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INTRODUCCION

1.  El presente documento contiene € proyecto de disposiciones relativas a la proteccion de
las marcas notoriamente conocidas y notas que las acompafian. El Comité de Expertos de la
OMPI sobre marcas notoriamente conocidas (denominado en adelante “el Comité de
Expertos’) ha examinado |os proyectos anteriores en sus tres sesiones, del 13 a 16 de
noviembre de 1995 (véanse |os documentos WKM/CE/I/2'y 3), y del 28 a 31 de octubre

de 1996 (véanse los documentos WKM/CE/11/2 y 3) y del 20 a 23 de octubre de 1997 (véanse
los documentos WKM/CE/IN/2'y 3). Al preparar e proyecto de disposiciones revisadas, se
han tomado en consideracion los debates que han tenido lugar en la tercera sesion del Comité
de Expertos. Las diferencias entre el texto del proyecto de disposiciones presentado ala
tercera sesién del Comité de Expertosy el texto del proyecto de disposiciones contenidas en €l
presente documento se han indicado de la siguiente manera: i) las palabras que no figuraban en
el documento WKM/CE/IN1/2, pero figuran en € presente, estén subrayadas, y ii) las omisiones
de palabras que figuraban en el documento WKM/CE/I11/2 'y no en €l presente, se indican con
el signo _. Los cambios en las notas no se sefialan expresamente.

2. Serecuerdaque la cuestiéon de laforma en que podria adoptarse € proyecto de
disposiciones, por g emplo, como recomendacion ala Asamblea General delaOMPI o ala
Asamblea de la Unién de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial o en formade un
Protocolo a Tratado sobre el Derecho de Marcas, debera ser decida por el Comité Permanente
mismo. El presente documento utiliza el término “proyecto de disposiciones’ en € entendido
de que una vez que se haya tomado una decisién, éstas seran modificadas en consecuencia.
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Notas sobre el Articulo 1

1.1 Puntoi). Este puntoy las disposiciones como un todo, tendrén que ser redactados
nuevamente una vez que se sepa s las disposiciones adoptaran la forma de un instrumento
internacional vinculante, o de una recomendacién de la Asamblea General delaOMPI o dela
Asamblea de la Unién de Paris.

1.2 Puntoii). En € tercer proyecto de disposiciones, se suprimio lareferenciaalos
identificadores comerciales contenida en € Articulo 1.ii). La proteccién de las marcas
notoriamente conocidas contra marcas en conflicto se trata ahora separadamente de la
proteccion de las marcas notoriamente conocidas contra los identificadores comerciales en
conflicto. Debido al ambito amplio del término “identificador comercia” (véase € punto iv)) y
alavariedad de los conceptos nacional es existentes respecto del registro de identificadores
comerciales, no es necesario definir la autoridad encargada del registro de los identificadores
comerciales.

1.3 El punto iii) ha sido redactado con arreglo a Articulo 2.vi) del Tratado sobre la
Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, adoptado en Washington
el 26 de mayo de 1989.

1.4 Punto iv). Losidentificadores comerciaes son signos que identifican empresas como
tales y no los productos o servicios que ofrecen las empresas, ya que esta Ultima caracteristica
es lafuncién purade unamarca. La confusién respecto de las funciones de las marcasy los
identificadores comerciales proviene del hecho de que algunas veces e nombre de la empresa,
es decir, su identificador comercial, es idéntico ala marca de la empresa (por giemplo, la
Compafiia Coca Colay su marca Coca Cola ™).

1.5 A diferenciade lo sugerido durante latercera sesién del Comité de Expertos, la
“presentacion comercial” no se incluye en la definicion de identificador comercial. La
“presentacion comercia” como término juridico se utiliza en los Estados Unidos de América
Bajo lalegidacion de ese pais, la presentacion comercial serefiere ala“impresidn general de
un producto, embalgje y publicidad”*. En los Estados Unidos de América, la presentacion
comercial distintiva esta protegida por laLey de competencia desleal. Estaformade
proteccién se considera mas amplia que la proteccion de la marca, que esta limitada al signo
que congtituye lamarca. Fuerade los Estados Unidos de Ameérica, la presentacion comercial
con frecuencia se conoce como “get up” (arreglo). Si la presentacion comercia esta protegida
por laley de competencia desleal o laley de marcas depende de los conceptos juridicos
aplicables en un paisdado y, en lo relativo ala proteccion de las marcas, de la definicion de
marca. La protecciéon delamarcay de la presentacién comercial por competencia desleal
pueden traslaparse, especialmente si laley de marcas aplicable permite la proteccion de signos

McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, §8.01 [1]; F. Mostert definié presentacion
comercia como “la aparienciavisua general de un producto, que puede incluir la configuraciéon y
formadel producto mismo o & embalgje en e que se encuentra el producto”, Trademark World,
marzo de 1997, pagina 20.
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Articulo 1

Definiciones

A los efectos de |as presentes disposiciones:

i) seentenderd por “Parte” un Estado, 0 una organizacion intergubernamental

gue mantenga una Oficina en la que se puedan registrar marcas con efectos en € territorio de

dicha organizacion;

i) seentendera por “Oficina’ todo organismo encargado por una Parte del

registro de las marcas _;

iii) seentenderd por “territorio”, en el caso de un Estado, €l territorio de ese

Estado y, en el caso de una organizacion intergubernamental, €l territorio en el que se aplique

el tratado constitutivo de esa organizacién intergubernamental;

iv) seentendera por “identificador comercial” cualquier signo destinado a

identificar una empresa, como _ un nombre comercial, _ simbolo comercial, un emblema o

logo;
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[Notas sobre el Articulo 1.iv), continuacion]

tridimensionales o combinaciones de colores como marcas. El proyecto de disposiciones no
tienen el propdsito de establecer categorias de vestidos comerciales dentro de la definicion de
marcas, identificadores comerciales, o cualquier otra categoria de derecho de propiedad
intelectual. Si un vestido comercia dado se considera como marca, e conflicto entre ese
vestido comercia y la marca notoriamente conocida podria considerarse un conflicto con un
marcay se aplicariael Articulo 4 del proyecto de disposiciones. Si |a presentacion comercial
se considera un identificador comercial, € conflicto con un vestido comercial y lamarca
notoriamente conocida estaria regido por €l Articulo 5. Sin embargo, se consideraque la
proteccion de la presentacion comercial notoriamente conocida debe examinarsey que la
Oficina Internacional podria estudiar la cuestion y hacer la propuesta correspondiente al
Comité Permanente.

