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INTRODUCCION

1. ElIComité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e
Indicaciones Geogréaficas (en adelante denominado “el Comité Rented 0 “el SCT”)
celebrod su novena sesion en Ginebra,ldeal 15 de noviembre d2002.

2.  Estuvieron representados en la reunién los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o
de la Unién de Paris para la Proteccion de la Propiedad Indusiiemania, Argelia,

Argentina, Australia, Austria, Belarus, Bélgica, Brasil, Canada, China, Colombia, Costa Rica,
Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, EgiptoSBlvador Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia,

Espafa, Estados Unidos de América, Estonia, Federde RusiaFinlandia, Francia,

Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Hungria, India, Indonesia, Iran (Republica Islamica del),
Irlanda, Italia, Japon, Kazajstan, la Bepublica Yugoslava de Macedonia, Lesotho, Letonia,
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Libano, Lituania, Malawi, Malta, Maaecos, Mauricio, México, Nigeria, Noruega,
PaiseBajos, Panama, Portugal, Reiboido, Republica Arabe Siria, Republica
Centroafricana, Republica Checa, Republica de G&tepublica de Moldova, Republica
Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Santo Toméngipe, Sierra Leona, Skianka,
Sudan, Suecia, Suiza, Tailandia, Tonga, Trinidad y Tabago, Turquia, Ucrania, Uruguay,
Uzbekistan, Venezuela, Yemen (78). Las Comunidades Europeas también estuvieron
representadas en calidad de miembros del SCT.

3. Participaron en la reunion en calidad de observador las siguiergasizaciones
intergubernamentaled.iga de Estados Arabes (LEARficinade Marcas del Benelux
(BBM), Oficina Internacionatle la Vifia y del Vino (O1V), Organizacion Africana de la
Propiedad Intelectual (OAPI), Organizacién de la Union Africana (OUWganizacion
Mundial del Comercio (OMCJ6).

4. Tomaron parte en la reunion en calidad de observador los representantes de las
siguienteorganizaciones no gubernamentaldsociacion de Industrias de Marca (AIM),
Asociacion Norteamericana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), Asociacion de
Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asocidaiinmnacionable Marcas (INTA),
Asociacioninternacionalpara el Derechde la Vifia y el Vino (AIDV), Asociacion
Internacionapara la Proteccion de la Propiedad Industrial (AIPPI), Asociacion Japonesa de
Abogados de Patentes (JPAA), Asociacion Japonesa de Marcas (JTA), Camara de Comercio
InternacionalCCl), Centro de Estudidsiternacionats de la Propiedad Industrial (CEIPI),
Comité de Institutos Bcionaés de Agentes de Patentes (CNIPA), Federalritarnacional

de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Federakitarnacionalle Vinos y Licores

(FIVS) (13)

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

6. Los debates se basaron en los siguientes documentos preparadoSfunéa
Internacionade la OMPI: “Orden del dia” (documento SCT/FRev.2), “Propuestas para

seguir amonizando los procedimientos y formalidades en el &mbito de las marcas”
(documento SCT/9/2), “Armonizacion continua del Derecho internacional de marcas y
convergencia de las practicas relativas a las marcas” (documento SCT/9/3), “La definicion de
indicacianes geograficas” (documento SCT/9/4), “Las indicaciones geograficas y el principio
de territorialidad” (documento SCT/9/5), “Los disefios industriales y su relacion con las obras
de arte aplicadas y las marcas tridimensionales” (documento SCT/9/6), “Nodedesninio
delnternet (documento SCT/9/7), y los documentos de la Asamblea General de la OMPI
WO/GA/28/3, WO/GA/28/3Add. y Add. 2 sobre los nombres de dominio kigernet asi

como un extracto del Informe de la Asamblea General de la OMPI (documentGXWEZ3/7)

sobre los nombres de dominio bigernet

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 debrden del dia: Apertura de la sesién

8. En ausencia del Stopic, Presidente del SCT, la Srigalentina Orlova,
Vicepresidenta, ejercié la funcion de Presidenta y abri6 la sesion.
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9. El Sr.Shozo UemuraDirector Generahdjunto, dio la bienvenida a todos los
participantes en nombre deirector Generatle la OMPI y efectu6 una breve introduccién
sobre las cuestiones debatidas en las sesiones anteriores del SCT.

10. EI Sr.Denis Croze (OMPI) ejercio la funcion de Secreatatel Comité Permanente.

Punto 2 del orden del dia: Aprobacién del orden del dia

11. El proyecto de orden del dia (documento SCT/9/1 Rev.2) se aprobo con las
modificaciones relativas al orden de los debates de las cuestiones sobre nonuonesniie
delnternet

Punto 3 del orden del dia: Aprobacion del proyecto de informe de la octava sesion

12. La Secretaria informé al Comité Permanente de que, teniendo en cuenta el
procedimiento adoptado por el SCT, varnikdegaciones habiafeetuado comentarios en el

Foro Electrénico del SCT: Australia, respecto de los parraip<0, 49, 72, 101, 106, 145,

211, 221, 233, 257, 290, 305, 308, 347, 353, 355, 360 y 385; Finlandia, sobre el @&2afo
Alemania sobre el parraf@28; Japonsobre los parrafo816 y 252; Republica de Moldova,
sobre el parraf@66, y losRepresentantege la ECTA y de la INTA, sobre los parraf@d1

y 367. En consecuencia, los parrafos mencionados se modificaron en el documento SCT/8/7
Prov.2.

13. El Representantdel CEIPI solicitd que se sustituyeran en el partd los términos
“registro de una marca” por “registro” y que también se sustituyeran en el pa2éfios
términos “registro de una marca” por “marcay registro”.

14. EI SCTaprobdé el proyecto de Informe de la octava sesion (documento SCAMS72)
en la manera en que habia sido modificado.

Punto 4 del orden del dia: Indicaciones geograficas

15. La Secretaria present6 el documento SCT/9/4 trptaba de las tkrencias practicas
existentes entre los sistemas de proteccion de las indicaciones geogréaficas como
denominaciones de origen y los sistemas de proteccién de dichas indicaciones como marcas
colectivas o de certificacion. En el documento también figuralestiones debatidas por el
SCT en su octava sesion.

16. La Delegaciorde lasComunidades Europsahaciendo uso de la palabra en nombre de

sus Estados miembros, sefialé que en la ultima sesion se habia subrayado la importancia de la
definicion delas indicaciones geograficas en si, mas concretamente como medio de distinguir
los distintos derechos mediante los que estaban protegidas. Los Estados miembros podian
proteger las indicaciones geograficas mediante la legislacion de marcas colectivas o de
certificacién o mediante la legislacién de indicaciones geogréaficas. No obstante, parecia que
los derechos otorgados en virtud de estas legislaciones no eran completamente equivalentes,
por lo que la cuestidn de la definicion permitia apreciar las difges entre estos conceptos

de la propiedad industrial. Al tratar la cuestion de las marcas colectivas, en el [ ddd
documentdSCT/9/4 se indicaba que el uso de las marcas colectivas estaba regido por un
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conjunto de normas que delimitaba el areagyéafica o las normas de produccion. La marca
colectiva permitia que los fabricantes que desearan utilizarla la registraran aunque no
contuviera todos los elementos que tenian que estar presentes en una indicacion geografica.
La Delegacion recordd queda Ultima sesion los Estados miembros habian convenido en
utilizar como minimo comun denominador la definicion contenida en el Arti2ald del

Acuerdo sobre los ADPIC. Los fabricantes que desearan obtener el uso exclusivo de un
nombre tenian que propmonar pruebas antes del registro en el sentido de que estaban
abarcados todos los elementos, de manera tal que se estableciera el vinculo entre el nombre
geografico y el producto. Ademas, tenia que haber alguna forma de control de la regularidad
del praducto, aunque este aspecto no formaba parte de la definicién.

17. Enrespuesta a la intervencion de la Delegacion de las Comunidades Europeas, la
Delegacion de los Estados Unidos de América, respaldada por otras cuatro delegaciones
(Alemania, Awstralia, Federacion de Rusia y Republica de Corea) y el Representante de una
organizacion no gubernamental (AIPPI), declaré que esta intervencion habia resultado util al
reconocer quel punto de partida de la definicion ezbArticulo 22.1 del Acuerdo darelos
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo
sobre los ADPIC). La Delegacién observo que el control previo al registro que existia en el
sistema de las Comunidades Europeas no era un requisito de ligidefatel Articulo22.1 ni
formaba parte de ella. Asi pues, era importante examinar esta definicién y la manera en que
los distintos sistemas juridicos vigentes velaban por garantizar que las indicaciones
presentadas en forma de indicaciones geografat@sfacian de hecho los criterios exigidos y
eran examinadas como marcas o como otros derechos reivindicados por terceros.

18. Haciendo referencia al documer8€T/9/4, la Delegacién de Australia comento el

sistema de marcas de certificacion deho pais, que incluia, entre otros aspectos, la

proteccion de las indicaciones geogréficas. El sistema de marcas de certificacién de Australia
abarcaba un tipo de derechos mucho mas amplio, pero en la medida en que se solicitaba la
proteccion de una indacion geografica en ese pais como marca de certificacion, el titular de

la marca tenia que presentar las caracteristicas especificas relativas al signo, satisfacer las
normas relativas al uso del signo y una serie de requisitos que serian comprobados por
organismo independiente teniendo en cuenta dos criterios amplios: en primer lugar, el criterio
del interés publico general y en segundo lugar, el criterio mediante el que se evaluaba si el
organismo de certificacion estaba facultado para efectuavédsaeiones reivindicadas. El
Acuerdo sobre los ADPIC obligaba a Australia a prever un doble mecanismo de proteccion:
un mecanismo para el uso de quienes poseyeran realmente una reivindicacion sobre una
indicacién geografica a la vez que la obligaciérimdeedir su uso por quienes no estuvieran

en dicha posicién.

19. La Delegaciéon de Alemania declar6 que, en calidad de tratado que preveia normas
minimas, el Acuerdo sobre los ADPIC no impedia que otros paises o regiones ofrecieran una
proteccionmas solida en su territorio. No obstante, esa proteccidn no se aplicaria
automéaticamente fuera del territorio en cuestion, excepto en el caso de los acuerdos
multilaterales o bilaterales existentes. La Delegacion pregunté a los paises que tenian un
sistana de marcas de certificacibn como funcionaba en sus jurisdicciones la proteccion
prevista en el Articul@3 del Acuerdo sobre los ADPIC, puesto que en ese Articulo se preveia
un mayor nivel de proteccion, al mismo tiempo que se utilizaba la misma défirdontenida

en el Articulo22.1. En opinién de la Delegacion, la definicion del ArticB 1 podia leerse

como “a los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geogréficas son las
gue identifiquen un vino o bebida espirituosa comgioario del territorio...”, y en cuanto al

nivel general de proteccion prevista en el ArticBR la definicion podria rezar de la manera
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siguiente: “a los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geograficas son
las que identifiquen ductos distintos de los vinos y bebidas espirituosas como

originarios...”. La Delegaciéon también se preguntaba si los paises que utilizaban los sistemas
de marcas de certificacién tendrian que cambiar sus sistemas en caso de que cambiara el
equilibrio exigente entre los articuld® y 23, incluidas las excepciones previstas en el

Articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.

20. La Delegacion de la Federacion de Rusia observé que aunque su pais no era miembro
de la OMC, las negociaciones de adhesi@neanian llevando a cabo desde hacia mucho

tiempo y a ese respecto se habian introducido enmiendas en su legislacion con respecto a las
indicaciones geograficas. En sesiones anteriores del SCT la Delegacion habia declarado que
la proteccion directa de lasdicaciones geograficas Unicamente estaba prevista para un tipo

de indicaciones geograficas que eran indicaciones de procedencia. Se habia considerado que
esto se hallaba en conformidad con la definicién del Acuerdo sobre los ADPIC. La

Delegacion pidi@asimismo a los paises que utilizaban actualmente el sistema de marcas de
certificacion que ofrecieran otros detalles sobre la proteccion prevista, en particular para los
vinos y bebidas espirituosas. En la Federacion de Rusia, las normas preveiarrain cont

previo al registro y como otros paises tenian mas experiencia en este ambito, la Delegacion
consideraba util estudiar de cerca la labor de los organismos encargados de dicho control y los
documentos exigidos al respecto.

21. Enrespuesta asasolicitudes de informacion sobre la proteccidn de las indicaciones
geograficas por medio del sistema de marcas de certificacion, la Delegacién de los Estados
Unidos de América explico que, en cuanto a la cuestiéon de si el sistema de marcas de
certificacibn proporcionaba el nivel de proteccion previsto en el Arti@Balel Acuerdo

sobre los ADPIC para productos distintos de los vinos y bebidas espirituosas, se habia
modificado la Ley de Marcas 8lde diciembre de 1994 para proporcionar un mayor nivel de
proteccion para las marcas de certificacion correspondientes a vinos y bebidas espirituosas
que para las marcas de certificacion que identificaran otros productos. La Delegacién observé
gue en los Estados Unidos de América varios solicitantes de otsesspd habian acogido al
sistema de marcas de certificacion para obtener proteccién de sus indicaciones geograficas.
La Delegacion observé ademas que, en calidad de pais que se inspiraba en la tradicion del
Derecho consuetudinario, los Estados Unidos deéAca tenian, ademas del registro, un
sistema que reconocia el uso real como la base para la creacion de derechos sobre las
indicaciones geogréficas y ofrecié determinados ejempognag café colombiano, queso
Comté Jamaica Blue Mountain Coffegue® Halumi,jamoén de Parma&armigiano

Reggiano, prosciutto di Parmaguesdroquefort quesadStilton, y Swisspara el chocolate y
productos derivados. En determinados casos, los titulares de esas indicaciones geograficas
habian ejercido el derecho a impesigistros de marcas similares hasta el punto de producir
confusién y también se habian beneficiado de las medidas de observancia en frontera.

22. Enrespuesta a estos comentarios, la Delegacion de las Comunidades Europeas,
haciendo uso de la mbra en nombre de sus Estados miembros, observé que lo que se
perseguia no era verificar el cumplimiento de ninguna legislacién o sistema en particular con
el Acuerdo sobre los ADPIC. En cambio, la Delegacion propuso examinar las diferencias
existentes etne varios sistemas de proteccion utilizando la definicion como punto de partida.
Indudablemente podia otorgarse la proteccion a una indicacién geografica por medio de las
marcas colectivas pero debia prestarse atencion a la definicidén, puesto quendanatra

podia inducirse a error al consumidor. Ademéas del debate sobre la responsabilidad, era
necesario recordar que al gozar de la proteccién otorgada por las marcas colectivas el
producto podia reunir los requisitos para ser considerado indicacionagieagen virtud del
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Articulo 22.1. En cuanto a la intervencion de los Estados Unidos de América, la Delegacion
observo que todas las indicaciones geogréficas mencionadas eran notoriamente conocidas y
asimismo estaban protegidas en las Comunidades Ew.opeaobstante, cuando estos

productos llegaban a los Estados Unidos de América, no se definian de la misma manera, sino
gue entraban dentro del ambito de las marcas colectivas o de certificacion, que era el Unico
sistema de proteccién disponible. La Bghcion opinaba que habia un problema con la
definicion si la indicacion geogréfica era protegida como marca colectiva, porque si bien
“podria” definirse el producto mediante ciertas caracteristicas, no “deberia” definirse
obligatoriamente mediante dichearacteristicas.

23. LaDelegacion de Francia observé que las marcas individuales o colectivas y las
indicaciones geograficas eran dos materias distintas; mientras que las marcas eran derechos
privados, las indicaciones geograficas eran derecblestivos, y en Francia la proteccion de

las indicaciones geograficas se basaba en una estructura en la que el reconocimiento y el
registro de las indicaciones geograficas era publico, y en la que los fabricantes desempefaban
una funcion. En determinadaises se planteaba la cuestion del Derecho aplicable a la
proteccion de las indicaciones geograficas, mientras que en otros, la ausencia de medios
juridicos obligaba a los titulares a proteger las indicaciones geograficas como marcas.

24. En respuesta a la intervencion de la Delegacion de Francia, la Delegaciéon de Australia
explicé que en su pais no se hacia hincapié en el control gubernamental para la proteccién de
las indicaciones geograficas, sino mas bien en su funcion privada o coleitigtralia

protegia las indicaciones geograficas mediante marcas de certificacién, lo que era compatible
con lo dispuesto en el Articul®2 del Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegacién explicé

ademas que se habia promulgado la Ley de Vinos y Licores ysjadegislacion se ocupaba

de las indicaciones geograficas en relacion con los vinos y bebidas espirituosas. A veces se
solicitaba la proteccion por medio del sistema de marcas de certificacion, por considerar que
se afladia asi valor a la proteccién deifedicaciones geograficas para los vinos y bebidas
espirituosas.

25. La Delegacion de los Estados Unidos de América observo que en el Acuerdo sobre los
ADPIC se reconocian los derechos de propiedad intelectual como derechos privados, tanto si
eran reivindicados por organismos gubernamentales (nacionales o correspondientes a distintas
areas de la nacion) como por personas fisicas o juridicas. La Delegacion afiadié que no era
necesario concertar acuerdos bilaterales, multilaterales o de libreaiopara obtener la

proteccion de las indicaciones geograficas de otros paises en los Estados Unidos de América.
La Delegacion opinaba que el objetivo principal de esa proteccion era impedir que se

engafiara a los consumidores respecto del origen y ldachtle los productos y servicios, y

que la competencia era el medio mas adecuado para lograr dicho objetivo.

26. Enrespuesta a un comentario de klé€yaciorde lasComunidades Europeda
Delegaciorde Australia explicod que en su pais no edstesgo de confusién para los
consumidores. En alistema de marcas de certificacion se preveia el examen anterior al
registro y en esa etapa era necesario probar la existencia de un vinculo objetivo entre el
producto y el lugar respecto del que se imicaba el origen. Ademas, no podia registrarse
otro signo que contuviera un nombre geogréfico idéntico o similar.

27. El Representante de la AIPPI sefialé que efaelerdo sobre los ADPI@o se exigia

ningun tipo de proteccion especial. Enfeticulo 23.4 Unicamente se hacia referencia a
negociaciones para establecer un sistema de registro de las indicaciones geograficas de vinos
y bebidas espirituosas. En elAcuerdo sobre los ADB&abogaba por la proteccion contra el
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uso de indicacionegeograficas que indujera a engafio o su registro como marcas. Asi pues,
para satisfacer los requisitos podia utilizarse la legislacion sobre competencia desleal o
publicidad engafosa. El registro de indicaciones geograficas se efectuaba mediante varios
sistemas: un sistema de denominaciones de origen (por ejemplo, en Francia), un sistema
suigeneris(por ejemplo, en las Comunidades Europeas) y sistemas de marcas colectivas o de
certificacion. En cuanto al parraB82 del documento SCT/9/4, el Represergagiinaba que

no era adecuado afirmar que una marca colectiva informaba al publico acerca de ciertas
caracteristicas particulares del producto, puesto que el solicitante de una marca colectiva no
tenia que mostrar las caracteristicas de los productowigiserpara los que se solicitaba el
registro. El Representante sefial6 ademas que el sistema de marcas de certificacion resultaba
mas adecuado para las indicaciones geograficas.

28. La Delegaciorde lasComunidades Europedsaciendo uso de lagtabra en nombre de

sus Estados miembros, sefialé que en esa jurisdiccion era posible registrar marcas colectivas y
de certificacion. Los fabricantes podian elegir la manera en que deseaban protegerse contra el
uso desleal, no obstante, la mejor manerprd¢eger las indicaciones geograficas era por

medio de undegislacion al respecto. La Delegacion reconocié quicelerdo sobre los

ADPIC no obligaba a los Estados miembros a implementar un sistema de registro para la
proteccion de las indicaciones geaficas pero preveia la proteccion en casos de uso

indebido. En cuanto a la proteccion de las indicaciones geograficas por medio de marcas
colectivas o de certificacidn, el examinador podia verse ante la cuestién de determinar la
legislacién aplicable, cstién que posteriormente podia plantearse a los tribunales, en caso de
uso indebido. Por ese motivo, la Delegacién consideraba que no era necesario establecer una
distincion clara entre los distintos tipos de proteccion de la propiedad industrial.

29. Enrespuesta a la intervencion de lal&gaciorde lasComunidades Europeda

Delegaciorde Australia observé que en muchos paises las personas interesadas podian
consultar las bases de datos existentes para confirmar si los elementos ded&defstaban
presentes en una designacion dada. En Australia, el registro de marcas de certificacion
relativas a las indicaciones geograficas se regia por dos conjuntos de normas, en primer lugatr,
las normas que se aplicaban a todas las marcas de eitificy en segundo lugar, las que
permitian a los examinadores determinar el vinculo existente entre el producto y su origen
geografico. La Rlegaciérafiadié que en dicho pais no existia ningun problema respecto del
fuero aplicable, puesto que el Dereat®mmarcas, que regiagbtema de marcas de

certificacién, proporcionaba los medios necesarios para proteger las indicaciones geogréficas.
En caso de controversia, la autoridad competente aplicaria ese conjunto de normas para
examinar el proceso y deterimar la correspondiente accidn por infraccion.

30. La Delegacion del Canada recordd que el Acuerdo sobre los ADPIC ofrecia a los
Estados miembros flexibilidad para cumplir sus obligaciones y explicd que su pais satisfacia
dichas obligaciones paonedio de un sistema de marcas de certificacion. El sistema preveia el
trato nacional y era eficaz en relacion con los costos.

31. LaDelegacion de Panama explico que la legislacion de su pais contenia definiciones
precisas para las denominacierte origen y las indicaciones de procedencia. La definicién

de las denominaciones de origen era similar a la del Arti2Rlt del Acuerdo sobre los

ADPIC, y se establecia el vinculo entre el signo y el lugar geografico ademas de una cualidad
especifica.En Panama, el titular de denominaciones de origen nacionales era el Estado,
mientras que las indicaciones de procedencia podian ser utilizadas por cualquier persona
establecida en el pais que llevara a cabo una actividad comercial o industrial o prestara
servicios. Ademas, en la legislacion se definia la indicacion de procedencia como la
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expresion o el signo utilizado para indicar que un producto o servicio procedia de un pais o
grupo de paises, una region o un lugar especifico. En cuanto a las malezdivas, era

necesario que el solicitante formara parte de una asociacion de fabricantes y cumpliera con las
normas preestablecidas para el uso de la marca, y en cuanto a las marcas de certificacion,
unicamente podian ser utilizadas por personas debiteraeatorizadas y bajo la supervision

del titular de la marca, con arreglo a las normas pertinentes.

32. LaDelegacion de la Argentina plante6 una cuestion general en relacion con la ultima
frase del parraf@ del document&CT/9/4, en el queesdeclaraba que los criterios que

definian las indicaciones geograficas parecian menos restrictivos que los criterios que definian
las denominaciones de origen. La Delegacion considerd asimismo que la ultima frase del
parrafo52 resultaba prematura, puesfue se declaraba que en el caso de las indicaciones
geograficas la produccion de la materia prima y la elaboracion del producto no debian situarse
necesariamente en el area geografica definida. La Delegacion sefialé que en ebféseafo
incluian las @quetas agricolas aunque esta cuestion no se habia debatido previamente en el
marco del SCT y era probable que no estuviera relacionada con los derechos de propiedad
intelectual.

33. Enrespuesta a la intervencion de la Delegacion de la Arger#rOficina Internacional
explico que en el parrafbs del document&CT/5/3, se resefiaban las diferencias existentes
entre los criterios que definian las indicaciones geograficas y las denominaciones de origen.
En cuanto a la primera linea del parr&, la version en espafiol mencionaba el término
“apelaciéon de origen” en lugar de “denominacion de origen”, por lo que tendria que
modificarse. Se habian incluido las etiquetas agricolas habida cuenta del caracter exhaustivo
del documento.

34. Enrespuesta a una pregunta de la Delegacién deaBia en cuanto al tipo de criterios
utilizados por los Estados miembros para examinar las marcas colectivas y de certificacion de
las indicaciones geograficas, la Delegacion de Australia aclaré quepaissexistia un

proceso dividido en dos etapas, la primera de las cuales tenia lugar en la Oficina de Marcas,
mientras que la segunda se llevaba a cabo ante un 6rgano independiente, la Comision de
Consumo y Competencia, en la que se planteaban cuestiemg®rEs publico. Se llevaba a

cabo un analisis detallado de la capacidad del solicitante para cumplir con las normas relativas
ala marca. Asimismo, se evaluaba el vinculo existente con el lugar de origen, asi como las
caracteristicas. Se publicabaslaicitud de marcas de certificacién para que las partes
nacionales y extranjeras pudieran presentar oposiciones. Después del registro podia
impugnarse la marca en caso de que fuera engafosa o indujera a error o cuando no existiera
ningun vinculo con dlugar de origen.

35. Respecto de la misma cuestion, lal®gaciérde losEstados Unidos de Américeiald

que elsistema de dicho pais también incluia un planteamiento basado en dos etapas. En
primer lugar existia un examen administrativo, qer@a lugar en la Oficina de Patentes y

Marcas, en relacién con las directrices estatutarias y normativas, para las partes que
solicitaran el registro como marca de certificacion. A continuacion se publicaba la marca para
que pudieran presentarse oposieisantes del registro. No obstante, un tercero podia
impugnar la marca registrada en cualquier momento de su vigencia o renovacién, en caso de
que fuera engafiosa. La Delegacion pregunto a otros Estados miembros, especialmente a los
gue aplicaban sistemasigenerisde proteccion, acerca de los medios juridicos a los que
podian acogerse las partes extranjeras interesadas en impugnar registros.
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36. La DelegaciordeFranciaexplico que el procedimiento de su pais se iniciaba mediante
unasolicitudde los fabricantes de una region, que se presentaba ante el Instituto Nacional de
Denominaciones de Origen para que se efectuara una investigacion inicial. Posteriormente se
publicaba la solicitud en la prensa local, regional y nacional con el fin déegceros,

incluidos los titulares de marcas, pudieran efectuar comentarios, comentarios que
seguidamente examinaria dichi@anismo y que podrian dar lugar a que se suspendiera el
procedimiento de registro. Finalmente se publicaba un decreto en elrBOfetial de la

Republica Francesa, un medio de amplia difusién, e incluso en esa etapa un tercero podia
impugnar la denominacion de origen.

