
algura para dar a esa parte peticionaria la oportunidad de formular observaciones. La
Representante de las Comunidades Europeas declar6 que esta a favor de la redaccion actual
del Articulo 22, que no hace referencia al Articulo 14.

179. La Delegaciérde Australia propuso incluir una referencia al Articulo 14 en el

Articulo 22 y afiadir la frase siguiente al Articulo 22: “En lo que respecta al Articulo 14, no
sera necesario que Oficina alguna ofrezca la posibilidad de formular observaciones cuando la
pate peticionaria ya haya tenido la posibilidad de formular una observacion sobre los hechos
en los que se basara la decisiéon”.

180. El Presidente sefald que esta disposicion se aprueba con el texto que figura a
continuacion, en el entendimiento gige se afiadira en las Notas una aclaracién que dé
a entender el contenido de la disposicion:

“Una solicitud presentada conforme al ArticGlo una peticién formulada
conforme a los Articulog, 10 al4,17 y18 no podra ser rechazada en su
totalidad o en parte por una Oficina sin dar al solicitante o a la parte peticionaria,
segun sea el caso, la posibilidad de formular en un plazo razonable observaciones
sobre el rechazo previsto. En lo que respecta al Articulo 14, no sera necesario que
Oficina algunaofrezca la posibilidad de formular observaciones cuando la parte
peticionaria ya haya tenido la posibilidad de formular una observacion sobre los
hechos en los que se basara la decision”.

Articulo 23
(Reglamento)
181. Se aprobo esta disposicién la forma propuesta.
Articulo 24
(Asamblea)

182. Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
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183. El Representante de la CCIl expreso su gratitud y su satisfaccion por el establecimiento
de la Asamblea, 11 afios después de labaeion del TLT de 1994. Hizo hincapié en que
esta ha sido una de las decisiones mas importantes que ha tomado el Comité Permanente.

Articulo 25
(Oficina Internacional)

184. Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.

Articulo 26
(Revision y modificacion)

185. La Delegacion del Iran (Republica Islamica del) mantuvo la idea de que, con respecto a
la revision del Tratado, no esta claro de qué forma quedarian vinculados los Estados ni
cuando entraria en vigor. A fin de aclarasitaacion, la Delegacion propuso establecer
claramente que la revision entrara en vigor una vez que el Director General reciba
notificaciones de aceptacion por escrito de todos los paises. La Delegacion sefialé que, como
alternativa, podria establecerseguna decision en esta materia se tomara en la Conferencia
Diplomatica. La Delegacion expreso su apoyo a la eliminacion de la clausula relativa de la
cuarta linea del Articulo 26.2)c).

186. La Delegacion del Japoén pidié que se aclare la manaraeepueden modificarse los
Articulos 24 y 25. Expuso su opinion de que el Articulo 26 ofrece dos posibilidades. En
primer lugar, los Articulos 24 y 25 pueden ser modificados por la Asamblea, de conformidad
con el parrafo 2). En segundo lugar, los altis pueden ser revisados por una conferencia
diplomética de conformidad con el parrafo 1). Recordando el Articulo 19.2) del Tratado
sobre el Derecho de Patentes, la Delegacion se pregunto si podria afiadirse al Articulo 26
terminologia que refleje estewmrdo. En particular, considerd que es necesario asegurarse de
que la potestad de la Asamblea para modificar los Articulos 24 y 25 no limita el poder de la
conferencia diplomatica para revisar estos articulos.

187. La Delegacion de Australia seggunto si podria aclararse en las Notas que el

Articulo 26.2)a) no reduce los poderes de la conferencia diplomatica. Con relacion al

Articulo 26.2)c), la Delegacion expreso su apoyo a la recuperacion de las palabras eliminadas
“asi aceptada”, a fin deagantizar la uniformidad de los tratados administrados por la OMPI.
Recordando la intervencion realizada por la Delegacién de Nueva Zelandia en la
decimotercera sesion del Comité Permanente, tal como quedo reflejada en el parrafo 278 del
documento SCT/18/ la Delegacion dijo que deberia aclararse en las Notas que la expresion
“asi aceptada” se refiere a la recepcion por parte del Director General de notificaciones
escritas de aceptacion de tres cuartos de las Partes Contratantes.

188. La Secretdn sefiald que la conferencia diplomética tiene libertad para tomar cualquier
decision que considere oportuna. Propuso no interferir en los resultados de una conferencia
diplomética con una disposicion adicional relativa a la entrada en vigor de dedistares

189. La Delegacion de los Estados Unidos de América recordd que cualquier enmienda a los
Articulos 24 y 25 realizada por la Asamblea tiene que ser aceptada por tres cuartos de las
Partes Contratantes, de conformidad con el Articulo @6.8n este contexto, la Delegacion

se preguntd si no seria mas exacto utilizar en el Articulo 26.2)a) la expresion “las
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modificaciones a los articulos 24 y 25 pueden ser aprobadas por la Asamblea”. La
Delegacion pensoé que este texto también excluipasiilidad de que una modificacion
aprobada por la Asamblea sea revisada por una conferencia diplomatica.

190. El Presidente propuso, de acuerdo con la Convencion de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, que se afladan aclaraciones en las dima®flejen las inquietudes expresadas por
las Delegaciones. A partir de esta interpretacion, el Presidente propuso aprobar el
Articulo 26.1), 2)a) y b) y volver a incluir las palabras que aparecen tachadas en el
Articulo 26.2)c).
191. La Dele@cién del Japon declaré que de momento podria aceptar la propuesta del
Presidente. La Delegacion sefialé que la decision final de si plantea o no de nuevo la cuestién
en la Conferencia Diplomatica dependera de las notas que presente la Secretaria.
192. La Delegacion del Iran (Republica Islamica del) indicé que por el momento podria
aceptar la propuesta del Presidente. La Delegacion declaré que desea reservarse el derecho a
exponer de nuevo las cuestiones que ya ha planteado en la Confereloci@ficp.
Parrafo (1) [Revision del Tratado]
193. El Presidente concluy6 en que el parrafo 1) se aprueba en la forma propuesta, en
el entendimiento de que se afiadira en las Notas una aclaracion sobre las facultades de

una conferencia diplomaticnforme a la Convencion de Viena sobre el Derecho de
los Tratados.

Parrafo (2) [Modificacion de ciertas disposiciones del Tratado por la Asamblea]
Apartados a) y b).

194. Se aprobaron estas disposiciones en la forma propuesta.
195. La Delegacion del Japon formulo una reserva respecto del apartado a).

Apartado c).

196. Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta, en el entendimiento de que se
conservaran las palabras que aparecen tachadas en la propuesta.

197. La Delegacion del Iran (Republica Islamica del) formul6 una reserva respecto del
apartada).
Articulo 27

(Procedimiento para ser parte en el Tratado)

198. Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.



SCT/14/8 Prov.2
pagina26

Articulo 28
(Aplicacion del TLT de 1994 y del presente Tratado)

199. La Representante de las Comunidades Europeas solicitd que se aclarara el
funcionamiento del Articulo 28. Se pregunt6 si el Tratado supondra un nuevo tratado o, como
su nombre indica, “Tratado revisado sobrBetecho de Marcas”, sera una revision del TLT
de1994.

200. La Secretaria explico que el Articulo 28 refleja los principios del derecho internacional
publico, tal como establece el Articulo 30 de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los
Tratados. La intencion que hay detras no es la de apartarse del conjunto de normas
internacionales establecidas actualmente, sino dejar claro cudl es la situacion a partir de esas
normas. Sefialo que el TLT de 1994 y el Tratado revisado sobre el Derechcds $6a

tratados consecutivos sobre la misma materia. La Secretaria aclaré que el titulo del Tratado
es provisional y que la Conferencia Diploméatica podria cambiarlo.

201. La Delegacion de Australia se pregunté por qué una Parte Contratamia quer

convertirse en Parte Contratante en ambos Tratados, el TLT de 1994 y el TLT revisado, como
prevé el Articulo 28. Explico que, segun la practica nacional en Australia, s6lo hay un
procedimiento que se pueda seguir ante la Oficina. La Delegaciorudija disposicion

puede crear problemas si las solicitudes tienen que tratarse de forma distinta. Sostuvo que de
hecho no existe una relacion “mutua” entre una Parte Contratante sujeta solamente al TLT

de 1994 y una Parte Contratante sujeta solamenteatddo revisado sobre el Derecho de

Marcas.

202. La Delegacion del Irdn (Republica Islamica del) expreso su apoyo al texto actual del
Articulo 28.

203. La Delegacion de Chile expreso su apoyo a la redaccién actual del Articulo 28. La
Delegacion explicd que desea mantener los principios establecidos en la Convencién de Viena
sobre el Derecho de los Tratados, habida cuenta de los tratados de libre comercio que ha
celebrado con los Estados Unidos de América.

204. La Delegacion dSuecia manifesto la opinién de que las relaciones entre las Partes
Contratantes estan claramente establecidas en el Articulo 28. La Delegacion dijo que tales
“relaciones” podrian darse en el caso de que se emprendiera una accion internacional contra
una Parte Contratante que no cumpliera con sus obligaciones respecto del Tratado.

205. El Representante de la AIPLA recordd que el sistema de Madrid esta formado por dos
tratados internacionales independientes. Con respecto a las relaciones esigsesujeto

solamente al TLT de 1994 y un pais sujeto solamente al Tratado revisado sobre el Derecho de
Marcas, menciond la situacion que existe con las diferentes versiones del Convenio de Berna
para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas.

206. El Representante de la CCI opino que las relaciones entre las Partes Contratantes serian
mas sencillas con un Unico tratado.

207. El Presidente concluyé en que se aprueba la disposicion en la forma propuesta.
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Articulo 29
(Entrada en vigor; fecha efectiva de |as ratificaciones y adhesiones)

Parrafo (1) [Instrumentos que se tomaran en consideracion]
208. Se aprob¢ esta disposicion en la forma propuesta.
Parrafo (2) [Entrada en vigor del Tratado]

209. La Delegaciordel Iran (Republica Islamica del) mantuvo el punto de vista de que antes
de permitir adhesiones al Tratado primero deberia entrar en vigor el Tratado revisado sobre el
Derecho de Marcas en virtud del depésito de cinco instrumentos de ratificacion. La
Delegacion recordo que de conformidad con el Articulo 32.2) hay un periodo de un afio para
firmar el Tratado a partir de su adopcion. La Delegacion propuso suprimir la referencia a los
instrumentos de adhesién en el Articulo 29.2).

210. El Presidentexplicé que incluir la adhesion tiene como fin ofrecer mas posibilidades

de cara a la entrada en vigor del Tratado. Sefialé que existe un precedente en otros tratados
administrados por la OMPI, en el sentido de que no se hace una distincion entreide 3dhes

la ratificacion como fundamento para la entrada en vigor de un tratado. El Articulo 27.2) se
ocupa claramente de ambos casos.

211. La Representante de las Comunidades Europeas pregunto la razén de que en el

Articulo 29.2) se haga referen@alamente a los instrumentos depositados por los Estados.

Se pregunto cuales son los motivos para excluir a las organizaciones intergubernamentales. La
Representante sefialé que, en el caso de las Comunidades Europeas, la ratificacion o la
adhesion incuma a 25 estados.

212. El Presidente expreso la opinion de que seria logico contabilizar la ratificacion o
adhesion de las Comunidades Europeas.

213. La Delegacion del Iran (Republica Islamica del) propuso hacer referencia al
Articulo 27 1)ii) a fin de incluir a las organizaciones intergubernamentales.

214. La Delegacion de Australia expreso su apoyo a la inclusion de las Comunidades
Europeas en el Articulo 29.2).

215. El Presidente propuso utilizar el texto “cinco Estad@rganizaciones
intergubernamentales, como las referidas en el Articulo 27.1)ii)” a fin de incluir a las
organizaciones intergubernamentales.

216. La Delegacion del Iran (Republica Islamica del) se pregunto si esta suficientemente
claro que ndhace falta que sean cinco Estados y, ademas, cinco organizaciones
intergubernamentales las que depositen sus instrumentos de ratificacién o de adhesion.

217. El Presidente aclar6 que la frase debe entenderse en el sentido de que es necesario el
depdsito de cinco instrumentos, ya sea por parte de Estados o por organizaciones
intergubernamentales.

218. La Representante de las Comunidades Europeas expreso6 su agradecimiento por la
inclusion de las organizaciones intergubernamentales.



SCT/14/8 Prov.2
pagina28

219. Se acordo volver a redactar esta disposicion de la forma siguiente

“El presente Tratado entrara en vigor tres meses después de que cinco
Estados u organizaciones intergubernamentales, como las referidas en el
Articulo 27.1)ii), hayan depositado sastrumentos de ratificacion o
adhesion.”

Parrafo (3) [Entrada en vigor de las ratificaciones o adhesiones posteriores a la entrada en
vigor del Tratado]

220. Se aprobo esta disposiciéon en la forma propuesta.
Parrafo (4) [Imposibilidad de adherirse al Tratado sobre Derecho de Marcas de 1994]

221. La Delegacion de los Estados Unidos de América opind que el Articulo 29.4) no es
necesario. Explicé que la disposicion puede suponer un obstaculo al cumplimiento de los
tratados de likr comercio que han firmado determinados paises con los Estados Unidos de
Ameérica, que prevén la adhesion al TLT de 1994. La Delegacion dijo que el contenido del
Tratado revisado sobre el Derecho de Marcas es un incentivo suficientemente poderoso como
paraque los paises entren a formar parte de éste.

