SCT/4/6

página 4

	OMPI
	[image: image1.png]



	S

SCT/4/6
ORIGINAL:  Inglés

FECHA:  19 de septiembre de 2000

	ORGANIZACIÓN  MUNDIAL  DE  LA  PROPIEDAD  INTELECTUAL

	GINEBRA


comité permanente sobre el derecho de marcas,
dibujos y modelos industriales e
indicaciones geogrÁficas

Cuarta sesión

Ginebra, 27 a 31 de marzo de 2000

informe*
preparado por la Oficina Internacional
INTRODUCCIÓN

 AUTONUM  
El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (en adelante denominado “el Comité Permanente” o “el SCT”) celebró su cuarta sesión en Ginebra, del 27 al 31 de marzo de 2000.

 AUTONUM  
Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial:  Alemania, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belarús, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Chile, China, Colombia, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Iraq, Irlanda, Italia, Jamaica, Japón, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Kuwait, Letonia, Malasia, Malta, Marruecos, Mauricio, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, República de Corea, Rumania, Seychelles, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Túnez, Uganda, Uzbekistán, Venezuela, Yemen y Zimbabwe (76).  También estuvieron representadas las Comunidades Europeas en calidad de miembro del SCT.

 AUTONUM  
Las siguientes organizaciones intergubernamentales participaron en la reunión en calidad de observador:  la Oficina de Marcas del Benelux (BBM), la Organización de la Unidad Africana (OUA) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) (3).

 AUTONUM  
Participaron en la reunión, en calidad de observadores, representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA), Asociación de Industrias de Marcas (AIM), Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación de Titulares Europeos de Marcas (MARQUES),  Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Internacional para el Derecho de la Viña y el Vino (AIDV), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), Asociación Japonesa de Marcas (JTA), Asociación Japonesa de Propiedad Intelectual (JIPA), Asociación Mundial de Empresas Pequeñas y Medianas (WASME), Cámara de Comercio Internacional (CCI), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), International Anti-Counterfeiting Coalition (Coalición Internacional de Lucha contra las Falsificaciones) (IACC), Liga Internacional del Derecho de Competencia (LIDC), Unión de Profesionales Europeos en Propiedad Industrial (UPEPI) (18).
 AUTONUM  
La lista de participantes figura en el Anexo I del presente Informe.

 AUTONUM  
Los debates se basaron en los siguientes documentos elaborados por la Oficina Internacional de la OMPI:  “Orden del día” (documento SCT/4/1), “Proyecto de disposiciones sobre licencias de marcas” (documento SCT/4/2), “Disposiciones del Borrador Preliminar del Convenio sobre competencia y sentencias extranjeras en materia civil y mercantil” (documento SCT/4/3) y “Proyecto de disposiciones relativas a la protección de las marcas y otros signos distintivos en Internet” (documento SCT/4/4).

 AUTONUM  
La Secretaría tomó nota de las intervenciones y las grabó en cintas.  Este informe sintetiza los debates sin por ello reflejar todas las observaciones formuladas.

DEBATE GENERAL

Tema 1 del Orden del día:  Apertura de la sesión
 AUTONUM  
El Sr. Shozo Uemura, Director General Adjunto, abrió la sesión y dio la bienvenida a los participantes.

Tema 2 del Orden del día:  Elección de un Presidente y dos Vicepresidentes
 AUTONUM  
Por unanimidad, el Comité Permanente eligió Presidenta a la Sra. Lynne Beresford (Estados Unidos de América), y Vicepresidentes a la Sra. Agnès Marcadé (Francia) y al Sr. Vladimir García‑Huidobro (Chile).  El Sr. Denis Croze (OMPI) ejerció la función de Secretario del Comité Permanente.

Tema 3 del Orden del día:  Adopción del Orden del día

 AUTONUM  
El Orden del día (documento SCT/4/1) fue adoptado sin modificaciones.

Tema 4 del Orden del día:  Aprobación del informe de la tercera sesión
 AUTONUM  
El informe de la tercera sesión (documento SCT/3/10) fue aprobado sin modificaciones.

Tema 5 del Orden del día:  Proyecto de disposiciones sobre licencias de marcas (véase el documento SCT/4/2)

 AUTONUM  
El Comité Permanente examinó el documento SCT/4/2 que contiene un proyecto de disposiciones sobre licencias de marcas.

Forma de adopción

 AUTONUM  
La Oficina Internacional declaró que las disposiciones podrían proponerse en forma de protocolo del Tratado sobre el Derecho de Marcas o incluirse en la revisión de ese tratado.  En ambos casos sería necesaria una Conferencia Diplomática.  Una tercera opción consistiría en presentar las disposiciones a la Asamblea de la Unión de París y a la Asamblea General de la OMPI para que las adoptaran en forma de recomendación conjunta en el siguiente período de sesiones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, en septiembre de 2000.  Esto no impediría que más adelante se propusieran las disposiciones en una de las formas mencionadas.

 AUTONUM  
Las Delegaciones de Australia, Chile, España, Francia, Kenia, Reino Unido y Rumania apoyaron la tercera opción, haciendo notar que las disposiciones podrían volverse a examinar posteriormente en el marco de una revisión a fondo del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT).  Los representantes de la AIPPI, AIPLA, CCI e INTA apoyaron esta postura.  Las Delegaciones del Brasil y del Japón declararon que estaban de acuerdo en principio, pero que su apoyo estaba sujeto al examen de la versión final del proyecto de disposiciones.

 AUTONUM  
Como resultado de estos debates, el SCT decidió presentar la versión final del proyecto de disposiciones a la Asamblea de la Unión de París y a la Asamblea General de la OMPI para que las adoptaran en forma de recomendación conjunta en el siguiente período de sesiones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, en septiembre de 2000.

 AUTONUM  
La Oficina Internacional declaró que, como consecuencia de esta decisión, tendría que sustituirse la palabra “Parte Contratante” por el término Estado miembro en el texto de las disposiciones, y el SCT acordó efectuar la sustitución.

Recomendación conjunta

 AUTONUM  
La Oficina Internacional propuso el siguiente texto:

“Recomendación conjunta

La Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
Teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), 

Recomiendan que cada Estado miembro pueda considerar las disposiciones adoptadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), reunido en su cuarta sesión, como orientación relativa al tratamiento de las licencias de marcas;

Recomiendan asimismo, a cada uno de los Estados miembros de la Unión de París o de la OMPI que también sea miembro de una organización intergubernamental con competencia en el ámbito del registro de marcas, que haga notar a dicha organización las disposiciones siguientes.”

 AUTONUM  
Una delegación preguntó si era necesario referirse al TLT, puesto que muchas de las Partes Contratantes del Convenio de París o de los Estados miembros todavía no eran parte en el TLT.  En respuesta a esta pregunta, la Oficina Internacional explicó que la referencia al TLT tenía por fin hacer notar la existencia de ese Tratado, sin el que difícilmente podría entenderse el proyecto de disposiciones.  Otra delegación y el representante de una organización observadora apoyaron esta explicación.  

 AUTONUM  
El representante de una organización observadora sugirió que se incluyera una declaración en el sentido de que el proyecto de disposiciones establece los requisitos máximos para la inscripción de licencias de marcas.  Una delegación apoyó esta propuesta, a la que se opusieron otras tres delegaciones.  Estas delegaciones declararon que preferían el lenguaje propuesto por la Oficina Internacional porque era parecido al que habían adoptado las Asambleas de la OMPI cuando examinaron la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de marcas notoriamente conocidas.

 AUTONUM  
Como resultado de estos debates, el texto de la Recomendación conjunta se adoptó en la forma propuesta por la Oficina Internacional.

Proyecto de Artículo 1:  Expresiones abreviadas

 AUTONUM  
Una delegación sugirió que se suprimiera el punto iii) que define la “solicitud”, puesto que, en virtud de su legislación nacional, no era posible la concesión de licencias respecto de una solicitud.  En respuesta a esa intervención, la Presidenta señaló que ningún artículo de las disposiciones obligaba a los Estados miembros a permitir la concesión de licencias respecto de una solicitud.

 AUTONUM  
La misma delegación propuso asimismo que se añadiera la definición del término “licenciante”, que figuraba en el Formulario Internacional Tipo Nº 2.  Tras el debate, en el que se señaló que se había acordado no tratar de las sublicencias y que, por tanto, el licenciante sería siempre el titular del registro, el SCT acordó suprimir el término “licenciante” del Formulario Internacional Tipo Nº 2 en lugar de definirlo en el Artículo 1.

 AUTONUM  
En respuesta a una propuesta planteada por una delegación en el sentido de definir el concepto de licencias que abarcan únicamente una parte limitada de un territorio que figura en el Artículo 2.1)a)ix), el SCT acordó aclarar la redacción de esta última disposición.

 AUTONUM  
Otra delegación observó que las definiciones de los puntos ix) a xi) parecían poco claras y propuso suprimir las palabras “cualquier otra persona” en los puntos ix) y x), así como aclarar, en el punto xi), que se excluye la concesión de licencias por el titular a cualquier otra persona.

 AUTONUM  
Tras el debate, el SCT acordó volver a redactar los puntos ix) a xi) y ordenarlos de la manera siguiente:


“ix)
se entenderá por “licencia exclusiva” una licencia que solamente se concede a un licenciatario, y que excluye el uso de la marca por el titular y la concesión de licencias a cualquier otra persona por el titular;


x)
se entenderá por “licencia única” una licencia que sólo se concede a un licenciatario, y que excluye la concesión de licencias por el titular a cualquier otra persona, pero que no excluye el uso de la marca por el titular.


xi)
se entenderá por “licencia no exclusiva” una licencia que no excluye el uso de la marca por el titular o la concesión de licencias por el titular a cualquier otra persona.”

