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INTRODUCCION

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e
Indicaciones Geograficas (en adelante denominaldodmité Permanente” o “el SCT”)
celebré su octava sesion en Ginebra,2ieal31 demayo de2001.

2.  Estuvieron representados en la reunion los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o
de la Unién de Paris para la Proteccion de la Propidadastrial: Albania, Alemania,

Argelia, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyan, Bangladesh, Barbados, Belarus, Bélgica,
Brasil, Bulgaria, Canada, China, Colombia, Costa Rica, Cote d’lvoire, Croacia, Cuba,
Dinamarca, Ecuador, Egipto, Bhlvador EspafiaEstados Unidos de América, la

ex Republica Yugoslava de Macedonkederacion de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia,
Grecia, Guatemala, Haiti, Honduras, Hungria, India, Indonesia, Irdn (Republica Islamica del),
Irlanda, Italia, Jamaica, Japon, Jordakanya, Letonia, Libano, Lituania, Luxemburgo,
Marruecos, Mauricio, México, Niger, Noruedg@aises Bajos, Paraguay, Portugal, Qatar,

Reino Unido, Republica Checa, Republica de CoRepublica de Moldova, Republica
Democrética del Congo, Republica Domimiea Rumania, Siianka, Sudéfrica, Sudan,

Suecia, Suiza, Tailandia, Tanez, Turquia, Ucrania, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia (78).
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Las Comunidades Europeas también estuvieron representadas en calidad de miembro del
SCT.

3. Participaron en la ranién en calidad de observador las siguientes organizaciones
intergubernamentales: Oficina de Marcas del Benelux (BBM), Oficina Internacional de la
Vifia y del Vino (OIV), Organizacion de la Unidn Africana (OUA), Organizacion Mundial del
Comercio (OMC) (4).

4. Tomaron parte en la reunion en calidad de observador los representantes de las
siguientes organizaciones no gubernamentales: Asociacion Americana del Derecho de la
Propiedad Intelectual (AIPLA), Centro de Estudios Internacionales de lagelegpindustrial
(CEIPI), Asociacion de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Federacion
Internacional de Vinos y Licorg$IVS), Federacion Internacional de Abogados de Propiedad
Industrial(FICPI), Asociacién Internacional para la Proteccion dertgpledad Industrial
(AIPPI), Asociacion Internacional de Marcas (INTA), Asociacion Internacional para el
Derecho de la Vifia y el Vino (AIDV), Asociacion Japonesa de Abogados de Patentes
(JPAA), Asociacion Japonesa de Marcas (JTA), Camara de Comerciodaimnal (CCl),
Instituto MaxPlanck para el Derecho Extranjero Internacional sobre Patentes, Derecho de
Autor y Competencia (MPI) (12).

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

6. Los debates se basaronles siguientes documentos preparados por la Oficina

Internacional de la OMPI: “Orden del dia” (docume®GT/8/1), “Propuestas para seguir
armonizando los procedimientos y formalidades en el ambito de las marcas” (documento
SCT/8/2), “Sugerencias parageer desarrollando el derecho internacional marcario”
(documentd&sCT/8/3) vy, “document®CT/6/3 Rev. sobre Indicaciones geograéficas:

antecedentes, naturaleza de los derechos, sistemas vigentes de proteccion, y obtencion de una
proteccion eficaz en otrosafses” (document8CT/8/4) y “Adenda del documen®CT/6/3

Rev. (Indicaciones geogréficas: antecedentes, naturaleza de los derechos, sistemas vigentes
de proteccion, y obtencion de una proteccion eficaz en otros paises” (docuiBETius5 ).

7. La Secretaria tomd nota de las intervenciones y las grabé en cinta magnetofénica. El
presente Informe resume los debates teniendo en cuenta todas las observaciones formuladas.

Punto 1 del orden del dia: Apertura de la sesion

8. El Sr.Shoo Uemura, Director General Adjunto, dio la bienvenida a los participantes en
nombre del Director General de la OMPI y present6 al SCT, el nuevo Sector de Marcas,
Disefios Industriales, Indicaciones Geograficas y Observancia, que abarcaba los sistemas
interracionales de registro (Madrid, lldaya y Lisboa), las clasificaciones internacionales de
marcas y dibujos y modelos industriales y la elaboracién de legislacion internacional. El
Sr.Uemura informé asimismo al SCT de que dos paises (Kirguistan y Eslgwenieabian

adherido al Tratado sobre del Derecho de Marcas (TLT) desde la séptima sesion del SCT, con
lo que el nUmero total de miembros de este Tratado se elev2a a

9. El Sr.Rubio dio la bienvenida a los participantes en nombre de leeSeca y
pronuncio una breve introduccion sobre las cuestiones debatidas en las anteriores reuniones
del SCT.
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10. EI Sr.Denis Croze (OMPI) actu6é como Secretario del Comité Permanente.

Punto2 del orden del dia: Eleccidn de un Presidente daeVicepresidentes

11. La Delegacion de la India propuso como Presidente del SCT para 20éRaal

Sr. Zeljko Topic (Asesor Principal de la Oficina Estatal de la Propiedad Intelectual de la
Republica de Croacia) y como Vicepresidentas a la\&ikentina Orlova (Jefa del
Departamento Juridico de ROSPATENT, de la Federacion de Rusia) y ld&ita Kadri
(Directora del Departamento de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales y Denominaciones
de Origen, de la Oficina de Propiedad Intelectual (INAde Argelia).

12. La Delegacion de los Estados Unidos, haciendo uso de la palabra en nombre del
GrupoB, y la Delegacién de Noruega apoyaron esta propuesta.

13. EI Comité Permanente eligio por unanimidad al Presidente y las Vicdpreas
propuestos.

Punto3 del orden del dia: Aprobacién del orden del dia

14. EI SCT aprobd el proyecto de orden del dia (documento SCT/8/1) sin modificaciones.

Punto4 del orden del dia: Aprobacién del proyecto de Informe de la séptisirse

15. La Secretaria informé al Comité Permanente de que, como consecuencia del
procedimiento aprobado por el SCT, se estaban presentando comentarios en el Foro
Electronico del SCT en relacién con los parrad@s 60, 61, 63 0. Por consig@nte, los
parrafos mencionados fueron enmendados en el documento SCT/7/4 Prov.

16. La Delegacion de México dijo que en el parr&# debia utilizarse el término “marcas
colectivas” en lugar de “marcas de certificaciéon”.

17. EISCT aprobod el proyecto de Informe de la séptima sesién (documento SCT/7/4 Prov.)
en su forma enmendada.

Punto 5 del orden del dia: Marcas

Observaciones generales

18. El Presidente record6 que el TLT fue aprobadmetubre del994 y entr6 en vigor
el 1 deagosto del996.

19. La Secretaria present6 el documento SCT/8/2 y sefialé que contenia propuestas
formuladas por la Oficina Internacional para seguir armonizando los procedimientos y
formalidades en el &mbito de las marcas. La Secretaréasprgue, en esta etapa, dicho
documento se consideraria Unicamente como base para debate. La Secretaria explicé
asimismo que el proyecto de disposiciones sobre las licencias de marcas y las clausulas
administrativas y finales se colocaban entre paréntasno “reservadas” ya que se
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consideraba prematuro en esta etapa incluir dichas disposiciones hasta que las delegaciones
formulasen sus observaciones generales sobre el documento. La Secretaria afiadié que las
enmiendas al TLT introducidas en el docume®®@T/8/2 pretendian armonizar el TLT con
disposiciones similares del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), aprobaaloen
de2000.

20. La Delegacion del Japon pregunté qué calendario y qué procedimientos se aplicarian al
proyecto de dispgiciones que figuraba en el documento.

21. Enrespuesta a la Delegacion, la Secretaria indicé que competia al SCT tomar una
decision en relacion con el calendario y los procedimientos.

22. LaDelegacion de Alemania notificé que, ectubre de2001, habia entrado en vigor en
Alemania una ley enmendada en materia de marcas que permitia a su pais ratificar o acceder
al TLT en un futuro proximo. A este respecto, debian solventarse unicamente ciertas
dificultades técnicas menores.

23. La Delegacion de Australia indic6 que los circulos comerciales de su pais consideraban
que, desde que Australia ejecut6 este Tratado, el TLT habia redundado en beneficio de sus
intereses. En relacién con el calendario y el mecanismo de aprobacigrogetto de

disposiciones del TLT revisado, la Delegacién dijo que el SCT deberia celebrar un debate
preliminar antes de proponer recomendaciones al 6rgano apropiado, siempre que se alcanzase
un consenso.

24. La Delegacion del Brasil sefial6 que les debates sobre el documento SCT/8/2 no

deberia prejuzgarse el resultado final, e insistié en que el Comité deberia limitarse Unicamente
a designar las cuestiones que serian objeto de debate antes de pasar al modo de aprobar el
proyecto de disposiciose La Delegacion expreso el temor de que se incorporasen en los
tratados normas sin fuerza obligatoria, como las Recomendaciones Conjuntas de la OMPI.

25. El Representante de la AIPPI observo que, cuando el SCT aprobd las disposiciones de
las Re&omendaciones Conjuntas relativas a las licencias de marcas, sugirié que se
incorporasen al TLT. Afadi6 que los miembros del SCT consideraron asimismo, al debatir la
labor futura del SCT, que la revision del TLT deberia ser considerada prioritaria por dic
Comité. En lo tocante al documento SCT/8/2, el representante sugirié que se debatiese el
proyecto de Articul@ antes de pasar a otros articulos.

26. El Representante de la INTA afirmo6 que apoyaba firmemente la labor del SCT en
relacion coné revision del TLT y la continuacion de la armonizacion de las legislaciones en
materia de marcas, que aportarian considerables beneficios a los titulares de marcas. El
Representante destaco la importancia que revestia para su organizacion la revisidnydel
afadié que las disposiciones relativas a la presentacion electronica y las licencias alentarian a
nuevos paises a adherirse a este tratado. Afadié asimismo que el SCT deberia abordar la
cuestidon de las marcas no tradicionales. En lo tocanteiadasciones geogréficas, la INTA
apoyaba firmemente la labor de la OMPI, particularmente lo relativo a los conflictos entre las
marcas Yy las indicaciones geogréficas.

27. Como resultado de ese debate, el Presidente sugirié que se debatiesareetupar
las propuestas para seguir armonizando los procedimientos y formalidades en el &mbito de las
marcas (documento SCT/8/2).
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28. La Delegacion de Australia convino en que la propuesta relativa a las formalidades
deberia debatirse en prime lugar y deberia comenzarse por el Art&(@mmunicaciones).

29. La Delegacion de Suiza dijo que el debate deberia comenzar con las propuestas
especificas que figuraban en el documento, antes de pasar a las clausulas administrativas.

Articulo 8 (Comunicaciones)
30. La Secretaria presento la disposicion relativa a las comunicaciones.

31. La Delegacion de Egipto se refirié a la Declaracion Concertada aprobada por la
Conferencia Diplomatica para la Adopcioén del Tratado sebi@erecho de Patentes (PLT),
destinada a facilitar la aplicacion de las disposiciones pertinentes del PLT relativas a la
presentacion electrénica. En la Conferencia Diplomatica se solicité a la Asamblea General de
la OMPIy alas Partes Contratantes B&IT que prestasen a los paises en desarrollo y a los
paises menos adelantados, asi como a los paises con economias en transicion, asistencia
técnica adicional para ayudarles a cumplir con sus obligaciones en virtud del PLT, incluso
antes de que entrase egor el Tratado. La Delegacion insistié en que los paises en
desarrollo podrian verse en dificultades para cumplir las disposiciones relativas a la
presentacion electrénica y subray6 la importancia de la Declaracion Concertada para dichos
paises. La Delgacion afiadio que formularia comentarios adicionales sobre esta cuestion en
el futuro, tras debatirla con los especialistas pertinentes.

32. La Delegacion de Australia dijo que su oficina de propiedad intelectual habia
introducido un sistema d@municacioén electronica, que habia sido evaluado positivamente
por los solicitantes. No obstante, la Delegacion compartia las preocupaciones de la
Delegacion de Egipto sie otros paises en desarrollo. La Delegaeifadié quelas
disposiciones—relativaaninguna disposicion podia exigir a los Estados miembros que
aceptarata presentacion electronies-debian-causporque esto causarmoblemas a los
paises en desarrollo.

33. La Secretaria presento el parrdfa) y precisé que los requisitgsie podia aplicar una

Parte Contratante en virtud de esta disposicion se prescribian en |aSRisglaa excepcion
relativa a la fecha de presentacion en virtud del Arti&ulg era necesaria debido a que en

dicho Articulo se estipulaba que se fijanr@aufecha de presentacion de los elementos

prescritos de una solicitud, a eleccién del solicitante, en papel o en cualquier otro medio
permitido por la oficina a los fines del cumplimiento de un plazo. El efecto de la referencia al
Articulo 3.1 en la dispsicion era que, en el caso de una solicitud, el requisito relativo a la
forma o al contenido de una solicitud en virtud de dicho Articulo prevalecia sobre las
disposiciones del presente parrafo. La “forma” de las comunicaciones se referia a la forma
fisica del medio que contenia la informacion (por ejemplo, las hojas de papel, un disco blando
o un documento transmitido de forma electrénica). Los “medios de transmision” se referian a
los medios, fisicos o electrénicos, utilizados para transmitir la coraaidic a la Oficina. El
término “presentacion de comunicaciones” se referia a la transmision de una comunicacion a
la Oficina. Ninguna Parte Contratante estaria obligada a aceptar la presentacion de
comunicaciones en alguna de las formas electrénicagadas ellas, o en alguno o todos de

los medios electrénicos de transmisién, por el simple hecho de que la Parte Contratante
permitiera la presentacién de comunicaciones en forma electrénica o por medios electronicos.

34. LaDelegacion de las Caimidades Europeas, haciendo uso de la palabra en nombre de
sus Estados miembros, pregunté si en el término “medios electronicos” se incluian los
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facsimiles y pregunto si deberia contemplarse la posibilidad de afiadir nuevos medios de
comunicacion en el futo.

35. Australia afirm6 que, de conformidad con su legislacion nacional, las comunicaciones
electronicas abarcaban todas las formas de comunicacion, incluido el correo electrénico, los
telefacsimiles asi como otras tecnologias futuras. Dijo que no deberia definirse de manera
demasiado restringida el téermino “medios de comunicacion” y que los términos utilizados en
un tratado deberian ser lo suficientemente amplios para abarcar la evolucion técnica futura.

36. Enrespuesta a la pregurtta la Delegacion de las Comunidades Europeas, la Secretaria
afirmé que la Regl®&bis2), que se referia al Articul®, precisaba la inclusion de los
telefacsimiles.

37. La Delegacion de Alemania sugirid que la Secretaria indicase si las dispesic
propuestas eran idénticas a las disposiciones del PLT.

38. La Delegacion de México apoyo la declaracion de la Delegacion de Egipto en relacion
con los paises en desarrollo y afirmé que, en relacién con el PLT, el Director General de la
OMPI habia garantizado que la OMPI proporcionaria la asistencia técnica necesaria a los
paises en desarrollo antes de junid®2065. La Delegacion afiadio que, a falta de esta
garantia, resultaria dificil a los paises en desarrollo adherirse al TLT revisado.

39. El Representante de la AIPPI pregunté cual era el objetivo del plazo en el
Articulo 8.1)d).

40. La Delegacion de Australia sefialo que el Artic8l&) permitia la introduccion de la
presentacion electrénica pero que no debia coraisenbligatoriaElLa referencia aplazo |
contenido en el Articul®.1)d) tampoco establecia la obligacién de introducir comunicaciones
electrénicas al contrario, todo el contexto del Articu®estaba destinado a dejar claro que

no existia dicha obliacion.

41. La Secretaria se refirié a las notas sobre las reglas pertinentes del PLT y destaco que, de
conformidad con las disposiciones, una Parte Contratante debia seguir aceptando la
presentacion de comunicaciones en papel a los fines ddaesipeplazo, incluso cuando
transcurrido el plazo establecido en la Regjtés una Parte Contratante excluyera la

posibilidad de presentar comunicaciones en papel. Transcurrido dicho plazo, los paises
podrian excluir las comunicaciones en papel. Edtsisosiciones no tenian efecto en los

paises que no aceptaban otras solicitudes distintas de las solicitudes en papel. Asimismo, la
obligacion de aceptar presentaciones en papel habia sido garantizada durante los cinco afios
posteriores a la entrada en eigdel PLT.

42. La Delegacion del Reino Unido afirm6 que deberia alentarse la presentacion
electronica. No obstante, los paises en desarrollo deberian seguir contando con la posibilidad
de presentar sus solicitudes en papel.

43. El Repesentante de la AIPPI dijo que deberia alentarse la presentacion electronica y
que la disposicién pertinente deberia figurar en un articulo y no en el Reglamento.

44. La Delegacion de México explico que la mayoria de los paises en desarrollo no
contaban con el equipo, el personal capacitado o los programas informéticos necesarios para
recibir o presentar comunicaciones electrénicas. Refiriéndose al proyecto IMPACT y a
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WIPONET, la Delegacion sugirié que la OMPI prestase asistencia técnica altesplos
paises en desarrollo.

45. La Delegacion de Egipto aprobé la declaracion de la Delegacién de México. Las
oficinas nacionales de marcas debian modernizarse, tal como lo habian hecho las oficinas de
patentes.

46. La Delegaciorde los Estados Unidos de América afirmé que la revision del TLT

revestia una importancia capital para su pais y que deberia convocarse una conferencia
diplomatica para revisar el Tratado. En su calidad de miembro reciente del TLT, los Estados
Unidos de Anérica lo encontraban sumamente valioso para los solicitantes. La Delegacion
destaco6 asimismo su interés porgue la presentacién electronica se dejase a discrecion de cada
oficina, habida cuenta de las diferencias de desarrollo entre las distintas ofieipespiedad
intelectual.

47. La Delegacion de Croacia sugirié que se reformulasen los patvpfos) para que
rezasen “una Parte Contratante podra excluir la presentacion de comunicaciones ...”

48. La Delegacion de Yugoslavia apoyéaaelegacion del Reino Unido en relacion con el
objetivo de las disposiciones que deberian alentar la presentacion electronica. No obstante,
las disposiciones no deberian establecer Unicamente la presentacion por medios electrénicos y
excluir la presentaén en papel.

49. La Delegacion de Australia se refirié a las observaciones formuladas por la Delegacion
de Croacia y pregunt6 si la disposicion del TLT relativa a las comunicaciones electrénicas
reflejaria exactamente la disposicion del PLT sesemplearian términos mas precisbs.
Delegacion indicO que consideraba gue era conveniente mantener la concordancia con gl
enfoque del PLT. No obstante, cuando no estaba claro el significado de la disposicion del
PLT, lo cual era el caso en esta disgion segun indicaba el debate, el SCT debia aprovechar
la oportunidad para mejorarld.a Delegacién se manifest6 a favor de un lenguaje mas
preciso y pregunto si se suprimiria el parrdjo

50. La Delegacioén del Reino Unido afirm6 que el Tis&ria coherente con el PLT y planteé
una pregunta general relativa al objetivo principal de la disposicion; a saber, la promocién de
la presentacion electronica.

51. El Representante del CEIPI dijo que deberia prestarse atencion al riesgutigiiaga

la imposicién de un plazo para que la presentacion en forma electronica fuera obligatoria. En
apoyo de las Delegaciones de Egipto y México, afirmé que la experiencia del PCT habia
demostrado que los problemas no se restringian a los paisesagrotie.

52. La Delegacion de China sefial6 que nada de lo propuesto en el Aidylonpediria a
los miembros continuar con la presentacion en papel y dijo que el péirpfrecia
superfluo.

53. La Delegacion de Colombia sugiridug los parrafod.b) yc) se reformulasen en modo
afirmativo.

54. La Delegacién de Bélgica observé que el Artic8la)d) del PLT rezaba “aceptara”
mientras que en la propuesta del TLT rezaba “podré aceptar”. La Delegacion sugirio, por
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consigui@te, que se suprimiese el apartatjen las disposiciones por estar incluido en el
apartada).

55. La Delegacion de Espafia manifestd sus reservas en cuanto a la supresion del
Articulo 8.1)d), si bien convino en qu ya estaba incluido er). No obstante, preferia que
se conservase el apartadoen su forma actual debido a que abordaba especificamente la
cuestion del cumplimiento de un plazo.

56. La Delegacion del Sudan apoyo a las Delegaciones de México y Egipto. La Delegacion
corsideraba que no debia alentarse a ultranza la presentacién electronica y destac6 que debian
tomarse en consideracion las necesidades de los paises en desarrollo, a fin de que dichos
paises contasen con el tiempo suficiente para poner a punto la preseetactéonica.

57. La Delegacion de Francia apoy6 a la Delegacion de Bélgica en lo tocante a las
diferencias entre el TLT y el PLT, afirmando que dichas diferencias no eran esenciales ya que
se referian Unicamente a una posibilidad.

58. La Delegacion del Uruguay coincidié con la Delegacion de Colombia en relacién con
los parrafod) y c) del Articulo8. La formulacion en modo negativo podria prestar a
confusién y la redaccion resultaria mas clara en modo afirmativo. En relacién con el
parrafod), la Delegacion consideraba que no era buena idea suprimirlo, siempre que los
parrafosh) y ¢) permaneciesen en modo negativo.

59. El Representante de la AIPPI solicité aclaraciones acerca de si existian dos obligaciones
0 una obligacié en virtud del PLT en relacién con la posibilidad de presentar las solicitudes
en forma electronica.

60. El Representante del CEIPI sefialé que el PLT imponia a las oficinas la obligacién de
aceptar la presentacién de comunicaciones en papsifanés del cumplimiento de un plazo.
Sugirié que se mantuviese el ArticlBad) en su forma actual y se cambiase “podré aceptar”
por “aceptara”.

61. El Representante de la AIPLA apoyd la propuesta del CEIPI.

62. El Representante de MPPI, haciendo referencia a los comentarios de la Delegacion

del Reino Unido, afirmé que el debate deberia centrarse en los objetivos que deseaba alcanzar
el SCT y no en la redaccion. Basandose en el consenso sobre la introduccién de la
presentacion etdronica y la posibilidad de mantener la presentacion en papel, sugirié que la
Secretaria reformulase el Articuol) y la Reglébbispara la proxima reuniéon en términos

mas claros.

63. La Delegacion de Australia se refirio a la declaracionRigbresentante de la AIPPl y

destacé que la cuestidn tenia dos vertientes: en primer lugar, si al alcanzarse un acuerdo en el
SCT en relacién con la presentacion electrénica, se impondria o no una obligacién a los
sistemas juridicos de los Estados miembriga segundo lugar, si se permitia a los Estados
miembros crear obligaciones para los nacionales de otros Estados que deseasen presentar una
solicitud en dichos Estados. A continuacion intervenia una tercera cuestion relacionada con

las excepciones que sntroducirian: la fechay el plazo de presentacion.

64. EIl Presidente apoy6 a la Delegacion de Australia en relacién con el objetivo de la
disposicion. Resumié los debates diciendo que el SCT parecia hallarse a favor de alentar la
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presentacin electronica y de evitar imponerla como obligacion a las oficinas que no se
mostraban a favor de la presentacion electronica. Sugirié que la Oficina Internacional
elaborase un nuevo proyecto de disposicion basandose en los debates celebrados.

65. La Delegacion de China considerd que la disposicion no creaba para ningun Estado
Contratante la obligacion de introducir la presentacion electronica, ni impedia a las Partes
Contratantes introducirla, si asi lo deseaban.

66. La Delegacion de Mxico coincidio con las conclusiones del Presidente. No obstante,
expreso cierta inquietud por el hecho de que la introduccion de un procedimiento de
presentacion electronica por un pais crease obligaciones para terceros paises. La Delegacion
de México o se oponia a la disposicidn propuesta, siempre que se redactase en términos mas
claros, tomando en consideracion el compromiso alcanzado en el marco del PLT. La
asistencia técnica prestada a los paises para que pudieran recibir presentaciones edectronica
deberia ampliarse al envio de presentaciones electronicas a oficinas que excluyeran la
presentacion en papel. La Delegacion afiadié que debia resolverse asimismo el problema del
plazo que fijarian ciertas oficinas para excluir la presentacion en papel.

67. La Delegacion del Reino Unido considerd que existia un consenso acerca de promover
la presentacion electrénica sin ir en detrimento de la presentacién en papel.

68. La Delegacion del Brasil apoy6 a la Delegacion de México.

69. El Representante de la AIPPI precis6 que, incluso si se imponia la presentacion
electronica, los solicitantes extranjeros tendrian que recurrir a un representante local que
recibiria las comunicaciones en papel y las enviaria, a continuacién, endt@ot@nica.

70. El Presidente concluyo que el Articusol) debia reformularse para la proxima sesion
del SCT, a fin de incluir las sugerencias de las delegaciones.

Articulo 8.2)

71. La Secretaria observo que el Articd®) (Idiomade las comunicaciones) era similar al
Articulo 3.3) del actual TLT, con dos modificaciones relativas a la introduccion de los
términos “titular u otra persona interesada” y la supresion de la palabra “solicitud”, que fue
reemplazada por “comunicacién”.ok Articulos10.1)c) (Cambios en los nombres o en las
direcciones), 11.2) (Cambio en la titularidad) ¥.3) (Renovacién) compartian un lenguaje
similar. El Articulo8.2) no deberia abarcar Unicamente la presentacion de una solicitud sino
aplicarse a tod®los procedimientos ulteriores realizados en una oficina en relacién con una
marca.

72. La Delegacion de Australia apoyo el ArticlB®?) ypregunté-si-se-mantendsiagirio
gue no existia la necesidad de mantdaalisposicion relativa al idiomnen otros articulos.

73. La Delegacion de Suiza opiné que la disposicion relativa al idioma deberia mantenerse
en el Articulo10.1)c) (Cambios en los nombres o en las direcciones) y en el ArtiGuB)
(Renovacion), en aras de la claridad.

74. El Representante de la AIPPI apoyo6 el Artic8l&) pero considerd que mantener los
Articulos 10.1)c) y13.3) constituiria una repeticion superflua del Artic812).
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75. El Representante del CEIPI, si bien compartia la opinidén delddeptante de la AIPPI,
desed que se aclarase el objetivo original de la segunda frase del A&i2)len particular

para paises multilinglies como Suiza, que podian utilizar distintos idiomas en las solicitudes
de marcas.

76. El Representanteeda AIPPI dijo que Suiza permitia la presentacion en tres idiomas
pero estipulaba que la lista de productos y servicios para las solicitudes internacionales se
redactase Unicamente en francés para comodidad de su oficina nacional de propiedad
intelectual.

Articulo 8.3)

77. La Secretaria observo que este articulo era una disposicion general, al igual que el
Articulo 8.2), en el que se estipulaba que una Parte Contratante debia aceptar las
comunicaciones presentadas en formularios internaciotiptesa semejanza de las

disposiciones existentes en el TLT. El efecto de las palabras “sujeto a lo dispuesto en el
parrafol)b)” era que la Parte Contratante que no aceptaba una comunicacion en forma
distinta del papel, no estaba obligada a aceptardagmtacion de una comunicacion en un
formulario internacional tipo que se aplicase, por ejemplo, a comunicaciones presentadas por
medios electronicos de transmision.

78. La Delegacion de Espafia sugirid que, en el texto en espafiol, las palsljets ‘a lo
dispuesto” se reemplazasen por “de acuerdo con lo dispuesto” y que se suprimiesen las
palabras “del contenido”.

79. La Delegacion de Australia observé que, en aras de la simplicidad, ya que se trataba de
una disposiciéon genérica pdeacomunicacion, se suprimiesen disposiciones similares en

otros articulos. La Delegacion observé asimismo que deberian aclararse los textos en inglés y
en espafiol en relacion con el término “presentacion del contenido” y sugirio que la frase
rezase “undarte Contratante aceptara la presentacion del contenido de una comunicacién en
un formulario que corresponda al formulario internacional tipo”.