1.6 Puntov). Losnombres de dominio de Internet pueden describirse como comodos
sustitutos de las direcciones de Internet. Una direccién de Internet (también conocida como
“direccion del protocolo Internet”) es un codigo numérico que permite laidentificacion de un
ordenador dado, conectado a Internet. El nombre de dominio es €l sustituto mnemotécnico de
unadireccion IP que, si se escribieraen el ordenador, se convertiria autométicamente en la
direccién numérica IP. Un gemplo de un nombre de dominio es e nombre de dominio parala
pagina de acceso ala OMPI “wipo.int” 0 “ompi.int” (para mayores informes sobre nombres de
dominio, véase € documento de la OMPI TDN/CM/I/2, parrafos 3 a15). Enlorelativo a
conflictos entre marcas notoriamente conocidas y nombres de dominio, se propone un nuevo
articulo que trata esta cuestion (véase e Articulo 6 y sus notas correspondientes).
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[Articulo 1, continuacion]

v) seentenderd por “nombre de dominio” una sarta afanumérica que

corresponde a una direccién numérica en Internet.
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Notas sobre el Articulo 2

2.1 El parrafo 1) impide alas Partes que exijan la utilizacion o € registro de una supuesta
marca hotoriamente conocida en sus territorios como una condicién parala concesion de
proteccion de conformidad con los Articulos 4 a 6, porque € simple hecho de que lamarca sea
notoriamente conocida es suficiente para su proteccion. En vistadel apoyo que dieron la
mayoria de las delegaciones y representantes de organizaci ones observadoras a esta disposicion
durante la tercera sesién del Comité de Expertos, se mantuvo a pesar de la oposicion de varias
del egaciones respecto de la proteccion ante productos y/o servicios diferentes. Conviene
seflalar que esta disposicion de hecho aumentaria la proteccion internacional de las marcas
notoriamente conocidas, ya que excede € nivel minimo de proteccion necesario paralas
marcas notoriamente conocidas contenido en € Convenio de Parisy en el Acuerdo sobre los
ADPIC. En ese contexto, se recuerda que la proteccion propuesta no seria aplicable a todas
las marcas, sino Unicamente a aquellas que las autoridades competentes consideraran como
marcas notoriamente conocidas. S €l titular de una marca pudo demostrar que lamarca es, de
hecho, una marca notoriamente conocida, parece que no hay unarazon significativa para
denegar la proteccion a esa marca notoriamente conocida respecto de productos y/o servicios
diferentes simplemente porque no habia sido registrada.

2.2 El péarrafo 2) se modifico de conformidad con e resultado de los debates de la tercera
sesion del Comité de Expertos. Sin embargo, el fondo del parrafo no ha cambiado y puede
resumirse de la siguiente manera: a fin de conferir proteccion a una marca en tanto que marca
notoriamente conocida, es suficiente que la marca sea notoriamente conocidaen el territorio
en que se protegerd. Esta norma representa un requisito maximo, y las Partes tienen libertad
para conceder proteccion alas marcas que, por g emplo, sean hotoriamente conocidas
unicamente fuera del territorio en e que se desea obtener proteccion. Ademas, es suficiente
gue la marca sea notoriamente conocida por el sector pertinente del pablico. Las Partes no
estén autorizadas a aplicar una prueba mas severa como, por gemplo, que la marca sea
notoriamente conocida por €l publico en general. Sin embargo, esta de mas decir que las
Partes tienen libertad para adoptar un umbral inferior en lo que respecta ala determinacién de
S una marca es notoriamente conocida, por gemplo, e conocimiento de la marca por los
circulos comerciaes pertinentes. El concepto de que una marca deba ser considerada
notoriamente conociday, por ello, ser protegida como tal, si es notoriamente conocida en el
sector pertinente del pablico, representa la finalidad de un mejoramiento en la proteccién
internacional de las marcas notoriamente conocidas. La experiencia ha demostrado que puede
resultar dificil probar que una marca determinada es notoriamente conocida por el publico en
genera. Lo explicael hecho de que las marcas se utilizan a menudo en relacion con productos
0 servicios que estan dirigidos hacia ciertos sectores del publico como, por ggemplo, clientes
gue pertenecen a un cierto grupo, por nivel de ingresos, edad o sexo. Una definicion amplia
del sector del publico que deberia tener conocimiento de la marca no promoveriael proposito
de la proteccion internacional de las marcas notoriamente conocidas, es decir, prohibir la
utilizacion o € registro de dichas marcas por |as partes no autorizadas con laintencién de
suplantar al verdadero titular de lamarca o transferir el derecho contra el pago de un rescate.
Por otra parte, €l sector pertinente del publico en ciertos casos podria ser €l publico en general,
por ggemplo, en lo relativo a ciertos tipos de productos de consumo.
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Articulo 2

Condiciones de la proteccion

1)  [Proteccion sin registro o utilizacion] A los efectos de determinar s unamarca ha
de protegerse como marca notoriamente conocida, podra no exigirse el registro o la utilizacion
delamarcaen € territorio, o respecto del territorio en e que ha de protegerse como marca

notoriamente conocida.

2) [Territorio en el que se considerara que la marca es notoriamente conocida y
personas para las que la marca es notoriamente conocida] A los efectos de determinar si una
marca ha de protegerse como marca notoriamente conocida,_ puede no exigirse que lamarca
sea notoriamente conocida en cualquier territorio distinto del territorio en el que hade
protegerse como marca notoriamente conocida o que sea notoriamente conocida por €l publico
en general; bastara con que la marca sea notoriamente conocida _ en el sector pertinente del

publico en ese territorio _ en el que ha de protegerse como marca notoriamente conocida.
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[Notas sobre el Articulo 2.2), continuacion]

2.3 Por lo que respecta a la compatibilidad del parrafo 2) con € Articulo 16.2, segunda
frase, del Acuerdo sobre los ADPIC, cabe observar, en primer lugar, que este Ultimo establece
lo siguiente: “Al determinar si una marca de fabrica o de comercio es notoriamente conocida
[itdlicas afadidas], |os Miembros tomaran en cuenta la notoriedad de esta marca en €l sector
pertinente del publico inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como
consecuencia de la promocién de dichamarca.” En otras palabras, la cuestion de s una marca
es notoriamente conocida no debe considerarse con respecto al publico en generd, sino a
sector especifico y limitado relacionado con los productos o servicios en cuestion.

2.4 Aparentemente, el propoésito de dicho Articulo no es que se degje de lado €l requisito de
gue la marca sea hotoriamente conocida, y considerar que el mero “conocimiento” de lamarca
en el sector pertinente del publico sea suficiente para su proteccion. Si asi fuera, €llo
significarialaintroduccién de un nuevo concepto, diferente del concepto de marca
notoriamente conocida tal como lo establece el Articulo 6bis del Convenio de Paris, y seria
dificil comprender por qué la segunda frase del Articulo 16.2 del Acuerdo sobre los ADPIC
incorporala utilizacién de las palabras “ notoriamente conocida,” s “el mero conocimiento” es
suficiente. Asimismo, ello generaria una contradiccion con € texto en francés, que se refiere a
“lanotoriété’ delamarcaen el sector pertinente del publico, puesto que “notoriété’ significa,
precisamente, “ el hecho de ser notoriamente conocida”. Lamisma observacion se aplica
respecto del texto en espariol.