 AUTONUM  
El Artículo 1 se adoptó con las modificaciones mencionadas.

Proyecto de Artículo 2:  Petición de inscripción/cancelación de la inscripción de una licencia 

 AUTONUM  
La Delegación del Brasil declaró que cabía la posibilidad de que el Instituto Brasileño de Propiedad Industrial tuviera un ámbito de responsabilidades más amplio que el de la mayoría de las Oficinas, puesto que era responsable del registro de licencias, la desgravación fiscal, la distribución de regalías y la detección de abusos económicos relacionados con los contratos de licencia.  En consecuencia, propuso que se reflejara dicha posibilidad en las Notas. Citó, como ejemplo, la Nota 2.12 (SCP/4/2, página 12) en la que se indica que otras administraciones de las Partes Contratantes podrán exigir a las partes en un contrato de licencia que suministren otras informaciones.

 AUTONUM  
Otra delegación respondió que la definición de “Oficina” en el punto ii) del Artículo 1 limitaba la aplicación de los requisitos de párrafo 1.a) al organismo encargado del registro de las marcas por un Estado miembro y, por tanto, no impedía la inscripción de licencias por otros organismos con distintos fines.

 AUTONUM  
Párrafo 1)a).  Una delegación propuso que se añadieran otros dos requisitos relacionados con el contenido de la petición de inscripción:  1) cuando el licenciatario tenga un representante, el nombre y la dirección del representante y 2) cuando el licenciatario esté obligado a tener un domicilio legal, el domicilio legal.  La delegación declaró que podrían hallarse condiciones parecidas en el Artículo 11.1)f)vii) y viii) del TLT.  Otras dos delegaciones apoyaron la propuesta.

 AUTONUM  
En consecuencia, el SCT decidió introducir los dos puntos siguientes, lo que dio lugar a una nueva numeración de los anteriores puntos v) a x), y a su mención en los formularios internacionales tipo:


“v)
cuando el licenciatario tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;


vi)
cuando el licenciatario tenga un domicilio legal, dicho domicilio;”

 AUTONUM  
El SCT acordó igualmente dividir el antiguo punto ix) en dos puntos, de la manera siguiente:


“xi)
cuando proceda, que se trata de una licencia exclusiva, una licencia no exclusiva o una licencia única;


xii)
cuando proceda, que la licencia abarca únicamente parte del territorio amparado por el registro, junto con la indicación explícita de esa parte del territorio;”

 AUTONUM  
El párrafo 1)a) se adoptó con esas modificaciones.

 AUTONUM  
Párrafo 1)b).  La Oficina Internacional presentó el párrafo haciendo notar que el proyecto de texto reflejaba el consenso aparente que se había producido al final de la última sesión, según el cual podrían firmar la petición el titular o su representante.  No obstante, si la petición es firmada por el licenciatario, pero no por el titular, las Oficinas estarán facultadas para exigir que se presente junto con la petición uno de los documentos mencionados en los puntos i) a iii); el licenciatario podría elegir cualquiera de ellos.  La Oficina Internacional sugirió asimismo que el texto del punto ii) se redactase de la manera siguiente:  “un extracto del contrato de licencia en el que se indiquen las partes y los derechos objeto de licencia”.

 AUTONUM  
En respuesta a la observación de una delegación de que el punto ii) se refiere por error a un “Reglamento” que no existe, la Oficina Internacional propuso sustituir la palabra “Reglamento” por las palabras “Formulario de declaración de licencia que figura en el Anexo de las presentes Disposiciones”.

 AUTONUM  
Las Delegaciones del Brasil y la India señalaron que en sus legislaciones nacionales se exigía que el contrato de licencia se presentara junto con una petición de inscripción y que, por tanto, la disposición les planteaba algunas dificultades tal y como había sido propuesta.  Varias delegaciones observaron que el proyecto de disposiciones tenía por fin simplificar la inscripción de las licencias de marcas y evitar la presentación de los contratos de licencia en su integridad, algo que se consideraba especialmente oneroso ya que estos contratos contenían a menudo información confidencial.

 AUTONUM  
Dos delegaciones propusieron que se exigiera que la copia y el extracto del contrato mencionados en los puntos i) y ii) fueran certificados, como en el caso del Artículo 11.1)b)i) y ii) del TLT, que trata de la cesión de la titularidad.  Esta propuesta fue apoyada por los representantes de dos organizaciones observadoras que señalaron que el licenciatario seguiría estando facultado para presentar el certificado de licencia sin certificar previsto en el punto iii).

 AUTONUM  
Dos delegaciones declararon que podría mejorarse la redacción declarando expresamente que, si la petición no estaba firmada por el titular, tendría que estar firmada por el licenciatario e ir acompañada de uno de los documentos previstos en los puntos i) a iii).

 AUTONUM  
La Delegación del Japón, apoyada por las Delegaciones de Chile y Corea y el Representante de la JPAA, declaró que, en su opinión, debería exigirse siempre el consentimiento del titular, al menos cuando la inscripción no fuera obligatoria.  Esto podría evitar que el licenciatario presentara una petición de inscripción sin el consentimiento del titular.  Otra delegación sugirió que se añadieran las palabras “salvo que en el contrato se declare expresamente lo contrario”.  Varias delegaciones se opusieron a ambas propuestas y declararon que desconocían la existencia de una situación en la que el titular tuviera un interés legítimo en que no se inscribiera la licencia y que cualquier controversia a este respecto tendría que resolverse entre las partes.  El representante de una organización observadora explicó que cabía la posibilidad de que el titular tuviera interés en impedir que el licenciatario presentara una copia íntegra del contrato de licencia.  Una delegación y varias delegaciones observadoras apoyaron la propuesta de otra delegación de proteger ese interés suprimiendo el punto i), a lo que se opuso la Delegación de la India debido a que en su legislación nacional se exigía siempre la presentación de una copia del contrato de licencia.  Se señaló que la redacción anterior tampoco permitiría a la Oficina exigir una copia del contrato de licencia, sino que únicamente permitiría al licenciatario presentarla junto con la petición de inscripción, tras lo cuál el SCT decidió suprimir el punto i).

 AUTONUM  
Una delegación observó que las palabras “certificado de licencia sin certificar” utilizadas en el punto iii) resultaban contradictorias y propuso sustituir las palabras “sin certificar” por “sin autentificar”.  Como varias delegaciones y representantes de organizaciones observadoras opinaron que esta redacción sería menos clara, el SCT acordó sustituir la palabra “certificado” por “declaración”, junto con las modificaciones pertinentes de los Formularios internacionales tipo.

 AUTONUM  
Como resultado de estos debates, la Oficina Internacional sugirió cambiar la numeración de los párrafos 1.)a) y b), que pasarían a figurar como párrafos 1) y 2) e incluir, en el nuevo párrafo 1), el siguiente punto:

“xiv)
una firma como la especificada en el párrafo 2).”

 AUTONUM  
La Oficina Internacional sugirió igualmente que se volviera a redactar el párrafo 2) en la forma siguiente:

“2)
[Firma]  a)  Un Estado miembro aceptará la firma del titular o de su representante, vaya o no acompañada de la firma del licenciatario o de su representante.

b)
Un Estado miembro también aceptará la firma del licenciatario o de su representante, aun cuando no vaya acompañada de la firma del titular o de su representante, siempre que se aporte uno de los elementos siguientes:

i)
un extracto del contrato de licencia en el que se indiquen las partes y los derechos objeto de licencia, certificado por un notario público o cualquier otra autoridad pública competente como auténtico extracto del contrato;


ii)
una declaración de licencia sin certificar, establecida en la forma y con el contenido prescritos en el Formulario de declaración de licencia que figura en el Anexo de las presentes Disposiciones, y firmado tanto por el titular o su representante, como por el licenciatario o su representante.”

 AUTONUM  
Tras el debate, el SCT adoptó los nuevos párrafos 1) y 2) con el texto propuesto por la Oficina Internacional, a reserva de la inclusión de las palabras “incluso” antes de las palabras “aun cuando” en la introducción del nuevo párrafo 2.b).

 AUTONUM  
Párrafo 1)c).  Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta en el documento SCT/4/2, pero cambió de número para pasar a ser el nuevo párrafo 5) con arreglo a la propuesta de la Oficina Internacional.

 AUTONUM  
Párrafo 2), punto i).  No se efectuaron observaciones sobre esta disposición.

 AUTONUM  
Párrafo 2), punto ii).  La Delegación del Brasil declaró que, en virtud de la legislación de su país, resultaba obligatorio presentar el original del contrato de licencia junto con una traducción.  Sin embargo, esa delegación declaró que estaba examinando el punto objeto de examen y tenía intención de mostrarse flexible en el debate.

 AUTONUM  
La Delegación de Egipto lamentó que los documentos de trabajo del SCT no estuvieran disponibles y pidió que se enviara a su país el texto de la recomendación conjunta en árabe.  En relación con esta disposición, declaró que en virtud de la legislación aplicable en su país, era necesario presentar una traducción del contrato de licencia en el idioma oficial aceptado por la Oficina.

 AUTONUM  
Párrafo 2), punto iii).  La Delegación del Brasil declaró que, en virtud de la legislación de su país, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual actuaba en representación del banco central para comprobar si un contrato de licencia preveía la cesión de regalías al exterior del país.  Por lo tanto, era necesario que la Oficina estuviera al corriente de las cláusulas financieras del contrato de licencia.

 AUTONUM  
La Delegación de la India declaró que la Oficina de su país tenía que asegurarse de que se pagase el importe estipulado del timbre fiscal por cada contrato de licencia y que, por ese motivo, tenía que estar al corriente de las cláusulas financieras del contrato de licencia.

