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.  INTRODUCCION

1. Hastae siglo pasado, mientras no existié ninglin convenio internacional en la esfera de
la propiedad industrial, lograr la proteccion de derechos sobre nuevas invenciones, marcasy
otros objetos de la propiedad industrial en varios paises resultaba dificil. Por una parte, por
ser las legislaciones nacionales muy diferentes entre si. Por otra parte, en lo que serefiere en
especia alasinvenciones, por tener que presentarse las solicitudes de patente
aproximadamente al mismo tiempo en todos los paises a fin de evitar que la publicacion hecha
en uno destruyera la novedad de lainvencién en los otros paises. Lafalta de proteccion
adecuada de las invenciones quedaba especia mente de manifiesto en ocasién de organizarse
exposiciones internacionales de invenciones.

2. A medida que, durante la segunda mitad del siglo pasado, mas y mas paises fueron
desarrollando un sistema de proteccion de las invenciones y de las marcas, existié un deseo
general de armonizar las leyes de propiedad industrial, con acance internacional. El aumento
del comercio y de las corrientes tecnol 6gicas entre los paises, fue haciendo més necesaria
dicha armonizacion.

3. Luego de la celebracion de varios congresos internacionales en los que se destaco la
conveniencia de establecer una normativa internacional en esta esfera, una Conferencia
Diplomatica celebrada en Paris en 1883 concluy6 con la aprobacién y la firma del Convenio
de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial (en adelante Ilamado “el Convenio

de Paris’). El Convenio de Paris fue firmado por 11 Estados. Bélgica, Brasil, El Salvador,
Espafia, Francia, Guatemala, Italia, Paises Bajos, Portugal, Serbiay Suiza. Cuando entré en
vigor, €l 7 dejulio de 1884, se habian sumado también Gran Bretafia, TUnez y Ecuador, con o
que & nimero inicial de paises miembros fue de 14. Al terminar €l siglo XIX, € nimero de
paises miembros ascendiaa 19. Fue solo durante €l primer cuarto del siglo actual, y después,
sobre todo, tras la segunda guerra mundial, que aumenté en forma més considerable el
nimero de miembros del Convenio de Paris.

4.  Después de su conclusion en 1883, el Convenio fue revisado en siete ocasiones, a saber,
en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en LaHaya en 1925, en Londres en 1934, en
Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967.

5. Al 15 de octubre de 2002, 164 Estados eran paises miembros del Convenio de Paris.

6. Cadaunade las conferencias de revision, apartir de la Conferencia de Bruselas

de 1900, finalizd con la aprobacion de un Acta revisada del Convenio. Con la excepcion de
las Actas concertadas en las conferencias de revision de Bruselas y Washington, que yano
estén vigentes, todas las otras Actas siguen teniendo validez, si bien la gran mayoriade los
Estados miembros son parte en la mas reciente de esta Actas, la de Estocolmo de 1967.

7. El cumplimiento de las disposiciones de fondo del Convenio de Paris es obligatorio para
todos los paises Miembros de la Organizacién Mundia del Comercio (OMC) con excepcion
de los paises menos adelantados, desde e enero 1 de 2000, incluso |os que aun no son parte
en el Convenio de Paris. Tal cumplimiento es obligatorio desde lafechaen la cual tales
paises queden obligados a aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante denominado “el
Acuerdo sobre los ADPIC”) que es parte del Actafinal que incorporalos resultados de la
Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, firmada bajo la égida del
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Acuerdo General de Arancelesy Comercio (GATT) y adoptado en Marrakech el 15 de abril
de 1994. El Articulo 2 &l Acuerdo sobre los ADPIC obliga alos Miembros a cumplir los
Articulos 1 a 12y €l Articulo 19 del Convenio de Paris.

Il.  PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL CONVENIO DE PARIS
(ACTA DE ESTOCOLMO)

A. Generdidades

8. Lasdisposiciones del Convenio de Paris se pueden subdividir en cuatro categorias
principales.

i) normas de derecho sustantivo que garantizan €l derecho basico conocido como €l
derecho al trato nacional en cada uno de los Estados miembros;

i) normas que establecen otro derecho basico conocido como € derecho a la
prioridad,

iii) ciertas normas comunes en materia de derecho sustantivo, que comprenden
normas que establecen derechos y obligaciones y nhormas que exigen o permiten que los
Estados miembros adopten leyes segiin lo que esas normas establecen; y

iv) disposiciones que serefiere al marco administrativo establecido para aplicar el
Convenio y las disposiciones finales del Convenio.