37. LaDelegaciorde Suiza declaré que algunos paises poseian en sus legisladiones
concepto de denomationes de origen ademas del concepto de indicaciones geogréficas y
que el primero de ellos era mas restringido porque el vinculo existente con el lugar de origen
era mas solido, dado que todos los factores de produccién tenian que proceder de la misma
regon. Aungue en la definicion del Articul®2.1 delAcuerdo sobre los ADPI@o figuraba

ese requisito, no se impedia a los miembros otorgar una proteccion mas amplia, como la de
indicaciones geograficas “cualificadas” (es decir, denominaciones de origdainas, esta
Delegacion sefiald que la nacionalidad del opositor no influia en la disponibilidad de los
medios para impugnar una indicacién geografica.

38. La Delegaciorde Rumania sefialé que enlégislacion de dicho pais la definicion de
indiaciones geograficas se basaba e\elierdo sobre los ADPICEXxistia un procedimiento

de registro ante la oficina de propiedad industrial y normalmente el solicitante era una
asociacion de fabricantes que llevaban a cabo sus actividades en el areageegraf

cuestion. La oficina otorgaba el registro Unicamente después que el Ministerio de Agricultura
hubiera certificado las caracteristicas de los productos y su origen. Existia un periodo de
oposicion después de la publicacién del registro en el BotitiPropiedad Industrial, y podia
producirse su cancelacion en caso de que se incumplieran las normas pertinentes.

39. Enrelacion con la intervencion anterior de lalBgaciérde laArgenting el

Representantde la AIPPI discrep6 de la opini@xpresada por esaelzgacioren relacion

con el parrafdr del documento SCT/9/4 y declaré que estaba claro que la definicion de
denominacién de origeque se estipulaba en &treglo de Lisboara mucho mas restrictiva

gue la que figuraba en élcuerdo stre los ADPIC Ademas, una denominacion de origen

tenia que ser un nombre geogréafico, mientras que una indicacién geogréfica podia ser otro
nombre o indicacién, y en virtud délrreglo de Lisboael producto tenia que poseer

determinada calidad y caradtgicas, mientras que con arreglofauerdo sobre los ADPIC,

el producto tenia que poseer determinada calidad u otra caracteristica. En cuanto al
parrafo52, es decir, determinar si toda la materia prima tenia que proceder de la region en
cuestion o si parte de ella podia proceder de otras regiones o paises, el Representante convino
con laArgentina en que no podia deducirse esta cuestion de la definicion y que quizas pudiera
ser objeto de debate posteriormente, junto con otras cuestiones, como laroerdetsi los
fabricantes situados en las proximidades del area geogréfica podian utilizar la indicacion
geogréfica.

40. La Delegacion de Australia subrayo que de la definiciénfdelerdo sobre los ADPIC

podia deducirse que no toda la materi@aro todo el proceso tenia que proceder del area
geografica en cuestion. La Delegacion preguntd a otros Estados miembros sobre la manera en
que se interpretaba esta cuestion en sus jurisdicciones y en particular si los fabricantes de las
areas adyacent@®dian utilizar una indicacion geografica o si el material podia tener origen

en otros lugares.
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41. La Delegacion de la Republica de Corea, respaldada por la Delegacion de México,
sefald que este debate habia constituido una buena oportunidazbpacer las practicas y
los sistemas juridicos de otros paises en relacion con la proteccién de las indicaciones
geograficas y propuso que la Oficina Internacional elaborara un estudio que pudiera ser
utilizado por los Estados miembros del SCT.

42. En cuanto a los requisitos de que toda la materia prima y las partes del proceso de
produccion procedieran de un area geografica definida, la Delegacion lden®d sefialé que
resultaba util en este contexto comparar las definiciones contenidageunezdo sobre los

ADPIC con las del Arreglo de Lisboa. En la definicion que figuraba en el Arreglo de Lisboa
guedaban implicitas dos cuestiones esenciales, en primer lugar, el nombre geografico que se
utilizara debia servir para designar un productgiogrio de dicho lugar y en segundo lugar,

era fundamental el entorno geografico. En la definicionAdrlerdo sobre los ADPIGe

utilizaba una redaccién muy similar: la indicacion tenia que identificar productos como
originarios del territorio y en segdo lugar tenia que poseer determinadas caracteristicas,
calidad u otra reputacion que fueran imputables fundamentalmente a dicho origen. En ambas
definiciones se hacia referencia a los atributos esenciales de forma idéntica, por lo que,
independientemeatde la posicién que se adoptara en virtud del Arreglo de Lisboa en

relacion con el uso de la materia prima, los productos, etc., no habia diferencias
fundamentales con la definicion detuerdo sobre los ADPIC

43. En reaccion al comentario da Delegacion de Stianka, la Delegacién de Australia

sefal6 que existian vinculos claros entre las dos definiciones. Una caracteristica importante
de la definicion deAcuerdo sobre los ADPI@ra que determinada calidad, reputacion, u otra
caracteristicael producto fuera imputable fundamentalmente a su origen geografico y

aunque la Delegacion de Australia reconocia que cada miembro era muy duefio de aplicar esa
disposicion en su legislacién en la manera en que la interpretara, el requisito previsto en el
Acuerdo sobre los ADPIConstituia una norma de rango superior equivalente a la norma
prevista en el Arreglo de Lisboa.

44. La Delegacion de México opind que, aunque ambas definiciones eran de hecho muy
similares, la definicién de denominaciéa drigen era mas restrictiva. Con la indicacién
geograéfica, parte del proceso de produccion podia realizarse fuera del area geografica en
cuestion, puesto que el requisito necesario era que la calidad, reputacién u otra caracteristica
fuera imputable “fudamentalmente” al lugar de origen, mientras que con arreglo a la
definicion del Arreglo de Lisboa, incluso el procedimiento tenia que proceder de la misma
area geografica, ya que la calidad y reputacion estaban vinculadas a factores humanos y de
otro tipoespecificos de dicha area.

45. En cuanto a la propuesta de que la Secretaria elaborara un estudio comparativo de la
legislacidn sobre las indicaciones geograficas en los distintos Estados miembros, la
Delegacion de las Comunidades Europeas, hddeiso de la palabra en nombre de sus

Estados miembros, opind que quizas no resultara prioritario ese estudio, puesto que cualquier
parte interesada podia consultar los textos juridicos pertinentes en las colecciones ya
existentes, tanto en la OMPI como ka OMC. La Delegacién convino con la Delegacion de

la Argentina en que correspondia a cada miembro comprobar la conformidad de su legislacion
con los criterios minimos de admisibilidad previstos para las indicaciones geogréficas en el
Acuerdo sobre I0ADPIC. En cuanto a las observaciones efectuadas por varias delegaciones
sobre el requisito de que todo el proceso tuviera lugar en un area geogréfica limitada, esta
Delegacion recordo que el ArticuR2.1 no preveia explicitamente dicho requisito, pero
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exigia que se estableciera el vinculo geogréafico de manera convincente. La manera en que
esto se aplicaba a casos concretos dependia de la naturaleza del producto. A veces, el vinculo
podia ser una especie animal o una variedad vegetal pertenecienteca gea@grafica

determinada. También era importante tener en cuenta el aspecto de la reputacion al
determinar una indicacion geografica, y a veces, ganarse una reputacion exigia una inversion
econOmica importante, lo que también justificaba la necesidadadeccion.

46. La Delegacion de los Estados Unidos de América opind que parte del texto del
Articulo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC era dificil de interpretar, por ejemplo, la nocion
de reputacion, y en este contexto se preguntaba si reawdtiecuado mencionar la relacion
existente entre la reputacion y la inversion econdmica que acababa de mencionar la
Delegacion de las Comunidades Europeas. En tal caso, los productos identificados
actualmente por medio de marcas (por ejem@lacaCola, Budweise), cuya reputacion
procedia de un Estado miembro en particular en el que se habia producido una inversién
importante para crearla y mantenerla, podrian reunir los requisitos necesarios para la
proteccion como indicaciones geograficas.

47. La Delegacion de Moldova subrayé que existian diferencias importantes entre las
nociones de indicaciones geograficas y denominaciones de origen. Existia una analogia entre
las dos nociones en cuanto al elemento del origen geogréfico, pero las denonesais

origen eran menos comunes y mas valiosas. Los dos objetos de la proteccién eran distintos y
se preguntaba si era necesario proteger ambos. La Delegacién pregunt6 si en otros Estados
miembros existia una legislacion que permitiera la proteccidagdmdicaciones geograficas

a la vez que la de las denominaciones de origen.

48. En relacion con la observacion efectuada por la Delegacion de los Estados Unidos de
América, la Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabrabre

de sus Estados miembros, observo que la reputacion era indudablemente uno de los elementos
de la definicion de las indicaciones geograficas que figuraba en el ArZ@ulodel Acuerdo

sobre los ADPIC. No obstante, no debia considerarse estepte aisladamente, y todo

producto para el que se solicitara proteccion tenia que satisfacer plenamente los criterios de
admisibilidad contenidos en dicho Articulo, que era una norma minima.

49. La Delegacion de la Federaciéon de Rusia declagara preferible mantener separados
los conceptos de marcas e indicaciones geogréficas. Una indicacion geografica existia sin
participacion externa, mientras que una marca era un elemento creativo, inventado por el ser
humano.

50. El Representar de la AIPPI, respaldado por el Representante de otra organizacion no
gubernamental (CClI) sefial6 que la cuestion planteada por la Delegacion de los Estados
Unidos de América ilustraba las diferencias existentes entre las marcas, las indicaciones
geografcas y las denominaciones de origen. Las marcas, incluso las notoriamente conocidas,
por ejemploCocaCola, no eran un nombre de lugar o territorio. El hecho de que la sede de
la empresa titular de la marca estuviera ubicada en un pais en particulatomgiba un

origen especifico, puesto que la empresa podia constituirse en cualquier lugar. El requisito
previsto para las indicaciones geograficas era que el nombre identificara un producto
originario del territorio de un miembro. Aunque en alguno®sakas marcas, especialmente

las marcas notoriamente conocidas, sugerian un origen en particular, ésta no era su funcién
principal con arreglo al Derecho de marcas. En algunos casos, las indicaciones geograficas
podian convertirse en marcas, pero regatdificil concebir el caso contrario.
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51. La Delegacion de Australia solicit6 a los Estados miembros del SCT que facilitaran
detalles sobre la manera en que se evaluaba el vinculo objetivo en sus jurisdicciones,
especialmente en los Estados catantes del Arreglo de Lisboa. Haciendo referencia al
ejemplo deCocaColamencionado anteriormente en la sesion, la Delegacién dijo que dudaba
de que un caso tan extremo como ese pudiera ayudar a ampliar el debate para comprender
mejor los conceptos oo de examen.

52. La Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra en nombre de
sus Estados miembros, y respaldada por la Delegacion de la Republica de Corea, afirmé que
utilizar casos tan extremos no aportaria nada al eéetadire la definicion de las indicaciones
geograficas. Quizas resultaran mas apropiados los ejemplos cotidianos que permitieran a los
Estados miembros intercambiar experiencias. La Delegacion declaré que, ademas de la
definicion, era importante examings aplicacion a casos concretos. En las Comunidades
Europeas, una vez que se recibia la solicitud de registro de la indicacion geogréfica, se creaba
un archivo y se comprobaba el caracter distintivo de la indicacion propuesta, al igual que en el
caso deds marcas.

53. La Delegacion del Yemen declar6 que, a pesar de que existia consenso entre los Estados
miembros sobre la definicién de las indicaciones geograficas, parecia haber diferencias entre
los medios y métodos empleados para garantizardteccion de este tipo de derecho de

propiedad intelectual. Existia cierta ambigliedad en torno a las indicaciones geogréficas
puesto que eran distintas de las marcas. Algunas indicaciones geograficas eran famosas, pero
otras eran menos conocidas y léoimmacién existente en una oficina no se transmitia a otras.

En el Yemen, el registro de las indicaciones geogréficas nacionales e internacionales estaba
contemplado en lkegislacion sole marcas y el procedimiento conllevaba la verificacién y
publicacid de las indicaciones, asi como la posibilidad de oponerse a su registro. No se
registraban las indicaciones si cabia la posibilidad de que crearan confusion en el pablico.
Asimismo, era posible cancelar los registros por orden judicial.

54. LaDelegacion de la Argentina suscribié el comentario de la Delegacién de Australia en
el sentido de que el vinculo existente entre el lugar de origen y el producto era fundamental
para determinar la validez de la indicacién geografica. En opinion de &gBeibn, la

cuestion que habia que plantearse era si podia protegerse una indicacion geografica sobre la
base de la reputacion, sin tener en cuenta otras caracteristicas que la vincularan al area
geografica. La Delegacién se opuso a la idea de que allipodia establecerse teniendo en
cuenta las inversiones efectuadas en la promocion del producto. ¢ Podia reivindicarse una
indicacion geografica inicamente sobre la base de la reputacion, independientemente de la
idea que el consumidor o el publico emgeal tuviera de esa indicacién? ¢En qué se basaba
realmente la reputacion? ¢ Se trataba del conocimiento por terceros? ¢ Se trataba de que los
consumidores supieran que un producto tenia un vinculo directo con un determinado
territorio? La Delegacion alié que quizas fuera necesario establecer parametros para
determinar en qué consistia la reputacion, analogamente a los que se habian establecido para
determinar en qué consistian las marcas notoriamente conocidas.

55. La Delegacion de las Comigtades Europeas, haciendo uso de la palabra en nombre de
sus Estados miembros, declaré que en su opinion, la reputacion era una de las maneras de
probar el vinculo y que un aspecto importante era el valor econémico de la inversion
efectuada en su promocidibe hecho, la reputacion tenia un caracter territorial y estaba
determinada por cada miembro con arreglo a casos especificos. No era necesario que la
reputacion fuera nacional o regional, puesto que muchas indicaciones geogréficas Unicamente
eran conodas en una localidad y nunca se exportaban. Estaba claro que las repercusiones
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juridicas y economicas de este tipo de indicaciones eran muy distintas de las que tenian las
indicaciones famosas.

56. La Delegacion de Guinea observo que en relacamla definicion de las indicaciones
geograficas, el principio basico que debia aplicarse era el de la territorialidad y el vinculo que
debia considerarse era el que ligaba un producto a determinados factores humanos. Cabia la
posibilidad de que en casle que una marca fuera notoriamente conocida gracias a la

inversion efectuada en su promocién, no se tuvieran en cuenta los factores humanos, por lo
gue un producto protegido por la legislacién de marcas no tendria derecho a la proteccion
como indicaciérgeografica. De hecho, el mismo producto podia producirse con las mismas
cualidades fuera del territorio de origen. Este era precisamente el c&axdeola, una

marca notoriamente conocida en todo el mundo y un producto que podia producirse en
numerose paises bajo condiciones distintas.

57. El Representante de la ECTA opin6 que una definicion amplia de las indicaciones
geograficas podia impedir el libre flujo de productos en todo el mundo. Eso era incompatible
con los objetivos delAcuerdoabre los ADPIC. Segun el Representante, desde los origenes
del concepto de indicacién geografica se habian registrado en virtud del Arreglo de Lisboa y
de acuerdos bilaterales nombres que no tenian vinculos con el area geografica. El
Representante recardgualmente que recientemente, en el caso del jamén de Parma que se
habia presentado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Abogado
General habia sefialado que existia la tendencia a proteger las designaciones como
indicaciones geodfigas y, por lo tanto, a crear barreras al comercio.

58. Enrespuesta a una pregunta de la Delegacion de Australia, la Delegacién de Francia
explico que el reconocimiento de las indicaciones geogréficas en su pais era un proceso largo
en el que 8 tomaban en cuenta distintos parametros, por ejemplo: el vinculo existente entre
el producto y el origen geogréfico, los conocimientos técnicos de los productores, etcétera. A
fin de pronunciarse sobre estos elementos se llevaban a cabo investig&&ioiness y se
designaba una comision investigadora. Otro parametro importante era la reputacion y todas
las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas eran por definiciébn notoriamente
conocidas, aunque a distintos niveles. Algunas de ellas@nocidas regional o

nacionalmente y en ese sentido el concepto de territorialidad era pertinente. La Delegacién
afadié que las indicaciones geogréficas se aplicaban a productos ya existentes cuya
reputacion se debia a un método particular de prodacdPara alcanzar dicha reputaciéon era
necesario una inversion econdémica con el fin de elaborar productos de alta calidad.

59. La Delegacion de Cuba coment6 la experiencia de dicho pais en el registro de las
indicaciones geogréficas y en parieuel de las denominaciones de origen. A fin de

establecer el vinculo, el solicitante, ya fuera una persona fisica o juridica, tenia que
establecerse en el area geografica de produccién, aspecto que revestia la maxima importancia.
En Cuba, el procedimigo de solicitud de registro de las indicaciones geogréficas era
transparente y conllevaba la publicacién del registro, asi como la posibilidad de presentar
observaciones e impugnaciones. En caso de incumplimiento de los criterios exigidos por la
Ley, tanbién existia la posibilidad de solicitar la anulacion y cancelacién del registro.

60. Enrelacién con los comentarios efectuados anteriormente en la sesion, la Delegacion de
las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra en nombre d&ados Esembros,

explicé que con arreglo a su legislacion, cuando se impugnaba una solicitud de registro de
indicaciones geograficas se podia iniciar un procedimiento de cancelacién. Posteriormente,
incumbia a los tribunales decidir si la designacion #alita era una indicacion geogréfica, y
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como existia la posibilidad de llevar a cabo un examen judicial no era adecuado afirmar que
muchas indicaciones geograficas se registraban de manera abusiva. La Delegacion afiadio
que el ejemplo de los acuerdos bilales no resultaba Gtil para la perspectiva general que era
necesario adoptar en el debate.

61. La Delegacion de la Federacion de Rusia afirmé que la mayoria de las marcas, si no
todas, guardaban relacion con un pais de origen y que, por |q bedian referencia
implicitamente a una indicacion geogréfica. Asi pues, tenia que aceptarse que una marca
podia ser al mismo tiempo una indicacion geografica o en caso contrario establecer una
distincion clara entre los dos conceptos.

62. En reaccién a los comentarios efectuados por la Delegacion de la Federacién de Rusia,
la Delegacion de Francia convino en que debian distinguirse claramente las marcas de las
indicaciones geograficas, aunque la mayoria de las veces los dos tipos de proteccion
coexistian sin problemas. Por ejemplo, en el caso de la denominacion de@higieypagnge

existia por una parte el nombre de la denominacion protegida que figuraba en las etiquetas de
las botellas y, por otra, las marcas de los distintos productoresiaSiala marca se

distinguia el productor y probablemente sus conocimientos técnicos. Por consiguiente, era
posible que existieran varias marcas para la misma denominacion de origen.

63. La Delegacion del Reino Unido observé que parte de lawthd para avanzar en el

debate se debia quizas al hecho de que varios paises utilizaban el sistema de marcas para
proteger las indicaciones geogréficas, a diferencia de otros. Segun la Delegacion, parecia que
la proteccion que otorgaba el Derecho deeaa era adecuada cuando existia Unicamente un
producto de un productor, pero cuando habia varios productos y varios productores resultaban
mas adecuados los conceptos generales de indicacion geografica y de marca de certificacion.
La Delegacion preguntsi era Util examinar el caso en que mas de un proveedor produjera el
producto.

64. La Delegacion de la Republica de Moldova informé al SCT de que, tras la reciente
adhesion de dicho pais al Arreglo de Lisboa, se habian examit&dsolicitudes €
denominaciones de origen. Se habia verificado la conformidad de estas solicitudes con la
legislacion nacional. Podian denegarse las solicitudes en caso de que no cumplieran con la
definicion contenida en el Arreglo de Lisboa. La denominacion tenigpoueeder de un

territorio del pais, tenia que incluir el nombre histérico del producto, y tenia que utilizarse
para designar un producto que tuviera cualidades especiales, determinadas por factores
naturales. En la legislacion de la Republica de Moldewastipulaba que los solicitantes de
otros paises debian presentar pruebas de la intencién de utilizar la denominacioén en el pais de
origen y correspondia a las autoridades de ese pais considerar la calidad del producto, asi
como los factores geograficgaturales. También era importante la cuestién de la

prioridad.

65. Enrespuesta a los comentarios de la Delegacion del Reino Unido, la Delegacién de las
Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra en nombre de sus Estados miembros,
declab que las indicaciones geogréficas eran derechos colectivos y que esta caracteristica era
fundamental. Con arreglo a las normas, sélo en casos excepcionales se permitia que el
solicitante de la indicacion geogréfica fuera un particular, y habia variogpée muy

conocidos en el Reino Unido. No obstante, las solicitudes individuales no eran un
impedimento para que otros productores de la misma area geografica solicitaran el derecho a
utilizar el nombre. Una de las consecuencias que tenian las indieaaieograficas era que
permitian a un grupo de productores solicitar un derecho colectivo, que era un concepto
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exhaustivo y no era un acervo permanente, puesto que otros que respetaran los criterios
exigidos podian reivindicar sus derechos a ese respecto.

66. La Delegacion del Reino Unido suscribié los comentarios de la Delegacion de las
Comunidades Europeas en el sentido de que las indicaciones geograficas eran derechos
colectivos, aunque en algunos casos aislados podia existir un tnico usia@retho. No
obstante, el usuario individual podia hallarse en una posicion menos ventajosa que la que
habria obtenido si se hubiera acogido a la proteccion mediante una marca. La Delegacién
observé que recientemente los titulares de la marca de giRgbnouthhabian preguntado

las razones por las que gozaban de proteccién en virtud de la legislacién sobre indicaciones
geograficas, puesto que también gozaban de proteccién en virtud de la legislacién de marcas.
En opinion de la Delegacion, al menosde esa perspectiva, los titulares de esa marca
debilitaban sus derechos al poseer una indicacion geografica, puesto que otros productores de
la misma area podian comenzar a producir ginebra de la misma calidad, lo cual no sucederia
en caso de que Unicantergozaran de proteccion en virtud de la legislacion de marcas.
Ademas, las diferencias existentes entre los derechos colectivos y los derechos de
certificacion eran fundamentales para la cuestion general de la proteccion de las indicaciones
geograficas.

67. La Delegacion de México observo la diferencia existente entre las denominaciones de
origen y las indicaciones geograficas y declaré que las primeras eran mas restrictivas que las
segundas. En México coexistian dos sistemas: las denominaciones de origen registradas y las
marcas colectivas para las indicaciones geogréficas. En el caso de las denominaciones de
origen, el vinculo objetivo incluia caracteristicas naturales y humanas. Se exigia que todo el
proceso tuviera lugar en la region. peoteccion de las indicaciones geograficas como

marcas colectivas se aplicaba normalmente a un grupo de productores y en dicho caso, parte
del proceso podia tener lugar en otro lugar e incluso podian importarse algunas de las materias
primas, porque el faor fundamental era el de los conocimientos técnicos especificos de los
productores de la region.

68. La Delegacion de Suiza explicé que las marcas identificaban los productos originarios
de una empresa, mientras que las indicaciones geografamaticaban los productos

originarios de un area definida. Las indicaciones geograficas no concedian el monopolio a un
productor, sino que otorgaban el derecho exclusivo de uso a los productores de un area
geografica que satisfacieran los criteriosyimenente establecidos. En cuanto a los

comentarios efectuados anteriormente por la Delegacion del Reino Unido sobre la ventaja que
suponia tener una marca en lugar de una indicacion geografica para impedir que otros
produjeran el mismo producto, la Delegan declard que esto no sucederia en caso de que se
utilizaran marcas de certificacion para proteger las indicaciones geograficas.

69. La Delegacién de Eslovenia record6 que en muchos paises el registro de las
indicaciones geograficas se efediagpor medio del ministerio competente, mientras que

todos los procedimientos de registro de marcas se llevaban a cabo en la oficina de marcas. La
Delegacion pidio que se aclarara como determinaban las oficinas de marcas en esos casos Si
en la solicitud @ registro la marca correspondia a una indicacién geogréfica, y como se
determinaban los motivos absolutos de denegacion.

70. La Delegacion de Argelia declar6 que debian tenerse en cuenta las repercusiones
comerciales y econdmicas de las indicaes geogréficas. La definicion detuerdo sobre

los ADPICno resolvia todas las cuestiones relativas a la determinacion del vinculo objetivo.
La territorialidad tenia una importancia fundamental para definir una indicacién geogréfica, y
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la reputacién gicamente podia servir de complemento a ese concepto, pero no podia
sustituirlo. En Argelia, las indicaciones geograficas no se protegian si se consideraban
contrarias al orden publico o fuera probable que indujeran a error al publico en cuanto al
origende los productos, y podia llevarse a cabo un procedimiento de invalidacion incluso
después del registro. A menudo los paises carecian de medios necesarios para promover
productos artesanales de reputacion y la Delegacion se preguntaba qué disposici@mes pod
tomarse para dar a conocer esas indicaciones geograficas en particular.

71. LaDelegacion de Indonesia declar6é que en dicho pais las indicaciones geograficas
estaban protegidas como signos que indicaban el lugar de origen de los prodiedasdgu
implicitos los factores geograficos y medioambientales, naturales y humanos, o una
combinacion de las caracteristicas y la calidad del producto. Se otorgaba la proteccién
basandose en el registro y la solicitud tenia que ser efectuada por uneiéstque
representara a los productores del area en cuestion.