 AUTONUM  
A sugerencia de la Oficina Internacional, el SCT decidió basarse en el modelo de Artículo 3.7) y Artículo 11.4) del TLT, aplicando el párrafo 2) a todos los párrafos del Artículo 2, y otorgándole el número de párrafo 7).  La Delegación del Brasil declaró que en ese momento no podía adherirse al consenso relativo a los puntos ii) y iii), en espera de un examen más detallado y de instrucciones procedentes de su capital.  La Delegación de la India se reservó su postura en relación con el punto iii).

 AUTONUM  
Párrafo 3).  Una delegación declaró que una disposición por la que se exija que una Oficina deberá aceptar una petición de inscripción de una licencia cuando esta petición haya sido presentada en papel era demasiado restrictiva, especialmente con miras a los futuros avances técnicos que permitirían a las Oficinas aceptar únicamente las peticiones presentadas en forma electrónica.  Por tanto, la delegación sugirió que se dejara al arbitrio del Estado miembro la elección del medio por el que había que presentarse la petición ante la Oficina, puesto que lo importante no era que la petición se presentara de una manera en particular, sino que contuviera todos los elementos del Formulario.

 AUTONUM  
Varias delegaciones y dos representantes de organizaciones observadoras apoyaron la propuesta.

 AUTONUM  
Dos delegaciones opinaron que deberían tenerse en consideración las necesidades de los solicitantes de todos los países y que, por tanto, las Oficinas deberían aceptar siempre las peticiones presentadas en papel.

 AUTONUM  
La Oficina Internacional declaró que la cuestión de si las Oficinas podían pasar a aceptar únicamente las peticiones presentadas en forma electrónica y rechazar la presentación de peticiones en papel era de carácter general y podría examinarse más satisfactoriamente en el ámbito de una revisión a fondo del TLT.  La Oficina Internacional propuso que esta disposición no previera un modo de presentación en particular, sino que simplemente obligara a las Oficinas a aceptar peticiones que contuvieran todos los elementos que figuran en el formulario internacional tipo.  La Oficina Internacional propuso la siguiente redacción, que fue adoptada por el SCT:

“3)
[Presentación de la petición]  Por lo que respecta a los requisitos relativos a la presentación de la petición, ningún Estado miembro rechazará la petición cuando la presentación y disposición de las indicaciones y elementos de la petición correspondan a la presentación y disposición de las indicaciones y elementos del Formulario de petición que figura en el Anexo de las presentes disposiciones.”

 AUTONUM  
Idioma, traducción.  La Delegación del Japón propuso que se incluyera en el Artículo 2 una disposición que permitiera a una Oficina exigir que [la petición y] cualquier documento adjunto estuviera[n] en un idioma aceptado por la Oficina o fuera[n] acompañado[s] de una traducción.  La Delegación explicó que una disposición similar figuraba en el Artículo 11.2)b) del TLT.  Esta propuesta fue apoyada por otras dos delegaciones.

 AUTONUM  
A continuación de esa propuesta, el SCT debatió si la declaración de licencia prevista en el párrafo 2)b)ii) tendría que presentarse siempre en un idioma aceptado por la Oficina o si los usuarios podrían presentar esa declaración en su propio idioma, acompañada de una traducción.  Una delegación y el representante de una organización observadora preguntaron si existía alguna razón de peso para obligar al titular a firmar la declaración de licencia en un idioma que le resulta incomprensible.  Dicho requisito resultaría imposible de llevar a cabo debido a que, si la licencia abarcara varios países, el titular tendría que firmar declaraciones individuales en los idiomas oficiales de todas las Oficinas en las que tuviera que inscribirse esa licencia.

 AUTONUM  
Como resultado de los debates, el SCT decidió que las disposiciones permitían la presentación de una traducción de la declaración de licencia.  Asimismo, decidió permitir a las Oficinas que exigieran que dicha traducción fuera certificada, en el entendimiento de que las Oficinas podrían limitarse a una traducción no certificada.  El SCT acordó que este último punto quedaría reflejado en las notas del Artículo 2.

 AUTONUM  
Como resultado de los debates, el SCT adoptó el siguiente nuevo párrafo 4):

“4)
[Idioma;  traducción]
a)  Un Estado miembro podrá exigir que la petición esté en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina.

b)
Un Estado miembro podrá exigir que, si el documento mencionado en el párrafo 2)b)i) o ii) no está en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina, la petición vaya acompañada de una traducción certificada del documento exigido en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina.

5)
[Tasas]
Cualquier Estado miembro podrá exigir, respecto de la inscripción de una licencia, el pago de una tasa a la Oficina.”

 AUTONUM  
Párrafo 4).  Tras la intervención de una delegación, que señaló que tendría que indicarse el ámbito de aplicación de la licencia respecto de todos los registros, la Oficina Internacional sugirió que se sustituyeran las palabras “vii) y xi)” por las palabras “respecto de todos los registros”, y que se numerara la disposición en forma de nuevo párrafo 6).  La disposición fue adoptada con estas modificaciones.

 AUTONUM  
Párrafo 5).  Tras la propuesta de una delegación, la Oficina Internacional sugirió que se añadieran al final de la disposición las palabras:  “, cuando la legislación aplicable de un Estado miembro prevea dicha inscripción”, que se volvieran a numerar los párrafos mencionados en dicho párrafo y que la disposición figurara en forma de nuevo párrafo 8).  El SCT adoptó la disposición con estas modificaciones.

 AUTONUM  
Párrafo 6).  Dos delegaciones se mostraron a favor de extender el Artículo 2 a las peticiones de modificación de la inscripción de una licencia y no solamente a las peticiones de cancelación de la inscripción de una licencia, y propuso suprimir los corchetes de las palabras “modificación o” en el párrafo 6).  A esto se opuso la delegación de las Comunidades Europeas, que explicó que el Artículo 35.4 del Reglamento de aplicación relativo al Reglamento sobre la marca europea exige que las peticiones de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia de marcas vayan acompañadas de documentos que demuestren el consentimiento de la otra parte.  Como la extensión del Artículo 2 a las peticiones de modificación de una inscripción obligarían a cambiar estas disposiciones, la delegación se reservó su postura hasta celebrar nuevas consultas con su administración.

 AUTONUM  
El representante de una delegación observadora observó que la extensión del Artículo 2 a las modificaciones tendría que quedar reflejada en el título de ese Artículo y en los Formularios tipo o que incluso podría servir de base para la creación de un nuevo Artículo que tratara de las cancelaciones y modificaciones de inscripciones.  Tras esa intervención, el SCT decidió trasladar el contenido del párrafo 6) al nuevo Artículo 3, dando lugar por tanto a 

una nueva numeración de los Artículos siguientes y a los cambios consiguientes en el Formulario Internacional Tipo 1.  El SCT adoptó el nuevo Artículo 3 que queda redactado de la manera siguiente:

“Artículo 3

Petición de Modificación o Cancelación de una Inscripción
El Artículo 2 se aplicará, mutatis mutandis, cuando la petición guarde relación con la modificación o cancelación de la inscripción de una licencia.”

Otras propuestas relativas al proyecto de Artículo 2

 AUTONUM  
Consentimiento de los cotitulares.  La Delegación del Japón propuso que se incluyera el siguiente nuevo requisito en el Artículo 2:  “Cuando haya una licencia concedida por uno o varios cotitulares, pero no la totalidad, cualquier Estado miembro podrá exigir que cualquier cotitular respecto del que no haya una licencia dé su consentimiento expreso a la licencia en un documento firmado por él”.  La Delegación explicó que existía un requisito similar en el Artículo 11.1)a) del TLT relacionado con el cambio de titularidad.  Esta propuesta recibió el apoyo de otras dos delegaciones y del representante de una organización observadora, pero otra delegación se opuso a ella alegando que la petición de inscripción de una licencia era, por naturaleza, diferente de la petición de inscripción de un cambio de titularidad del registro de una marca.  Esa delegación también señaló que un requisito de esa índole no podría proteger eficazmente a los cotitulares contra la inscripción no autorizada de acuerdos de licencia, puesto que el licenciatario estaría siempre en condiciones de presentar la petición independientemente.

 AUTONUM  
La Oficina Internacional explicó que la cuestión de si todos los cotitulares hubiesen o no dado su consentimiento a la inscripción de la licencia incumbía a la legislación aplicable en los distintos Estados miembros porque las leyes nacionales parecían ser diferentes a este respecto;  si bien ciertos países exigían que todos los cotitulares firmasen el acuerdo de licencia, otros sólo permitían que uno de los distintos cotitulares concediese la licencia de una marca registrada.  Con arreglo al proyecto de texto que se estaba examinando, correspondía a la legislación nacional determinar si la firma de uno o de varios cotitulares satisfacía el requisito de que la petición estuviese firmada por “el titular”, o si las firmas de todos los cotitulares eran necesarias para que se cumpliese tal requisito.

 AUTONUM  
Como resultado de este debate, se acordó no insertar dicho requisito y reflejar el debate en las notas sobre el Artículo 2.

 AUTONUM  
Pruebas.  La Delegación del Japón, apoyada por otras dos delegaciones, propuso que se permitiese a una Oficina exigir pruebas en los casos en los que pudiese haber una duda razonable sobre la veracidad de cualquier indicación contenida en la petición o en cualquier documento presentado junto con la petición.  La Delegación explicó que el TLT ofrecía regularmente a las Oficinas esa posibilidad.

 AUTONUM  
Dos delegaciones y el representante de una organización observadora se opusieron a esta propuesta alegando que el permitir que una Oficina exija pruebas adicionales podría equivaler a un examen de fondo de la petición, lo cual significaría ir más allá de lo prescrito en estas disposiciones.  Asimismo se señaló que dicha disposición permitiría a una Oficina exigir pruebas aun cuando la petición fuese presentada por el titular, quien no estaba obligado a incluir ningún documento adicional.