B. Disposiciones relativas a marcas

a)  Utilizacion de marcas

9. El Articulo 5C.1) se refiere ala utilizacion obligatoria de marcas registradas. La
mayoria de los paises que prevén € registro de marcas también exigen que la marca, unavez
registrada, sea utilizada durante cierto tiempo. Si no se cumple con este uso, la marca puede
ser retirada del registro. Para este fin, se entiende por “ utilizacion” laventa u ofertaalaventa
de productos que llevan lamarca, si bien lalegislacién nacional puede regular esta cuestion
en formamés amplia. Dicho articulo indica que cuando se exige la utilizacion obligatoria, €l
registro de la marca puede cancelarse por la no utilizacién de la marca Unicamente después de
que hatranscurrido un periodo razonable y ello sdlo si € titular no justificalano utilizacion.

10. Ladefinicion de “periodo razonable” se dgjaal criterio de lalegislacion naciona de los
paises interesados 0 a las autoridades competentes para tales casos. En virtud del Articulo
19(1) del Acuerdo sobre los ADPIC, un registro solo puede cancelarse después de un periodo
ininterrumpido de por |0 menos tres afios de no utilizacion.
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11. Lacancelacién del registro de una marca Unicamente puede decidirse si € titular no
justificalano utilizacion de lamarca. Estajustificacion resultard aceptable si se basaen
circunstancias juridicas o econdmicas fueradel control del titular, por gemplo, si la
importacién de los productos de marca ha sido prohibida o retrasada debido a reglamentos
gubernamentales.

12. El Convenio también establece en € Articulo 5C.2) que la utilizacion de una marca por
su propietario en forma de elementos diferentes que no modifican € carécter distintivo de la
marcatal como fue registrada en uno de los paises de la Union no llevara alainvalidacion del
registro ni disminuira la proteccion concedidaalamarca. El objetivo de esta disposicion es
permitir que haya diferencias menores entrala forma en que se registré lamarcay aguellaen
la que se utiliza, por gjemplo en casos de adaptacion o traduccion de ciertos e ementos para
dicha utilizacion.

b)  Uso simultdneo de la misma marca por diferentes empresas

13. El Articulo 5C.3) del Convenio serefiere a caso en e que la misma marca es utilizada
para productos idénticos o similares por dos 0 mas establ ecimientos considerados
copropietarios de lamarca. Se establece que dicha utilizacién simultdnea no impedira el
registro de lamarca ni disminuira la proteccién en cualquiera de los paises de la Unién, salvo
cuando dicha utilizacion induce a publico a error o es contraria a los intereses publicos.
Tales casos pueden presentarse si €l uso simulténeo induce a publico a error respecto del
origen o fuente de los productos vendidos bajo lamismamarca o si la calidad de dichos
productos difiere hasta € punto en que puede ser contrario a interés publico permitir la
continuacién de tal incongruencia.

c) Plazo de gracia para el pago de |as tasas de mantenimiento

14. El Articulo 5bis obliga alos paises miembros a conceder un plazo de gracia de por lo
menos seis meses para el pago de las tasas de mantenimiento de |os derechos de propiedad
industrial. En el caso de las marcas, esta disposicion se refiere principalmente a pago de las
tasas de renovacion y tiene por objetivo reducir € riesgo de que se pierda el derecho sobre
una marca por un retraso involuntario en e pago de esastasas. Durante € plazo de gracia, €l
registro permanece provisionalmente en vigor.

d) Independenciade las marcas

15. El Articulo 6 del Convenio establece el principio de laindependencia de las marcas en
los diferentes paises de la Union, y en particular laindependencia de las marcas presentadas o
registradas en el pais de origen respecto de las presentadas o registradas en otros paises de
laUnion. Este Articulo reiterala aplicacion del principio basico del trato nacional ala
presentacion y registro de marcas en los paises de la Union, lo que reafirmalareglade la
independencia de las marcas, ya que su registro y mantenimiento sélo dependeran de laley
interna de cada pais. Hace explicito, en particular, que la obtencion y el mantenimiento del
registro de una marca en cualquier pais de la Unién no puede depender de la solicitud, registro
o renovacion de lamisma marca en e pais de origen. Dispone, finalmente, que una marca
regularmente registrada en un pais de la Union sera considerada como independiente de las
marcas registradas en los demas paises de la Union, lo que significa que, una vez registrada, la
marca no se vera af ectada automaticamente por ninguna decision tomada respecto de registros
similares hechos en otros paises para la misma marca.
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€)  Marcas notoriamente conocidas

16. El Convenio tratalas marcas notoriamente conocidas en su Articulo 6bis. Este Articulo
obliga alos paises miembros a rehusar o cancelar € registro y prohibir €l uso de una marca
gue sea susceptible de crear confusion con otra marca ya notoriamente conocida en ese pais
miembro. Esta disposicién reconoce la proteccion que se debe alas marcas que son
notoriamente conocidas en un pais miembro, aun cuando no estén registradasen él. La
proteccion de las marcas notoriamente conocidas resulta del hecho de su notoriedad y no de
su registro, lo que impide € registro o utilizacién de una marca conflictiva

17. Laproteccion de las marcas notoriamente conocidas se considera justificada en razon de
gue una marca gque ha adquirido prestigio y reputacion en un pais miembro debe generar un
derecho en favor de su titular para evitar que haya un aprovechamiento injusto de ese
prestigio. El registro o uso de unamarca similar susceptible de producir confusion seriaun
acto de competenciadeslea y lesionaria los intereses del publico, que se veriainducido en
error por el uso de la marca conflictiva para los mismos productos u otros idénticos a aquellos
paralos cuales esta registrada.