72. Enrespuesta a la pregunta de la Delegacién de Eslovenia, el Representante de la AIDV
sefald que ese caso era prueba de los problemas administrativos y de organizacion que
experimentaban los titulares de derechos en relacién con la proteccion de las indicaciones
geograficas. Distintas oficinas del mismo pais se ocupaban de las marcas y de las
indicaciones geogréficas y a veces se planteaba la cuestion de resolver problemas que er
competencia de otras autoridades. El Representante hizo referencia en este contexto a los
casos en que los tribunales administrativos, que Unicamente solian ocuparse de las cuestiones
relativas a las marcas, tenian que recibir alegaciones de tercegbsentido de que la marca
solicitada poseia elementos de una indicacion geografica o denominacion de origen, y tenian
que dictar resoluciones al respecto. Normalmente, la respuesta era que Unicamente eran
competentes en Derecho de marcas, mientrasagauatoridad competente para el examen de

las etiquetas de vinos, por ejemplo, no se ocupaba de los elementos de las marcas.

73. A eserespecto, la Delegacién de Australia explicd que en su pais existian dos
mecanismos separados: en primer lugmproteccion por medio de legislacion especifica

para los vinos y bebidas espirituosas y, en segundo lugar, el sistema de marcas de
certificacion que también utilizaban numerosos productores de vinos. Al ocuparse de una
solicitud de marca de certificei que incluyera una referencia geogréfica, el examinador
tenia que examinar las normas relacionadas con la solicitud y en la medida en que se
demostrara que existia un vinculo entre la marca y el lugar, se permitiria el registro de la
marca. En el casparticular de los vinos y bebidas espirituosas, existia un proceso algo mas
complicado en el que antes del registro de la indicacién geogréfica, el organismo de
certificacion efectuaba varias consultas para velar por que el registro propuesto no vulnerara
los derechos de marcas vigentes. Ademas, también tenia lugar un proceso de consulta publica
en la regidn en cuestidn, para que otros productores hicieran valer sus reivindicaciones. En
cuanto a las etiquetas, los productores tenian que observar vaeictsices.

74. La Delegacion de los Estados Unidos de América observé que en dicho pais las
notificaciones en virtud del Articul6ter del Convenio de Paris en relacion con determinadas
designaciones habian planteado problemas de tipo admiivistréto obstante, podian
impugnarse las marcas de certificacion en la Comision de Audiencias y Recursos en materia
de Marcas (TTAB). A titulo de ejemplo, la Delegacién explicé que se habia llevado a buen
término en la TTAB una impugnacion presentadagidnstituto Nacional de

Denominaciones de Origen de Francia contra la m@amnac Este tribunal también habia
considerado el caso del whisky escocgsatch Whiskycomo indicacién geografica
notoriamente conocida que no podian utilizar otras partes.
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75. El Representante de la AIPPI explicd que en la mayoria de los paises el registro de las
indicaciones geograficas incumbia a mas de una oficina, y por lo general, al Ministerio de
Agricultura. La determinacion del motivo absoluto de denegagidia que considerarse en
relacion con la legislacion nacional y el examinador verificaria normalmente si el signo

creaba confusién, era descriptivo o inducia a error. En cuanto a los derechos anteriores, podia
tener lugar un examen de oficio en casayde estuviera disponible una base de datos sobre

las indicaciones geograficas. En caso contrario, no podia rechazarse una marcay se
publicaria para que se presentaran oposiciones por terceros. En caso de que la legislacion de
un pais no previera procedientos de oposicion, podia invalidarse la marca posteriormente
mediante procedimientos judiciales.

76. La Delegacion de Panama opind que los productos que tuvieran un origen geografico
especifico podian comercializarse como marcas colectivasldtnos paises, la protecciéon
ofrecida por medio de las indicaciones geograficas podia extenderse generalmente a las
indicaciones que identificaran a un productor originario de un pais, region o localidad dentro
de una region y el registro podia ser omexesario en caso de que una cualidad o
caracteristica dada del producto al que debia su reputacion fuera imputable fundamentalmente
a su origen geografico. Las marcas colectivas se definian generalmente como signos que
permitian distinguir el origen geoafico, el material, el método de produccién y otras
caracteristicas comunes de los productos y servicios de distintas empresas que utilizaban la
marca. Las marcas colectivas se utilizaban a menudo para promover productos que eran
caracteristicos de umagion dada. Las marcas de certificacidon se otorgaban a productos que
cumplian los requisitos definidos, aunque el solicitante no tenia por qué ser miembro de una
organizacion o entidad.

77. Enrespuesta a estos comentarios, la Delegacion dgolasinidades Europeas,

haciendo uso de la palabra en nombre de sus Estados miembros, explicé que el sistema
vigente en la Unidn Europea se basaba en un instrumento juridico que preveia que todo
productor ubicado en un area definida cuyo producto satisditds criterios de admisibilidad
podia solicitar su incorporacién y estar habilitado para utilizar la indicacién geogréfica. Asi,
pues cualquier productor podia hacer uso del sistema y esta situacion era paralela a la
existente en virtud del sistema deroas de certificaciéon. En cuanto al principio de
territorialidad, la Delegacion declaré que en el pardBalel documento SCT/9/5, la Oficina
Internacional habia declarado que los términos genéricos no se consideraban distintivos y que
esta manera de aldar la cuestion no era necesariamente pertinente para el Derecho de las
indicaciones geogréficas, puesto que “genérico” era un concepto del Derecho de marcas. En
el Derecho de las indicaciones geograficas resultaba mas adecuado referirse a “nombres
comuwnes”. Tal y como figuraba en el Articu.6 delAcuerdo sobre los ADPICel]

término habitual en lenguaje corriente que [era] el nombre comun...”. Era mas adecuado
utilizar el término genérico para referirse a los motivos absolutos de denegacion en el
Derecho de marcas.

78. La Delegacion de los Estados Unidos de América explicd que en ese pais el principio de
territorialidad aplicado a la propiedad industrial en general, y a las indicaciones geogréaficas y
a las marcas en patrticular, se entergti el sentido de que las obligaciones relativas a la
propiedad intelectual podian implementarse en distintas maneras a escala nacional, en
concordancia con las obligaciones internacionales. La Delegacion se preguntaba si en
algunos sistemas el concepte territorialidad estaba mas cerca del conceptdetedir” (la

relacion del producto con un lugar particular dentro de un territorio). La Delegacién observo
ademas que, en relacién con los términos genéricos y las indicaciones geogréficas, el
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conceptale términos genéricos no era Unicamente pertinente para las marcas y cito como
ejemplos los términos parmesa@hablis Cheddary Champagngque eran términos

geneéricos en los Estados Unidos de América y se utilizaban para describir tipos de productos,
mientras que eran marcas registradas en otros Estados miembros y quizas incluso indicaciones
geograficas. Asi pues, tanto en el &mbito de las indicaciones geograficas como en el de las
marcas, algunos términos eran genéricos, se hallaban en el dominicopfibé consideraban

en el lenguaje corriente el nombre comun de los productos o servicios. Ademas, lo genérico
podia regirse por el principio de territorialidad.

79. La Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra em d@mbr

sus Estados miembros, observé que desde el punto de vista juridico entendia los conceptos de
manera idéntica a la expresada por la Delegacién de los Estados Unidos de América. Esto
estaba claramente explicado en el documento preparado por la Sacrétxa cuestion
completamente distinta era la manera en que se aplicaba el concepto en la practica, asi como
la manera en que un miembro decidia si un término era genérico.

80. La Delegacion de la Republica de Corea declaro que el principierdeorialidad era

un principio establecido y una doctrina basica de la legislacién de propiedad industrial. Las
indicaciones geograficas no tenian que tratarse diferentemente. El pais en el que se solicitaba
la proteccion tenia la facultad de deterarisi el nombre para el que se solicitaba la

proteccion era una indicacion geografica o un término genérico.

81. Enrelacién con una cuestion planteada por la Delegacion de las Comunidades
Europeas, la Delegacién de los Estados Unidos de Amsoiiztd que se aclarara si era

posible que, en virtud de la legislacion de las Comunidades Europeas en materia de
indicaciones geograficas, cualquier productor establecido en un area geogréfica especifica 'y
cuyos productos satisficieran las normas vigentdilizara la indicacion geogréfica. La
Delegacion preguntd concretamente cOmo se aplicaba esa proteccion a los productores de
otros paises que solicitaran la proteccién de las indicaciones geograficas en las Comunidades
Europeas.

82. La Dele@cion de Australia también solicité aclaraciones a la Delegacion de las
Comunidades Europeas sobre la manera en que se entendia el concepto de término genérico
en relacion con las indicaciones geograficas en dicha jurisdiccion, y en qué medida era
distintoeste concepto en relacion con las marcas.

83. Enrespuesta al comentario efectuado por la Delegacion de Australia, la Delegacion de
las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra en nombre de sus Estados miembros,
aclaré que, con arregld principio de territorialidad, considerado como principio juridico que

se aplicaba a las marcas y a las indicaciones geograficas, correspondia a cada miembro definir
si un nombre, un término o una designacién era una indicacién geogréfica en su tesr#iorio

se habia convertido en un término genérico. En el sistema de las Comunidades Europeas, la
definicion utilizada era la del Articuld4.6 delAcuerdo sobre los ADPICouesto que los

términos genéricos se entendian en el marco de las indicacionesfiEasyy no se utilizaba

el término no distintivo como equivalente al uso comun en el lenguaje cotidiano. En

respuesta al comentario de los Estados Unidos de América, la Delegacion explicd que si un
productor de otro pais se establecia en un area gecgyddlimitada por una indicacién

geografica dada y satisfacia los requisitos necesarios, estaria en condiciones de poder utilizar
la indicacién geogréfica.
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84. La Delegacion de los Estados Unidos de América pregunto en qué manera estaban
protegidas las indicaciones geogréaficas homonimas y de otros paises en virtud del sistema de
las Comunidades Europeas. La Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la
palabra en nombre de sus Estados miembros, respondio que se otorgaba protescion a
nacionales de otros paises de conformidad con las obligaciones establecidas en virtud del
Acuerdo sobre los ADPICConcretamente, écuerdo sobre los ADPIGbligaba a los

Estados miembros a otorgar a los nacionales de otros Estados miembros de la OMC
proteccion contra el uso indebido de sus indicaciones geogréficas en el territorio de las
Comunidades Europeas. No obstanté@lerdo sobre los ADPI@o establecia que el

registro fuera un requisito para la proteccion, aunque en las Comunidades Buogpea
tribunales aceptaban demandas contra el uso indebido, en virtud de los Ar22das, en

funcién del producto. Los productores europeos recibian indudablemente el mismo tipo de
proteccion en los demas Estados miembros.

85. Enrelaciéncon el debate sobre las designaciones genéricas, reflejado en el parrafo
del documento SCT/9/5, el Representante de una organizacion no gubernamental (AIPPI)
opind que un término genérico no reflejaba en modo alguno la distincion, por lo tanto, no
podiaser una marca. No obstante, los términos genéricos también eran absolutamente
necesarios para los consumidores y comerciantes al describir un objeto, y habia que impedir
que nadie se apropiara de ellos. Sobre la cuestion de la territorialidad, el &¢pnts

declar6 que en su opinién existia una gran diferencia entre las marcas y las indicaciones
geograficas. En el primer caso, el Convenio de ParisAceerdo sobre los ADPI@reveian

la naturaleza territorial de los derechos de marca, a excepci@s dearcas notoriamente
conocidas, mientras que en el caso de las indicaciones geograficas, los Agyi@3 del
Acuerdo sobre los ADPI@reveian la proteccidén absoluta de los vinos y bebidas espirituosas
en cada pais.

86. La Delegacion dé\lemania observo que, en relacion con la pregunta efectuada por la
Delegacion de los Estados Unidos de América sobre la proteccion de las indicaciones
geograficas de otros paises dentro del territorio de las Comunidades Europeas, los tribunales
de Alemaniano aplicaban el texto déicuerdo sobre los ADPI@irectamente; no obstante,

por medio de la legislacién nacional, ese pais cumplia con las obligaciones basicas impuestas
a todos los Estados miembros de la OMC para proporcionar medios juridicos deigrotat

caso del uso de indicaciones geograficas que indujera a engafio. Existian dos maneras basicas
de proteger las indicaciones geograficas: la primera era mediante la Ley de Marcas y otros
Signos, mediante la que se otorgaba proteccion sobre la bdaexistencia de una

indicacién geografica, sin necesidad de registro; en ese caso, la ley no distinguia entre
indicaciones geograficas nacionales y de otros paises. La segunda forma de proteccion era la
Ley contra la Competencia Desleal y en este &ontaimbién resultaba intrascendente la

cuestidn de si una indicacion era nacional o de otro pais. Por supuesto, este sistema era
independiente de las indicaciones geogréficas registradas a nivel de las Comunidades
Europeas.

87. El Representantde la ECTA discrepd de la opinién expresada por el Representante de
la AIPPI en cuanto a que la proteccion de las indicaciones geogréficas en virdicuaetio

sobre los ADPICconstituia una excepcion al principio de territorialidad. Al contrario, cada
Estado tenia derecho a determinar si existia una indicacion geografica. Ademas, las
condiciones previstas en el Articild.6 delAcuerdo sobre los ADPIGe definian

ampliamente y, por lo tanto, no cabia concluir que no podia rechazarse una indicacion
geogéfica por otros motivos. En su opinién, la definicién del ArticRt6 “[el] término

habitual en lenguaje corriente” era mas amplia que la prevista en la legislacién de la
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Comunidad Europea, en virtud de la cual habia términos que siempre habiantsidales y

otros que habian pasado a serlo. Cada pais tenia que examinar independientemente los
términos geneéricos, con arreglo a sus propias normas. El Representante afiadié que existia
cierta polémica sobre si un término registrado podia convertirgemérico y cito como

ejemplo de dicha polémica el registro de la indicadi@taen las Comunidades Europeas. El
Representante sefiald6 ademas que, en virtud del Arreglo de Lisboa, las denominaciones de
origen registradas no debian convertirse en genéridasobstante, en su opinion, al

menosl0 términos incluidos en la lista de Lisboa se habian convertido en términos genéricos
en algunos paises.

88. Enrespuesta a los comentarios de los representantes de la AIPPly de la ECTA, la
Delegacion deds Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra en nombre de sus
Estados miembros, aclaro que en su sistema, los términos genéricos no podian registrarse
como indicaciones geograficas. A fin de determinar el caracter genérico de un término en el
territorio de las Comunidades Europeas, era necesario hacer referencia a los elementos de la
definicion de las indicaciones geograficas y a los criterios establecidos en la legislacion
pertinente. Todos estos controles tenian que llevarse a cabo antes tlarrepiombre. Eso

era lo que habia sucedido en el caso de la indicdegia en el que los productores habian
presentado amplias pruebas ante la Comision a fin de probar que el término no era ni se habia
convertido en genérico. Con arreglo a las nsma la Comunidad Europea, existia la
posibilidad de recurrir a la revision judicial, por lo tanto, cualquier persona que se sintiera
afectada por el registro podia solicitar su anulacion.

89. La Delegacion de México convino con las delegacicargsriores en que incumbia a las
autoridades de cada pais determinar si un término era genérico. De ahi que fuera posible que
nombres que eran genéricos en una jurisdiccion fueran indicaciones geograficas en otra y citd
el caso del queso manchego, quewara indicacion geografica protegida en las Comunidades
Europeas, mientras que en México se consideraba un tipo de queso (genérico). No obstante,
la Delegacion afiadié que era importante considerar el factor tiempo, dicho de otro modo, el
hecho de que ungez que se hubiera registrado una indicacion geografica y se hubiera
concedido la proteccion en un territorio esa designacion no podia convertirse en genérica.

90. El Representante de la ECTA planteé la cuestion de que &ougrdo sobre los ADIE

se establecia en virtud del Articul® el principio de “primero en el tiempo, primero en el
derecho” lo que significaba que si habia otros derechos de propiedad industrial, como las
marcas, anteriores a la solicitud de proteccidén de una indicaciémajeagy si la solicitud
entraba en conflicto con esos derechos, el Estado miembro no estaba obligado a otorgar la
proteccion.

91. La Delegacion de Suiza, haciendo referencia a los comentarios del Representante de la
ECTA, declaré que en élcuerdo sobre los ADPIGe aplicaba el principio de territorialidad

para la proteccion de las indicaciones geograficas. No obstante, en cuanto al pais de origen,
tenian que establecerse los pardmetros necesarios para determinar el vinculo. En cuanto a la
relacion existente entre las indicaciones geograficas y las marcas en el conteXtueerlo

sobre los ADPICexistia una clara diferencia entre los dos conceptos, y en el Ar@duiose
establecia la posibilidad de que coexistieran. Eso atenuaba laliasilgrevista en los
Articulos22.3 y 23.2 de registrar una marca en los casos contemplados en esos articulos, pero
la Delegacion no consideraba pertinente el principio de “primero en el tiempo, primero en el
derecho” en lo relativo a la relacion existemntre las indicaciones geogréaficas y las marcas.
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92. El Representante de la ECTA respondio a los comentarios de la Delegacion de Suiza
declarando que debian distinguirse los Articildss y16 delAcuerdo sobre los ADPICEnN

el Articulo 16 sedeclaraba claramente que el titular de una marca registrada gozaria del
derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros utilizaran en el curso de operaciones
comerciales signos idénticos o similares y estaba claro que el término signo también inclu

las indicaciones geograficas. Ademas, en la segunda frase del AdtdldelAcuerdo

sobre los ADPIGse establecia claramente el principio de los derechos prioritarios. El

Articulo 24.5, conjuntamente con el Articu®3, otorgaba la proteccion aldsta a las

indicaciones geograficas para vinos y bebidas espirituosas y el ArfidlBqreveia la
coexistencia.

93. En cuanto a las excepciones examinadas en el pdt8adiel documento SCT/9/5, es

decir, el caracter genérico de las indicac®geograficas o la utilizacién continuada de los
términos, la Delegacién de la Argentina declard que existia otra excepcion muy importante
con arreglo aAcuerdo sobre los ADPICla utilizacion continuada a lo largo del tiempo, pero
sin ningun vinculo comin derecho de propiedad intelectual anterior, en cuyo caso se seguia
permitiendo utilizar las expresiones que se habian utilizado durante un largo periodo de
tiempo. Ademas, la Delegacion discrepo del planteamiento del pddadel documento,

puesto ge las dos excepciones mencionadas anteriormente no se derivaban de contextos
relativamente raros antes de la entrada en vigor de las normas nacionales o internacionales.
De hecho, resultaban mas comunes que la proteccién mediante sistégerseris Ademas,

el hecho de que un nombre se hubiera convertido en genérico en muchos paises era debido a
los procesos de inmigracién y colonizacion, como en América Latina.

94. Enrespuesta a los comentarios de la Delegacion de la Argentina, la Oficina
Internacional explicd que quizas existia un problema en la redaccion o en la interpretacion del
parrafol4. De hecho, se hacia referencia a la situacién actual, heredada del pasado.
Evidentemente, los movimientos de poblacion creaban situaciones de lesthdipo de
situaciones tenian que abordarse por medio de la introduccion de la “clausula de
anterioridad”, aplicable a los periodos en que no existian normas juridicas.

95. La Delegacion de Australia planteé la cuestion de la proteccion dedasmciones
geograficas en otros paises e hizo referencia al documento SCT/8/5, comenzando por el
parrafo23. La Delegacion declaré que el documento proporcionaba una resefia util de las
posibles maneras de proteger las indicaciones geogréficas epaitses, a saber, mediante
acuerdos bilaterales, la proteccién de las indicaciones geograficas en la Comunidad Europea,
la proteccion de las denominaciones de origen mediante el Arreglo de Lisboa y la proteccion
mediante las marcas colectivas y de certidida por medio del Arreglo y Protocolo de

Madrid. La Delegacion explicé que varios titulares extranjeros de indicaciones geogréficas
habian solicitado y obtenido proteccion por medio del sistema de marcas de certificacion en
Australia Stilton,té de Ceién, etc.), obteniendo asi seguridad juridica puesto que los
tribunales de ese pais entendian dicha proteccion. La Delegacion recordd que las
Delegaciones de Alemania y de las Comunidades Europeas habian mencionado que era
posible la proteccion contra esa indebido de las indicaciones geograficas en esos paises por
medio de los tribunales. No obstante, la Delegacion se preguntaba si otros paises poseian un
mecanismo de proteccion positiva de las indicaciones geograficas extranjeras, lo que podia
proporconar seguridad juridica a los tribunales.

96. EIl Representante de la AIPPI observo que parecia existir una gran diferencia entre los
sistemas de registro especificos de las indicaciones geograficas y el registro de las marcas
colectivas o de ceftcacion. Normalmente, las personas de otros paises podian solicitar el
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registro de marcas colectivas y de certificacion basandose en el Convenio de Paris, pero no
existia la misma posibilidad para los sistemas de registro de indicaciones geogrgmas, y

ese motivo, el sistema de la Unidn Europea se limitaba a los residentes del territorio de la UE,
con la excepcidén quizas de los acuerdos bilaterales. En opinion del Representante, era mas
adecuado registrar las indicaciones geograficas como marcastdieacion, aunque un gran
namero de paises protegia las indicaciones geograficas como marcas colectivas. La mayoria
de los paises de la Comunidad Europea permitian el registro como marcas colectivas de
términos que tenian un origen geogréfico, aumdaegueran descriptivos, y todo miembro de

la asociacion que cumpliera los requisitos podia utilizar la marca. El Representante observo
ademas que ésa podia ser una manera de proteger las indicaciones geogréficas de otros paises,
por ejemplo, en la Comudad Europea. No obstante, la proteccion otorgada por medio de las
marcas colectivas seria inferior a la proteccion otorgada en virtud de las marcas de
certificacion o un sistemsui generisde registro.

97. Haciendo referencia al parra83 deldocumento SCT/8/5, la Delegacion de los Estados
Unidos de América hizo hincapié en que el Arreglo y Protocolo de Madrid preveia la

proteccion de las marcas de certificacion. Como se trataba de un sistema abierto, que permitia
la notificacion y la posibililad de oposicién y cancelacion, y era utilizado por un gran nimero

de Estados miembros de la OMC, podia ser un mecanismo internacional facil de utilizar para

la proteccion de las indicaciones geograficas por medio del sistema de marcas de

certificacion.

98. Enrespuesta a este comentario, la Delegacioén de Suiza observé que aunque ciertos
Estados miembros del Arreglo de Madrid utilizaban el Derecho de marcas para proteger las
indicaciones geogréficas, no era ése el caso de todos. Cuando uniBsadwo del Arreglo

y Protocolo de Madrid recibia una solicitud de registro de una marca que correspondia a una
indicacién geografica, podia examinar la solicitud con arreglo a sus propios criterios y sobre

la base de las condiciones necesarias paraidezatie la marca, a saber, el caracter

distintivo, el origen de los productos, etcétera. Eso significaba que en muchos paises, sila
marca era una simple indicacién geografica, no podria registrarse como marca porgue no tenia
un caréacter distintivo, y seegistraria como indicacién geogréfica.

99. La Delegacion de los Estados Unidos de América declar6 que en algunas de las

recientes intervenciones se habian subrayado las diferencias existentes entre los sistemas de
Derecho consuetudinario y log erecho codificado, asi como la importancia de establecer
definiciones. La Delegacion se preguntaba si seria mas conveniente que el SCT se centrara en
los elementos que daban lugar a la proteccién. Por ejemplo, los elementos por los que se
determinabaihas caracteristicas del producto, o el significado de “imputable

fundamentalmente a su origen geografico”, asi como la manera en que se establecia ese
concepto. Quizas si se llegaba a un entendimiento comudn sobre estos puntos seria posible
alcanzar un eeendimiento comun sobre la definicidn de las indicaciones geograficas.

100. La Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra en nombre de
sus Estados miembros, declar6é que en el documento SCT/9/4, la Secretaria habiadesclareci

las diferencias existentes entre las marcas y las indicaciones geograficas, y que en otras partes
de ese documento ya se habian abordado las cuestiones planteadas por la Delegacion de los
Estados Unidos de América.

101. En respuesta a una praga de la Delegacion de la Argentina sobre la repercusion que
tenia en los derechos sustantivos de los titulares el registro de las indicaciones geograficas
como marcas colectivas, la Delegacion de Alemania explico que dicho registro Unicamente
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era posibleeuando estaba previsto en la legislacion nacional del pais receptor, como en el
caso de Alemania. La Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra
en nombre de sus Estados miembros, afladié que en determinados casos, un producto que
recibia proteccién como indicacion geografica o denominacion de origen en virtud de la
legislacion nacional tenia que ser protegido por una marca colectiva en caso de que el pais al
gue se exportara dicho producto no previera otro tipo de proteccion.

Nombres de dominio dénternete indicaciones geograficas

102. La Delegacion de las Comunidades Europeas observo que la proteccion de las
indicaciones geograficas en el sistemas de nombres de dominio (DNS) era una cuestion
compleja y solicito a la Ofcina Internacional que elaborara un documento en el que se
expusieran las ventajas y desventajas de dicha proteccion, esclareciendo los objetivos y
describiendo las medidas necesarias para implementarla. Las Delegaciones de Malta,
México, Suecia, SlLanka y Turquia respaldaron esta peticion. La Delegacion de Suiza
respaldo la peticion y afiadio que en el estudio se debia examinar la medida en que podia
aplicarse a las indicaciones geograficas la proteccion otorgada a las marcas en virtud de la
Politica Unforme de Solucion de Controversias en materia de Nombres de Dominio.