 AUTONUM  
Dos delegaciones y el representante de una organización observadora señalaron que las Oficinas siempre podrían someter la petición a un examen formal y, si una Oficina considerase que alguna de las indicaciones o elementos no cumplían con las condiciones fijadas por el examen, tomaría contacto con la parte peticionaria para una clarificación y/o modificación antes de proseguir los trámites relativos a la inscripción.  Por esa razón, no parecía ser necesaria una disposición que permitiese a las Oficinas exigir pruebas formales.

 AUTONUM  
Tras un breve debate, el SCT decidió no incluir una disposición sobre pruebas sino aclarar en las notas que las Oficinas podrán someter la petición a un examen formal y, si alguna de las indicaciones o elementos no reunía las condiciones fijadas por el examen, no se les impediría solicitar una clarificación.  El SCT acordó redactar la Nota 2.01 en la forma siguiente:


“Este Artículo es una lista exhaustiva de indicaciones y elementos que un Estado miembro puede exigir respecto de una petición de inscripción de una licencia.  Queda entendido que un Estado miembro podrá, además de exigir que la parte peticionaria suministre esas indicaciones y elementos, someter la petición a un examen desde el punto de vista de las formalidades y, si la Oficina considera que alguna de las indicaciones o elementos no reúne las condiciones estipuladas en el examen, tomará contacto con la parte peticionaria con miras a una aclaración y/o modificación”.

Proyecto de Artículo 3:  Efectos de la no inscripción de una licencia
 AUTONUM  
Párrafo 1).  Esta disposición fue adoptada sin modificaciones.

 AUTONUM  
Párrafo 2).  Las Delegaciones del Brasil, Chile, Egipto, Francia, India y España declararon que, con arreglo a sus legislaciones nacionales, un acuerdo de licencia debía ser registrado para surtir efectos contra terceros y que esto era lo contrario de lo estipulado en el párrafo que se estaba examinando.

 AUTONUM  
Una delegación, apoyada por dos organizaciones observadoras, señaló que una disposición que exija la inscripción de la licencia antes de permitir al licenciatario obtener daños y perjuicios por infracciones relacionadas con la marca, sólo beneficiaría a los infractores de marcas.  Por consiguiente, las delegaciones apoyaron firmemente el texto del Artículo 3.2) tal como se lo proponía en el documento SCT/4/2.

 AUTONUM  
Varias otras delegaciones y representantes de organizaciones observadoras, al reconocer las dificultades de ciertos países cuya legislación nacional era incompatible con dicha disposición, sugirieron, como solución de compromiso, que se dejase lo sustancial de la disposición en el proyecto de texto, pero que su cumplimiento fuese facultativo para los Estados miembros.

 AUTONUM  
Como resultado de este debate, el SCT acordó mantener la redacción actual del párrafo 2) como párrafo 2)a) y añadir el siguiente nuevo párrafo 2)b):



“b)
Si el apartado a) no es compatible con la legislación nacional de un Estado miembro, dicho apartado no será aplicable respecto de ese Estado miembro”.

 AUTONUM  
El representante de una organización observadora señaló que esta nueva redacción seguiría teniendo un efecto fundamental puesto que instaba a los Estados miembros a interpretar su legislación de manera que se ajustase a lo estipulado en el apartado a).

 AUTONUM  
El SCT adoptó el Artículo con estas modificaciones.

Proyecto de Artículo 4:  Uso de una marca en nombre del titular
 AUTONUM  
Párrafo 1).  La Delegación de Australia declaró que, si bien no se oponía a la idea expresada en esta disposición, los Estados miembros tendrían que ser conscientes de que iba más allá del Acuerdo sobre los ADPIC en el sentido de que exigía a los Estados miembros reconocer cada uso con el consentimiento del titular como uso que podría mantener un registro de la marca, mientras que, en virtud del Artículo 19.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados miembros podían exigir que ese uso fuese “sujeto al control del titular”.  La Delegación explicó que el proyecto de Artículo 4 exigiría una modificación de la legislación de Australia y que por consiguiente no podía comprometer al Gobierno de Australia o a su legislatura a cumplir con esa disposición.  No obstante, la Delegación apoyaba la disposición como una indicación de la dirección que seguiría la evolución del derecho internacional de marcas.

 AUTONUM  
Dos delegaciones y el representante de una organización observadora expresaron preocupación en relación con la referencia al “consentimiento tácito” en la Nota 4.03 debido a que esas palabras pudiesen interpretarse en forma demasiado amplia.  Como resultado de ello, el SCT decidió suprimir las palabras “ya sea expresa como tácitamente” de la Nota 4.03.

 AUTONUM  
Una delegación propuso que se clarificase en las notas que el Artículo 4 sólo se aplicaba cuando el uso de la marca por un tercero beneficiara al titular;  la disposición  no debía entenderse en el sentido de que hiciera automáticamente responsable al titular de las infracciones de la marca cometidas por terceros.  El representante de una organización observadora sugirió que se dijera explícitamente en las notas que la disposición era aplicable únicamente “en el contexto de la adquisición o mantenimiento de los derechos del titular”.

 AUTONUM  
Después de un breve debate, el Artículo 4.1) fue adoptado en la forma propuesta en el documento SCT/4/2.

 AUTONUM  
Párrafo 2).  Varias delegaciones señalaron que el párrafo 2) podría interpretarse en el sentido de que exigía a los Estados miembros que considerasen las licencias no escritas como válidas, mientras que, en virtud de su legislación nacional, las licencias escritas debían figurar por escrito para ser válidas.

 AUTONUM  
Como consecuencia de una sugerencia formulada por el representante de una organización observadora, quien señaló que la disposición simplemente servía para ilustrar el principio general expresado en el párrafo 1) sin añadir ningún elemento de fondo, el SCT decidió transferir el párrafo 2) a las Notas, utilizando el siguiente lenguaje:


“El Artículo 5 se aplicaría independientemente de que exista o no una licencia o, si existiese la licencia, independientemente de que ésta esté o no registrada”.

Proyecto de Artículo 5:  Indicación de la licencia
 AUTONUM  
El SCT adoptó la disposición tal como figuraba en el documento SCT/4/2, con sujeción a la consiguiente modificación del “Artículo 4.1)” por “Artículo 4”.

Formularios internacionales tipo
 AUTONUM  
Formulario Internacional Tipo Nº 1.  El representante de una organización observadora señaló que el formulario tendría que modificarse a fin de abarcar peticiones de modificación de una inscripción.

 AUTONUM  
Una delegación propuso que, en el punto 3, se previera un espacio para detalles relativos al representante del licenciante y, que en el punto 5, se hiciera referencia únicamente al representante del licenciatario.

 AUTONUM  
Una delegación propuso que se previera espacio adicional en el punto 9 para las licencias concedidas por un período de tiempo ilimitado.  El representante de una organización observadora preguntó cómo podría aplicarse ese punto a las licencias que, aunque fuesen concedidas por un período de tiempo limitado, se renovasen automáticamente después de terminado ese período.  El representante de otra organización observadora señaló que, en ese caso, las partes tendrían que informar a la Oficina acerca de la renovación.

 AUTONUM  
Otra delegación propuso que se suprimiera la palabra “solicitante” del punto 10 puesto que se refería a la parte peticionaria más bien que al solicitante del registro de una marca, tal como constaba en la definición de “solicitud” del proyecto de Artículo 1.iii).

 AUTONUM  
Formulario Internacional Tipo Nº 2.  Una delegación propuso que se añadiera espacio para la indicación del domicilio legal de las partes.

 AUTONUM  
En conclusión, el Presidente declaró que el SCT había adoptado las Disposiciones relativas a las licencias de marcas (adjuntas como Anexo 2) y que había decidido recomendar estas disposiciones a la Asamblea de la Unión de París y a la Asamblea General de la OMPI para su adopción como una Recomendación conjunta en las próximas reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, de septiembre de 2000.  Se acordó que la Oficina Internacional publicaría en el Foro Electrónico la nueva versión de los formularios internacionales tipo y de las Notas sobre las disposiciones.

Tema 6 del Programa:  Borrador preliminar del Convenio sobre competencia y sentencias extranjeras en materia civil y mercantil (véase el documento SCT/4/3)
 AUTONUM  
La Oficina Internacional introdujo el documento SCT/4/3 declarando que su objeto era simplemente llamar la atención de las delegaciones y de sus gobiernos sobre ciertas disposiciones del Borrador preliminar del Convenio sobre competencia y sentencias extranjeras en materia civil y mercantil (Borrador preliminar del Convenio) de la Comisión Especial de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, que eran pertinentes para los derechos de propiedad intelectual.

 AUTONUM  
La Oficina Internacional también informó de que recientemente había recibido dos peticiones para examinar esta cuestión desde un punto de vista amplio y no limitado al derecho de marcas.  Como resultado de estas peticiones, se había llegado a la conclusión de que el tema podría abordarse en un foro de la OMPI que pudiese examinar todos los derechos de propiedad intelectual.  La Oficina Internacional notificó que mantendría informado al SCT de la evolución ulterior de esta cuestión, incluida la labor realizada en cualquier otro foro dentro de la OMPI que pudiese abordar estas cuestiones.

 AUTONUM  
(91)
Por consiguiente, el Presidente hizo observar que el SCT debía ocuparse de dos cuestiones:  1) ver si las cuestiones planteadas en el Borrador preliminar del Convenio las debía examinar un comité distinto del SCT que abordase todos los tipos de propiedad intelectual, y 2) ver si las distintas delegaciones deseaban formular comentarios sobre disposiciones específicas del Borrador preliminar del Convenio.