Articulo 8.4)

80. La Secretaria observo que el Articdat) (Firma de las comunicaciones) se habia
modificado debido al caracter especifico de la presentacion electronica. Habida cuenta de que
aun se estaban celebrando debates internacionales sobre la firma electronica, esta disposicion
se concebia en términos amplios y en ella se hacia una refeespeeifica al Reglamento, en

el que se especificarian los detalles. Las reglas relativas a la firma abarcaban, por
consiguiente, la firma en papel y la firma en las presentaciones electrénicas. El pfdafo
Articulo 8.4) obligaba a las Partes Caattintes a aceptar la firma de una persona como
autentificacion suficiente de una comunicacion sin precisarse mayor autentificacion por

medio de atestaciodn, certificacion por notario, autentificacion o legalizacién de dicha firma.
Esta disposicion guardalcanformidad con el espiritu del TLT en cuanto que reducia la carga
administrativa para los solicitantes y las oficinas de propiedad intelectual. El p&rafo
establecia, tal como sucedia en el TLT en vigor, que en caso de duda razonable sobre la
autentcidad de una firma, la oficina podria requerir al solicitante que presentase pruebas de la
autenticidad de dicha firma. Dicha prueba, a eleccion del solicitante, titular o cualquier otra
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persona interesada, podria consistir en una certificacion, si tagrosible que dicha

certificacidon no fuera exigida por la oficina en virtud del ArticdloEl Reglamento

establecia asimismo que la oficina estaria obligada de informar al solicitante sobre las razones
de sus dudas en relacion con la autenticidad dientea.

81. La Delegacion de Espafa dijo que deberia mejorarse la redaccion de esta disposicion a
fin de dejar claro que cuando una Parte Contratante “exija una firma a los efectos de una
comunicaciéon”, esa Parte Contratante aceptaria cualquiga fjlue cumpliera los requisitos
previstos en el Reglamento. La Delegacion precisé que las Partes Contratantes podrian no
exigir una firma a los efectos de una comunicacion.

82. La Delegacion de Austria solicitd a la Secretaria que aclarasgygoesta disposicion

diferia de la disposicion del PLT, habida cuenta de que contemplaba unicamente la entrega de
un registro en el texto propuesto y que el PLT abarcaba asimismo todos los procedimientos
cuasijudiciales.

83. La Oficina Internaciaal dijo que esta disposicion era un compromiso entre lo que
figuraba en el TLT actualmente en vigor y lo que figuraba en el PLT, adoptandose un enfoque
mas amplio en el TLT que en el PLT.

84. EIl Representante de la AIPPI precisé que la disposidiel PLT tenia por objeto evitar

gue se presentasen atestaciones, certificaciones por notario, autentificaciones o legislaciones
de una firma. El Representante recordd que esa disposicion, que ya existia en el TLT, era un
logro fundamental de dicho Tado y, por ende, debia mantenerse.

85. La Delegacion de Australia apoy6 a la AIPPI y afiadio que no estaba a favor de una
nueva disposicion relativa a la autentificacion de una firma debido a su utilidad probada desde
el punto de vista de los usti@s. La Delegacion afiadio que el Articidad)b) no era una

propuesta de la Secretaria sino la disposicion actual del TLT que deberia restringirse a la
presentacion de un registro. En relacién con las acciones cuasijudiciales ante la oficina, en
Australa ciertas situaciones requerian algun tipo de declaracion estatutaria. No obstante, no
se exigia la autentificacion o certificacion por notario de la firma en si.

Articulo 8.5)

86. La Secretaria observo que en el Reglamento se aportarigoretdsiones respecto de
esta disposicion, en relacion con las indicaciones especificas que figurarian en el
Articulo 8.5), u otras indicaciones relativas al representante.

87. La Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la galatmabre de

sus Estados miembros, opin6 que, habida cuenta de que el Reglamento no contenia en esta
etapa del debate disposicion alguna al respecto, resultaria coherente conservar su flexibilidad
por el momento.

88. El Representante de la AIPBdmpartio la opinion de la Delegacién de las

Comunidades Europeas y sugiridé que se dejase esta disposicion entre paréntesis hasta que se
celebrasen debates adicionales. El Representante temio que esto pudiera abrir la puerta a
requisitos adicionales quemprometiesen los requisitos que podian exigir actualmente las
oficinas de propiedad intelectual.
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89. La Delegacion de Suecia aprobd los comentarios formulados por la Delegacion de la
AIPPIl y las Comunidades Europeas.

90. La Delegaciorde Australia apoyo los comentarios formulados por la Delegacién de la
AIPPI, las Comunidades Europeas y Suecia. La Delegacion opind que esta disposicion
deberia reformularse en modo negativo para que rezase: “una Parte Contratante no podra
exigir que unaomunicacion contenga indicaciones distintas de las previstas en el
Reglamento”. En caso de no aceptarse la reformulacion, la Delegacion indicé que preferia se
suprimiese la disposicion.

91. El Representante del CEIPI apoy6 los comentarios @ibeos por las anteriores
delegaciones y sefialé que la exclusién de esta disposicidn no tendria consecuencias, ya que
en el Articulo8.5) nada impedia a las Partes Contratantes aplicar otras exigencias. Dijo
asimismo que las disposiciones podrian establena clausula general sobre las
comunicaciones, que no se limitase a la firma como en el Arti&lpe indico que preferiria,
siguiendo la propuesta de Australia, que esta disposicion se reformulase en modo negativo.

92. El Presidente dijo gg, incluso si se reformulaba esa disposicién en modo negativo, se
seguian precisando nuevas propuestas en relacion con las reglas. Por consiguiente, solicito al
SCT que formulase comentarios.

93. La Delegacion de México opindé que debia mantemet®rticulo8.5) habida cuenta de
su relaciéon con la Reglay preguntd a qué otra regla podria referirse el Arti@ufs).

94. La Delegacioén de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembrodic#td que se aclarase el alcance de esta disposicion.
Preguntd si en una comunicacion de un procedimiento de oposicidn seria posible exigir que se
identificase el agente o el domicilio. La Delegacién pregunt6 si en este caso se aplicaria esta
regla o siel Reglamento estipularia que en el caso de un procedimiento de oposicién no se
exigirian otras condiciones. Habida cuenta de que el Reglamento no preveia cada caso
individual, resultaria dificil exigir a la oficina que no solicitase la informacion reates La
Delegacion dijo que la Reglaera una regla general que se aplicaba a todo tipo de situaciones
y solicité aclaraciones sobre esta disposicion.

95. El Representante de la AIPPI observo que era dificil formular proposiciones concretas
enesta etapa debido a que esta propuesta de regla era nueva para todos los Estados miembros.
Sugirié que se dejase el ArticuB5) entre paréntesis y que se reformulase en modo negativo.
Asimismo, propuso que se concediese un plazo para estudiar camtetdo este articulg

formular propuestas concretas, tomando en consideracion que el ABiBlke ocupaba

Gnicamente de indicaciones que no estaban excluidas de los otros Articulos.

96. La Delegacion de Australia destaco que este articalse referia a la Regla La

Delegacion dijo que la propuesta era buena pero que, no obstante, formulaba una reserva
acerca del hecho de que pudiese abrir la puerta a nuevos requisitos que interfiriesen con otras
disposiciones. Esta nueva disposici@bie las comunicaciones deberia aplicarse a todas las
comunicaciones transmitidas a una oficina de propiedad intelectual. Cualquier cosa que se
afadiese deberia restringirse a todos los procedimientos aplicables ante una oficina de
propiedad intelectualEsto resultaria dificil de llevar a cabo sin interactuar con las

disposiciones ya mencionadas. La Delegacion aprobé la propuesta de conceder a los Estados
miembros mas tiempo para reflexionar acerca de esta disposicion.



SCT/8/7 Pro2 |
paginal3

97. El Presidente decidique se pondria esta disposicion entre paréntesis y se concederia a
los Estados miembros mas tiempo para estudiar la disposicion antes de enviar sus comentarios
ala Secretaria.

98. La Delegacion de Australia aprobo la propuesta del Presidente.

99. El Presidente resumio los debates del primer dia de la reunion del SCT. ElI Comité
debatié ampliamente las disposiciones de los parrBf@¥3) 4) y 5) del Articulo8 y la
Regla5bis

Articulo 8.6)

100. La Secretaria explico que que constituia una direccion en esta disposicion, dependia
de la legislacion aplicable de cada Estado miembro. Esta disposicion no precisaba muchas
explicaciones. Con el apartadi se pretendia anticipar los acontecimientos futuros que
podrian ocasnar que un Estado parte exigiese otra direccion ademas de la direccion
contemplada e y ii), por ejemplo, una direccion de correo electronico. Por el momento, el
Reglamento no estipulaba nada especifico en relacion con el apgéijtalio lo tocant al
apartadai), en el TLT actualmente en vigor, se utilizaba el término “domicilio legal” en lugar
del término “domicilio para notificaciones oficiales” que se utilizaba en el PLT.

101. La Delegacion de Australia afirmé que preferia la redateid su forma enmendada.
La redaccién de los apartaddy ii) establecia una distincidn clara entre el domicilio al que
podia enviarse la correspondencia y el domicilio que podia satisfacer los requisitos
establecidos por las legislaciones nacionalesa que se notificaran los documentos a las
partes en un procedimiento judicidPor consiguiente, esta formulacién establecia la
diferencia de manera mas clara que en el TLT en vigor. Si bien el apdéiijgmtesentaba
ciertas ventajas, omitia la cugst de afadir requisitos adicionales, lo que hacia que la
Delegacion albergase ciertas dudas.

102. La Delegaciéon de Argelia pregunto si podria reemplazarse “otra persona interesada” por
“representante” debido a que aqui se producia la intervemigdina tercera parte.

103. La Secretaria dijo que en el contexto del Articlil(Expresiones abreviadas) deberia
determinarse si debia definirse el concepto de manera especifica. Dicho término se utilizaba
en el PLT y estaba concebido en térosrgenerales para abarcar en particular, a las personas
naturales y juridicas.

104. La Delegacion del Japdn solicitd aclaraciones sobre el significado de “servicio legal” y
sobre la diferencia entre “domicilio legal” y “direccion para la corresjgmtia”.

105. El Presidente dijo que esta cuestion habia sido abordada por la Delegacion de Australia,
“servicio legal” hacia referencia al sistema juridico nacional de los Estados miembros.

106. La Delegacion de Australia afiadié que tiréccion para la correspondencia” era el
lugar al que podia enviarse todo tipo de informacion mientras que el “domicilio legal” era el
lugar al que podiaremitissenotificarselos documentos oficiales en situaciones judiciales y|
cuasijudiciales. En virtdide la legislacion australiana, una “direccion para la
correspondencia” podia ser una direccion de correo electrénico o un apartado de correos.
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107. La Delegacion del Canada afirmo que en el Canada no se precisaba la intervencion de
un agente o @ un abogado para ejercitar o registrar una marca , ya que el solicitante podia
actuar en su propio nombre. Por consiguiente, Unicamente se requeria una “direccion para la
correspondencia”. No obstante, en procedimientos de oposicion, se precisabataroage
abogado y, por consiguiente, se requeria un “domicilio legal”.

108. La Delegacion de Yugoslavia indico que, en su pais, con la excepcion de los solicitantes
extranjeros, el solicitante podia presentar una solicitud sin mediar un rergseriEn los
procedimientos de anulacion, especialmente cuando una marca estaba registrada en virtud del
Acuerdo de Madrid, si un solicitante extranjero no contaba con un representante local, la
oficina de propiedad intelectual debia comunicarse conréingalio de un representante local
temporal que recibiria las comunicaciones. La Delegacién consideraba que ésta era la razén
gue explicaba esta distincion en la disposicion.

109. La Delegacion de China afirmo que en China y en la Region Admatigér Especial de
HongKong, la indicacion del domicilio legal no tenia nada que ver con el nombramiento de
un representante legal sino con las actuaciones judiciales ante los tribunales o las oficinas de
propiedad intelectual. La direccion se consideratrao una direccion dentro de la

jurisdiccion en la que podia hacerse cumplir la decision judicial al término de los
procedimientos.

110. La Delegacion de Croacia preguntd si una Parte Contratante podia exigir cualquier tipo
de direccién y preguntsi los apartadoB a iii) eran acumulativos. En caso de que no lo

fueran, podria afiadirse la palabra “0” entre el apartpgel ii). La Delegacién sugirié

asimismo que se reemplazase “servicio legal” por “cualquier otra direccién apropiada”.

111. La Secretaria indicé que los apartado$) y iii) no eran acumulativos. Las Partes
Contratantes podian exigir su aplicacién de conformidad con sus legislaciones nacionales.

112. La Delegacion de Australia pregunto si esta disposis®hallaba en el lugar
apropiado, ya que podia dar a entender que en cada correspondencia con la oficina de
propiedad intelectual, una Parte Contratante podia exigir cada una de dichas indicaciones.

Articulo 8.7)

113. La Secretaria explicé qué Articulo 8.7) (Notificacion) establecia un plazo que aun no
habia sido establecido en el Reglamento. La Secretaria invitd asimismo a los Estados
miembros a expresar su opinion sobre el plazo pertinente, a fin de redactar una regla para la
préxima sesion

114. A falta de comentarios, el Presidente pasé al Arti@i&) (Incumplimiento de los
requisitos).

Articulo 8.8)

115. La Secretaria observo que el plazo en virtud de esta disposicion debia incluirse

asimismo en el Reglamento. Lde&eencia al Articuldb tenia por efecto que, cuando una

solicitud, en virtud de dicho Articulo, cumplia los requisitos relativos al establecimiento de

una fecha de presentacion, una Parte Contratante debia aceptar dicha fecha de presentacion y
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no podria aalarla por falta de conformidad con los requisitos aplicados en virtud de los
parrafosl) a6), incluso si la solicitud era rechazada posteriormente o se consideraba retirada
en virtud de lo anterior.

116. A falta de comentarios, el Presidente idiéz dar por finalizado el debate sobre el
Articulo 8 y proceder a examinar los Articul@8bisy 13ter.

Articulos13bis y13ter

117. La Secretaria explico que los Articuld8bisy 13tereran articulos nuevos, al igual que
en el PLT. El Articlo 13bisobligaba a una Parte Contratante a establecer medidas en
relacion con los plazos. Dichas medidas podian consistir en una ampliacion del plazo limite o
la continuacion de la tramitacion, y estaban sujetas Unicamente a la presentacién de una
peticion con sujecion a lo dispuesto en los apartaos?) y la Reglad. Asimismo, la
medida estaba sujeta al pago de cualquier tasa requerida en virtud del garrado
Secretaria destaco que la medida en virtud de los aparidgd se restringia gdlazo

“fijado por la Oficina para una accion en un procedimiento ante la Oficina”. “El
procedimiento ante la Oficina” no se definia en el TLT actualmente en vigor y podria
definirse cuando se debatiese el Articli)d Expresiones abreviadas). Un ejemgéoun

plazo fijado por la Oficina era el plazo limite para responder a un informe de examen
sustantivo. Se sefal6 que el Articdlgbis no abordaba los plazos que no hubiesen sido
fijados por la Oficina y, por consiguiente, no se aplicaban a accionesoaritéounales. Una
Parte Contratante podia establecer las dos medidas contenidas en los apart@ddsos
detalles se explicaban en la Re§laSi la Parte Contratante establecia una prérroga tras la
expiraciéon del plazo en virtud del apartado dicha Parte Contratante debia disponer la
continuacion de la tramitacion, tal como figuraba en el parzafo

118. La Delegacion de Suiza apoyo el Articdl8bisdebido a que dejaba a las Partes
Contratantes la posibilidad de elegir. No obstata Delegacion solicito aclaraciones sobre la
lista de excepciones que figuraban en la R&dH, particularmente en relacién con los
apartadosv) y v) que no eran plazos fijados por la Oficina.

119. La Delegacion del Japén afirmé que si sFmitia la adopcion de medidas para los
derechos de prioridad, esto menoscabaria los derechos de terceras partes.

120. La Delegacion del Brasil afirmo que la no observancia de un plazo en virtud del
Articulo 13bissin que se impusiesen sanciomesguardaria conformidad con la legislacion
brasilefia y sugirié que se reformulase la disposicion a fin de incluir la posibilidad de imponer
sanciones. La Delegacion pregunto a la Secretaria si la Réglpodia entenderse en el

sentido de que concedddas Partes Contratantes la posibilidad de incluir sanciones y
preguntd por qué no se incluian las excepciones en las disposiciones en lugar de en el
Reglamento.

121. La Secretaria, en respuesta a la Delegacion de Suiza, afirmé que las excepoitame
Regla9.5) en principio no se aplicaban a los plazos establecidos por las legislaciones
nacionales, aunque los apartadgsy v) se mencionaban en el PLT.

122. La Delegacion de Suiza abog6 porque se afiadiesen mas excepciones a fadjegla
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123. La Delegacion de Australia pregunt6 si el Articdl@bis se aplicaba a los plazos
establecidos por las oficinas de propiedad intelectual para cuestiones practicas y no a los
plazos fijados por las legislaciones nacionales.

124. El Representante del CEIPI dijo, en respuesta a la Delegacion del Japén, que, en la
mayoria de los casos, los plazos fijados para los derechos de prioridad se establecian en las
legislaciones nacionales. El Representante sugirié que, a fin de guardamnadafbcon el
Articulo 1, la palabra “marca” se reemplazase por el término “registro de una marca” en el
Articulo 13bisy 13ter, asi como en otras disposiciones.

125. La Delegacion de Australia indico que el objetivo de la disposicion consistianiar

la posibilidad de que las oficinas de propiedad intelectual impusiesen plazos adicionales amén
de los establecidos por las legislaciones nacionales. Debido a la complejidad de esta
disposicion, la Delegacion pregunto si merecia la pena solucgst@iproblema.

126. La Secretaria tomd nota de la propuesta presentada por el Representante del CEIPI de
reformular el término “registro de una marca”. En respuesta a la Delegacion de Australia,
preciséd que esta disposicion tenia por objeto anizar las practicas de las oficinas de

propiedad intelectual. Sibien esta disposicién era menos importante en la esfera de las
marcas que en la de las patentes, podria resultar conveniente conservarla en beneficio de los
titulares de marcas.

127. La Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, preguntd si existia la posibilidad de ampliar la tramitacion
a los plazos establecidos por el derecho positivo en relacién con el Arli8hisy sugirié

gue el SCT examinase esta idea.

128. Enrelacién con el Articuld3bis.2), la Secretaria afirmo6 que este parrafo obligaba a las
Partes Contratantes a establecer medidas como la continuacion de la tramitacion, cuando un
solicitante  hubiera cumplido un plazo fijado por la Oficina, y cuando la Parte Contratante

no previera la prorroga de un plazo en virtud de lo dispuesto en el pdjigfoLa

continuacion de la tramitacion tendria por efecto que la oficina continuase con ltatrigmi

en cuestién como si el plazo hubiese cumplido los requisitos en relacién con la peticion que se
mencionaba en los apartaddy ii), tal como se prescribia en la Redla.1) y2).

129. La Delegacion del Reino Unido sugirié que se incluyesa disposicion, que podria ser
optativa, que ofreciese al solicitante la oportunidad de explicar las razones que le habian
impedido cumplir el plazo.

130. La Delegacion de Espafia propuso que el Artidi8bis2) no constituye una obligacion
a fin de ofrecer mas libertad de accioén a las Partes Contratantes, particularmente cuando no
resultase posible continuar la tramitacion.

131. La Delegacion del Brasil apoyé la propuesta de la Delegacion de Espania.

132. La Delegacion de Fialndia pregunto si resultaria posible continuar la tramitacion
incluso sin recibir una notificaciddel-selicitantée la Oficinaen el sentido de quel

solicitanteno habia cumplido el plazdicha-peosibilidad-se-contemplabaEanun proyecto

de ley de maras que se elaboraba actualmente en Finlasdiaontemplaba que el solicitant
podia presentar una solicitud de continuacién de la tramitacién dentro de un periodo de |[dos
meses contados a partir de la expiracion del plazo.
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133. La Delegacion déustralia considerd que si esta disposicion fuese opcional se
debilitaria su alcance y prefirido que se mantuviese la disposicién en su forma actual con
excepciones destinadas a definir la disposicion.

134. La Delegacion de las Comunidades Europbasiendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, aprobé las observaciones formuladas por la Delegacion de
Finlandia y pregunté si dicha disposicion se aplicaba Unicamente a los plazos fijados por las
oficinas de propiedad inteleciumasimismo a los plazos especificados por la legislacion.

135. La Secretaria contest6 que el Articdldbisse ocupaba unicamente de los plazos
fijados por las oficinas de propiedad intelectual.

136. La Delegaciéon de Australia sugiridug, a los fines de la armonizacion, podria
considerarse la posibilidad de que esta disposicion se aplicase asimismo a los plazos
establecidos por la legislacion.

137. La Delegacién de las comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo e
nombre de sus Estados miembros, afirmé que una nota explicativa podria indicar que el
presente articulo se aplicaria de conformidad con las legislaciones nacionales.

138. La Secretaria dijo que competia al Comité decidir sobre la posibilidadtdblecer o no

una prérroga de los plazos establecidos por las oficinas. No obstante, record6 que ello podria
ocasionar incompatibilidades entre algunas oficinas de propiedad intelectual y sus
legislaciones nacionales. Tal como lo habia sefialado lagBeién del Japon, podrian
menoscabarse asimismo los derechos de terceros.

139. El Presidente invito a formular comentarios en relacion con el Artit8his3)
(Excepciones).

140. La Delegacion de Suiza sugirié que se afiadiesen otrap@roes a la Regl.5).

141. La Secretaria sugirié que el apartadpde la Regla® deberia precisar explicitamente

gue no se aplicaba al derecho de prioridad. El derecho de prioridad era un derecho importante
gue no se abordaba en el documeB@T/8/2, a diferencia del PLT que contemplaba, en su
Articulo 13, el restablecimiento de un derecho de prioridad. Para la proxima sesion, la
Secretaria podria elaborar un nuevo proyecto si los Estados miembros deseaban contar con
una disposicidén espeath sobre este problema.

142. Enrelacién con el Articuld3bis.4) y5) la Secretaria afirmé que, en virtud del

Articulo 13bis4), una Parte Contratante no estaba obligada a exigir que se pagase una tasa.
El Articulo 13bis5) era una disposiciérug reflejaba disposiciones similares en el TLT en

vigor y prohibia a las Partes Contratantes imponer requisitos distintos de los mencionados en
los péarrafosl) a4). En particular, no se podia exigir al solicitante que explicase las razones
en que se funamentaba su peticién o que enviase pruebas a la oficina. La Secretaria indico
qgue en el parrafé) del PLT se establecia la oportunidad de formular observaciones en caso
de rechazo previsto. Para la proxima sesion, podria incluirse una disposiciom simgla

proyecto revisado del TLT.

143. La Delegacion de la Republica de Corea dijo que la palabra “podrd” en la presente
disposicion daba pie a que las Partes Contratantes exigiesen dichos requisitos en otras
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disposiciones. Por esta razon, la@&gacion preferiria que se cambiase por “exigira”. Lo
mismo se aplicaba al Articul®.5).

144. La Secretaria destacé que incluso con la palabra “podra”, ninguna Parte Contratante
podria exigir algo que no figuraba en la disposicion ni en el Regido.

145. La Delegacion de Australia observo que no existian diferencias sustanciales entre
ningure parte‘podrad” y ningura parte‘exigird” y sefialé que la palabra “exigira” se habia |
utilizado siempre en el TLT.

146. La Delegacion del @nada afirmé que “exigira” debia entenderse en el sentido en que se
empleaba “debera exigir” en la legislacion canadiense y sugirid, en aras de que la intencion
del Articulo 13bis.5) fuera absoluta, que se cambiase “podra exigir’ por “exigira”.

147. La Delegacion de Australia, si bien no se oponia a que se cambiase “podréa exigir” por
“exigird”, opind que debia hacerse con precaucién. La Delegacién sugirié a la Secretaria que
examinase esta cuestion, asi como los antecedentes historicos dergstusstpara la

préxima reunién.

148. La Delegacion de la Republica de Corea apoyo la propuesta de la Delegaciéon de
Australia y sefialo que existia el mismo problema en relacion con el Artdch)o

149. No se formularon comentarios adin@es sobre el Articul@3bis.4) y5). Por

consiguiente, el Presidente solicité a la Secretaria que presentase el Ar8iario
(Restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento de la Oficina sobre la diligencia
debida o la falta de intencién).

150. En relacién con el Articuld 3ter, la Secretaria explicé que obligaba a las Partes
Contratantes a restablecer los derechos respecto de una solicitud o un registro, cuando un
solicitante o titular no hubiera cumplido con un plazo para una a@mdun procedimiento

ante la oficina. A diferencia del Articulb3bis dicho restablecimiento de los derechos estaba
sujeto a la comprobacion por parte de la oficina de que el incumplimiento se habia producido
pese a la diligencia debida a las circunstas, o era involuntario. Asimismo, siempre a
diferencia del ArticuldL3bis, el presente articulo no se restringia a los plazos fijados por la
oficina, aunque estaba sujeto a ciertas excepciones en virtud del fBryafo Reglal0.3).

Los términos “ge dicho incumplimiento tenga como consecuencia directa el hecho de causar
una pérdida de derechos” abarcaban la situacion en la que el incumplimiento de un plazo
tuviera como consecuencia una pérdida de derechos en relacion con la capacidad de mantener
u obtener el registro de una marca.

151. La Delegacion de China puso en entredicho la necesidad de contar con dicha
disposicion, ademas del Articul@ter, en el ambito de las marcas. La Delegacion preciso
que esta disposicién podia comprenderselémbito de las patentes ya que la novedad era
una cuestion importante y una pérdida de derechos equivalia a la pérdida definitiva del
derecho de patente. No obstante, en el ambito de las marcas, el solicitante siempre podia
volver a presentar una soliad.

152. La Delegacion del Japdn dijo que el restablecimiento de los derechos, tal como se
establecia en la presente disposicidén podria retrasar el procedimiento en las oficinas de
propiedad intelectual, particularmente en relacién con las salies urgentes.
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153. La Delegacion de Suiza aprobo las observaciones de la Delegacion del Japon y observo
que esa medida juridica desempefiaba una funcion menor en la esfera de las marcas, a
diferencia de lo que sucedia en el campo de las patentes.

154. La Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, sefiald que si para las patentes, la novedad y el derecho de
prioridad eran muy importantes, lo eran asimismo en el caso dedssas.

155. El Representante de la AIPPI abundo en la importancia de esta disposicion que
consideraba mas importante que el ArticLBbis

156. La Delegaciéon de China dijo que existian diferencias entre las legislaciones de los
Estadogniembros. En China, la diferencia entre las patentes y las marcas era sumamente
clara, siendo fundamental la prioridad para las patentes y una mera cuestion de procedimiento
para las marcas.

157. La Delegacion de la AIPPI dijo que comprendia tagrupacion expresada por la
Delegacion japonesa en relacién con la demora que sufririan las solicitudes urgentes. Se
trataba de un argumento a favor del ArtictiBbis En el Articulo13ter, los apartados, ii)

y iii) eran acumulativos. Los tres pw# debian cumplirse para que pudiera presentarse dicha
peticion.

158. La Delegacion de Yugoslavia sefial6 que el ArticlBer.1) establecia la firme

obligacion para las Partes Contratantes de restablecer los derechos de conformidad con la
Reglal0. No obstante, el plazo contemplado en la Ré@lara demasiado largo y podria
ocasionar cierta incertidumbre juridica.