103. La Delegacion de los Estados Unidos de América declar6 que, aunque no se oponia en
principio a que se llevara a cabo dicho estudio, era probable que resultara polémécsey qu
debia permitir a I@Dficina Internacionaéxplorar plenamente las cuestiones planteadas,
incluida la facilidad que tenian actualmente los titulares de marcas colectivas o de
certificaciéon para acceder a la Politica Uniforme con respecto a las inaliescgeogréaficas,

la relacion existente entre las notificaciones en virtudAddtulo 6tery las acciones

iniciadas en virtud de la Politica Uniforme, la funcién de las expresiones tradicionales como
indicaciones geograficas y la manera en que se tastéas indicaciones geograficas
homénimas.

104. La Delegacion de Australia respaldo firmemente la solicitud de qQditana
Internacionallevara a cabo un estudio en el que se recopilaran los debates de las cuestiones
planteadas por la protecei de las indicaciones geograficas en el DNS, pero expreso reservas
sobre el examen de las ventajas y desventajas de dicha proteccion, observando que eso
conllevaba una toma de posicion por parte d@figina Internacional La Delegacion de

Australia se@l6 ademas que era importante que la proteccion de las indicaciones geograficas
en el DNS no consistiera en otorgar nuevos derechos sobre dichos nombres, sino en reconocer
el derecho de propiedad intelectual para la proteccion contra el uso abusivo tade d&

dichas indicaciones en el DNS.

105. La Delegacion del Japon hizo hincapié en que era importante tener en cuenta los rapidos
cambios dédnternet y que una proteccion excesiva de los nombres como las indicaciones
geograficas podia crearghilemas para los organismos de registro y los encargados de
formular politicas que decidieran el alcance de la proteccién. La Delegacién observo la
diversidad de opiniones existentes en los debates sobre esa cuestion, en el Consejo de los
ADPIC y en el S, respecto de cuestiones fundamentales relativas a la proteccion de las
indicaciones geograficas en el mundo fisico, incluida su definicion, los medios y el alcance de
la proteccion y las excepciones a dicha proteccion. La Delegacion dudo seriameunée de q
fuera posible en ese momento debatir fructiferamente esa cuestion en el contexto del DNS y
propuso que se aplazaran dichos debates hasta que se avanzara en los debates relativos a la
proteccion de las indicaciones geogréficas en el mundo fisico. Lag&mones de la
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Argentina, Australia, Canada, Estados Unidos de América, México, Republica Checa,
Republica de Corea y Turquia manifestaron preocupaciones similares.

106. La Delegaciéon de México afadié que la proteccidén debia extenderse ait@siodes
geograficas en el DNS Unicamente cuando existiera la seguridad juridica o un consenso
minimo sobre la manera de proteger dichos indicadores en el mundo fisico. La Delegacion
pidio que, de no existir dicho consenso, se aplazaran esos debateslegacion de la
Argentina suscribié esa observacién y observé que todavia no habian terminado las largas
deliberaciones relativas a la proteccion de las indicaciones geograficas en el mundo fisico.

107. La Delegacion de las Comunidades Europdaservo que la Asamblea General,

mediante una decision adoptada en septiembre de 2001, habia solicitado al SCT que
examinara la cuestion de la proteccion de las indicaciones geograficas en el DNS y que
tomara una decision. La Delegacion sefialé que el B&bia mostrado cierta flexibilidad en

los debates y solicitudes anteriores relativos a las indicaciones geograficas y que debia
hacerse gala de la misma flexibilidad a la hora de examinar la proteccién de las indicaciones
geograficas en el DNS, que era uneestion importante para los Estados miembros. La
Delegacion sefiald que, después de tres afios de debates, habia llegado el momento de adoptar
una solucién constructiva al problema del registro de indicaciones geograficas como nombres
de dominio por partee personas que no estaban autorizadas a utilizar dichos identificadores,
tal y como se establecia enfduerdo sobre los ADPICLa Delegacion sefialé que no era
necesario el consenso respecto de un unico sistema de proteccion de las indicaciones
geograitas en el DNS, sino que podia acordarse la proteccién minima exigidaAcueido

sobre los ADPIQutilizando diversos modos de proteccion y que eso se hallaba en
concordancia con la extension de medidas de proteccion a las indicaciones geograficas en el
DNS.

108. El Representante de la AIDV observo la reciente resolucion de su Asamblea General en
la que se expresaba preocupacion por el registro de nombres de dominio que contenian
indicaciones geograficas en su totalidad o en parte, registrtuaticpor personas que no

tenian derechos sobre dichos nombres. El Representante hizo hincapié en la necesidad de
respetar los derechos de propiedad intelectual, tal y como se establecikscerrelo sobre

los ADPIC, y declar6 que se debia otorgar ailadicaciones geogréaficas una protecciéon

similar a la otorgada a las marcas en el DNS.

109. La Delegacion de Stianka sefialé que, aunque existian opiniones divergentes sobre la
manera de proteger las indicaciones geograficas, habia un conseasal gehre la necesidad

y obligacién de proteger dichos indicadores en virtudAtelerdo sobre los ADPICAsi

pues, se trataba de determinar cémo proteger dichos identificadores. La Delegacion subrayé
gue era urgente abordar esa cuestion y q@fieina Internacionatiebia elaborar un estudio,

y sefial6é que cualquier retraso permitiria a terceros registrar indicaciones geogréaficas como
nombres de dominio, agravando de esa manera el problema de los derechos supuestamente
adquiridos.

110. La Dele@cion de Suecia suscribi6 esa propuesta.
111. La Delegacion de Australia observo la divergencia de opiniones sobre esa cuestion y

dijo que, si bien debian proseguir dichos debates en el SCT, era necesario esclarecer el
contenido y los plazos de labor futura en esa esfera.
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112. La Delegacion de la Argentina hizo hincapié en que la cuestion de la proteccion de las
indicaciones geogréficas en el DNS planteaba problemas més amplios que los del alcance, el
objeto y la manera de la proteccigmue era necesaria cierta coherencia o un acuerdo sobre

las cuestiones subyacentes (por ejemplo, qué listas de nombres estarian protegidos en el DNS
y qué tratamiento se daria a los términos geneéricos).

113. La Delegacion de las Comunidades Epgas sefialé que no era necesaria una lista de
nombres de indicaciones geograficas para otorgar proteccién en el DNS, del mismo modo que
no existia dicha lista para otorgar proteccion a las marcas. La Delegacion observo que, en
caso de que un titular de mibre de dominio tuviera derecho a utilizar la indicacién

geografica y ese uso no fuera abusivo, se aplicaria el principio de proceder al registro de
nombres de dominio por orden de llegada de las solicitudes.

114. El Representante de la INTA sedall principio fundamental del Derecho comparativo

de que distintos sistemas juridicos podian alcanzar una solucién similar por medio de distintos
procedimientos o terminologia, por ejemplo, la proteccion de las entidades comerciales en
virtud del Derechale sociedades en las jurisdicciones de Derecho consuetudinario y como
sociedades de responsabilidad limitada en las jurisdicciones de Derecho codificado. La
Delegacion sefiald que en los debates del SCT se observaba un planteamiento comun sobre la
cuestiénde la proteccion de las indicaciones geograficas en el DNS.

115. La Delegacion de Francia, haciendo referencia a la intervencién del Representante de la
INTA, sefal6 que las indicaciones geograficas eran objeto de distintas formas de proteccion,
incluida la proteccion por medio de marcas colectivas o de certificacidn que eran susceptibles
de proteccion en virtud de la Politica Uniforme.

116. La Presidenta lleg6 a la conclusion de que todas las Delegaciones convenian en la
necesidad de pfondizar en el examen de la cuestion de la proteccion de las indicaciones
geograficas en el sistema de nombres de dominio (DNS), y habian solicita@diaitea
Internacionafue informara de ello al Comité y que elaborara una estrategia para debatirla
posteriormente.

117. La Oficina Internacionaindic6 que en el estudio solicitado se resefiaria la cuestion de la
proteccion de las indicaciones geograficas en el DNS, se expondrian las ventajas y
desventajas de incluir dicha proteccion en la Pditimiforme de Solucion de Controversias

en materia de Nombres de Dominio y se observarian los problemas y las opiniones
divergentes en esa esfera.

Nombres de dominio daternety nombres de paises

118. Los debates sobre la proteccion de los boss de paises en el sistema de nombres de
dominio delnternet(DNS) se basaron en los documentos WO/GA/28/7, WO/GA/28/3 y
SCT/9/7.

119. La Oficina Internacionatecordo que, en su periodo de sesiones celebrado 0231 des
septiembre 4 deoctubre de2002, la Asamblea General de los Estados miembros de la OMPI
habia observado que todas las delegaciones habian aprobado las recomendaciones del SCT
relativas a los nombres de paises, a excepcion de las de Australia, el Canada y los Estados
Unidos e América. Afadié que la Asamblea General habia tomado nota ademas de varias
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cuestiones relativas a la proteccion de los nombres de paises en el DNS que debian
examinarse mas atentamente. Concretamente, cit6 las tres cuestiones siguientes:

a) lalistaen la que habia que basarse para determinar los nombres de paises que se
beneficiarian de la proteccion prevista,

b) la extension del plazo de notificacion a la Secretaria de los nombres por los que se
conocia comunmente a los paises;

c) lamanera demceder con los derechos adquiridos.

120. La Secretaria record6 que la Asamblea General habia decidido que continuara el debate
en el marco del SCT con miras a alcanzar una decision final.

121. La Delegacion de México dijo que tras leédecumento SCT/9/7, le habia sorprendido

el escaso numero de paises que habian notificad®@#fdaa Internacionalos nombres por

los que eran comunmente conocidos. Por ultimo, se pregunto si eso era una muestra de que
pocos paises deseaban realméaf@oteccion de los nombres de paises en el DNS.

122. En respuesta a una pregunta de la Delegacion de Australia en relacion con la pertinencia
de redactar una lista de nombres de paises, la Secretaria record6 que en las recomendaciones
del SCT sbre nombres de paises, aprobadas por la mayoria de las delegaciones en septiembre
de 2002, figuraba la extensién de la proteccion a variaciones de nombres de paises que
pudieran inducir a error. Menciono varios ejemplos de ese tipo de variaciones, onelie
“Holanda”, en lugar de Paises Bajos, “Rusia”, en lugar de la Federacion de Rusia, o el caso
mas complicado del nombre de “Siam” en lugar de Tailandia. Record6 que la idea en la que

se basaba la redaccion de la lista de paises era dar cabidaesessss casos de variaciones

de nombres que podian inducir a error a fin de garantizar que también estuvieran protegidos.
Asimismo, afiadié que el concepto de variaciones que pudieran inducir a error no solamente
tenia que ver con el nombre en si, sinmkéén con el riesgo de que existiera un posible

vinculo entre el titular del nombre de dominio y las autoridades constitucionales del pais en
cuestion.

123. La Delegacion del Japdn, aunque estaba a favor de la propuesta de considerar la
cuestion @ la proteccion de los nombres de paises en el DNS, declaré que era necesario
debatir el fundamento juridico subyacente a dicha proteccion. La Delegacion sefialé
asimismo que no deseaba que los principios de la Politica Uniforme se extendieran a los
nombres de paises. No obstante, se mostré a favor de que las entidades registradoras
recibieran una lista de nombres de paises.

124. La Delegacion del Canadéa observé que, aunque la mayoria de las delegaciones deseaba
gue se protegieran los nombres @dgges en el DNS, todavia no estaba clara la manera en que

se administraria en la practica el sistema de proteccion. La Delegacion hizo hincapié en la
importancia de contar con un sistema eficaz y econdmico de registros de nombres de dominio
que facilitarda evolucion ddnternet y afladio a ese respecto que tenia una importancia
primordial que las normas que se establecieran para el mundo virtual estuvieran en
concordancia con las normas que ya existian en el mundo real. La Delegacion dejé claro que
apoyaba en principio el control del abuso de nombres de paises en el DNS, pero que no
reconocia los derechos de los paises sobre sus nombres. En consecuencia, no apoyaba la idea
de que un pais pudiera reservar su nombre en el DNS a fin de que el nombreidi®dom
correspondiente al nombre del pais en cuestion Unicamente pudiera ser utilizado por las
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autoridades constitucionales de dicho pais. La Delegacion mantuvo que, antes de que la
ICANN adoptara cualquier medida para proteger los nombres de paises B gldd

Estados debian introducir el nivel adecuado de proteccion que debia otorgarse a los nombres
de paises en virtud de los principios y tratados internacionales aplicables. A ese respecto, la
Delegacion consideraba inadecuado solicitar a la ICANNegti@bleciera nuevos derechos
mientras que los Estados ni siquiera podian concretar el nivel adecuado de proteccién. Por
ultimo, se declaré a favor de la practica consensual de proseguir los debates sobre la
proteccion de los nombres de paises en el DNS.

125. Aligual que la Delegacion del Canada, las Delegaciones de Australia, los Estados
Unidos de América y el Representante de la INTA desecharon la idea de que un pais pudiera
reservar su propio nombre en el DNS.

126. Aunque algunas delegiones se mostraron escépticas en cuanto al establecimiento de
una lista de nombres de paises, las Delegaciones de Alemania, Australia, Egipto, Espafia,
Francia, Grecia, México, Reino Unido y $manka se declararon a favor de establecer dicha

lista, que se basaria en el Boletin Terminoldgico de las Naciones Unidas. Varias delegaciones
(Australia, Egipto, Espafia, Reino Unido, §anka) declararon que en la lista también

podrian figurar los nombres por los que se conocia corrientemente a los paises y dos
delegaciones (Australia y Stanka) se mostraron a favor de incluir en la lista las variaciones
que pudieran inducir a error.

127. La Delegacion de las Comunidades Europeas propuso que se ampliara el periodo
permitido a los Estados miembros paddificar a la OMPI los nombres por los que se
conocia corrientemente a sus paises.

128. La Delegacion de Australia, record6 que no estaba a favor de proteger los nombres de
paises en el DNS, pero sefialé que la Asamblea General habia aprobadwaoliebeon y

que, por lo tanto, debia prestarse atencién a los aspectos de procedimiento. A ese respecto, la
Delegacion se declaré a favor de redactar una lista en la que figuraran los nombres oficiales

de los Estados en su forma larga y corta, los n@spor lo que se conocia corrientemente a

los paises y las variaciones que pudieran inducir a error.

129. La Delegacion del Brasil se declard a favor de continuar los debates sobre la cuestion de
la proteccion de los nombres de paises en el DABadié que el examen de las respuestas al
cuestionario sobre nombres de paises distribuido pofitana Internacionaéntre los

Estados miembros de la OMPI permitiria determinar las caracteristicas esenciales de esa
cuestidon y podia servir de base pardebate en el futuro.

130. La Delegaciorde losEstados Unidos de Amériaalvié a mencionar las declaraciones

de las xlegaciones del Canada y del Jap6n y declar6 que, habida cuenta de la falta de
consenso sobre los fundamentos juridicos emjlesdebia descansar la proteccidn de los
nombres de paises en el DNS, debia emprenderse un estudio preliminar a fin de establecer los
principios generales del Derecho de propiedad intelectual. Asimismo, observo que si se
extendian los principios de la Piata Uniforme a los nombres de paises surgiria la cuestion

de que un Estado soberano invocara su inmunidad cuando un demandado recurriera a los
tribunales aun cuando no hubiera un consenso sobre la cuestion de la inmunidad soberana.
No obstante, se trata de una cuestion de la que no debia ocuparse el SCT y la Delegacion
finalizd declarando que no deseaba que continuara de momento la labor al respecto.
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131. La Delegaciorde México dijo que en caso de que se decidiera limitar la proteccion a los
nombres que figuraban en el Boletin de las Naciones Unidas, estaba dispuesta a retirar el
nombre ‘Republica Mexicana” d& lista de nombres de paises utilizados corrientemente que
se habia notificado a l@ficina Internacional

132. La Delegaciordel Japon declaré que no debian extenderse los principios de la Politica
Uniforme a los nombres de paises. En cuanto a la lista que debia utilizarstetm€ion

declar6 que deseaba que esa lista se basara en la que figuraba en [d30BHE6. Afad

gue deseaba que se prohibiera la utilizacion indebida de los nombres de paises en el DNS,
pero que era necesario estudiar mas detenidamente la cuestion.

133. Variasdelegaciones (Espafia, Estados Unidos de América, México) expresaron
preocupacia por la posibilidad de efectuar comentarios sobre la lista de nombres de paises
utilizados corrientemente que se habia notificado a la Oficina Internacional.

134. En respuesta a una pregunta de &dgaciérde Australia sobre si los Estados ésta
dispuestos a renunciar a su inmunidad en relacién con los principios de la Politica Uniforme,

la Secretaria recordé varias disposiciones aplicables en el marco de dicha Politica. Entre otras
cosas, menciono que al interponer una demanda, el demarsgactenprometia a reconocer,

en caso de que el demandado recurriera a los tribunales, la jurisdiccion del lugar en que estaba
ubicado el registro o la del domicilio del demandado. Varios Estados, incluidos Australia,
Noruegay Turquia, habian presentaderdandas en virtud de la Politica Uniforme y al

hacerlo habian renunciado a su inmunidad.Qfigina Internacionahfiadié que, en cuanto a

la extensién de los principios de la Politica Uniforme a los nombres y siglas de las
organizaciones intergubernamdagadichasorganizaciones habian declarado que no

deseaban someterse a la jurisdiccion de un pais en particular, y que se habia acordado que se
modificaria la Politica Uniforme para prever el examen de nuevo en relacion con un
procedimiento de arbitraje ypor lo tanto, excluir el recurso a los tribunales.

135. La Presidenta record6 que se habia propuesto que la lista de nombres de paises que
debian protegerse se basara en la lista que figuraba en la N&@$1.66 o en el Boletin de

las NacionedJnidas o que en caso contrario prosiguiera la labor sobre esa cuestion y finalizo
recordando que también tenia que abordarse la cuestion derkxshos adquiridos.

136. La Delegacion de México respaldé las conclusiones de la Presidenta, afiagliendo
podia resultar Gtil que la Oficina Internacional redactara un documento con sugerencias
respecto de las eventuales opciones que estaban a disposicion del titular de un nombre de
dominio en el caso de que un Estado parte en una controversia no aceptaraar a su
inmunidad.

137. La Delegacion de Australia manifest6 inquietud acerca de la cuestién de ampliar el
plazo al31 de diciembre d2002, habida cuenta de que aln no se habian delineado los
proximos pasos a seguir con respecto a lalist

138. La Delegacion de Yugoslavia pregunté cémo se trataria el caso de cambio de nombre de
un pais.

139. La Oficina Internacional aprovecho la oportunidad para mencionar que el Boletin de las
Naciones Unidas constituia una base sequuasto que su actualizacion periddica reflejaba
cualquier cambio que pudiera producirse en el nombre de un pais.
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140. La Delegacion de Venezuela pregunto si ciertos terminos que figuraban en el Boletin de
las Naciones Unidas, como “Gobierno” @6nfederacion”, también serian protegidos como
tales.

141. La Secretaria declar6 una vez mas que debia adoptarse una decision en cuanto a la lista
en la que se basaria la proteccion de los nombres de paises en el DNS, a saber, la lista que
figuraba en la NormalSO 3166 o el Boletin Terminolégico de las Naciones Unidas. A ese
respecto, destac6 que en los debates se habia puesto de manifiesto que la mayoria de las
delegaciones privilegiaba la utilizacion del Boletin de las Naciones Unidas. Abeogue

era preciso llegar a una decision respecto de la cuestion de los derechos adquiridos, algunas
delegaciones habian propuesto en las sesiones especiales que se pagara una compensacion a
los titulares de registros de nombres de dominio que corresgaoachombres de paises,

cuando esos titulares no tenian relacion con las autoridades constitucionales de los paises en
cuestion. Sin embargo, sefalé que ese enfoque plantearia varias dificultades, como el calculo
del importe de la compensacion. Sugigide el enfoque mas sencillo podia consistir en

proteger los nombres de paises de su registro futuro como nombres de dominio en los gTLD.
Afadio que ese enfoque seria mas facil de aplicar en el marco de la ICANN.

142. Las Delegaciones de Alemaniaistralia, Espafa, Grecia, Japon, México y

ReinoUnido respaldaron el enfoque propuesto por la Oficina Internacional, que consistia en
la proteccion de los nombres de paises de su registro futuro como nombres de dominio en los
gTLD.

143. Por otraparte la Delegacion de Esparia dijo que en caso de registro de mala fe, podian
aplicarse en forma retroactiva los principios de la Politica Uniforme.

144. La Delegacion de Grecia dijo que, de aceptarse el principio de la retroactividad, no veia
objeciones a su aplicacion.

145. La Delegacion de los Estados Unidos de América dijo a titulo de ejemplo que, en lo
relativo a los derechos adquiridos, una marca podia bien incorporar el nombre de un pais, y
también que ciertos términos genérievsinglés podian corresponder a nombres de paises, y
citd como ejemplo el caso de “Turkey”. La Delegacién destacé el hecho de que existian
varios casos de derechos de propiedad intelectual ejercidos de buena fe en el &mbito de los
nombres de dominio.

146. En cuanto a la cuestion de la inmunidad soberana, la Delegacion de México solicité a la
Oficina Internacional que explicara por qué la posibilidad de un exanmavopodia

considerarse en el caso de una organizacién intergubernamental, perom&stado. Por

altimo, la Delegacion pregunto si existian otros sistemas que permitieran que el Estado no
renunciara a su inmunidad.

147. La Oficina Internacional dijo que conforme al Derecho internacional, las organizaciones
internacionales iergubernamentales podian rechazar una determinada jurisdiccion nacional y
recurrir al arbitraje. Dijo que durante los debates sobre la proteccion de los nombres y las
siglas de organizaciones intergubernamentales en el DNS, los asesores juridicos de las
Naciones Unidas habian propuesto un procedimiento que dejaba abierta la posibilidad de un
examen a noven el caso de arbitraje. La Oficina Internacional dijo que esa opcion estaba a
disposicion de los Estados.
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148. Las Delegaciones de Alemankaspafa y Francia se pronunciaron expresamente a favor
de aplicar los principios de la Politica Uniforme a los nombres de paises, y las Delegaciones
de Alemania, Espafa y Grecia se declararon a favor de suspender la inmunidad soberana en
€s0S casos.

149. La Presidenta extrajo las conclusiones siguientes:

a) Conscientes de la decisién tomada por la Asamblea General en su reunion de
septiembre de002, la mayoria de las delegaciones estaba a favor de modificar la Politica
Uniforme de Solucion de Cortiversias en materia de Nombres de Dominio (la Politica
Uniforme) con miras a la proteccion de los nombres de dominio en el DNS.

b)  En cuanto a los detalles de esa protecitas delegaciones apoyaron lo siguiente:

i) la proteccion debia extenderséoa nombres largos y cortos de paises, segun
constaran en el Boletin Terminoldgico de las Naciones Unidas;

i) la proteccion debia valer contra el registro o utilizacion de un nombre de
dominio que fuese idéntico o similar hasta el punto de crear camfusin el nombre de un
pais, cuando el titular del nombre de dominio no tuviera derecho ni interés legitimo alguno
respecto del nombre y cuando la naturaleza del nombre de dominio fuese tal que podria
inducir a error a los usuarios a creer que existiainowo entre el titular del nombre de
dominio y las autoridades constitucionales del pais en cuestion;

iii) cada nombre debia estar protegido en el idioma oficial (los idiomas oficiales) del
pais del que se tratara y en los seis idiomas oficiales dédamnes Unidas; y

iv) la proteccion debia extenderse a todos los registros futuros de nombres de
dominio en los dominios genéricos de nivel superior (gTLD).

c) Las delegaciones respaldaron que se siguiera examinando:
i) la extension de la protecci@los nombres por los que se conocia familiar o
comunmente a los paises, conviniendo en que todo nombre adicional de esa indole fuese

notificado a la Secretaria antes 8é&ldediciembre de2002;

ii) la aplicacién retroactiva de la proteccion a losiségs vigentes de nombres de
dominio, y respecto de los cuales presuntamente se hubieran adquirido derechos; y

iii) la cuestion de la inmunidad soberana de los Estados ante tribunales de otros
paises en acciones judiciales relacionadas con la protedeiGombres de paises en el DNS.

d) Las delegaciones solicitaron a la Secretaria que transmitiera esas recomendaciones a la
Corporacion de Asignacion de Nombres y Numeros de Internet (ICANN).

e) Las Delegaciones de Australia, el Canada y Estados Udieldsnérica no suscribieron
esta decision.

Véase el documento WO/GA/28/3 de la OMPI (“Nombres de dominimtdznet),
del24 dejunio de2002.
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f) La Delegacion del Japdn declar6 que, si bien no se oponia a la decision de extender la
proteccion a los nombres de paises en el DNS, era necesario seguir analizando el fundamento
juridico de dicha proteccion,fprmulé reservas respecto del parrafsupra excepto en lo

relativo al puntav).

Marcas

150. La Secretaria informé al SCT que, desde la octava sesion del Comité, dos paises se
habian adherido al Tratado sobre el Derecho de MdfdaE), a sder, Kazajstan y Estonia,
elevando 80 el numero total de Estados parte en ese Tratado a fines de erkfl03ieLa
Secretaria también anuncio la publicacion de la Recomendacion Conjunta sobre la proteccion
de las marcas y de otros derechos de propi@athastrial sobre signos en Internet, como
publicacion de la OMPI N845.

Propuestas para seguir armonizando los procedimientos y formalidades en el &mbito de las
marcas

151. La Secretaria present6 el docume8toT/9/2, que reflejaba los cambissgeridos por

los Estados miembros del SCT durante la Gltima sesion. La Secretaria propuso abrir el debate
con el Articulo8 del TLT relativo a las Comunicaciones, y la correspondiente Rsgitadel

proyecto revisado de Tratado. La Secretaria expli@eagula octava sesion se habian

planteado inquietudes acerca del lenguaje propuesto para los apartados b) y c) que
reproducian el lenguaje del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) y estaban expresados
en forma negativa. También se habia planteadomguietud si era posible obligar a una

Parte Contratante a aceptar comunicaciones que no fueran en papel. Algunas delegaciones
también expresaron el deseo de incluir alguna forma de incentivo o de declaracion que
recordara la importancia de la presemdaclectronica, en particular para los usuarios de

marcas. Para reflejar esas inquietudes, la Secretaria habia reproducido en la ¥Xddante
parrafos b) y c) existentes, mientras que la Vari@t®nsistia en un texto nuevo, que

también tenia en cuenesas inquietudes.