Examen de cuestiones sobre derecho internacional privado en el marco de la OMPI
 AUTONUM  
La Delegación del Reino Unido declaró que, si bien su Gobierno no había terminado sus consultas con respecto al Borrador preliminar del Convenio, algunos de los comentarios recibidos hasta la fecha demostraban que se planteaba la cuestión de si las marcas debían tratarse en forma diferente de las patentes o el derecho de autor.  La Delegación también hizo observar que se debería examinar toda la serie de derechos de propiedad intelectual al mismo tiempo y que los delegados que participasen en un comité amplio aprovecharían de la experiencia adquirida en sus respectivas capitales más fácilmente que los delegados del SCT.  La Delegación recomendó que se examinase el Borrador preliminar del Convenio en relación con otros instrumentos que abarcasen la jurisdicción en cuestiones de propiedad intelectual, tales como los acuerdos regionales.

 AUTONUM  
Dos delegaciones y tres representantes de organizaciones observadoras apoyaron las propuestas de la Delegación del Reino Unido y declararon que todos los derechos de propiedad intelectual debían examinarse juntos, de preferencia bajo la égida de la OMPI.  Las delegaciones propusieron que esas cuestiones fuesen examinadas por expertos en derecho internacional privado, así como en derecho sobre propiedad intelectual y que se estableciese una coordinación estrecha entre la OMPI y la Conferencia de La Haya.

 AUTONUM  
La Delegación del Japón declaró que resultaría apropiado para la OMPI, en su calidad de organismo especializado en el campo del derecho de la propiedad intelectual, emprender un examen amplio y equilibrado de la legislación internacional privada en relación con todos los tipos de propiedad intelectual, tales como las patentes, los dibujos y modelos industriales, las marcas, el derecho de autor y los derechos conexos, los secretos comerciales y la competencia desleal.  La Delegación también declaró que, en la medida en que las cuestiones estrechamente relacionadas de jurisdicción y elección del derecho eran de las primeras que se planteaban en cualquier conflicto internacional o transnacional relacionado con los derechos de propiedad intelectual, resultaba apropiado abordar ambas cuestiones juntas.  La Delegación recomendó que, en vista de la complejidad de estas dos cuestiones, se invitase a las organizaciones a participar con los expertos adecuados.

 AUTONUM  
Dos delegaciones y los representantes de dos organizaciones observadoras, si bien estaban de acuerdo en que las cuestiones debían debatirse por expertos en derecho internacional privado y en derecho de propiedad intelectual, pidieron que, en primer lugar, se dedicase tiempo a los debates a nivel nacional puesto que estas cuestiones eran complejas y exigían un análisis detallado desde el punto de vista de la observancia y el comercio electrónico, y a fin de que la comunidad de la propiedad intelectual pudiese llegar a un consenso a nivel nacional.  El representante de una organización observadora declaró que el aspecto más importante y práctico de la cuestión era el del cumplimiento de las sentencias una vez que los tribunales hubiesen dictaminado que se habían violado ciertos derechos, y expresó la esperanza de que el sector relacionado con el cumplimiento de los derechos también estuviese representado.

 AUTONUM  
Los representantes de dos organizaciones observadoras estuvieron de acuerdo en que estas cuestiones debían examinarse en otro foro distinto del SCT, pero recalcaron que ese otro Comité no debía descuidar las cuestiones relacionadas con las marcas.  Añadieron que el SCT debía mantener informado al foro más amplio acerca de sus continuas deliberaciones sobre el uso de marcas en Internet, tema que planteaba ciertos problemas relacionados con la competencia sobre actos de infracción de marcas, que eran específicos de las marcas y que no estaban amparados por el Borrador preliminar del Convenio.

 AUTONUM  
El Presidente observó que había consenso en el SCT en el sentido de que sería conveniente estudiar la cuestión en otro foro dentro de la OMPI que contase con expertos en todos los derechos de propiedad intelectual, así como en derecho internacional privado, pero que se tendría que mantener al SCT informado de la labor realizada en dicho foro.

Comentarios sobre disposiciones específicas del Borrador preliminar del Convenio
 AUTONUM  
Artículo 10.  La Delegación del Japón declaró que la disposición sobre competencia específica (Artículo 10) merecía un examen detenido en los procedimientos relacionados con los derechos de propiedad intelectual, especialmente en vista de la propuesta de aplicar la competencia exclusiva en virtud del Artículo 12.4) a las actuaciones por infracción.  La Delegación también expresó su desacuerdo con las conclusiones a las que había llegado la Oficina Internacional respecto de los párrafos 7 y 8 del documento SCT/4/3.  Utilizando el ejemplo de las compras en Internet, la Delegación estimó que la limitación del “daño previsible” del Artículo 10 reduciría un poco la incertidumbre en la elección de la en qué jurisdicciones podría entablarse la demanda.  La Delegación también declaró que, al abordar las cuestiones de procedimiento en cuanto a la elección del foro y del derecho aplicable, así como la cuestión fundamental de la responsabilidad, se debería tener en cuenta el efecto de un descargo de responsabilidad en la elección de la jurisdicción en la que un vendedor esté dispuesto a suministrar productos o servicios.  La Delegación también declaró que, dada la incertidumbre en cuanto al lugar del daño como base para la jurisdicción, tendrían que celebrarse debates ulteriores en relación con el lugar en que surgiese el daño, el lugar en que ocurriese el acto perjudicial, el lugar donde se cargase la información y el lugar donde estuviese situado el servidor de la Web.

 AUTONUM  
Artículo 12.  La Delegación del Japón declaró que su Gobierno aún no tenía una posición definida sobre el Artículo 12 que no fuese la de estimar que la disposición merecía un estudio detenido desde el punto de vista de los derechos de propiedad intelectual, y reservó su posición sobre esta cuestión.

 AUTONUM  
El Representante de la AIPPI hizo observar que, si los casos de infracción se sometiesen a una jurisdicción exclusiva, ello impediría a un tribunal único resolver varios casos de infracción que hubiesen resultado del uso de una marca registrada en varios países.  Ese efecto sería particularmente problemático en el caso de las marcas.  No obstante, si las actuaciones por infracción no estuviesen sujetas a una jurisdicción exclusiva, un tribunal podría, en un caso de infracción, estar en condiciones de decidir sobre la validez del derecho supuestamente infringido con efecto entre las partes.

 AUTONUM  
La Delegación de Alemania expresó preocupación por las palabras utilizadas en el párrafo 4 del Artículo 12 y por la introducción de una competencia exclusiva sobre actuaciones por infracción.

Tema 7 del Orden del día:  Proyecto de disposiciones sobre la protección de marcas y otros signos distintivos en Internet
 AUTONUM  
El SCT examinó el Proyecto de disposiciones sobre la protección de las marcas y otros signos distintivos en Internet, que figura en el documento SCT/4/4.

 AUTONUM  
Varias delegaciones manifestaron su apoyo a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros signos distintivos en Internet, aunque algunas dejaron constancia de su preocupación por lo que respecta a las disposiciones relativas a las excepciones a la responsabilidad.  Dos delegaciones pusieron de relieve la importancia de llegar a un equilibrio entre los intereses de los titulares de derechos con miras a una protección eficaz de los mismos, y los intereses de los que desean utilizar signos en Internet, en particular, las pequeñas empresas, sin estar sometidos a presiones excesivas y evitar el riesgos de verse involucrados en litigios en múltiples jurisdicciones.

 AUTONUM  
Tres delegaciones apuntaron a procedimientos alternativos para la solución de controversias como posible medio de solucionar los conflictos en materia de marcas en Internet.

Proyecto de Artículo 1.  Definiciones
 AUTONUM  
Por lo que respecta a lo que implican los términos “marcas y otros signos distintivos”, una delegación, apoyada por otra delegación, subrayó que el concepto de “signos distintivos” no era claro y que los conflictos entre los diferentes tipos de derechos planteaba una serie de complejos problemas por resolver.  A este respecto, la delegación propuso limitar el campo de aplicación de las disposiciones a la protección de marcas registradas y de marcas no registradas notoriamente conocidas.  A esa propuesta se opusieron una serie de delegaciones y el representante de una organización observadora, que estaban a favor de no limitar por anticipado el alcance del debate.

 AUTONUM  
Los representantes de dos organizaciones observadoras señalaron que la noción de “signos distintivos” quedaba clara si se hacía referencia a los “derechos de propiedad industrial en los signos distintivos”.  Por otro lado, un representante estimó que el título debía ser “La protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial signos distintivos en relación con el uso de signos en Internet”.  Una delegación expresó su desacuerdo en cuanto al uso de la expresión “signos distintivos” haciendo constar que la legislación de su país protegía no sólo los signos ya distintivos sino también signos que fueran susceptibles de ser distintivos.

 AUTONUM  
Tras una propuesta formulada por la Presidenta, el SCT decidió no limitar el debate sino examinar, respecto de cada disposición individual, en qué medida era necesario limitar el campo de aplicación a las marcas registradas y las marcas no registradas notoriamente conocidas.

Proyecto de Artículo 2.  Alcance de las presentes disposiciones
 AUTONUM  
Una delegación propuso que se aclarara que las disposiciones no sólo se aplicaban al uso visible de signos en un sitio Web sino al uso relacionado con el contenido y los servicios digitales distribuidos directamente por Internet.

 AUTONUM  
Una delegación se remitió a la Nota 2.02 en la que se establece que en algunos casos, las presentes disposiciones provisionales “reivindican la prioridad con respecto a las leyes nacionales y regionales”.  La delegación pidió que se especificara cuál sería la naturaleza jurídica de las disposiciones.  A ese respecto, la Oficina Internacional dijo que incumbía al SCT tomar una decisión acerca de esa cuestión y que una de las posibles opciones podría ser adoptar las disposiciones a título de recomendación conjunta.  En ese caso, era evidente que las disposiciones no podían reivindicar la prioridad jurídica con respecto a las leyes nacionales.  Una delegación se pronunció a favor de adoptar las disposiciones en esa forma, al tiempo que otra delegación dijo que era preferible determinar primero el campo de aplicación y el contenido exactos de las disposiciones antes de tomar una decisión sobre la naturaleza jurídica de las mismas.