159. El Representante de la AIPPI consider6 asimismo que el plazo era demasiado largo.
Sugirié asimismo que se suprimieseRegla9.5)iii), que era mas importante para las
patentes.

160. Previa solicitud, la Secretaria resumio los debates relativos a la propuesta para seguir
armonizando los procedimientos y formalidades en el ambito de las marcas. El ABtitylo
apartados), b) yc) se acept6 en cuanto al fondo. En el Artic8lt)d) la expresion “una

Parte Contratante estara autorizada ...” se reemplazaria por “autorizara”. El A&i2ukra

una disposicidén general que permitia suprimir las referenciasiditosas en otros articulos.

En el Articulo8.3) se suprimiria la expresion “el contenido de” y la frase rezaria: “aceptara la
presentacion de una comunicacion en un formulario”. En lo tocante al Ar8cdijpla

expresion “exija una firma” se reemplaapor la expresion “exija que se firme una
comunicacion”. El parrafé) debia colocarse entre paréntesis. Por lo que respecta a los
parrafost), 7) y8), no se formularon comentarios especificos. La Oficina Internacional
prepararia notas sobre estdifwlo para la proxima sesion.

161. En lo tocante a los debates sobre los Articdl@sis y 13ter, la Secretaria, prosiguiendo

con su resumen, indic6 que dichos articulos se revisarian a fin de que pudiera establecerse una
diferencia clara entrédles. En relacidén con el Articul@3bis3), de conformidad con la

sugerencia de la Delegacién de Suiza, podria afiadirse una reivindicacién de prioridad a la

lista que figuraba en la Regfa5), a semejanza del PLT. Para la proxima sesion, la Oficina
Internacional insertaria un nuevo parrd&pen el Articulol3bisque permitiria que las
observaciones se presentasen en un plazo razonable. Una disposicidn similar figuraba en el
PLT. En relacion con el término “podra exigir’, la Secretaria intentaria tigagssi existia
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una distincion claramente convenida en el plano internacional entre los términos “podra
exigir’ y “exigira”.

162. La Secretaria afirmé asimismo que la Regid) que se referia al Articult3bis2) se
enmendaria de conformidad clais propuestas formuladas por varias delegaciones. El plazo
seria de dos meses a partir de la fecha de recepcion de la notificacion. Asimismo, se reduciria
el plazo fijado en la Regl&0.2).

163. Para concluir, la Secretaria confirmé que seligabia un proyecto revisado en el Foro
Electronico del SCT, a fin de recabar comentarios sobre los Arti&ylb3isy 13tery las
reglas pertinentes, lo antes posible tras la octava sesion.

164. A falta de comentarios adicionales, el Presidelbepor finalizados los debates sobre el
documentos SCT/8/2.

Sugerencias para seguir desarrollando el derecho internacional marcario

165. En referencia al Presupuesto por Programas para el #80@2003 en el que se
establecia la celebraci@® cuatro reuniones del SCT para revisar el TLT y armonizar el
derecho sustantivo de marcas, el Presidente sefial6é que, en la sexta y séptima sesiones del
SCT, varias delegaciones y representantes de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales halri expresado el deseo de examinar cuestiones relacionadas con la
armonizacion sustantiva de las leyes destinadas a proteger las marcas.

166. La Secretaria indicé que el documento SCT/8/3 constituia la base en que se sustentaria
el debate. Las cistiones se trataban de manera general a fin de abarcar todos los sistemas
existentes. Para la proxima reunion, la Secretaria elaboraria un documento ampliado basado
en los debates celebrados en el SCT.

167. El Presidente invit6 a las delegacioreeformular observaciones generales sobre la
armonizacion sustantiva del derecho marcario.

168. La Delegacion de Australia explicd que la aplicacion del TLT habia sido sumamente
beneficiosa para los titulares de marcas australianos, y que satempéeneficios similares
de la armonizacion sustantiva del derecho marcario.

169. El Representante de la ICC sugirié que la expresion tradicional inglesa “trademark” se
reemplazase por la palabra “mark”, como sucedia en espafiol y en frances.
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Definicion de una marca

170. La Delegacion del Uruguay aprobo la armonizacion sustantiva del derecho marcario
pero considerd prematuro abordar la cuestién de las marcas no tradicionales.

171. La Delegacion de Yugoslavia afirmé que el exanyda publicacién de marcas sonoras

y marcas olfativas era una cuestion problematica. Destaco que las oficinas que examinasen
los motivos relativos se enfrentarian a una tarea imposible para determinar la similitud con
derechos anteriores y precisariaaminadores especializados. A este respecto, también las
marcas tridimensionales podrian ocasionar problemas debido a que tendrian que ser
examinadas en relacion con los dibujos y modelos industriales. La diferencia entre las marcas
y los dibujos 0 models era que las marcas podian ser protegidas indefinidamente mientras
gue los dibujos o modelos gozaban de proteccion duddh#el5 afios. En conclusion, la
Delegacion consider6 que resultaba prematuro debatir la cuestién de las marcas sonoras y las
marca olfativas.

172. La Delegacion del Japdn abogo por debatir las marcas no tradicionales y sugirio que los
Estados miembros tuviesen la posibilidad de aceptarlas o no.

173. La Delegacion de Barbados expresé su preocupacion en relacidasommevas marcas,
poniendo de manifiesto las dificultades que entrafiaban las marcas sonoras que infringiesen el
derecho de autor. La Delegacién invitd a otras delegaciones a que relatasen sus experiencias
con el registro de marcas sonoras y olfativas.

174. La Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, dijo que la verdadera cuestion era menos la definicion de
un signo (que deberia ser distintivo) que debatir bajo qué condici@hesid aceptarse una
marca. En lo tocante a las marcas sonoras, la Delegacién indicé que no ocasionaban
problema cuando se trataba de sonidos musicales pero que resultaban méas problematicas
cuando no podian expresarse graficamente como, por ejempldridblale un perro. En

cuanto a las marcas olfativas, el problema consistia en que, con frecuencia, podian ser
graficamente similares.

175. La Delegacion de Australia afirmé que la definicion debia ser general y que debia
propiciar un debate sobtas condiciones de registro. Las condiciones para registrar una
marca debian ser que la marca fuera distintiva y pudiera representarse graficamente.

176. La Delegacion del Reino Unido indico que representar graficamente un olor era tarea
dificil. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ocupaba actualmente de un
caso relativo a marcas olfativas.

177. La Delegacion de Alemania dijo que su pais contaba con una definicibn amplia,

siguiendo el modelo del Acuerdo sobre los ABPIEn Alemania se aceptaban las marcas
sonoras pero no las marcas olfativas ni los hologramas, que resultaban dificiles de representar.
El Tribunal Federal de Patentes habia concluido que, en principio, las marcas olfativas podian
registrarse pero que sapresentacion grafica constituia un problema fundamental. Alemania
habia presentado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas un caso que
contribuiria a aclarar esta cuestion en cuanto se pronunciase una decision al respecto.

178. La Delegacion de Argelia explicé que su pais estaba elaborando una legislacion
revisada en materia de marcas que podria incluir las marcas sonoras. El problema por el
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momento consistia en que los tribunales aceptarian Unicamente pruebas en papeépero no
disquetes o cintas. La Delegacién pregunté en cual de las clases de la clasificacion de Viena
podrian registrarse las marcas sonoras.

179. La Delegacion de Espafia afirmé que la nueva legislacion en materia de marcas que
entraria en vigor €l deagosto de002 establecia dos condiciones; a saber, la marca debia

ser distintiva y poder representarse graficamente. En Espafia se habian registrado muy pocas
marcas sonoras, en relacion con servicios de la 8&s&ambién se aceptaban las marcas
tridimensionales, en cuyo caso el problema principal se referia a la frontera con los dibujos y
modelos industriales. No se aceptaban los hologramas ni las marcas olfativas.

180. La Delegacion de Francia indico que en Francia se protegian lassnsonoras, los
hologramas y las marcas tridimensionales. Los problemas se planteaban en relacion con las
marcas olfativas. Francia se encontraba asimismo a la espera de la decision del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas a este respecto.

181. La Representante de la INTA dijo que el alcance de la proteccion deberia ser lo mas
amplio posible y seguir los acontecimientos que se produjesen en la jurisprudencia
internacional. No deberian existir limitaciones en relacion con ningurespecifico de
marcas.

182. El Representante de la AIPPI coincidio con el Representante de la INTA y destaco que

la definicion debia trascender la definicion del Acuerdo sobre los ADPIC al afirmar que el

signo debia poder ser representado graferae lo cual era mas general que la condicion de

que los signos fueran “perceptibles visualmente”. La expresion “puedan representarse
graficamente” figuraba en numerosas leyes y abarcaba las marcas sonoras, los hologramas y
las marcas tridimensionalelnicamente las marcas olfativas no podian protegerse, pero el
namero de marcas de este tipo era muy limitado. Si se consideraban las estadisticas de
registros, los dos tercios de las solicitudes de marcas se referian a palabras, un tercio a marcas
figurativas y aproximadamente %o a marcas no tradicionales. El Representante dijo que el
SCT no deberia formular una recomendacién en el sentido de que todos los paises debiesen
aceptar solicitudes de marcas no tradicionales, sino elaborar directrices crrapudilizar

las oficinas de propiedad intelectual que deseasen aceptar dichas marcas, al recibir solicitudes
relativas a las mismas.

Motivos absolutos de denegacién

183. El Representante de la AIPPI explicé que el aparigdelativo a un ggno que no

tuviera caracter distintivo alguno para diferenciar los productos y servicios tenia un
significado idéntico que el apartadg que estipulaba que el signo fuera totalmente genérico.

De conformidad con el Convenio de Paris, las marcas desasgtodian ser asimismo

marcas que se hubieran convertido en habituales, por ejemplo, la palabra “red” se habia
convertido en una palabra habitual. El Representante sugirié que se reformulase la lista de
motivos absolutos de denegacion afiadiendo “siguesno puedan representarse

graficamente” en el apartadloy reformulando el apartadd en relacion con la falta de

cardcter distintivo. En cualquier caso, la lista de motivos absolutos no deberia ser exhaustiva.

184. La Delegacion del Jap6rbago por una lista no exhaustiva de motivos absolutos a fin
de, por ejemplo, tomar en consideracion los cambios que se produjeran en las circunstancias
empresariales.
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185. El Representante de la INTA sugirié que se afiadiesen a la lista tresooesstil) una
disposicion general cuando la marca fuera tan similar a marcas anteriores que pudiera inducir
a error, 2) un registro de mala fe y la diluciéon de una marca notoriamente con@®jda y

violacion de derechos anteriores como el derecho de.auto

186. La Delegacion del Canada aprobd la propuesta del Japon y abogo por una lista no
exhaustiva de motivos absolutos, que podria incluir asimismo ciertos elementos que se
abordaban en el parrai® (conflictos con derechos anteriores).

187. La Delegacion de Yugoslavia apoyo a las Delegaciones del Japon y el Canada vy dijo
gue las oficinas debian desempefiar la funcion publica de proteger a los titulares y a los
consumidores de marcas.

188. La Delegacion de Espafia explico que eukrdo sobre los ADPIC se referia a las
denominaciones de origen como motivos absolutos de denegacion, lo que deberia afiadirse a
la lista.

189. La Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estadasembros, no aprobd las tres sugerencias formuladas por la INTA.

190. El Representante de la AIPPI explicd que resultaba razonable que las oficinas que
examinaban los motivos absolutos examinasen asimismo ciertos puntos mencionados por el
Represatante de la INTA, si bien se consideraban motivos relativos. El Representante
subray6 que las oficinas no deberian denegar marcas con base a motivos distintos de los
mencionados en el Convenio de Paris y repitié que preferiria una lista exhaustivawesmot
absolutos.

191. La Delegacion de la Federacion de Rusia afirmé que en ocasiones resultaba dificil trazar
una linea entre los motivos absolutos y los relativos. En relacion con los motivos absolutos,

la lista deberia ser exhaustiva y en régaacon los motivos relativos deberia ser no

exhaustiva.

192. El Representante de la INTA explicd que no establecia una diferencia entre motivos
absolutos y relativos. Lo verdaderamente importante eran los criterios para registrar una
marca.

193. El Representante de la AIPLA dijo que deberia considerarse la funcionalidad de una
marca, de conformidad con la directiva de la CE.

194. La Delegacion del Canadé explicé que la legislacion canadiense protegia, entre otras
cosas, los nontas reales y el nombre de la Cruz Roja y pregunté si dichos signos deberian
anadirse a la lista.

195. El Representante de la AIPPI respondié que dichos signos ya estaban protegidos por el
Articulo 6ter del Convenio de Paris.
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Conflictos con derehos anteriores

196. El Representante de la AIPPI dijo que los motivos relativos deberian ser examinados
bien por la oficina, bien por el autor de la oposicion o por el Tribunal. La lista de los distintos
motivos relativos podria ser amplia. Bépresentante sefialé asimismo que en la primera
linea del parrafd.0)iii) deberia suprimirse el término “como para producir confusién” ya que
se habia aprobado una norma en relacién con las marcas notoriamente conocidas.

197. La Delegacion de Yugslavia sugirio que se precisasen los términos “entrafiaria el
riesgo de dilucion de una marca notoriamente conocida” que no eran lo suficientemente
claros.

198. La Secretaria explico que el parrdfd pretendia abarcar todas las situaciones que se
presentaban en las diferentes legislaciones, por lo que habia sido redactado en términos
generales.

199. La Delegacion del Japdn pregunto si la expresion “perjuicio injustificado” ser referia a
los nombres comerciales notoriamente conocidos.

200. La Delegacion de Francia considero que la lista de motivos relativos debia ser no
exhaustiva.

201. El Representante de la AIPPI explicé que el pardiiii) se restringia a los nombres
comerciales notoriamente conocidos.

202. La Secretaria sefialé que en el parfEdiv) los nombres comerciales se mencionaban
como derechos anteriores.

203. El Representante de la AIPPI confirm6 que los dos péarrafos mencionados incluian los
nombres comerciales.

Otros motivos facultativ®

204. El Presidente propuso que, a continuacion, se debatiesen los motivos facultativos de
denegacion.

205. La Secretaria explicd que se tomaria como base para el debate los conflictos entre los
dibujos y modelos industriales y las mascasi como entre el derecho de autor y las marcas.

206. La Delegacion de Yugoslavia explico que, de conformidad con la legislacion de su pais,
tanto el derecho de autor como los dibujos y modelos industriales se consideraban derechos
anteriores yconstituian motivos posibles para denegar una marca. La oficina de propiedad
intelectual que registraba las marcas y los dibujos y modelos efectuaria una busqueda para
detectar posibles conflictos. En lo tocante al derecho de autor, la oficina dedadpie
intelectual efectuaba una comprobacién en la oficina de derecho de autor. Los conflictos
entre las marcas y el derecho de autor se dirimian ante un tribunal.

207. La Delegacioén de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra agimismo
nombre de sus Estados miembros, afirmo6 que los dibujos y modelos industriales, el derecho
de autor, las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas debian considerarse
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derechos anteriores. Dicho enfoque no debia ser facultativo paradesasfie propiedad
intelectual.

208. La Delegacion del Uruguay afirmé que la infraccion de los derechos respecto de un
dibujo y modelo industrial o de una obra protegida por derecho de autor deberia investigarse
en profundidad, en particular entiocante al criterio de novedad.

209. La Delegacion de Suecia destaco que en el Artidudac) de la Directiva de la CE, el
derecho a un nombre, el derecho a una imagen personal, el derecho de autor y el derecho de
propiedad industrial se menciaiman en particular como derechos anteriores.

210. La Delegacion del Canada consider6 que los conflictos entre las marcas y el derecho de
autor consistian un area de estudio muy interesante y sefialo que el alcance de la proteccion
del derecho de aor abarcaba 1050 070 afios posteriores a la muerte de la persona. La
Delegacion pregunto si un derecho de autor que hubiese pasado al dominio publico podria
registrarse como marca.

211. La Delegacion de Australia dijo que la proteccion dekeddio de autor, los dibujos y
modelos industriales y las marcas era diferente, como lo eran sus formas de utilizacion y los
derechos que se concedian en virtud de los mismasobstante, estas otras formas de
derechos podian suponer a menudo la titularstzbre el material objeto de una solicitud de
marca. Por consiguiente, resultaria apropiado que los Estados miembros cuya legislacign lo
permitiera, pudieran oponerse al registro de una marca basandose en dichos motivos.

212. La Delegacién del Bino Unido se refirié al caso Remington interpuesto ante el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que trazaria la linea entre las marcas y los
dibujos y modelos industriales.

213. La Delegacién de Francia afirmé que era importantelgsieibujos y modelos
industriales, el derecho de autor y las denominaciones de origen fuesen considerados derechos
anteriores.

214. El Representante de la AIPPI confirm6 que el derecho de autor y los dibujos y modelos
industriales debian considese derechos anteriores y precisé que era posible una proteccion
acumulativa como marca tridimensional y dibujo y modelo industrial. El criterio que debia
adoptarse en relacion con una marca tridimensional debia ser su caracter distintivo.

Derechos coferidos por el registro

215. La Secretaria sefialé que el Articdl6.1) del Acuerdo sobre los ADPIC definia los
derechos conferidos. Los posibles objetos de debate podian ser la definicién de la expresion
“en el curso de operaciones comercialg$d aclaracion de los términos “riesgo de

confusién” y “riesgo de asociacion”. Podria debatirse asimismo la utilizacion apropiada de
los signos notoriamente conocidos “TM” y ®.

216. La Delegacion del Japon pregunto a la Secretaméaspartadd4)il-abarcaba
asimism@or el término “marca”’ que figuraba en el parrdff.ii) se entendialas marcas

notoriamente conocidas.
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217. La Secretaria contestd que dicho apartado pretendia abarcar distintas situaciones,
incluidas las marcas notoriante conocidas.

218. La Delegacion de Espafa afirmé que los derechos conferidos por el registro no debian
definirse inicamente de manera negativa sino que deberian ilustrarse asimismo los derechos
que se derivaban de un registro. Un ejemplo decl®s positivos seria la utilizacion de una
marca en el curso de una operacién comercial. La Delegacion destaco que los derechos
conferidos deberian abarcar asimismo la utilizacion de los signos en Internet, tal como
figuraba en el documento.

219. El Representante de la AIPPI hizo suya la opinion de la Delegacion de Espafia y explicd
gue el registro concedia el derecho exclusivo de impedir a terceros la utilizacién de la marca,
asi como el derecho positivo que deberia afirmarse. El Represeaimui® que el
apartadparrafol4ii), en lo relativo a la dilucion o el perjuicio indebido, abarcaba las margas

y sugirié que se incluyesen en los debates las normas convenidas en las Recomendaciones
Conjuntas sobre la proteccion de las marcas notoriantentecidas. En lo relativo a los

términos “confusion” y “asociacion”, que constituian una cuestion sumamente importante,
precisé que la norma en Europa consistia en que el riesgo de confusién incluia el riesgo de
asociacion.

220. La Delegacién ddJruguay apoyo la propuesta de la Delegacién de Espafia e indicé que
el parrafol4 figuraba en la mayoria de las legislaciones de los paises de América Latina.

221. La Delegacion de Australia aprobd el enfoque positivo propuesto por la Deleghcion
Espafa y sugiri6 a la Oficina Internacional que siguiera elaborando este enfoque en el
documento que debia preparar para la proxima sesion. La Delegacion, haciendo referencia a
la legislacion australiana, explicé que no existia el derecho positivildula marca en el

curso de operaciones comerciales. Por consiguiente, la Delegacidn sugirié a este respecto que
se adoptase una disposicién no imperativa.

222. La Delegacién de Yugoslavia pregunto si los apartadgsi) deberian ser

acumuiativos y pidié que se aclarase en el futuro documento. La Delegacion propuso
asimismo que se siguiese debatiendo la cuestion de la utilizacién de una marca por parte de
terceros no autorizados, lo que constituiria un objetivo importante en aras deolsizaondn.

223. La Delegacion de Australia indicé que se debatirian las distintas formas de utilizacion
que se mencionaban en el parratodel documento SCT/8/3.

224. La Delegacion de Suecia se refiri6 al Artic@ld de la Directiva déa CE afirmando

gue los términos genéricos podian utilizarse en el curso de operaciones comerciales, siempre
que se utilizasen de conformidad con las practicas comerciales leales. La Delegacion
menciond asimismo que en numerosos paises se permitiadaaiéh de una marca con fines

no comerciales y convino con otras delegaciones en que debia seguir estudiandose la cuestion.

225. La Delegacioén del Canadé apoyé el principio de un enfoque positivo a los derechos
conferidos, si bien los paises derdcho anglosajon encontrarian ciertas dificultades en
relacion con el mismo. La Delegacion abog6 asimismo porque se siguiese debatiendo la
cuestion de la utilizacion de las marcas.

226. La Delegacion del Reino Unido dijo que deberia examinagerisprudencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
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227. El Representante de la AIPPI dijo que el apartady) debia permanecer en su forma
actual. El Articulol6.1) del Acuerdo sobre los ADPIC estipulaba de que en casoalsequ
utilizase un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumiria que existia
probabilidad de confusion. El titular de la marca debia poder intervenir en este tipo de
situacion. El Representante sefialé asimismo que podian utilizarseasmgamericos, tal
como habian sido definidos por Suecia, pero que debia profundizarse esa cuestion.

228. La Delegacion de Australia convino con el representante de la AIPPI en que el
arrafo14.i) debia conservarse en su forma actual. téominos genéricos debian |
utilizarse de manera tal que no pusiesen en peligro el caracter distintivo de una marca.

229. La Delegacion de Suecia dijo que no deberia aceptarse en relacion con los términos
genéricos otros significados distintos delicado por el Representante de la AIPPly la
Delegacion de Australia.

230. El Representante de la INTA afirmo que deberia impedirse el uso genérico de las
marcas y apoyo las sugerencias de Suecia y la AIPPI.

231. El Presidente solicité al SCT que formulase comentarios especificos sobre los conceptos
de confusién y asociacion, la utilizacién en el curso de operaciones comerciales y la
utilizacién de los simbolos TM y ®.

232. La Delegacion de Yugoslavia explicd que, en su paistilezacion de los simbolos TM
y ® no se prohibia ni se prescribia. En la legislacion futura de Yugoslavia la utilizacion del
simbolo ® se autorizaria Unicamente a los titulares de marcas registradas.

233 La Delegamon de Australla dijo quelleglslauon de su pals mH%emaJesreeneep{os
. abe one ativas a la

DG I
uso de un signo dlera Ilaqa confu5|on o falsa asociacion. El simple uso de un signo compo
marca da “utilizacion en el curso de operaciones comercia@sproductos conexos era
suficiente para establecer la infraccidgn lo tocante a la utilizacién de los simbolos TMy ®,
resultaria beneficioso que se alcanzase una mayor comprension internacional. En particular,
la utilizacion del signo ® deberia autorizarse Unicamente a los titulares de marcas registradas.
No obstante, en los paises de derecho anglosajon, se permiileéidin de una marca sin
necesidad de registrarla. La Delegacion agradeceria que se debatiese la cuestion de la
confusién y la asociacion, asi como la utilizacion de los simbolos TM y ®.

234. La Delegacion de Francia sefialo que, de conformadeduna decision del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, el riesgo de asociacion se consideraba una
subcategoria del riesgo de confusion. En Francia, no existia legislacion relativa a la
utilizacion de los simbolos TM ®; no obstante, cahiobservar que dichos simbolos se
utilizaban por lo general cuando el caracter distintivo de la marca era muy débil.

235. La Delegacion de Espafia explicé que no existia legislacion en Espafia en relacion con la
utilizacion de los simbolos TM o ®Era competencia de los tribunales decidir si la
utilizacién de dichos simbolos podia inducir a error.

236. La Delegacion de Bélgica dijo que las nociones de confusion y asociacién eran muy
importantes y que habian causado ciertos problemas gi&ddeion del Benelux. La
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Delegacion abogo porque se siguiese trabajando sobre esas cuestiones, particularmente en el
marco de la armonizacién del derecho.

237. El Representante de la AIPPI sefial6 que el Artiéu® del Convenio de Paris

estableia que no se exigiria ningun signo o mencion del registro de la marca sobre el
producto, como condicidn para el reconocimiento del derecho a la proteccion. Por
consiguiente, la utilizacion de los simbolos TM y ® constituirian inicamente una opcion.
Asimismo, de conformidad con la ley Lanham de los EE.UU., si no se utilizaba el simbolo ®,
esto tendria un efecto sobre los dafios que deberian indemnizarse. No obstante, el simbolo ®
constituia un instrumento Gtil cuando se registraba la marca. A la ineisiapbolo TM
juridicamente no tenia ningun significado. Por consiguiente, la Delegacion sugirié que no se
alentase la utilizacion del simbolo TM.

238. La Delegacion de los Estados Unidos explicé que el registro de una marca no conferia
un derebo en los Estados Unidos. La utilizacion en el comercio establecia el derecho sobre
una marca. La utilizacion del simbolo ® se permitia tras el registro; no obstante, cabian
excepciones cuando la marca se registraba en otros paises.

239. La Delegacion de Australia se opuso a la promocion de la utilizacion del simbolo TM
pero abogd por promover un mejor conocimiento del uso de dichos simbolos que deberia
restringirse a ciertas circunstancias. En Australia existia cierta jurisprudencia erlda que
tribunales recogian la existencia del simbolo TM.

240. La Delegacion del Uruguay abog6é porque se siguiesen debatiendo las nociones de
confusion y asociacion y dijo que en su pais no existia legislacion relativa a la utilizacion de
los simbolosTM o ® y que la oficina de propiedad intelectual no podia controlar la
utilizacion de dichos signos en el comercio, que era competencia de los tribunales.

241. La Delegacién del Canada abog6 asimismo porgue se siguiesen debatiendo la
cuestiones € la confusion y de la utilizacion de los simbolos TM y ®. Observo que la
utilizacion del simbolo TM era mas comun en relacion con marcas muy débiles y dijo que
competia a los tribunales decidir sobre la utilizacion de dichos simbolos.

242. La Ddegacion de la Federacién de Rusia indicé que en su pais no existian disposiciones
relativas a la confusion. El titular gozaba del derecho de utilizar la marca y de impedir a
terceros el uso de marcas idénticas. Asimismo, se otorgaba proteccion adas mar
notoriamente conocidas. La Delegacion opind que seria justo conceder a los titulares de
marcas la posibilidad de utilizar el simbolo TM en relacion con sus marcas. En la futura
legislacién rusa en materia de marcas, se estipularia la utilizaci@s dénhbolos TM y ®.

243. La Delegacion de los Estados Unidos dijo que competia a los tribunales tomar
decisiones sobre los derechos conferidos por las marcas.

244. La Delegacion de Suiza dijo que en su legislacion no se abordaba lacitlizde los
simbolos TM y ® pero que seria util que se debatiese la cuestion. La Delegacion sugirié que
se determinase donde deberia localizarse dicho simbolo ya que una marca podia contener
partes que no estuvieran protegidas como tal.

245. El Representante de la INTA explicé que el simbolo TM era importante para los
titulares de una marca que no deseasen registrarla. La utilizacién de dichos simbolos en las
publicaciones era muy conveniente e importante.
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246. La Delegacion de Argeliaefiald que el simbolo ® se utilizaba cada vez mas en el
comercio internacional. El simbolo resultaba asimismo muy util para el programa de control
de calidad y para los funcionarios de aduanas, a fin de demostrar que el producto no era
fraudulento ni falgicado.

247. El Representante de la ICC dijo que el simbolo ® permitia la posibilidad de sefialar a
los consumidores y al publico en general que la marca estaba protegida. El Representante
sugirio asimismo que debia contemplarse la posibilidaidwgener sanciones en relacion con
la utilizacion abusiva de dichos simbolos.