2.5 Parrafo 3). De conformidad con el parrafo 2), basta con tener en cuenta el
conocimiento de lamarcaen el sector pertinente del publico en € territorio en cuestion para
determinar s una marca ha de ser protegida como marca notoriamente conocida. Por |o tanto,
la determinacion de lo que constituye el sector pertinente del publico en relacién con una
marca determinada es de extrema importancia. Se decidira caso por caso Si una cierta parte del
publico es pertinente respecto de unamarca. Se proponen tres criterios correspondientes a
enfoque propuesto para determinar i una marca es notoriamente conocida por el sector
pertinente del publico.

2.6 Puntoi). A diferenciadelo que se sugiri6 durante latercera sesion del Comité de
Expertos, en este punto se conservé la expresion “consumidor”. Debera entenderse en su
sentido mas amplio y no limitarse a las personas que consumen € producto rea y fisicamente.
En ese sentido, cabe referirse a término “ proteccion del consumidor”, que abarca todas las
partes del publico que consume.

2.7 Puesto que la naturaleza de |los productos o servicios a los que se aplica una marca puede
variar considerablemente, |os consumidores potenciales pueden ser diferentes en cada caso. Se
podran identificar los grupos de consumidores potenciaes con la ayuda de parametros tales
como € grupo objetivo de los productosy servicios en relacion con € cua se utilizalamarca,
o € grupo de compradores efectivos. De ello se desprende que, por giemplo, afin de
establecer € sector pertinente del publico en relacion con una marca que se utiliza para palos
de golf, deberian tenerse en cuenta, de preferencia, 1os clientes potenciales de dichos palos, es
decir, los jugadores de golf, antes que, por ggemplo, todos los compradores potenciales de
equipo deportivo.
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[Articulo 2, continuacion]

3)  [Sector pertinente del publico] A losefectosdel _ parrafo 2), € sector pertinente

del publico se determinara con arreglo alo siguiente:

i) los consumidores potenciales de |os productos y/o servicios alos que se

aplique lamarca;
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[Notas sobre el Articulo 2.3), continuacion]

2.8 Puntoii). Enfuncién de lanaturalezade los productosy servicios, los canales de
distribucion pueden variar considerablemente. Algunos productos se venden en
supermercados y 1os consumidores pueden obtenerlos facilmente. Sin embargo, existen
diferentes vias de comerciaizacion, tales como la distribucién mediante concesionarios
acreditados o mediante vendedores directamente al comercio o a domicilio del consumidor.
Ello significa, por giemplo, que todo estudio que se realice entre los consumidores que
frecuentan exclusivamente supermercados no es una buena indicacion para determinar el sector
pertinente del publico en relacion con una marca que se utiliza exclusivamente para productos
gue se venden por correspondencia.

2.9 Puntoiii). Los circulos comerciaes que mangan los productos y/o servicios alos que se
aplica una marca también pueden constituir un criterio importante para determinar € sector del
publico que debe tenerse en cuenta a | os efectos de establecer que una marca es notoriamente
conocida. Por gjemplo, una marca determinada que se utiliza para ciertos productos o
servicios en un pais puede haber [legado a ser un gran éxito comercial; s laempresaque es
titular de la marca hallevado a cabo actividades comerciales Unicamente en el ambito local, la
marca no ha adquirido renombre entre el publico consumidor en e exterior; sin embargo, los
circulos comerciales extranjeros que manejan los productos y/o servicios correspondientes, es
decir, los importadores, vendedores a por mayor, licenciatarios 0 concesionarios exclusivos
potencial es conocen ya la existencia de esa marcay su éxito comercial. Por lo tanto, los
circulos comerciales interesados constituyen un factor que deberia tomarse en consideracion al
determinar e sector pertinente del publico.
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[Articulo 2.3), continuacion]

ii) los canales de distribucién de los productos y/o servicios alos que se aplique

lamarca_;

iii) loscirculos comerciales _ que tratan con los productos y/o servicios alos

gue se aplique lamarca.
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Notas sobre el Articulo 3

3.1 Lacuestion de quién deberiatener conocimiento de una marca es completamente
diferente de la cuestion de cuando dicho conocimiento es suficiente para considerar que una
marca es notoriamente conocida. La primera cuestion esta contemplada en el Articulo 2.2)
y 3). Por lo que respecta ala segunda cuestion, €l Articulo 3 establece varios criterios para
determinar s una marca es notoriamente conocida. Dichos criterios se proponen como
resultado de los debates durante |a tercera sesién del Comité de Expertosy son de indole
ilustrativa, y las Partes tienen libertad de aplicarlos en forma selectiva o de aplicar otros
criterios o criterios adicionales. En ese contexto, es importante sefialar que & incumplimiento
de cualquiera de esos criterios en s mismo no debe llevar ala conclusion de que una marca
dada no es notoriamente conocida, como se indica con las palabras “los siguientes factores
pueden resultar pertinentes parata determinacion”.

3.2 Puntoi). Laduracién, lamagnitud y € alcance geogréfico de cualquier utilizaciéon de la
marca son indicadores muy pertinentes para determinar S una marca es 0 no notoriamente
conocida por el sector pertinente del publico. En este contexto, cabe recordar que, con arreglo
a Articulo 2.1), no puede exigirse la utilizacion efectiva de unamarcaen el territorio en e que
ha de protegérsela como marca notoriamente conocida. No obstante, la utilizacién en
territorios vecinos, en territorios en los que se habla el mismo idioma o idiomas, en los
territorios cubiertos por los mismos medios de comunicacion (television o prensa escrita) o en
los territorios con vinculos comerciales estrechos, podra ser pertinente para establecer €l
conocimiento de una marca determinada en un territorio determinado. Por g emplo, una marca
que aparezca en un cana aleman de television por satélite y que es notoriamente conocida en
Alemania, probablemente es también notoriamente conocida en Austria (pais de habla alemana)
(donde también se puede recibir € cana de television), mientras que una marca que figure en
una revista danesa es poco probable que sea notoriamente conocida en Venezuela (suponiendo
gue larevista danesa no se distribuye en Venezuela).

3.3 El proyecto de disposiciones no define e término “utilizacion”. A nivel naciona o
regional, la cuestion de lo que constituye “utilizacion” de una marca norma mente surge en e
contexto de la adquisicion de derechos de marca mediante la utilizacion, lainvalidacion de los
registros por la no utilizacion o la adquisicion de carécter distintivo de una marca mediante la
utilizacion. No se sugiere armonizar la definicion dentro del contexto del proyecto de
disposiciones, si bien esta cuestion podria analizarse después s se considera adecuado. No
obstante, alos fines del proyecto de disposiciones, € término “ utilizacion” deberia cubrir la
utilizacion de una marca en Internet.