222. La Delegacion de México expreso su apoyo a la intervencion de la Delegacion de los
Estados Unidos de América. La Delegacion dijo que no se entiende por qué el TLT de 1994,
como tratado internamnal independiente del Tratado revisado sobre el Derecho de Marcas
previsto, deberia desaparecer. En su lugar, deberian mantenerse ambos tratados.

223. La Delegacion de Australia manifesté su acuerdo con que debe suprimirse el

Articulo 29.4), halda cuenta de la necesidad de permitir que se cumplan las obligaciones
previstas en los tratados de libre comercio vigentes. La Delegacion insistio en la necesidad
animar a los paises a que entren a formar parte del Tratado revisado sobre el Derecho de
Marcas.

224. La Delegacion del Irdn (Republica Islamica del) expreso su apoyo a la eliminacién del
Articulo 29.4).

225. El Representante de la OAPI opin6 que debe manteneksgaello 29.4). Explicé que

la OAPI esta constituida por dosganizaciones subregionales, y expreso el temor de que se
produzcan problemas si los Estados Miembros de organizaciones intergubernamentales son
partes en tratados diferentes. Consider6 que es preferible poner término al TLT de 1994. El
Representante dijque el Articulo 28.2) es suficiente para resolver los posibles problemas que
surjan a raiz de los tratados bilaterales de libre comercio.

226. El Representante de la CCl apoy6 el mantenimiento de dos tratados independientes a
modo de un “paragsal LT”. Explico que determinados paises pueden preferir adherirse
primero al TLT de 1994 antes de convertirse en parte posteriormente en el Tratado revisado
sobre el Derecho de Marcas.

227. Se acordo suprimir esta disposicion.
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Articulo 30
(Reservas)

228. La Secretaria explico que el Articulo 19.5), tal como se presentd en el documento
SCT/13/2, se ha trasladado al Articulo 30.2).

229. La Delegacion de Australia expreso su apoyo al nuevo texto del Articulo 30, incluido el
antiguo Articulo 19.5). Propuso que se afiada una aclaracion en las Notas con relacion al
Articulo 19 sobre el traslado del parrafo 5) al Articulo 30.2).
230. El Presidente concluyd en que se aprueba la disposicion en la forma propuesta.
Articulo 31
(Denuncia del Tratado)
231. Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
Articulo 32
(Idiomas del Tratado; firma)
232. Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
Articulo 33
(Depositario)
233. Se aprobo esta gissicion en la forma propuesta.
Regla 1
(Expresiones abreviadas)
234. Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta, con sujecion a que se introduzca
la palabra “revisado” entre las palabras “Tratado sobre” en el parrafo 1)a).
Regla 2
(Forma deindicar los nombresy las direcciones)
Parrafo (1) [Nombres]
235. Se aprob6 esta disposicion en la forma propuesta.
Parrafo (2) [Direcciones]
Apartados a), b) y c).

236. Se aprobaron estas disposiciones en la forma propuesta.
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Apartado d).

237. El Representante de la FICPI opind que este apartado debe trasladarse al parrafo 1) de la
Regla 2, ya que indica mas bien un nombre que una direccion.

238. El Presidente matizé el contenido del apartado en el sentideedsedrata de un tipo de
indicacionsui generis. Propuso trasladarlo a la Regla 2 como un nuevo parrafo 3).

239. Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta en el entendimiento de que se
desplazara su contenido al nuevo parrafo 3) de l&aReg

Apartado e).

240. Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta, en el entendimiento de que se
convertira en el apartado d) de la Regla 2.2).

Parrafo (3) [Grafia que se ha de utilizar]

241. Se aprobo esta disposicidon en lenfa propuesta, en el entendimiento de que se
convertira en el nuevo parrafo 4) de la Regla 2.

Regla 3
(Detalles relativos a la solicitud)

Parrafo (1) [Caracteres estandar]

242. La Secretaria, habida cuenta de la decisién del Comité Permdaesutstituir los

puntos ix) a xiv) del Articulo 3.1)a) por dos nuevos puntos, propuso suprimir del parrafo 1) la
referencia a “, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artigulia)ix),”. En aras de la

claridad, propuso afiadir en la tercera linea debfmlas palabras “letras y nUmeros” entre
paréntesis a continuacion de “caracteres estandar”.

243. La Delegacion de Italia manifesto su temor por que los cambios propuestos en el

parrafol) den lugar a una obligacién por parte de las Partesafamiis de prever un sistema

de caracteres estandar. La Delegacion expreso sus dudas sobre la utilidad de un sistema como
éste. Se pregunto cudles son los fundamentos juridicos de la exigencia de caracteres estandar.
La Delegacion expreso la opinion gge la publicacion de una marca debe corresponder a la
representacion presentada por el solicitante. Propuso no hacer referencia a los caracteres
estandar en la Regla 3.

244. La Delegacion de Australia opind que la obligacién de prever un siskegcaracteres
estandar surge de los cambios que se han propuesto al parrafo 1).

245. La Delegacion de Panama expreso su apoyo a los cambios propuestos en el parrafo 1).
La Delegacion recordo que la proteccion se amplia en el caso de quet yelgis

publicacion se realicen en caracteres estandar. Se pregunto si, en ausencia de una indicacion
por parte del solicitante, podria todavia efectuarse la inscripcion y publicacion en caracteres
estandar de una marca verbal.
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246. La Delegacia de Croacia propuso afnadir las palabras “si resulta aplicable” al final del
péarrafo 1).

247. El Presidente propuso dejar claro al principio de parrafo 1) que la utilizacion de
caracteres estandar es una opcion de la Oficina y que, en cons&celeus de caracteres
estandar sélo puede ser requerido por el solicitante, si la Oficina ofrece esta posibilidad.

248. Se acordo volver a redactar esta disposicion para que tenga el texto siguiente:

“Cuando la Oficina de una Parte Contrag¢amtilice caracteres (letras y
nameros) que considere que son estandar, y la solicitud contenga una
declaracién en el sentido de que el solicitante desea que se registre y se
publique la marca en los caracteres estandar utilizados por la Oficina, la
Oficina registrara y publicard esa marca en tales caracteres estandar.”

Parrafo (2) [Numero de reproducciones]

249. La Secretaria, habida cuenta de la decision del Comité Permanente de sustituir los
puntos ix) a xiv) del Articulo 3.1)a) por dos nuepomtos, propuso trasladar el contenido del
punto x) del Articulo 3.1), tal como esta recogido en el documento SCT/14/2, a un nuevo
parrafo 2) de la Regla 3). Propuso la siguiente redaccion para este parrafo:

“(2) [Marcaen quesereivindica color] Cuando la solicitud contenga una
declaracién en el sentido de que el solicitante desea reivindicar el color
como caracteristica distintiva de la marca, en la solicitud se indicara el
nombre o el cédigo del color o colores reivindicados y una indicacion,
respeto de cada color, de las partes principales de la marca que figuren en
ese color.”

250. La Secretaria explico que el texto actual del parrafo 2) de la Regla 3, tal como figura en
el documento SCT/14/3, tendria que ser trasladado, en consecaantiaievo parrafo 3) de
esa regla.

251. La Delegacion del Reino Unido sefialé que el requisito de proporcionar un cédigo de

color no deberia ser obligatorio. A su entender, en la mayoria de los casos seria suficiente una
descripcion en palabrat.a Delegacion dijo que del mismo modo puede resultar poco

practica la indicacion de las partes que corresponden a ese color, y que no debe ser
obligatoria.

252. La Representante de las Comunidades Europeas apoyo a la Delegacion del Reino
Unido. Dijo que no debe rechazarse una solicitud porque falte la indicacion del cédigo de
color. La Representante manifestd que preferiria que fuera un requisito opcional.

253. La Delegacion de Australia considerd que los paises que deseen exigiigandsd

color deben poder establecer este requisito. Con relacion a posibles avances futuros respecto
de la indicacion de cédigos, la Delegacion propuso introducir las palabras “una Parte
Contratante podra exigir que” antes de la expresion “en la sdlggtindicara el nombre o el
codigo”.

254. El Presidente propuso utilizar la expresion “la Oficina podra exigir que” a fin de dar
mayor coherencia a la redaccion del texto del Tratado y del Reglamento.
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255. La Delegacion de Alemania expresu apoyo al requisito de facilitar un cédigo de
color. Expresoé su parecer de que la redaccion propuesta por la Secretaria no hace que este
requisito sea obligatorio, ya que se refiere al nombre “0” al codigo.

256. La Delegacion del Reino Unidexpreso su apoyo a la propuesta de la Delegaciéon de
Australia. Consideré que el uso de la disyuncion “0” es inadecuado, ya que permite publicar
una marca donde s6lo se muestre el cédigo. La Delegacion manifestd que la indicacion del
codigo de color debir siempre acompafiada de una descripcion.

257. La Representante de las Comunidades Europeas expreso la opinion de que siempre
deberia darse una indicacion del color, en tanto que deberia ser opcional afiadir el codigo de
color. La Representansgpoyo la propuesta del Presidente.

258. La Delegacion de Suiza y la Delegacion de Suecia expresaron su apoyo a la
intervencion de la Representante de las Comunidades Europeas y a la propuesta del
Presidente.

259. La Delegacion de Panamamfesto que deberia mantenerse la posibilidad de incluir
indicaciones de cédigo, pero que no deberia ser obligatorio.

260. La Delegacion de Letonia expreso el temor de que el requisito de indicar un cédigo de
color supondra una carga adiciopala las pequefias y medianas empresas. Silas Partes
Contratantes utilizan codigos de color diferentes, el requisito obligado de indicar el codigo
puede que haga necesario que estas empresas busquen asesoramiento complementario. La
Delegacion hizo hincég en que no ve necesidad alguna de indicar el codigo de color si la
solicitud contiene una reproduccion clara del color.

261. El Presidente concluyd que se acuerda introducir un nuevo parrafo 2) en la
Regla3 con el texto y el titulo siguientes:

“(2) [Marcaenquesereivindica color] Cuando la solicitud contenga una
declaracion en el sentido de que el solicitante desea reivindicar el color
como caracteristica distintiva de la marca, la Oficina podré exigir que en la
solicitud se indique el nobne o el cédigo del color o colores reivindicados

y una indicacién, respecto de cada color, de las partes principales de la
marca que figuren en ese color.”

262. El Presidente recordd que, en consecuencia, el texto del parrafo 2) de la Régla 3, ta
como esta redactado en el documento SCT/14/3, se convertird en un nuevo pérrafo 3) de esta
regla.

263. La Delegacion de Australia, con relacion al parrafo 2) de la Regla 3, tal como esta
recogido en el documento SCT/14/3, propuso aclarar éfolas relativas a la Regla 3 que
“reproduccion” es una forma de “representacion”. Esto dejaria claro que el requisito de
incluir reproducciones queda cubierto por el punto ix) del Articulo 3.1)a) en su nueva
redaccion.

264. El Representante de FHCPI sefialé que debe aclararse que la reproduccion esta
incluida en el concepto de “representacion”.



SCT/14/8 Prov.2
pagina33

265. El Presidente concluy6 que el parrafo 2) de la Regla 3, tal como queda recogido

en el documento SCT/14/3 queda aprobado en la forma ptapees| entendimiento

de que se colocaria su contenido en el nuevo parrafo 3) de la Regla 3, y que se afadiria
en las Notas una aclaracién en la que quede reflejado el entendimiento de que el término
“representacion” empleado en el Articulo 3.1)a)ix)rabal término “reproduccion”

empleado en la disposicion.

Parrafo (3) [Reproduccion de una marca tridimensional]
266. El Presidente, habida cuenta de la decision del Comité Permanente de sustituir los
puntos ix) a xiv) del Articulo 3.1)a) por slmuevos puntos, sefialé que habria que hacer
pequefios cambios en el texto de esta disposicion. Recordd que, a consecuencia de los
cambios en el parrafo 2) de la Regla 3, la disposicidon debera trasladarse a un nuevo parrafo 4)
de la Regla 3.
267. Se acordo colocar el contenido de esta disposicion en el nuevo péarrafo 4) de la
Regla3, pero con el siguiente nuevo tituloMdrca tridimensional]”.
Apartado a).
268. Se aprobo esta disposicidon en la forma propuesta en el entendimientosée que
suprimiran las palabras “, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 3.1)a)xi),”.

Apartados b) a d).

269. Se aprobaron estas disposiciones en la forma propuesta.

Apartado e).
270. Se acordo volver a redactar esta disposic@no sigue:
“El parrafo3)a)i) y b) sera aplicablautatis mutandis’.
Parrafo (4) [Reproduccion de un holograma]

271. El Presidente explicé que, habida cuenta del debate sobre los puntos ix) a xiv) del
Articulo 3.1)a), tal como estan recogidoset documento SCT/14/2, el &mbito de aplicacion

de esta disposicion debe ampliarse a las marcas de movimiento, a las marcas de color y a las
marcas de posicién. Recordo6 que, a consecuencia de los cambios introducidos en el
parrafo2) de la Regla 3, la sibosicion debera trasladarse a un nuevo parrafo 5) de la Regla 3.