248. El Representante de la INTA dijo que deberia permitirse la utilizacion del simbolo ®.
Debian examinarse asimismo las normas de empaquetado en el mercado intatydaio
utilizacion en Internet.

Requisitos de uso, uso de la marca

249. El Representante del CEIPI afirm6 que no deberian existir requisitos de uso en el
momento de presentar la solicitud, puesto que ya quedaba establecido por el AGiBdlel
Acuerdo sobre los ADPIC. EIl Representante pregunté si el principio deberia conservarse en
el documento.

250. La Delegacion de Espafia sugirié que se determinasen las circunstancias a que se hacia
referencia en el parrafb8)iii) (tal como lafuerza mayor). Los criterios no deberian limitarse

a las circunstancias independientes de la voluntad del titular de la marca, sino también al
grado de importancia de dichas circunstancias. En relacion cgreeldparrafol8.iv), en |
Espafia no existiagisposiciones relativas a la anulacion de oficio de una marca por parte de

la oficina. La oficina no pedia pruebas del uso de la marca en el momento de renovarla.

251. La Delegacioén de Yugoslavia pregunté si el periodo de falta de uso contengriaad
apartadparrafo18.ii) podria contar asimismo a partir del momento en que se habia utilizado

la marca por uUltima vez. Las causas mencionadas en el apéitqdarian ser la fuerza

mayor o actos fortuitos, debiéndose aclarar la distincion emtit@os términos. En lo tocante

a la anulacién, la iniciativa por lo general procedia de una parte interesada. La cancelacion de
oficio de un registro por parte de la oficina requeriria demasiado trabajo.

252. La Delegacion del Jap&rregunté-giropuso queel periodo mencionado en el

apartadd8)i-se-contabparrafol8ii) se contaraa partir de la fecha de registro o de la
Gltima utilizacién. En-case-en-elque-eHtitular-hubiera-utiiz&d onotivo de esta propuesta

era gue aun cuando el tituldel derecho utilizaréa marca una Unica vez, dickhalizacién,
seonstituiria-o-natilizacion sequiria constituyendoterrupcion del periodo de falta de
4seso. Asimismo, la Delegacion se refiri6 al ArticuoC del Convenio de Parigue

establecia qeiel reglstro no podrla ser anulasioo después de un plazo equitativoy 80
ser gueel interesado ng ustlflcaralas causas de su macmoﬁn—le—teean%e-al

Reeemendaerenes—@enmnltmDeleqamon propuso gue ese mcluyese en eI pait@ﬁhel
Articulo 5 de la Recomendacion Conjurde la OMPI sobre las licencias de marcas.

253. La Delegacion de Argelia afirmé que en su pais Unicamente los tidsigazaban de
competencia para anular el registro, y no la oficina.
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254. La Delegacion de las Comunidades Europeas afirmo que la legislacion de la CE no
preveia la anulacidon de oficio por parte de la Oficina y expresoé su preocupacion por la
posillidad de que se introdujese dicha medida. Asimismo, el requisito de uso se
contemplaba en el Articuld5.3 del Acuerdo sobre los ADPIC. EIl término “independientes”
que figuraba en edpartadparrafol8.iii) era demasiado general ya que la inaccién debia |
justificarse.

255. El Representante de la AIPPI sugirié que se suprimiese el par8afga que las
disposiciones estaban contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, elishrrafo
deberia conservarse.

256. La Secretaria obs@b que las sugerencias contenidas en el documento SCT/8/3 se
basaban en el Convenio de Paris o en el Acuerdo sobre los ADPIC pero que, a pesar de todo,
era posible que requiriesen una mayor precision. El periodo de falta de uso, tal como se
describia poejemplo en ekpartadparrafo18.ii) variaba en funcion de los paises por lo qué
resultaria atil adoptar un enfoque comun a fin de que el titular supiese cuando comenzaria el
periodo de falta de uso. Bpartadparrafol8.iv) era optativo y ofrecia a ladicinas de |
propiedad intelectual la posibilidad de eliminar la “rémora” de su registro.

257. La Delegacién de Australia apoy6 el conjunto del part&o En relacion con el
apartadai), sugirié que se introdujese un periodo de gracia parawghtide la marcantes-de
gue-pudiesaurante el que no pudier@mprenderse acciones por falta de uso. Este perigdo
de gracia se calcularia a partir de la fecha de registro. Rebi@starsabordarsda
preguntauestionde cuando comenzaria el plazuieable a la falta de uso durante un periodo
ininterrumpido. La Delegacién discordd con la AIPPI e indicé que, si bien el
apartadparrafo18)iii) era similar a otras disposiciones de tratado, dicha referencia era |
necesaria. El apartadwe), si bien eraespinoso desde un punto de vista practico, era un tema
nuevo que merecia la pena ser debatido. En lo tocante al apa)tadaiso de la marca
deberia expresarse en modo positivo.

258. La Delegacion de Suecia dijo que el apartadalebia ser o vinculante. La anulacion
de un registro debia efectuarse por solicitud de terceras partes.

259. La Delegacién de Mauricio dijo que las pequefias oficinas de propiedad intelectual
encontraban dificultades para aplicar el TLT. Deberian tomarsemsideracion las

necesidades especificas de dichas oficinas, tanto en relacién con el documento SCT/8/2 como
con el SCT/8/3.

260. La Delegacion del Canada abog6 porque se siguiese debatiendo el p&reaifadicd
que la utilizacién deberia defrse del mismo modo en los parrafbs, 18 y19.

261. La Delegacion de Francia convino con la Delegacion de Australia acerca de la
conveniencia de conservar el parrafdy de que debian indicarse las disposiciones

pertinentes del Convenio de a0 del Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegacion hizo

referencia asimismo al Articult? de la Directiva CE, de conformidad con la cual el

comienzo o la reanudacion del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentacion de la
demanda de caducidad se tomaria en cuenta si los preparativos para el inicio y la

reanudacion del uso se hubieren producido después de haberse enterado el titular de que la
demanda de caducidad podia ser presentada. Este aspecto deberia abordarse asimismo en el
parrafol8.
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262. La Delegacion de Yugoslavia aprobo las propuestas del Canada y Australia, asi como el
plazo de tres meses mencionado por la Delegacion de Francia. En relacion con el A8iculo
podrian plantearse problemas en relacién con el uso respeatovitdas. La utilizacion en la
publicidad deberia bastar en cuanto a lo que a servicios se referia. La Delegacion pregunto
asimismo si la cuestion de las importaciones paralelas se consideraria como uso de una marca.

263. El Representante de I€C dijo que, independientemente de las legislaciones existentes,

el SCT deberia examinar en esta etapa todos los temas posibles. En relaciéon con el

parrafol8, era importante definir a partir de qué punto comenzaria a contarse el periodo de

falta de uso.El apartadparrafo18)v) era muy importante ya que el caracter distintivo de una
marca era la piedra angular de los usuarios de marcas, las oficinas de propiedad intelectual y
los tribunales. Este criterio deberia seguirse debatiendo a fin de quegrudstablecerse

directrices para todas aquellas personas que se ocupaban de marcas, ya se tratase de usuarios,
oficinas de propiedad intelectual o tribunales.

264. El Representante de la AIPPI afiadio que, en algunos paises, en los procedingentos d
oposicion, el autor de la oposicién debia probar que la marca no habia sido utilizada.

265. El Representante del CEIPI explicd que los debates celebrados en la sesion especial del
SCT en relacion con el uso abusivo de nombres de dominio derbastcae la proteccion de
marcas no registradas seguia siendo un problema dentro de la Politica Uniforme debido a que
ciertos paises no reconocian las marcas no registradas. La experiencia de los paises que
reconocian las marcas no registradas podriaesegfiriosa a este respecto.

266. La Delegacion de la Republica de Corea afirmé que el término “anulacion” revestia un
significado diferente en los parrafaé y18. En el parrafd6, deberia utilizarse el término
“invalidacién” en lugar de “anulgdon”.

267. La Secretaria sugirié que se distribuyese a los Estados miembros un cuestionario, a fin
de que la Oficina Internacional elaborase un nuevo documento basado en el documento
SCT/8/3. Ese documento ampliado incluiria referencias aispurdencia y a los tratados en
vigor y tomaria en consideracion los debates celebrados en la octava sesién en relacion con
las siguientes cuestiones:

— la definicidn de una marca: marcas no tradicionales, interfaz de las marcas con el
derecho de autor lps dibujos y modelos industriales;

— los motivos de denegacion;
— los derechos anteriores: ejemplos propuestos por los Estados miembros;

— los derechos conferidos por el registro: enfoque positivo, conceptos de confusién
y asociacion;

— lautilizadén de los simbolos “TM” y “®”;

— el criterio del caracter distintivo; términos genéricos, utilizacion de expresiones
extranjeras;

— las marcas no registradas.
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268. La Delegacion de Espafia pregunto si el nuevo documento estaria listo pareimagpr
reunion del SCT, que se celebraria en noviembre.

269. La Secretaria respondié que, en principio, el documento se enviaria a los Estados
miembros por adelantado para que pudiera debatirse en la reunion de noviembre del SCT.

270. La Delegacion del Uruguay pregunté si en el préximo documento se abordaria el
parrafo20 del documento SCT/8/3 relativo a la observancia.

271. La Secretaria indico que aun no se habian abordado ciertos puntos del documento
SCT/8/3, entre los que sem@ban la “observancia”, la “posibilidad de registrar una marca”,
la “administracion y el registro de marcas” y la “anulacion”. La Secretaria dijo que el SCT
decidiria si deseaba incluirlos o0 no en el nuevo documento.

272. La Delegacion del Urugay expreso su deseo de que se incluyese el pa2tafitulado
“observancia” en el documento ampliado. Su delegacion consideraba importante examinar
ciertos estudios realizados por la Oficina Internacional.

273. La Secretaria inform6 al SCT deeel Comité Asesor en materia de Observancia se
reuniria, en principio, en septiembre 20802 y debatiria, entre otras cosas, esta cuestion.

274. La Delegacion de Egipto dijo que el documento ampliado abarcaria tnicamente los
parrafos debatidos dante la presente sesion.

275. El Representante de la ICC pregunt6 si en el documento ampliado se combinarian el
documento SCT/8/2 y el documento SCT/8/3.

276. La Secretaria contesté que no se combinarian los documentos SCT/8/2 y SET/8/3

indic6 que el documento ampliado basado en el documento SCT/8/3 tomaria en consideracion
los debates celebrados en la presente sesion y, si procedia, las respuestas al cuestionario que
se enviaria a los Estados miembros.

277. En relacion con laeunién del Comité Asesor en materia de Observancia, la Secretaria
dijo que habia comenzado los trabajos para organizar su préxima reunién. Dicha reunién se
celebraria en septiembre pero aln no se habian fijado ni la fecha definitiva ni el nombre de la
reunion. Los Estados miembros recibirian proximamente informacion al respecto.

Punto6 del orden del dia: Indicaciones geograficas

278. El Presidente indic6 que los pasados debates sobre las indicaciones geogréficas se
basaban en el documento B6/3 “Posibles soluciones a los conflictos que puedan plantearse
entre marcas e indicaciones geograficas y entre indicaciones geograficas homénimas”. Tras
debatir dicho documento en la quinta sesion, se presento en la sexta sesién un nuevo
documento llarado SCT/6/3. Dicho documento fue revisado ligeramente y recibi6 el nUmero
de referencia SCT/8/4. Existia asimismo un nuevo documento llamado SCT/8/5, que era una
adenda.

279. A peticion del Presidente, la Secretaria presentd el documento SC3éialando que
era muy similar al documento SCT/6/3, que habia sido ligeramente enmendado sobre la base
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de los comentarios formulados por los Estados miembros en la Ultima sesion. Se habian
introducido las siguientes enmiendas:

—  se habia afadido una@va linea al final del parrafb;

—  se habia enmendado la linzdel parrafa;

—  se habia afiadido el parra3g;

- se habian enmendado ligeramente los par@20s95;

—  se habia afiadido al parraf05 la nota a pie de pagids.

280. En relacion con el documento SCT/8/5, la Secretaria recordd que el documento SCT/8/4
contenia un panorama de los antecedentes historicos de las indicaciones geograficas, la
naturaleza de los derechos, los sistemas vigentes de proteccion y la obtendidiededn

en otros paises. En la séptima sesion del SCT, los Estados miembros convinieron en que la
Oficina Internacional debia, en preparacion de los debates que se celebrarian en la octava
sesion, complementar dicho documento con una adenda que abarsigseente lista no
exhaustiva de cuestiones: definiciones de las indicaciones geogréficas, proteccion de una
indicacion geografica en su pais de origen, proteccion de las indicaciones geograficas en el
extranjero, términos genéricos, conflictos emtidicaciones geogréficas y marcas, y entre
indicaciones geogréaficas homoénimas. La Secretaria afirmé que la cuestion de la definicion y
de la terminologia aplicable era el punto de partida en que se basarian los debates.
Histéricamente, se habian utilizadistintos términos, que se recogian en los parrafp§:
indicaciones de procedencia, denominaciones de origen, e indicaciones geograficas. Esos
términos reflejaban distintos enfoques y procedian de distintos instrumentos internacionales.
No obstarg, la definicion de indicaciones geograficas que figuraba en el ArtRitbdel

Acuerdo sobre los ADPIC parecia prevalecer en los foros internacionales, incluida la séptima
sesion del SCT. El parraf®contenia otras definiciones de indicaciones geaaf La

Secretaria opinaba que, en esta etapa, el Comité debia abordar la definicidn y la terminologia
aplicable sin emitir juicios anticipados acerca de las repercusiones juridicas que pudiesen
entrafiar las definiciones.

281. La Delegacién de Femania dijo que ambos documentos eran exhaustivos y constituian
una valiosa fuente de informacién. La Delegacién consideraba que el debate de dichos
documentos facilitaria una mejor comprension de las cuestiones objeto de estudio, basandose
en informacid presentada de manera neutra y pregunto si estaba en lo cierto al pensar que
éste era precisamente el objetivo de incluir esta cuestion en el orden del 8faTdel

282. La Secretaria afirmé que ése era precisamente el objetivo de los debases que
celebraban en relacién con este punto del orden del dia en el SCT.

283. El Presidente solicit6 comentarios sobre la PHrtel documento SCT/8/5.

284. La Delegacion de Yugoslavia indico que existian numerosos problemas en relaion ¢
la definicion de indicaciones geograficas, no solamente desde el punto de vista lingiistico
sino asimismo en relacién con las consecuencias juridicas de las definiciones. Dichos
problemas eran ocasionados por la introduccién del término “indicaci@oesaficas” en el
Acuerdo sobre los ADPIC, siendo asi que dicho término habia sido utilizado previamente en
la OMPI como término global que designaba a las indicaciones de procedencia y a las
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denominaciones de origen. En tres acuerdos internacionaleabiagutres definiciones de
derechos diferentes, cada una de ellas con su propio &mbito de proteccion. La Delegacion
sugirio, por consiguiente, que se aprobase el téermino “denominaciones de origen geografico”.
Otra posibilidad consistia en utilizar la ieecion de procedencia como término global ya que

las indicaciones geograficas y las denominaciones de origen se incluian en la categoria de
indicaciones de procedencia. A juicio de la Delegacion, la Secretaria deberia considerar en el
futuro la utilizacdn del término “indicaciones de origen geografico” para abarcar
practicamente todas las definiciones tradicionales relativas a las denominaciones de origen,
indicaciones de procedencia o indicaciones geograficas.

285. La Delegacion de la Argentinansidero que, en el momento actual, el Comité no debia
buscar nuevas definiciones. La Secretaria de la OMC, al recapitular las propuestas
formuladas por sus Estados miembros, se enfrentaba con problemas planteados por la
multiplicidad de definiciones quexistian en los planos nacional, regional e internacional. La
Delegacion dijo que preferia utilizar la definicion del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta
definicion abarcaba al mayor nimero de Estados miembros de un acuerdo multilateral. La
Delegacion conslerd que el punto de partida deberia ser la definicion contenida en el
Articulo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

286. La Delegacion de Yugoslavia afiadié que su propuesta estaba destinada a ser examinada
Gnicamente por la OMPI. A juicio de su @gjacion, la definicion de indicaciones geograficas

del Acuerdo sobre los ADPIC era muy similar a la definicion del Arreglo de Lisboa, de la que
eran miembro&0 paises, pero la definicion del Acuerdo sobre los ADPIC no bastaba por si
misma para definir ladenominaciones de origen en virtud del Arreglo de Lisboa. La

Delegacion subray6 que, en el plano internacional, existian tres acuerdos internacionales con
tres definiciones diferentes: denominaciones de origen, indicaciones geogréficas e
indicaciones d@rocedencia. La Delegacion considerd que las denominaciones de origen y

las indicaciones geograficas formaban parte de las indicaciones de procedencia, aunque no
todas las indicaciones de procedencia reunian las condiciones necesarias para ser protegidas
como indicaciones geograficas y no todas las indicaciones geograficas reunian las condiciones
necesarias para ser protegidas como denominaciones de origen.

287. La Delegacioén de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nonbre de sus Estados miembros, coincidié con los comentarios formulados por la

Delegacion de Argentina y dijo que, si bien existian distintas terminologias, el denominador
comun debia ser el Articul?2.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. En la legislacion d€E&se
establecia la proteccion de las indicaciones geograficas y de las denominaciones de origen. El
documentdSCT/8/5 proponia un buen enfoque para abordar esta cuestion y constituia una
buena base para entablar un debate en torno a la misma. La &étegansider6 que los

debates del Comité deberian basarse en la definicién que figuraba en el A28culbel

Acuerdo sobre los ADPIC ya que en €l se abordaban las cuestiones de los vinculos objetivos y
de la reputacion, que eran dos elementos impatanEl contenido de la definicidon

proporcionaba las bases de los elementos que servirian para proteger las indicaciones
geogréficas. El articul@l.1 del Acuerdo sobre los ADPIC cumplia este requisito.

288. La Delegacion de Alemania hizo suyas ldeclaraciones de las Delegaciones de la
Argentina y de las Comunidades Europeas. La Delegacion tenia entendido que, en el
contexto del Consejo de los ADPIC de la OMC, se proponia otro término, lo mas neutral
posible, con fines practicos. La Delegacg®fialé que los parrafos 5 a 9 del documento

podrian debatirse desde dos puntos de vista: una descripcion de la terminologia existente y un
panorama del desarrollo del sistema en el futuro. Los arti@lge23 del Acuerdo sobre los
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ADPIC preveian dosiueles distintos de proteccion aunque en ambos articulos se utilizaba la
misma terminologia; a saber, indicaciones geograficas. Cabria concebir una legislacion con
distintos niveles de proteccion, que utilizase distintos términos para designar cadia tipo
proteccion pero la Delegacion considerd prematura esta cuestion. La Delegacion concluyo
diciendo que apoyaba la propuesta de las Comunidades Europeas de utilizar la definicion del
Articulo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC como punto de partida dedbsies del SCT.

289. La Delegacion de los Estados Unidos de América dijo que los documentos S€¥5/8/4

no apuntaban en ninguna direccion especifica y coincidio con los comentarios formulados por
las Delegaciones de la Argentina, las Comunidadesfieas y Alemania acerca del enfoque

que adoptaria el SCT en relacion con las cuestiones de la definicion y la terminologia. El
SCT podria considerar otras tareas en relacién con las indicaciones geograficas, pero debia
partir de la cuestion basica: haateria de las indicaciones geograficas que pueda protegerse.

A este respecto, en los documen83T/8/4 y 5 se proponian distintas soluciones a este
problema. La Delegacion planted asimismo la cuestion de proteger como indicaciones
geograficas los nombs de paises, localidades, nombres historicos, nombres de lugares,
emblemas, signos en tres dimensiones y locuciones y nombres de lugares que habian dejado
de existir. La Delegacion indicé que, del mismo modo que existia un entendimiento
internacional comn acerca de la materia de las marcas que podia protegerse, al menos en
relacion con las palabras, frases, dibujos o0 modelos y combinaciones de colores, o marcas de
servicio, existia la necesidad de alcanzar un entendimiento comun acerca de lo que &€l Comit
denominaba indicaciones geograficas. Por consiguiente, la Delegacion propuso que se llegase
a un entendimiento comun sobre la materia de las indicaciones geograficas que podia
protegerse desde la perspectiva de la propiedad intelectual, sin duplatamiaealizada por

la OMC. La labor de la OMC se basaba en el comercio y, légicamente, estaba influida por
consideraciones comerciales. Por el contrario, la OMPI era un foro en el que el debate sobre
las indicaciones geograficas se centraba en losipiogcde propiedad intelectual. La materia
protegible de las indicaciones geograficas debia tener como punto de partida el A2idulo

del Acuerdo sobre los ADPIC.

290. La Delegacion de Australia observo que en el documento se destacaban varias
cuestiones. La Delegacion convino con las Delegaciones de las Comunidades Europeas,
Alemania, la Argentina y los Estados Unidos de América en que la definicion que figuraba en
el Acuerdo de los ADPIC era un buen punto de partida, si bien existian tdogias

diferentes en otros acuerdos internacionales. Por ello, en ocasiones podria resultar apropiado
referirse especificamente a dichas terminologias. Los comentarios formulados por la
Delegacion de las Comunidades Europeas hacian hincapié en el \dbgtigo y la

reputacion. Ambas cuestiones revestian gran importancia en distintas leyes. La Delegacion
observo que, antes de que entrara en vigor el Acuerdo sobre los ADPIC, numerosos paises no
contaban con proteccion para las indicaciones geografiea®l proceso de aplicacion de las
disposiciones sobre indicaciones geograficas del Acuerdo sobre los ADPIC, numerosos paises
habian utilizado la definicion del Articu®2.1 como base para su legislacién, sin especificar
cuestiones como los vinculos eliyos o qué productos podrian gozar de proteccion en tanto
gue indicaciones geograficas. EI SCT podria debatir asimismo el problema de probar la
reputacion particular que se atribuia al origen geografico de productos. En este contexto, la
Delegacion dé\ustralia apoy6 la propuesta de la Delegacion de los Estados Unidos de
América ernrelacion-corl sentido de quka materia de las indicaciones geogréficas que

podria protegerseemoera unpunto de partidaitil para los debates del Comité.

291. La Delegacién de Stianka no compartia la mayoria de las opiniones y comentarios
formulados por las delegaciones anteriores pero consider6 que los documentos de la OMPI
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resultaban sumamente Gtiles y que la definicion del Acuerdo sobre los ADPIC constituia
buen punto de partida. La Delegacion recordd que, en la Ley Tipo de la OMPI7&e que
algunos paises observaban, la definicion de indicaciones geograficas figuraba mas bien como
denominaciones de origen. Con anterioridad a esta definicion, dielisssputilizaban
indicaciones de procedencia. A juicio de la Delegacion, el ambito de la definicion de las
indicaciones geograficas se encontraria entre ambos conceptos. Cuando entré en vigor el
Acuerdo sobre los ADPIC, se requirio a los paises en dakaque incorporasen dichas
disposiciones a su legislacion. Por consiguiente, la mayoria de ellos siguieron la definicion
que figuraba en el Articul@2.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegacion insistio en que
la labor del SCT no deberia obstacutifmaplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC que
llevaban a cabo actualmente los paises en desarrollo. La Delegacion pregunt6 si el Comité
habia recibido el mandato de pronunciarse acerca de la materia de las indicaciones
geograficas que podria protegeysdijo que deberia dejarse a discrecion de las legislaciones
nacionales decidir al respecto.

292. La Delegacion del Canada convino con las Delegaciones de las Comunidades Europeas,
la Argentina, los Estados Unidos de América ylSanka en que eArticulo 22.1 del Acuerdo
sobre los ADPIC constituia un buen punto de partida.

293. La Delegacion de México apoy6 los comentarios formulados por la Delegacion de
Yugoslavia. Uno de los problemas fundamentales que planteaba la definicién de las
indicaciones geograficas era que habian sido definidas de manera diferente por la OMC y la
OMPI. No obstante, la Delegacion consideraba que la definicion del Acuerdo sobre los
ADPIC era aceptada en todo el mundo. Como habia indicado la Delegacion deaumdsl
definicién de las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen quedaban
incluidas en la definicion de indicaciones geograficas que figuraba en el Acuerdo sobre los
ADPIC. La Delegacion ilustré los distintos términos recurriendoa@eanasta de huevos: la
canasta serian las indicaciones de origen geografico, la yema del huevo serian las
denominaciones de origen, la clara del huevo, las indicaciones geogréficas, y la cascara, las
indicaciones de procedencia.

294. La Delegadbn de Guatemala afirmé que la definicién de indicaciones geograficas debia
ser la que figuraba en el ArticuR®.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegacion insistio

en su interés por que se realizase un estudio sobre los vinculos objetivos y la éeputaci
Ambas cuestiones eran partes muy importantes de la definicién de indicaciones geogréficas
del Acuerdo sobre los ADPIC y establecian la diferencia entre lo que constituia o no una
indicacién geogréafica.

295. La Delegacion de la Argentina afid que, en relacion con las indicaciones de
procedencia, no comprendia qué elemento de propiedad intelectual protegia dicho concepto.
Asimismo, tal como se mencionaba en el parraftel documento SCT/8/4, las indicaciones

de procedencia no exigian camgsticas especiales del producto y, por consiguiente, no se
ajustaban a la definicion del Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegacion afiadio que las
palabras “fabricado en”, por ejemplo, no preveian la proteccion de ningun derecho especifico
de propiedad infectual. A este respecto, resultaria Gtil examinar las diferencias, por ejemplo,
entre las indicaciones geograficas y las normas de origen relacionadas con los productos
fabricados en otros paises. La Delegacion menciond que el problema basico dei¢iodefi
consistia en determinar el ambito exacto de aplicacion. Indicé que aprobaba la segunda frase
del parrafol0 del documento SCT/8/5, que rezaba: “Los productos para los que se utiliza una
indicacion geografica deben producirse necesariamente emiletelo lugar”. Este era el
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elemento crucial que debia considerarse a la hora de definir el caracter heredado de la
proteccion de las indicaciones geogréficas en relacion con los vinculos mediante los cuales
podia determinarse la proteccion de una indimageografica. La Delegacion observé que
probablemente no resultase apropiado hablar de vinculos “objetivos” debido a que los

vinculos eran interpretados y determinados por las legislaciones nacionales en el plano
nacional. Este aspecto constituia un eémento importante que debia tomarse en consideracion.

296. La Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, dijo que cada legislacion nacional podia contar con
distintas definicioneg distintos grados de proteccion. Lo mas importante era obtener una
referencia comun que permitiese a los Estados miembros comprender que la proteccion se
otorgaba a las indicaciones geograficas de acuerdo con bases idénticas. Por consiguiente, la
definicion del Articulo22.1) deberia constituir el denominador comun. La cuestion de
determinar el modo de aplicar la definicion debia ser resuelta por cada sistema nacional,
tomando en consideracion sus distintos componentes. Si se cumplian las condieitanes
definicion, podria otorgarse la proteccién. Para la Delegacién, una cuestion importante era,
en primer lugar, que cada Estado miembro protegia las indicaciones geograficas
independientemente del sistema escogido y, en segundo lugar, que en ebmedadi

proteccion se comprobaban y satisfacian las condiciones de la definicion. Competia a cada
legislaciéon nacional aplicar la definicion del modo mas apropiado, de conformidad con sus
propias directrices, siempre que se cumpliesen las condicioneBelegacion afadio que
resultaria interesante observar hasta qué punto los distintos sistemas de proteccién, en
particular los relativos a las marcas colectivas o de certificacion, permitian realmente
comprobar que se cumplian las partes constituyentes difinicion. La Delegacion

concluy6 diciendo que si no se aplicaba la definicion, los consumidores obtendrian una
informacion incorrecta en relacién con el producto.