18. Lamarcaen cuestion, protegida por €l Articulo 6bis debe ser “notoriamente conocida’.
Ello tendria que ser apreciado y determinado por |as autoridades administrativas o judiciales
competentes del pais en que se pretenda la proteccién de lamarca. Una marca que no ha sido
usada comercialmente en un pais puede, sin embargo, ser notoriamente conocida en é debido
alapublicidad que ahi se efectlia 0 alas repercusiones que tiene en € pais la publicidad hecha
en otros paises. Sin embargo, algunos paises exigen que la marca se haya usado
efectivamente en el pais como condicion para acordarle la proteccién especia como marca
notoriamente conocida.

19. Laproteccion de una marca notoriamente conocida en virtud del Articulo 6bis es
obligatoria cuando la marca conflictiva ha sido presentada, registrada o usada para productos
idénticos 0 similares. ES decir que se aplica a estos efectos la regla de la especialidad, segin
la cual la proteccion se acuerda en funcion de los productos que la marca distingue.

20. Laproteccion de una marca notoriamente conocida, en virtud del Articulo 6bis resulta
de la obligacién de los paises miembros a tomar de oficio, cuando su legislacion lo permita, o
a pedido de parte interesada, 10s siguientes tipos de medidas:

—  Primera, € pais miembro debe denegar la solicitud de registro de la marca
conflictiva;

—  Segunda, €l pais miembro debe cancelar €l registro de las marcas conflictivas,
paralo cual deben conceder como minimo un plazo de cinco afios a partir de lafecha de
registro para pedir la cancelacion de la marca conflictiva, a menos que ésta hubiera sido
registrada de mala fe, en cuyo caso no puede limitarse el plazo; y

—  Tercera, € pais miembro debe prohibir € uso de lamarca conflictiva, paralo cua
pueden fijar un plazo, salvo cuando la marca conflictiva se usara de malafe.
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f)  Emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones
internacionales

21. El Articulo 6ter del Convenio serefiere alos signos distintivos de los Estados y
organi zaciones internacionales intergubernamentales y obliga a los paises miembros, en
ciertas condiciones, arehusar 0 anular € registro, y a prohibir la utilizacion, bien sea como
marcas 0 como elementos de ellas, de ciertos signos distintivos pertenecientes a los paises
miembros y a ciertas organizaciones internacional es intergubernamental es.

22. Lanormadel Articulo 6fer no se aplica s las autoridades competentes del pais miembro
permiten la utilizacion de sus signos distintivos como marcas. Del mismo modo, las
autoridades competentes de las organizaciones intergubernamental es pueden permitir a otros
gue utilicen sus signos distintivos en calidad de marcas.

23. Lossignos distintivos de Estados a los que se refiere el Articulo 6¢er son |os escudos de
armas, banderas y otros emblemas, signosy punzones oficiales de control y de garantiay toda
imitacion de los mismos desde €l punto de vista herddico.

24. Paraaplicar las disposiciones del Articulo 6zer, se ha establecido un procedimiento
seguin el cual los signos distintivos de los paises miembros y de las organizaciones
intergubernamental es interesadas son comunicados a la Oficina Internacional de la
Organizacion Mundia de la Propiedad Intelectual (OMPI), que a su vez los transmite a todos
los paises miembros.

g) Cesion delas marcas

25. El Articulo 6quater concierne la cesion de las marcas cuando una empresa, titular de
una marca en varios paises de la Unién, desea transferir sus derechos en alguno de esos
paises, reservandose latitularidad de la marca en los demas paises.

26. Algunas legislaciones nacionaes permiten la transferencia de la marca
independientemente de la empresa que estitular de ellao que lausaen € pais. Otras
disponen que deberd transferirse la empresa junto con la marca.

27. El Articulo 6quater establece que, en un pais miembro que requiere latransferencia de
la empresa ala que pertenece la marca en el momento en que se hace la cesion de lamarca,
sera suficiente para €l reconocimiento de la validez de esa cesion que la porcion de la empresa
ubicada en dicho pais seatransferida a cesionario. No podra exigirse que latransferencia se
extienda a porciones de la empresa ubicadas en otros paises.