272. El Representante de la FICPI se pregunto si la limitacion a cuatro categorias de marcas
permitira a las Partes Contratantes avanzar con nuevos tipos de marcas que pue@an aparec
en el futuro. En este contexto, puso el ejemplo de las marcas subliminales.
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273. La Delegacion de Australia mantuvo la opinién de que la disposicién ofrece mucha
flexibilidad. Dijo que esta disposicion no impone el abanico de marcas desptab
Solamente regula con mayor detalle los requisitos especificos de determinados tipos de
marcas.

274. Se acord6 desplazar esta disposicion al nuevo parrafo 5) de la Regla 3 y volver a
redactar el texto y el titulo de la siguiente forma:

“(5) [Holograma, marca de movimiento, marca de color y marca de

posicion] Cuando la solicitud contenga una declaracion en el sentido de que
la marca es un holograma, una marca de movimiento, una marca de color, 0
una marca de posicién, una Parte Contratamdedpexigir una o mas
reproducciones y detalles relativos a la marca, segun lo disponga la
legislacién de esa Parte Contratante.”

Parrafo (5) [Representacién de una marca que consista en un signo no visible]

275. El Presidente explicé que, hahiduenta del debate sobre los puntos ix) a xiv) del

Articulo 3.1)a) tal como figuran en el documento SCT/14/2, esta disposicion tenia que haber
sido modificada a fin de que las Partes Contratantes puedan requerir una 0 mas
representaciones de la marca, imthcacion del tipo de marca de que se trata y los detalles
relativos a la marca. Recordd que, a consecuencia de los cambios introducidos en el
parrafo2) de la Regla 3, la disposicion debera trasladarse a un nuevo parrafo 6) de la Regla 3.

276. Se acordo desplazar esta disposicion al nuevo parrafo 6) de la Regla 3 y volver a
redactar el titulo y el texto de la forma siguiente:

“(6) [Marca que consista en un signo no visible] Cuando la solicitud

contenga una declaracion en el sentido de @jugakrca consiste en un signo

no visible, una Parte Contratante podra exigir una o mas representaciones de
la marca, una indicacion del tipo de marca y detalles relativos a la marca,
segun lo disponga la legislacion de esa Parte Contratante.”

Parrafos 6) a 8).

277. Se aprobaron estas disposiciones en la forma propuesta, en el entendimiento de
que se convertiran en los parrafos 7) a 9) de la Regla 3, respectivamente, y que se
ajustaran las referencias al Artic@d)a) de conformidad con la renume&bn de los
puntos de dichos articulo.

278. El Representante del CEIPI sefial6 a la atencion del Comité Permanente el hecho de que

en la versién francesa del texto la palaltype” se utiliza con un significado diverso en la
nueva regl&.b), enel titulo del articul®.2) y en el nuevo articui1)a)x).

Regla 4
(Detalles relativos a la representacion y domicilio legal)

279. Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
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Regla 5
(Detalles relativos a la fecha de presentacion)

280. La Secretaria explicé que, comparado con el proyecto presentado en la decimotercera
sesion, el unico cambio que se ha introducido en esta regla es el traslado del antiguo
parrafo3) a la Regla 6.7). La l6gica de este cambio es doble: porap@addce que la
disposicion relativa a la fecha de presentacion tiene un ambito mayor que la mera solicitud de
inscripcioén y, por otro, la nueva disposicion respondera a las inquietudes expresadas durante
la dltima sesion con relacién a que las Oficinglsenh tener libertad para designar un nimero

de fax o una direccion de correo electronico donde deben enviarse las comunicaciones para
gue se consideren recibidas por la Oficina.

281. La Delegacion de Letonia propuso trasladar la actual Regla 'a3egla 6, ya que
esta disposicidn tiene un alcance mayor que el de las solicitudes exclusivamente.

282. El Presidente sefialé que la propuesta presentada por la Delegacién de Letonia sigue la
misma légica que el traslado de la disposicionikeat la fecha de recepcion y que por tanto
resulta adecuado moverla a la Regla 6. Asimismo, el Presidente sefialé que la palabra
“solicitud”, que aparece varias veces en el texto del parrafo, debe ser sustituida por
“comunicacion”.

283. Se aprob esta disposicion en el entendimiento de que el contenido del parrafo 3)
se desplazara a la Regla 6, y que se sustituira la palabra “solicitud” por la palabra
“comunicacion”.

Regla 6
(Detalles relativos a las comunicaciones)

Parrafos 1) a 5).

284. Se aprobaron estas disposiciones en la forma propuesta.
Parrafo (6) [Autenticacién de comunicaciones en forma electrénical

285. Se aprobd esta disposicion en la forma propuesta.

286. La Delegacion del Iran (Republica Islamica detimul6 una reserva en relacion con
esta disposicion.

Parrafo (7) [Fecha de recepcion]

287. El Representante de la FICPI dijo que si bien esta de acuerdo con la enmienda
propuesta, la insercién de las palabras “en particular” amplia de mapergainte el ambito

de la disposicidon. Como consecuencia, toda Parte Contratante tendra libertad para determinar
en gué circunstancias se considerara que la recepcion de un documento o el pago de una tasa
constituyen la recepcion o el pago en la Oficiba.Regla 5.3) en su forma anterior, trataba

sobre la fecha conferida a los documentos presentados en cuatro tipos de circunstancias,
definidas en los puntos i) a iv) de ese parrafo. La disposicion enmendada dara demasiada
libertad a las Oficinas y les peitird determinar, por ejemplo, que las circunstancias en que

se han recibido de hecho los documentos no son suficientes. El Representante sostuvo que en
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beneficio de los intereses de los usuarios del sistema, estas circunstancias deben definirse con
muclo mas rigor. El Representante sefialé también que la disposicion debe dedicarse a la
presentacion de documentos en forma electrénica o por medios electrénicos de transmision,
de manera que una Parte Contratante pueda designar una direccién o dire¢agoges a

deben enviarse las comunicaciones a fin de que se consideren recibidas por la Oficina.

288. El Representante del CEIPI apoyo6 las ideas expuestas por el Representante de la FICPI
y sefialé que, en la version francesa del texto, no apaeecpalbbras “en particular”.

289. La Delegacion de Australia manifesté su acuerdo con la posicién expresada por el
Representante de la FICPI respecto de que la disposicion, con su nueva redaccion, tiene un
efecto mas amplio. Con relacion a lagsdad de una disposicion dedicada exclusivamente a

la presentacion electronica, la Delegacion propuso que se aflada un nuevo parrafo 8) a la
Regla 6 con el texto siguiente: “Cuando una Parte Contratante decida permitir la recepcion de
una comunicacion eiormato electronico o por medios electrénicos de transmision, dicha

Parte Contratante podra requerir que la comunicacién sea enviada a una direccién designada”.

290. La Delegacion de Letonia propuso debatir esta disposicién conjuntamente con la
antigua Regla 5.3), trasladada a la Regla 6.8), que trata sobre la presentacion electronica de
cualquier comunicaciéon. A su entender, este nuevo parrafo completa la disposicién, ya que
ahora hay una fecha de recepcion para los documentos en papamuascaciones

electronicas.

291. La Delegacion de Australia sefialé que en el parrafo 7) es necesario incluir un punto
nuevo, de modo que permita a una Oficina designar una direccion donde puedan enviarse las
comunicaciones y determinar las cirdameias en que, cuando la comunicacion no se reciba

en las direcciones indicadas en los puntos i) a iv), la recepcién de un documento o el pago de
una tasa constituirdn la recepcion o el pago en la Oficina. La Delegacion propuso el texto
siguiente para eluevo punto v): “una direccion distinta de la direccion declarada de la
Oficina”.

292. La Delegacion de Panama apoyo la propuesta realizada por la Delegacion de Australia y
declaré que en su pais se pueden presentar solicitudes en determiméosg

informacion. Existe un centro de informacion para uso de los empresarios y también hay un
centro en la Universidad Tecnoldgica de Panama. Estos centros constituyen una posibilidad
adicional a las mencionadas en la Regla 6.7) actual. La Ddlagadicé también que

Panama esta en proceso de modificar su legislacion a fin de prever la presentacion de
comunicaciones por fax o por medios electrénicos. Con todo, la presentacidén de cualquier
solicitud es efectiva una vez que llega a la Oficinaacsisa recibo oficial de la presentacion.

293. La Delegacion de Australia, con relacion a los comentarios realizados por la Delegacion
de Panamd, opin6 que los centros de informacion mencionados por esa delegacion no estan
cubiertos por ninguno des puntos de la Regla 6.7) ni por el nuevo punto v) propuesto. La
Delegacion de Australia propuso cambiar la redaccién del punto iv) suprimiendo las palabras
“distinto de un servicio postal” y sustituyéndolas por las palabras “o un organismo”, que
permifria incluir la situacién descrita por la Delegacién de Panama.

294. La Delegacion de Croacia declard que no ve una diferencia real de significado entre la
formulacién del parrafo 7) con las palabras “en particular” y sin ellas. La Delegacion
manifestd su preferencia por mantener el texto tal como lo ha propuesto la Secretaria.
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295. El Representante del CEIPI dijo que, a su entender, incluir o no incluir las palabras “en
particular” tiene consecuencias de cara a la garantia juridica. irf®luyen estas palabras, los
usuarios del sistema no tendran certidumbre acerca de cuales son las reglas, puesto que se da
completa libertad a las Oficinas para determinar cuando se ha recibido un documento o el

pago de una tasa. En términos prastie@s mas seguro contar con unas disposiciones mas
exhaustivas que pueda modificar posteriormente la Asamblea si se demuestra que ya no son
Utiles. El Representante sefialé también que es necesario aclarar la relacion que existe entre el
parrafo 7) y el p@afo 8) propuesto, mediante el establecimiento de una determinada jerarquia
entre las dos normas. Por tanto, en una situacién en que la comunicacion se ha presentado en
formato electrénico o por un medio electronico de transmision, un solicitante lpaskarae

en el hecho de que ha enviado la comunicacion a la Oficina, a pesar de no haberla enviado a
la direccion designada por la Oficina. El Representante propuso afiadir las palabras “sin
perjuicio de lo dispuesto en el parrdfg al principio del parréo 8).

296. La Delegacion de la Federacion de Rusia, con relacion a la propuesta realizada por la
Delegacion de Letonia, manifesté su acuerdo con trasladar la disposicién contenida en la
Regla 5.3) a la Regla 6 y sustituir la palabra “solicitugl”fgomunicacion”. Sin embargo,

dijo que es necesario examinar otras partes de la Regla 6 para asegurarse de que el nuevo
texto no resulta contradictorio. Desde el punto de vista de la Delegacion, el parrafo 8)
propuesto es similar en cuanto a contemidouevo parrafo 7) y ambos estarian en

contradiccion con la disposicion contenida en el parrafo 5), en virtud del cual la Oficina podra
exigir el original de la comunicacion que se haya transmitido por medios electrénicos, antes
de asignar una fecha deepentacion. La Delegacion propuso vincular los dos parrafos

nuevos 7) y 8), pero sin supeditar uno a otro.

297. La Delegacion de China, con respecto a la relacion entre el parrafo 7) y el parrafo 8)
propuesto, dijo que parece existir algun profaeen el sentido de que la regla que se ha
trasladado trata claramente sobre la presentacion electronica, mientras que en la Regla 6.7)iv)
las palabras “un servicio de distribucién” no parecen indicar claramente una presentacion
electronica. Si bien la ppuesta de trasladar la regla sobre presentacion electronica a la
Regla6.8) resulta valiosa, la relacion entre las dos disposiciones no esta clara y es importante
especificar los medios electronicos de presentacion y quiza excluir formas concretas de
preentacion electronica que la Oficina no pueda canalizar.

298. La Secretaria, en respuesta a la observacion formulada por la Delegacion de la
Federacion de Rusia, dijo que la fecha de recepcion de una comunicacion enviada por medios
electrénicos déransmision es la fecha en que la comunicacion llega a la Oficina. Segun la
Regla 6.5), una Parte Contratante podra exigir que se envie el original de una comunicacién
presentada de este modo en el plazo de un mes, pero la fecha de recepcion denla copia e
papel de la comunicacién no afecta a la fecha de presentacién, siempre y cuando la Oficina la
haya recibido en ese plazo de un mes.

299. La Delegacion de Australia sefialé que debe establecerse una diferencia entre las
comunicaciones en papel,gla Oficina puede recibir solamente durante el horario laboral, y

las comunicaciones enviadas por medios electronicos de transmision, que pueden llegar a la
Oficina a cualquier hora. La antigua Regla 5.3) parecia ocuparse de este caso en particular, y
sutraslado a la Regla 6 no parece contradecir ninguna otra disposicion de esa regla.

300. La Delegacion de la Federacion de Rusia hizo notar que, en virtud de la Regla 5.3)
actual, una Parte Contratante que exija la presentacion del original denoumaicacion
presentada por medios electronicos de transmision podria aplicar una penalizacion si no se
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remite el original. Desde el punto de vista de la Delegacion, no esta claro como podria
aplicarse ésto si la disposicion se integra en la Regla 6.

301. La Delegacion de Australia defendio la idea de que la presentacion de la copia en papel
de una comunicacion presentada por medios electronicos de transmision, dentro de un plazo,
parece ser un requisito absoluto en el caso de las Partes Cuesrgize asi lo prevean. Siun
solicitante no cumpliera ese requisito, podria correr el riesgo de perder la fecha de
presentacion.