297. La Delegacion de la Republica Checa afirmé que el Arti@2d. del Acuerd sobre los
ADPIC constituia un buen punto de partida para el debate. No obstante, como habia indicado
la Delegacion de Stianka, no era el momento apropiado para debatir la materia protegible

de las indicaciones geograficas. Un estudio sobre los \da@bjetivos no constituiria una

buena base para el debate debido a que resultaria perjudicial para los paises que se
encontraban actualmente en proceso de aplicar un sistema de proteccién de las indicaciones
geograficas.

298. La Delegacion de I&epublica de Corea afirmé que el Articid@.1 del Acuerdo sobre

los ADPIC deberia tomarse como punto de partida ya que los Estados miembros de la OMC
estaban vinculados por el mismo. La Republica de Corea habia aplicado recientemente un
sistema de regist para las indicaciones geograficas pero hallaba dificultades a la hora de
interpretar el significado juridico del Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, la
Delegacion consideraria muy util que se determinase el significado exacto de las indicaciones
geograficas tal como figuraba en el Artic@®.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

299. La Delegacion de Yugoslavia, en respuesta a la declaracion de la Delegacion de la
Argentina, dijo que se contaba con cierta experiencia en relacion con la pbatdedas

indicaciones de procedencia. El Arreglo de Madrid relativo a la represion de las indicaciones

de procedencia falsas o engafiosas en los productos, que obligaba a30fmtes,

establecia una sélida proteccién a las indicaciones de procaddsica de sus disposiciones
obligaba a sus Estados miembros a impedir la importacion de productos cuyas indicaciones de
procedencia fuesen falsas o0 engafiosas y a encautarse de dichos productos si eran introducidos
en el pais. En este Acuerdo se estall@simismo proteccion adicional para los vinos.
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300. La Delegaciéon de Rumania apoy¢ a las delegaciones precedentes y sugirié que se
tomase el Articul®2.1 del Acuerdo sobre los ADPIC como punto de partida para el debate.

301. La Delegaaddbn de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, reafirmd que lo importante era que la definicion fuera
aplicada por los distintos sistemas y los distintos mecanismos de proteccién. No obstante, la
interpretacion de la definicidén, en cuanto a sus elementos, debia dejarse en manos de las
legislaciones nacionales. La Delegacion solicito a la Secretaria que profundizase en esta
cuestion y afirmo que el debate sobre la definicion deberia utilizarse galdes®er las

diferencias que existian entre los distintos mecanismos de proteccion y determinar el modo en
gue se aplicaba la definicion.

302. La Delegacion de Bulgaria compartia las inquietudes expresadas por la Delegacion de
las Comunidades Eupeas. Al igual que las Delegaciones del%unka y de la Republica

Checa, la Delegacion opinaba que las cuestiones de la materia susceptible de proteccion, los
criterios objetivos y la reputacion deberian dejarse a las practicas judiciales nacionales. La
Delegacion expres6 sus dudas acerca de la conveniencia de examinar dichas cuestiones en el
marco del SCT.

303. La Delegacién de Stianka hizo suya la opinion de la Delegacion de las Comunidades
Europeas en lo tocante al Articl2@.1 del Acuerdsobre los ADPIC, que establecia los
elementos que debian examinarse para determinar la materia susceptible de proteccion. El
Acuerdo sobre los ADPIC establecia las normas minimas. La interpretacion de la definicion
deberia dejarse a la competencia delstados miembros, de conformidad con el principio
fundamental al que habia adherido siempre el SCT. La Delegaciéon se opondria a que el SCT
examinase esta cuestion ya que no formaba parte de su mandato. Ademas, los estudios
realizados por la OMC en rad#n con la aplicacion del Articul® del Acuerdo sobre los

ADPIC proporcionaban ciertas orientaciones en relacion con los distintos sistemas y practicas
gue habian sido adoptados por los Estados miembros. La Delegacion insistié en que la
definicién del Acuerdo sobre los ADPIC ya establecia los criterios idéneos.

304. La Delegacion de los Estados Unidos de América reiteré que el punto de partida de los
debates deberia ser la materia de las indicaciones geogréficas que podia protegerse. EI SCT
halda adoptado un enfoque similar en relacion con el derecho de marcas cuando debati6 los
distintos tipos de marcas y la proteccion pertinente. La Delegacion observo que para el SCT
era muy importante llegar a un entendimiento comun sobre la materia sbieepti

proteccion. Existia la necesidad vital de comprender a qué se referian dichos elementos y la
mejor manera de proceder consistia en definir qué significaba una indicacion geografica. No
obstante, la Delegacion, al igual que la Delegacién de la RealCheca, consideraba

prematuro examinar la cuestion de los vinculos objetivos, si bien dicha cuestion deberia
debatirse antes que la materia susceptible de proteccion.

305. La Delegacion de Australia dijo que las intervenciones de los miena@ldSCT ponian

de manifiesto que quedaban numerosas cuestiones por debatir en el Comité y que cuestiones
como la definicidn del Articul@2.1, “los vinculos objetivos” y la “reputacion” habian sido
conS|derados importantes por numerosas deIegamoneBelEgamonle—Aus#ahaanam&que
WORYINO en que

no formaba parte del mandato del SCT deflnlr el contenldMee—ameb#e
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este articulo, pero afiadié que el Artic@d.1 dejaba n amplio espacio para su interpretacidn
tal y como se habia mostrado en el debate. Era importante que los delegados llegaran
comprender mejor estas cuestiones.

306. La Delegacion de Yugoslavia hizo suya la declaracion de la Delegacion de lsustra

307. El Presidente invité al Comité a formular propuestas sobre el modo de proceder en
relacion con esta cuestion.

308. La Delegacion de Australipregunté-si-el- SCTpodria-progresaralrespeettard que

consideraba que se habiaentificado todas las cuestiones sobre este tema y propuso que el
SCT dejara de avanzar en ese tenda presente sesion.

309. La Delegacion de Bulgaria apoyo6 a la Delegacién de Australia y considerd que el SCT
no deberia seguir debatiendo la sti@n de la definicion, sino dejar la puerta abierta para
futuros debates.

310. La Delegacion de la Argentina afirmé que no se oponia a debatir la cuestion de los
vinculos.

311. La Delegacioén de las Comunidades Europeas, haciendo uagd&abra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, indicé que el documento SCT/8/5 contenia mas cuestiones
aun por debatir y sugirié que se examinase en el futuro el modo en que los distintos sistemas
de proteccion aplicaban la definicién del Artic@®.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

312. El Presidente sugirid que se diese inicio al debate sobre la proteccion de una indicacion
geografica en su pais de origen, y solicitd comentarios al respecto.

313. La Delegacion de Suiza observo qted,como se mencionaba en el documento

SCT/8/5, la proteccion en el pais de origen introducia una nocién vinculada a la
territorialidad, que deberia dejarse al criterio de las legislaciones nacionales. La Delegacion
observé que, con mucha frecuencia, latpccion de las indicaciones geograficas se concedia
por medio del registro o de una ley o decretos especificos pero que existian asimismo otras
opciones, mas flexibles y rentables. Por ejemplo, la protestitgenerisde indicaciones
geograficas conckda por la ley sin que interviniese mecanismo de registro alguno, creandose
la presuncion de proteccion de las indicaciones geograficas. Este tipo de proteccion permitia
a los usuarios legitimos de una indicacién geografica acudir a los tribunale sefemd et
directamente sus derechos. La Delegacion reconocia que la proteccion de las indicaciones
geograficas por medio del registro presentaba ventajas practicas considerables, como la
divulgacion de la indicacion geografica registrada o la informacitnesel area geografica y

las caracteristicas del producto. Ambos tipos de proteccidén eran complementarios y podian
combinarse. La Delegacion observé que el documento no entraba en detalles en relacion con
la modalidad de proteccion sin registro y sugujige se incluyesen en el documento
explicaciones sobre dicha forma de protecaaingeneris Para concluir, la Delegacion

sefald que el ejemplo que figuraba en el aparte@loonstituia un caso muy aislado en Suiza.

314. La Delegacion de la Arggina dijo que el parrafda6 reflejaba el equilibrio necesario

entre los productores, los consumidores y las administraciones, y sugirié que este equilibrio
prevaleciese en los debates y en la proteccion de las indicaciones geogréaficas. La Delegacién
pidid aclaraciones acerca del tipo de elementos o vinculos necesarios para obtener proteccion
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en tanto que indicacion geografica en otros paises y pregunto si las Normas ISO se utilizaban
con el mismo objetivo en tanto que indicaciones geogréficas.

315. La Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, apoyo la observacion formulada por la Delegacion de Suiza
en relacion con la territorialidad. En el Capitulbdel documento deberia habquedado

claro que la definicion se dejaria al criterio de las distintas naciones, ya que la reputacion se
determinaba sobre la base de la indicaciéon geografica misma. La Delegacion dijo que la
proteccion estaba prevista para proteger a un productmném que indicacion geografica

debido a que dicho producto habia cumplido todos los elementos de la definicidon, y no para
impedir la comercializacion de otros productos.

316. La Delegacion de Australia observé que la territorialidad, al igualosiginculos, era

una cuestion importante en relacion con las excepciones. Por ejemplo, una indicacion
geografica podia ser un término genérico en un pais y no en otro. Debia abordarse asimismo
la cuestidn de la excepcion relativa a la aplicacion destlias de derechos adquiridos.

Ademas, la Delegacion consideraba que seria dificil beneficiarse de la proteccion otorgada a
una indicacion geogréfica si dicha proteccion no podia concederse asimismo en otros paises.
A este respecto, la Delegacion desedaxer como los demas paises aplicaban las

excepciones previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC. En relacion con el pEordé
documento, la Delegacion sefialé que existian enfoques nacionales muy diferentes en relacién
con el hecho de que los producioera los que se utilizaba una indicacion geogréfica debian
producirse necesariamente en un determinado lugar.

317. La Delegacion de la Argentina apoy6 a la Delegacién de Australia en lo tocante a la
cuestion de la territorialidad y las excepciongarticularmente los términos genéricos.
Asimismo, la Delegacion considerd importante conocer el modo en que interpretaban otros
paises el parrafbt0 y como se habia utilizado la definicién de indicaciones geograficas del
Acuerdo sobre los ADPIC en los@erdos bilaterales. En relacion con el parrbfola
Delegacion pregunto si todos los criterios enumerados constituian parte integrante de la
proteccion. Debia aclararse asimismo la relacion con las normas de origen y de etiquetado.

318. La Ddegacién de Yugoslavia aprob6 los comentarios formulados por las Delegaciones
de Australia y la Argentina. El vinculo entre el producto y el lugar de produccion, tal como se
indicaba en la dltima frase del parrdf® era esencial para las denominacioresiigen y las
indicaciones geograficas. Refiriéndose al Arreglo de Lisboa, la Delegacién dijo que los
requisitos eran muy precisos e incluso mas estrictos en el Arreglo. La Delegacion explicod que
en Yugoslavia, el enfoque era similar al de Francia dea®maban en consideracién tanto

el elemento geografico como las caracteristicas de los productos vinculados al lugar de
origen. La Delegacion afirmo que las denominaciones y las indicaciones geograficas estaban
vinculadas a ciertos territorios y quei@gra el enfoque que debia prevalecer.

319. La Delegacioén de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, aprobd los ultimos comentarios de la Delegacion de
Yugoslavia y convino con la Delegacidle Suiza en que la territorialidad, al igual que todos

los derechos de propiedad intelectual, era el ndcleo de la proteccion. A este respecto, la
esencia de la proteccién de las indicaciones geograficas era el vinculo que existia entre el
producto y elarea geografica, ya se estableciese por medio de vinculos objetivos o por la
reputacion. En relacion con las Normas ISO, la Delegacion dijo que no eran derechos de
propiedad intelectual. Definian las caracteristicas de un producto, en tanto que CODEX
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relacionado con la produccion de un producto, y no guardaban relacién alguna con un area
geografica determinada.

320. La Delegacion de Francia respondi6 a las Delegaciones de la Argentina y Yugoslavia en
relacion con el parrafa7 en el que se hacraferencia a los vinos y a las denominaciones de
origen que se protegian en Francia. La Delegacion precisé que los vinos fueron el primer
producto que recibié denominaciones de origen en Francia y que este sector habia sido
reglamentado hacia 65 afios.sldenominaciones de origen para los vinos se reglamentaban
mediante decretos ministeriales, en los que se definia un area geografica y se establecian las
condiciones de produccién pertinentes. El mismo enfoque se aplicaba a otros productos. En
lo tocantea la higiene y a las Normas ISO, la Delegacion dijo, al igual que la Delegacion de
las Comunidades Europeas, que no eran cuestiones que debieran debatirse en el SCT. La
Delegacion concluy6 diciendo que era Unicamente la naturaleza intrinseca del ptodjueto
determinaba una indicacién geografica y no medidas sanitarias que no afectaban a la
naturaleza intrinseca de los productos y, por consiguiente, no deberian ser examinadas por el
Comité.

321. La Delegacion de Australia apoy6 a la Delegadi@Argentina al poner en entredicho

el posible vinculo entre las indicaciones geogréficas y las Normas ISO. A su juicio, existia
asimismo un vinculo entre las normas de origen y las indicaciones geograficas. Esto remitia a
la cuestion de determinar giara cumplir la definicién del Acuerdo sobre los ADPIC, toda la
cadena de produccién de un producto objeto de una indicacion geogréfica, debia ocurrir en el
mismo lugar. A este respecto, la Delegacion ofrecio el ejemplo de un caso presentado
recientementante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en relacion con el
jamon de Parma en el que se planteaba, entre otras cuestiones, la cuestién de las normas de
origen. La Delegacion dijo que, aunque era posible que el SCT no constituyese el foro
adecuado para resolver estas cuestiones, debia tenerse en consideracion el vinculo que existia
entre las indicaciones geograficas y estos otros ambitos.

322. La Delegacion de Stianka dijo que parecia existir cierta confusion en relacion con la
terminologia utilizada por el Comité. En lo tocante al partafodeberia establecerse la
diferencia entre las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas. En el
documento SCT/8/4 se explicaba detalladamente el alcance de dichos térmimtasinicidn

de indicaciones geograficas era mas amplia que la definicibn de denominaciones de origen ya
que hacia referencia a indicaciones, mientras que las denominaciones de origen se referian a
condiciones especificas. Tal como se mencionaba en elfparf, existian criterios

adicionales que debian cumplirse a fin de obtener proteccién para una denominacién de
origen. Los signos que podian utilizarse para indicar una regién no estaban necesariamente
amparados por la definicibn de denominaciones dgear La definicion de indicaciones
geograficas del Acuerdo sobre los ADPIC permitia la suficiente flexibilidad como para que

los paises pudiesen incluir productos que se considerasen como indicaciones geogréficas,
salvo ciertas excepciones. En relacamm la segunda linea del parrdfo la Delegacion dijo

que toda la cadena de produccion de un producto debia llevarse a cabo necesariamente en el
mismo pais. El SCT deberia examinar esta cuestion debido a las distintas practicas adoptadas
por los distints paises, pero no debia extenderse en el proceso minimo adoptado por los
paises. En lugar de hacer declaraciones, los miembros del SCT deberian compartir sus
experiencias. La Delegacion de &dnka coincidié con la Delegacion de Australia en el
interésque revestian los vinculos entre las indicaciones geograficas y las normas de origen
pero indicd que el SCT no era el foro apropiado para debatir esta cuestion. La Delegacién
explico que, en Silianka, para poder utilizar la marca “Té de Ceilan”, el priduwebia

haber sido producido, empaquetado y etiquetado ebaBka.
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323. La Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, insistié en que las Normas ISO y CODEX no eran derechos
de propiedad intelectual, a diferencia de lo manifestado por ciertas delegaciones. Se limitaban
a establecer normas de produccion y en ningun caso definian o justificaban un vinculo entre
un producto y una determinada area geografica. En lo tocante @lqDasconocia el Tribunal

de Justicia de las Comunidades Europeas, citado por la Delegacion de Australia, la
Delegacion precisé que, habida cuenta de la complejidad del caso y de las intrincadas
cuestiones que en él se planteaban, seria preferible agaardaocer la decision del Tribunal
antes de comentar las circunstancias del caso. En lo tocante a los p20rgf2%, la

Delegacion pidié que se aclarase como y cuando podian registrarse exactamente una
indicacion geografica o una denominacion de arigemo marca colectiva. A este respecto,
debia comprenderse claramente la funcion desempefiada por la definicion. Cumplir los
términos de la definicion era un requisito fundamental y los elementos de una definicién eran
indispensables. Los elementos eesenciales si se trataba de un registro con un proceso de
examen exante Silos elementos del examen no habian sido contemplados adecuadamente ni
estaban adecuadamente respaldados por pruebas, no podria concederse la proteccion. La
Delegacion afirm6 g& asi sucedia en un procedimiento de registro para proteger las
indicaciones geograficas, pero pregunto si dichos requisitos se cumplian asimismo en otros
sistemas de proteccion de las indicaciones geograficas.

324. La Delegacion de Yugoslavia afnd que las Normas ISO y las normas de origen no

eran derechos de propiedad intelectual. Las normas de origen se establecian mediante
procedimientos consuetudinarios. Se trataba de normas practicas internacionales derivadas
del comercio internacional sparangén posible con el concepto territorial que se debatia en

el SCT. Las Normas ISO tenian un caracter completamente diferente. La Delegacion explic
que, a los fines del registro de una denominacion de origen en Yugoslavia, el solicitante debia
siempre nombrar la autoridad que certificaba que el producto, para el que se solicitaba
proteccion en virtud de una denominacion de origen, cumplia las condiciones prescritas. La
autoridad certificadora, que podia ser un centro universitario y ciertos minsseomo el de
agricultura en ciertos casos), debia ser equipada y autorizada por el Estado para certificar el
producto. No obstante, la certificaciébn no conferia derechos. Se trataba Unicamente de una
certificacién que establecia que el producto cuengiértas condiciones. El derecho de

propiedad intelectual se establecia tras el registro en la Oficina Federal de Propiedad
Intelectual. En lo tocante a la proteccién de las denominaciones de origen y las indicaciones
geograficas por medio de marcas colectivas o de certificacion, la Delegacién dijo que, al optar
por este tipo de proteccion, el solicitante debia saber que su solicitud no recibiria el mismo
tratamiento que una solicitud para el establecimiento de una denominacién de origen. Su
solicitud ria tratada como una solicitud de marca. Por consiguiente, los nombres
geograficos protegidos como marcas colectivas podian venirse abajo si no se pagaban las
tasas o si se convertian en términos genéricos. La Delegacion observé que pocos nombres
geogrdicos que eran denominaciones de origen o indicaciones geograficas estaban protegidos
como marcas colectivas en Yugoslavia. La razon que explicaba este hecho era que el alcance
de la proteccion era mas restringido que el de una denominacién de origpandiedel tipo

de productos y servicios para los que se desease obtener proteccion en tanto que marcas
colectivas.

325. La Delegacion de Argelia opin6 que estaba claro que las denominaciones de origen y las
indicaciones geogréficas estaban vimclas organicamente al lugar de produccién. Toda
definicion deberia tomar en cuenta el vinculo territorial. De conformidad con la practica
consuetudinaria en Argelia, la proteccion de una denominacion de origen se obtenia mediante
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una ordenanza y debiarslicada por la oficina de propiedad intelectual. Varios vinos

habian sido protegidos en el contexto del Arreglo de Lisboa. Productos como datiles, aceite
de oliva, naranjas o alfombras precisaban asimismo una proteccion similar. El derecho de
marcasse ocupaba asimismo de las indicaciones geograficas, habida cuenta de que no podia
concederse proteccion a una marca que pudiese inducir a error o si no existia un vinculo
juridico entre el solicitante y la indicacion. Para concluir, las leyes contranfgetencia

desleal y los reglamentos de aduanas podian contribuir asimismo a una mejor proteccion de
las indicaciones geograficas.

326. La Delegacion de Suiza dijo que no debia complicarse el debate introduciendo la
cuestion de las Normas ISO yslaormas de origen, que no estaban vinculadas con las
indicaciones geograficas. A juicio de la Delegacién, los nombres y los signos podian
protegerse asimismo como indicaciones geograficas, incluso si no correspondian al nombre de
un area geografica detemada, siempre que los productos que identificaban proviniesen de

un area geografica determinada y poseyesen calidades, caracteristicas, 0 una reputacion
imputable a ese area. La Delegacion preguntd si la proteccion concedida a las indicaciones
geografias podia entenderse como un obstaculo a la produccién de ciertos productos. La
esencia misma de las indicaciones geograficas era proteger el nombre de los productos.
Haciendo un paralelismo con la proteccion de las marcas, la Delegacion explico que, por
ejemplo, numerosas empresas producian refrescos de cola pero que el titular de una marca
especifica contaba con los medios juridicos para impedir a otros productores de cola que
utilizasen su marca, aunque produjesen productos similares. ¢ Por qué delvgeese una
proteccion distinta a los titulares de indicaciones geogréaficas? Unicamente los productores
del area geogréfica identificada por la indicacion geografica en cuestion deberian estar
autorizados a utilizar la indicacion geografica en sus productos. Por Gltimo, en lo tocante a la
definicion de indicaciones geograficas, la Delegacion dijo que, debido al caracter general de
la definicion, no era necesario que todas las etapas de la produccion se llevasen a cabo en un
area determinada a fin de que producto gozase de la proteccién como indicacion

geografica. Siempre que el producto acabado identificado por la indicacién geografica
tuviese caracteristicas, calidades o una reputacion imputable a dicho origen, su designacion
podia gozar de protedm en tanto que indicacion geografica. La Delegacion afirmé, en
conclusion, que, a los fines de los debates en el SCT, las delegaciones deberian cefiirse a
afirmaciones de caracter general en lugar de centrarse en situaciones nacionales especificas.

327. La Delegacioén de Australia solicito aclaraciones sobre el método de produccion que
seria pertinente para las cuestiones de definicion relativas a las indicaciones geogréficas. La
Delegacion afirmé asimismo que ninguna delegacién habia considguadiebiera

restringirse en modo alguno a las legislaciones nacionales en relacion con la aplicacion de la
definicién y que, por lo general, parecia considerarse que era necesaria cierta flexibilidad para
utilizar los medios apropiados de proteccion. P dliebates celebrados hasta la fecha en el
Comité, por ejemplo sobre las marcas de certificacion, se desprendia, a juicio de la
Delegacion, que no se llevaria a cabo una evaluacion del tipo de proteccion que resultaria
apropiada ni del grado en que aplieatla definicion los distintos métodos utilizados en el

plano nacional.

328. La Delegacion de Alemania describi6 a los participantes la situacién en Alemania
indicando que el sistema aleman no establecia necesariamente un proceso deesgaaeen
antes de que pudiese otorgarse proteccion en virtud del derecho estatutario. Alemania no
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preveiares niveles de proteccion: en primer lugar, los usuaries-geoducto-al-gue-se
aplicabauna indica®n geogréfica debian indicar que el producto procedia de un lugar

determinado y la indicacion geografica no podia ser utilizada si el producto no provenia de
dicho lugar o si existia el riesgo de inducir a error a los usuarios. En segundo lugar, cuando
las indicaciones geogréficas se utilizaban para productos que tenian cierta calidad u otras
caracteristicas que tuviesen un vinculo con dicha area, el nombre, término o signo podia
protegerse unicamente como indicacion geografica si el producto gozalzhdediidad o
dichas caracteristicas. No obstante, no existian procedimientos de exaama Por

altimo, siel productda-indicacion-geografichabia adquirido cierta reputacida,indicacion
geograficano podia ser utilizadpara productos de oareasincluso si no existia el riesgo

de inducir a error al consumidagruesto que el usga-gue-elipara otros productanermaria

su reputacion.La Ley de Marcas también preveia cierta proteccidn en relacién con las marcas
colectivas.

329. La Delegacion de Siianka hizo referencia a los parraf28 y 21 sobre las marcas de
certificacion e indicé que una indicacion geografica era un derecho de propiedad que no
establecia diferencias entre las partes individuales que gozaban del dereclzaraaltili

producto. Por el contrario, las marcas de certificacion se consideraban derechos privados y no
derechos publicos. A juicio de la Delegacion, existian tres tipos diferentes de marcas de
certificacion: marcas que certificaban productos y servigiosedentes de una regién

geografica determinada, marcas que certificaban productos y servicios que cumplian ciertas
normas en relacioén con la calidad, el material o el proceso de fabricacion, y marcas que
certificaban la calidad de los productos o sensgajue habian cumplido ciertas normas
establecidas por una organizacién o una unién. Estos tres enfoques diferentes se duplicaban
en ciertos aspectos y se diferenciaban en otros pero no parecian incluir todos los elementos de
la definicion. Por consiguige, la Delegacion sugirié que el SCT examinase la definicion de
indicaciones geogréficas que figuraba en el Arti@2dl del Acuerdo sobre los ADPIC, a fin

de determinar si el sistema de proteccion en virtud de las marcas de certificacion cumplia
realmerte los elementos contenidos en el Artic@ 1. La Delegacion afiadid que el objetivo

de las marcas de certificacion consistia precisamente en certificar y no en indicar el origen.

Es mas, no parecia existir un examen para los productos objeto de weaduarertificacion

gue indicase que se cumplian las condiciones de la definicién, lo que dejaba la puerta abierta a
beneficiarios sin contrapartida y a que se pudiera inducir a engafio a los consumidores.

330. La Delegacién de la Argentina deseamdarar que no consideraba que las normas de
origen fuesen un derecho de propiedad intelectual y planteé la cuestion de la interfaz entre las
indicaciones geogréficas y las normas de origen. La Delegacion explicé que con frecuencia
se decia que las indiciones geograficas facilitaban la exportacién de productos y aclaraban
su origen. Eraimportante estudiar la cuestion del origen del producto y determinar los
criterios de elegibilidad. Un nombre en si mismo no podia ser protegido sin un vinculo con
un lugar determinado. La Delegacion se refirié a una asociacion de consumidores que se
oponian a que se protegiese como indicacidén geografica la llamada “viande séchée des
Grisons”, transformada y procesada en Suiza, debido a que contenia carne bovinanteoced

de Argentina. Deberia seguir debatiéndose la cuestion de los criterios de elegibilidad, habida
cuenta de que se producian situaciones similares en relacién con otros productos.
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331. La Delegacion del Sudan coincidié con la Delegacion de&yiafirmé que las

indicaciones geograficas deberian protegerse incluso en el caso de que todas las etapas de la
produccion no tuviesen lugar en la misma area geogréfica. La Delegacion se refirié a
productos de algodon o carnicos, producidos en el Suplénse exportaban a otros paises en

los que se manufacturaba la materia prima, sin que en el producto final se hiciese referencia al
origen de la materia prima.

332. La Delegacion de la Republica Checa afirmé que, como ya habia manifestado la
Delegacion de Yugoslavia, no existia relacion alguna entre las Normas ISO o las normas de
origen y las indicaciones geograficas. La Delegacion sefial6 que en la definicion del Acuerdo
sobre los ADPIC se precisaba que la calidad, la reputacion u otras catézdsrdle los

productos deberian poder atribuirse esencialmente al lugar de origen. No obstante, en la
definicion del Acuerdo sobre los ADPIC no se precisaba qué debia considerarse como el lugar
de origen. Por consiguiente, la Delegacion sugirio quekease el parraf@0, precisandose

el concepto de “produccion del producto” y qué etapas de la produccién de los productos se
abarcarian. Refiriéndose a la situacion en su pais, la Delegacion explico que existia un
proceso de registro para todas las @adiones geograficas que se ajustasen a la definicion del
Acuerdo sobre los ADPIC y el Arreglo de Lisboa. Asimismo, la legislacion checa habia sido
enmendada recientemente, a fin de hacerla conforme a la Dir€fivd.a Delegacion dijo

que, si bien ladgislacion en materia de marcas establecia el registro de marcas colectivas o de
certificacion, no era posible proteger a las indicaciones geograficas como marcas de
certificacion debido a que una marca de certificacion no especificaba las cualidades
certificadas de los productos que podian atribuirse a su origen geografico.