 AUTONUM  
Párrafo 1).  Una delegación, apoyada por otra delegación, dijo que no entendía en qué medida podían aplicarse las disposiciones “además de las leyes vigentes” y que esa formulación podía plantear problemas particulares para los países que hubiesen adoptado un enfoque dualista en el derecho internacional público.  Otra delegación propuso que se reemplazara “además de las leyes vigentes” por “sin perjuicio de las legislaciones nacionales”.  El representante de una organización observadora propuso referirse a los principios en tanto que “disposiciones mínimas recomendadas” o “directrices”.

 AUTONUM  
La Oficina Internacional explicó que el párrafo 1) tenía por objetivo indicar que las disposiciones no eran suficientes por sí mismas, antes bien, complementaban las leyes nacionales y regionales vigentes.

 AUTONUM  
Párrafo 2).  Una delegación y el representante de una organización observadora propusieron que se alinearan los párrafos 1) y 2) haciendo referencia, en el párrafo 2) al “uso de signos en Internet” y no al “uso de marcas y otros signos distintivos en Internet”.

 AUTONUM  
Dos delegaciones propusieron que se modificara el orden de los dos párrafos del Artículo 2 habida cuenta de que en el párrafo 2) parecía figurar el principio general.

 AUTONUM  
Otra delegación dijo que el Artículo 2 no parecía necesario.  Dijo también que era necesario aclarar la relación entre los párrafos 1) y 2) de ese Artículo puesto que el párrafo 1) parecía ser aplicable en virtud de las leyes nacionales en cualquier caso mientras que el párrafo 2) parecía establecer una norma en cuya virtud las disposiciones sólo serían aplicables en la medida en que fueran coherentes con la legislación nacional.  A su vez, otra delegación sugirió que se suprimiera el párrafo 2).

Proyecto de Artículo 3.  Uso de un signo en Internet en un Estado miembro

 AUTONUM  
Una delegación propuso que se invirtieran los párrafos de ese Artículo.  Otra delegación propuso la combinación de los dos párrafos.

 AUTONUM  
La Delegación de Australia dijo que estaba conforme con los principios implícitos en los Artículos 3 y 4 pero manifestó su preocupación en cuanto a la posibilidad de que la introducción de nuevos conceptos como el de “efecto comercial” planteara problemas, en particular, por lo que respecta a la relación entre ese concepto y los principios de infracción.

 AUTONUM  
La Delegación de Alemania, respaldada por otras dos delegaciones, manifestó su preocupación ante a las palabras “efecto comercial que ese uso ha producido” por cuanto podrían interpretarse en el sentido de que ya hubiesen tenido lugar operaciones comerciales.  La Delegación propuso que se aclarara que un efecto comercial también podía producirse como resultado de actos preparatorios, por ejemplo, desplazando el contenido del Artículo 4.m) al nuevo Artículo 3.3) que podría formularse para que dijera:  “Se entenderá que el uso de un signo en Internet ha producido un efecto comercial en un Estado miembro si el usuario está tomando o ha tomado importantes medidas para llevar a cabo operaciones comerciales en ese Estado miembro”.

 AUTONUM  
A ese respecto, la Oficina Internacional manifestó su acuerdo de principio pero observó que un efecto comercial podía producirse en un Estado miembro aun cuando no se hubieran emprendido planes de preparación para realizar operaciones comerciales en ese Estado.  Dijo además, que se esforzaría por encontrar un lugar más prominente para exponer el contenido básico del Artículo 4.m), en el Artículo 3 o al principio del Artículo 4, sin limitar el concepto de “efecto comercial”.

 AUTONUM  
En el debate que siguió, algunas delegaciones propusieron que se sustituyeran las palabras “ha producido un efecto comercial” por las palabras “tiene un efecto comercial” o las palabras “tendría como resultado un efecto comercial” o “implica un efecto comercial”.  La propuesta formulada por el representante de una organización observadora de utilizar las palabras expresión “ha producido o es probable que produzca un efecto comercial” fue impugnada por una delegación que alegó que siempre tendría que exigirse un efecto comercial incluso si ese efecto se había producido como resultado de actividades preparatorias.

 AUTONUM  
La propuesta de dos delegaciones de definir el concepto de “efecto comercial” en el Artículo 1 fue objeto de oposición por parte de otra delegación y del representante de una organización observadora que señalaron que realmente no parecía posible definir ese concepto sin limitarlo indebidamente y que la atención debía centrarse más bien en la determinación de factores en los que pudieran apoyarse los tribunales para establecer, caso por caso, si se había producido de hecho un efecto comercial.

 AUTONUM  
Una delegación, apoyada por el representante de una organización observadora, propuso limitar la aplicación de las disposiciones a los derechos sobre signos que sólo son objeto de protección en un contexto comercial.  Por otro lado, la delegación observó que los nombres individuales, por ejemplo, también eran objeto de protección en contextos no comerciales.  Por consiguiente, el principio de “efecto comercial” podía interpretarse en el sentido de limitar la protección que se puede conceder a esos derechos.  A ese respecto, la Oficina Internacional afirmó que la cuestión podía aclararse haciendo referencia a los “derechos de propiedad industrial en los signos distintivos”.

 AUTONUM  
El representante de una organización observadora propuso que se suprimiera la palabra “comercial” habida cuenta de que varios de los factores enumerados en el Artículo 4 serían también pertinentes en un contexto no comercial.  Esa propuesta fue impugnada por dos delegaciones y el representante de una organización observadora.

Proyecto de Artículo 4.  Factores de determinación del efecto comercial

 AUTONUM  
Una delegación propuso que se enumeraran los distintos factores por orden de importancia.  Otra delegación observó que la importancia de los distintos factores era una cuestión de enfoque:  mientras que algunos factores inducían a determinar que se había producido un efecto comercial, otros podían utilizarse de forma opuesta para demostrar que no se había producido efecto comercial alguno.  Tres delegaciones observaron la falta de claridad en cuanto a la importancia de algunos factores, como los mencionados en los puntos b) y k) y dijeron que quizás sería preferible ceñir la lista a los factores que estuvieran claros.  Otra delegación puso de relieve la importancia del punto b y se manifestó a favor de su retención en la lista.

 AUTONUM  
Una delegación subrayó que el punto c) hacía referencia al concepto de “descargos de responsabilidad” y apuntó a la eventual necesidad de definir claramente la relación entre ese factor y otras disposiciones que, como el Artículo 11.2), también aludían a ese concepto.

 AUTONUM  
Por lo que respecta al punto i), una delegación propuso que se especificara que al decir “en ese Estado miembro en concreto otras actividades comerciales no realizadas a través de Internet” sólo se aludía a aquellas que sí guardan relación con las actividades realizadas a través de Internet.

 AUTONUM  
Otra delegación propuso limitar el ámbito de aplicación del punto m) a las actividades comerciales en relación con bienes o servicios idénticos o similares.

 AUTONUM  
La Oficina Internacional propuso que, a efectos de claridad, se agruparan los factores en categorías.

Proyecto de Artículo 5.  Uso para determinar la adquisición y el mantenimiento de los derechos

 AUTONUM  
Dos delegaciones y el representante de una organización observadora expresaron su acuerdo con el proyecto en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 6.  Consideración del uso en Internet como infracción de los derechos protegidos en un Estado miembro

 AUTONUM  
No se formularon observaciones en relación con esta disposición.

Proyecto de Artículo 7.  Nuevas formas de uso que la tecnología haya posibilitado

 AUTONUM  
Una delegación preguntó si era necesaria esa disposición, puesto que el Artículo 2 parecía expresar la misma idea con diferentes palabras.  A ese respecto, la Oficina Internacional dijo que el Artículo 7 tenía por objetivo abarcar formas singulares de uso en Internet.

 AUTONUM  
Alguien propuso que se añadieran las palabras “en virtud de su legislación nacional”.

Proyecto de Artículo 8:  Excepciones a la responsabilidad

 AUTONUM  
Párrafo 1).  Varias delegaciones estimaron que este párrafo abordaba problemas no específicamente relacionados con Internet sino cuestiones jurídicas generales que debían ser prerrogativa de las legislaciones nacionales o regionales aplicables.  Por consiguiente, dos delegaciones propusieron que se suprimiera ese párrafo.  Algunas delegaciones estimaron, además, que la excepción mencionada en el punto i) iba quizás demasiado lejos al eximir de responsabilidad un uso no comercial, aun cuando ese uso hubiera producido un efecto comercial.

 AUTONUM  
Otra delegación alegó que merecía la pena llevar adelante el objetivo del párrafo 1), como figura en las Notas, por estimar que podía aportar cierta seguridad jurídica, particularmente importante para las pequeñas empresas que querían realizar operaciones comerciales en Internet.  La delegación dijo, además, que sería necesario aclarar en la Nota que la disposición partía de la base de que la marca se había utilizado de buena fe.

 AUTONUM  
La Oficina Internacional explicó que esta disposición estipulaba una excepción a la responsabilidad y no una excepción a la infracción y que podía referirse a un tipo de actividad en Internet que formara parte de lo que se considerasen excepciones en el país de origen del usuario, pero no en otro país.  La Oficina Internacional señaló asimismo que el objetivo de las disposiciones era aclarar las iniciativas que podían emprenderse para evitar ser objeto de acciones judiciales en una jurisdicción en la que no se tuviera intención de realizar operaciones comerciales o de producir un efecto comercial.