Articulo 8

152. La Delegacion de los Estados Unidos de América opiné que el enfoque adoptado para el
Articulo 8 parecia limitar el derecho de las oficinas a escoger los medios que deseaban utilizar
para recibir comunicaciose La Delegacidn explicé ademas que si bien los Estados Unidos

de América no tenian previsto por ahora hacer obligatorio el uso de las comunicaciones
electrénicas, estimaba que un tratado debia estar orientado hacia el futuro y no debia limitar a
las ofidnas a una determinada forma de comunicacion. La Delegacion expuso estadisticas
sobre la presentacion de solicitudes de marcas en la USPTO por solicitantes extranjeros en el
periodo20002001, que demostraban que, a diferencia de lo que ocurria en afctaas,

los solicitantes que estaban familiarizados con la presentacion electronica preferian esa forma
de presentacion. Por ello, la Delegacién explicd que no apoyaria un tratado que frenara a las
oficinas en su camino hacia el futuro.



SCT/9/9 Prov.
pagina32

153. La Delegacion de Esparia, apoyada por las Delegaciones de Alemania, Federacion de
Rusia, Panam@, Republica de Corea y Ucrania, se manifesto a favor de la VRripote
tratarse de lenguaje expresado en forma afirmativa y por resultar mas clara que devaria

154. La Delegacion de Australia observo que si bien preferia una formulacion afirmativa

para la disposicion relativa a las comunicaciones, no consideraba que los sentidos de las
VarianteA y B fueran equivalentes. La Delegacion observélguéarianteB podia reflejar

de manera mas exacta la VariaAtsi su texto fuese “cualquier Parte Contratante podra

exigir que la presentacion de comunicaciones se efectie en papel y en otro formato que no sea
papel”. En su redaccion actual, la VariaBeuponia que las Partes Contratantes podian

decidir libremente si aceptaban 0 no comunicaciones en papel y en otro formato que no fuese
papel, pero no aclaraba si tenian la libertad de “exigir” que la presentacion de comunicaciones
se efectuara de unarfoa determinada. Refiriéndose a la intervencion de la Delegacion de

los Estados Unidos de América en el sentido de que las oficinas debian poder escoger los
medios de transmision de la correspondencia, la Delegacion de Australia observé que esa
posicion o quedaba reflejada ni en la Variaiteni en la VarianteB.

155. La Delegacién del Reino Unido indicd que ni la VariaAtai la VarianteB transmitian

el mensaje de que era necesario alentar al uso de sistemas de presentacion electronica, aunque
no debia impedirse a los solicitantes la utilizacion de métodos mas tradicionales. Tal vez era
ese mensaje de fondo lo que faltaba en dichas variantes, antes que una formulacion juridica
precisa.

156. La Delegacion de las Comunidades Europegsdlie en principio acogia con agrado la
declaracion hecha por Australia en la Ultima sesion, solicitando que el texto del ABisalo
redactara en forma afirmativa. Sin embargo, la Delegacién no opinaba que las dos variantes
presentadas en la presesgsion tuviesen un significado equivalente. Se pregunto si no seria
preferible decir exactamente qué se esperaba de esas disposiciones, y sugirié que debia
encontrarse un texto que permitiera a las oficinas aceptar comunicaciones tanto en formato
electrérico como en papel. Tal vez el texto adecuado podia extraerse de las explicaciones que
figuraban en las notas.

157. La Delegacion del Canada respaldoé las posturas expresadas por la Delegacion de
Australia y la de las Comunidades Europeas. Si bieda Delegacion manifestaba una ligera
inclinacion a favor de la Variant®, por tener un enfoque mas positivo, opiné que la
redaccion era confusa. La Delegacion no consideraba que la sugerencia presentada por
Australia, es decir, permitir a las Partes @atantes recibir comunicaciones en papel y en
otro formato, dejaria en claro que la Oficina tenia la libertad de decidir qué tipo de
comunicacion exigiria. Esa postura parecia seguir el espiritu de la primera parte del
Articulo 8.1, que establecia losqeisitos que una Parte Contratante podia fijar. Sien esa
parte se limitaban los requisitos, en otra debia permitirse a una Parte Contratante exigir la
presentacion de comunicaciones en papel o en otro formato.

158. El Representante de la OAPjaique apoyaba la Varian#e, que tenia en cuenta las
inquietudes expresadas por la Delegacion de los Estados Unidos de América respecto del
puntoc), en lo relativo a permitir otras formas de comunicacién (es decir, por medios
electrénicos). El Represemite también menciono dos articulos anteriores del proyecto: en
primer lugar, el Articuldl.i) sobre la definicion de “Oficina” que, en su opinion, excluia las
oficinas regionales de distintas Partes Contratantes, como la ARIPO o la OAPI. Asi pues,
debiamodificarse la redaccion de ese parrafo para que su texto fuese “[...] el organismo
encargado del registro de las marcas por una o mas Partes Contratantes [...]". En segundo



SCT/9/9 Prov.
pagina33

lugar, el Articulo3.a)iii), cuyo texto era “[...] el solicitante tenga un estableento
industrial o comercial real y efectivo [...]", y a cuyo respecto el Representante sugirio
eliminar el término “real”, por ser subjetivo y porque su significado podia variar de una
jurisdiccién a otra.

159. Tras la sugerencia formulada por lalBgacion de las Comunidades Europeas, la
Delegacion de Australia observé que existia una tercera variante de texto para el Articulo
gue consistia en utilizar, con ligeras modificaciones, la explicacion que figuraba en las notas,
puesto que exponia com$tante exactitud el propdsito de la disposicion. En relacion con la
intervencion del Representante de la OAPI respecto del Artlci)lda Delegacion observé

gue en la mayoria de los casos, la referencia a una oficina suponia la oficina de una Parte
Contratante y concernia a una solicitud. Con respecto al Artigalii), la expresion “real y
efectivo” debia considerarse en relacion con otros instrumentos de propiedad intelectual,
como el Tratado sobre el Derecho de Patentes y el Arreglo de Mdanid\ustralia ya existia
jurisprudencia sobre la interpretacion de esos términos y la Delegacion advirtié que introducir
cambios en el texto podia perturbar la interpretacion de aquellos instrumentos.

160. En respuesta a esos comentarios, la Odidgimernacional explicd que tanto el Articulo
como el Articulo3 aun no eran objeto de debate, pues el SCT habia decidido en su ultima
sesidn que se tratarian en primer lugar los Artic8lgsl3. Sin embargo, en aras de la
claridad, observo que el lengje del TLT seguia de cerca el del Convenio de Paris.

161. El Representante del CEIPI estuvo de acuerdo con las opiniones expresadas por las
Delegaciones de Australia, el Canad4, y las Comunidades Europeas en el sentido de que el
texto de la VaanteB no era una expresion afirmativa del lenguaje de la Variantgl
Representante manifest6 una ligera inclinacion en favor de la Vaasieen los

apartado®) y ¢) se daba a las oficinas la libertad de escoger el medio de comunicacion. Esa
disposicion era similar a la disposicién correspondiente del Tratado sobre el Derecho de
Patentes, y la Delegacion destaco el valor de poder contar con el mismo principio tanto para
las patentes como para las marcas, evitando asi que las generacionsduwtasen
interpretaciones distintas en esos dos ambitos. Esa disposicién habia sido objeto de debates
intensivos durante la Conferencia Diplomatica para la adopcion del PLT, y finalmente habia
sido objeto de consenso por constituir el lenguaje quegrsinigiiedad, daba a las oficinas la
libertad de escoger los medios de comunicacién. Con respecto a alentar a las oficinas a ir
adoptando un sistema de presentacion electronica, el Representante opinaba que ese aspecto
debia examinarse en otro ambito, p@neplo en una declaracion concertada de la conferencia
de adopcion del tratado, pero no en el propio texto del tratado. Un tratado debia expresar
derechos y obligaciones, sin alentar en un sentido u otro.

162. La Delegacion de Egipto, respaldgaar las Delegaciones de Bélgica, el Brasil,

Eslovenia, Francia, Moldova y Suiza coincidié con los comentarios realizados por el
Representante del CEIPIy declaro preferir la Variaktpues un lenguaje equivalente habia

sido adoptado para el PLT, y en emarco no se habian presentado problemas concretos

debido a la formulacién en términos negativos. Ademas, esa Delegacion reitero las
observaciones hechas en la Ultima sesioén, en el sentido de que debia darse a los paises en
desarrollo el mayor tiempo y lmayor libertad posibles en lo relativo a la presentacion
electronica. Ademas, la Delegacion observé que era necesaria una declaracion concertada
con respecto a la asistencia técnica destinada a los paises en desarrollo con el fin de facilitar la
puesta B marcha de sistemas de presentacion electronica.
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163. La Delegacion de la Republica de Corea comenzé su declaracion anunciando que su
pais estaba a punto de adherirse al TLT. En segundo lugar, con respecto al Brtlaulo
Delegacion informo gella Oficina de la Republica de Corea habia puesto en practica un
sistema de presentacion electrénical889 y, sobre la base de esa experiencia, podia afirmar
que gracias a ese sistema habia aumentado el nUmero de presentaciones y habia mejorado la
eficacia administrativa. Sin embargo, la Oficina de Propiedad Intelectual seguia tramitando
presentaciones en papel. La Delegacion opiné que cada Estado tenia derecho a escoger la
forma de presentacion, y que la presentacion electronica como medio exclelkigo d

postergarse por lo menos por cinco afos a partir de la adopcion del Tratado.

164. La Delegacion de los Estados Unidos de América, respaldada por otras tres
Delegaciones (Comunidades Europeas, México, Paises Bajos) dijo que resultaba daro que
preocupacion real era dar a las Partes Contratantes el derecho a escoger los medios de
transmision para recibir las comunicaciones. Por lo tanto, propuso la formulacion siguiente:
“cualquier Parte Contratante podra escoger el medio de transmisgtapacepcion de
comunicaciones”, para que guedara claro que cualquier Parte Contratante podia determinar en
gué forma deseaba recibir las comunicaciones, en papel o en formato electrénico, segun su
grado de desarrollo.

165. La Delegacion de Guem declaré que aunque reconocia la eficacia de los medios
electrénicos de transmision, no todos los paises disponian de ellos. La presentacion en papel
siempre habia existido en su pais y habia funcionado bien. Por lo tanto, la Delegacion
esperaba que pliera mantenerse ese sistema, si bien deseaba que en el futuro pudieran
aplicarse los medios electrénicos.

166. Refiriéndose a las declaraciones efectuadas por varias delegaciones en favor de la
armonizacion de las disposiciones del PLT y el TlalDelegacion de Australia dijo que, si

bien en algunos casos podia ser til recurrir al lenguaje del PLT, no era necesario ir mas alla
del alcance de ese Tratado. Al revisar el TLT, el SCT no debia perder de vista, en primer
lugar, el propésito de las sfposiciones y, en segundo lugar, el hecho de que el texto de las
disposiciones debia reflejar concretamente ese propdésito, dejando poco espacio para otras
interpretaciones. La Varianfeno daba a las oficinas suficiente libertad para escoger los
medios @& presentacion, ademas de permitir una interpretaciéon amplia, y eso era motivo de
preocupacion. Siel SCT se cefiia al lenguaje del PLT, se limitaria Gnicamente a las mejoras
gue aportaba ese Tratado. Los beneficios para los usuarios de la comunidadogécidad
intelectual serian mayores si, para seguir avanzando, la futura conferencia del TLT se basaba
en el trabajo ya realizado por la conferencia sobre el PLT. La Delegacion se preguntaba si no
seria necesario a fin de seguir avanzando que el SAitam a la Secretaria que propusiera
variantes del texto, sobre la base de las deliberaciones.

167. En respuesta a los comentarios formulados por la Delegacion de Australia, la

Delegacion de México declard que las consecuencias de la dispogimdiguraba en la

VarianteA diferian de las de la disposicion anterior, que contenia una frase previa que fijaba
un plazo para la aceptacion de las presentaciones en papel. En el PLT, la fecha a partir de la
cual se excluian las presentaciones en pagzeél2 de junio de2005 y en la Gltima sesion

muchas delegaciones habian expresado inquietud acerca de la existencia de una combinacion
entre la fecha y la Variant, lo cual daba la posibilidad de excluir la presentacion en papel.

En el texto actuatle la VariantéA ya no figuraba una fecha y eso daba mayor libertad a las
oficinas. Sin embargo, la Delegacién de México concordé con la Delegacién de Australia en
gue no existia una necesidad absoluta de armonizar este Tratado con el PLT. Puesto que el
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Derecho de marcas era distinto del de patentes, la Delegacion también estaba a favor de
redactar un texto completamente nuevo que no se basara en el PLT.

168. La Delegacion del Canada coincidi6 con las Delegaciones que la precedieron en el
sentidode que, en el contexto del ArticuBen particular, no era necesario cefirse al lenguaje
del PLT. Ese lenguaje habia sido adoptado para el PLT, especialmente en relacién con una
regla, equivalente a la Redhis que establecia que el plazo para qeeRartes Contratantes
aceptaran comunicaciones en papel era juniaafs. La Delegacion opinaba que en el
contexto de las marcas no era necesaria esa limitacion. Asi pues, podia redactarse una
disposicion en términos sencillos, combinando las Variafitg® y la Regla5bis,

particularmente en vista de que, en la sesion actual, se habia ido creando consenso en torno a
la idea de gue las oficinas necesitaban flexibilidad para escoger en qué forma querian recibir
las comunicaciones. No obstante, esa Det&an reconocia las inquietudes expresadas por
otras en el sentido de que los paises en desarrollo necesitaban tiempo para poder aplicar
sistemas de presentacion electrénica, y propuso la redaccion siguiente: “Cualquier Parte
Contratante podra excluir fl@resentacion de comunicaciones en papel o podra excluir la
presentacion de comunicaciones que no sean en papel”.

169. La Delegacion de Australia observo ademas que, en sus deliberaciones sobre la
presentacion electronica, el SCT debia tener enteLgue en cada pais habia dos elementos,

el primero, la oficina, y la incidencia que la presentacion electrénica podia tener en su carga

de trabajo y en su capacidad de hacer frente a esa carga de trabajo. El segundo elemento eran
los usuarios del sistemde marcas. Refiriéndose al comentario formulado por la Delegacion

de México en relacion con el plazo que figuraba en el PLT, la Delegacion de Australia

observo que ese plazo se habia fijado para proteger a los titulares de patentes en caso de que
las ofcinas se apresuraran a aplicar sistemas de presentacion electronica y dejaran de permitir
la presentacion en papel. Sin embargo, la cuestion de los plazos no era tan importante en el
debate deTLT como lo eran las consecuencias de la presentacion @hécarpara las

oficinas y los usuarios. Era importante pensar en las presentaciones efectuadas por nacionales
en el exterior y las presentaciones hechas por nacionales de otros paises en el &mbito nacional,
y ése era el primer motivo para armonizar el & y los requisitos.

170. Para hacer avanzar el debate sobre ese tema, la Secretaria presenté al SCT un
documento que incluia cuatro propuestas formuladas por varias delegaciones como variantes
del Articulo8.1).

171. La Delegacion de i$ Lanka dijo que habia que tener presente el interés de las oficinas
nacionales (la capacidad de tramitar solicitudes electrénicas, de ser necesario) y el interés de
los eventuales titulares de marcas (acceso a computadoras y posibilidad de efectuar
presataciones electronicas). Imponer la presentacion electronica podia desalentar a algunos
paises a adherirse al TLT. Por ello, la Delegacién se manifesté a favor de la Vériante
propuesta, porque daba cierta flexibilidad a las oficinas nacionales, yiatnaterés de los
paises en desarrollo y de sus eventuales titulares de marcas.

172. La Delegacion de Australia cuestiond el mantenimiento del patrafjoy de la

Reglabbis, y dijo que el SCT no debia centrar su atencion en las palabragrsielobjetivo

que ese articulo perseguia. Si el objetivo era que las oficinas nacionales tuvieran libertad de
eleccion, era evidente que el texto de las palabras introductorias del ARidub, c), d) y de

la ReglaSbisresultaba complicado.
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173. La Delegacion deBrasil declaré que no podia escoger entre una de esas propuestas
hasta tanto no hubieran sido sometidas a examen de las autoridades correspondientes de su
pais. Sin embargo, era importante salvaguardar el interés de las digtrtesy, por esa

razon, la Varianté parecia ser la mas adecuada.

174. La Delegacion de los Estados Unidos de América, apoyada por el Representante de una
organizacion no gubernamental (INTA), opiné que en el Arti@ullg debia figurar un

principio general que declarara gue las oficinas nacionales escogerian los medios de
transmision. En cuanto a la preocupacion de que las oficinas nacionales pudieran imponer a
otros el medio de comunicacion escogido por ellas, la Delegacién declaré que @ra poc
probable, puesto que la mayoria de las oficinas querrian prestar sus servicios a todos los
eventuales titulares de marcas. La experiencia indicaba que los solicitantes utilizaban la
presentacion electronica sin la ayuda de abogados, y puesto queiaafiacionales eran

las que mejor conocian a sus usuarios, correspondia a ellas escoger los medios de
comunicacion. Para concluir, la Delegacion de los Estados Unidos de Ameérica propuso que
en el Articulo8.1) se declarase un principio general, congiente texto: “cada Parte
Contratante podra escoger los medios de transmision de las comunicaciones”.

175. En respuesta a la propuesta formulada por la Delegacién de los Estados Unidos de
América, la Delegacion de Australia, respaldada pordeiagacion (Panama) opino que los
principios generales no debian figurar en el ArticBlb), sino en la Reglbis La

Delegacion de Australia observé que las empresas grandes y medianas que buscaban
mercados de exportacidn presentarian en forma elécaréos solicitudes de registro de

marcas en los Estados Unidos de América para exportar sus productos a ese pais. Sin
embargo, puesto que otras empresas no contaban con los medios para efectuar una
presentacion electrénica, quedarian en situacion deed&ga si se permitiera a las oficinas
nacionales escoger los medios de transmision de las comunicaciones. La Delegacién opind
gue convenia eliminar todas las referencias a la fecha de presentacion y el cumplimiento de un
plazo, en favor de una disposioi§eneral que declarase que las oficinas podian escoger los
medios de transmision de las comunicaciones.

176. El Representante de la CCl indicé que en ese momento no podia escoger un texto
particular para ese Articulo. Ademas, declar6 que coomdia a los usuarios decidir cuales
eran los mejores medios de comunicacion.

177. El Representante de la AIPPI, respaldado por una delegacién (Reino Unido), dijo que el
texto del Articulo8.1) no era exacto a la luz de las cuatro nuevas propugstagirio incluir

una propuesta de variante E en el Artic8l&); o dejar el Articul@.1) tal como estaba e

incluir los apartadob), c) y d) en la Regla. El Representante explicod que las reglas podian
modificarse porque en el futuro surgirian nuewesdios de transmisién de comunicaciones.
Ademas, observé que modificar las reglas era mas sencillo que modificar los articulos, que
exigia la celebracién de una conferencia diplomética.

178. La Delegacion de Australia declaré que en su pai80gt de las solicitudes se

presentaba en forma electronica. A su vei8h de las solicitudes era presentado por
solicitantes que no estaban representados por agentes, y mas de la mitad de ellos habia optado
por la presentacion electronica. Se tratabpetueiias empresas y personas de recursos
limitados. Los que no tenian computadora utilizaban los servicios de un agente que si podia
efectuar presentaciones electronicas.



SCT/9/9 Prov.
pagina37

179. La Oficina Internacional resumio el debate relativo al Artic8lb) declarando que

el SCT parecia estar de acuerdo en que correspondia a las oficinas nacionales escoger los
medios de transmision de las comunicaciones. Sin embargo, el SCT debia elegir entre las
distintas variantes, y decidir si habia de incluirse ese jmimgeneral y enumerar sus

excepciones. El SCT también tenia que tomar una decision acerca de si era necesario alentar
la presentacion electrénica fijando un plazo, como en el PLT, o mediante otro enfoque.

180. Formulando una observacion sobteesumen de la Oficina Internacional, la

Delegacion deBrasil, apoyada por la Delegacion de Egipto, dijo que las necesidades
especiales de los paises en desarrollo debian estar en el centro de la labor del SCT y relacioné
esa cuestion con la asistencdanica a las oficinas, sobre la cual el SCT debia efectuar una
declaracién. La Delegacién manifesté inquietud acerca de las consecuencias que tendrian
para los paises en desarrollo algunas de las variantes propuestas para el djcubebia
preversda maxima flexibilidad, porgue no todas las oficinas disponian de los mismos medios
tecnoldgicos, y ademas, las empresas exportadoras de los paises en desarrollo podian
encontrarse en una situacion tecnoldgica de desventaja. Por esas razones, ladbelegaci
privilegiaba la Varianté\. La Delegacion también expreso dudas acerca de que en el futuro
todos los paises pudiesen aplicar sistemas de presentacion electrénica.

181. La Delegacion de los Estados Unidos de América apoyo las opiniones de las
Delegaciones ddBrasil y de Egipto, destacando que los paises debian poder escoger
libremente los medios de transmisién de las comunicaciones. La Delegacion se preguntd si
era necesaria una disposicion especial relativa a la presentacion electronena yjaella
armonizacion de los medios de presentacion de comunicaciones no debia ser un objetivo.
Segun la Delegacion, la Variarkereflejaba las aspiraciones del SCT. Esa variante permitia
a las Oficinas seguir aceptando comunicaciones en cualesqueelias hubieran escogido.

182. La Delegacion de Ucrania dijo que preferia la VaridBt@ues permitia escoger en el
futuro otras formas de comunicacién, ademas del papel.

183. El Representante de la AIPPI observé que la Vari&e poda interpretarse de
manera errénea, pues abarcaba todas las posibilidades. En las notas explicativas debia
subrayarse que ninguna Parte Contratante estaria obligada a aceptar la presentacion de
comunicaciones en otro formato que no fuese papel y quetadasbligada a excluir la
presentacion de comunicaciones en papel.

184. La Delegacion de Suecia, respaldada por la Delegacion de Noruega, apoy6 la opinion
expresada por el Representante de la AIPPI. Cabia la posibilidad de mantener el
encabezaiento del Articulo8.1) incluyendo la VariantE en el Reglamento, o bien de
eliminar el encabezamiento incluyendo la Variaiten el Articulo8.1). Ese enfoque cubria

los distintos sistemas técnicos de comunicaciones que pudieran surgir en el futuro. S
embargo, la Delegacion dijo que preferia la primera opcion que habia propuesto.

185. La Delegacion de China apoyo las opiniones de las Delegacion8sadgly de Egipto,

en lo relativo a tener en cuenta las condiciones de cada pais. Eldedpslagentes era mas
importante en el ambito de las patentes que en el de las marcas y en muchos casos las
solicitudes de marcas eran presentadas por los propios solicitantes y en papel. Por lo tanto,
el TLT no debia crear obligacion alguna para lag&aContratantes.

186. La Delegacion de Australia observé que no debia obligarse a los paises
tecnoldgicamente avanzados a aceptar la presentacion de comunicaciones en papel salvo en
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circunstancias excepcionales. La Delegacion pensaba quefijiisiaun plazo, como en la
Regla8.1) del Tratado sobre el Derecho de Patentes, a cuyo vencimiento una Parte
Contratante podia excluir la presentacion de comunicaciones en papel. Actualmente, solo
cuatro paises permitian la presentacién electronicahtdgque practicamente en todos los

casos, las presentaciones de solicitudes desde el exterior se realizaran mediante agentes que
estaban en condiciones de efectuar presentaciones electronicas.

187. La Delegacion del Libano pregunto cual seriadatpra de los paises que, después de
determinado plazo, no estuvieran en condiciones de tramitar presentaciones electronicas. La
Delegacion advirtié acerca del riesgo de que los derechos de marca se transformaran en
derechos de una minoria y sefial6, pengplo, la situacion de las personas que vivian en el
campo y aunque tuviesen derecho a presentar una solicitud, no podian acceder a la
presentacion electrénica.

188. El Representante de la AIPPI aclaré que ninguna de las VariagkgeB, era cotraria a
la presentacion electrénica. Dichas variantes tampoco imponian a las oficinas la aplicacion de
sistemas de presentacion electrénica.

189. La Delegacion de México manifesto preferencia por la Vari&nt&sa Delegacion
propuso que la Ofina Internacional redactara para la proxima sesion una version revisada del
Articulo 8.1) y la Reglebbis.

190. La Delegacion de los Estados Unidos de América sugirié que se eliminaran los
parrafosl) y 2) de la Regl&®bis

191. El Representante de la CCl apoyé6 la declaracién hecha por el Representante de la AIPPI
y manifesto preferencia por la Variarite El principio general debia aclararse en las Notas
Explicativas.

192. La Delegacion de Australia observo que el Artic8la) era innecesario, puesto que
correspondia a la oficina decidir acerca de la forma de comunicacion. El texto del @Arrafo
podia ser mas sencillo, tal como “una Parte Contratante aceptara una comunicacion
presentada en un formulario”. Los parraf)sy 6) podian unirse. En la Regtibis.2) debia
eliminarse la referencia a un idiomay a las distintas formas de transmision. Ese parrafo podia
formularse nuevamente de la manera siguiente: “Cuando una Parte Contratante permita la
presentacion de comunicaniEs que no sean en papel, podra presentarse el original del
documento dentro de un plazo determinado”.