333. La Delegacion de Yugoslavia dijo que el problema relativo a las marcas de certificacion

no lo planteaba el solicitante que, por lo general, era la organizacion autditedatade la
denominacién de origen, sino la falta de informacion sobre las caracteristicas de los productos
en la marca de certificacion. En relacién con los productos producidos en un pais 'y
transformados en otro, para los que se reivindicaba proteoog@liante una indicacion

geografica, afadié que numerosos paises experimentaban dicha situacion. La Delegacion
observé que no deberia ser necesario establecer la conexion con toda la cadena de produccién,
sino entre la calidad o caracteristicas espegiglel lugar de produccion del producto

acabado.

334. La Delegacion de Suiza aclaré que unicamente los signos que identificasen a un
producto con una calidad y reputacion u otras caracteristicas que pudiesen atribuirle a su
origen geografico podain gozar de proteccion en tanto que indicacion geogréfica.

335. La Delegacion de China afirm6 que la definicion de indicaciones geograficas que
figuraba en el Acuerdo sobre los ADPIC constituia un buen punto de partida para el debate.
Desde diciembre de2001, China utilizaba métodos administrativos para proteger las
indicaciones geograficas y habia incluido en su legislacion disposiciones especificas sobre las
indicaciones geograficas, que se protegian como derecho de propiedad intelectual.
Actudmente se protegian en Chibé indicaciones geogréficas.

336. La Delegacion de Australia reiteré su interés por la relacion que existia entre las normas
de origen y las indicaciones geograficas. La Delegacion afiadié que dicha relacion era una
realidad que debia tomarse en consideracion al debatir la cuestion de las indicaciones
geograficas, como se tomaba en consideracion en otras organizaciones intergubernamentales
que abordaban dichas cuestiones. La aplicacion de un principio mediante &l atigén de
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un producto se basase en el lugar en el que hubiese tenido lugar la tltima transformacion
sustancial podria conducir a resultados incoherentes con la proteccién de las indicaciones
geograficas. La Delegacion concluyo que, por ello, estaiéumedeberia permanecer en el
orden del dia.

337. La Delegacion de Stianka destacé que el titular de una marca de certificacion no
podia controlar la naturaleza y la calidad del producto sino unicamente la utilizacion de la
marca. Ademas, las nt@as de certificacién no indicaban el origen del producto.

338. La Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, indicé que, cuando en la séptima sesion se toma la decision
de seguidebatiendo la cuestion de las indicaciones geograficas, existia entre las delegaciones
el entendimiento claro de que el objetivo de los debates consistia en comprender mejor la
cuestion. A juicio de la Delegacion, una mejor comprension de la cuesti@nidddasarse en

primer lugar en la definicion. Por consiguiente, la Secretaria deberia examinar esta cuestion
con mas profundidad. El vinculo mencionado en la definicién se referia a los distintos
elementos que podian probarse de varias maneras. Nantdystl origen de la materia prima

no era necesariamente la cuestion mas importante a este respecto y deberia evaluarse caso por
caso, en funcién del producto mismo. En cada caso, resultaba esencial demostrar en qué se
fundamentaba el vinculo: sus caextsticas o el proceso de produccion, etc... y ello sin
menoscabo de la definiciobn. En conclusion, la Delegacion afirm6 que apoyaria la realizacion
de un estudio adicional sobre los distintos sistemas, desde la perspectiva de la definicién.

339. LaDelegacion de la Argentina sefiald que, debido a su complejidad, merecia la pena
seguir debatiendo la cuestion de los vinculos. En funcién de las caracteristicas del vinculo
gue se estableciese, podia interpretarse de manera diferente el ambito deckeqoman

virtud de la definicion del Articul@2.1. La Delegacion discrep6 con las delegaciones que
consideraban que la materia prima no tenia importancia o era menos importante que el
proceso de produccién. La Delegacion pregunto si el titular dendhieacion geogréfica

gozaba del derecho de impedir a terceros la utilizacion del mismo proceso de produccién en
otro pais y pregunt6 si podian producirse ciertas interferencias con transferencias de
tecnologia o con los conocimientos técnicos de una erapleterminada, particularmente en
paises con una gran movilidad cultural y social. La Delegacién reafirmé su interés por que se
debatiese esta cuestion.

340. La Delegacion de los Estados Unidos de América discrep6 con las declaraciones de
ciertasdelegaciones en el sentido de que las indicaciones geogréficas eran derechos publicos,
y sefialé que, en el preambulo del Acuerdo sobre los ADPIC, se indicaba claramente que los
derechos de propiedad intelectual eran derechos privados. En relaciérezamelin de las
marcas de certificacion, la Delegacion preciso que el examinador examinaba las muestras
utilizadas, asi como otras pruebas, a fin de determinar si un término geogréfico se utilizaba
como marca de certificacion para indicar el origen de laslpctos con los que se

relacionaba. Para finalizar, la Delegacion dijo que el certificador, si bien no producia los
productos por si mismo, verificaba que dichos productos cumpliesen ciertas normas si
procedian de un determinado lugar. Las indicaciomegaficas podian protegerse como
marcas de certificacion. La Delegacion ofrecio el ejemplo del Roquefort o del jamén de
Parma, que habian sido registrados como marcas de certificacion en los Estados Unidos.

341. El Representante de la ECTA, haedo uso de la palabra asimismo en nombre de la
INTA, formul6 una declaracion conjunta en la que apoyaba a la Delegacidn de Australia en
relacion con el principio de territorialidad y su interés por seguir debatiendo el pafralel
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documento SCT/8/5. Auicio del Representante, la proteccion internacional no era posible si

no existia la proteccién en el pais de origen. La indicacién geogréfica no debia
necesariamente estar registrada en el pais de origen, pero la proteccion en el pais de origen era
un requisito previo. Asimismo, el Representante afiadié que apoyaba a la Delegacion de
Australia en relacion con el principio de territorialidad, que era un principio de propiedad
intelectual bien establecido y deberia aplicarse a las indicaciones geogr&faras

consiguiente, la protegibilidad de una indicacion geografica deberia ser examinada pais por
pais. En lo tocante al vinculo entre la calidad de un producto y su origen geogréfico, el
Representante hizo hincapié en el hecho de que cuanto mas seskeleil vinculo entre el

nombre del lugar, el nombre geogréfico y la indicacion geografica, mas se debilitaria el
vinculo de la calidad, y méas conflictos se producirdan los derechos preexistentasi como |

una dilucién del concepto de indicacion ged@figza. En relacién con las marcas de

certificacion, el Representante afirmo que apoyaria la idea de que la Secretaria siguiese
trabajando para determinar si la proteccion como marca de certificacion constituia un medio
plenamente apropiado de proteccidn conclusion, el Representante observo la tirantez

entre los derechos publicos y privados, pero convino con la Delegacién de los Estados Unidos
de América en que, en el Acuerdo sobre los ADPIC, los derechos de propiedad intelectual,
incluidas las indicaones geograficas, eran derechos privados.

342. El Representante del CEIPI sugirié que la Secretaria estudiase la relacién potencial

entre las normas de origen, las Normas ISO y las indicaciones geograéficas, a fin de aclarar
esta cuestion, hacieadhincapié en las funciones y objetivos respectivos de las normas de
origen y de las Normas ISO en relacion con las indicaciones geogréficas. El Representante
sugirié asimismo que seria interesante seguir estudiando si, y hasta qué punto, era necesario
que todas las etapas de la produccién de un producto tuviesen lugar en el area de la indicacion
geogréfica a fin de que pudiese protegerse dicha indicacion geografica. Para concluir, el
Representante apoyo a la ECTA en relacion con las diferencias degidoteatre las marcas

de certificacion y las marcas colectivas por una parte, y las indicaciones geogréficas por otra,
desde el punto de vista del derecho comparado.

343. La Delegacién de Yugoslavia hizo mencién a las declaraciones de las Delegmdie

la Argentina y de la ECTA y sefialé que las indicaciones geogréficas y las denominaciones de
origen protegian productos tradicionales de un territorio determinado. La proteccion de una
indicacion geografica no se limitaba a su proceso de produagitnpodia protegerse

mediante el secreto comercial, sino que estaba vinculado al nombre del lugar junto con las
caracteristicas del producto. Si un producto se producia en otro lugar distinto al lugar de
origen, las leyes contra la competencia deslegpprcionarian medidas de subsanacion

eficaces. La Delegacion convino en que las indicaciones geograficas eran derechos privados,
aunque preciso que no eran derechos individuales. Sefial6 que ninguna disposicion del
Acuerdo sobre los ADPIC prohibia quew#lizasen signos distintos del nombre de un lugar,

por ejemplo, nombres tradicionales, una fotografia, e incluso musica.

344. La Delegacioén de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, gasm al comentario relativo a una posible dilucion de la
definicion y afirmé que todo el mundo tenia interés en que se protegiesen de la mejor manera
posible las indicaciones geograficas. La Delegacion explicé que el Ar2@ulodel Acuerdo

sobre los ADPIC permitia a las legislaciones nacionales ser mas restrictivas en cuanto a la
proteccion, siempre que se cumpliesen de manera estricta las condiciones y el vinculo con las
caracteristicas. La Delegacién afirm6 que deberia adoptarse un enfoque caasopofio de
establecer los vinculos necesarios. El hecho de que todo el procedimiento debiese llevarse a
cabo en el mismo lugar y que la materia prima debiese proceder del mismo lugar no era
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apropiado en este contexto. En cuanto a la territorialidadelagacion observé que ello no
significaba que una indicacion geografica protegida en el pais de origen no pudiese estar
protegida legitimamente en el extranjero. Asi sucederia si la indicacion geografica se hubiese
convertido en un término genérico en tercer pais, pero esto deberia probarse caso por caso.
La territorialidad se aplicaba en ambos sentidos. El pais de origen interpretaba la definicion
de una indicacion geografica. La Delegacién recordé la gran experiencia de las Comunidades
Europeas wus Estados miembros en la esfera de las indicaciones geogréficas y afirmo que
esta experiencia deberia ser tomada en cuenta.

345. La Delegacion de Sri Lanka destaco el hecho de que los signos y simbolos, asi como las
expresiones que identificasen lugar podian ser indicaciones geograficas. Por ejemplo,
Basmati no era una nombre geogréfico sino una expresion tradicional para identificar un
producto Unico procedente de un area geografica determinada y, por consiguiente, cumplia las
condiciones d la definicion. En respuesta a la Delegacion de los Estados Unidos, la
Delegacion sefialo que el enfoque derechos publicos/derechos privados no era un enfoque
apropiado y deberian preferirsele el enfoque derechos exclusivos/derechos no exclusivos. Las
indicaciones geograficas no eran derechos exclusivos ya que podrian ser aplicadas por todos
los productores de la region. Esta era la razon por la que existia un articulo especial en el
Acuerdo sobre los ADPIC relativo a las indicaciones geograficas. legReion considero
asimismo que la nocion de que una indicacion geogréfica debiese estar vinculada unicamente
con el nombre de un lugar geografico determinado era una apreciacion erronea del problema.
Por ultimo, la Delegacién solicito aclaraciones acefeaue si el examinador de la solicitud

para una marca de certificacion requeria informacién del titular de una indicacion geografica

o de la autoridad de certificacion.

346. La Delegacion de la Argentina apoyo0 al Representante del CEIP| yadce

interesaba asimismo por un estudio sobre la relacién entre las Normas ISO, las normas de
origen y las indicaciones geograficas. Haciendo referencia a la intervencion de la Delegacion
de las Comunidades Europeas, la Delegacion de la Argentina pidi@eiones sobre los

criterios de elegibilidad de una indicacion geografica y sus posibles efectos extraterritoriales.
La Delegacion pregunté a este respecto si, cuando se solicitaba proteccién para una indicaciéon
geografica fuera del pais de origen, twierios de elegibilidad eran los del pais de origen o

los del pais en los que solicitaba la proteccion.

347. La Delegacion de Australia solicit6 aclaraciomgslas opiniones de otras delegacionds
acerca de si la definicion de una indicaciomgeifica reconocida en el pais de origen debia
ser aceptadde factocomo indicacion geografica en un tercer pais.

348. La Delegacioén de Yugoslavia explicé que, a este respecto, el Sistema de Lisboa era
similar al Sistema de Madrid para el regisinternacional de marcas. Si una denominacion

de origen era reconocida en el pais de origen, la oficina nacional solicitaria proteccion para
esta denominacion de origen a la Oficina Internacional de la OMPI, quien la publicaria.
Durante un periodo de un afio, las Partes Contratantes podian negarse a reconocer dicha
denominacién de origen en su territorio. Las causas de la denegacion podian diferir y
dependian de las legislaciones nacionales. Sila proteccién era denegada en un pais, el
solicitante podianiciar un procedimiento directamente ante la oficina nacional. La

Delegacion observo que las denominaciones de origen eran derechos colectivos y exclusivos,
gue revestian un gran valor para el pais interesado. No se trataba de una cuestion privada de
un productor sino de un simbolo que conferia prestigio al pais. Esto se ilustraba por el hecho
de que los miembros del Arreglo de Lisboa fueran tradicionalmente paises productores de
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Vino y no se interesaran por las marcas colectivas debido a que losfmetude dichos
paises deseaban impedir a terceros que utilizasen dichos simbolos.

349. La Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, preciso que no se habia referido a newan ef
extraterritorial. En lo tocante a los elementos de la definicidn, la Delegacion dijo que debian
evaluarse en el territorio de la indicacion geografica.

350. La Delegacion de Australia destaco que deberian tomarse en consideracion factores
histdricos, vinculados especialmente a la inmigracién, debido a que habian ocasionado
situaciones complejas.

351. La Delegacion del Canada apoyo la idea de que se siguiesen examinando las normas de
origen, las Normas ISO y las indicaciones gedgeif. En respuesta a la pregunta de la
Delegacion de Sri Lanka de si las marcas de certificacion eran derechos exclusivos, la
Delegacion explicd que, de conformidad con la Ley de Marcas del Canad4, las marcas de
certificacion otorgaban proteccion contesderos que no procediesen de dicho lugar. Se

trataba de un derecho exclusivo pero cualquier persona procedente de dicha area geografica
estaria autorizada a utilizar dicha marca de certificacion.

352. La Delegacién de China explico que las marde certificacion estaban protegidas en

Hong Kong, SAR, (China). El titular de la marca de certificacion; a saber, el organismo de
certificacién, debia permitir la utilizacion de la marca a productores que elaborasen productos
con las caracteristicasrtiéicadas. Se trataba de un derecho exclusivo en el sentido de que el
titular podia impedir a terceros que no procediesen del area en cuestion, la utilizacion de la
marca. De no ser asi, el titular de la marca no podria impedir su utilizacion a tegceros
procediesen del mismo lugar.

353. La Delegacién de Australia se refirio al parr&® del documento SCT/8/4 en el que se
afirmaba que “la autoridad competente [...] no examina necesariamente los detalles relativos
a la solicitud” y describicl procedimiento que existia en Australia en relacion con las marcas
de certificacion. La Oficina de Marcas examinaba la solicitiehnarcalesde |la perspectiva
de la propiedad intelectual. Las norndescertificaciorera-examinaderan examinadas
asimsmo por laAustralian Consumer and Competition Commissiguien tenia por mandato
examinar una amplia gama de cuestignestre-ellas-determinarsi-una-marca-era-genuina)
Como consecuencia, se establecia un certificado independiente de que se haplato tos
criterios. También entraba en linea de cuentas la credibilidad del solicjitdeteorganismo L
de autorizacién propuestdn cuanto a la observancia, competia al titular, por lo general,
asociacién o una cdmara de comercio que controlagenbito, hacer respetar sus derechos.
La Delegacion dijo, en conclusion, que deberia seguirse debatiendo la interfaz entre las
NormaslSO, las normas de origen y las indicaciones geograficas, la cuestion de la
territorialidad, la elegibilidad y los vindos objetivos con la region, ya que se trataba de
cuestiones bésicas relacionadas con las indicaciones geograficas.

354. La Delegacioén de Stianka insistié en que el cumplimiento de las condiciones en
virtud de la definicion parecia ser diferemqtara las marcas de certificacion y para las
indicaciones geograficas. De conformidad con el Arti@#dl del Acuerdo sobre los

ADPIC, debian cumplirse seis condiciones: 1) una invitacion geografica debia identificar
productos; 2) una indicacién geoficé no podia amparar ideas o procedimientos; 3) los
productos debian ser identificados por una indicacién que no debia necesariamente ser un
lugar geogréfico; 4) la identificacion debia corresponder al territorio de un Estado o a una
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region o localidadle dicho territorio; 5) una indicacion geografica deberia identificar su

origen; 6) debia existir un vinculo especial entre el origen y la calidad, la reputacion o las
caracteristicas especiales del producto. En cuanto a las marcas de certificadam tam

debian cumplirse las seis condiciones de la definiciébn. No obstante, la Delegacion pregunto si
se cumplian realmente ya que los requisitos para las marcas de certificacion servian para
identificar1) los productos o servicios como procedentes deregi@n especifica, 2) las

normas de calidad y otras caracteristicas sin referencia al origen del pro@)dasyormas

fijadas por los fabricantes o productores. La Delegacion expresé su preocupacion por el
hecho de que la proteccion de las indicacggeograficas mediante marcas de certificacion
facilitase el fenomeno de los beneficiarios sin contrapartida.

355. La Delegacion de Australia explicod que, en su pais, el sistema era muy flexible. Las
marcas de certificacion abarcaban una ampiag decuestiones-distintdsrechos distintos
de las indicaciones geograficaso obstante, en ciertas situaciones, el derecho gue intentaba
obtenerse era una indicacion geogréafica y existia un vinculo erfrepairdiarigen
geografico y la calidad o leeputacion de los productos. En esta situacion, depelatiia
solicitante incluir las seis condiciones mencionadas por la Delegacion Hartka-asi-cemo
St o o

356. La Delegacion de Suiza afirm6 que la aplicacion de la definicitos eriterios de

elegibilidad eran competencia de cada Estado. La Delegacion hizo referencia a la cuestion de
la proteccion de las indicaciones geograficas en el extranjero y afiadié que la proteccion
concedida en virtud del Articul®2 del Acuerdo sobrek ADPIC se apreciaria de manera
diferente que en virtud del Articul23, donde se fijaban los criterios objetivos, mientras que

en el Articulo22 era necesario probar que se estaba induciendo a error al publico o que se
trataba de un acto de competencisléal para obtener la proteccién. Ahora bien, en virtud de
ambos niveles de proteccion, la decision seria tomada por el juez de la jurisdiccién en la que
se deseara obtener proteccidon. La Delegacion afirmé asimismo que las normas de origen y las
NormaslISO no eran derechos de propiedad intelectual y que no entraban en el mandato del
SCT.

357. La Delegacion de Australia explico que la definicion del Artic2®1 del Acuerdo

sobre los ADPIC se aplicaba a las dos protecciones mencionadas pdedmédén de Suiza.

La Delegacion convino en que la legislacién nacional determinaba si una indicacion
geografica se protegia o no en el territorio de su pais. No obstante, la Delegacién puso en tela
de juicio el hecho de que otros paises hubiesen ddaoegta determinacion o de que

gozasen del derecho de determinar, de conformidad con su propia legislacion destinada a
aplicar la definicion del Acuerdo sobre los ADPIC, si una indicacion geografica constituia

una indicacion geografica asimismo en suiterio.

358. La Delegacioén de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, hizo referencia a los Arti2@l@s/23 del Acuerdo sobre

los ADPIC afirmando que las indicaciones geogréficas eragcties territoriales. Si, bajo

ciertas circunstancias, las indicaciones geograficas se utilizaban de manera ilicita en un tercer
pais, competia a los tribunales dirimir la cuestion, tal como se establecia en el A28ilo

0 23 del Acuerdo sobre los ADE. Asimismo, la Delegacion destacé que nunca habia dicho
que una indicacion geogréfica protegida en el pais de origen debiese gozar de proteccion
automaticamente en otros paises. Siempre que estuviesen justificadas, podian utilizarse las
excepciones caampladas en el Articul@d4.
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359. La Delegacion de la Argentina indico que parecia existir un consenso en el SCT acerca
del hecho de que una indicacién geogréfica era un derecho territorial. No obstante, subsistian
cuestiones que debian seguinexnandose, como la aplicacion de la definicion y los criterios

de elegibilidad para acceder a la proteccion en terceros paises.

360. La Delegacion de Australia convirtmn la Delegédo de la Argentin@nque existia un
consenso acerca del hechogie una indicacion geografica era un derecho territorial.

Ademasa Delegacion apoyd asimismo la opinion de dicho delegado de que, aderass
cuestiones de definicion, debian seguir examinandose el proceso para conceder proteccion en
terceros paisessacomo los criterios de elegibilidad para gozar de proteccién como

indicacion geogréfica.

361. La Delegacion de Yugoslavia explicé que, de conformidad con el Arreglo de Lisboa,

una denominacioén de origen debia protegerse en primer lugar ers elgpaiigen, antes de

solicitar proteccion en terceros paises. Los paises podian aceptar o rechazar la proteccion de
conformidad con su propia legislacion y no existia ninguna razén que justificase la adopcién
de un enfoque diferente en relacion con ladicaciones geograficas.

362. La Delegacion de Australia pregunto si existia un acuerdo general en el SCT acerca de
gue los criterios de elegibilidad fueran determinados por el pais en los que se solicitaba
proteccion.

363. A falta de conentarios adicionales sobre el puhitdel documento SCT/8/5, el
Presidente dio inicio al debate sobre la proteccion de las indicaciones geograficas en el
extranjero.

364. La Delegacioén de Stianka sugirio que la Secretaria elaborase un estudiicedos
distintos sistemas de proteccién de las indicaciones geogréficas y las condiciones que
deberian cumplirse. La Delegacion dijo que debia determinarse si los distintos sistemas
cumplian las condiciones pertinentes.

365. La Delegacion de Astralia se refirié a la intervencion de la Delegacion delL8rika y
expreso su cautela en relacion con este tipo de estudio. La Delegacién consideré que la
Secretaria no se encontraba en posicion de evaluar la proteccién en virtud del Acuerdo sobre
los ADPIC, habida cuenta de que no entraba en el mandato del SCT.

366. La Delegacion déa Republica déMoldova afirmé que las indicaciones geograficas,
tales-como-las-indicaciones-de-procedeasiocomo las denominaciones de origean
distintas ddas marcay de los dibujos y modelos industriales ya que concernian al
patrimonio de un pais. Representaban las calidades tanto de su naturaleza como de sujs
gentes. Esto se habya-que-se-trataba-de-una-especie-de“hito-nacionalludiiado en el
Simposio Internacional sobre indicaciones geogréficas, que se celeBe@éfricatepuso
de-manifiesteudafrica erl 999,asi como otras cuestiones, como el riesgo de competenc|a
desleal y la utilizacién indebideEl Arreglo de Madrid relativo a la repsen de las
indicaciones de procedencia falsas o engafiosas en los pro@L&9d3, uno de los primeros
acuerdos internacionales en la esfera de la proteccién de la propiedad industrial, se
consagraba a su proteccidba Delegaciorebserve-gumdico que por una parte, existian
paises gue deseaban proteger sus indicaciones geograficas y, por otra, paises que se mostraban
de acuerdo con dicha proteccion de conformidadeldcuerdo sobre 108DPIC; no
obstante, en su opinién, se echaba a faltar el conqiemeas importante del sistema: para
cada pais, las indicaciones geograficas concretas que debian ser protegidas. A juicio de la
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Delegacién, el Acuerdo sobre los ADPIC habia establecido la proteccién contra la utilizg
indebida de la®\DPRIC-contenia-bposiciones-similaresialdicaciones geograficas pero no s
protecciénperse Habida cuenta de la especificidad de las indicaciones geograficas, la
Delegacién de Moldova considerd que esta postura era similar a la protecciéon de los
emblemas vy otros si@s en virtud delArticulo 6ter del Convenio de Paris, de conformidad

cion
u

con el cuaun Estado miembro que desease proteger sus emblemas o simbolos nacionales

podia notificarlo a otros paises por medio de la Oficina Internacional de la OMBingetia
a los Estados en los que se solicitaba proteceétos-sighos-e-simbelos-de-otro-paecidir

si conceder o denegar la proteccién a dichwslemas o simbolos, sobre la base de razong
objetivas. Cabiaignhos-e-simbeles—labservar asimismo que, tal como sesp de
manifiesto en el document®CT/8/4, laidea inicialde los miembros de la OMPI, a la luz de
la revisiondel Convenio de Parmepeapu#n%e&l%m&deﬂ#eipmaemmmastla en crear
un S|stema deotlflcamo c

srstem&deﬂsbea—La@elegaem%q&es&p&s—en%&n@qmmhca de Moldova

Unicamente se protegian las denomiones de origen de los productos por medio del regig
y, en su calidad dmiembro del Arreglo de Lisbhoags-tenia-problemas-cenNmldova
protegia asimismo las denominaciones de origen de otros miembros de dicho Arreglo.
registro de las indicacionegggraficas como formas geopiedad industrial no estaba
estipulado en la legislacién de la Republica de Moldova; ahora bien, la proteccién de las

indicaciones geogréaficas se establecia de manera indirecta, como prohibicién de la utiliz

falsa 0 engafisa de indicaciones geograficas. En otras palabras, se puso el acento en I3
proteccién del consumidor pero no en la protecciéon de las indicaciones geograficas.
Asimismo, de conformidad con la Ley sobre Marcas y Denominaciones de Origen de log
Productos, las marcas que consistian exclusivamente en nombres geograficos no podig
de protecmon ya que no podlan ser objeto de un derecho excluswo AS|m|smo todas

: 2 icabmsque

dISDOSICIoneS dta IeglsIaC|on de Moldovaobre las |nd|caC|ones qeoqraflcas eran

compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegacidon de Moldova indicd asimisr
que, si bien en teoria estaba claro qué podia registrarse, en la practica séoptantea

numerosos problemas. El primer y mas espinoso de los problemas era el problema de la

terminologia, cuestion gue permanecia abierta; la mayoria de las delegaciones convinig
el hecho de que el Articul®2.1 del Acuerdo sobre los ADPIC debia calgsarse Unicamente
como base. La Delegacion opind que el concepto de “indicaciones geoqréaficas” era mu

mas amplio y gue existide-permitia-ta-utilizacion-de-indicaciones-gque-pudieseninducir a
error—La-Delegacién-convino-asimismo-cora generalizadn para todas las demas

indicaciones relativas al origen geografico de los productos. Apoyod la opinilén de
Delegacion de Yugoslaviarde queun término mas adecuado para la definicion
proporcionada en el Articul®2.1 del Acuerdo sobre los ADPIC seriathdicacién de origen
geografico” (en francésidication de 'origine geografigue Asi pues, el concepto de
indicaciones geograficas abarcaba varias nociofgsidication de provenance geografique|
ya que el término comun generahtlication de proveanc€ podia tener una acepciéon mas
amplia que el simple origen geograficd)) “indication de 'origine geografique

y 3) “apellation d’origin€.

La Delegaciéon de Moldova menciond asimismo gue se planteaban ciertas dificultades e
relacion con el exametie las marcas, debido a la falta de criterios precisos para determin
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geegpaﬂeé—queseawstap@%masadee&adame%aJ&deﬁmelwnformldad con el
|gn|f|cadodel ArtlcuI022 1 del Acuerdo sobre IdSDRLG—ELtemne—denewnaerenﬁe

O . D e OIiC to

geegra#eas&DPlC en partlcular cuando no existia |nformaC|on dlsponlble acerca de si yn
nombre geografico determinado era una indicacion geografica en otro paisldgabiéon
observé asimismo que, en relacidn con el examen de marcas, existian en principio dos
alternativas para cumplir los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC: a) considerar que,
todos los nombres geograficos eran indicaciones geograficas, o b)@a@nsgjde ningun
nombre geografico era una indicacién geografica si no existia informacién que probase |o
contrario.