28. Conviene sefidar que e Articulo 6quater deja en libertad alos paises miembros a no
considerar valida la cesion de una marca junto con la porcion de una empresa s el uso de tal
marca por e cesionario fuese de naturaleza tal que pudierainducir a publico en error, en
particular en lo que serefiere ala procedencia, la naturaleza o las cualidades sustanciales de
los productos alos que se aplicalamarca. Esta facultad podria gjercerse, por gemplo, si se
transfiriera una marca solo para una parte de los productos a los que se aplica, y esos
productos fuesen similares a otros respecto de los cuales la marca no se transfiere. En tales
casos, el publico puede ser inducido a error en cuanto a origen o alas calidades esenciales de
los productos similares alos que €l cedentey € cesionario aplicarédn la misma marca en forma
independiente.
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h)  Proteccion de una marca ya registrada en su pais de origen

29. Paraelamente al principio de laindependencia de las marcas, que figuraen e
Articulo 6, el Convenio establece unaregla especial en beneficio de los titulares de marcas
registradas en su pais de origen. Esta regla constituye una excepcién a principio de la
independencia de las marcas y estaregida por €l Articulo 6quinguies del Convenio.

30. Paraque se aplique este articulo, es preciso que la marca esté debidamente registrada en
el pais de origen. No bastala simple presentacion de lamarca ni su utilizacion en ese pais. El
pais de origen debe ser un pais de la Unién en que & solicitante tenga un establ ecimiento
comercia efectivo y serio, o donde tenga su domicilio, o bien el pais de la Union del que el
solicitante sea nacional.

31. El Articulo 6quinquies establece que una marca que satisface las condiciones exigidas
debe ser aceptada para su presentacion y proteccion tal cual en 10s otros paises miembros, con
sujecion aciertas excepciones.  Esta norma que da efectos extraterritoriales al registro
efectuado en el pais de origen, se conoce como € principio “tal cual”.

32. Debe sefidarse que esta regla solo se aplica a aspecto formal del signo que constituye
lamarca. Este articulo no afecta alas cuestiones relativas a la naturaleza o funcién de las
marcas. Asi, los paises miembros no estan obligados a registrar ni adar proteccion aun
objeto que no quepa dentro del concepto de marca conforme alaley del pais respectivo.

33. El Articulo 6quinquies, Seccién B, estipula ciertas excepciones ala obligacion de
aceptar unamarca “tal cual” para su registro en los demés paises delaUnién. Lalistade
excepciones es exhaustiva pues no puede invocarse ningun otro fundamento para denegar o
invalidar el registro delamarca. Las causas que permiten tal denegacién o invalidacion son
las siguientes:

— quelamarca afecte derechos adquiridos por terceros en el pais en que se pide la
proteccion: puede tratarse de derechos correspondientes a marcas protegidas en el pais
respectivo o de otros derechos, como |os correspondientes a un nombre comercial o un
derecho de autor;

—  quelamarca esté desprovista de caracter distintivo, 0 sea puramente descriptiva o
consista en una denominacion genérica;

—  quelamarcaseacontrariaalamoral o a orden publico, segun los criterios
aplicables en €l pais en que se solicita la proteccion. Este fundamento incluye en particular
las marcas capaces de engafiar al publico;

—  queé registro de la marca constituya un acto de competencia desleal; y
—  quelamarcase utiliza por € titular en unaforma esencialmente diferente de la

forma en que ha sido registrada en el pais de origen. Las diferencias no esenciales no pueden
servir como fundamento pararehusar el registro o invalidarlo.
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i)  Marcasde servicio

34. Unamarcade servicio es un signo utilizado por empresas que ofrecen servicios, como
los hoteles, restaurantes, compafiias de aviacion, agencias de vigjes, empresas de alquiler de
automoviles, agencias de empleo, lavanderias, etc., afin de distinguir sus servicios de los de
otras empresas. Las marcas de servicio cumplen las mismas funciones que las marcas de
productos.

35. El Articulo 6sexies fue introducido en el Convenio de Paris en 1958. En virtud del
mismo, |os paises miembros se comprometen a proteger las marcas de servicio, pero no estan
obligados aregistrarlas. Los paises miembros tampoco estarian obligados a legislar
expresamente sobre las marcas de servicio. Cada pais miembro puede cumplir la disposicion
no sélo mediante leyes especiales para la proteccion de las marcas de servicio, sino también
otorgandol es proteccion por otros medios, por ejemplo aplicando las normas de represion de
la competencia desleal.