 AUTONUM  
El representante de una organización observadora puso de relieve que las excepciones estipuladas en los puntos ii) a iv) contribuirían a destacar la importancia de la aplicación de la legislación nacional, en particular, por lo que respecta al uso en Internet.

 AUTONUM  
Párrafo 2).  En su forma actual, el texto fue objeto de aprobación en términos generales por una delegación y el representante de una organización observadora, pero suscitó la disconformidad de una serie de delegaciones así como de los representantes de dos organizaciones observadoras.  Esas delegaciones adujeron que las partes interesadas en sus países se habían opuesto a una exención general de responsabilidad.  A ese respecto propusieron optar por la coexistencia haciendo hincapié en los remedios, a saber:  el hecho de que un “infractor” sea titular de un registro válido en un lugar del mundo podía tenerse en cuenta en tanto que circunstancia atenuante.  Las delegaciones dijeron también que la mediación o el arbitraje podían ser útiles en los casos de conflicto entre titulares de derechos legítimos.  El representante de una organización observadora manifestó que si se establecía que la coexistencia era una exención general de responsabilidad, no habría forma de impedir perjuicios que pudieran resultar de la infracción de un derecho conflictivo.

 AUTONUM  
Una delegación declaró que, en su opinión, el párrafo 8.2) no abordaba todos los aspectos de la coexistencia de derechos.  Dijo además que no estaba a favor de un sistema que obligara a las pequeñas empresas a efectuar búsquedas en todos los registros del mundo y que debería mantenerse un equilibrio de poder entre las partes a pesar de las diferencias que podría haber, por ejemplo, entre los recursos de unas y otras y el costo de las medidas necesarias para velar por el cumplimiento de la ley en una jurisdicción determinada.  La delegación concluyó diciendo que pensaba que era posible llegar a una solución y reconoció que parte de la misma podía ser determinar una forma de arbitraje y establecer directrices por lo que respecta a los remedios.

 AUTONUM  
Otras delegaciones expresaron dudas en cuanto a la viabilidad de procedimientos de arbitraje o mediación en casos de conflicto entre titulares de derechos legítimos.  Señalaron, asimismo, que no podía obligarse a las partes a someterse a esos procedimientos y que esos procedimientos no podían reemplazar los procedimientos judiciales.

 AUTONUM  
Una delegación puso de relieve la necesidad de dar con un enfoque bien equilibrado que tuviera en cuenta los intereses de los titulares de derechos y de las empresas comerciales que realizan operaciones por medios electrónicos.  La delegación propuso, además, que se aclararan dos cuestiones estrechamente relacionadas, a saber:  1) en qué países tenía intención el usuario de utilizar su signo y 2) determinar si la confusión, en particular la dilución, era o no resultado de ese uso.  En este contexto, cabía examinar tres posibles factores:  1) determinar si el titular de derechos podía exigir al usuario del signo que utilizara determinadas indicaciones a fin de evitar toda confusión;  2) determinar si un descargo de responsabilidad, y las medidas necesarias para introducirlo, podían impedir que se produjere un efecto comercial o si, por lo menos, podía eximir de responsabilidad al usuario, así como cuál sería el mejor enfoque;  y, 3) determinar si el usuario podía ser objeto de exención de responsabilidad si tomaba las medidas apropiadas tras recibir notificación del conflicto.  El objetivo debía ser establecer una lista de factores que no fueran demasiado gravosos y que tuvieran debidamente en cuenta los intereses de los titulares de derechos sin menoscabar la expansión de las transacciones comerciales por medios electrónicos.

 AUTONUM  
En términos generales, ese punto de vista fue objeto de apoyo por parte de otra delegación y del representante de una organización observadora.  La delegación puso en tela de juicio la necesidad de un principio general de coexistencia y dijo que, en su opinión, los casos problemáticos podían resolverse eximiendo a los usuarios de buena fe de responsabilidad hasta el momento en que se les haya notificado el derecho conflictivo.  De ese modo, ninguna empresa se vería obligada a emprender una búsqueda mundial de derechos conflictivos antes de utilizar un signo en Internet.  Ahora bien, una vez que se hubiera informado al usuario sobre un derecho conflictivo, éste debería tomar las debidas medidas para evitar que se produzca un efecto comercial en el país en el que exista el derecho conflictivo.  La delegación propuso que se examinara la cuestión de las medidas que razonablemente podían tomarse en esos casos sin que ello resultara en una presión excesiva para los usuarios de Internet.

 AUTONUM  
Se formularon otras observaciones acerca de varias cuestiones, a saber:  el representante de una organización observadora propuso que se cambiara el título del Artículo por el de “coexistencia de signos”.  Otra delegación propuso que se tuviera en cuenta el carácter especial de los derechos de marca.  Otra delegación señaló que los puntos ii) y iii) parecían imponer fuertes presiones a los usuarios de Internet.  La delegación estimó que era necesario aclarar el concepto implícito en esos puntos.  Del enunciado actual, no se deducía claramente si las indicaciones exigidas en los puntos ii) y iii) tenían por objetivo limitar el mercado destinatario o impedir toda confusión.  Ese punto de vista fue objeto de apoyo en términos generales por parte de dos representantes de organizaciones observadoras que pusieron en tela de juicio la viabilidad de utilizar signos como “™”, como se propone en el punto ii), puesto que ese signo tenía diferentes significados en varias jurisdicciones, en comparación con “®,” cuyo uso es universalmente reconocido.

 AUTONUM  
En cuanto a las variantes que se proponen en el punto i), una delegación y el representante de una organización observadora se pronunciaron a favor de la Variante A precisando, sin embargo, que era necesario aclarar el significado de “medidas razonables”.  El representante de otra organización observadora manifestó su desacuerdo por lo que respecta a las dos variantes e hizo constar que la Variante A podría incluso poner en entredicho la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de marcas notoriamente conocidas, y que la Variante B suponía una presión injustificadamente excesiva para los usuarios de Internet.

Proyecto de Artículo 9.  Mala fe

 AUTONUM  
Párrafo 1).  No se formularon observaciones sobre esta disposición.

 AUTONUM  
Párrafo 2), punto i).  Una delegación, apoyada por otra delegación, insistió en la importancia del alcance de esta disposición y observó que, por norma general no debía considerarse que el usuario de un signo tenía “razón para conocer” el derecho conflictivo cuando ese derecho se había publicado en alguna parte del mundo.  El representante de una organización observadora propuso que se aclarara que el conocimiento por sí mismo no podía considerarse una base suficiente para determinar la mala fe.

 AUTONUM  
Párrafo 2), punto ii).  El representante de una organización observadora propuso que se añadieran las palabras “o menoscabara injustificadamente” tras las palabras “se beneficiase injustamente de”.

Proyecto de Artículo 10.  Adaptación de los recursos para proteger las marcas y otros signos distintivos en Internet

 AUTONUM  
No se formularon observaciones sobre esta disposición.

Proyecto de Artículo 11.  Recursos acordes con el uso en un Estado miembro

 AUTONUM  
Una delegación expresó su acuerdo con la disposición en su forma actual y solicitó si era posible incluir el contenido de la Nota 11.02 en el texto mismo de la disposición puesto que eso podría ser una solución en los casos de conflicto sobre derechos legítimos.  El representante de una organización observadora propuso que se añadieran en el párrafo 2) las palabras “en Internet” después de “uso simultáneo”.

Proyecto de Artículo 12.  Requerimientos judiciales de validez mundial

 AUTONUM  
Párrafo 1).  No se formularon observaciones sobre esta disposición.

 AUTONUM  
Párrafo 2).  Dos delegaciones declararon que en su opinión, los requerimientos judiciales de validez mundial iban demasiado lejos.  Una delegación observó que la determinación de mala fe en un país no debía suponer automáticamente la pérdida de derechos que el usuario podría tener en otros países.  Otra delegación subrayó que el concepto de mala fe abordado en el Artículo 12 difería del concepto al que alude el Artículo 8 y propuso que se incluyeran condiciones adicionales en el Artículo 12.  Otra delegación y los representantes de dos organizaciones observadoras pusieron de relieve la necesidad de requerimientos judiciales de validez mundial en los casos de mala fe y señalaron que un requerimiento judicial para impedir cualquier uso en Internet tendría necesariamente un efecto mundial.

 AUTONUM  
Tras esas intervenciones, el SCT se preguntó hasta qué punto era posible concebir requerimientos judiciales que tuvieran un alcance menor al de un requerimiento mundial.  En el curso del debate, los participantes se refirieron a los requerimientos judiciales que obligaban al usuario a incluir un descargo de responsabilidad en el sitio Web en determinados países, a diseñar el sitio Web de forma que se dirigiera específicamente a los clientes de un país determinado, a añadir indicaciones para evitar confusiones (análogamente a los casos de conflictos entre nombres homónimos) o a oponerse a la distribución en determinados países.  Por lo que respecta a la última opción mencionada, se señaló que no era fácil para los usuarios que ofrecen bienes o servicios digitales determinar con certeza en qué país se ubican sus clientes.  En esos casos, podría considerarse suficiente que los usuarios determinaran la ubicación de sus clientes en función de la dirección de cobro tal como figura en su tarjeta de crédito.

 AUTONUM  
La Oficina Internacional observó que, en el ámbito de los remedios, podía ser necesario establecer una distinción entre los casos en los que el usuario no tiene derecho a utilizar el signo, los casos en los que tiene derecho a utilizar un signo y los casos en los que el usuario utiliza el signo de mala fe.  Por lo que respecta al alcance de los requerimientos judiciales, la Oficina propuso que se estableciera una distinción entre las limitaciones y las prohibiciones de uso.  Debería precisarse, además, que sólo las prohibiciones tendrían efecto mundial.  La Oficina Internacional subrayó la eventual necesidad de ampliar la lista de ejemplos que figuran en el párrafo 2).