302. La Secretaria indicé que la Regla 6.5) es una disposicién del TLT de 1994 y que
originalmente estaba concebigara incluir comunicaciones enviadas a través de fax, en cuyo
caso la Oficina podia pedir la comunicacién original en papel en el plazo de un mes. Las
nuevas disposiciones incluyen el caso de las comunicaciones en formato electronico, en las
gue el puntale partida no es el papel. Estos casos estan incluidos en la antigua Regla 5.3).

303. El encabezamiento de esta disposicion fue aprobado en la forma propuesta, con
sujecion a la supresion de las palabras “en particular”.

Puntosi) aiii)

304. Estos puntos se aprobaron en la forma propuesta.
Punto iv)

305. Este punto fue aprobado con el texto siguiente:

“un servicio de distribucion o un organismo especificados por la Parte
Contratante.”

306. Se decidi6 incluir un nuevpunto v) con el siguiente texto:
“una direccion distinta de las direcciones declaradas de la Oficina”.

307. También se decidié afiadir un nuevo parrafo 8), con el contenido de la antigua
Regla 5.3), cuyo texto seria el siguiente:

“(8) [Presentacion electronica] sin perjuicio de lo dispuesto en el

parrafo7), cuando una Parte Contratante prevea la presentacion de una
comunicacion en forma electrénica o por medios electrénicos de
transmision y la comunicacién se presente de esa manera, l&ffeghe la
oficina de esa Parte Contratante reciba la comunicacion en esa forma o por
esos medios constituira la fecha de recepcién de la comunicacion.”

308. La Secretaria explicé que los antiguos parrafos 7) “Notificacion” y 8) “Sanciones por
incumplimiento de requisitos” aparecen tachados en el proyecto actual, y que se propuso la
eliminacién de estos parrafos. La Secretaria recordd que en la decimotercera sesion del SCT
varias delegaciones expresaron su preocupacion por el hecho de que mstasatiss se
solapaban con el Articulo 22 “Observaciones en caso de rechazo previsto”. El Articulo 22 es
la disposicion mas general y efectivamente comporta la realizacion de notificaciones. En la
Regla 5.1) se insiste mas en este tema, donde se pieeeé gaso de incumplimiento de los
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requisitos relativos a la fecha de presentacion, la Oficina “invitara” rapidamente al solicitante
a que cumpla con dichos requisitos.

309. Se decidi6 suprimir los parrafos 7) y 8).

Regla 7
(Forma de identificacion de una solicitud sin su nimero de solicitud)

310. Se aprobd esta disposicion en la forma propuesta.

Regla 8
(Detallesrelativos a la duracion y a la renovacion)

311. Se aprobo esta disposicién en la forma propuesta.

Regla 9
(Medidas de subsanacion previstas en caso de incumplimiento de plazos)

312. La Delegacion de Francia propuso redactar de nuevo el texto de la Regla 9.1)i) en
francés tontienne I’ indication du requerant” de modo que digacomprenne I’ identification

du déposant et I'indication du délai considéré’, ya que desde el punto de vista linglistico no
es correcto hablar de la identificacion de un plazo.

313. La Delegacion de Bélgica dijo que la Regla 2 tiene una redaccion similar a la propuesta
por la Seretaria para la Regla 9.1)l}ihdication du requérant” y que esta idea no parece
haber provocado ningun problema de interpretacion.

314. El Presidente indico que la cuestion linguistica planteada por la Delegacion de Francia,
asi como cualquiestra cuestion linglistica, serd abordada mas adecuadamente por el Comité
de Redaccidn de la Conferencia Diplomatica, cuya Unica tarea sera la de comprobar la
equivalencia y la exactitud del lenguaje de los textos de la Propuesta Basica en los seis
idiomasoficiales.

315. La Delegacion del Japdn recordd que en la decimotercera sesion del SCT propuso
afadir una referencia al Articulo 14.1) en la Regla 9.4)i). La Delegacion indico que parece
claro que el principio general establecido en el Artiddldl) es que no debe haber una

medida doble de subsanacién una vez que ésta ya se ha concedido. En la estructura del
Articulo 14 actual, la medida de subsanacion prevista en el parrafo 1) obedece a una
disposicion condicional. Sin embargo, cuando unteRzontratante prevea la ampliacion de

un plazo de conformidad con el Articulo 14.1) y se haya concedido una medida de
subsanacion, no podra exigirse a la Parte Contratante que conceda una segunda o sucesivas
medidas de subsanacion. Asimismo, la Deleges#diald con relacion a la Regla 9.4)vii) que
suscribe el texto presentado por la Secretaria, el cual refleja la propuesta formulada por la
Delegacion del Japon en la decimotercera sesion. No obstante, la Delegacion considero que
es necesario incluir expaciones mas detalladas en las Notas sobre este punto, a fin de evitar
cualquier equivoco en el futuro respecto de la finalidad de esta disposicion.
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316. La Delegacion de Alemania observo que, de acuerdo con la nueva redaccion del

Articulo 14, laprorroga de un plazo antes de la expiracion de éste del parrafo 1) tiene una
naturaleza diferente de la otra prérroga establecida en el parrafo 2)i), ya que la primera es una
medida discrecional de aquellos estados cuyas legislaciones contemplan etda Bediste
sentido, el parrafo 1) es simplemente un recordatorio para esos estados de que pueden
mantener su legislacion y practica. La Delegacién indicé que la verdadera medida de
subsanacion es la prorroga de un plazo una vez que éste ha expiradmta?a su entender,

la prorroga establecida en el parrafo 1) bien podria ir seguida del restablecimiento de los
derechos en el caso de que la prorroga haya expirado y el incumplimiento no sea intencional.
Esta situacion no deberia considerarse corbsasacion doble.

317. La Delegacion del Japén dijo que esta dispuesta a aceptar el texto de la Regla 9.4) tal
como se ha presentado en la sesion actual. Ahora bien, la Delegacion seguira estudiando la
cuestidn de si debe incluirse una refereati@rticulo 14.1) en la Regla 9.4)i) y, si ésto sigue
siendo necesario, la Delegacion volvera a plantear sus inquietudes en la Conferencia
Diplomética.

318. El Representante de la FICPI observé que la frase del parrafo 3)ii) finaliza con las
palalras “plazo fijado”, mientras que en otras partes de la Regla la formulacion es “plazo en
cuestion”. El Representante pidi6é que se afiadan las palabras “en cuestion” al final del
puntoii) a efectos de uniformidad.

319. Se aprobo esta disposicién la forma propuesta, en el entendimiento de que se
aclarardn aun mas las Notas relativas al parrafo 4)vii) y que se sustituira la palabra
“fijado” al final del parrafo 3)a)ii) por las palabras “en cuestion”.

Regla 10
(Contenido de la peticion de inscripcion de una licencia, o de modificacion
o cancelacion de lainscripcion de una licencia)

320. Se decidi6é cambiar la palabra “Detalles” por “Requisitos” en el titulo de la
ReglalO.

Parrafo (1) [Contenido de la peticion]

321. El Presiente indico que se ha introducido un cambio en la redaccién de la
Reglal0.1)a)xi).

322. Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta, con sujecién a un cambio en el
titulo de este parrafo en la version en ingléan(ents por Content).

323. Se acordo también introducir el mismo cambio en todo el texto del Tratado, el
Reglamento y las notas.

Parrafo (2) [Documentos justificativos de la inscripcion de una licencia]

324. La Secretaria indicé que, con relacion a los documémstificativos, hay un cambio de
enfoque en el parrafo si se compara con la redaccion presentada en sesiones anteriores. Este
cambio tiene que ver con el planteamiento general de todo el TLT revisado, a saber, que el
derecho a pedir o presentar una siliccno emana de la presentacion de la peticion o la
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solicitud, sino que podra demostrarse mediante la documentacion justificativa. Esto es
importante, ya que se produce un distanciamiento general del enfoque basado en papel del
TLT de 1994, que preveé &eptacion de una solicitud o peticion si se presenta en papel y
firmada. El planteamiento actual es mas flexible, ya que existe la posibilidad de emplear
medios electrénicos de comunicacion. La Secretaria sefialé a la atencion del Comité
Permanente el lsbo de que la declaracion de licencia sin certificar a la que se refiere la
Reglal0.2)a)ii) es una forma muy simplificada de mostrar el derecho a la inscripcion de una
licencia. Ademas, se ha introducido un péarrafo b) nuevo en la Regla 10.2) a fiardmten

cuenta la situacion en que se solicite a un cotitular que no sea parte en el contrato de licencia
el consentimiento expreso para la inscripcion de la licencia.

325. La Delegacion de la Republica de Corea, apoyada por la Delegaciéon dendhutesu

parecer de que la disposicion recogida en la Regla 10.2)b), relativa a la inscripcién de una
licencia de una marca que pertenece a varios cotitulares, deberia pasarse al Tratado. La
Delegacion sefialé que en el Tratado no hay ninguna dispogitoexija que en el

Reglamento se incluya una norma mas detallada. Ademas, la finalidad de esta disposicion es
similar a la del Articulo 11.1)d) del Tratado, relativa al cambio de propiedad de una marca
perteneciente a varios cotitulares. Por tantoisiaogicion recogida en la Regla 10.2)b) debe
ordenarse del mismo modo y, en concreto, debe trasladarse al Articulo 18.2).

326. La Delegacion de México dijo que la redaccion de la Regla 10.2)a) abre la posibilidad a
las Oficinas de las Parte®ftratantes de exigir que la peticion de inscripcion de una licencia
vaya acompafiada de uno de los dos documentos contemplados en los puntos i) y ii). Sin
embargo, la eleccién del documento se deja en manos del licenciante o de la parte
peticionaria. LaDelegacion dijo que seria mas adecuado suprimir esta parte de laregla 'y
permitir que sea la Oficina quien decida cual de los dos documentos tiene que presentar la
parte peticionaria.

327. La Delegacion de Suiza, apoyada por la Representante Getaunidades Europeas,
reiteré su posicion respecto de la ReifdaR)a)ii) de que debe permitirse al titular pedir la
inscripcion de una licencia con su firma solamente, y propuso eliminar el resto de la frase.

328. La Delegacion de Marruecos egp0 su apoyo a la redaccidn propuesta por la
Secretaria.

329. El Representante de la OAPI, con relacién a la propuesta formulada por la Delegacion
de Suiza, dijo que antes de efectuar una inscripcion seria prudente disponer al menos de las
firmasde todas las partes que intervienen en la licencia, de manera que no se vea
comprometida la responsabilidad de la Oficina.

330. La Delegacion de Australia, con relacion a los comentarios realizados por la Delegacion
de Corea, dijo que una fuertte autoridad en el Tratado para mantener la disposicién en la
Regla 10.2)b) parece encontrarse en la redaccion del Articulo 18, que sefiala que los requisitos
se especificardn en el Reglamento. Segun la Delegacion, la Regla 10.2)b) es uno de estos
requisibs. La Delegacion sefalé ademas que esta disposicion deberia aplicarse también a la
cancelacion y la modificacion de la inscripcion de una licencia y afladié que apoyaria la
propuesta presentada por la Delegacion del Japon en la dltima sesion del SEdirdenan
disposicion similar al apartado 10.2)b) en los pérrafos 3) y 4).
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331. La Delegacion del Japdn expreso su apoyo a la redaccion actual de la Regla 10.2).
Asimismo, la Delegacién apoyo la propuesta realizada por la Delegacién de Adstralia
afadir una disposicion similar al apartado 10.2)b) en los parrafos 3) y 4).

332. El Presidente indico que seria mas adecuado incluir esta disposicion en el parrafo 4) que
en el parrafo 3).

333. El Representante de la FICPI dijo quesdkel punto de vista de los usuarios del

sistema, seria preferible que la Regla 10.2)b) no se aplique en el caso de que el titular sea
quien realiza la peticion, sino solamente cuando sea el licenciatario quien la haga. Con
respecto a la propuesta reatia por la Delegacion de México de que se suprima la frase “a
eleccion de la parte peticionaria” o se sustituya por “a eleccion de la Oficina”, el

Representante dijo que la primera frase quiza sea la parte mas importante de las disposiciones
relativas ladicencias y que, por tanto, debe mantenerse en el Reglamento.

334. La Delegacion del Sudan suscribio los comentarios realizados por el Representante de la
OAPI en el sentido de que la Oficina debe poder exigir la firma de todos los cotitulares.
Asimismo, la Delegacion apoyo la propuesta realizada por la Delegacion de la Republica de
Corea con relacion al traslado de la Regla 10.2)b) al cuerpo del tratado.

335. La Delegacion de la Federacion de Rusia dijo que en el texto de la Regl@)19.2),
se hace referencia a los representantes del titular y del licenciatario. La Delegacion afiadio
gue esta referencia podria eliminarse, como se ha hecho en otras disposiciones del Tratado.

336. El Representante de la FICPI observo que supeimen las palabras “o su

representante” del texto de los tres parrafos habra que asegurar de algin modo en las Notas
que se considera que los documentos justificativos mencionados en esos parrafos estan
afectados por la disposicién general del Articlde manera que se considere que la firma

del representante tendra los mismos efectos que la del titular.

337. El Presidente, tras haber mantenido consultas con todas las Delegaciones interesadas,
declardé que parece que el texto del parrafteR;omo se ha presentado en la sesién actual,
tiene todos los elementos de una solucién de compromiso. De hecho, la redaccién contiene
elementos que satisfacen de algiin modo a las partes. A fin de hacer avanzar el debate, el
Presidente propuso que el B&dopte este texto, en el entendimiento de que debe
considerarse solamente como un punto de partida para el debate en la Conferencia
Diplomatica.

338. Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta, con sujecién a que se supriman
las palabrasd su representante” del punto ii).

Parrafo (3) [Documentos justificativos de la cancelacion de la inscripcion de una licencia]

339. Se aprobo esta disposicién en la forma propuestasujecidén a que se supriman
las palabras “0 su representdrdel punto ii).

Parrafo (4) [Documentos justificativos de la modificacion de la inscripcion de una licencia]
340. Se aprobo esta disposicion en la forma propuestal entendimiento de que se

afladira un nuevo apartado b), que surta los migfeasos que el parrafo 2)b), y con
sujecion a que se supriman las palabras “o0 su representante”.
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341. El Representante de la FICPI sefialé que los formularios internacionales tipo forman
parte del Reglamento y que, en consecuencia, habra quaréadi cambios correspondientes

en ellos. Aungue el SCT no pueda ocuparse estos cambios, es algo que habra que hacer en
algin momento.

342. El Presidente propuso encomendar a la Secretaria la tarea de determinar qué
cambios corresponde realizar los formularios internacionales tipo y aprobarlos,
sujeto a la realizacion de dichos cambios.

343. Se decidi6 invertir el orden de los parrafos 3) y 4).

Punto 7 del orden del dia: Cuestionario sobre el Derecho marcario y las practices relati
las marcas

344. La Secretaria indicé que se puso a disposicion una version provisional del documento
SCT/14/5 “Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el Derecho marcario y las
practicas relativas a las marcas (SCT/11/6)” con anitgait a la sesion actual del SCT, a fin

de gue las delegaciones que habian respondido al cuestionario pudieran realizar sus
comentarios. Todos los comentarios recibidos se han incorporado al documento presentado
en la reunion. La Secretaria invité a toembros y observadores del SCT a que envien mas
respuestas o correcciones, que podran integrarse en la version revisada del documento.

345. El Representante de la CCI expreso su reconocimiento a la labor realizada por la
Secretaria en la prepai@c del documento SCT/14/5.

346. El Presidente indicé que el SCT toma nota del documento SCT/14/5 “Resumen de
las respuestas al cuestionario sobre el Derecho marcario y las practicas relativas a las
marcas (SCT/11/6)” y manifiesta su agradecinignteconocimiento a la Secretaria

por los esfuerzos realizados para la preparacion de ese documento.

Punto 8 del orden del dia: Labor futura

347. La Secretaria invitd a los miembros y observadores del SCT a determinar temas para el
futuro tralajo del SCT y a presentar propuestas breves por escrito a la Secretaria, a mas tardar
el 1 de julio de 2005. La Secretaria indico que la labor del Comité se centra en el derecho de
marcas, disefios industriales e indicaciones geograficas y que acogeafisfancion

cualquier propuesta de trabajo futuro en cualquiera de estas areas. Las propuestas se
traduciran y distribuiran con anterioridad a la decimoquinta sesion del SCT que se celebrara
en noviembre de 2005 y servirdn de base para la labor fulls&de

348. La Representante de las Comunidades Europeas expresoé su entendimiento de que las
indicaciones geogréficas y los nombres de dominio de Internet se mantendran en el programa
de trabajo del SCT.

349. La Delegacion del Iran (Replita Isldmica del) expreso su apoyo al procedimiento y
calendario relativos a la labor futura propuestos por la Secretaria
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350. El Representante de la AIM planteo la cuestion de las marcas notoriamente conocidas,
la cual podria tener un impactobse la labor futura del SCT. El Representante mencion6 que
se han establecido en algunos paises registros nacionales para las marcas notoriamente
conocidas y recordé que en la undécima sesién del SCT habia propuesto la inclusion de esta
cuestion en elralen del dia de la sesion siguiente. Sin embargo, en la duodécima sesion del
SCT no se debati6 el tema de los registros nacionales de marcas notoriamente conocidas. El
Representante anoté que deseaba introducir este tema en la presente sesion aodeel apoy
una ponencia escrita que se encontraba a disposicion de las delegaciones. Dicha ponencia
habia recibido el apoyo de la ECTA y de MARQUES y habia sido comunicada

oportunamente a la Secretaria. El Representante anoté ademas que en la ponensé escrita
planteaba, como cuestion de orden mas general, la aplicacion de la Recomendacién Conjunta
relativa a las disposiciones sobre la Proteccion de las Marcas Notoriamente Conocidas, de
1999. La AIM apoyaba en su totalidad el conjunto flexible de critesitadkecidos en la
Recomendacion Conjunta, a objeto de poder evaluar si una marca determinada es notoria o
no. El Representante también propuso que la Secretaria lleve a cabo una encuesta de ambito
nacional sobre el cumplimiento y la aplicacién de las dispmes de la Recomendacion
Conjunta. Dicha encuesta podria, por ejemplo, determinar la aplicacion parrafo por parrafo, o
de alguna otra forma, y podria incluir cuestiones tales como la existencia de registros oficiales
de marcas notoriamente conocigasan obligatorios u optativos, a fin de obtener el
reconocimiento como marca notoriamente conecaldiferencia de los listados o

recopilaciones de marcas cuya notoriedad se ha determinado a través de decisiones judiciales
o administrativas. En opinioretRepresentante, este tipo de ejercicio se cabria
adecuadamente dentro de los objetivos del SCT.

351. El Representante de MARQUES expreso su apoyo a las ideas expuestas por el
Representante de la AIM. El Representante hizo hincapié en su @eidcupor que pueda
producirse una tramitacion inflexible de las marcas debido a la posible existencia de registros
para marcas notoriamente conocidas, y por el peligro de crear un sistema de registro de dos
clases para marcas.

352. El Representdr de la CCl insté al Comité a encontrar formas de ampliar el nUmero de
miembros de la Union de Madrid.

353. Se invitd a los miembros y observadores del Comité a presentar a la Secretaria, a
mas tardar el 1 de julio de 2005, propuestas por esaiiie la labor futura del SCT,
mencionando las cuestiones que deberian abordarse y sus prioridades. La Secretaria se
encargara de traducir las propuestas y distribuirlas como documentos de trabajo del
SCT.

354. El Presidente anuncié, a tituladinativo, que la decimoquinta sesion del SCT se
celebrara del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2005.

Punto 9 del orden del dia: Aprobacién del Resumen del Presidente

355. El Presidente sefialé que deben incluirse en el proyecto de resurReasiliente los

cambios siguientes (documento SCT/14/7 Prov.): en el Articulo 29.2) del texto en espafiol
deberan sustituirse las palabras “, o cinco” en la segunda linea de la disposicién por la palabra
“u”; la frase “Se aprobo esta disposicion en lanf@ propuesta” debera afiadirse después de

los titulos de los Articulos 30 a 33; y debera incluirse la frase “El SCT tomé nota del
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documento SCT/14/5” en el Punto 7 del orden del dia: Cuestionario sobre el Derecho
marcario y las practicas relativas a laaroas.

356. El Presidente sefialé que debe completarse el Punto 8 del orden del dia, Labor futura,

del modo siguiente: “Se invitoé a los miembros y observadores del Comité a presentar a la
Secretaria, a mas tardar el 1 de julio de 2005, propysstascrito sobre la labor futura del

SCT, mencionando las cuestiones que deberian abordarse y sus prioridades. La Secretaria se
encargara de traducir las propuestas y distribuirlas como documentos de trabajo del SCT".

357. El Comité Permanentgeobo el proyecto de resumen del Presidente contenido en
el documento SCT/14/7 Prov. con las modificaciones sefialadas por el Presidente.

Punto 10 del orden del dia: Clausura de la sesion

358. El Presidente clausurd la decimocuarta sesion delit€d®ermanente.

[Sigue el Anexo ]
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SCT/14/7
ORIGINAL: Inglés
FECHA: 22 de abril de 2005

OMPI

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

——

COMITE PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS,
DISENOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRAFICAS

Decimocuarta sesion
Ginebra, 18 a 22 de abril de 2005

RESUMEN DEL PRESIDENE

Punto 1 del orden del dia: Apertura de la sesion

1. El Sr. Ernesto Rubio, Subdirector General de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), Brid la sesién y dio la bienvenida a los participantes en nombre del
Director General de la OMPI.

Punto 2 del orden del dia: Eleccién del Presidente y de dos Vicepresidentes

2. ElI Sr. LirFeng Schrock (Alemania) fue elegido Presidente del Comité Penteasubre
el Derecho de Marcas, Disefos Industriales e Indicaciones Geograficas (SCT) para el
afo2005. Fueron elegidos Vicepresidentes para el mismo periodo el Sr. JamesO@d&kno
(Kenya) y la Sra. Luz Celeste Rios de Davis (Panama).
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Punto 3 del ordedel dia: Aprobacién del orden del dia

3. EISCT aprobé el proyecto de orden del dia sin modificaciones
(documentdsCT/14/1Prov.2)

Punto 4 del orden del dia: Acreditacién de determinadas organizaciones no gubernamentales

4. Los debates se basarem el documento SCT/14/6 (Acreditacion de determinadas
organizaciones no gubernamentales).

5. EI SCT aprobo la representacion de las organizaciones no gubernamentales, que se citan
en el Anexo del documento SCT/14/6, en las sesiones del Comité.

Punto 5del orden del dia: Aprobacion del proyecto de informe de la decimotercera sesion

6. EI SCT aprobo el proyecto de informe (documento SCT/13/8 Prov.2) sin
modificaciones.

Punto 6 del orden del dia: Revision del Tratado sobre el Derecho de Marcas

7. Losdebates se basaron en los documentos siguientes: SCT/14/2 (Proyecto de Tratado
revisado sobre el Derecho de Marcas (TLT)), SCT/14/3 (Proyecto de Reglamento revisado del
proyecto de Tratado revisado sobre el Derecho de Marcas) y SCT/14/4 (Notas ralativas
proyecto de Tratado revisado sobre el Derecho de marcas y al proyecto de Reglamento
revisado).

Articulo 1
Expresiones abreviadas

Puntosi) axxii). Se aprobaron estas disposiciones en la forma propuesta, en el entendimiento
de gue se deberian suprnitas palabras “o personas” del punto v).

Punto xxiii). Se acord6 redactar nuevamente esta disposicion de la siguiente manera:

“se entendera por ‘TLT de 1994’ el Tratado sobre el Derecho de Marcas
adoptado en Ginebra el 27 de octubrda @@4.”

Se acod6 afadir un nuevo punto en el que se defina el término “Asamblea”.
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Articulo 2
Marcas a las que se aplica el Tratado
1) [Naturaleza delas marcas]

El Presidente concluy6 en que se ha acordado sustituir los apartados a), b) y ¢) con una sola
disposicon cuyo texto seria el siguiente:

“Cualquier Parte Contratante aplicara este tratado a las marcas que consistan
en signos que puedan registrarse como marcas en virtud de su legislacion.”

2) [Tipos de marcas]
Se aprobo esta disposicion en la forma prefaue
Articulo 3
Solicitud
1) [Indicaciones o el ementos contenidos en una solicitud o que la acomparian; tasa]
Apartado a), puntosi) aviii). Se aprobaron estas disposiciones en la forma propuesta.

Puntosix) axiv). El Presidente concluyo en quehseacordado sustituir estas disposiciones
con dos puntos. El primer punto sera el punto ix) con el siguiente texto:

“ix) al menos una representacion de la marca, segun lo previsto en el
Reglamento;”.

El segundo punto sera el x) con el siguiente texto:
“X) cuando proceda, una declaracion, segun lo previsto en el Reglamento,
en la que el solicitante indigue el tipo de marca, asi como cualquier requisito
especifico aplicable a ese tipo de marca, que desea que la marca se registre y
se publique en los carteres estandar utilizados por la Oficina, o que desea
reivindicar el color como caracteristica distintiva de la marca;”.

Puntos xv) a xviii). Se aprobaron estas disposiciones en la forma propuesta con sujecion a que
sean renumeradas para guardar coriftachcon la sustitucién de los puntos ix) a xiv).

Apartados b) y ¢). Se aprobaron estas disposiciones en la forma propuesta.
Parrafos 2) a5). Se aprobaron estas disposiciones en la forma propuesta.
Articulo 4
Representacion; domicilio legal

Se apobo esta disposicion en la forma propuesta.



SCT/14/8 Prov.2
Anexo |, pagina

Articulo 5
Fecha de presentacion
Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
Articulo 6
Registro unico para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases
Se aprobo esta disposicion en la farpropuesta.
Articulo 7
Division de la solicitud y el registro
Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
Articulo 8
Comunicaciones
1) [Mediosdetransmisiony forma de las comunicaciones]
Se aprobo esta disposicion con el siguiente texto:
“Cualquier Parte Contratante podra elegir los medios de transmision de las
comunicaciones y si acepta comunicaciones en papel, comunicaciones en
formato electronico o cualquier otra forma de comunicacion.”
Parrafos 2) a4). Se aprobaron estas disposic®eea la forma propuesta.
5) [Presentacion de una comunicacion]
Se aprobo esta disposicion con el siguiente texto:
“Cualquier Parte Contratante debera aceptar la presentacion de una
comunicacién cuyo contenido corresponda al del Formulario internacional
tipo correspondiente previsto en el Reglamento, de haberlo.”
Parrafo 6). Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
Articulo 9

Clasificacion de productos y/o servicios

Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
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Articulo 10
Cambios ends nombres o en las direcciones

Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.