36. El Articulo 15 del Tratado sobre el Derecho de Marcas, adoptado en una Conferencia
Diplomética convocada por la OMPI en Ginebra en 1994, requiere que las Partes Contratantes
cumplan con las disposiciones del Convenio de Paris en lo que se refiere alas marcas, aln
cuando no sean miembros del Convenio de Paris. Segun el Articulo 16 del Tratado sobre €l
Derecho de Marcas, cualquier Parte Contratante esté obligada a registrar las marcas de
servicio y aaplicar atales marcas las disposiciones del Convenio de Paris que serefieren alas
marcas de producto.

j)  Registro en nombre del agente, sin autorizacion

37. El Articulo 6septies del Convenio regulalos casos en los que € agente o representante
de la persona que estitular de la marca solicita u obtiene el registro de una marca a su propio
nombre o utilizalamarca sin laautorizacion del titular. En tales casos, se confiere a titular
de lamarca el derecho a oponerse a registro o asolicitar la cancelacion del registro o, si la
legislacion nacional 1o permite, a solicitar una cesion del registro en su favor. Ademés, este
Articulo confiere a titular de una marca el derecho a oponerse ala utilizacion no autorizada
de lamarca por su agente o representante, sin perjuicio de que se haya hecho una solicitud de
registro de lamarca o de que se haya concedido €l registro.

k)  Naturaleza de los productos alos que se aplica la marca

38. El Articulo 7 del Convenio dispone que la naturaleza del producto a que la marca hade
aplicarse no puede, en ningun caso, ser obstaculo para € registro de la marca. El propésito de
estanorma, y de la comparable del Articulo 4quater sobre patentes, consiste en que la
proteccion de la propiedad industrial sea independiente de la posibilidad de comercializar o
producir en determinado pais |os productos a los que ha de aplicarse la marca.

39. Puede ocurrir que una marca se refiera a productos que, por gemplo, no cumplan los
requisitos de seguridad impuestos por laley de determinado pais. Por gemplo, las leyes
sobre alimentos y productos farmacéuticos pueden imponer requisitos relativos alos
ingredientes de los productos alimenticios o alos efectos de |os productos farmacéuticos y
permitir su venta Unicamente después de su aprobacion por |as autoridades competentes,
otorgada sobre |a base de un examen del producto alimenticio o de ensayos clinicos sobre los
efectos del empleo del producto farmacéutico en seres humanos o animales.
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40. Seconsiderd que en estos casos era injusto rehusar € registro de una marca paralos
productos en cuestion. Los reglamentos sobre seguridad o calidad podian modificarse en el
futuro y la venta del producto podria permitirse mas adelante. En todo caso, €l registro de una
marca de ningiin modo exime del cumplimiento de las normas vigentes en el pais relativas a
sanidad, seguridad, etiquetado o autorizacidn administrativa para comercializar un producto o
servicio. Lapersonainteresada podriatener registrada su marcay ponerla en uso solo cuando
lalegislacion o la autoridad competente se lo permita.

[)  Marcas colectivas

41. Unamarca colectiva puede definirse como un signo que sirve para distinguir €l origen
geogréfico, el material o modo de fabricacion, la calidad u otras caracteristicas comunes de
los productos o servicios de diferentes empresas que utilizan simultdneamente la marca
colectivabajo € control de su titular. El titular puede ser una asociacion de la que son
miembros esas empresas, u otra entidad, incluso una institucién publica.

42. El Articulo 7bis del Convenio obliga a los paises miembros a admitir la solicitud de
registro de marcas colectivas y a protegerlas de conformidad con las condiciones particulares
fijadas por cada pais. Las entidades titulares de las marcas col ectivas seran por lo genera
asociaciones o sindicatos de productores, fabricantes, distribuidores, vendedores u otros
comerciantes, que se ocupan de bienes producidos o fabricados en determinado pais, region o
localidad o que tienen otras caracteristicas comunes.

43. Ladenegacion de proteccion de la marca colectiva no puede fundarse en que el ente
titular no esté establecido en el pais donde se pide la proteccién o en que no se ha constituido
conforme alalegislacion del pais. El Articulo 7bis afiade que tampoco es necesario que la
entidad posea un establecimiento industrial o comercia en lugar alguno. Una entidad que no
posea ningun establecimiento industrial ni comercial por si misma, podria ser titular de una
marca colectivay controlar el uso de su marca colectiva por otras personas.

m)  Marcas presentadas en exposiciones internacionales

44. Envirtud del Articulo 11 del Convenio, los Estados miembros estan obligados a
conceder, de conformidad con sus legislaciones nacionales, proteccion provisional alas
marcas de |os productos expuestos en exposi ciones internacional es oficiales u oficialmente
reconocidas que tengan lugar en €l territorio de cualquier pais miembro. Esta proteccion
provisional puede darse de diversas maneras. Unade ellas es conceder un derecho de
prioridad especial, similar al previsto en e Articulo 4. Otraforma de proteccion, que se
encuentra en ciertas legislaciones nacionales, consiste en reconocer un derecho de uso anterior
en favor del expositor de los productos con la marca, contra posibles derechos adquiridos por
terceros.

n)  Nombres comerciales

45. El Convenio establece, en su Articulo 8, que el nombre comercial seré protegido en
todos |os paises de la Unién sin obligacion de depdsito ni de registro, forme o no parte de una
marca.
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46. Ladefinicion del nombre comercial, paralos efectos de la proteccion, y laforma en que
debe otorgarse esa proteccion, constituyen materias que quedan libradas alalegislacion
nacional de los paises respectivos. Por consiguiente, la proteccion puede derivar de leyes
especiales sobre |os nombres comerciaes o de leyes mas generales sobre represion de la
competencia desleal o |os derechos relativos a la personalidad.