 AUTONUM  
Para concluir, el SCT convino en que, sobre la base de estos debates, la Oficina Internacional sometería un proyecto revisado de las disposiciones a estudio de la quinta sesión del SCT.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

Tema 8 del Orden del día:  Labor futura

 AUTONUM  
El SCT convino en establecer a título provisional la fecha de su quinta sesión, a saber del 11 al 15 de septiembre de 2000 en Ginebra, es decir, cinco días completos de reunión.

 AUTONUM  
Además, el SCT convino en que en el Orden del día de la próxima reunión se abarcarían las siguientes cuestiones de fondo:


‑
el uso de marcas y otros signos distintivos en Internet, incluida la cuestión de competencia desleal en Internet;


‑
estudio sobre indicaciones geográficas.

Tema 9 del Orden del día:  Breve resumen de la Presidenta

 AUTONUM  
El SCT aprobó el resumen de la Presidenta (documento SCT/4/5) que incorpora una serie de enmiendas propuestas.

Tema 10 del Orden del día:  Clausura de la sesión

 AUTONUM  
El Sr. Shozo Uemura, Director General Adjunto expresó su agradecimiento a todos los delegados, representantes y demás personas que habían contribuido al éxito de la reunión y expresó su satisfacción de poder dar cuenta de esos resultados positivos a la Asamblea General de la OMPI.

 AUTONUM  
La Presidenta clausuró la cuarta sesión del Comité Permanente.
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ANEXO II

PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN CONJUNTA

RELATIVA A LAS LICENCIAS DE MARCAS

Recomendación conjunta

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

Teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), 

Recomiendan que cada Estado miembro pueda considerar las disposiciones adoptadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), reunido en su cuarta sesión, como orientación relativa al tratamiento de las licencias de marcas;

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

Artículo 1

Expresiones abreviadas

A los efectos del presente proyecto de Disposiciones, y salvo indicación expresa en contrario:


i)
se entenderá por “Oficina” el organismo encargado del registro de las marcas por un Estado miembro;


ii)
se entenderá por “registro” el registro de una marca por una Oficina;


iii)
se entenderá por “solicitud” una solicitud de registro;

iv)
se entenderá por “marca” una marca relativa a productos (marcas de fábrica o de comercio) o a servicios (marcas de servicio) o tanto a productos como servicios;


v)
se entenderá por “titular” la persona indicada en el registro de marcas como titular del registro;


vi)
se entenderá por “Clasificación de Niza” la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, firmado en Niza el 15 de junio de 1957, en su forma revisada y modificada;


vii)
se entenderá por “licencia” una licencia para la utilización de una marca en virtud de la legislación aplicable de un Estado miembro;


viii)
se entenderá por “licenciatario” la persona a quien el titular concede una licencia;


ix)
se entenderá por “licencia exclusiva” una licencia que solamente se concede a un licenciatario, y que excluye el uso de la marca por el titular y la concesión de licencias a cualquier otra persona por el titular;


x)
se entenderá por “licencia única” una licencia que sólo se concede a un licenciatario, y que excluye la concesión de licencias por el titular a cualquier otra persona, pero que no excluye el uso de la marca por el titular.


xi)
se entenderá por “licencia no exclusiva” una licencia que no excluye el uso de la marca por el titular o la concesión de licencias por el titular a cualquier otra persona.

Artículo 2

Petición de inscripción de una licencia


1)
[Contenido de la petición de inscripción]  Cuando la legislación de un Estado miembro prevea la inscripción de una licencia ante su Oficina, ese Estado miembro podrá exigir que la petición de inscripción contenga algunas o todas las indicaciones o elementos siguientes:


i)
el nombre y la dirección del titular;


ii)
cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;


iii)
cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho domicilio;


iv)
el nombre y la dirección del licenciatario;


v)
cuando el licenciatario tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;


vi)
cuando el licenciatario tenga un domicilio legal, dicho domicilio;


vii)
el nombre de un Estado de que sea nacional el licenciatario, si es nacional de algún Estado, el nombre de un Estado en que el licenciatario tenga su residencia, si la tuviere, y el nombre de un Estado en que el licenciatario tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere;


viii)
cuando el titular o el licenciatario sea una persona jurídica, la naturaleza jurídica de esa persona jurídica y el Estado, y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado en virtud de cuya legislación se haya constituido dicha persona jurídica;

ix)
el número de registro de la marca que es objeto de la licencia;


x)
los nombres de los productos y/o servicios respecto de los cuales se ha concedido la licencia, agrupados según las clases de la Clasificación de Niza, estando cada grupo precedido por el número de la clase de esa Clasificación a la que pertenece ese grupo de productos o servicios y presentado en el orden de las clases de dicha Clasificación;


xi)
cuando proceda, que se trata de una licencia exclusiva, una licencia no exclusiva, o una licencia única;


xii)
cuando proceda, que la licencia abarca únicamente parte del territorio amparado por el registro, junto con la indicación explícita de esa parte del territorio;


xiii)
la duración de la licencia;

xiv)
una firma como la especificada en el párrafo 2).


2)
[Firma]  a)  Un Estado miembro aceptará la firma del titular o de su representante, vaya o no acompañada de la firma del licenciatario o de su representante.


b)
Un Estado miembro también aceptará la firma del licenciatario o de su representante, aun cuando no vaya acompañada de la firma del titular o de su representante, siempre que se aporte uno de los elementos siguientes:


i)
un extracto del contrato de licencia en el que se indiquen las partes y los derechos objeto de licencia, certificado por un notario público o cualquier otra autoridad pública competente como auténtico extracto del contrato;


ii)
una declaración de licencia sin certificar, establecida en la forma y con el contenido prescritos en el Formulario de declaración de licencia que figura en el Anexo de las presentes Disposiciones, y firmado tanto por el titular o su representante, como por el licenciatario o su representante.


3)
[Presentación de la petición]  Por lo que respecta a los requisitos relativos a la presentación de la petición, ningún Estado miembro rechazará la petición cuando la presentación y disposición de las indicaciones y elementos de la petición correspondan a la presentación y disposición de las indicaciones y elementos del Formulario de petición que figura en el Anexo de las presentes Disposiciones.


4)
[Idioma;  traducción]  a) Un Estado miembro podrá exigir que la petición esté en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina.


b)
Un Estado miembro podrá exigir que, si el documento mencionado en el párrafo 2)b)i) o ii) no está en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina, la petición vaya acompañada de una traducción certificada del documento exigido en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina.


5)
[Tasas]  Cualquier Estado miembro podrá exigir, respecto de la inscripción de una licencia, el pago de una tasa a la Oficina.


6)
[Petición única relativa a varios registros]  Una única petición será suficiente aun cuando la licencia guarde relación con más de un registro, siempre que los números de registro de todos los registros en cuestión estén indicados en la petición, el titular y el licenciatario sean los mismos para todos los registros, y en la petición se indique el ámbito de aplicación de la licencia, indicado de conformidad con el párrafo 1)a) respecto de todos los registros.


7)
[Prohibición de otros requisitos]  Ningún Estado miembro podrá exigir el cumplimiento de requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) a 6) respecto de la inscripción de una licencia ante su Oficina.  En particular, no se podrá exigir lo siguiente:


i)
el suministro del certificado de registro de la marca que es objeto de la licencia;


ii)
el suministro del contrato de licencia o de una traducción del mismo;


iii)
una indicación de las condiciones financieras del contrato de licencia.


8)
[Petición relativa a las solicitudes]  Los párrafos 1) a 7) se aplicarán, mutatis mutandis, a las peticiones de inscripción de una licencia que guarde relación con una solicitud, cuando la legislación aplicable de un Estado miembro prevea dicha inscripción.

Artículo 3

Petición de modificación o cancelación de una inscripción


El Artículo 2 se aplicará, mutatis mutandis, cuando la petición guarde relación con la modificación o cancelación de la inscripción de una licencia.

Artículo 4

Efectos de la no inscripción de una licencia


1)
[Validez del registro y protección de la marca]  La no inscripción de una licencia ante la Oficina o ante cualquier otra administración del Estado miembro no afectará a la validez del registro de la marca objeto de licencia, ni a la protección de dicha marca.


2)
[Ciertos derechos del licenciatario]  a)  Un Estado miembro podrá no exigir la inscripción de una licencia como condición para gozar de cualquier derecho que pueda tener el licenciatario, en virtud de la legislación de ese Estado miembro, a unirse a una actuación por infracción entablada por el titular o a obtener, mediante esa actuación, compensación por los daños y perjuicios resultantes de una infracción de la marca objeto de licencia.


b)
Si el apartado a) no es compatible con la legislación nacional de un Estado miembro, dicho apartado no será aplicable respecto de ese Estado miembro.

Artículo 5

Uso de una marca en nombre del titular

Se estimará que el uso de una marca por personas físicas o jurídicas distintas del titular constituye uso por el propio titular si dicho uso se efectúa con el consentimiento del titular.

Artículo 6

Indicación de la licencia

Cuando la legislación de un Estado miembro exija una indicación de que se usa la marca bajo licencia, el incumplimiento total o parcial de ese requisito no afectará a la validez del registro de la marca que es objeto de la licencia ni a la protección de dicha marca, ni tampoco a la aplicación del Artículo 5.

[Fin del Anexo II y del documento]

* 	El presente informe fue aprobado en la quinta sesión del SCT.  Habida cuenta de los comentarios recibidos sobre el Proyecto de informe (documento SCT/4/6 Prov. 1), se modificaron los párrafos 27, 35, 38 y 47.


† 	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 a right to vote.
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