3.4 Puntoii). S bien podria considerarse que la*“promocién de unamarca’ constituye
utilizacion, se propone como criterio separado para determinar Si una marca es notoriamente
conocida. Esto se hace principalmente para evitar disputas sobre si la promocion de una marca
puede considerarse uso de la marca (véase la Nota 3.3). En una época en que se hallaen €
mercado un nimero cada vez mayor de productos y/o servicios que compiten, €l conocimiento
por e publico de una marca determinada, especialmente en |o que respecta a nuevos productos
y/o servicios, se puede deber principalmente ala promocion de esamarca. Por gemplo, la
publicidad en medios impresos o electrénicos (incluido Internet) es una forma de promocion.
Otro gjemplo de promocion seriala exposicion de productos y/o servicios en
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Articulo 3

Criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida

_A los efectos de determinar s una marca es notoriamente conocida, deberéan tenerse en

cuenta _ todas las circunstancias de las que pueda inferirse gue la marca es notoriamente

conocida o no. En particular, los siguientes factores pueden resultar pertinentes parala

determinacion:

i) laduracion, lamagnitudy e acance geogréfico de cualquier utilizacion de la

marca_;

ii) _laduracién, magnitud y alcance geogréfico de cualquier promocion de la
marca, incluyendo la publicidad o la propaganday la presentacion, en ferias o exposiciones, de

los productos y/o servicios alos que se aplique lamarca;
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[Notas sobre el Articulo 3.ii), continuacion]

ferias 0 exposiciones. Puesto que los visitantes de una exposicion pueden provenir de distintos
paises, incluso s el acceso alos expositores esté limitado a los nacionales de un pais (por
giemplo, en e caso de unaferia 0 exposicion nacional), la*“promocion” en e sentido del

punto ii) no selimita alas ferias o exposiciones internacionales.

3.5 Puntoiii). El nmero de registros de unamarca a nivel mundia y la duracion de dichos
registros podrian servir de indicador sobre si la marca puede considerarse notoriamente
conocida. Cuando € nimero de registros a nivel mundial se considera pertinente, no debe
exigirse que dichos registros estén a nombre de la misma persona, ya que en muchos casos €
titular de la marca cambia en los diferentes paises, entre diferentes empresas que pertenecen a
mMismo grupo.

3.6 Punto iv). Debido al principio de territorialidad, una marca notoriamente conocida
debera aplicarse anivel nacional. Las pruebas de una aplicacion rea del derecho a unamarca
notoriamente conocida o € reconocimiento a una marca dada como notoriamente conocida en
un territorio vecino puede servir de indicador sobre si es una marca notoriamente conocida en
un territorio particular. El gercicio esta destinado a entenderse en términos amplios, que
abarcan también procedimientos de oposicién en los que € titular de una marca notoriamente
conocida hayaimpedido € registro de una marca conflictiva.

3.7 Puntov). Lapalabra“comercial” fue sustituida por “financiero” para aclarar que el
criterio es el valor de la marca expresado en una suma de dinero que puede calcularse de varias
maneras.

3.8 A diferenciadelo quefiguraen e parrafo 63 del informe de la tercera sesion del Comité
de Expertos (documento WKM/CE/111/3), la*“reputacion” de una marca no se conservd como
criterio. No parece posible definir € criterio de “reputacion” en forma significativa para
utilizarlo en la determinacion de si una marca es notoriamente conocida. Si lamarcatiene una
reputacion, dependera de si |la marca es notoriamente conocida. Esto también se presenta por
el simple propésito de un procedimiento contra la dilucién de una marca notoriamente
conocida que de hecho, permitié detener la dilucion de lareputacion de dichamarca. Sin
embargo, s € hecho de que la marca tiene una reputacion significa que es notoriamente
conocida, € criterio se vuelve circular.
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[Articulo 3, continuacion]

iii) laduraciény € acance geogréfico de cualquier registro _ delamarca;;

iv) losantecedentes en cuanto al éxito del gercicio de los derechos _alamarca,

en particular la medida en gue |la marca sea reconocida como notoriamente conocida por

tribunales y otras autoridades competentes;

v) € vaor financiero asociado alamarca_.
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Notas sobre el Articulo 4

4.1 Generalidades. La proteccion de las marcas notoriamente conocidas contra marcas
conflictivas y contra identificadores comerciales conflictivos se tratan por separado. El primer
tema esta en el Articulo 4, mientras que € Articulo 5 abarca el segundo.

4.2 El parrafo 1) define las condiciones en las que una marca se considera en conflicto con
una marca notoriamente conocida. La segunda frase del apartado a) aclara que una Parte
estara obligada a proteger una marca notoriamente conocida Unicamente desde el momento en
gue esa marca es consi derada notoriamente conocida en su territorio. Ello significa que una
Parte no esta obligada a proteger una marca conocida “internacionalmente” si esa marcano es
notoriamente conocida en su territorio, 0 S la marca es conocida, pero no es notoriamente
conocida. Latercerafrase se afladio para aclarar que |os derechos adquiridos antes de que la
marca se hubiera convertido en marca notoriamente conocida en € territorio de una Parte no
podian considerarse en conflicto con la marca notoriamente conocida. Sin embargo, pareceria
que €l requisito de buena fe en ese contexto podria resultar ambiguo. ¢Una marca que hubiera
sido registrada o utilizada de mala fe antes de que la marca notoriamente conocida se hubiera
convertido en marca notoriamente conocida en el territorio estaria en conflicto con unamarca
notoriamente conocida? En esa situacion, ¢qué constituiriamalafe? ¢El ssmple conocimiento
de la existencia de una marca en €l extranjero constituye en si malafe? Lamayor proteccion
de las marcas notoriamente conocidas (proteccién sin registro o utilizacion, tal como se sugirié
en el proyecto de disposiciones) se basa en €l hecho de que esas marcas son notoriamente
conocidas. El primer momento en € que las Partes estén obligadas a proteger una marca
notoriamente conocida es cuando la marca puede considerarse notoriamente conocida. Para
ofrecer la proteccion de las marcas que no son notoriamente conocidas en casos de malafe, se
requeria una definicion de los actos que constituirian malafe en esa situacion. Cabe referirse al
Articulo 4.5) y alanota correspondiente, que se refieren ala cuestion de malafe en el
contexto de los plazos durante los cuales se pueden incoar procedimientos contra el registro o
utilizacion de una marca que esta en conflicto con una marca notoriamente conocida.