I1l.  EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO
(ACUERDO SOBRE LOS ADPIC)

A. Observaciones generales

a) EIGATT,|laOMCy & Acuerdo sobrelos ADPIC

47. LaRondaUruguay de negociaciones comerciales multilaterales celebrada en el marco
del GATT finaliz6 @ 15 de diciembre de 1993. El acuerdo en que se incorporan los
resultados de dichas negociaciones, Acuerdo por € que se establece la Organizacion Mundial
del Comercio (Acuerdo sobre la OMC) fue adoptado €l 15 de abril de 1994 en Marrakech.

48. Dichas negociaciones incluian, por primeravez en el marco del GATT, debates sobre
los aspectos de los derechos de propiedad intelectual que tenian unaincidenciaen el comercio
internacional. El resultado de dichas negociaciones, que figuraen un Anexo a Acuerdo sobre
laOMC, fue & Acuerdo sobre los ADPIC.

49. El Acuerdo sobrela OMC, incluido e Acuerdo sobre los ADPIC (que es obligatorio
paratodos los Miembros de la OMC), entrd en vigor € 1 de enero de 1995. El primero de
los acuerdos establecia una nueva organizacion, la OMC, cuyas actividades comenzaron el
1 de enero de 1995.

b)  Disposiciones transitorias y Cooperacion técnica (Parte V1)

50. Ningun Miembro de la OMC estuvo obligado a aplicar las disposiciones del Acuerdo
sobre los ADPIC antes del transcurso de un periodo general de un afio contado desde la fecha
de entrada en vigor del Acuerdo por & que se establece la OMC (es decir, antes del 1 de enero
de 1996) (Articulo 65.1). Sin embargo, para algunos paises existen periodos transitorios
adicionales. Lafechaen que expira€el periodo transitorio pertinente para un Miembro se
considera lafecha de aplicacion del Acuerdo para dicho Miembro.

51. Los paises en desarrollo Miembros de la OMC, asi como los paises que se hallen en
proceso de transformacién en una economia de mercado y libre empresay que realicen una
reforma estructural de sus sistemas de propiedad intelectual y se enfrenten a problemas
especiales en la preparacion o aplicacion de sus leyes y reglamentos de propiedad intel ectual,
tienen derecho a aplazar por un nuevo periodo de cuatro afios (es decir, hasta el 1 de enero
de 2000) la fecha de aplicacién del Acuerdo, con excepcion de las obligaciones relativas al
trato naciona y al trato de la nacién mas favorecida (Articulo 65.2 y 65.3).
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52. Los paises en desarrollo que estén obligados por €l Acuerdo aampliar la proteccion
mediante patentes de productos a tipos de productos que anteriormente no eran patentables en
ese pais, podrén valerse de un periodo adiciona de cinco afios (es decir, hasta el 1 de enero
de 2005) antes de aplicar las disposiciones del Acuerdo a dichos productos (Articulo 65.4).

53. Los paises menos adelantados Miembros no estarén obligados a aplicar las
disposiciones del Acuerdo, a excepcion de las relativas a trato naciona y al trato de nacion
mas favorecida, durante un periodo de 10 afios contado desde la fecha general de aplicacion
del Acuerdo (es decir, hasta el 1 de enero de 2006). Dicho periodo seré prorrogado previa
peticién debidamente motivada (Articulo 66.1).

54. El Acuerdo sobre los ADPIC estipula, asimismo, que los paises desarrollados Miembros
prestaran, previa peticion, y en términosy condiciones mutuamente acordados, cooperacion
técnicay financiera alos paises en desarrollo o paises menos adelantados Miembros, incluida
laasistencia en la preparacion de leyes 'y apoyo para el establecimiento o ampliacion de las
oficinas y entidades nacionales, incluida laformacion de personal (Articulo 67).

c) Disposicionesinstitucionales (Parte V1)

55. El Acuerdo sobre la OMC establece una estructura de organizacion de tres niveles para
laOMC. El nivel superior esla Conferencia Ministerial que se reine por 1o menos unavez
cada dos afios (Articulo 1V.1). Estatendralafacultad de adoptar decisiones sobre todas las
cuestiones comprendidas en el Acuerdo sobrela OMC. El segundo nivel es el Consgo
General compuesto por representantes de todos los Miembros, que se retine “ segun proceda’
para desempefiar sus propias funciones, asi como las de la Conferencia Ministerial en los
intervalos entre reuniones de lamisma (Articulo 1V.2). El Consgjo Genera también hace las
veces de Organo de Solucion de Diferencias y de Organo de Examen de las Politicas
Comerciaes (Articulo 1V.3y IV.4).