193. La Delegacion de los Estados Unidos de América expreso reservas en cuanto al
Articulo 8.3), puesto que en esa disposicion figuraba unadawsla presentacion en papel.

La Delegacion propuso aclarar el contenido de la disposicion simplemente refiriéendose a una
informacion y no a un formulario especial. La Delegacidén también reservo su postura
respecto de la Regkbis,en lo relativo a Ig plazos.

194. La Delegacion de las Comunidades Europeas dijo que habia que aclarar que el

Articulo 8.2) relativo a los idiomas también se aplicaba a todos los anexos de los documentos.
Ademas, el Articul®.7) no debia aplicarse al incumplimierde los requisitos relativos a los
idiomas. En virtud de la legislacion nacional debia permitirse desestimar una comunicacion
en un idioma extranjero si no era posible comprender su contenido.
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195. En respuesta a la Delegacion de las Comunid&despeas, la Presidenta, refiriéndose

al Articulo 1.iv) aclaré que de la definicion correspondiente se desprendia que se entendia por
“comunicacion” cualquier solicitud, peticion, declaracion, documento, correspondencia u otra
informacion relativa a unaoicitud o una marca, que se presentara ante la Oficina.

196. La Delegacion del Japon, refiriéndose al Artic81@), destacé que los documentos, por
ejemplo, la declaraciones o los acuerdos redactados en un idioma que no fuera aceptado por la
oficina, debian traducirse al idioma de la oficina. La Delegacion sugirio afiadir a ese Articulo
una disposicion en ese sentido. Ademas, debian incluirse en ese parrafo las disposiciones
relativas a las traducciones del Articdld.2) y de la Recomendaciénmjunta relativa a las

licencias de marcas. En cuanto a las notificaciones de denegacion respecto de registros
internacionales en virtud del Protocolo de Madrid en que se designara al Japon, la oficina
debia tener la posibilidad de exigir, en ese conteyte los documentos presentados por el

titular indicaran los productos y servicios en dos idiomas. Eso se debia al hecho de que el
Protocolo exigia que las entradas fuesen en inglés.

197. La Delegacion de los Estados Unidos de América soleiaraciones acerca del

significado del Articul®.7). Si la oficina exigia que la comunicacion se efectuara en papel,

¢ debia notificarse este hecho al remitente de un mensaje de correo electronico que contuviera
una solicitud?

198. En respuesta la Delegacion de los Estados Unidos de América, la Delegacion de
Australia observo que en ese caso, la oficina notificaria al remitente que la solicitud no se
consideraba presentada. La Delegacion también pregunté si era necesario el 8s8iculo
relaivo a los formularios internacionales tipo.

199. El Representante de la AIPPI propuso dos conjuntos de formularios internacionales
tipo: uno en papel y otro en formato electrénico.

200. La Delegacion del Japon explicé que el Artic8l@) y 8) perjudicaba la rapidez del
procedimiento de registro. La Delegacién manifestd inquietud por las consecuencias con
respecto a la fecha y los efectos del registro. Incumbia a las Partes Contratantes determinar
las sanciones y notificaciones necessuri La legislacion japonesa preveia la confirmacién de
la fecha de registro después del cumplimiento de los requisitos relativos a la solicitud.

201. La Delegacion de los Estados Unidos de América declaré que no coincidia con la
opinion del Repesentante de la AIPPI en cuanto a reproducir los formularios internacionales
tipo en formato electronico. Si se presentaba la informacion necesaria a la oficina, ésta debia
aceptar la presentacion.

202. La Delegacion de Australia sugirié que, legar de formularios internacionales tipo, se
creara una lista de verificacion que pudiera insertarse en el TLT.

203. El Representante del CEIPI observé que las estructuras generales de los gablafos

y 5) eran diferentes y debian compatibilige. En lo relativo a la Regkbis.2), el

Representante coincidio con la opinidn expresada por la Delegacion de Australia en que esa
disposicion debia redactarse nuevamente, manteniendo la expresion “acompafiado de una
carta[...]".
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204. La Delegaion de Francia, apoyada por la Delegacion dd_8nka, expreso reservas
acerca del Articul®.7), puesto que esa disposicion complicaria y demoraria los
procedimientosnter partes,como los procedimientos de oposicion, si la comunicacién no se
realizabaen un idioma oficial de la oficina.

205. La Delegacion del Japén, refiriéndose al Artic8ld)a) declaré que podia exigirse una
firma para cualquier comunicacién. La Delegacion solicité aclaraciones acerca del
Articulo 8.4)b) en lo relativo ads excepciones y dijo que en el Artic@al)b) del Tratado
sobre el Derecho de Patentes se mencionaban los procedimientos cuasijudiciales.

206. El Representante de la AIPPI, apoyado por el Representante de la INTA, declaré que el
propésito del T era fijar requisitos maximos. La presentacion del contenido de una
comunicacién debia seguir las pautas de un formulario internacional tipo, pero no
necesariamente ser idéntica al formulario internacional. Las Partes Contratantes podian
simplificarla oadaptarla. En cuanto a las firmas, el ArticBld)b) era una piedra angular del
TLT y no debia debilitarse. El Representante sugirig, sin embargo, afiadir en ese Articulo la
expresion “con sujecion a lo dispuesto en la R&x”.

207. La Delggacién de Australia observo que el Articda@l)b) constituia una excepcion al
principio general. La Delegacion sugirié que la eliminacion de las excepciones se examinara
en la siguiente sesion.

208. La Presidenta concluy6 que antes de la sigaisesion del SCT se introducirian los
cambios correspondientes en el Artic8ld) y en la Regl&bis conforme al debate
mantenido y con arreglo a las Variantey E.

209. La Delegacion de Australia declaro que la version revisada del Art&dibia abarcar
las VariantesA a E y también las contrapropuestas.

Articulos13bis, 13ter y 13quater

210. La Delegacion del Japon manifestd preferencia por la Variamtel Articulo 13bisy

sefald que esa disposicion surtia efecto particulaterespecto de las solicitudes aceptadas
mediante un procedimiento acelerado. Debian evitarse las demoras en los procedimientos de
registro. La Delegacion sugirié eliminar el Articul@bis2) debido a sus consecuencias en la
tramitacion de otras solictudes.

211. El Representante de la AIPPI propuso que la expresién “registro de una marca” se
formulara de nuevo simplemente como “registro”.

212. La Delegacion de Australia solicitd aclaraciones acerca de las diferencias entre los
Articulos 13bis 1.ii) y 13bis 2).

213. La Delegacion de los Estados Unidos de América expresé dudas acerca de las
consecuencias practicas del Articfgbis,puesto que esa disposicién generaria inseguridad
para terceros. La Delegacion destac6 queerélifcia de una patente, una marca podia
solicitarse nuevamente. Afadir plazos complicaria y demoraria los procedimientos de
examen.
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214. La Delegacion del Japon sefialé que en el ArtidiBquaterl), 2) y3) figuraban
medidas que no quedaban cenvas por el Articuld 3bis2) y 3), relativas a las excepciones
indicadas en las Regl&s5) y10.3). La Delegacion sugirié especificar en esas Reglas las
medidas en materia de plazos que figuraban en el ArtitBdmater

215. La Delegacion déa Republica de Corea observo que los Articul8sis, 13ter

y 13quaterocasionarian demoras en los procedimientos de examen. La Delegacién manifestd
inquietudes acerca del eventual conflicto entre los plazos previstos en el Protocolo de Madrid
y esos aiitulos.

216. El Representante de la AIPPI sugiriéo examinar los antecedentes de las disposiciones
correspondientes del PLT.

217. Con respecto al Articul@3bis,la Delegacion de Australia dijo que una Parte

Contratante podia prever una paiga de los plazos. Siesa prorroga no estaba contemplada
en la legislacion nacional, se exigia a la Parte Contratante que diera un plazo adicional, si asi
se solicitaba.

218. La Delegacion de Stianka pregunto si las oficinas seguirian trabdmsobre la base
de los elementos presentados hasta ahora por los solicitantes, de no contemplarse la
continuacion de la tramitacion prevista en el ArticliRbis?2).

219. La Oficina Internacional informé que en la dltima sesion del SCT no habiahabido
desacuerdo sobre el objetivo de los Articul@biso 13ter. El objetivo del Articulol3bis?2)

era que la Parte Contratante dispusiera la continuacién de la tramitacion cuando el solicitante
no cumpliera los plazos, y la Parte Contratante no prav&prorroga del plazo en virtud de

lo dispuesto en el parrafb)ii). El Articulo 13bis1) se aplicaba a los plazos fijados por la

oficina, mientras que el Articuld3bis se aplicaba a todos los plazos.

220. La Delegacion de Australia declar@ecabia volver a estudiar la posibilidad de
suprimir el Articulo13bis teniendo en cuenta las reservas expresadas en la sesion.

221. Con respecto al Articul@3bis la Delegacion de Suiza, apoyada por otras dos
delegaciones (Dinamarca y Sueag@jné que debia mantenerse esa disposicion, pues era
necesario que el tratado incluyera un texto relativo a la prorroga de los plazos y la
continuacion de la tramitacion con respecto a los plazos fijados por la oficina. Ello daria
libertad a las Partes @tratantes para fijar plazos especiales y ofreceria ademas garantias al
titular, en determinadas circunstancias. La Delegacidén no se manifesté a favor del plazo de
dos meses establecido en la Regj2)a), pues ello no redundaba en beneficio del titular y
prolongaria innecesariamente el procedimiento de solicitud. La determinacion de la prérroga
de los plazos debia dejarse a discrecion de cada Parte Contratante. Ademas, de ser el caso, no
debia imponerse la obligacion general de aceptar el restabletindiefos derechos previsto

en el Articulol3ter y no debia haber una disposicién sobre la correccion o adicion de una
reivindicacién de prioridad como la que figuraba en el ArticlBguater

222. La Delegacion de Australia respondio a los coraéns hechos por la Delegacion de
Suiza diciendo que segun su interpretacion del Arti@3lois,una prorroga prevista por una
oficina quedaba cubierta por el Articul@bis1). Si una oficina habia decidido no prever la
prorroga de un plazo, el Articutb3bis2) exigia que continuara la tramitacion de la solicitud,
lo cual en opinidén de esa Delegacion surtia el mismo efecto que una prérroga. Asi pues, el
proposito del Articuldl3bis2) era eliminar las opciones para las oficinas nacionales.



SCT/9/9 Prov.
pagina42

223. La Delegacion de Suiza aclaré que su intervencion anterior se referia a la posibilidad
prevista en los apartad@sy ii) del Articulo 13bis.1) de conceder una prorroga sobre los
plazos fijados por la oficina antes o después del vencimiento del plazo.

224. La Delegacion de Stianka solicité aclaraciones acerca de si el Articl®bis.1) creaba

la obligacion de que las Partes Contratantes fijaran un plazo, pero solo escogiendo entre las
opciones) y ii), o si esa disposicion confirmaba la libedtee las oficinas para conceder una
prorroga si asi lo habian decidido.

225. Enrespuesta a esa pregunta, la Oficina Internacional explico que la finalidad general de
incluir las disposiciones que figuraban en los Articull8bisy 13ter era faciltar la utilizacion

del tratado por los solicitantes, dandoles asi recursos en caso de plazos que no pudieran
cumplir o que hubieran incumplido. El Articul®bis se aplicaria Unicamente a los plazos
fijados por la oficina y preveia una prérroga anteeepliés del vencimiento. El parraifp
constituia una opcion y el parra) se ponia en practica si no correspondia aplicar el

parrafol). La Oficina Internacional se refirid también a las notas del documento SCT/9/2
sobre ese articulo.

226. La Delegacion de Australia record6 que durante los debates de la dltima sesion habia
formulado una propuesta para eliminar los Articul8bis y 13ter, puesto que el lenguaje de

esas disposiciones se habia tomado del PLT, por ello su significado resultalEgyoc La
Delegacion sugiri6 ademas comenzar con un lenguaje totalmente nuevo e incluiren el TLT
una disposicién para que los solicitantes y los titulares dispusieran de recursos en el caso de
que las oficinas tomaran decisiones administrativas araisrg eventualmente apresuradas
sobre los plazos, causando en ocasiones la pérdida de los derechos. En cualquier caso, el
texto debia resultar claro en la primera lectura y aunque las notas podian utilizarse para dar
explicaciones adicionales, no deb&er necesarias para aclarar el texto.

227. La Delegacion de los Estados Unidos de América apoy6 los comentarios formulados
por la Delegacién de Australia y afiadié que tal vez era necesaria una definicion para aclarar
el significado de los distinoplazos examinados en el Articul8bis plazos impuestos por

la ley, por reglamentos o simplemente publicados. También era necesario aclarar si ese
Articulo imponia a las oficinas el requisito de prever las opciones que figuraban en los
apartado$) y ii), sin las disposiciones del parra®).

228. La Delegacion de la Federacion de Rusia explico que en su pais se consideraba
importante que los solicitantes pudieran contar con prérrogas para los plazos. Sin embargo,
ello dependia de la Oficinpuesto que a veces las solicitudes conllevaban un trabajo
intermedio, como la traduccion o la transferencia de documentos, que podia ocasionar
demoras. La legislacién nacional vigente disponia que la Oficina respondiera a las peticiones
en un plazo de domeses, pero la posibilidad de solicitar prérrogas era ilimitada, por lo que

en la practica los solicitantes podian ampliar ese plazo por afios, con el consiguiente perjuicio
para otros solicitantes y para terceros. Se habia elaborado una nueva legsaaibmitar

la prérroga de los plazos a un periodo de seis meses, que se consideraba plenamente
suficiente. Con respecto a la explicacion dada por la Oficina Internacional, esa Delegacion
opinaba que no era razonable considerar otros plazos, adernudsole preveian las

legislaciones nacionales, y se preguntaba también si era necesario mantener el 23tisulo

229. La Delegacion del Canada recordo las explicaciones dadas por la Oficina Internacional
en el sentido de que el ArticuliBbis.1) era optativo para las Partes Contratantes. La
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concesion de prorrogas no era obligatoria con arreglo a los apartadigs Sin embargo, si

las oficinas concedian mas tiempo tras la expiracion del plazo, era necesario contemplar la
continuacion de l&ramitacion prevista en el parra®). En opinion de esa Delegacion, el

verdadero objetivo de la disposicidn era crear un mecanismo para resolver la situacion creada
por el vencimiento de un plazo. Algunas oficinas concedian una prorroga solo dedpués de
vencimiento de un plazo, otras optaban por la continuacion de la tramitacion. Por lo tanto, la
Delegacion sugirio examinar si los paises preferian de hecho una de las dos opciones o ambas,
y simplificar la redaccion sobre la base de esa preferencia.

230. El Representante de la AIPPI dijo que, desde el punto de vista de los usuarios del
sistema de marcas, debian mantenerse los Artiddbisy 13teren el texto del TLT, puesto

que el Articulol3bisera importante y Util para los usuarios y poddatribuir a la

armonizacion, porque las legislaciones nacionales incorporarian al menos uno de los sistemas.
Como habia sefialado la Delegacién de los Estados Unidos de América, también era
importante aclarar en qué casos una oficina fijaba plazos poisgia, al margen de los

plazos fijados por los reglamentos, porque era importante que los usuarios pudieran cumplir
con todos los plazos. El Representante también dijo que no era necesario modificar el
contenido del Articuld 3bis, sino sélo su redaccion, para ofrecer dos posibilidades: prorroga

de los plazos o continuacion de la tramitacion.

231. La Delegacioén de Francia expreso reservas con respecto al Ariigoi® En el

apartadadi) se daba a las Partes Contratantes la posibilidad deqgarun plazo después del
vencimiento del mismo, y luego el parreppreveia la continuacién de la tramitacion.

Preocupaba a la Delegacion la relacién entre esos dos parrafos y el hecho de que se exigiera la
continuacion de la tramitacion si una Pa@tentratante no preveia la prérroga de un plazo. La
Delegacion opinaba que resultaria mas claro que el p&jyafeeviera la continuacion de la
tramitacion s6lo cuando no fuera posible conceder una prérroga, antes o después del
vencimiento del plazo, y eese caso, el apartadpresultaria innecesario.

232. La Delegacion de Espafia explicé que en ese pais se habia sancionado legislacion sobre
los plazos, no s6lo para los procedimientos en materia de propiedad intelectual, sino en
general para loprocedimientos ante la administracion publica. Conforme a esa legislacion,

la prérroga del plazo consistia en la mitad de la duracion del plazo original, y se exigia al
solicitante que la pidiera antes del vencimiento. Esa norma no habia causado psablem
administracion, y siempre era posible determinar cuando se habia pedido la prérroga del plazo
y por cuanto tiempo. Si bien esa Delegacion también se manifest6 a favor de mantener el
Articulo 13bis coincidia con las inquietudes expresadas pordtaaron respecto al

apartadai).

233. La Delegacion de Australia pregunté si no resultaria util para el debate informarse
acerca de la situacién en materia de plazos en las distintas jurisdicciones, en particular, con
respecto a los plazos estabidos por la oficina como medida administrativa y sin referencia a
una ley. Ademas, la Delegacion opiné que también seria util conocer la naturaleza de los
problemas que se planteaban a los usuarios en los distintos sistemas. Con respecto a la
continuadn de la tramitacién, la Delegacion también se preguntd si la terminologia utilizada
era util en el &mbito de las marcas.

234. La Oficina Internacional planted la cuestion relativa a la prorroga de un plazo tras el
vencimiento del mismo, que figaba en el parraft)ii), puesto que de las intervenciones de

las delegaciones parecia desprenderse que en la mayoria de los sistemas se preveia la
concesion de una prérroga antes del vencimiento de los plazos. Ademas, observo que en el
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campo de las patégs, existian sistemas que preveian prorrogas después del vencimiento de
los plazos. Sin embargo, si los paises no contaban con esa opcion, no se entendia el sentido
del apartada), que estaba estrechamente relacionado con el p&jafo

235. La Delegacion de México sugirié modificar los Articutb3bisy 13terpara que

previeran plazos especificos que dieran seguridad juridica a los usuarios de marcas, y para
evitar la corrupcion. La nueva redaccion debia aclarar, en el Arti@ikr.iv) a qué plazos se
referia, los criterios para fijarlos y la posibilidad de que la oficina determinara la causa de la
demora en cuestion.

236. La Delegacion de los Estados Unidos de América coincidio con las inquietudes
expresadas por la Delegacion dex® y por otras acerca de las medidas administrativas
arbitrarias. Esas medidas debian contrarrestarse con una tramitacion eficiente y dando
seguridad juridica a todos los usuarios del sistema de marcas. A la luz de esas inquietudes, la
Delegacion propso que se revisara el Articuldbis para incluir una definicion de plazo, y el
Articulo 13terpara aclarar si el periodo de gracia que exigia el Convenio de Paris para la
renovacion de un registro constituia un plazo o una prorroga.

237. La Dele@cion de Suecia informo que en la legislacion sobre marcas de su pais se
preveia la prérroga de los plazos, pero no la continuacién de la tramitacién. Sin embargo, en
la nueva Ley de Marcas que probablemente entraria en vigatetnero de2004, se

pemitia la continuacion de la tramitacién. En Suecia, los examinadores evaluaban las
peticiones de prérroga de los solicitantes y decidian si las concedian o no. Habitualmente,
esas solicitudes se presentaban para resolver un conflicto con el tituladdesgho anterior,

de cuya existencia informaba la Oficina nacional. La Oficina de Propiedad Intelectual
notificaba al solicitante que su solicitud era problemética y que disponia de un mes para
resolver el problema. La prérroga del plazo solia set@leemanas, pero la nueva Ley de
Marcas contemplaria la prérroga automatica de un plazo si debia efectuarse el pago de una
tasa.

238. La Delegacién de Alemania explicd que en su pais la legislaciéon no establecia
diferencias entre peticiones efectaadntes y después del vencimiento del plazo. Ademas,
habia plazos para los procedimientos de oposicién que podian prorrogarse si ambas partes
estaban de acuerdo. La nueva Ley de Marcas, que entraria en vigor probablemente en enero
de 2005, permitiria lacontinuacién de la tramitacion sélo en caso de que la solicitud fuera a
rechazarse. El Articulta3ter no resultaba problematico para Alemania, puesto que la
legislacion de ese pais ya preveia el restablecimiento de los derechos. Sin embargo, la
Delegacdn opinaba que el plazo de dos meses previsto en la Regkademasiado largo.

239. La Delegacion de Australia, apoyada por otra delegacion (el Canada), sugirié presentar
esos dos articulos y otras cuestiones sustantivas al margen del coetesttalglel TLT en la
préxima sesion del SCT, para permitir una mejor comprension de esos articulos.

240. La Delegacion de Eslovenia dijo que en su pais se utilizaba con frecuencia la
continuacion de la tramitacion porque los usuarios estaban codtuanbrados a los plazos
gue los solicitantes que, a menudo, eran pequefias empresas. Para esa Delegacion, la
expresion “persona interesada” del parrafera probleméatica puesto que en Eslovenia sélo
los solicitantes podian pedir la continuacion de artitacion.

241. La Delegacion de las Comunidades Europeas explicd que en virtud de la legislacion de
las CE, podian concederse prérrogas si se efectuaba una peticion ante la OAMI antes del
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vencimiento del plazo. La Delegacion sugirié que se redu los niveles de requisitos
administrativos del Articuld3bis en beneficio de las oficinas de propiedad intelectual. Esas
cuestiones eran vitales para el Derecho de patentes, pero no para el Derecho de marcas.

242. El Representante de la AP dijo que el Articulol3terera mas importante que el
Articulo 13bisporque trataba de la pérdida de los derechos y podia aplicarse a todos los
plazos. Por lo tanto, era importante salvaguardar el Artit8er como principio general.

243. El Representante de la INTA opind que un plazo de un mes no era suficiente para los
abogados de marcas que trabajaban en el ambito internacional. Ademas, en el cuestionario
del SCT debian incluirse preguntas acerca de los distintos plazos, para sabeseuales
aplicaban en cada pais. El Representante de la INTA opind que debia concederse una
prérroga razonable y debian restablecerse los derechos en caso de pérdida.

244. El Representante de la AIM declaro que los Articul8bisy 13tereran muy

importantes para la industria, debido a las circunstancias especiales que pudieran incidir en la
presentacion de ciertos documentos, y para evitar medidas administrativas arbitrarias. Sugirio
gue esos dos articulos se redactaran nuevamente haciéndolos mésnsiinles, aunque
manteniendo su contenido.

245. La Delegacion de los Paises Bajos observo que el Artitsikr se habia incluido para
armonizar las disposiciones del TLT con las del PLT. Sin embargo, ese procedimiento no era
necesario porqud eestablecimiento de los derechos desempefiaba una funcién menor en el
ambito de las marcas y porque los plazos podian prorrogarse gracias al At8bidoLa
Delegacion destaco que la prorroga de los plazos planteaba menos problemas y era menos
costosajue el procedimiento de restablecimiento de los derechos.

246. La Delegacion de la Republica de Corea reiterd sus inquietudes respecto de los
Articulos 13bisy 13ter, que podian discordar con el periodo de gracia&lemeses previsto
para cumplircon una notificacién de denegacién en virtud del Arreglo de Madrid. La
Delegacion esperaba que la Oficina Internacional tuviese en cuenta esas inquietudes al
redactar nuevamente dichos articulos.

247. El Representante de la AIPPI coincidia cordicho por la Delegacion de los
PaiseBajos, a condicién de que el Articul@bisse aplicara a todos los plazos. Ademas, el
Representante estuvo de acuerdo en que los Artid@lmis y 13tereran mas importantes en
el &mbito de las patentes, pero taéiblo era en el ambito de las marcas la pérdida de los
derechos debido al incumplimiento de un plazo.

248. La Delegacion de los Estados Unidos de América sefialé que ya no cuestionaba el
Articulo 13terporque lo comprendia mejor. Sin embargo, &déulo era problematico e
impondria cambios en la legislacion porque la tramitacion de las solicitudes en los Estados
Unidos de América exigia a los solicitantes que presentaran una declaracion jurada sobre el
uso de la marca, en un plazo de tres afb@nscurrido ese plazo, la solicitud se consideraba
abandonada si no se habia presentado la declaracion jurada. Con el Argieuldebian
concederse dos meses adicionales a los solicitantes que presentaban una declaracién jurada
después de tres afiasgdebia incluirse esa situacion en la lista de excepciones.
Contrariamente a lo que la Delegacion de Australia habia dicho acerca de la inclusion de la
renovacion en la lista de excepciones, se trataba de las tasas de renovacion y no de la
renovacion ded solicitud. En los Estados Unidos de América, el pago de las tasas era una
cuestion independiente de la renovacién del registro. Ademas, la declaracion jurada de uso
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mantenia el registro y debia presentarse entre el quinto y sexto afio después delaegist
dentro de un periodo de gracia de seis meses posterior al sexto afio. Por lo tanto, el
Articulo 13terimpondria modificaciones adicionales a la legislacion para permitir el
restablecimiento de los derechos tras el pronunciamiento de diligencia debida.

249. La Delegacion del Canada apoyo la intervencién hecha por el Representante de la
AIPPIl y consider6 que era mejor mantener ambos articulos, puesto que sus propdsitos eran
diferentes. El Articuld 3bistrataba de los plazos fijados solo pos Eicinas nacionales,

mientras que el Articul@3ter se referia a todos los plazos. Con respecto al Artit8lms la
Delegacion del Canada opind que podia simplificarse y que debian definirse los plazos fijados
por las oficinas nacionales.

250. La Delegacion de Francia explicé que la legislacion francesa contemplaba el
restablecimiento de los derechos y que Francia estaba a punto de ratificar el TLT. Sin
embargo, el Articuld 3ter y la Regla correspondiente tenian un alcance demasiado amplio,
porque también se aplicaban a las renovaciones. A la luz del periodo de gracia de seis meses
gue ya disponia el TLT para la renovacion de un registro, la Delegacion, respaldada por otras
dos delegaciones (Australia y Noruega), declar6 que no era adepeadiir la prorroga de

los plazos.