4.3 El apartado b) es aplicable en las Situaciones en que una marca, 0 una parte importante
de lamisma, esidéntica o similar a una marca notoriamente conocida, o constituye una
traduccion o unatrandliteracion de la misma, que puede crear confusion, y los productos y/o
servicios en cuestion son idénticos o similares. Cuando se cumplen las condiciones
establecidas en este apartado, son aplicables |os recursos previstos en los parrafos 2) a 5).
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Articulo 4

Proteccién de marcas notoriamente conocidas contra marcas conflictivas

1) [Conflicto con _marcas ] a) Unamarca notoriamente conocida se protegera
contra cualquier marca__ que se halle en conflicto con ella. _ Una Parte protegera una marca
notoriamente conocida por |o menos a partir del momento en que la marca ha pasado a ser

notoriamente conocida en su territorio. Una Parte no estara obligada a considerar que una

marca esta en conflicto con una marca notoriamente conocida si dicha marca fue utilizada o

registrada, o se presentd una solicitud para su registro, en su territorio [de buenafe], antes de

que la marca notoriamente conocida se convirtiera en notoriamente conocida en su territorio.

b)  Seestimardque unamarca__ estd en conflicto con una marca notoriamente
conocida cuando esamarca _, 0 una parte importante de la misma, constituye una
reproduccion, imitacién, una traduccion, o una trandliteracion, que pueda crear confusion, de la
marca notoriamente conociday se _utilice lamarca, _ sea objeto de una solicitud de registro, o
esté registrada, en relacidn con productos y/o servicios que son idénticos o similares alos

productos y/o servicios alos que se aplica la marca notoriamente conocida
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[Notas sobre el Articulo 4.1), continuacion]

4.4 El apartado c) resulta aplicable sin perjuicio de la naturaleza de |os productos y/o
servicios alos que se aplicalamarcaen conflicto. Sin embargo, sdlo se dispondra de los
recursos previstos en los parrafos 2) a5) s se cumple por 1o menos una de las condiciones
establecidas en los puntosi) aiii). Cuando vaya a concederse la proteccion contra el registro,
por gemplo, de una marca conflictiva que aln no se haya utilizada, se deberan aplicar las
condiciones de los puntos i) aiii) como s realmente se hubiera utilizado |la marca conflictiva,
segun lo indica el uso del subjuntivo y del término “pueda’.

45 Punto i). Este punto es aplicable en los casos en los que la utilizacion de una marca en
relacion con productos y/o servicios alos que se aplique la marca notoriamente conocida,
indicaria una conexion entre el titular de la marca notoriamente conocida y esos productos y/o
servicios, y tal utilizacion podria dafiar los intereses del titular de la marca notoriamente
conocida. El efecto de combinar elementos de indicacion de vinculo entre e titular de la marca
notoriamente conociday los productos o servicios de un tercero y la posibilidad de dafio,

como se acordd en latercera sesion del Comité de Expertos (véase el documento
WKM/CE/NII/3, parrafo 81) es que €l titular de la marca notoriamente conocida debe
demostrar la posibilidad de dafio para poder reivindicar la proteccion. Una conexién entre una
marca hotoriamente conocida y |os productos o servicios de un tercero podran indicarse, por
gemplo, s existe laimpresion de que € titular de la marca notoriamente conocida esta
vinculado a la produccion de los productos, o ala ofertade los servicios; o que dicha
produccion u oferta son objeto de su licencia o patrocinio. Los intereses del titular de lamarca
notoriamente conocida podrian verse afectados si |os productos y/o servicios con los que se
establece la conexidn tienen unaimagen de mercado inferior, dando un reflgjo negativo en la
cartera de |a marca notoriamente conocida.

4.6 Punto ii). Envirtud de este punto, se ha de proteger una marca notoriamente conocida
s lautilizacién de una marca conflictiva pudiera menoscabar o diluir en formadeseal €
carécter distintivo de la marca notoriamente conocida, por jemplo, su posicion Unicaen €
mercado. Otro ejemplo de dilucién es cuando una marca conflictiva se utiliza en productos o
servicios que son de calidad inferior o de naturalezainmoral u obscena. El significado de las
palabras “de forma dedeal” incluye la utilizacion de una marca notoriamente conocida que no
es contraria a la préctica comercial honesta (por € emplo, referencia a una marca notoriamente
conocida en unarevista o parodia) y que no constituye dilucién.

4.7 Punto iii). Envirtud de este punto, se ha de proteger una marca notoriamente conocida
en s la utilizacion de una marca conflictiva llegase a congtituir una ventgja desleal del carécter
distintivo de la marca notoriamente conocida. Este caso es diferente de los casos cubiertos por
los puntosi) y ii) en e sentido de que no existe una conexion equivocada respecto del origen
real de los productos y/o servicios (punto i)), y € valor de la marca notoriamente conocida no
ha disminuido de cara a publico (punto ii)), pero la utilizacién en cuestion supondria, por
glemplo, que la persona que utilizase una marca conflictiva se aprovecharia del buen nombre de
la marca notoriamente conocida. Lareferenciaauna*“ventgadesieal” en este punto pretende
dar alas partes flexibilidad en la aplicacion de este criterio mas que crear un catalogo
exhaustivo de casos. Sin embargo, la referencia a una marca notoriamente conocida por
razones comercialmente justificables, como la venta de refacciones, no es dedea y por lo tanto
estaria permitida.
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[Articulo 4.1), continuacion]

c)  Sinperjuicio de los productos y/o servicios para los que se utilice la marca,

sea objeto de solicitud de registro o esté registrada, se estimara que esa_ marca_ estden

conflicto con una marca notoriamente conocida cuando _ lamarca _, 0 una parte importante
de lamisma, constituya una reproduccion, unaimitacion, _ unatraduccién o una
trandliteracion, que pueda crear confusion, de la marca notoriamente conociday _ cuando se

cumpla por o menos una de las siguientes condiciones:

i) lautilizacion deesa marca__indique un vinculo entre los productos

y/0 servicios paralos que se utilice la marca, sea objeto de una solicitud de registro o esté

registraday € titular de la marca notoriamente conociday _ podria afectar negativamente sus

intereses;

i) e carécter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser

menoscabado o diluido en forma dedeal por |a utilizacion de esa marca en relacion con

productos y/o servicios distintos;

iii) lautilizacion de _esamarca__ congtituya una ventaja desleal respecto

del caracter distintivo de _lamarca _ notoriamente conocida.
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[Notas sobre el Articulo 4.1)c)iii), continuacion]

4.8 Después de los debates durante la tercera sesion del Comité de Expertos, el actual
proyecto ya no contiene una obligacion por parte de las Oficinas de denegar € registro de una
marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida, en caso de que la
legidlacion aplicable no permitala oposicion de terceros a dicho registro. Sin embargo, la
ausencia de cuaquier referencia a una denegacion de oficio para e registro de una marca
notoriamente conocida si 1a solicitud no fue presentada por € titular verdadero, no significa
gue las oficinas no deban tomar tales decisiones si existe una base juridica adecuada.

4.9 El objetivo del parrafo 2) consiste en asegurar que, en |0s casos en que existen
procedimientos de oposicion a registro de una marca, los titulares de marcas notoriamente
conocidas estan facultados a oponerse a registro de una marca que estaria en conflicto con sus
marcas notoriamente conocidas. La posibilidad de oponerse a registro de una marca sobre la
base de un conflicto con una marca notoriamente conocida brinda a los titulares de marcas
notoriamente conocidas la ocasion de defender sus marcas lo antes posible. Lareferenciaa
parrafo 1)b) limitalos procedimientos de oposicion alos casos de riesgo de confusion. Por o
tanto, los casos de presunta dilucién no deben ser tratados en procedimientos de oposicion. La
razén principal de esto es que las Oficinas, en general, estan equipadas para tratar conflictos
entre marcas cuando hay riesgo de confusion; sin embargo, normamente las Oficinas no son
competentes para audiencias en casos de dilucion, que requieren una gama més amplia de
medios de procedimiento. Estos casos deben ser tratados en un tribunal.