56. El Acuerdo sobre laOMC (Articulo IV.5) también establece un Consgjo de los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con €l Comercio (el Consgjo
de los ADPIC) que, bgjo la orientacion general del Consegjo General, supervisarael
funcionamiento del Acuerdo sobre los ADPIC (Articulo IV.5). Podran formar parte del
Consgjo de los ADPIC representantes de todos |os Miembros. De conformidad con las
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC (Parte VI, Articulo 68), el Consgjo de

los ADPIC esta encargado de supervisar la aplicacion del Acuerdo sobrelos ADPIC y €l
cumplimiento por los Miembros de las obligaciones que les incumben en virtud de dicho
Acuerdo. El Consgjo delos ADPIC examinard asimismo la aplicacion del Acuerdo sobre
los ADPIC unavez transcurrido €l periodo de transicion paralos paises en desarrollo (es
decir, después del 1 de enero de 2000), y cada dos afios después de la fecha mencionada (o
cuando nuevos acontecimientos puedan justificar la introduccion de una modificacion o
enmienda) (Articulo 71.1). Laprimerareunién del Consgo delos ADPIC se celebro

el 9 de marzo de 1995.
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d) Disposiciones parala cooperacion con la OMPI

57. El Acuerdo sobre los ADPIC prevé la celebracion de consultas para establecer
disposiciones para la cooperacion y unarelacién de apoyo mutuo entre laOMCy la OMPI
por lo que ala propiedad intelectual se refiere. El PreAmbulo del Acuerdo incluye la
declaracion siguiente: “La Organizacion Mundial del Comercio (OMC) y la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) deseosas de establecer una relacion de mutuo

apoyo [...]."

58. El Acuerdo sobre los ADPIC dispone, ademas, que el Consgjo delos ADPIC, en €l
desempefio de sus funciones podra consultar a las fuentes que considere adecuadas, y recabar
informacion de ellas, y que, en consulta con la OMPI, e Consgjo tratara de establecer, en el
plazo de un afio después de su primera reunién, las disposiciones adecuadas para la
cooperacion con los 6rganos de la OMPI (Articulo 68). El Acuerdo prevé, asimismo, la
celebracién de consultas para sectores especificos de cooperacion entre laOMPIl y laOMC.
En particular, € Articulo 63.2, relativo ala notificacion de leyesy reglamentos por los
Miembros a Consgjo de los ADPIC, estipula que:

“El Consejo intentara reducir al minimo la carga que supone para los Miembros
el cumplimiento de esta obligacion, y podra decidir que exime a éstos de la obligacion
de comunicarle directamente las leyes y reglamentos, si las consultas con la OMPI
sobre el establecimiento de un registro comun de las citadas leyes y reglamentos
tuvieran éxito. A este respecto, el Consejo examinara también cualquier medida que se
precise en relacion con las notificaciones con arreglo a las obligaciones estipuladas en
el presente Acuerdo que se deriven de las disposiciones del Articulo 6ter del Convenio
de Paris (1967)".

59. A esos efectos, laOMPI y laOMC concertaron un Acuerdo e 22 de diciembre de 1995,
gue entrd en vigor el 1 de enero de 1996, Acuerdo que establece la cooperacién entre ambas
Organizaciones en los ambitos de la notificacion de las leyes y reglamentos de propiedad
intelectual, la comunicacion de emblemas de Estado y otros emblemas, la asistencia
técnico-juridicay la cooperacidn técnica paralos paises en desarrollo.

B. Disposiciones generaes, principios basicos y disposiciones finales (Partes| y VII)

60. Uno delos principios bésicos relativos ala naturalezay a alcance de las obligaciones
en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC es que los Miembros han de aplicar las disposiciones
del Acuerdo y conceder alos nacionales de los demas Miembros €l trato previsto en el
Acuerdo. Se entenderd por “nacionales’ las personas fisicas o juridicas que tendrian derecho
alaproteccion si todos los Miembros de la OMC estuvieran asimismo obligados por los
Convenios de Paris, de Berna, por la Convencion de Romay por el Tratado de Washington
sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (Tratado 1PIC).