Articulo 11

Cambio en la titularidad

Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.

Articulo 12

Correccion de un error

Se aprobo esta disposicion en la forma prefaue

Articulo 13

Duracion y renovacion del registro

Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.

Articulo 14

Medidas de subsanacion en caso de incumplimiento de plazos

1) [Medida de subsanacion antes de la expiracion de un plazo]
Se aprobo estdisposicion en la forma propuesta.
2) [Medidas de subsanacion después de la expiracion de un plazo]
Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta. Sin embargo, se pidié a la Secretaria que,
en aras de coherencia, compruebe que en todo el textoatkdld se emplee o bien la
expresion “parte interesada” o bien la expresion “persona interesada”.
3) [Excepciones)

Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta, con sujecién a que se suprima la referencia
al parrafol).

4) [Tasas|
Se aprobo estagposicion en la forma propuesta.
5) [Prohibicién de otros requisitos]

Se aprobd esta disposicion en la forma propuesta, con sujecién a que se suprima la referencia
al parrafol).
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Articulo 15
Obligacion de cumplir con el Convenio de Paris

Se aprobo estdisposicion en la forma propuesta.

Articulo 16
Marcas de servicio

Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.

Articulo 17
Peticion de inscripcion de una licencia

Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta. Se acordo sustituir lespé@labtenido
de” por las palabras “Requisitos relativos a” en el titulo del parrafo 1).

Articulo 18
Peticion de modificacion o cancelacion de la inscripcion de una licencia

Se aprobd esta disposicion en la forma propuesta, con sujecion a que heigetdre

“Articulo 17.2) a 5)”, en el parrafo 2, se cambie por una referencia al “Articulo 17.2) a 6)”.
En la versién en espafiol del parrafo 1) no se tradujo su titulo, que tendria que haber sido
“Contenido de la peticion”. En la sesion se acordo sushitsiipalabras “Contenido de” por
las palabras “Requisitos relativos a” en el titulo del parrafo 1).

Articulo 19
Efectos de la no inscripcion de una licencia

Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.

Articulo 20
Uso de una marca en nombre titellar

Se acordé volver a redactar esta disposicidn para que sea incorporada en el Articulo 19 como
parrafo3), con el texto que figura a continuacion, y que la Secretaria proponga un nuevo
titulo:

“Una Parte Contratante no puede exigir la inscripc&nih licencia como
condicion para que el uso de una marca por un licenciatario se considere que
constituye uso por el titular en procedimientos relativos a la adquisicion, el
mantenimiento y la observancia de los derechos relativos a las marcas.”
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Articulo 21
Indicacioén de la licencia

Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.

Se decidio renumerar este articulo, asi como los siguientes articulos del Tratado, como
consecuencia de la fusién del antiguo Articulo 20 en el Articulo 19.

Articulo 22
Observaciones en caso de rechazo previsto

Esta disposicion fue aprobada con el texto que figura a continuacién, en el entendimiento de
que se afadira en las Notas una aclaracién que dé a entender el contenido de la disposicion:

“Una solicitud presentadanforme al Articuld3 o una peticion formulada
conforme a los Articulog, 10 al4,17 y18 no podra ser rechazada en su
totalidad o en parte por una Oficina sin dar al solicitante o a la parte
peticionaria, segun sea el caso, la posibilidad de formulan @tazo

razonable observaciones sobre el rechazo previsto. En lo que respecta al
Articulo 14, no sera necesario que Oficina alguna ofrezca la posibilidad de
formular observaciones cuando la parte peticionaria ya haya tenido la
posibilidad de formular umobservaciéon sobre los hechos en los que se
basara la decision”.

Articulo 23
Reglamento

Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
Articulo 24
Asamblea

Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
Articulo 25

Oficina Internacional

Seaprobo esta disposicion en la forma propuesta.
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Articulo 26

Revision y modificacion
1) [Revision del Tratado]
Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta, en el entendimiento de que se afiadira en las
Notas una aclaracion sobre las facultades deonizrencia diplomética conforme a la
Convencion de Viena sobre el Derecho de los tratados.
2) [Modificacion de ciertas disposiciones del Tratado por la Asamblea]
Apartados a) y b). Se aprobaron estas disposiciones en la forma propuesta.

La Delegaciordel Japdn formul6 una reserva respecto del apartado a).

Apartado c). Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta, en el entendimiento de que se
conservaran las palabras que aparecen tachadas en la propuesta.

La Delegacion de la Republica Islamibal Irdn formul6 una reserva respecto del apartado c).
Articulo 27
Procedimiento para ser parte en el Tratado
Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
Articulo 28
Aplicacion del TLT del994 y del presente Tratado
Se aprobo esta disposiciom la forma propuesta.
Articulo 29
Entrada en vigor; fecha efectiva de las ratificaciones y adhesiones
1) [Instrumentos que se tomaran en consideracion]
Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
2) [Entradaenvigor del Tratado]
Se acord6 veler a redactar esta disposicion de la forma siguiente:
“El presente Tratado entrara en vigor tres meses después de que cinco
Estados u organizaciones intergubernamentales, como las referidas en el

Articulo 27.1)ii), hayan depositado sus instrumentos tificeecion o
adhesion.”
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3) [Entradaen vigor delasratificaciones o adhesiones posteriores a la entrada en vigor
del Tratado]
Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
4)  [Imposibilidad de adherirse al Tratado sobre Derecho de Marcas de 1994]
Se acordd suprimir esta disposicion.
Articulo 30
Reservas
Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
Articulo 31
Denuncia del Tratado
Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
Articulo 32
Idiomas del Tratado; firma
Se aprobo est@disposicion en la forma propuesta.
Articulo 33
Depositario
Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
Regla 1
Expresiones abreviadas

Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta, con sujecion a que se introduzca la palabra
“revisado” ente las palabras “Tratado sobre”.

Regla 2
Forma de indicar los nombres y las direcciones

1) [Nombres]
Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
2) [Direcciones|

Apartados @), b) y ¢). Se aprobaron estas disposiciones en la forma propuesta.
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Apartado d). Se aprobd esta disposicidon en la forma propuesta en el entendimiento de que se
desplazara su contenido al nuevo parrafo 3) de la Regla 2.

Apartado €). Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta en el entendimiento de que se
convertira erel apartado d) de la Regla 2.2).

3) [Grafia que se ha de utilizar]

Se aprobd esta disposicion en la forma propuesta en el entendimiento de que se convertira en
el nuevo parrafo 4) de la Regla 2.

Regla 3
Detalles relativos a la solicitud

1) [Caracteresestandar]
Se acord6 volver a redactar esta disposicion para que tenga el texto siguiente:

“Cuando la Oficina de una Parte Contratante utilice caracteres (letras y
nameros) que considere que son estandar, y la solicitud contenga una
declaracion en el sédo de que el solicitante desea que se registre y se
publigue la marca en los caracteres estandar utilizados por la Oficina, la
Oficina registrara y publicard esa marca en tales caracteres estandar.”

2)  [Ndmero de reproducciones|

Se aprobo esta dispoiin en la forma propuesta en el entendimiento de que se colocaria su
contenido en el nuevo parrafo 3) de la Regla 3, y que se afiadiria en las Notas una aclaracién
en la que quede reflejado el entendimiento de que el término “representacion” empleado en el
Articulo 3.1)a)ix) abarca el término “reproduccion” empleado en la disposicion. Se acordd
introducir un nuevo parrafo 2) en la Regla 3 con el texto y el titulo siguientes:

“2) [Marcaen queserevindicacolor] Cuando la solicitud contenga una
declaraabn en el sentido de que el solicitante desea reivindicar el color
como caracteristica distintiva de la marca, la Oficina podra exigir que en la
solicitud se indique el nombre o el cédigo del color o colores reivindicados
y una indicacion, respecto de camdor, de las partes principales de la
marca que figuren en ese color.”

3) [Reproduccién de una marca tridimensional]

Se acordd colocar el contenido de esta disposicion en el nuevo parrafo 4) de & Pegla
con el siguiente nuevo titulo: Marca tridimensional]”

Apartado a). Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta en el entendimiento de que se
suprimiran las palabras “, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 3.1)a)xi),”.

Apartados b) ad). Se aprobaron estas disposiciones éortaa propuesta.
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Apartado €). Se acordd volver a redactar esta disposicidbn como sigue:
“El parrafo3)a)i) y b) sera aplicablmutatis mutandis’.
4)  [Reproduccién de un hologramal

Se acordd desplazar esta disposiciéon al nuevo parrafo 5) de la Regiv8rya redactar el
texto y el titulo de la siguiente forma:

“5) [Holograma, marca de movimiento, marca de color y marca de

posicion] Cuando la solicitud contenga una declaracion en el sentido de que
la marca es un holograma, una marca de movimiento, una marca de color, 0
una marca de posicién, una Parte Contratante podra exigir una o mas
reproducciones y detalles relativos a la marca, segun lo disponga la
legislacién de esa Parte Contratante.”

5) [Representacion de una marca que consista en un signo no visible)

Se acordd desplazar esta disposiciéon al nuevo parrafo 6) de la Regla 3 y volver a redactar el
titulo y el texto de la forma siguiente:

“6) [Marca que consista en un signo no visible] Cuando la solicitud

contenga una declaraciéon en el sentidajue la marca consiste en un signo

no visible, una Parte Contratante podra exigir una o mas representaciones de
la marca, una indicacion del tipo de marca y detalles relativos a la marca,
segun lo disponga la legislacion de esa Parte Contratante.”

Parrafos 6) a8). Se aprobaron estas disposiciones en la forma propuesta en el entendimiento
de que se convertirdn en los parrafos 7) a 9) de la Regla 3, respectivamente, y que se ajustaran
las referencias al Articul®.1)a) de conformidad con la renumeraai@los puntos de dichos

articula

Regla 4
Detalles relativos a la representacion y domicilio legal
Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
Regla 5
Detalles relativos a la fecha de presentacion
Se aprobo esta disposicion en el entendimidatque el contenido del parrafo 3) se

desplazara a la Regla 6, y que se sustituira la palabra “solicitud” por la palabra
“comunicacion”.
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Regla 6
Detalles relativos a las comunicaciones
Parrafos 1) a5). Se aprobaron estas disposiciones en la formaipsts
6) [Autenticacion de comunicaciones en forma electronical
Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.

La Delegacion de la Republica Islamica del Iran formulé una reserva en relacion con esta
disposicion.

7) [Fecha derecepcion]

El encabeamiento de esta disposicidon fue aprobado en la forma propuesta, con sujeciéon a la
supresion de las palabras “en particular”.

Los puntosi) aiii) se aprobaron en la forma propuesta.
El punto iv) fue aprobado con el texto siguiente:

“un servicio de distbucién o un organismo especificados por la Parte
Contratante.”

Se decidio incluir un nuevo punto v) con el siguiente texto:
“una direccion distinta de las direcciones declaradas de la Oficina”.

También se decidié afiadir un nuevo parrafo 8), con eéoamitt de la antigua Regla 5.3),
cuyo texto seria el siguiente:

“8) [Presentacion electrénica] Sin perjuicio de lo dispuesto en el

parrafo7), cuando una Parte Contratante prevea la presentacion de una
comunicaciéon en forma electrénica o por medios @lattos de

transmision y la comunicacién se presente de esa manera, la fecha en que la
Oficina de esa Parte Contratante reciba la comunicacion en esa forma o por
esos medios constituira la fecha de recepcién de la comunicacion.”

Regla 7
Forma de identifiacion de una solicitud sin su nimero de solicitud
Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
Regla 8
Detalles relativos a la duracién y a la renovacién

Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta.
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Regla 9
Medidas de subsanacion previstasaso de incumplimiento de plazos
Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta, en el entendimiento de que se aclararan aun

mas las Notas relativas al parrafo 4)vii) y que se sustituira la palabra “fijado” al final del
parrafo 3)a)ii) por las palalsden cuestion”.

Reglal0
Detalles relativos a la peticion de inscripcion de una licencia, o de modificacion
o cancelacién de la inscripcion de una licencia
Se decidié cambiar la palabra “Detalles” por “Requisitos” en el titulo de la Regla
1) [Contenido de la peticion]
Se aprobd esta disposicion en la forma propuesta, con sujecién a un cambio en el titulo de este
parrafo en la version en ingléSgntents por Content). Se acordd también introducir el
mismo cambio en todo el texto del Tratado, ejl@mento y las notas.

2) [Documentos justificativos de la inscripcion de una licencia]

Se aprobd esta disposicion en la forma propuesta, con sujecién a que se supriman las palabras
“0 su representante” del punto ii).

Se decidio invertir el orden de lparrafos 3) y 4).
3) [Documentos justificativos de la cancelacion de la inscripcion de una licencia]

Se aprobo esta disposicion en la forma propuesta, con sujecién a que se supriman las palabras
“0 su representante” del punto ii).

4)  [Documentos justifcativos de la modificacion de la inscripcidn de una licencia |
Se aprobd esta disposicion en la forma propuesta, en el entendimiento de que se afiadira un

nuevo apartado b), que surta los mismos efectos que el parrafo 2)b), y con sujecion a que se
suprimanlas palabras “o su representante”.