367. El Representante de la INTA explico que los derechos anteriores que pudieran entrar en
conflicto con las indicaciones geogreds deberian gozar de la proteccion juridica apropiada.
A este respecto, sugirié que se siguiese examinando el Ard@uliel Acuerdo sobre los

ADPIC alaluz de la proteccion de las indicaciones geograficas que podria poner en peligro
los derechos de ridad. En tanto que derechos de prioridad, mencioné las marcas
registradas de buena fe, que podian incluso haberse convertido en marcas notoriamente
conocidas. El principio “primero en el tiempo, primero en el derecho” defendido por la INTA
significabaque una marca anterior prevaleceria contra una indicacion geografica posterior, y
este principio habia sido suscrito por paises como Costa Rica, Hungria, Israel, México,
Portugal, Yugoslavia y todos los paises que establecian marcas de certificacion. El
Representante lamentaba queseaceptasele-manera-generalizaalzn universalmenteste |
principio y destaco la dificultad que suponia para el titular de un derecho anterior pleitear
contra una indicacion geografica incorporada en un acuerdo bilateralalalenta de que

los tribunales no eran favorables a la revocacién de una ley. Este tipo de conflicto solia dar
como resultado la prohibicion del uso de la marca, contra la cual el titular de la marca no
disponia de medidas de subsanacion. El Reprastenddservo que esta situacion se aplicaba
en cierta medida a los tratados multilaterales e indicé que habian sido necesarios cincuenta
afos para enmendar el Reglamento del Arreglo de Lisboa y aclarar la posibilidad de
interponer un recurso ante los tritales transcurrido el plazo de un afo. El Representante
sugirié que se examinase la posibilidad de hacer oposicion y presentar recursos de
subsanacion antes de ampliar la proteccion de las indicaciones geograficas.

368. La Delegacion de Yugoslaviaprobd la declaracion conjunta de la ECTAy laINTAy
explico que, en su pais, cuando se producia un conflicto entre un derecho anterior y una
indicacion geografica, se evaluaba la buena fe del titular de la marca. La Delegacion sefiald
que, de conformidacon el Articulo22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, los miembros debian
prever medidas juridicas para las partes interesadas. La Delegacion de Yugoslavia sugirio
que resultaria muy util que la Secretaria analizase todas las posibles medidas juridicas que
impidiesen la utilizacién de indicaciones falsas o que pudiesen inducir a error en relacién con
el origen geogréfico de los productos. En este andlisis se incluirian asimismo las utilizaciones
gue constituyesen un acto de competencia desleal.

369. La Delegacion de Australia hizo referencia al parrHdade la Seccidiil del

documento SCT/8/5, cuya ultima frase rezaba lo siguiente: “el tamafio del lugar de origen
podra oscilar entre un pequeiio vifiedo y todo un pais”. La Delegacion preguntéesaba

de un principio convenido en el SCT.



SCT/8/7 Pro2 |
paginab4

370. La Delegacion del Brasil apoy6 las observaciones formuladas por la Delegacion de
Australia. El tamafio del lugar podia variar hasta abarcar un pais entero. La Delegacion
preguntd cuales eran lagperiencias de otros paises al respecto.

371. La Delegacion de la Argentina solicitd aclaraciones sobre acuerdos bilaterales en vigor
en los que se considerase a las expresiones tradicionales como indicaciones geograficas.
Asimismo, la Delegaciopreguntd acerca de las experiencias en relacion con acuerdos
bilaterales, en particular acerca de si dichos acuerdos bilaterales incluian excepciones al
Acuerdo sobre los ADPIC y, en caso afirmativo, como se validaban y aplicaban dichas
excepciones.

372. La Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, y en respuesta a la Delegacion de Yugoslavia y la ECTA,
dijo que existia la posibilidad, que variaba caso por caso, de que coexidtisslerechos y

se aplicase el principio “primero en el tiempo, primero en el derecho”. En relacion con el
tamafio del lugar que debia considerarse, la Delegacién afirmé que en el Az@cliidel

Acuerdo sobre los ADPIC no se especificaba disposicigurea. No obstante, ciertas
legislaciones nacionales contenian disposiciones al respecto. Asimismo, debia existir un
vinculo con el lugar que pudiese probarse mediante criterios objetivos o la reputacion.
Cuanto mas extenso fuese el lugar, mas difesuitaria poder demostrar el vinculo. No
obstante, no se excluia dicha posibilidad. En lo tocante a los acuerdos bilaterales, la
Delegacion afirmo6 que se mencionaban en el Acuerdo sobre los ADPIC y se basaban en la
libre aceptacién de dichos acuerdos |aarpartes. En relacién con los conflictos entre las
marcas Yy las indicaciones geogréficas, la Delegacion dijo que las decisiones se tomarian caso
por caso.

373. La Delegacion de los Estados Unidos de América afirmé que el tamafio del lugar podia
variar hasta abarcar todo un pais y afiadié que no existia necesariamente un conflicto
fundamental entre las indicaciones geogréficas y las marcas en lo tocante a la superioridad o a
la prioridad. El principio “primero en el tiempo, primero en el derectiebia respetarse,

como se respetaba en relacidn con otros derechos de propiedad intelectual. La Delegacion
confié en que el SCT alcanzase una mayor comprension de ambos tipos de proteccion.

374. La Delegacion de Stianka hizo referencia a la gpuesta de la Delegacion de
Yugoslavia de que la Secretaria estudiase el Arti2@l@ del Acuerdo sobre los ADPIC y

dijo que la parteC del documento SCT/6/3 contenia los distintos enfoques. No obstante, la
Delegacion consider6 que el SCT debia considerposibilidad de seguir analizando esta
cuestidon. En lo tocante a los acuerdos bilaterales, la Delegacion observé que no deberian
constituir una referencia sistematica ya que obligaban Gnicamente a dos partes. La
Delegacion apoyo la intervencion deDelegacion de las Comunidades Europeas a este
respecto. Para concluir, la Delegacion se refirié al simposio internacional de la OMPI sobre
indicaciones geograficas, celebrado en Sudéfrica, donde se debatio detalladamente la cuestion
de los conflictos yas soluciones a los mismos. Los documentos del simposio, que deberia
distribuir la Secretaria, constituian un buen ejemplo de practicas nacionales.

375. La Delegacion de Yugoslavia dijo que la OMPI habia publicad®390 un documento
exhaustivayue contenia un analisis Estado por Estado. La Delegacion afiadio que la
expresion tradicional podia protegerse como indicacion geografica siempre que cumpliese las
condiciones establecidas en la definicion del Artic22ol.
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376. La Delegacion d&uiza apoyo a la Delegacion de las Comunidades Europeas en

relacion con una posible coexistencia de los derechos de marcas y de indicaciones geograficas
y afirmé que el Acuerdo sobre los ADPIC permitia dicha posibilidad. En apoyo a las
observaciones dalDelegacion de Yugoslavia sobre el tamafio del lugar geografico, la
Delegacion dijo que, siempre que se cumpliesen las condiciones establecidas en la definicion
del Articulo22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, el tamafio del lugar de origen podria oscilar
ente un pequeiio vifiedo y todo un pais.

377. La Delegacion de Australia, en respuesta a la solicitud de aclaraciones de la Delegacion
de Argentina sobre la pertinencia de las expresiones nacionales en los debates sobre las
indicaciones geograficadaluz de las experiencias nacionales, preciso que Australia nunca
habia aceptado que se confiriesen derechos de propiedad intelectual a las expresiones
tradicionales y que el Acuerdo sobre el Vino entre Australia y la CE no contenia disposicion
alguna akespecto.

378. La Delegacion de Rumania solicité aclaraciones sobre la interfaz entre los acuerdos
bilaterales, en los que las partes convenian en concederse privilegios reciprocos, y el
Articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC (Trato de la Naciéasr-avorecida).

379. La Delegacion de la Argentina sefial6 la pertinencia de las observaciones de la
Delegacion de Rumania. Los acuerdos bilaterales podian ser discriminatorios en relacién con
el acceso de productos, como los vinos, procedentefrde paises.

380. Los representantes de la INTA y la ECTA hicieron hincapié en la importancia de las
medidas juridicas de subsanacién. Las solicitudes de marcas que incluian indicaciones
geograficas se rechazaban cuando la marca era descrifif@ibunal decidiria si una marca

habia sido registrada ilicitamente o de mala fe. Por el contrario, no existian medidas de
subsanacion contra indicaciones geograficas que estuviesen protegidas en tratados bilaterales
o multilaterales.

381. La Delegacion de Australia se refirié a las declaraciones de la Delegacion de Suiza y de
la ECTA y sefial6 que, en el caso de la coexistencia de derechos, se reduciria el caracter
distintivo de la marca. La Delegacion dijo que la posibilidad de acogersslaas de
subsanacion era un tema importante de debate.

382. La Delegacion de Stianka hizo referencia a las observaciones de la Delegacion de
Rumania y sefialé que en el Artici?d del Acuerdo sobre los ADPIC se establecia la

posibilidad de corlair acuerdos bilaterales o multilaterales. Un ejemplo era el Acuerdo de
Libre Comercio entre Australia y Nueva Zelandia. A este respecto, debia notificarse al
Consejo de los ADPIC la existencia de dichos acuerdos. Para concluir, la Delegacion dijo que
el SCT no era el foro apropiado para debatir esta cuestion.

383. La Delegacioén de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, afirmo, en respuesta a la Delegacion de Rumania, que el
fundamento d los acuerdos bilaterales no era el Articdildel Acuerdo sobre los ADPIC sino

el Articulo24.1. De conformidad con esta disposicion, se toleraban acuerdos bilaterales o
multilaterales con el fin de incrementar la proteccion de las indicaciones geagrafia
Delegacion destaco que no formaba parte del mandato del SCT debatir los acuerdos
bilaterales y que la referencia a ejemplos de dichos acuerdos habia sido traida a colacién
Gnicamente a fines informativos. En relacion con los términos no geoggafiel tamafio del
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lugar, por ejemplo, un pais, la Delegacion dijo que en el Arti@@ld de los ADPIC se
establecia dicha proteccion.

384. El Presidente afirmo que la practica consagrada en la OMPI consistia en debatir las
cuestiones técnicasldaodo mas objetivo posible y que, a diferencia de los debates que se
celebraban en otras organizaciones, el debate del SCT tenia por objeto suministrar
informacion y no llevar a cabo una evaluacion.

385. La Delegacion de Australia aclaré que stervencion habia sido hecha en términos
generales-que-no-deseaba-debatirlapertinencia del Delegacion notificé que elcuerdo
bilateral entre Australia y las Comunidades Europgas-se-celebrée habia celebradantes
de la entrada en vigor délcuerdo sobre los ADPIC. En relacién con las expresiones
tradicionales, la Delegaciaieclaro en primer lugar que el Acuerdo Bilateral sobre el vino
celebrado entre Australia y las Comunidades Europeas, si bien se ocupaba de expresiopes
tradicionales, nanferia que una expresion tradicional contuviese derecho alguno de
propiedad mtelectual En sequndo qumeguntoa—peelmomo QOd izestablecerse un
vinculo-en , eg@fictusivo entre una
palabra deidioma comun y un quar determlnado de manera tal que se denotase o connptase
una calidad o reputacion particular vinculada a dicho término de uso comun y dicho lugdr.

=

386. La Delegacion de la Argentina sefiald que si el acuerdo bilateral ensteafia y la
Comunidades Europeas, se habia celebrado antes de que entrase en vigor el Acuerdo sobre los
ADPIC, no podia ser utilizado como ejemplo acerca del modo de aplicar el Acuerdo sobre los
ADPIC. Asimismo, el Articulo4 del Acuerdo sobre los ADPI€stablecia un principio claro

que se aplicaba a todas las materias susceptibles de proteccién contempladas en el Acuerdo
sobre los ADPIC. En lo tocante a las expresiones tradicionales, la Delegacion destaco que el
problema consistia en demostrar el vimoglie existia con un lugar determinado y que las
expresiones tradicionales no constituian indicaciones geograficas en el sentido del

Articulo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

387. La Delegacion del Brasil apoy6 a la Delegacién de la Argentinfirma que las
expresiones tradicionales no entraban en el ambito de las indicaciones geograficas.

388. La Delegacion de Stianka discrep6 con la Delegacion del Brasil y afirmé que, a su
juicio, el Articulo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC abarcabkas expresiones.

389. El Presidente invité al SCT a formular propuestas sobre la futura labor del SCT en
relacion con las indicaciones geograficas.

390. La Delegacion de Australia solicit6 ciertas aclaraciones en relacion con lasooessti
debatidas. La Delegacion consider6 que era capital debatir la cuestiéon de los términos
genéricos. Indicd que debia alcanzarse una mayor comprension de las cuestiones basicas.

391. El Presidente resumio los debates y dijo que el SCT pacecizenir en que deberia

tomarse el Articul®2.1 del Acuerdo sobre los ADPIC como punto de partida de los debates.

El Presidente observé que las Delegaciones estaban divididas en relacion con la cuestion de la
materia susceptible de proteccién, asi comerea de los vinculos objetivos, las normas de

origen y las Normas ISO. También se habian debatido las condiciones establecidas en
distintos sistemas en relacion con la definicion del Arti@adl y la cuestion de si todos los
procedimientos deberianVlarse a cabo en un sélo lugar, asi como el tamafio del lugar de
origen. También se mencionaron cuestiones como la territorialidad y la aplicacion de
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clausulas de derechos adquiridos, asi como las diferencias entre las indicaciones geograficas y
las marcasle certificacion.

392. El Presidente propuso, por ultimo, que se debatiesen asimismo las cuestiones contenidas
en los documentos SCT/8/45yque aun no se habian debatido; a saber, los términos

genéricos, los conflictos entre marcas e indicagayeograficas, y los conflictos entre

indicaciones geograficas homonimas.

393. La Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, preguntd si en el resumen del Presidente se incluia el
ambito de la definicion.

394. El Presidente pregunto si el SCT habia llegado a un acuerdo sobre el hecho de que las
tres cuestiones que aun no se habian debatido se debatiesen en el futuro.

395. La Delegacion de Australia dijo que lag$rcuestiones mencionadas por el Presidente
deberian figurar en el orden del dia y que el SCT deberia designar las cuestiones basicas para
futuros debates.

396. La Delegacion de México apoyé a la Delegacion de Australia y pidio a la Secretaria una
lista impresa de las cuestiones mencionadas por el Presidente.

397. La Delegacion del Uruguay aprobd las tres cuestiones mencionadas por el Presidente.

398. El Presidente sugirié que la futura labor del SCT en relacion con las indiescion
geogréficas incluyese los términos genéricos, los conflictos entre marcas e indicaciones
geograficas y entre indicaciones geograficas homdnimas, asi como otras cuestiones que
figuraban en un documento oficioso que distribuiria la Secretaria esa mistaa ta

399. La Delegacion de Australia dijo que parecia existir un consenso en el SCT en relacion
con su futura labor en cuestién de marcas. En lo tocante a las indicaciones geograficas, la
Delegacion agradeci6 a la Secretaria la elaboracion @elndento oficioso titulado “Lista de
cuestiones debatidas en el SCT”. La Delegacion sugirié que se desglosase la lista en dos
partes a fin de evitar la duplicacion de las cuestiones enumeradas. La Delegacién sugiri6 la
siguiente lista consolidada paralddor futura:

—  debates sobre cuestiones relativas a la definicion, en el que se incluiria el examen
de la aplicacion de la definicion en el plano nacional por parte de los distintos sistemas
de proteccion, diferencias practicas de proteccion entreistisths sistemas (sin

evaluar los sistemas nacionales), vinculos, calidad, reputacion y otras caracteristicas;

—  debate centrado en la cuestion de la territorialidad, en el que se incluirian dos
aspectos: determinar si los criterios de elegibilidad éjados por el pais de origen de

la indicacion geografica o por el pais en el que se solicitaba la proteccién, y el modo en
que se aplicaban las excepciones, particularmente en lo tocante a la aplicacion de
clausulas de derechos adquiridos y términos gegricos.

La Delegacion concluyé diciendo que dichas cuestiones eran fundamentales y debia
concedérseles la maxima prioridad, y sugirié que la Secretaria elaborase documentos al
respecto para la préxima sesion.
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400. La Delegacion de los Estados dos de América aprobo la propuesta formulada por la
Delegacion de Australia.

401. La Delegacion de la Federacién de Rusia dijo que los debates celebrados en la presente
reunion eran muy interesantes y Utiles para su pais. La Delegacion obseralyguoas de las
cuestiones debatidas aun no se habian llevado a la practica en Rusia. La Delegacién no
aprobaba todos los comentarios formulados durante la reunion pero dijo que los debates
habian proporcionado abundante materia para reflexiéon. La &eagapoyd las peticiones
formuladas por ciertas delegaciones en el sentido de que se realizasen estudios. La
Delegacion de Rusia dijo que seguiria examinando las cuestiones debatidas, a fin de presentar
sus comentarios en la préxima sesion y esperabangpaciencia que se debatiesen las

cuestiones de la lista que figuraba en el documento oficioso.

402. La Delegacion de Suiza dijo que la lista de cuestiones era demasiado larga y afirmé que
seria preferible finalizar el debate del documento SGTIadtes de considerar la posibilidad

de debatir cuestiones adicionales. La Delegacion observé que varias delegaciones habian
solicitado informacién adicional sobre las indicaciones geograficas. A su juicio, seria mas
conveniente centrar los debates emas especificos en lugar de dispersar la atencién del SCT
en una miriada de cuestiones. La Delegacion afiadié que en el futuro convendria reservar
cierto tiempo para trabajar en cuestiones relacionadas con las marcas y los dibujos y modelos
industriales.

403. La Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, dijo que era prematuro establecer una lista de nuevas
cuestiones debido a que, como habia explicado la Delegacion de Ausasatiagstiones se
duplicarian ya que el Comité debia debatir las Ultimas cuestiones contenidas en el documento
SCT/8/5 antes de debatir nuevas cuestiones. La Delegacion afirmé que el SCT no era el lugar
adecuado para interpretar disposiciones del Acusotboe los ADPIC. A este respecto, en la
version francesa del documento titulado “Lista de cuestiones planteadas en el SCT”, deberia
reconsiderarse la palabra “evaluar”. Por ultimo, la Delegacién hizo referencia al debate sobre
el conflicto entre los nonmres de dominio y las indicaciones geogréficas, que se habia
celebrado la semana anterior en la sesidn especial del SCT. La Delegacion resalté que era
capital para los usuarios que se hallase una solucién apropiada para este tipo de conflictos y
confié enque, en el futuro, la OMPI pudiese avanzar al respecto.

404. La Delegacion del Canadéa aprobo la propuesta de la Delegacion de Australia.

405. La Delegacion de la Argentina afirmé que el documento oficioso titulado “Lista de
cuestiones plateadas en el SCT” constituia una buena base para proseguir los debates
siguiendo el principio del intercambio de opiniones. La Delegacion consideroé logica la
propuesta de la Delegacién de Australia. No obstante, precisé que el SCT deberia diferenciar
ertre las cuestiones para debate y las cuestiones que se abordarian en estudios que realizaria la
Secretaria. La Delegacion recordd la propuesta, que habia formulado en reuniones anteriores,
de elaborar un estudio sobre la rentabilidad y las repercusiamesrrafiaria para los paises

en desarrollo y los paises menos adelantados ampliar el &mbito de proteccion del R&iculo

del Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegacion hizo referencia asimismo al simposio de la

OMPI sobre la proteccion internacional de lagicaciones geograficas que constituia una
valiosisima fuente de informacion y sugirié que el SCT considerase la posibilidad de
recomendar que el préximo simposio se celebrase en Ginebra, a fin de facilitar la

participacion de un mayor niumero de paisks.Delegacion afiadié que, habida cuenta de la
importancia de las indicaciones geogréficas en el plano internacional, la organizacion de
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dicho simposio en Ginebra no solo constituia un valioso foro de informacion e intercambio de
opiniones para los delegaglque debatian la cuestion en la OMPI1y la OMC, sino que

permitiria asimismo una mejor comprension de las distintas cuestiones gracias a la
participacion de titulares de los derechos, productores, consumidores, usuarios, funcionarios
gubernamentales, et&n lo tocante a la cuestion de los nombres de dominio, la Delegacion

dijo que, si bien consideraba que se trataba de una cuestion importante, seria dificil alcanzar
progresos en la materia antes de lograr un consenso sobre los fundamentos de la pa#eccion
las indicaciones geograficas. Para concluir, la Delegacién dijo que, tras dos dias de
interesantes y fructiferos debates, seria una gran decepcion que el Comité no aprobase la lista
de cuestiones que constituirian la labor futura del Comité.

406. La Delegacion de la Republica Checa apoyo las observaciones formuladas por las
Delegaciones de las Comunidades Europeas y de Suiza segun las cuales era prematuro que el
SCT debatiese nuevas cuestiones antes de finalizar su labor sobre las treaesigsigoain

no habian sido debatidas.

407. La Delegacion de Barbados aprobo la propuesta de la Delegacion de Australia y afirmo
gue era necesario aclarar los conceptos basicos de las indicaciones geograficas antes de
abordar la cuestion especifida los nombres de dominio.

408. La Delegacion de México opind que la lista de cuestiones era un buen punto de partida

y aprobd la propuesta de agruparlas, que habia formulado la Delegacién de Australia. Entre
los temas de debate deberian indaiasimismo los “términos genéricos”, los “conflictos

entre las marcas y las indicaciones geograficas” y los “conflictos entre las indicaciones
geograficas homénimas”. La Delegacién aprobé la propuesta de la Delegacion de Argentina
relativa a la realizadin de un estudio sobre las repercusiones de la proteccion de las
indicaciones geogréficas en los paises en desarrollo. La Delegacion afirmé que habia
interpretado que la decision de la sesion especial del SCT en relacién con los conflictos entre
nombres @ dominio e indicaciones geograficas consistia en recomendar a las Asambleas de la
OMPI que tomasen una decision al respecto.

409. La Delegacion de Stianka afirmé que, desde el punto de vista de un pais en desarrollo,
los debates que se celebaaben el SCT eran sumamente Utiles, si bien no aprobada todas las
cuestiones que se habian incluido en la lista. La Delegacion dijo que preferiria finalizar los
debates sobre las tres cuestiones que figuraban en los documentos SGT @Meg de pasar

a considerar una lista de nuevas cuestiones. La Delegacion expreso su desilusion por el hecho
de que se aplazase el debate sobre los nombres de dominio y las indicaciones geograficas en
la sesidn especial, ya que se trataba de derechos de propiedactuaielomo las marcas, y

debian ser tratados del mismo modo. En relacion con el estudio econémico propuesto por la
Delegacion de la Argentina, la Delegacion considerd que el SCT no era el 6rgano apropiado
para realizarlo y dijo que no lo apoyaria.

410. La Delegacién de Turquia apoyé las declaraciones de las Delegaciones de las
Comunidades Europeas, Suiza, Sanhka y la Republica Checa. El Comité debia debatir en
primer lugar las tres cuestiones pendientes. La Delegacion afirmé asimismoagie otr
organizaciones estaban realizando estudios y celebrando debates en esta esfera y sugirié que
se evitase la duplicacién de tareas.

411. La Delegaciéon d&uatemalalijo que, en tanto que pais en desarrollo, deseaba
informacion y aclaraciones sablos conceptos y lament6 que se hubiese propuesto celebrar
debates sobre las indicaciones geogréficas sin que se realizasen estudios al respecto. La
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Delegacion dijo que resultaria injusto con las Delegaciones que no tenian una buena
formacién en materide indicaciones geograficas dar por concluidos los debates sobre esta
cuestion. A este respecto, la Delegacion convino con la Delegacion de la Argentina en que un
simposioen Ginebra resultaria sumamente (Util.

412. La Secretaria afirmo que el Riguesto por Programas para el bie20§22003
establecia que se organizariasimposiosobre indicaciones geograficas y recordd asimismo
gue, en la séptima sesion del SCT, la Secretaria invitd a los Estados miembros a que se
propusiesen para organizarsemposio

413. El Presidente indicé que el hecho de que no se mencionasen las tres cuestiones aun
pendientes no significaba que no se fuesen a debatir.

414. La Delegacion de la Argentina, en respuesta a las observaciones de la Delelgacio

Sri Lanka sobre los estudios, dijo que el Comité Permanente de Derecho de Adoeghos
ConexoqSCCR) habia encargado un estudio sobre las consecuencias de las bases de datos y
que el GRULAC habia solicitado durante las ultimas Asambleas de lalQiPse realizasen
estudios sobre las repercusiones de una patente mundial en los paises en desarrollo. La
Delegacion de la Argentina hizo referencia asimismo a la Division de la OMPI encargada
especificamente de estudios econémicos, asi como a la tkadgr se observaba en la

OMPI en relacion con el estudio de las repercusiones econdmicas de los derechos de
propiedad intelectual en los paises en desarrollo. En relacién con los nombres de dominio, la
Delegacion dijo que las Asambleas de la OMPI defzatila cuestion y tomarian una decision

al respecto basandose en las propuestas formuladas en la sesion especial del SCT.

415. La Delegacion de Australia expreso su contrariedad en relacion con la falta de consenso
sobre la labor futura y sefiatfue la presente sesion habia sido la sesion mas productiva de los
altimos tres afios, habiéndose celebrado debates Utiles y sustantivos sobre las indicaciones
geograficas. La Delegacion afiadié que no seria posible celebrar un debate sobre las tres
cuestioms pendientes y los nombres de dominio, hasta que se aclarasen los conceptos basicos.
La Delegacion afirmé que, en virtud de la Declaracion del Programa de Doha para el
Desarrollo, se habian contraido grandes compromisos en materia de asistencia #ecnica.
juicio de la Delegacion, la OMPI, en tanto qolgyanismo especializado de las Naciones

Unidas en la esfera de la propiedad intelectual, debia presentar asistencia técnica,
particularmente en el marco del SCT. Por consiguiente, la Delegacion solinignfiente

gue la Secretaria realizase estudios como los sugeridos por su Delegacion.

416. La Delegacion de Yugoslavia afirmé que aprobaria la lista de cuestiones propuestas ya
que estaba concebida de una manera general e incluia cuestiones dae odrdarse en

una etapa ulterior. La Delegacion apoyo a las delegaciones que habian deseado incluir en la
futura labor del SCT los debates sobre los conflictos que se planteaban entre las indicaciones
geograficas y los nombres de dominio. En lo toeamta propuesta de celebrarsimposio

de la OMPI sobre indicaciones geograficas en Ginebra, la Delegacion aprob6 dicha propuesta
y sugirié que los participantes fuesen expertos interesados en la cuestion. Afadio que la
OMPI podria organizar asimismogpintermedio de la Academia Mundial de la OMPI,

cursos de formacion para los funcionarios de propiedad intelectual que lo considerasen
necesario.