251. Enrespuesta a la intervencion efectuada por la Delegacion de los Estados Unidos de
América, la Delegacion de Australia declaré que en su pais no existia diferencia entre el pago
de la tasa de renovaciény peticién de renovacion.

252. El Representante de la AIPPI declar6 que la prérroga de los plazos para la renovaciéon
debia incluirse entre las excepciones y que cada pais debia examinar su legislacion sobre
marcas para determinar qué excepciantsRegla del Articuld 3ter se adecuaban a su
normativa. En cuanto al Articulb3ter, dijo que era problemético para los Estados Unidos de
América porque se trataba de uno de los pocos paises en los que una marca debia utilizarse
antes de poder registta.

253. El Representante de la OAPI opind que el restablecimiento de los derechos debia
permitirse aun después del periodo de gracia de seis meses para la renovacion, cuando el
incumplimiento del plazo fuera ajeno a la voluntad del titular dedaca. En ese caso debia
evitarse que terceros se apropiaran de la marca.

254. La Delegacién de Espafia opin6 que los Articul8bisy 13ter debian mantenerse en
el TLT. Esas disposiciones estaban en conformidad con la Ley de Marcas espaédiabtp
entrado en vigor €l3dejunio de2002. Esa Ley reflejaba los Reglamentos sobre la Marca
Comunitaria y mantenia el equilibrio entre los derechos de los titulares y los de terceros.

255. La Delegacion de las Comunidades Europeas expligdel sistema de la marca
comunitaria preveia recursos con respecto a los plazos, asi como el restablecimiento de los
derechos, que podia ir mas alla del periodo de gracia previsto para las renovaciones.

256. La Delegacion del Canada, apoyada ladbelegaciéon de Francia, se manifesto a favor
de mantener el Articul@3ter en su forma actual, y sugirié que el SCT examinara las
excepciones correspondientes al ArticliBter.2), en particular, en lo relativo al periodo de
gracia para las renovacionelsa Delegacién expres6 dudas acerca de mantener el

Articulo 13quater pues no tenia conocimiento de problema alguno con respecto a las
prioridades.
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257. La Delegacion de los Estados Unidos de América reservo su posicion acerca del
Articulo 13quder. La prioridad como tal ya era una excepcion, por lo tanto, los circulos
comerciales no verian con buenos ojos el restablecimiento del derecho de prioridad.

258. Las Delegaciones de Australia, Comunidades Europeas, Francia, Paises Bajasyy Suiz

los Representantes de la INTA y la AIPPI sugirieron eliminar el ArtidiBguater, por

considerar que crearia inseguridad entre los titulares de marcas. Consideraban ademas que en
el ambito de las marcas, el plazo de prioridad de seis meses eramsidgici

259. En conclusion, la Presidenta declard que la Oficina Internacional redactaria nuevamente
los Articulos13bisy 13ter antes de la siguiente sesion.

Armonizacion continua del Derecho internacional de marcas y convergencia de las psactica
relativas a las marcas

260. La Oficina Internacional presentd el documento SCT/9/3 y observo que durante la
octava sesion del SCT se habia pedido a la Secretaria que elaborara un cuestionario sobre
asuntos sustantivos relativos al Derecho decamsrsobre la base de las opiniones expresadas
por el Comité en su octava sesion al examinar el conjunto de principios que figuraban en el
documento SCT/8/3. El objetivo del cuestionario era recabar informacion sobre las practicas
nacionales de los Estasimmiembros de la OMPI y sefalar las cuestiones que fuese necesario
analizar en el plano internacional en cuanto a la armonizacion continua del Derecho
internacional de marcas y la convergencia de las practicas nacionales relativas a las marcas.
Ese cuestinario se concibié en términos amplios, a fin de abarcar todas las legislaciones o
practicas que fueran o pudieran ser vigentes y, por lo tanto, no debia considerarse que
interpretaba las disposiciones de ninguna legislacién nacional en particular. cirzaOfi
Internacional invitd aBCT a formular comentarios acerca de si la distribucién del

cuestionario debia postergarse hasta otra etapa o si debia examinarse el cuestionario en
paralelo con el TLT. En este ultimo caso, se modificaria y se distribuidaestionario,

sobre la base de los comentarios formulados en la presente sesién y en el Foro Electrénico del
SCT.

261. La Delegacion de Australia sugirié que era necesario disponer del tiempo necesario para
formular comentarios sobre el cuestidonan el Foro Electrénico. Tras la distribuciéon del
cuestionario, las oficinas tendrian un plazo para responder. Las respuestas de las oficinas
podrian examinarse en la segunda sesién del afio siguiente.

262. La Delegacion de los Estados Unidosde América agradecio a la Oficina Internacional el
detallado documento. Sin embargo, sefial6é que la principal prioridad del SCT debia ser el
TLT. La armonizacién sustantiva era mas dificil, por lo que debian posponerse los debates en
torno al documento ST/9/3.

263. La Delegacion del Canadéa destacé la importancia del TLT, pero declaré que también
debia continuar la labor respecto de la armonizacion sustantiva. La Delegacion solicito a la
Oficina Internacional que preparara notas explicativaseslalsrpreguntas, puesto que algunas
de ellas eran dificiles de entender, por ejemplo, la prequidtala Parté, que se referia a
categorias especificas de signos. También a titulo de ejemplo, la Delegacion indico que era
necesario aclarar la pregurtale la Partél.A, relativa a los nombres de personas, y las
preguntagt y 5 de la Partél.D, relativa a las marcas colectivas y de certificacion.
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264. La Delegacion de las Comunidades Europeas, apoyada por las Delegaciones de Francia,
Suecia y fiiza y el Representante de la AIPPI, se manifestd a favor de la opinidon expresada
por la Delegacion del Canada e invit6 al SCT a indicar qué aclaraciones eran necesarias
respecto del cuestionario. El SCT proseguiria los debates relativos al documen@d3S£niT/

Su siguiente sesion o en la segunda sesion del afio siguiente. Podrian formularse comentarios
dentro de un plazo determinado, por conducto del Foro Electronico del SCT.

265. La Delegacion de Australia declaré que el SCT no debia dedicaptie revisar el
cuestionario, sino que debia distribuirlo después de recibir los comentarios.

266. La Delegacion de la Federacion de Rusia se dirigio a la Oficina Internacional para
preguntar si era posible distribuir el cuestionario antes deglaente sesiony en qué
momento seria adecuado examinar las respuestas.

267. El Representante de la CCl destaco6 que era importante que el sector privado respondiera
a las preguntas, en vista de la labor futura del SCT.

268. La Delegacia de los Estados Unidos de América reiterd su opinion de que el TLT era
una prioridad para el SCT. En el momento en que el SCT comenzara a examinar la
armonizacion sustantiva, las respuestas al cuestionario ya no serian de actualidad. Habida
cuenta del gan volumen de trabajo al que tenia que hacer frente, el SCT debia concentrarse
en unos pocos puntos.

269. El Representante de la INTA solicitd que el cuestionario se refiriera a las practicas de
las oficinas de propiedad industrial, pero tamtados profesionales, puesto que sus
opiniones podian diferir de las de las oficinas.

270. La Delegacién de Alemania se opuso a que el cuestionario fuese objeto de debate en
el SCT y destac6 que lo importante eran las respuestas al cuestionario.

271. En conclusion, la Presidenta propuso que el cuestionario se publicara en el Foro
Electronico del SCT para recabar comentarios, que debian presentarse antes de fines de enero
de2003. La Oficina Internacional publicaria entonces los comentgritistribuiria la nueva

version del cuestionario antes de la décima sesién del SCT. En la siguiente sesién no se
examinaria el cuestionario, sino que la Oficina Internacional se limitaria a presentarlo.

272. La Delegacion de Suiza considero pegoro distribuir el cuestionario porque podria
incluir comentarios contradictorios.

273. La Oficina Internacional sugirié que los comentarios sobre el cuestionario se formularan
antes de fines de enero en el Foro Electronico del SCT. Tras hehibido los comentarios,

la Oficina Internacional finalizaria el cuestionario y lo enviaria a las oficinas. Las respuestas
se examinarian entonces en el SCT en una etapa posterior.

274. El Representante de la CCl aprovech¢ la ocasion para &lecita Delegacion de los
Estados Unidos de América por la decision de su pais de adherirse al Protocolo de Madrid.
Dio la bienvenida a los Estados Unidos de América a la familia del Sistema de Madrid para el
registro internacional de las marcas, decldmgue los circulos comerciales llevaban muchos
afos esperando que llegara ese momento. También elogi6 el trabajo desempefiado por el
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Director General de la OMPI, por el &irector General, SBogsch, por el eDirector
General Adjunto, Si-rancois Curlood, por el DrGerd Kunze y el SiL.udwig Baumer.

Dibujos y modelos industriales

275. La Oficina Internacional presento el documento SCT/9/6 “Los disefios industriales y su
relacion con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensigyalieglaré que el tema

de los disefios industriales se explicaba en detalle, porque era la primera vez que estaba en el
orden del dia del SCT.

276. Las Delegaciones de Francia, Japén, Panama, Rumania, Suiza y Ucrania y el
Representante de la CIicitaron a la Oficina Internacional por ese detallado vy util

documento. Las Delegaciones de Francia y Suiza informaron al SCT que se enviarian
comentarios a la Oficina Internacional para que fuesen tomados en consideracion. Por ultimo,
las Delegacionede Francia, Rumania y Suiza informaron al SCT que en esos paises acababa
de sancionarse nueva legislacion sobre disefios industriales.

277. La Delegacion del Japon acogio con agrado el comienzo del debate sobre disefios
industriales. Ademas, espdia que ese tema tan importante no quedara olvidado por el SCT
en debates futuros.

278. La Presidenta resumio los debates sobre los disefios industriales declarando que el SCT

agradecia el documento SCT/9/6 y que varios delegados enviarian sugaonsen la
Oficina Internacional.

Punto 5 del orden del dia: Labor futura

279. La Oficina Internacional explicé que no sélo debian examinarse las cuestiones que
serian objeto de la siguiente sesién, sino otras cuya perspectiva era de éa@opebia
darse prioridad a las distintas cuestiones que el SCT debia tratar en el futuro.

280. La Delegacion de Australia solicité a la Oficina Internacional que realizara un estudio
indicando las cuestiones que serian objeto de un examerajenasl &mbito de la proteccion

de las indicaciones geograficas, observando los elementos clave de la definidaueielo

sobre los ADPICa saber, la reputacion, las caracteristicas, y las calidades imputables
fundamentalmente al origen geograficoueproducto. Ese estudio debia consistir en un
panorama general de los sistemas de proteccion de las indicaciones geogréficas, sin ocuparse
de la compatibilidad de los distintos sistemas con la definiciordeérdo sobre los ADPIC

El propdsito no sed la armonizacion de los distintos sistemas, sino sentar las bases del

debate.

281. La Delegacion de los Estados Unidos de América declaré que el SCT debia dedicar su
siguiente sesion al Tratado sobre el Derecho de Marcas, como tema priorigxaminar en
general las indicaciones geograficas, como segunda prioridad. La Delegacion recomendo que
el SCT centrara su atencién en esos dos elementos.

282. La Delegacion de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra en nombre de
susEstados miembros, declar6é que las marcas eran la principal prioridad. En cuanto a las
indicaciones geogréficas, debia dedicarse a ese tema un dia de la siguiente sesién. Los
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debates se basarian en un estudio realizado por la Oficina Internacionalcsoflententos

de la definicion deAcuerdo sobre los ADPIGin intentar armonizar los distintos enfoques.
La Delegacion sugirié que se llevara a cabo un intercambio oficioso de opiniones que no
guedara reflejado en el informe de la sesion.

283. La Delegacién de Australia apoyo la sugerencia realizada por la Delegacién de los
Estados Unidos de América declarando que la principal prioridad debia ser el Tratado sobre el
Derecho de Marcas, junto con la armonizacién sustantiva y las indicacionesfagesgréas

marcas tridimensionales y los disefios industriales podian examinarse en una etapa posterior.

284. La Delegacion de Suiza opin6 que el programa de trabajo contenia demasiadas
cuestiones. Entre las prioridades, la Delegacién menciohtaghdo sobre el Derecho de

Marcas, la coexistencia de los disefios industriales y las marcas tridimensionales, y las
indicaciones geograficas. Respecto de los disefios industriales y las marcas tridimensionales,
debia examinarse el alcance de la protetcasi como los motivos de denegacion. La
Delegacion también se manifestd a favor de proseguir los debates sobre indicaciones
geograficas, como habia sugerido la Delegacion de las Comunidades Europeas.

285. La Delegacion de México destaco quepsincipal prioridad eran las indicaciones
geograficas, aunque no se oponia a examinar también las marcas. La seguridad juridica en
torno a la naturaleza de las indicaciones geogréficas era de importancia vital, por lo tanto,
habia que dedicar un dia corafi de la siguiente sesion a las indicaciones geograficas, con el
fin de comprender mejor esa cuestion. La Delegacion no coincidia con la opinion de la
Delegacion de las Comunidades Europeas en que los debates tuvieran caracter oficioso y no
figuraran erel informe. Las marcas tridimensionales y los disefios industriales no eran
cuestiones que hubiese que examinar con urgencia.

286. La Delegacion del Canada apoyo la sugerencia de la Delegacion de Australia en cuanto
a las indicaciones geogréficaBl SCT debia centrar su atencion en el Tratado sobre el

Derecho de Marcas y en las indicaciones geograficas. La armonizacion sustantiva de las
legislaciones sobre marcas era un objetivo a largo plazo. En cuanto a los disefios industriales,
no eran un tea prioritario.

287. La Delegacion de la Republica Checa sefialé que las marcas eran la principal prioridad,
ademas de los disefios industriales.

288. El Representante de la INTA se manifest6 a favor de examinar el Tratado sobre el
Derechode Marcas. Asimismo, debia finalizarse en esta sesion el cuestionario relativo a la
armonizacion sustantiva del Derecho de marcas, con el proposito de distribuirlo después de la
sesion.

289. El Representante de la CCl destaco que los usuarios gitculos comerciales deseaban
ver resultados mas concretos en cuanto a las cuestiones sustantivas relativas a las marcas.
Debia dedicarse medio dia a los disefios industriales, basandose en el documento SCT/9/6,
que debia ser estudiado atentamente. Bi@mdebian proseguir los debates sobre las
indicaciones geograficas, aunque los conceptos que habian de armonizarse dependian de
cuestiones politicas.

290. La Delegacion de la Federacion de Rusia opind que los temas mas importantes eran el
Tratad sobre el Derecho de Marcas y las indicaciones geograficas.
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291. La Delegacion de Alemania destaco la importancia del Tratado sobre el Derecho de
Marcas. Alemania presentaria su instrumento de adhesion a ese Tratado después de haber
resuelto algnos problemas técnicos. Asimismo, eran importantes las cuestiones sustantivas
relativas a las marcas. Los disefios industriales no eran una prioridad para esa Delegacion. El
debate sobre indicaciones geograficas dependia del resultado de los deb&tegloaan

la OMC.

292. Como consecuencia de ese debate, la Oficina Internacional sugirié que tres dias de la
siguiente sesion se dedicaran a las marcas, concretamente, al Tratado sobre el Derecho de
Marcas, la armonizacion de los aspectos sustasly la relacion entre las marcas
tridimensionales y los disefos industriales, un dia se dedicara a las indicaciones geograficas y
un dia a distintas cuestiones, como los nombres de dominio y la aprobacion del resumen del
Presidente.

293. La Delegacion de las Comunidades Europeas, apoyada por la Delegacion de los Estados
Unidos de América, acogio con agrado la sugerencia de la Oficina Internacional de dedicar
tres dias a las marcas. Sin embargo, debia dedicarse media jornada a las indicaciones
geograficas y otro tanto a los conflictos entre nombres de dominio e indicaciones geogréficas.
Otras cuestiones, como las marcas tridimensionales, podian examinarse durante un dia.

Punto6 del orden del dia: Resumen del Presidente

294. La Presilenta procedi6 a la aprobacion del resumen del Presidente que figuraba en el
documento SCT/9/8rov. Los parrafog a4 del resumen se aprobaron sin modificaciones.

La Presidenta abri6 el debate para que las delegaciones formularan observaciones sobre el
parrafo siguiente (Nombres de Dominio lternete Indicaciones Geograficas).

295. La Delegacion de las Comunidades Europeas expresoé interés en definir el alcance del
documento solicitado en el parrddalel resumen del Presidente. Ademas, édelpacion

destac6 que ese documento debia tener en cuenta los informes provisional y final preparados
después de la reunion del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de
Internet asi como los debates anteriores sobre ese tema ndogem el seno del SCT.

296. La Delegacioén de Australia propuso que el texto del pasdfeera el siguiente: “El

SCT[...] y solicité a la Oficina Internacional que elaborara un documento en el que se
resumiera la situacion de las distintas pmsies y se reflejara toda la labor realizada por la
Oficina Internacional en la materia y los comentarios efectuados por varias delegaciones en el
SCT".

297. La Presidenta declaré que esa propuesta quedaba aceptada, puesto que no se habian
formulado objeciones.

298. La Oficina Internacional ley6 el nuevo parrd&gropuesto: “El SCT decidié continuar
los debates sobre esta cuestion y solicitd a la Oficina Internacional que elaborara un
documento en el que se resumiera la situacion ddistimtas posiciones y se reflejara toda la
labor realizada por la Oficina Internacional en la materia y los comentarios efectuados por
varias delegaciones en el SCT".

299. La Delegacion de las Comunidades Europeas declaré que podia aceptapessiar i
en el informe quedaba claro que la referencia al SCT incluia también sus sesiones especiales.
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300. La Delegacion de Suiza considerd que cualquier punto relativo a los nombres de
dominio y las indicaciones geograficas debia dejarsetalpara el debate.

301. La Delegacion de Australia opind que el nuevo texto propuesto para el puaiatio
orden del dia permitia a la Oficina Internacional preparar un documento detallado que tratara
todas las cuestiones relativas a los nombredaaieinio y las indicaciones geograficas.

302. La Delegacion de los Estados Unidos de América sefialé que estaba de acuerdo con el
nuevo texto del parrafb, pero recordo6 que lo esencial del documento habia sido resumido

por la Oficina Internacionanteriormente durante la presente sesion y debia incluir

informacion sobre la situacion de la proteccion de las indicaciones geograficas en Internet, las
ventajas y desventajas de esa proteccion en el contexto de la Politica Uniforme y los
problemas quelpnteaba la proteccidn de las indicaciones geografichstemet

303. La Oficina Internacional coincidié con la intervencién realizada por la Delegacién de
los Estados Unidos de América y declard que los tres puntos planteados por esa Delegacio
guedarian reflejados en detalle en el informe de la presente sesion.

304. La Presidenta pregunto si habia consenso acerca del parr&foesto que no se
plantearon objeciones, la Presidenta paso a los parrafos siguientes (Nombres de dominio de
Internet y nombres de paises).

305. La Delegacion de México se refirié al parradaii) y pregunto si se referia a Estados
miembros que fuesen parte en una controversia o en un tratado internacional. Si ese péarrafo
se referia a un tratado intexcional, la Delegacién de México consideré que la palabra
“Estados” era suficiente. Sin embargo, si ese parrafo se referia a una controversia, las
palabras correctas eran “Estados parte en una controversia”.

306. La Delegacion de los Estados dons de América pregunto si el parr&significaba

que el SCT transmitiria sus recomendaciones a la ICANN, puesto que en el B&efo
declaraba que los debates sobre ese tema no habian concluido. La Delegacion pregunté si el
debate continuaria en ebfo del SCT y si se incluirian otros nombres en la resolucién que se
enviaria a la ICANN.

307. La Delegacion de Australia declaré que no comprendia la intervencion de la Delegacion
de México y afiadié que en la version en inglés no parecia sesarégéa palabra “parte”. En
respuesta a la intervencion de la Delegacién de los Estados Unidos de América, la Delegacion
propuso invertir el orden de los parra®y 9.

308. La Delegacion de México aclaré que proponia suprimir la palabra “‘Payteantener

la palabra “Estados”. En respuesta a la pregunta formulada por la Delegacion de los Estados
Unidos de América, la Delegacion opind que se habia tomado la decision de proteger los
nombres, ampliar su proteccion mediante la Politica Uniforrmpeegentar esas

recomendaciones a la ICANN. Sélo después, el SCT examinaria los puntos incluidos en el
parrafo8. Por ultimo, la Delegacion de México opiné que era adecuado invertir el orden de
los parrafo8 y 9.
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309. La Delegacion de los Eslas Unidos de América indicé que al invertir el orden de los
parrafos8 y 9 se solucionaba en parte lo que consideraba problematico. Sin embargo, la
Delegacion cuestion6 la necesidad de seguir examinando los nombres de paises después de
haberlos comunicaxia la ICANN.

310. La Presidenta resumio los debates en torno al pémkel orden del dia declarando que
la propuesta de Australia parecia recoger un amplio apoyo, y aclaré las inquietudes que se
plantearon.

311. La Delegacion de Austria observo que invertir el orden de los parra8og9
significaba que las dos propuestas se enviarian a la ICANN en momentos diferentes.

312. La Delegacion de Stianka apoyo la inversion del orden de los parra&fgs9, pero se
pregunto si el ST debia informar también a la ICANN de que esa cuestion seguiria siendo
objeto de examen.

313. La Delegacion de Australia, apoyada por la Delegacién de Alemania, coincidio con la
intervencion de la Delegacion de $anka y sugirio dar a la Oficim Internacional suficiente
margen de accidn para transmitir esa cuestion a la ICANN, eventualmente en el marco del
Comité Consultivo Gubernamental de la ICANN.

314. La Oficina Internacional confirmo que la recomendacién transmitida a la ICANN
incliria las declaraciones hechas en los parr&gs/ del Resumen del Presidente. Sin
embargo, también se llamaria la atencion de la ICANN acerca del fondo de los p8rrafos
y 11 de ese resumen.

315. La Presidenta propuso excluir el parr&fg declaré que el punté del orden del dia
debia dejarse tal como estaba. Puesto que no se plantearon objeciones, la Presidenta paso al
parrafo siguiente (Marcas).

316. La Delegacion de la Republica de Corea pregunt6 si del pattage desprend que
los debates futuros se limitarian a los Articullpd is, y las reglas conexas.

317. La Oficina Internacional respondid que se presentarian los nuevos proyectos de
Articulos 8, 13bisy 13ter, puesto que se habian formulado sugerencisanteta presente

sesion. Sin embargo, en la siguiente sesion del SCT los debates podian no limitarse a dichos
articulos.

318. La Presidenta pregunt6 si habia objeciones respecto de incluir el Arlidiglioy el
Articulo 13quateren el parrafdl2. Habida cuenta de que no se plantearon objeciones, la
Presidenta paso al parrafo siguiente (Armonizacion continua del Derecho internacional de
marcas y convergencia de las practicas relativas a las marcas).

319. La Oficina Internacional propusa nuevo texto siguiente para el parrdf®: “El SCT
decidié que la Oficina Internacional publicaria en el Foro Electronico del SCT el cuestionario
contenido en el documento SCT/9/3, con una invitacidén a presentar comentarios antes
deenero de2003. Sobe la base de esos comentarios, la Oficina Internacional ultimaria el
cuestionario y lo distribuiria.”
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320. Al no haber més objeciones, la Presidenta considerd adoptados los pa&gfd3.
Declar6 a continuacion abierto el debate sobre los cvanes respecto del parrafo siguiente
(Dibujos y modelos industriales).

321. La Oficina Internacional propuso el resumen siguiente para los dibujos y modelos
industriales: “El Comité acogio con agrado los debates mantenidos en torno a los gibujo
modelos industriales, y expreso el deseo de que continuasen en reuniones siguientes.”

322. Habida cuenta de que no se plantearon objeciones, la Presidenta abri6 el debate para que
se formularan observaciones sobre el parrafo siguiente (Lahogj.

323. La Delegacion de Australia declaré que quizas no fuera posible preparar una sintesis del
cuestionario para la proxima sesion del SCT, debido a cuestiones de prioridad.