61. LosMiembros podran establecer libremente el método adecuado para aplicar las
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en el marco de su propio sistemay practica
juridicos, y podran prever una proteccion mas amplia que la exigida, a condicion de que tal
proteccion no infrinjalas demés disposiciones del Acuerdo (Articulo 1.1y 1.3).
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a)  Definicion de propiedad intelectual

62. El Acuerdo sobrelos ADPIC estipula que, alos efectos del Acuerdo, la expresion
“propiedad intelectual” abarca todas las categorias de propiedad intelectual que son objeto de
las Secciones 1 a7 de laPartell del Acuerdo sobre los ADPIC, es decir, derecho de autor y
derechos conexos, marcas de fabrica o de comercio, indicaciones geogréficas, dibujosy

model os industriales, patentes, esquemas de trazado (topografias) de los circuitos integrados y
proteccion de lainformacion no divulgada (Articulo 1.2).

b)  Incorporacién por referencia del Convenio de Paris

63. El Acuerdo sobre los ADPIC se basa en los principios seculares incorporados en el
Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial; las disposiciones sustantivas
de este Convenio estan directamente incluidas por referenciaen el Acuerdo sobre los ADPIC.

64. El Acuerdo sobre los ADPIC estipula que los Miembros cumpliran los Articulos 1 a 12
y e Articulo 19 del Convenio de Paris por |o que atafie alas Partes 11, 111 y IV del Acuerdo
(Articulo 2.1). Esto incluye todas las disposiciones sustantivas del Convenio de Paris.

65. No obstante, el Acuerdo sobre los ADPIC estipula que ninguna disposicion de las
Partes| alV del Acuerdo ira en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan
tener entre si en virtud del Convenio de Paris.

C. Normasrdativas alaexistencia, dcancey gercicio de los derechos de propiedad
intelectua (Partell)

66. LaPartell del Acuerdo sobrelos ADPIC establece un minimo de normas relativas ala
existencia, el acancey el gercicio de los derechos de propiedad intelectual. Esta Parte
comprende ocho secciones relativas, respectivamente, al derecho de autor y derechos
conexos, marcas de fébrica o de comercio, indicaciones geograficas, dibujosy modelos
industriales, patentes, esquemas de trazado (topografia) de los circuitos integrados, proteccion
de lainformacién no divulgaday control de las practicas anticompetitivas en las licencias
contractuales (esta Ultima categoria no figura en la definicién de propiedad intelectual del
Articulo 1.2).

67. Loselementos esenciales de las normas relativas ala existencia, alcance y gercicio de
los derechos de marcas de fébrica o de comercio incluyen lo que sigue:

—  podraregistrarse como marca de fébrica o de comercio cualquier signo que sea
capaz de distinguir los bienes o servicios de una empresa de |os de otras empresas (incluidas,
en consecuencia, las marcas de servicio) (Articulo 15.1);

—  laposibilidad de registro podra estar supeditada a la condicion de que los signos
sean perceptibles visualmente y, paralos signos que no sean intrinsecamente distintivos, al
carécter distintivo adquirido mediante uso (Articulo 15.1);
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—  laposibilidad de registro podra estar supeditada al uso (Articulo 15.2), pero el uso
puede no ser una condicién parala presentacion de una solicitud de registro, y no se denegara
una solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no hatenido lugar durante los tres
afios siguientes a la fecha de presentacion (Articulo 15.3);

— lanaturalezadel producto o servicio a que lamarca de fabrica o de comercio ha
de aplicarse no sera ningun obstaculo para € registro de lamarca (Articulo 15.4);

—  los Miembros publicaran cada marca de fabrica o de comercio, y ofreceran una
oportunidad razonable de pedir la anulacién del registro, y podran ofrecer la oportunidad de
oponerse a registro (Articulo 15.5);

—  losderechos que confiere el registro incluiran el derecho exclusivo de impedir que
terceros utilicen signos idénticos o similares para bienes 0 servicios que sean idénticos o
similares, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusion, presumiéndose la posibilidad
de confusion cuando los bienes o servicios sean idénticos (Articulo 16.1), con sujecion a
ciertas excepciones permitidas como, por gjemplo, el uso leal de términos descriptivos
(Articulo 17);

—  sepreveran ciertos derechos paralos titulares de marcas notoriamente conocidas y
de marcas de servicio (Articulo 16.2 y 16.3);

—  laduracion del registro inicia y de las renovaciones no serainferior a siete afios,
siendo renovable indefinidamente (Articulo 18);

— s seexigelapruebadel uso para mantener € registro, éste solo podra anularse
después de un periodo ininterrumpido de tres afios como minimo de falta de uso, a menos que
se demuestren razones validas de falta de uso (Articulo 19.1);

—  no estan permitidas ciertas restricciones de uso (Articulo 20);

—  no sepermitirén las licencias obligatorias de marcas de fébrica o de comercio
(Articulo 21); y

—  sepodran ceder las marcas de fabrica o de comercio con o sin latransferencia de
la empresa ala que pertenezca la marca (Articulo 21).

[Fin del documento]