417. La Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sukstados miembros, declar6 que se sentiria tan contrariada como otras
delegaciones si no se alcanzase un acuerdo acerca de la labor futura del SCT. La Delegacion
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desed dejar claro que no deseaba dar por finalizado el debate sobre las cuestiones enumeradas
Lo que habia querido expresar era que, habida cuenta de la complejidad de la cuestion y de las
relaciones que existian entre las distintas cuestiones enumeradas, la Delegacion precisaba mas
tiempo para estudiar la lista propuesta a fin de determinapgotos deberian abordarse en el
futuro. La Delegacion sefialo que el Comité no tenia claro qué cuestiones de la lista deberian
tratarse en un estudio de la Secretaria. La Delegacion recordd asimismo que el SCT habia
decidido en sesiones anteriores elabama lista de cuestiones que figuraban en el documento

de la OMPI que aun no se habia debatido completamente, y expresoé su sorpresa por el hecho
de que se aplazase el debate. En lo tocante al estudio econdmico sobre las repercusiones de
las indicacionegeogréficas, la Delegacién solicitd aclaraciones sobre el hecho de que se
sostuviese al mismo tiempo que la definicion de indicaciones geograficas no resultaba clara 'y
gue se precisase un estudio econdmico sobre sus repercusiones. La Delegacién pregunté
como podria realizarse un estudio basandose en conceptos confusos.

418. La Delegacion de la Republica Islamica del Iran apoy6 a las Delegaciones de Australia,
México, SriLanka y Australia en relacion con las indicaciones geograficas en los paises
desarrollo. La Delegacidon aprob6 asimismo que se siguiese trabajando sobre la cuestion de
las indicaciones geograficas en el SCT.

419. La Delegacion de Stianka aclar6 sus propésitos sobre un posible estudio de las
repercusiones econdmicas ks indicaciones geograficas en los paises en desarrollo ya que,
al parecer, no se habia comprendido adecuadamente. Lo que intentaba expresar era que la
OMPI no podia emitir juicios de valores o una evaluacion de las repercusiones, debido a que
la experencia de la OMPI se limitaba al Arreglo de Lisboa. La Delegacion convino con la
Delegacion de las Comunidades Europeas en el hecho de que debia aclararse la definicion
antes de pensar en realizar un estudio. La Delegacion recordd asimismo que, earau ter
sesion, el SCT habia decidido abordar la cuestién de los conflictos entre las marcas y las
indicaciones geograficas, y lamenté que el Comité cambiase de direccidn antes de finalizar la
labor objeto de su mandato. La Delegacion se refirié al pa@afel documento SCT/8/5 y
expreso su preocupacion por el hecho de que se siguiese debatiendo la cuestion de las
indicaciones geograficas de conformidad con la lista propuesta sin contar con una
comprension clara del alcance de los estudios propuestos.

420. La Delegacion de México consider6 que el debate no tenia razén de ser ya que no se
habian puesto objeciones al hecho de seguir debatiendo la cuestion de las indicaciones
geograficas genéricas, los conflictos entre las marcas y las indicaciongafigss, asi como
entre indicaciones geograficas homdnimas, que eran cuestiones pendientes. Entre otros
temas, se planteaban asimismo las cuestiones de la territorialidad y la definicién. La
Delegacion consideraba importante que se abordasen todas&i®oes pendientes o que
figuraban en la lista. La Delegacion propuso que, en la préxima sesion del SCT, se
consagrasen dos medias jornadas a debatir la cuestion de las indicaciones geogréficas
genéricas, las indicaciones geograficas homénimas y Idiatos entre las marcas y las
indicaciones geograficas. Eltiempo restante se emplearia en debatir la cuestion de la
definicion, basandose en un nuevo estudio que realizaria la Secretaria, tomando en
consideracion las propuestas formuladas por la Deiégale Australia, apoyada por otras
delegaciones. La Delegacion aclaré su postura en relacion con los nombres de dominio y
precis6 que el SCT no podria formular recomendacién alguna al respecto, puesto que en la
sesion especial ya se habia recomendadofsamblea que remitiese al SCT la cuestion de

los nombres de dominio. La Delegacion dijo que no se oponia a dicha recomendacion y que
le complaceria que se abordase en la proxima sesiéon del SCT la cuestion de los nombres de
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dominio, asi como las denomicianes comunes internacionales para sustancias farmacéuticas
(DCI) y otras cuestiones.

421. La Delegacion de los Estados Unidos de América apoyé la propuesta de la Delegacién
de México ya que no se oponia a debatir la cuestion de los nombrescgsnglos conflictos

entre las marcas y las indicaciones geograficas, asi como entre indicaciones geograficas
homonimas. No obstante, la Delegacion deseaba seguir trabajando en las cuestiones
enumeradas por la Secretaria y detalladas por la Delegaciéustialia. Los debates

adicionales resultarian beneficiosos para los Estados miembros que contaban con un sistema
establecido de proteccion, y aun mas para los Estados miembros que estaban elaborando
actualmente legislacion en materia de indicacionegiggicas.

422. La Delegacion de Egipto afirmé que en la lista de cuestiones figuraban temas muy
complejos que requerian ser consultados con las autoridades nacionales pertinentes. Esto
permitiria a la Delegacion participar de manera construeivia proxima reunion del SCT.

La Delegacion sefiald que el funcionamiento del SCT se habia basado siempre en el consenso
y que este enfoque deberia seguir prevaleciendo en el futuro.

423. La Delegacion de Australia apoyo6 la propuesta de la Deiégale México. En lo

tocante al debate sobre el registro abusivo de indicaciones geograficas en los nombres de
dominio, y la recomendacién de la sesién especial del SCT, en la que se solicitaba a la
Asamblea General de la OMPI remitir esta cuestion al 3& Delegacion afirmd que tenia
previsto apoyar esta recomendacién en la reunién de las Asambleas ya que consideraba que
entraba claramente en el mandato del SCT.

424. El Representante de la ICC consideré los debates del Comité como un valiodim e
practico del derecho comparativo internacional y agradecio a los miembros del SCT el
interesante intercambio de opiniones. En lo tocante a la definicidn de las indicaciones
geograficas, que era la cuestion basica principal, destaco que, a fiteteokesultados, se
precisaria tiempo para alcanzar un compromiso. Desde el punto de vista de la ICC, la
cuestion principal eran los conflictos entre las marcas y las indicaciones geogréficas pero
debia aclararse asimismo la definicion.

425. La Delegacién de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, observo que, a fin de alcanzar un compromiso, podia
considerarse la propuesta de la Delegacion de México como punto de partida para el debate de
la proxima sesion. La Delegacion indicé que deseaba que se reflejasen apropiadamente en las
actas de la reunion las ultimas declaraciones formuladas por las delegaciones en relacion con
los nombres de dominio.

426. La Delegacion de Siianka decaré que no podia sumarse al consenso y que no hacia

suya la propuesta formulada por la Delegacion de México debido a que necesitaba tiempo

para consultar a sus autoridades nacionales y deseaba estudiar la propuesta en papel antes de
tomar una decision.

Punto 7 del orden del dia: Labor futura

427. La Delegacion de Egipto solicito informacion adicional sobre la proteccion de los
dibujos y modelos industriales y, mas particularmente, sobre la relacion que existia entre éstos



SCT/8/7 Pro2 |
paginab3

y los conocimientos tidicionales. La Delegacion pregunto a la Oficina Internacional si
podria elaborar un documento al respecto para la proxima sesion.

428. La Delegacion de Suiza apoyo la propuesta de la Delegacion de Egipto de que se
consagrase tiempo a la cuestoimlos dibujos y modelos industriales en las proximas

reuniones y sugirié que el estudio se centrase en las diferencias que existian entre los dibujos
y modelos industriales y las marcas tridimensionales.

429. La Delegacion del Sudan apoyo la sdlid de las Delegaciones de Egipto y Suiza'y
confié en que se debatiese la cuestidon de los dibujos y modelos industriales en la proxima
reunion del SCT.

430. La Delegacion de Marruecos apoyo la propuesta de la Delegacion de Egipto y considero
|6gico y razonable solicitar un estudio de estas caracteristicas ya que formaba parte del
mandato del Comité.

431. La Delegacion de Egipto deseo que quedase claro que el objeto del estudio que habia
solicitado era la relacion que existia entre |dsujibs y modelos industriales y los
conocimientos tradicionales.

432. La Delegacion deUruguayaclar6 que el mandato del Comité concernia a las marcas,
los dibujos y modelos industriales y las indicaciones geograficas, y no a los conocimientos
tradicionales.

433. El Presidente indicé que era demasiado tarde para abrir un debate sobre el mandato del
SCT en la esfera de los dibujos y modelos industriales pero que creia firmemente que el
Comité estaba capacitado para abordar la cuestiérsd#idajos y modelos industriales desde
todas las perspectivas posibles.

434. La Delegacion deUruguayafirmd que apoyaba la realizacion de un estudio sobre los
dibujos y modelos industriales pero en relacion con las marcas.

Punto 8 del orden ddlia: Resumen del Presidente

435. El Presidente dio por finalizado el debate sobre la labor futura y pidié al Comité que
pasase al punt® del orden del dia “Resumen del Presidente”, del que se habia distribuido un
proyecto.

436. En relcion con el puntd del orden del dia, la Delegacion de México solicité que se
reflejase la modificacién convenida de la expresion “marcas de certificacion” por “marcas
colectivas”, en el parraf84 del documento SCT/7/4.

437. La Delegacion de Ygoslavia afirmé que, en el resumen del Presidente, en la primera
frase correspondiente al purialel orden del dia, deberia afiadirse la frase “y las
correspondientes reglas” ya que se estaban debatiendo las reglas correspondientes a los
Articulos8, 13bisy 3ter.

438. En relacion con el punt6 del orden del dia, la Delegacion de Bainka afirmé que
habia introducido una reserva en relacion con el consenso alcanzado pero que podria retirarla
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si se alcanzaba un consenso en relacion con la teragifelde conformidad con la propuesta
de la Delegacion de Australia.

439. La Delegacion de Australia dijo que habia propuesto que la Secretaria elaborase dos
documentos. El primero abordaria cuestiones de definicion (la aplicacion de la defemcio

el plano nacional por los distintos sistemas de proteccion, las diferencias practicas de
proteccion entre los distintos sistemas de indicaciones geograficas y de denominaciones de
origen, las marcas colectivas y de certificacion (y no una evaluaeidoscsistemas

nacionales), los vinculos objetivos y la reputacién). El segundo documento abordaria las
cuestiones de la territorialidad y la extraterritorialidad, con dos aspectos que figuraban en la
lista oficiosa pero sin la frase: “(como se enterglizeste contexto la aplicacion del

Articulo 23 delAcuerdo sobre los ADPIC.

440. Previa solicitud, la Secretaria sefialé que se insertaria el siguiente texto en e gdehto
orden del dia, en los parraf@sy 8:

“7. EI SCT examiné detenidamtmla definicion de indicaciones geograficas, la

proteccion de una indicacion geogréfica en su pais de origen, y la proteccién de las
indicaciones geograficas en el extranjero, sobre la base del documento SCT/8/5. El

SCT decidio que deberian consagrargs ohedias jornadas en su proxima sesion al

examen de otros temas que no pudieran abordarse (por ejemplo, caracter genético, los
conflictos entre las marcas y las indicaciones geogréaficas, y entre indicaciones
geograficas homénimas). EI SCT decidié asimismque deberia dedicarse el resto del
tiempo disponible para este punto del orden del dia a continuar los debates sobre la base
de los documentos que prepararia la Oficina Internacional sobre la cuestion de la
definicion y la de la territorialidad, respegiimente.

8. A este respecto, el SCT convino en que las cuestiones siguientes, surgidas en la
octava sesion, tendrian que ser objeto de mayor elaboracién en los dos documentos que
prepararia la Oficina Internacional: en lo relativo a la definicidn: caglidn de la

definicién en el plano nacional por los distintos esquemas de proteccién; distintas
practicas entre el sistema de proteccion de las indicaciones geograficas, como las
denominaciones de origen, y el sistema de proteccién de las marcas eslgatie
certificacion, vinculos, reputacion. En esta parte también deberian abordarse cuestiones
tales como si los productos para los que se utiliza una indicacion geografica deberian
producirse necesariamente en determinado lugar, si el producto delsanamnente

estar vinculado a ese lugar y no pueda ser producido en otro lugar, y qué extension
deberia tener el lugar de origen (desde la superficie de un pequefio vifiedo a la de todo
un pais). Enlo relativo a la cuestion de la territorialidad, se debéoimar en

consideracion dos aspectos: si los criterios de admisibilidad los determina el pais de
origen de la indicacién geogréfica o el pais en el que se solicita la proteccién; y la

forma en que deben aplicarse las excepciones, en particular, eidmetan el concepto

de anterioridad y el de caracter genérico”.

441. El Presidente concluy6 diciendo que el resumen del Presidente habia sido aprobado con
las modificaciones propuestas por las Delegaciones de México, Yugoslavia y Australia.

442. La Secretaria informo de que la préxima sesion del SCT se celebradia del

al 15denoviembre de002 y afiadié que, tal como habia decidido el SCT en la presente
sesidn, en el proyecto de orden del dia para la novena sesion se incluirian iestsgtemas
sustantivos: las marcas, las indicaciones geograficas y los dibujos y modelos industriales.
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Punto 9 del orden del dia: Clausura de la sesion

443. El Presidente clausuro la octava sesion del Comité Permanente.

[Sigue el Anexo]
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<zahrabahrai@yahoo.com>
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IRLANDE/IRELAND

Frank BUTLER, Department of Enterprise, Trade and Employment, Dublin
<frank_butler@entemp.ie>

ITALIE/ITALY

Fulvio FULVI, Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva

JAMAIQUE/JAMAICA

Symone BETTON (Ms.), First Secreya Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN

Wataru MIZUKUKI, Director of Trademark Examination, Trademark Division, Trademark,
Design and Administrative Affairs Department, Patent Office, Tokyo

Fumiaki SEKINE, Deputy Director, International Affairs Dsron, General Administration
Department, Patent Office, Tokyo

Kenichi IOKA, Examiner, Textiles Division, Trademark, Design and Administrative Affairs
Department, Patent Office, Tokyo
<ioka-kenichi@jpo.go.jp>

Takashi YAMASHITA, First Secretary, Permanéission, Geneva

JORDANIE/JORDAN

Shaker HALASA, Assistant Director, Directorate of Industrial Property Protection, Amman
<s_halasa@mit.gov.jo>

KENYA

Juliet GICHERU (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.kenya@ties.itu.int

LETTONIE/LATVIA

Janis ANCITIS, Senior Examine€ounsellor, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga
<j.ancitis@Irpv.lv>
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LIBAN/LEBANON

Rola NOUREDDINE (Mlle), premiere secrétaire, Mission permanente, Genéve

LITUANIE/LITHUANIA

Algirdas STULPINAS, Headlrademarks and Industrial Design Division, State Patent
Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius
<a.stulpinas@vpb.It>

LUXEMBOURG/LUXEMBURG

Christiane DISTEFANO (Mme), Mission permanente, Geneve
<christiane.daleiden@ties.itu.int>

MAROC/MOROCCO

Dounia EL OUARDI (Mlle), chef du Service systeme d’information, Office marocain de la
propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca
<dounia.elouardi@ompic.org.ma>

Khalid SEBTI, premier secrétaire, Mission permanente, Geneve

MAURICE/MAURITIUS

Marie Jose NETA (Mrs.), Principal Patents and Trademarks Officer, Patents and Trademarks
Section, Ministry of Industry and International Trade, Port Louis
<motas@bow.intnet.mu>

MEXIQUE/MEXICO

José Alberto MONJARAS OSORIO, Coordinador Departamental des@wacion de
Derechos, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMP1), México D.F.
<a.monjaras@impi.gob.mx>

Karla ORNELAS LOERA (Sra.), Tercera secretaria, Mision Permanente, Ginebra
<kornelas@sre.gdo.mx>

NIGER

Jérdme Oumarou TRAPSIDA, directedw développement industriel, Direction du
développement industriel, Niamey
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NORVEGE/NORWAY

Debbie RANNING (Miss), Head, Industrial Property Law Section, The Norwegian Patent
Office, Oslo
<dro@patentstyret.no>

Oluf Grytting WIE, Executive Officer, The brwegian Patent Office, Oslo
<ogw@patentstyret.no>
PARAGUAY

Carlos GONZALEZ RUFINELLLI, Director de la Propiedad Industrial, Asuncion
<dpi@mic.gov.py>

Rodrigo Luis UGARRIZA DIAZ BENZA, Primer Secretario, Mision Permanente, Ginebra

PAYSBAS/NETHERLANDS

Nicole HAGEMANS (Ms.), Legal Advisor on Intellectual Property, Ministry of Economic
Affairs, The Hague
<n.hagemans@minez.nl>

PHILIPPINES

Leny RAZ (Mrs.), Director, Bureau of Trademarks, Intellectual Property Office, Makati
<leny.raz@ipophil.gov.ph>

Ma. Angelina Sta. CATALINA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.philippines@ties.itu.int>

PORTUGAL

Paulo SERRAO, chef du Département des marques, Institut national de la propriété
industrielle (INPI), Lisbonne

<jpserrao@inpi.mirecanomia.pt>

José Sergio DE CALHEIROS DA GAMA, conseiller juridique, Mission permanente, Genéve
<mission.portugal@ties.itu>

QATAR

Ahmed AL-JEFAIRI, Head, Trademark Department, Ministry of Finance, Economy and
Trade, Doha
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REPUBLIQUE DE COREE/REPUBLIC OROREA

NAM Young Jaeg, Deputy Director, Korean Intellectual Property Office, Da€jin
<moin67@kipo.go.kr>

KIM Ki Beom, Deputy Director, Trademark and Design Policy Planning Division, Korean
Industrial Property Office, Daeje@ity
<Kbkim21l@naver.com>

LEE KeurnHoo, Deputy Director, Multilateral Cooperation Division, Ministry of Agriculture
and Forestry, Kyunggbo

<lkwho@maf.go.kr>

PARK Hyun-Hee (Mrs.), Deputy Director, Trademark and Design Policy Planning Division,
Korean Intellectual Property Offic®aejonCity

<phh1021@kipo.go.kr>

AHN JaeHyun, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO/DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

Adrienne SONDJBOKABO (Mme), conseillere chargée de la propriété industrielle,
Ministere de I'industrie, du commerce et des petites et moyennes entreprises, Kinshasa
<sondjibokabo@yahoo.fr>

REPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Svetlana MUNTEANU (Mrs.), Head, Trademarks and Industrial Designs Direction, State
Agency on Industrial Riperty Protection, Kishinev
<munteanu_sv@yahoo.com>

REPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC

Isabel PADILLA (Sra.), Consejera, Mision Permanente, Ginebra

REPUBLIQUE TCHEQUE/CZECH REPUBLIC

Ludmila STERBOVA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.geneva@embassy.mzv.cz>
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ROUMANIE/ROMANIA

Constanta Cornelia MORARU (Mme), chef du Service juridique et de la coopération
internationale, Office d’Etat pour les inventions etearques, Bucarest
<moraru.cornelia@osim.ro>

Alice Mihaela POSRAVARU (Mlle), chef de la Section juridique, Office d’Etat pour les

inventions et les marques, Bucarest
<liviu.bulgar@osim.ro>

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Jeff WATSON, Senior Policy AdvisoiThe Patent Office, Newport
<jwatson@patent.gov.uk>

David Charles MORGAN, Head, Trade Mark Examination, Patent Office, Newport
<davimorgan@patent.gov.uk

Joseph BRADLEY, Second Secretary, Permanent iglis$seneva
<joe.bradley@fco.gov.uk>

SOUDAN/SUDAN

Hurria ISMAIL ABDEL MOHSIN (Mrs.), Senior Legal Advisor, Commercial Registrar
General’s, Ministry of Justice, Khartoum

SRI LANKA

Gothami INDIKADAHENA (Mrs.), Counsellor (Economic and Commercial), Parmant

Mission, Geneva
<mission.sHlankawto@ties.itu.int>

SUEDE/SWEDEN

Per CARLSON, Judge, Court of Patent Appeals, Ministry of Justice, Stockholm
<per.carlson@pbr.se>

Lena GORANSSON NORRSJO (Mrs.), Legal Officer, Swedish Patent and Registration
Office, Soderhamn
<lena.norrjo@prv.se>


mailto:davimorgan@patent.gov.uk
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SUISSE/SWITZERLAND

Alexandra GRAZIOLI (Mlle), conseillere juridique, Division droit et affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
<alexandra.grazioli@ipi.ch>

Michéle BURNIER (Mme)conseillére juridique, Division des marques, Institut fédéral de la

propriété intellectuelle, Berne
<michele.burnier@ipi.ch>

THAILANDE/THAILAND

Vachra PIAKAEW, Trademark Registrar, Trademark Office, Department of Intellectual
Property, Nontaburi

Supak PRONGTHURA, Permanent Mission, Geneva
<supark@yahoo.com>

TUNISIE/TUNISIA

Nafaa BOUTITI, chargé d’'études, Département de la propriété industrielle, Institut national
de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), Tunis

Sana CHEIKH (Mlk), déléguée, Mission permanente, Genéve

TURQUIE/TURKEY

Yuksel YUCEKAL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
Kural ALTAN, Deputy, Permanent Mission, Geneva

Yasar OZBEK, conseiller juridique, Mission permanente, Genéve

UKRAINE

Vasyl BANNIKOV, Head, Division of Trademarks and Industrial Designs, Ukrainian
Industrial Property Institute, Kyiv

URUGUAY

Graciela ROAD D’IMPERIO (Sra.), Directora de Asesoria Técnica, Direccién Nacional de la

Propiedad Industrial, Montevideo
<dnpi@mcimail.com.uy>
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VENEZUELA

Virginia PEREZ PEREZ (Miss), Primera Secretaria, Mision Permanente, Ginebra

YOUGOSLAVIE/YUGOSLAVIA

Miodrag MARKOVIC, Senior Legal Counsellor, Federal Intellectual Property Office,
Belgrade

<yupat@gov.yu>

COMMUNAUTES EUROPEENNES (CEEEUROPEAN COMMUNITIES (ECY

Victor SAEZ LOPEZBARRANTES, Official, Industrial Property Unit, European Commission,
Brussels
<victor.saez@cec.eu.int>

Detlef SCHENNEN, Head, Legislation and International Legal Affairs Service, Office for
Harmonization in the Intexal Market (Trade Marks and Designs), Alicante
<detlef.schennen@oami.eu.int>

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

Roger KAMPF, conseiller, Délégation permaner@eneve
<roger.kampf@cec.eu.int>

Sur une décision du Comité permanent, les Communautés exmuggont obtenu le statut de
membre sans droit de vote.

Based on a decision of the Standing Committee, the European Communities were accorded
member status without a right to vote.
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[I. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTOQO)

Thu-Lang TRAN WASESCHA (Mrs.), Counsellor, Geneva
<thulang.tranwasescl@wto.org>

Wajzma RASUL (Ms.), Research Associate, Intellectual Property Division, Geneva
<wajzma.rasul@wto.org>

OFFICE INTERNATIONAL DE LA VIGNE ET DU VIN (OIV)/INTERNATIONAL VINE
AND WINE OFFICE (OlV)

Yann JUBAN, administrateur, Unité “droit, reglemetiba et organisations internationales”,
Paris

<yjuban@oiv.int>

ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE (OUA)/ ORGANIZATION OF AFRICAN
UNITY (OAU)

Francis MANGENI, Counsellor, Geneva

<fmangeni@Isealumni.com>

BUREAU BENELUX DES MARQUES (BBM)/BENELUX TRADEMARK OFFICE

(BBM)
Edmond Léon SIMON, directeur adjoint, La Haye

[ll. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual
Property Law Association (ALA): Graeme B. DINWOODIE (ViceChair, International
Trademark and Treaties, Chicago <gdinwoodie@kentlaw.edu>)

Association communautaire du droit des marqgues (ECTA)/European Communities Trade
Mark Association (ECTA) Dietrich C. OHLGART (Chairman, LalCommittee)

Association internationale des juristes du droit de la vigne et du vin (AIDV)/International
Wine Law Association (AIDV): Douglas REICHERT <dreichert@swissonline.ch>
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Association internationale pour la protection de la propriété industrigleK1)/International
Association for the Protection of Industrial Property (AIPPGerd F. KUNZE (President,
Zurich); Darius SZLEPER (Assistant du Rapporteur, Genéve <dszleper@avocatgls.net>)

Assocation internationale pour les marques (INTA)/Intermatid rademark Assocation
(INTA): Chehrazade CHEMCHAM (Ms.) (International Government Relations
Coordinator); Burkhart GOEBEL (Chair of stdbmmittee on geographical indications,
Hamburg <burkhart.goebel@lovells.com>)

Association japonaise pour les ceils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association
(JPAA). Shuya KOHHARA (ViceChairman, Trademark Committee, Tokyo);
Nami TOGAWA (Mrs.) (Registered Patent Attorney, Tokyo)

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Asso€idtidn
Tomoko NAKAJIMA (Ms.) (Vice-Chair, Trademark Committee, Tokyo)

Chambre de commerce internationale (CCl)/International Chamber of Commerce (ICC)
Anténio L. DE SAMPAIO (conseiller J.E. Dias Costa, I.D.A, Lisbonne
<diascosta@jediascosta.pt>)

Centre detudes internationales de la propriété industrielle (CEIFPancois CURCHOD
(professeur associé a I'Université Robert Schuman, Strasbourg
<francois.curchod@vtxnet.ch>)

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/Interaatio
Federation of Industrial Property Attorneys (FICPJeanMarie BOURGOGNON (conseil
en propriété industrielle, Paris)

Fédération internationale des vins et spiritueux (FIVS)/International Federation of Wines and
Spirits (FIVS) Robert KALIK (SpecialRepresentative to the President, Washington)

Institut MaxPlanck de droit étranger et international en matiére de brevets, de droit d'auteur
et de la concurrence (MP)/MaRlanckInstitute for Foreign and International Patent,
Copyright and Competitionaw (MPI). Eike SCHAPER (Munich)
<ejs@intellecprop.mpg.de>
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IV. BUREAU/OFFICERS

Présidat/Chair: Zeljko TOPIC (Croatie/Croatia)
Vice-présidents/ViceChairs: Valentina ORLOVA (Mrs.) (Fédération de Russie/

Russian Federation)
Nabila KADRI (Miss) (Algérie/Algeria)

Secrétaire/Secretary: Denis CROZE (OMPI/WIPQO)
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V. SECRETARIAT [E L’'ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIETEINTELLECTUELLE (OMPI)/
SECRETARIAT OFTHE
WORLD INTELLECTUAL PROPERTYORGANIZATION (WIPO)

ShozoUEMURA, vice-directeur général/Deputy Director General, Secteur des marques, des
dessins et modéles industrielssdedications géographiques et de la sanction des
droits/Sector of Trademarks, Industrial Designs, Geographical Indications and Enforcement

Ernesto RUBIO, directeur principal/Senior Director, Département des marques, des dessins et
modeles industriels etes indications géographiques/Trademarks, Industrial Designs and
Geographical Indications Department

Octavio ESPINOSA, directetoonseiller/DirectotAdvisor, Secteur des marques, des dessins
et modeles industriels, des indications géographiques et dém¢dien des droits/Sector of
Trademarks, Industrial Designs, Geographical Indications and Enforcement

Joélle ROGE (Mme/Mrs.), directriegonseillére/DirecteAdvisor, Secteur des marques, des
dessins et modeéles industriels, des indications géographigjdedasanction des
droits/Sector of Trademarks, Industrial Designs, Geographical Indications and Enforcement

Denis CROZE, chef/Head, Section du développement du droit international (marques, dessins et
modeles industriels et indications géographiguatrhational Law Development Section
(Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications)

Paivi LAHDESMAKI (Mlle/Ms.), juriste principale/Senior Legal Officer, Section du
développement du droit international (marques, dessins et modeéles indwedtialications
géographiques)/International Law Development Section (Trademarks, Industrial Designs and
Geographical Indications)

Abdoulaye ESSY, consultant, Section du développement du droit international (marques, dessins
et modeéles industriels etdiications géographiques)/International Law Development Section
(Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications)

[Fin de I'annexe et du document/End of Annex
and of document]
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