Punto 7 del orden del dia: Cuestionario sobre el Derecho marcario v las practicas relativas a
las marcas

8. ElI SCT tom6 nota del documento SCT/14/5.
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Punto 8 del orden del dia: Labor futura

9. Seinvité a los miemls y observadores del Comité a presentar a la Secretaria, a mas
tardar el 1 de julio de 2005, propuestas por escrito sobre la labor futura del SCT,
mencionando las cuestiones que deberian abordarse y sus prioridades. La Secretaria se
encargara de tradudas propuestas y distribuirlas como documentos de trabajo del SCT.

10. El Presidente anunci6 que, a titulo indicativo, la decimoquinta sesion del SCT se
celebraria del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2005.

[Sigue el Anexo ]
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LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS

. MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms francais des Etats)
(in the alphabetical order of the names in French of the States)

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

Natalie Annastasia SUNKER (Ms.), Deputy Dimagtintellectual Property (IP) Policy and
Legislation, Department of Trade and Industry, Pretoria
<nsunker@thedti.gov.za>

Simon Z. QOBO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<simon.qobo@bluewin.ch>

ALGERIE/ALGERIA

Boualem SEDKI, ministre plénipentiaire, Mission permanente, Geneve
<sedki@missioralgerie.ch>

ALLEMAGNE/GERMANY

Li-Feng SCHROCK, Senior Ministerial Counsellor, Federal Ministry of Justice, Berlin
<schrockli@bmj.bund.de>

Franziska LANG (Ms.), Counsellor, Federal Ministry of Justi®erlin
<langfr@bmj.bund.de>

Carolin HUBENETT (Ms.), Head of International Registration Team, German Patent and
Trademark Office, Munich

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Michael ARBLASTER, Deputy Registrar of Trade Marks and Designs, IP Australia, Sydney
<michaelarblaster@ipaustralia.gov.au>
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AUTRICHE/AUSTRIA

Robert ULLRICH, Head, Legal Departement, International Trademark and Design Affairs,
Austrian Patent Office, Vienna
<robert.ullrich@patentamt.at>

Petra ASPERGER (Mrs.), Deputy Head, Austrian Patent ON@Enna
<petra.asperger@patentamt.at>

BANGLADESH

Mohammad AYUB MIAH, Joint Secretary, Ministry of Industries, Dhaka
<ayubmiah@hotmail.com>

BARBADE/BARBADOS

Godfrey W. HINDS, Deputy Registrar, Corporate Affairs and Intellectual Property Office,
Ministry of Industry and International Business, St. Michael
<ghinds@caipo.gov.bb>

BELARUS/BELARUS

Yury BOBCHONOK, Deputy Director General, National Intellectual Property Centre, Minsk
<y.bobchonok@belpatent.giu.by>

BELGIQUE/BELGIUM

Monique PETIT (Mme), tlaché, Office de la propriété intellectuelle, Bruxelles
<monique.petit@mineco.fgov.be>
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BRESIL/BRAZIL

Guilherme PATRIOTA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<guilherme.patriota@ties.itu.int>

Terezinha DE JESUS GUIMARAES (Mrs.), Director of TradersaNational Industrial
Property Institute (INPI), Rio de Janeiro
<terezinha@inpi.gov.br>

Maria Lucia MASCOTTE (Mrs.), Trademark Coordinator, National Industrial Property
Institute (INPI), Rio de Janeiro
<malu@inpi.gov.br>

Valeria MUSAFIR (Mrs.), IT Speaiist, SERPRO, Rio de Janeiro
<valeria.musafir@serpro.gov.br>

Antonio Sergio CANGIANO, Director, SERPRO, Rio de Janeiro
<sergio.cangiano@serpro.gov.br>

BULGARIE/BULGARIA

Chtiziana KRASTEVA VALTCHANOVA (Mrs.), State Examiner, “Disputes”, International
Cooperation Department, Patent Office, Sofia
<ivaltchanova@bpo.bg>

CAMBODGE/CAMBODIA

Penn SOVICHEAT, Deputy Director, Intellectual Property Department, Ministry of
Commerce, Phnom Penh

<ipd@moc.gov.kh>

<sovicheatpenn@yahoo.com>

CANADA

Douglas KUNTZE Director, TradeMarks Branch, Canadian Intellectual Property Office,
Quebec
<kunze.doug@ic.gc.ca>

Lisa POWER (Mrs.), Assistant Director, Tralarks Branch, Canadian Intellectual Property
Office, Quebec
<power.lisa@ic.gc.ca>
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CHILI/CHILE
Eleazar BRAVO MANRIQUEZ, Jefe, Departamento de Propiedad Industrial, Ministerio de

Economia, Santiago
<ebravo@dpi.cl>

CHINE/CHINA

AN Qinghu, Director General, Trademark Office, State Administration for Industry and
Commerce (SAIC), Beijing
<waiban.sbj@saic.gov.cn>

WANG Wei (Ms.), Deputy Director, Legal Affairs Division, Trademark Office, State
Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing

<tmoww@hotmail.com>

Teresa Helen GRANT (Ms.), Assistant Director, Intellectual Property Department, The
Government offte Hong Kong Special Administrative Region, Hong Kong
<grant@ipd.gov.hk>

ZHANG Ze, attaché, Permanent Mission, Geneva

<zhang_ze@mfa.gov.cn>

COSTA RICA

Alejandro SOLANO, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

<alejandro.solano@ties.itu.int>

COTE D'IVOIRE

Kidio COULIBALY, directeur par intérim, Office ivoirien de la propriété industrielle (OIPI),
Ministére de l'industrie et du développement du secteur privé, Abidjan
<ckkidio@yahoo.fr>

CROATIE/CROATIA

Zeljko MRSIC, Assitant Director General, State Intellectual Property Office, Zagreb
<zeljko.mrsic@patent.htnet.hr>
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DANEMARK/DENMARK

Ellen BREDDAM (Mrs.), Senior Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office,
Minitry of Economic and Business Affair§aastrup
<pvs@dkpto.dk>

Majbritt M. D. VESTERGAARD, Special Legal Adviser, Danish Patent and Trademark

Office, Ministry of Economy and Business Affairs, Taastrup
<kpe@dkpto.dk>

EGYPTE/EGYPT

Mostafa ABDEL-GHAFFAR, Director General, Administration of @mercial Registration,
Ministry of Supply and Domestic Trade, Cairo

Ragui ELELETREBY, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ESPAGNE/SPAIN

José Maria DEL CORRAL PERALES, Consejero Técnico, Departamento de Signos
Distintivos, Oficina Espafiola de feates y Marcas, Madrid
<josem.delcorral@oepm.es>

ESTONIE/ESTONIA

Ingrid MATSINA (Ms.), Deputy Head, Trademark Department, The Estonian Patent Office,
Tallinn
<ingrid.matsina@epa.ee>

Kristiina LAURI (Ms.), Head, International Agreements and EU Divisicegal Department,

The Estonian Patent Office, Tallinn
<kristiina.lauri@epa.ee>

ETATS-UNIS D’AMERIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Amy P. COTTON (Mrs.), Attorneyddvisor, United States Patent and Trademark Office
(USPTO), Department of Commerce, WashingrC.
<amy.cotton@uspto.gov>
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EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE/THE FORMER YUGOSLAV
REPUBLIC OF MACEDONIA

Siméo SIMJANOVSKI, Head of Department, State Office of Industrial Property (SOIP),
Skopje
<simcos@ippo.gov.mk>

Biljana LEKIK (Mrs.), Deputy Had of Department, State Office of Industrial Property

(SOIP), Skopje
<biljanal@ippo.gov.mk>

FEDERATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Marina KORNAUKHOVA (Ms.), Specialist, International Cooperation Department, Federal
Service for Intellectual Property, feats and Trademarks (ROSPATENT), Moscow
<marina_ko2003@mail.ru>

Irina NIKIFOROVA (Mrs.), Deputy Head of Division for Trademarks, Board on Patent
Disputes,Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Patents and Trademarks
(ROSPATENT), Moscow

Liubov KIRIY (Mrs.), Head of Division of Theory and Practise of Intellectual Property
Protection, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual
Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow

<lkiriy@rupto.ru>

FINLANDE/FINLAND

Hilkka NIEMIVUO (Mrs.), Deputy Head, Trademarks Division, National Board of Patents
and Registration, Helsinki
<hilkka.niemivuo@prh.fi>

Elina POHJA (Mrs.), Lawyer, National Board of Patents and Registration, Helsinki
<elina.pohja@prh.fi>
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FRANCE

Marianne CANTET (Mlle), chargée de mission, Institut National de la Propriété Industrielle
(INPI), Paris
<mariannecantet@inpi.fr>

Christine BONIN (Mlle), chargée de mission, Institut National de la Propriété Industrielle
(INPI), Paris
<cbonin@inpi.fr>

GABON

Malem TIDZANI, directeur général, Centre de propriété industrielle du Gabon (CEPIG),
Libreville

<tidzanimalem@yahoo.fr>

Séverin EMANE MBA, directeur général de I'industrie, Ministere du commerce et du

développement industriel, chargé du NEPAD reikille
<s_emane@yahoo.fr>

GEORGIE/GEORGIA

Merab KVIMSADZE, Deputy Director General, National Intellectual Property Center
(SAKPATENTI), Thilisi
<kvimsadze @yahoo.com>

HONGRIE/HUNGARY

Gyula SOROSI, Deputy Head, Trademark, Model and Design Departfhergarian Patent
Office, Budapest
<gyula.sorosi@hpo.hu>

Veronika CSERBA (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<veronika.cserba@ties.itu.inl>

INDONESIE/INDONESIA

Emawati JUNUS (Mrs.), Director, Trademarks, Directorate General of Intelléutoperty
Rights, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
<emawati@dgip.go.id>

Dewi KARTONEGORO (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
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IRAN

Hekmatollah GHORBANI, Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva

IRAQ

Jamal ABDULLAH, Intern Permanent Mission, Geneva
<jamathn@yahoo.com>

IRLANDE/IRELAND

Anne COLEMANDUNNE (Ms.), Assistant Principal Officer, Department of Entreprise,
Trade and Employment, Intellectual Property Directorate, Dublin
<anne_colemandunne@entemp.ie>

ITALIE/ITAL Y

Sante PAPARO, Director, Trademark Office, Ministry of Production Activities, Directorate
General of Industrial Production, Italian Patent and Trademark Office, Rome

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

Khamees IHDAYB, Head, Intellectualdperty Division, National Bureau for Research and
Development, Tripoli

Abdulhafid ABULAABA, Attorney, Intellectual Property Division, National Bureau for
Research and Development, Tripoli

Nasser ALZAROUG, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<arnd5555@hotmail.com>

JAMAIQUE/JAMAICA

Symone BETTON (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.jamaica@ties.itu.int>
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JAPON/JAPAN

Satoshi MORIYASU, Director, International Cooperation Office, International Affairs
Division, General Affas Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Hiroshi MORIYAMA, Deputy Director, International Affairs Division, General
Administration Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Kuniaki MATSUNO, Deputy Director, Formality Examination Standardsd@ffFormality
Examination Division, Trademark, Design and Administrative Affairs Department, Japan
Patent Office (JPO), Tokyo

Kaori NOTO (Ms.), Formality Examination Standards Office, Formality Examination
Division, Trademark, Design and Administrativef#@fs Department, Japan Patent Office
(JPO), Tokyo

Mizuki OGINO, Specialist for Trademark Planning, Trademark Division, Trademark, Design
and Administrative Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Shintaro TAKAHARA, First Secretary, Permanéfission, Geneva

JORDANIE/JORDAN

Khaled ARABEYYAT, Director, Industrial Property Protection Directorate (IPPD),
Ministry of Industry and Trade, Amman
<khaled.a@mit.gov.jo>

KAZAKHSTAN

Nurgaisha SAKHIPOVA (Mrs.), Chairman, Committee for Intellectualperty Rights,
Ministry of Justice, Astana

KENYA

James OTIENO ODEK, Managing Director, Kenya Industrial Property Institute (KIPI),
Ministry of Trade and Industry, Nairobi

<kipi@swiftkenya.com>

<otiencodek@gt.co.ke>

Jean KIMANI (Miss), Counsellor, Peranent Mission, Geneva

<jeankimani@hotmail.com>

LETTONIE/LATVIA

Janis ANCITIS, Counsellor to the Director, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga
<j.ancitis@Irpv.lv>
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LIBAN/LEBANON

Ghada SAFAR (Miss), Senior Legal Trade Specialist, Intellectugdd?ty Consultant,
Ministy of Economy and Trade, Beirut
<gsafar@economy.gov.lb>

LITUANIE/LITHUANIA

Digna ZINKEVICIENE (Ms.), Head, Trademarks and Industrial Designs Division, State
Patent Bureau, Vilnius
<d.zinkeviciene@vpb.It>

LUXEMBOURG

Edmond SIMDN, directeur, Bureau Benelux des marques, Bureau Benelux des dessins ou
modeles, La Haye
<esimon@bmibbm.org>

MALAISIE/MALAYSIA

WAN AZNAINIZAM RASHID Yusri, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

MALTE/MALTA

Tony BONNICI, Second Secretary, Pement Mission, Geneva
<tony.bonnici@gov.mt>

MAROC/MOROCCO

Karima FARAH (Mme), chef, Service des marques, Département noms commerciaux et
marques, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca
<karima.farah@ompic.org.ma>

M’hamed SIDI EL KHIR, conseiller, Mission permanente, Genéve
<sidelkhir@caramail.com>