4.10 El apartado a) del parrafo 3) dispone que € titular de una marca notoriamente conocida
tiene el derecho aincoar un procedimiento paralainvalidacion del registro de unamarca (ante
una oficina o un tribunal) si esta Ultima esta en conflicto con la marca notoriamente conocida
El plazo previsto paraincoar e procedimiento de invalidacion debe cacularse a partir de la
fecha en que se publico € registro de lamarca conflictiva. Se sugiere lafecha de publicacién
(en vez de lafecha de registro) con € fin de calcular € periodo durante € que deben aceptarse
los procedimientos de invalidacion, ya que es la primera fecha en la que se puede esperar que €
titular de una marca notoriamente conocida haya recibido notificacion oficia del registro de
una marca en conflicto.

4.11 Apartado b). S unaoficinao un tribunal pueden incoar de oficio procedimientos parala
invalidacién del registro de una marca, se debera tratar un conflicto con una marca
notoriamente conocida como un motivo de invalidacién durante un periodo de por |0 menos
cinco afos desde lafecha en que se publico € registro (véase la Nota precedente).

4.12 El parrafo 4) otorgaa titular de un marca notoriamente conocida otro recurso, a saber,
el derecho a solicitar que se dicte un mandamiento judicial o de cualquier otra autoridad
competente, con € fin de prohibir la utilizacion de una marca conflictiva. Laexpresién “otra
autoridad alaque laley aplicable faculte atomar una decision similar” tiene € propésito de
abarcar, en particular, la Oficina en la que aguélla tiene dicha competencia, asi como otras
autoridades que podrian tomar decisiones similares, por gjemplo, una autoridad establecida
bajo la competencia de un ministerio o e ministerio en si mismo. Al igua que el derecho a
solicitar procedimientos de invalidacion en virtud del parrafo 3), €l derecho a solicitar que se
dicte un mandamiento para prohibir la utilizacion de una marca conflictiva estd sometido aun
plazo de por lo menos cinco afios. No obstante, en el caso de utilizacién de una marca
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[Articulo 4, continuacion]

2)  [Procedimientos de oposicién] _ Si laley aplicable permite aterceros oponerse al
registro de una marca, todo conflicto con una marca notoriamente conocida en virtud de lo

dispuesto en el parrafo 1)b), constituird un motivo de oposicion.

3) [Procedimientos de invalidacién] @) El titular de una marca notoriamente

conocida estara facultado para solicitar, durante un periodo _ que no sera inferior a cinco afios

desde lafecha__en que € registro fue publicado por la Oficina, lainvalidacion, mediante una

decision de la Oficina o mediante una decision judicial, del registro de unamarca__ que esté en

conflicto con la marca notoriamente conocida.

b) S € registro de unamarca_ puede ser invalidado de oficio por una Oficina o un
tribunal, un conflicto con una marca notoriamente conocida serd, durante un periodo _ que no

serainferior a cinco afios desde lafecha _ en que d registro fue publicado por la Oficina,

motivo de invalidacion de dicho registro.

4)  [Prohibicién de utilizacion] El titular de una marca notoriamente conocida estara
facultado para solicitar la prohibicién, mediante una decision judicial o de cualquier otra
autoridad que laley aplicable faculte atomar decisiones similares, de utilizar unamarca__ que
esté en conflicto con la marca notoriamente conocida. Dicha solicitud serd admisible durante

un periodo _ que no serdinferior a cinco afios desde _ el momento en que € titular de lamarca

notoriamente conocida tuvo conocimiento de la utilizacién de la marca conflictiva .
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[Notas sobre el Articulo 4.4), continuacion]

conflictiva, e plazo de cinco afios debe calcularse desde que € titular de la marca notoriamente
conocida tuvo conocimiento del uso conflictivo. De ello se desprende que las Partes no estén
obligadas a prohibir la utilizacion de una marca que esta en conflicto con una marca
notoriamente conocida, en el caso en que € titular de la marca notoriamente conocida haya
tolerado dicha utilizacion durante por o menos cinco afios (sin embargo, véase €

Articulo 4.5)).

4.13 El parrafo 5) dispone que todo plazo que, en virtud de los parrafos 3) y 4), se pueda
aplicar en relacion con lainvalidacion de un registro o con la prohibicién de la utilizacion, no
se podra aplicar s una marca se registro (con independencia de que se haya registrado de
buena o malafe) pero jamas se utilizd o se registré o utilizé de malafe. Por lo que concierne a
la primera situacion, en la mayoria de los casos, este problema estara contemplado en las
disposiciones de las leyes nacionales o regional es que establecen que € registro de una marca
gue no haya sido utilizada durante cierto tiempo pasara a ser susceptible de anulacion (el
Articulo 19.1 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que debera tolerarse un periodo de por 1o
menos tres afios de falta de uso de una marca antes de que se pueda anular un registro). Sin
embargo, si no existe una exigencia de utilizacién, es admisible que una marca que esté en
conflicto con una marca notoriamente conocida haya sido registrada de buena fe, pero jamés
haya sido utilizaday, por lo tanto, no haya llamado la atencion ddl titular de lamarca
notoriamente conocida. El parrafo 5) tiene e propdsito de evitar que cualquier plazo aplicable
en virtud de los parrafos 3) 0 4) puedaimpedir a titular de la marca notoriamente conocida
defender sus derechos.

4.14 Pararesolver casos de apropiacion indebida voluntaria de marcas notoriamente
conocidas, € péarrafo 5) dispone también que cuaquier plazo que se pueda aplicar en virtud de
los parrafos 3) 6 4) no se aplicard en casos de malafe. Lasegundafrase del parrafo 5)
establece una presuncién refutable de que una persona que haya obtenido € registro o haya
comenzado a utilizar una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida no
ha actuado de malafe. En otras palabras, la carga de la prueba en lo que respectaala
intencion del presunto infractor se coloca en el titular de la marca notoriamente conocida. Esta
solucion es exactamente opuesta a lo que se habia sugerido en e Comité de Expertos durante
latercera sesion y se desprende de una sugerencia formulada durante esa sesion. La principal
razén del cambio es que la consecuencia de una disposicion en la que € demandado
supuestamente actu6 de mala fe “a menos que demuestre que no conocia o tenia razén para
creer que lamarca ya estaba registrada o utilizada por otra persond’ es que es muy dificil (por
no decir imposible) mostrar pruebas para refutar ese supuesto. Por otra parte, € titular de una
presunta marca notoriamente conocida podria estar en posicion de mostrar que €l demandado
tenia conocimiento de su marca, por ejemplo, cuando el demandado habia entablado contacto
con € titular de la marca notoriamente conocida para un acuerdo de distribucion local o
franquicia o cuando los elementos figurativos de una marca notoriamente conocida habian sido
copiados de forma evidente. Sin embargo, €l hecho de que el demandado haya actuado de
mala fe no significa necesariamente que la marca en cuestion estén en conflicto con lamarca
notoriamente conocida, ni que esta Ultima sea real mente notoriamente conocida en €l territorio
interesado. El Unico efecto de la presencia de la mala fe consiste en que cualquier plazo que,
de no ser € caso, se aplicaria en virtud de los parrafos 3) y 4), podria no ser aplicable.
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[Articulo 4, continuacion]