324. La Delegacion de Suiza deseaba que se modificaextl para aclarar que se daba
prioridad a la revision del TLT y la armonizacion del Derecho sustantivo de marcas. Sin
embargo, la Delegacion pregunto si la armonizacion del Derecho sustantivo de marcas no era
prematura para el SCT. Segun la Delegacigraerafo14 de la version en inglés (péarratd

de la version en espafiol) simplemente debia formularse de la manera siguiente: “se dara
prioridad a la revisiéon del TLT y a la continuacion de la labor relativa al cuestionario y
destinada a la armonizacitn

325. La Delegacién de Australia felicité a la Presidenta por la buena marcha de la sesion.

Punto? del orden del dia: Clausura de la sesién

326. La Presidenta clausuré la novena sesion del Comité Permanente.

[Sigue el Anexo]
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(in the alphabetical order of the names in French of the States)

ALGERIE/ALGERIA

Nor-Eddine BENFREHA, conseiller, Mission paanente, Geneve

ALLEMAGNE/GERMANY

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

Helga KOBERDEHM (Mrs.), Senior Trademark Examiner, German Patent and Trademark
Office, Munich
<helga.kobedehm@dpma.de>

Mara WESSELER (Mrs.), Permanent Mission, Geneva

ARGENTINE/ARGENTINA

Marta GABRIELONI (Sra.), Consejera, Mision Permanente, Ginebra

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Michael ARBLASTER, Deputy Registrar of Trademarks, IP Australia, Woden ACT
<michaelarblaster@ipaustralia.gov.au>

Jyoti LARKE (Miss), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

AUTRICHE/AUSTRIA

Robert ULLRICH, Head of Department, Austrian Patent Office, Vienna
<robert.ullrich@patent.omvit.gv.at>

Alois LEIDWEIN, attaché, Permanent Mi®n, Geneva
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BELARUS/BELARUS

Irina EGOROVA (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

BELGIQUE/BELGIUM

Monique PETIT (Mme), conseillére adjointe, Office de la propriété industrielle, Bruxelles
<monique.petit@mineco.fgov.be>

David BAERVOETS conseiller adjoint, Office de la propriété industrielle, Bruxelles

BRESIL/BRAZIL

Leonardo DE ATHAYDE, Secretary, Permanent Mission, Geneva
<leonardo.athayde@ties.itu.int>

Leandro DA MOTTA OLIVIERA, Coordinator, Industrial Technology, Ministry of
Develgment, Brasilia
<leandroo@mdic.gov.br>

CANADA

Lisa POWER (Ms.), Assistant Director, Trade Marks Branch, Department of Industry, Hull,
Quebec
<power.lisa@ic.gc.ca>

Alan Michael TROICUK, Counsel to the Canadian Intellectual Property Office, Department
of Justice, Hull, Quebec
<troicuk.alan@ic.gc.ca>

Tina MILANETTI (Ms.), Deputy Director, International Trade Policy Division, Department
of Foreign Affairs and International Trade, Ottawa

<milanettit@agr.gc.ca>

Edith ST-HILAIRE (Ms.), Senior Policy Analystintellectual Property Policy Directorate,
Department of Industry, Ottawa

<edith.sthilaire@dfaitmaeci.gc.ca>

Raphaél SAUVE, analyste politique, Direction de la politique de la propriété intellectuelle,
Industrie Canada, Ottawa
<sauve.raphael@ic.gc.ca>

Cameron MACKAY, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<cameron.mackay@dfamaeci.gc.ca>
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CHINE/CHINA

ZHAO Gang, Head of Division, Trademark Office, State Administration for Industry and
Commerce (SAIC), Beijing
<saiczhaogang@sina.com>

LI Han (Mrs), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<c-hanlin@yahoo.com

COLOMBIE/COLOMBIA

Luis Gerardo GUZMAN VALENCIA, Consejero, Mision Permanente, Ginebra
<mission.colombia@ties.itu.int>

COSTARICA

Alejandro SOLANO, Ministro Consejero, Mision Permanente, Ginebra
<alejandro.solano@ties.itu.int>

COTE D'IVOIRE

DésiréBosson ASSAMOI, conseiller, Mission permanente, Genéve

CROATIE/CROATIA

Mirjana PUSKARC (Miss), Head, Legal Department, State Intellectual RropOffice of
the Republic of Croatia (SIPO), Zagreb
<mirjana.puskaric@patent.del.cr>

Slavica MATESC (Mrs.), Head, Trademark Department, State Intellectual Property Office of
the Republic of Croatia (SIPO), Zagreb

Josip PERVAN, First Secretary, Permanh®lission, Geneva

CUBA
Clara Amparo MIRANDA VILA (Sra.), Jefe del Departamento de Marcas, Oficina Cubana de

la Propiedad Industrial (OCPI), La Habana
<marcas@ocpi.cu>

DANEMARK/DENMARK

Ellen BREDDAM (Mrs.), Head of Division, Danish Patent and Tradda@iffice, Taastrup
<ebr@dkpto.dk>
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EGYPTE/EGYPT

Ahmed ABDEL-LATIF, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
<abdelatif@yahoo.com>

EQUATEUR/ECUADOR

Rafael PAREDES, Ministro, Misién Permanente, Ginebra

ERYTHREE/ERITREA

Bereket WOLDEYOHANNSES, Cons, Consulate of the State of Erithrea, Geneva

ESPAGNE/SPAIN

Maria Teresa YESTE (Sra.), Jefe de la Unidad de Recursos, Departamento de Coordinaciéon
Juridica y Relaciones Internacionales, Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, Madrid
<teresa.yeste@oeprsxe

Ignacio GIL OSES, Consejero Juridico, Departamento de Coordinacion Juridica y Relaciones
Internacionales, Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, Madrid

<ignacio.gil@oepm.es>

Ana PAREDES PRIETO (Sra.), Consejera, Misién Permanente, Ginebra
<ana.paredes@s.itu.int>

ESTONIE/ESTONIA

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

ETATS-UNIS D’AMERIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Chris J. KATOPIS, Director, Patent and Trademark Offidepartment of Commerce,
Washington, D.C.
<chris.katopis@uspto.gov>

Eleanor MELTZER (Ms.), AttorneyAdvisor, Patent and Trademark Office, Department of
Commerce, Arlington, Virginia
<eleanor.meltzer@uspto.gov>

Lynne G. BERESFORD (Ms.), Deputy Commissiof@ Trademark Examination Policy,
Office of Legislative and International Affairs, Patent and Trademark Office, Department of
Commerce, Washington, D.C.

<lynne.beresford@uspto.gov>
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Dominic KEATING, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Ganev

Michael A. MEIGS, Counsellor (Economic Affairs), Permanent Mission, Geneva

EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE/THE FORMER YUGOSLAV
REPUBLIC OF MACEDONIA

Simco SIMJANOVSKI, Head of Department, Industrial Property Protection Office, Skopje
Biljana LEKIC (Mrs.), Deputy Head of Department, Industrial Property Protection Office,

Skopje
<biljana@ippo.gov.mk>

FEDERATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Valentina ORLOVA (Ms.), Head, Legal Department, Russian Agency for Patents and
Trademarks (ROSPATENTMoscow
<vorlova@rupto.ru>

Anastasia MOLTCHANOVA (Ms.), Senior Expert, International Cooperation Department,
Russian Agency for Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow
<Isimonova@rupto.ru>

Liubov KIRIY (Mrs.), Head of Division, Federal Institute ohdlustrial Property, Moscow
<lkiriy@rupto.ru>

Robert VOSKANIAN, Head of Division, Federal Institute of Industrial Property, Moscow

FINLANDE/FINLAND

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

Heli Marjut HIETAMIES (Ms.), Lawyer, National Board of Patents and Registration of
Finland, Helsinki
<heli.nietamies@prh.fi>

FRANCE

Marianne CANTET (Mme), chargée de mission, Institut national de la propriétssirielle
(INPI), Paris
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<cantet.marianne@inpi.fr>
Michéle WEIL-GUTHMANN (Mme), conseiller juridique, Mission permanente, Geneve

Fabrice WENGER, juriste, Institut national des appellations d’origine (INAO), Paris
<f.wenger@inao.gouv.fr>

Bertrand GEOFFRX, chargé de mission, Institut national de la propriété industrielle (INPI),

Paris
<geoffray.b@inpi.fr>

GHANA

Bernard A. TAKY]I, Minister Counsellor (Consular Affairs), Permanent Mission, Ghana

GRECE/GREECE

Alexandra THEODOROPOULOU (Mme), Secrétaifambassade, Mission permanente,
Genéve
<alexandra.theodoropoulou@ties.itu.int>

Andreas CAMBITSIS, Minister Counselor, Permanent Mission, Geneva
<andreas.cambitsis@ties.itu.int>

GUATEMALA

Andrés WYLD, Primer Secretario, Mision Permanente, Ginebra

GUINEE/GUINEA

Mamadou Billo BAH, chef du Bureau des signes distinctifs, Service de la propriété
industrielle, Conakry
<billoafiya@yahoo.fr>

HONGRIE/HUNGARY

Gyula SOROSI, Head, National Trademark Section, Hungarian Patent Office, Budapest
<soros@hpo.hu>

Péter CSIKY, Head, Legal Section, Hungarian Patent Office, Budapest
<csiky@hpo.hu>
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INDE/INDIA

Preeti SARAN (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

INDONESIE/INDONESIA

Emawati JUNUS, Director, Copyright, Industrial Designs, Layout Desidrmstegrated
Circuits and Trade Secrets, Directorate General of Intellectual Property Rights, Tangerang
<emawati@dgip.go.id>

IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Ali HEYRANI NOBARI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

IRLANDE/IRELAND

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

Sem FABRIZI, premier secrétaire, Mission permanente, Geneve
<sem.fabrizi@ties.itu.int>

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

Hanan ALTURGMAN BAHGAT (Mrs.), Official, National Board for Scientific Research,
Tripoli

JAPON/JAPAN

Jitsuya HASEGAWA, Deputy Director, Office of International Trade Organizations, Customs
and Tariff Bureau, Ministry of Finance, Tokyo
<jitsuya.hasegawa@rhgo.jp>

Soichi OGAWA, Director, Chemicals, Trademark Division, Trademark, Design and
Administrative Affairs Department, Japan Patent Office, Tokyo
<ogawasoichi@jpo.go.jp>

Fumiaki SEKINE, Assistant Director, International Affairs Division, General Adstmtion
Department, Japan Patent Office, Tokyo
<sekinefumiaki@jpo.go.jp>
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Hiroyuki ITO, Assistant Director, Design Division, Trademark, Design and Administrative
Affairs Department, Japan Patent Office, Tokyo
<ite hiroyuki@jpo.go.jp>

Kazuhiko YAMADA, Specialist for Trademark Planning, Trademark Division, Trademark,
Design and Administrative Affairs Department, Japan Patent Office, Tokyo
<yamadakazuhiko@jpo.go.jp>

Keiko NAKAGAWA, Assistant Section Chief, Intellectual Property Policy Office, Economic
ard Industrial Policy Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo
<nakagawéeiko-l@meti.go.jp>

Takashi YAMASHITA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

KAZAKHSTAN

Nauruzova GULZHIKHAN (Mrs.), Chief, Department of Trademarks and Inddd&signs,
Kazakhstan Institute of Patent Examination (KIPE), Almaty

Murat TASHIBAYEV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<tashibayev@rbcmail.zk>

LESOTHO

Mampoi TAOANA (Ms.), Crown Attorney, Registraéeneral, Maseru

LETTONIE/LATVIA

Dace LIBERTE(Ms.), Head, Trademarks and Industrial Designs Department, Patent Office
of the Republic of Latvia, Riga
<valde@Irpv.lv>

LIBAN/LEBANON

Hanaa JOUMAA (Mme), employée, Ministére de I'’économie et du commerce, Beyrouth

LITUANIE/LITHUANIA

Digna ZINKEVICIENE (Miss), Acting Head, Trademarks and Industrial Design Division,
State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius
<d.zinkeviciene@vpb.It>

MALAWI
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Frank Edward CHIBISA, Assistant Registrar General, Ministry of Justice, Registrar General’'s

Departent, Blantyre
<reg@malawi.net>

MALTE/MALTA

Michael BARTOLO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
<michael.bartolo@ties.int>

Tony BONNICI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<tony.bonnici@ties.itu.int>

MAROC/MOROCQ@

Khalid SEBTI, premier secrétaire, Mission permanente, Geneve

MAURICE/MAURITIUS

Yagambaram SOOBRAMANIEN, Trade Analyst, Permanent Mission, Geneva

MEXIQUE/MEXICO

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

Karla Tatiana ORNELAS LOERA (Srta.), Tercera Secretaria, Mision Permanente, Ginebra

NIGER

Jérome Oumarou TRAPSIDA, directeur, Ministere du commerce et de la pomnult
secteur privé, Niamey

NORVEGE/NORWAY

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

Oluf Grytting WIE, Legal Adviser, The Norwegian Patent Office, Oslo
<ogw@patentstyret.no>
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OUZBEKISTAN/UZBEKISTAN

Makhmudjan Erkinovich TUKHTAEV, Head, Publication Department, State Patent Office of
Uzbekistan, Tashkent

PANAMA

Romel ADAMES, Embajador, Representante Permanente ante la Organizacion Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra
<mission.panamamc@ties.int>

Luz Celeste RIOS DE DAVIS (Sra.), Directora General, Direccion General del Registro de la
Propiedad Industrial, Panama
<degerpi@senfo.net>

Lilia CARRERA (Sra.), Analista de Comercio Exterior, Representante Permanente ante la

Organizacion Muniél del Comercio (OMC), Ginebra
<lilia.carrera@ties.itu.int>

PAYSBAS/NETHERLANDS

Adriana Pieternella Rianne VAN ROODEN (Miss), Lawyer, Netherlands Industrial Property
Office, Rijswijk

<rianne.van.rooden@bie.minez.nl>

Brigitte A. J. SPIEGELER (Mrs.), &gal Adviser on Industrial Property, Ministry of

Economic Affairs, Directorat&eneral for Innovation, The Hague
<b.a.j.spiegeler@minez.nl>

Jennes DE MOL, First Secretary, Netherlands Permanent Mission, Geneva

PORTUGAL

Jorge Miguel SEVIVAS, juristelnstitut national de la propriété industrielle (INPI), Lisbonne
<jservivas@inpi.pt>

Maria JOAO RAMOS (Mme), juriste, Institut national de la propriété industrielle (INPI),
Lisbonne
<maria.ramos@inpi.pt>

José Sérgio DE CALHEIROS DA GAMA, conseiller juiifie, Mission permanente, Genéve
<mission.portugal@ties.itu.int>

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC
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Baskar BASKAR AL-SAKKA, Director, Ministry of Supply and Home Trade, Directorate of
Property Protection, Damascus

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINECENTRAL AFRICAN REPUBLIC

Vincent Saturnin LAVOU, directeur, Promotion du développement industriel et artisanal,
Bangui

REPUBLIQUE DE COREE/REPUBLIC OF KOREA

MOON Chang Jin, Deputy Director, Korean Intellectual Property Office, Da€jioy
<jinanjin@hamail.net>

WOO JongKuyn, Director, Korean Intellectual Property Office, DaejGity
<jkwoo@Kkipo.go.kr>

AHN JaeHyun, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva
<ipkorea@hotmail.com>

REPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

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

REPUBLIQUE TCHEQUE/CZECH REPUBLIC

HanaCIZKOVA (Mrs.), Clerk, Industrial Property Office, Prague
<hcizkova@upv.cz>

REPUBLIQUEUNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

Leonillah B. KISHEBUKA, Deputy Registrar Intellectual Property, Business Registrations
and Licensing Agency, Dar Es Salaam
<usajili@intafrica.com>

Irene F. KASYANJU (Mrs.), Counsklr, Permanent Mission, Geneva
<mission.tanzania@ties.itu.int>

Roumanie/ROMANIA

Constanta Cornelia MORARU (Mme), chef du Service juridique et de la coopération
internationale, Office d’Etat pour les inventions et les marques, Bucarest
<moraru.cornelia@sim.ro>
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ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

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

David Charles MORGAN, Manager, Trade Mark Examination, Plagent Office, Newport
<davimorgan@patent.gov.mk

RWANDA

Doh KAVARUGANDA, conseiller, Mission permanente, Genéve

SAO TOMEET-PRINCIPE/SAO TOME AND PRINCIPE

Luis Manuel GAMBOA DA SILVA, responsable du GENAPI, Direction du commerce et de
I'industrie, Service national de laropriété industrielle, Sao Tomé
<dci@cstome.net>

SIERRA LEONE

Salimatu KOROMA (Miss), Administrator and Registt@eneral, Administrator and
RegistrarGeneral’s Department, Freetown
<arg@sierratel.s|>

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Julia VETAKOVA (Miss), Lawye, Industrial Property Office of the Slovak Republic,
Banska Bystrica
<jvetrakova@indprop.gov.sk>

Barbara ILLKOVA (Miss), Deputy Permanent Representative, Counsellor, Permanent
Mission, Geneva

SLOVENIE/SLOVENIA

Vesela VENISNIK (Mrs.), Head, Trademarkepartment, Slovenian Intellectual Property
Office, Ljubljana
<v.venisnik@uitsipo.si>

Anton SVETLIN, Director, Office for the Recognition of Agricultural Product and Foodstuff
Designations, Ljubljana
<anton.svetlin@gov.si>
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SOUDAN/SUDAN

Christopher L. ADA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

SRI LANKA

Chanaka DE SILVA, Attornesat-Law, Member of the National Advisory Commission on
Intellectual Property, National Intellectual Property Office, Colombo
<cds@dynaweb.lk>

Gothami INDIKADAHENA (Mrs.), Counsellor (Economic and Commercial), Permanent
Mission, Geneva
<mission.sHlankawto@ties.itu.int>

Prasad KARIYAWASAM, Ambassador, Permanent Mission, Geneva
<mission.sHlankawto@ties.itu.int>

SUEDE/SWEDEN

Magnus AHLGREN, Deputy Head, Designstafirademark Department, Swedish Patent and
Registration Office, Stockholm
<magnus.ahlgren@prv.se>

SUISSE/SWITZERLAND

Stefan FRAEFEL, conseiller juridique, Division des marques, Institut fédéral de la propriété
intellectuelle, Berne
<stefan.fraefel@ipile>

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

Michéle BURNIER (Mme), conseillere juridique, Division des marques, tuistédéral de la
propriété intellectuelle, Berne

<michele.burnier@ipi.ch>

Martin ETTLINGER, stagiairelnstitut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne

Jiurg HERREN, conseiller juridique, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral

de la propriété intellectuelle, Berne

THAILANDE/THAILAND
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Pojaman SRUKHOSIT (Ms.), Intellectual Property Promotion and Development Division,
Trademark Office, Department of Intellectual Property, Nonthaburi
<pojamans@moc.go.th>, <pojamans@hotmail.com>

Supark PRONGTHURA, Permanent Mission, Geneva

<suparkp@yahoo.com>

TONGA

Distaquaine TUIHALAMAKA (Mrs.), Assistant Registrar, Ministry of Labour, Commerce

and Industries, Nuku'alofa
<quaine@kalianet.to>

TRINITE-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

Mazina KADIR (Miss), Controller, Intellectual Property Office, Port of Spain
<mazina.kadir@ipo.gov.tt>

TURQUIE/TURKEY

Yasar OZBEK, conseiller juridique, Mission de Turquie, Genéve

Mustafa DALKIRAN, expert, Institut turc des brevets, Ankara
<mdalkiran@yahoo.com>

UKRAINE

Lyudmyla MENYAYLO (Mrs.), Head, Registration and Intellectual Property Economics
Division, State Department of Intellectual Property, Kyiv

<l.menyaylo@spou.kiev.ua>

URUGUAY

Alejandra DE BELLIS (Srta.), Second Secretary, Permanent Mission \@ene
<mission.uruguay@ties.itu.int>

VENEZUELA

Aura Otilia OCANDO (Sra.), Directora del Registro de la Propiedad Industrial, Caracas
<aocando@sapi.gov.ve>

Fabio DI CERA, Misién Permanente, Ginebra
<fabiodicera@hotmail.com>
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YEMEN/YEMEN

Abdu Abdullah AL-HODAIFI, Director, Trademarks Administration, Ministry of Industry
and Trade, Sana’a

YOUGOSLAVIE/YUGOSLAVIA

lvana MILOVANOVIC (Miss), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
<ivana.milovanovic@ties.itu.int>
COMMUNAUTES EUROPEENNES (CElEUROPEAN COMMUNITIES (EC)

Victor SAEZ LOPEZBARRANTES, Official, Industrial Property Unit, European
Commission, Brussels
<victor.saez@cec.eu.int>

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

Detlef SCHENNEN, Head, Legislation and International Legal Affairs Service, Office for
Harmonizatia in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Alicante
<detlef.schennen@oami.eu.int>

Patrick RAVILLARD, Counsellor, Permanent Delegation of the European Commission in
Geneva
<patrick.ravillard@cec.eu.int>

II. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTQO)

Lillian BWALYA (Mrs.), Economic Affairs Officer, Geneva
<lillian.bwalya@wto.org>

Lauro LOCKS, Legal Affairs Officer, Intellectual Property DivisioBeneva

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

Based on a decision of the Standing Committee, the European Communities were accorded
member status without &ght to vote.
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Thu-Lang TRAN WASESCHA (Mrs.), Counsellor, Geneva
<thu-lang tran.wasescha@wto.org>

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

Paul LAURENT, chef de la Division d’opposition, La Haye
<plaurent@bmibbm.org>

Edmond Léon SIM®, directeur adjoint, La Haye
<dsimon@bmb.bbm.org>

LIGUE DES ETATS ARABES (LEA)/LEAGUE OF ARAB STATES (LAB

Mohamed Lamine MOUAKI BENANI, conseilled la Délégation permanent®eneve

OFFICE INTERNATIONAL DE LA VIGNE ET DU VIN (OIV)/INTERNATIONAL VINE
AND WINE OFFICE (OlV)

Yann JUBAN, Head, Law, Regulation and International Organizations Unit, Paris
<yjuban@oiv.int>

Philippe HUNZIKER, président du groupe d’experts droit et reglementation, Paris

<oiv@oiv.int>

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETENTELLECTUELLE
(OAPI)/AERICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)

Hassane YACOUBA KAFFA, chef du Service de la propriété littéraire et artistique, Yaoundé,
<oapi@oapi.cm

UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)

Francis MANGENI, Counsellor, Geneva
<fmangeni@Isealumni.com>

1. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

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

Allison STRICKLAND (Ms.), Chairman, AIPLA Trademark Treaties and International Law
Committee
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Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade
Mark Association (ECTA)

Dietrich OHLGART, Chairman, Law Committee, Hamburg
<dietich.ohlgart@Ilovells.com>

Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM)
Jean BANGERTER, Chairman, AIM Trademark Committee, Lausanne

Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV)/Intemslti
Wine Law Association (AIDV)

Douglas REICHERT, Attornegt-Law, Geneva

<dreichert@swissonline.ch>

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

Gerd F. KUNZE, President, Zurich

<kunze@bluewin.ch>

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

(INTA)
Richard J. TAYLOR, Member, INTA Trademark Affairs and Policies Group, New York

<rjtnyc@aol.com>

Associaion japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association
(JPAA)

Daisaku FUJIKURA, Chairman, Trademark Committee, Tokyo

<tm@nakapat.gr.jp>

Tetsuaki KAMODA, Member, Trademark Committee, Tokyo

<canard@amy.Hno.ne.jp>

Association jappaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)
Tetsuaki KAMODA, ViceChair, International Activities Committee, Tokyo
<canard@amy.Hno.ne.jp>

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

Francois CURCHOD, professeur associé a I'Université Robert Schuman de Strasbourg,
Genolier

<francois.curchod@vtxnet.ch>

Chambre de commerce internationale (CCl)/International Chamber of Commerce (ICC)
Anténio L. DE SAMPAOD, conseiller, L.E. Dias Costa, I.D.A, Lisbonne
<diascosta@jediascosta.pt>

Goncalo DE SAMPAIO (membre, avocat, J.E. Dias Costa, I.D.A, Lisbonne)
<diascosta@jediascosta.pt>

Committee of National Institutes of Patents Agents (CNIPA)
Robert Dale WESTON, PHips and Leigh, London
<robert.weston@pandl.com>
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Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International
Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)
JeanMarie BOURGOGNON, Member of Group |, Paris

Fédération interrt@nale des vins et spiritueux (FIVS)/International Federation of Wines and

Spirits (FIVS)
Frederico CASTELLUCCI
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IV. BUREAU/OFFICERS

Présidente/Chair:  Valentina ORLOVA (Mme/Mrs.) (Fédération de Russie/
Russian Federation)

Secrétaire/Secretary: Denis CROZE (OMPI/WIPO)



SCT/98 Prov.
Anexo, pagin&0

V. SECRETARIAT DEL’'ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIETENTELLECTUELLE (OMPI)/
SECRETARIAT OFTHE
WORLD INTELLECTUAL PROPERTYORGANIZATION (WIPO)

ShozoUEMURA, vice-directeur général/Deputy Director General
Francis GURRY sousdirecteur général/Assistant Director General

Ernesto RUBIO, directeur principal, Département des marques, des dessins et modéles
industriels et des indications géographiques/Senior Director Trademarks, Industrial Designs
and Geographical Indicatioi®epartment

Octavio ESPINOSA, directetgonseiller, Secteur des marques, des dessins et modéles
industriels et des indications géographiques/Diregvisor, Sector of Trademarks,
Industrial Designs and Geographical Indications

Joélle ROGE (Mme/Mrs.),icectriceconseillére, Secteur des marques, des dessins et modeéles
industriels et des indications géographiques/Diregvisor, Sector of Trademarks,
Industrial Designs and Geographical Indications

Denis CROZE, chef de la Section du développement dit khiternational (marques, dessins
et modeéles industriels et indications géographiques)/Head International Law Development
Section (Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications)

Martha PARRA FRIEDLI (Mme/Mrs.), juriste principale a la Sectidu développement du
droit international (marques, dessins et modeéles industriels et indications
géographiques)/Senior Legal Officer, International Law Development Section (Trademarks,
Industrial Designs and Geographical Indications)

Lucinda JONES (MII&Miss), juriste principale a la Section du commerce électronique,
Bureau des affaires juridiques et structurelles/Senior Legal Officer, Electronic Commerce
Section, Office of Legal and Organization Affairs

Paivi LAHDESMAKI (Mlle/Miss), juriste principalé la Section du développement du droit
international (marques, dessins et modéles industriels et indications géographiques)/Senior
Legal Officer, International Law Development Section (Trademarks, Industrial Designs and
Geographical Indications)

CatherineREGNIER (Mlle/Miss), juriste a la Section du commerce électronique, Bureau des
affaires juridiques et structurelles/Legal Officer, Electronic Commerce Section, Office of
Legal and Organization Affairs

Takeshi HISHINUMA, juriste adjoint a la Section duromerce électronique, Bureau des
affaires juridiques et structurelles/Assistant Legal Officer, Office of Legal and Organization
Affairs
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Abdoulaye ESSY, consultant, Section du développement du droit international (marques,

dessins et modeles industrieldrmdications géographiques)/Consultant, International Law
Development Section (Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications)

[Fin del Anexo y del documento]