MEXIQUE/MEXICO

José Alberto MONJARAS OSORIO, Subdirector, Conservacion de Derechos, Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMP1), México
<amonjaras@impi.gomx>
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MONGOLIE/MONGOLIA

Namjil CHINBAT, Director General, Intellectual Property Office, Ulaanbaatar
<chinbat@ipom.mn>

NIGERIA/NIGERIA

Atiku Abubakar KIGO, Director, Commercial Law Department, Federal Ministry of
Commerce, Abuja
<ip.nigeria@wanadoo.com

Usman SARKI, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<usmansarkil959@yahoo.com>

Maigari BUBA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mbuba@hotmail.com>

NORVEGE/NORWAY

Solrun DOLVA (Mrs.), Head of Section, National Trademarks, Desigrlaademark
Department, Norwegian Patent Office, Oslo
<sdo@patentstyret.no>

Debbie RONNING (Ms.), Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department,

Norwegian Patent Office, Oslo
<dro@patentstyret.no>

OUZBEKISTAN/UZBEKISTAN

Akil A. AZIMOV, Director, State Patent Office of the Republic of Uzbekistan, State
Committee for Science and Technology, Tashkent
<info@patent.uz>

PANAMA
Luz Celeste RIOS DE DAVIS (Sra), Directora General, Registro de la Propiedad Industrial,

Ministerio de Comercio e IndustridBanama
<ldedavis@mici.gob.pa>

PAYSBAS/NETHERLANDS

Brigitte A. J. SPIEGELER (Mrs.), Senior Policy Advisor on Intellectual Property,
Infrastructure and Innovation Department, Directe@émeral for Innovation, Ministry of
Economic Affairs, The Hague

<b.a.j.spiegeler@minez.nl>



SCT/14/8 Prov.2
Anexo I, paginal2

POLOGNE/POLAND

Marta CZYZ (Mrs.), Director, Department of Trademarks and Geographical Indications,
Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw

<mczyz@uprp.pl>

Andrzej SZCZEPEK, Expert, Patent Office of the Republic of Poldratsaw
<asszczepek@uprp.pl>

PORTUGAL

Anténio CAMPINOS, Trademark Director, National Insititute of Industrial Property (INPI),
Lisbon
<acampinos@impi.pt>

José Sérgio DE CALHEIROS DA GAMA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<mjgama@freesurf.ch>

QATAR

Ahmed Youssef ALJEFAIRI, Head, Industrial Property, Ministry of Economy, Doha

REPUBLIQUE DE COREE/REPUBLIC OF KOREA

Choorrmoo LEE, Deputy Director, Trademark and Design Examination Policy Division,
Korean Intellectual Property Office (KIPO), Taejon
<chumu@kipo.go.kr>

Doo-hyeong LEE (Advisor), Presiding Judge, Gwangju District Court, Gwangju
<leedh@scourt.go.kr>

Joaik PARK, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<hang7200@dreamwiz.com>

REPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Victoria BLIUC (Mrs.), Director, Trademark and Industrial Design Department, State Agency
on Intellectual Property (AGEPI), Kishinev
<victoriana@agepi.md>

Eugen ROVENCO, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<eugen.rovenco@bluewin.ch>



SCT/14/8 Prov.2
Anexo I, paginal3

REPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC

Karen Lisbeth RICARDO CORNIELLE (Sra.), Subdirectora General, Oficina Nacional de la
Propiedad Industrial (ONAPI), Santo Domingo
<karenricardo@hotmail.com>

Magnolia ESPINOSA (Srta.), Secretaria de Estado de Industria y Comercio,
Oficina Nacionalde la Propiedad Industrial (ONAPI), Santo Domingo

Josefina AQUINO (Srta.), Consejera, Misidbn Permanente, Ginebra

<josefina.aquino@rep.dominicana.ch>

REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE/DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA

JANG Chun Sik, Reseetner, Department of International Organizations, Ministry of Foreign
Affairs, Pyongyang

JONG Hyo Son, Examiner, Industrial Fine Art Division, State Administration for Quality
Management, Pyongyang
<sagm@chesin.co>

JANG Il Hun, Counsellor, Permanent Missj Geneva

REPUBLIQUE TCHEQUE/CZECH REPUBLIC

Kamil RAOUF, Director, International Department, Industrial Property Office, Prague
<kraouf@upv.cz>

ROUMANIE/ROMANIA

Cornelia Constanta MORARU (Mrs.), Head, Legal and International Cooperation
DepartmentState Office for Inventions and Trademarks, Bucharest
<moraru.cornelia@osim.ro>

Elisabeta NICULESCU (Mrs.), Head, National Trademarks Bureau, State Office for

Inventions and Trademarks,Bucharest
<office@osim.ro>

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Mark BRYANT, Policy Advisor, The Patent Office, Newport
<mark.bryant@patent.gov.uk>
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SERBIEET-MONTENEGRO/SERBIA AND MONTENEGRO

Ivana MILOVANOVIC (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Zdena HAJNALOVA (Mrs.), Director, Trademarks abésigns Department, Industrial
Property Office Bansk& Bystrica
<zhajnalova@indprop.gov.sk>

Julia VETRAKOVA (Mrs.), Head, Legislative and Legal Department, Industrial Property

Office, Banska Bystrica
<jvetrakova@ndprop.gov.sk>

SLOVENIE/SLOVENIA

Jernej LAVRENCIC, Legal Adviser, Slovenian Intellectual Property Office, Ljubljana
<j.lavrencic@uisipo.si>

SOUDAN/SUDAN

Fawzia Hussein SALIH HUSSEIN (Ms.), Legal Advisor, Ministry of Justice, Khartoum

SUEDE/SWEDEN

Per CARLSON, Judge, Court of Patentsgp@gl, Ministry of Justice, Stockholm
Magnus AHLGREN, Deputy Head, Designs and Trademark Division, Swedish Patent and

Registration Office, Stockholm
<magnus.ahlgren@prv.se>

SUISSE/SWITZERLAND

Stefan FRAEFEL, conseiller juridique, Division des marquestjtut fédéral de la propriété
intellectuelle (IFPI), Berne
<stefan.fraefel@ipi.ch>

Emmanuel PIAGET, conseiller juridique, Division des marques, Institut fédéral de la
propriété intellectuelle (IFPI), Berne
<emmanuel.piaget@ipi.ch>
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THAILANDE/THAILAND

Prapaporn KHUMPIRANONT (Mrs.), Commercial Registration Analyst, Department of
Intellectual Property, Nonthaburi
<papaponch@hotmail.com>

TUNISIE/TUNISIA

Mokhtar HAMDI, responsable, Département de la propriété industielle, Institut national de la
normaligtion et de la propriété industrielle (INORPI), Ministére de I'industrie et de I'énergie,
Tunis

<inorpi@ati.tu>

Elyes LAKHAL, secrétaire des affaires étrangeres, Mission permanente, Genéve
<elalakhal@bluewin.ch>

TURQUIE/TURKEY

Onder Erol UNSAL, Traden Examiner, Turkish Patent Institute, Ankara
<onder.unsal@tpe.gov.tr>

Ismail FIDAN, Trademark Examiner, Turkish Patent Institute, Ankara
<ismail.fidan@tpe.gov.tr>

Yasar OZBEK, Legal Counsellor, Permanent Representation to the World Trade Organization
(WTO), Geneva

UKRAINE

Lyudmyla TSYBENKO (Mrs.), Head, Legal Division, State Department of Intellectual
Property, Ministry of Education and Science, Kyiv

<tsybenko@sdip.gov.ua>

Valentyna SHRAMKO (Miss), Head, Division of Legislation Development on Inidlistr

Property, Ukrainian Industrial Property Institute, Kyiv

<shramko@ukrpatent.org>

VENEZUELA

Franck VALDERRAMA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

YEMEN/YEMEN

Adel Affif AL -BAKILI, Minister Plenipotentiary, Permanent Mission, Geneva
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ZAMBIE/ZAMBIA

Anessie Michael BANDABOBO (Mrs.), Acting Registrar, Patents and Companies
Registration Office, Ministry of Commerce, Trade and Industry, Lusaka
<bobo@zamnet.zm>

COMMUNAUTE EUROPEENNE (CEJEUROPEAN COMMUNITY (EC]

Susana PEREZ FERRERAS (MrsAgministrator, Industrial Property, European Commission,
Brussels
<susana.pereterreras@cec.eu.int>

Detlef SCHENNEN, Head, Industrial Property Matters Service, Office for Harmonization in the
Internal Market (Trade Marks and Designs), Alicante
<detlef.sbennen@oami.eu.int>

1. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)

Mohi Eldin MABROUK, Head, Intellectual Property Section, Harare
<aripo@ecoweb.co.zw>

BUREAU BENELUX DES MARQUES (BBM)/BENELUX TRADEMARK OFFICE
(BBM)

Edmond SIMON, directeur, Bureau Benelux des marques, Bureau Benelux des dessins ou
modeles, La Haye

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
(OAPI)/AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIATION (OAPI)

Hassane YACOUBA KAFFA, chef de service, Yaoundé
<hassane.kaffa@oapi.wipo.net>

Sur une décision du Comité permanent, la Communauté européenne a obtenu ke statut d
membre sans droit de vote.

Based on a decision of the Standing Committee, the European Community was accorded
member status without a right to vote.
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CENTRE SUD/SOUTH CENTRE

Ermias Tekeste BIADGLENG, Project Officer, Geneva
<biadgleng@southcentre.org>

IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual
Property Law Association (AIPLA)

Graeme DINWOODIE, Chair, AIPLA Trademark Treaties and International Law Committee
Chicago, lllinois

<gdinwoodie@kentlaw.edu>

Association of European Trade Mark Owners (MARQUES)
Rudolf HAUGG, Geneva

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Community Trade Mark
Association (ECTA)

Jan WREDE, Member, Law CommigeAntwerp

<info@desimonepartners.com>

Sandrine PETERS (Mrs.), Legal ©odinator, Antwerp

<sandrine.peters@ecta.org>

Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM)
Jean BANGERTER, Representative, Brussels
<bangerter.jean@hbanet.ch>

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)/International
Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI)

Marino PORZIO, Chairman, Special Committee Q177, Zurich

<mporzio@porzio.cl>

Associdion internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Assocation

(INTA)
Piin-Fen KOK (Ms.), Manager, External Relations, ABiacific, New York

<pkok@inta.org>

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)
Hideki TANAKA, Co-chair, International Activities Committee, Tokyo
<bgx10473@nifty.ne.jp>
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Centre d’échange et de coopération pour I’Ameérique Latine (CECAL)/Exchange and
Cooperation Centre for Latin America (ECCLA)/Centro de Intercambios y Cooperacion para
A#rica Latina (CICAL)

Lydia GARCETEAQUINO (Mlle), Cluses

<garcete@yahoo.com>

Géraldine SUIRE (Mlle), consultante, BodesValence

<g-suire@yahoo.fr>

Centre d’études internationales de la propriété industrielle (CEIPI)/Center for International
Industrid Property Studies (CEIPI)

Francois CURCHOD, professeur, Genolier

<francois.curchod@vtxnet.ch>

Chambre de commerce internationale (CCl)/International Chamber of Commerce (ICC)
Anténio L. DE SAMPAIO, conseil en propriété intellectuelle, directeur gén€eddinet J.E.
Dias Costa Lda, Lisbonne

<diascosta@jediascosta.pt>

Goncalo DE SAMPAIO, avocat, Cabinet J.E. Dias Costa Lda., Lisbonne
<diascosta@jediascosta.pt>

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International
Federabn of Industrial Property Attorneys (FICPI)
Andrew PARKES, Special Reporter Trademarks, CET (Studying and Working Commission)

V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Li-Feng SCHROCK (Allemagne/Germany)

Vice-présidents/ViceChairs: James OTIENEDDEK (Kenya)
Luz Celeste RIOS DE DAVIS (Mme/MrgPanama)

Secrétaire/Secretary: Marcus HOPPERGER
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VI. SECRETARIAT DEL'ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIETENTELLECTUELLE (OMPI)/
SECRETARIAT OFTHE
WORLD INTELLECTUAL PROPERTYORGANIZATION (WIPO)

Ernesb RUBIO, soudlirecteur général/Assistant Director General

Octavio ESPINOSA, directewnonseiller, Bureau du sowsrecteur général, Secteur des
marques, des dessins et modeles industriels et des indications
géographiques/Directokdvisor, Office of the Asistant Director General, Sector of
Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications

Marcus HOPPERGER, directeur par intérim, Division du droit des marques, des dessins et
modéles industriels et des indications géographiques/Acting Directatearks, Industrial
Designs and Geographical Indications Law Division

Paivi LAHDESMAKI (Mlle/Miss), juriste principale, Division du droit des marques, des dessins
et modeles industriels et des indications géographiques/Senior Legal Officer, Trademarks,
Industrial Designs and Geographical Indications Law Division

Martha PARRA FRIEDLI (Mme/Mrs.), juriste principale, Division du droit des marques, des
dessins et modeles industriels et des indications géographiques/Senior Legal Officer,
Trademarks, Industl Designs and Geographical Indications Law Division

Martin SENFTLEBEN, administrateur adjoint, Division du droit des marques, des dessins et

modeles industriels et des indications géographiques/Associate Officer, Trademarks,
Industrial Designs and Geogtaical Indications Law Division

[Fin del Anexo Il y del documento