5)  [Ausencia de plazo en caso de registro sin utilizacion o de mala fe] No obstante
lo dispuesto en los parrafos 3) y 4), _ una Parte no puede disponer plazo alguno para solicitar

lainvalidacion del registro o la prohibicidn de la utilizacion de una marca gue esté en conflicto

con una marca notoriamente conocida, s lamarca conflictiva_fue registrada pero no se

utilizé, o s fue registrada o utilizada de malafe. Se estimara que una persona que haya

obtenido €l registro o utilizado unamarca__ que esté en conflicto con una marca notoriamente

conocida no habréa actuado de mala fe, amenos que _ se demuestre que en e momento del

registro o de la utilizacién de la marca en conflicto, la persona conocia o _teniarazon para _

conocer la marca notoriamente conocida _.
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Notas sobre el Articulo 5

5.1 Generalidades. El Articulo 5 establece los recursos que las Partes deben poner a
disposicién en caso de que una marca notoriamente conocida esté en conflicto con un
identificador comercial. Este Articulo contiene principalmente las mismas disposiciones que
las del Articulo 4, pero toma en consideracion la naturaleza especial de los identificadores
comerciaes. Las principales diferencias entre las marcas y los identificadores comerciales son
guei) las marcas diferencian productos y/o servicios, mientras que |os identificadores
comerciaes diferencian empresas, v ii) € registro de las marcas se redliza através de las
autoridades nacionales o regionaes (en lamayoria de los casos, oficinas de marcas), mientras
que los identificadores comercia es pueden ser registrados por las administraciones que varian
de un pais a otro o bien no estan registrados.

5.2 Enlordativo aaquellas partes del Articulo 5 que resultan idénticas al Articulo 4, cabe
referirse alas notas relativas a Articulo 4.
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Articulo 5

Proteccién de marcas notoriamente conocidas contra identificadores comerciales conflictivos

1) [Conflicto con identificadores comerciales] a) Una marca notoriamente conocida

se protegera contra cualquier identificador comercial que se halle en conflicto con ella. Una

Parte protegerd una marca notoriamente conocida por lo menos a partir del momento en que la

marca ha pasado a ser notoriamente conocida en su territorio. Una Parte no estard obligada a

considerar que un identificador comercial estd en conflicto con una marca notoriamente

conocida s dicho identificador comercial fue utilizado o registrado, o se present una solicitud

para su registro, en su territorio [de buenafe], antes de que la marca notoriamente conocida se

convirtiera en notoriamente conocida en su territorio.

b) Seedtimardque un identificador comercial esta en conflicto con una marca

notoriamente conocida cuando ese identificador comercial, o una parte importante del mismo,

constituye una reproduccion, unaimitacion, una traduccién, o una transiteracion, que pueda

crear confusién, cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones:

i) lautilizacion del identificador comercial indigue un vinculo entre la empresa

paralaque se utilicey € titular de la marca notoriamente conociday pudiera afectar

negativamente sus intereses;

ii) € carécter digtintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser

menoscabado o diluido en forma dedeal por la utilizacion del identificador comercial;
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[Notas sobre el Articulo 5, continuacion]

5.3 Parrafo 2). S unidentificador comercial se registracomo marca (véase laNota 1.4),
resulta aplicable € Articulo 4. El parrafo 2) prevé los identificadores comerciales que pueden
ser objeto de registro, como los nombres comerciales. Se entendera por “registro” la
inscripcidn en un registro de comercio u otro registro de esa naturaleza, normamente fuera de
la oficina de marcas, o bien el registro de un nombre de dominio. Se utiliza*“cancelacion” para
marcar la diferencia entre lainvalidacion como resultado de un procedimiento de invalidacion
gue norma mente se refiere a un registro de unamarcay la cancelacion por orden de una
autoridad judicial u otra autoridad competente.

5.4 Parrafos 3) y 4). VéaselaNota5.2.
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[Articulo 5.1)b), continuacién]

iii) lautilizacion del identificador comercial constituya una ventaja dedeal

respecto del caracter distintivo de la marca notoriamente conocida.

2) [Cancelacion] a) Cuando un identificador comercial es objeto de un registro, €

titular de una marca notoriamente conocida estara facultado para solicitar, durante un periodo

que no serainferior a cinco anos desde lafecha en que fue publicado € registro del

identificador comercial en conflicto, la cancelacion de ese registro, mediante una decision

judicial o de cualquier otra autoridad que laley aplicable faculte atomar decisiones similares.

b) S € registro de un identificador comercia puede ser cancelado de oficio, un

conflicto con una marca notoriamente conocida serd, durante un periodo que no serdinferior a

cinco anos desde |afecha en que fue publicado € registro del identificador comercial en

conflicto, motivo de cancelacion de dicho registro.

3) [Prohibicién de utilizacién] El titular de una marca notoriamente conocida estara

facultado para solicitar la prohibicién, mediante una decisién judicial o de cualquier otra

autoridad que laley aplicable faculte atomar decisiones similares, de utilizar un identificador

comercial gue esté en conflicto con la marca notoriamente conocida. Dicha solicitud sera

admisible durante un periodo que no serainferior a cinco anos desde e momento en que €

titular de la marca notoriamente conocida conocia o teniarazén para saber de la utilizacion del

identificador comercial en conflicto.
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[Articulo 5, continuacion]

4) [Ausencia de plazo en caso de registro sin utilizacion o de mala fe] No

obstante |o dispuesto en los parrafos 2) v 3), una Parte no puede disponer plazo alguno para

solicitar la cancelacién del registro o la prohibicidn de la utilizacion de un identificador

comercial gue esté en conflicto con una marca notoriamente conocida, si € identificador

comercia conflictivo fue registrado o utilizado de malafe. Se estimard gue una persona gue

haya obtenido € registro o utilizado un identificador comercial que esté en conflicto con una

marca notoriamente conocida no habra actuado de mala fe, a menos gue se demuestre gue en

& momento ddl registro o de la utilizacién del identificador comercial en conflicto, |a persona

conocia o tenia razdn para conocer la marca notoriamente conocida.
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Notas sobre el Articulo 6

6.1 Generalidades. Laasignacion de nombres de dominio de Internet hallevado a conflictos
entre marcas y nombres de dominio. En particular, € fendmeno de “amacengje de nombres de
dominio” o bien la*“ciberinstrusion”, es decir, € registro de marcas como nombres de dominio
por partes no autorizadas, con € simple fin de venderlas alos titulares de las marcas
notoriamente conocidas correspondientes, o que ha provocado preocupacién entre los
titulares de marcas. Puede observarse que algunas entidades que tienen la custodia del registro
de nombres de dominio han adoptado mecanismos para la solucion de controversias que
permiten salvaguardar los intereses legitimos de los titulares de marcas. Ademés, €
Memorandum de entendimiento sobre los espacios del nombre de dominio de primer nivel para
el sistema de Internet de nombres de dominio (“gTLD-MoU”) prevé unapoliticarelativa a
nombres de dominio y derechos de propiedad intelectual (Articulo 2.f) del gTLD-MoU) y se
ha solicitado al Centro de Arbitrgje y Mediacion de la OMPI que administre ciertos
procedimientos de solucion de controversias relativos alos nombres de dominio de Internet
registrados bajo nombres de dominio de primer nivel amparados por e gTLD-MoU.

Durante 1997, la OMPI organizd dos reuniones consultivas sobre marcas y nombres de
dominio de Internet (véanse |os documentos de las series TDN/CM/I y TDM/CM/II). Las
cuestiones generales relativas a las marcas de I nternet son tratadas en términos genéricos a
través del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos 0 Modelos Industriales e

I ndi caciones Geogréficas.

6.2 El Articulo 6 no excluye ninguna de las iniciativas descritas en € parrafo anterior. No
obstante, se considera que sin abarcar 1os casos de infraccion mas flagrantes de marcas
notoriamente conocidas en Internet, las disposiciones para proteccién y aplicacion de las
marcas notoriamente conocidas no se satisfarian las realidades econdmicas de hoy en dia.
Conviene sefidar que el propuesto Articulo 6, a igua que otros proyectos de disposiciones,
esté destinado alos legisladores nacionales o regionales. Por |o tanto, |a prevencién de
controversias privadas o las iniciativas de solucién, incluidas las administradas por € Centro de
Arbitragjey Mediacion de la OMPI, no se ven afectadas negativamente. Ademés, conviene
sefialar que e Articulo 6 Unicamente prevé la proteccion de las marcas notoriamente conocidas
contra nombres de dominio en conflicto. Si bien € titular de marcas tiene un interés legitimo
en proteger su marca contra su registro no autorizado como nombre de dominio, la mayoria de
las marcas cuya reputacion es sobresaliente fueron y contintian siendo objeto de registros
ilicitos como nombres de dominio.

6.3 El parrafo 1)a) estipulala obligacion de proteger las marcas notoriamente conocidas
contra nombres de dominio en conflicto. La cuestion de jurisdiccion se ha dgjado fuera
deliberadamente y por lo tanto, se dgja alos principios generales de la jurisdiccion aplicable en
el territorio en e que se busca la proteccién. Por |o tanto, el demandante en un acto juridico
de proteccion de una marca notoriamente conocida contra su registro como nombre de
dominio debe reivindicar quei) el tribunal tiene jurisdiccidn sobre e demandado en € territorio
en e que seincoa el procedimiento, y ii) que la marca en cuestién es marca notoriamente
conocida en dicho territorio.
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Articulo 6

Proteccién de marcas notoriamente conocidas contra nombres de dominio conflictivos

1) [Conflicto con nombres de dominio] &) Una marca notoriamente conocida se

protegera contra cualquier nombre de dominio que se halle en conflicto con ella._Una Parte

protegera una marca notoriamente conocida por lo menos a partir del momento en gue la

marca ha pasado a ser notoriamente conocida en su territorio. Una Parte no estard obligada a

considerar que un nombre de dominio esta en conflicto con una marca notoriamente conocida

s dicho nombre de dominio fue registrado [de buenafe], antes de gque la marca notoriamente

conocida se convirtiera en notoriamente conocida en su territorio.

b)  Seedtimara que un nombre de dominio esta en conflicto con una marca

notoriamente conocida cuando ese nombre de dominio, o una parte importante del mismo,

constituye una reproduccion, unaimitacion, una traduccién, o una transiteracion, que pueda

crear confusion, de la marca notoriamente conocida, cuando se cumpla por |o menos una de las

siguientes condiciones:

i) lautilizacion de ese nombre de dominio indigue un vinculo entre el titular del

nombre de dominio v d titular de la marca notoriamente conociday pudiera afectar

negativamente sus intereses;

ii) e carécter digtintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser

menoscabado o diluido en forma desleal por la utilizacion de ese nombre de dominio, en

particular, cuando dicho nombre de dominio se hubiera registrado con € Unico fin de venderlo

al titular de la marca notoriamente conocida;




SCT/1/3
pagina 34

[Notas sobre el Articulo 6.1), continuacion]

6.4 El parrafo 1)b) describe las condiciones en las que se considera que un nombre de
dominio esta en conflicto con una marca notoriamente conocida. El punto ii) serefiereala
causa probablemente més frecuente de mal uso de marcas notoriamente conocidas mediante el
registro como nombres de dominio, la denominada “ciberintrusiéon”.

6.5 Parrafo 2). Losrecursos previstos en €l parrafo 2) son los que resultan mas adecuados
en la situacion, a saber, latransferencia o la cancelacion del nombre de dominio infractor. De
las disposiciones pertinentes de los Articulos 4 y 5 se desprende que la peticion de cancelacion
o transferencia debe ser formulada dentro de un periodo que no serainferior a cinco afios a
partir de lafecha del registro del nombre de dominio.

6.6 El parrafo 3). Establece unaexencion a plazo de por lo menos cinco afios aplicable en
virtud del parrafo 2), paralos casos en que €l nombre de dominio haya sido registrado de mala
fe.
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[Articulo 6.1)b), continuacién]

iii) lautilizacion del identificador comercial constituya una ventaja dedeal

respecto del caracter distintivo de la marca notoriamente conocida.

2) [Cancelacion; transferencia] El titular de una marca notoriamente conocida

estara facultado para solicitar durante un periodo que no serdainferior a cinco afios desde e

registro del nombre de dominio conflictivo, la cancelacidn o latransferencia de dicho registro,

mediante una decisién judicial o de cualquier otra autoridad que laley aplicable faculte atomar

decisiones smilares.

3) [Ausencia de plazo en caso de registro sin utilizacion o de mala fe] No obstante

lo dispuesto en el parrafo 2), una Parte no puede disponer plazo alguno para solicitar la

cancelacion o latransferencia de un nombre de dominio que esté en conflicto con una marca

notoriamente conocida, s el nombre de dominio conflictivo fue registrado de malafe. Se

estimara gue una persona que haya obtenido € registro de un nombre de dominio que esté en

conflicto con una marca notoriamente conocida habré actuado de malafe, si dicha persona

obtuvo € registro del nombre de dominio en conflicto con el fin principal de venderlo al titular

de la marca notoriamente conocida.

[Fin del documento]



