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I.
INTRODUCCION 

El Subcomité FTAA de la INTA,Asociación Internacional de Marcas Comerciales, se complace en dar respuesta a la solicitud de comentarios presentados por escrito que aparecen en 66 del Reg. Fed. 134 (Julio 12, 2001) sobre el borrador de los textos consolidados del Tratado de la Zona de Libre Comercio de las Américas (FTAA) (en lo sucesivo el “Borrador”).

La INTA es una organización mundial no lucrativa con 123 años de antigüedad compuesta por más de 4,000 propietarios de marcas comerciales y consejeros de 120 países, incluyendo 31 de los 34 países que participan en el FTAA.  Nuestra asociación abarca todos los sectores industriales e incluye fabricantes, minoristas así como organizaciones legales y de otros servicios.  Nos dedicamos a apoyar armonización del área de las marcas comerciales, la protección al consumidor y promover la competencia libre y justa.

Creemos que la protección de la propiedad intelectual, y en particular de las marcas comerciales, beneficia el desarrollo económico de todas las naciones y, por ende, los intereses de cada nación.  En consecuencia, desde 1996, el Subcomité FTAA ha supervisado comentado sobre las actividades del Grupo de Negociaciones del FTAA sobre los Derechos de Propiedad Intelectual.  Los esfuerzos realizados en el pasado han incluido la presentación de seis propuestas a ser consideradas por el FTAA, expuestas ante el Comité de Negociaciones sobre Propiedad Intelectual del FTAA el día 4 de febrero del año 2000.

Los siguientes comentarios tienen como base las propuestas de la INTA así como otras adoptadas después del prolongado estudio y minuciosa consideración de los muy variados puntos de vista de los miembros de la INTA.

Debido a la estructura del Borrador y la carencia de números para las Cláusulas, nuestros comentarios sobre cada tópico han sido identificados por medio del título empleado en el Borrador y la página en la cuál aparece.

A juzgar por el número de disposiciones alternativas en el Borrador, pareciera que el grupo de negociaciones no ha llegado a un consenso.  Es un privilegio para nosotros tener la oportunidad de expresar la posición de la INTA en esta etapa relativamente temprana de las negociaciones.

II:
DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS

(Páginas 8.2-8.4)

A.
Relación con otros Tratados de Propiedad Intelectual
Párrafo 2

El Tratado de Lisboa no concuerda con el Tratado sobre Aspectos Relativos al Comercio de Derechos de Propiedad Intelectual (“TRIPS”).  Esto se debe primeramente al conflicto directo entre los requerimientos del Artículo 5(6) del Tratado de Lisboa para eliminar por fases los derechos anteriores de marcas comerciales que están en conflicto con las indicaciones geográficas posteriores, y las disposiciones delArtículo 24(5) del Tratado TRIPS que requieren que dichos derechos de marcas comerciales se conserven.  Véase el Apéndice A: Memoria de Cuestiones de la INTA “Tratado de Lisboa para la Protección de Apelaciones de Violación de Origen del Tratado TRIPS”, Junio 2000, del Subcomité de Asuntos sobre Defensa del Comité de Asuntos Externos. [ParaTRIPS, refiérase a http://www.wto.int/english/tratop_e/trips_e.htm].

Así mismo, este párrafo debería ser modificado para añadir el Tratado TRIPS y el Tratado de Ley sobre Registro de Marcas (TLT) a la lista de Tratados protegidos contra la derogación del FTAA.  [Para obtener una copia del TLT, refiérase a http://www.wipo.int/treaties/ip/trademark-law/index.html].

Párrafo 3(h)

Los Artículos del Tratado de Ley de Marcas Comerciales (1994) que serán incluidos aún no se listan en el subpárrafo 3(h) del Borrador.

La posición de la INTA es que no debe haber omisiones del Tratado de Ley de Marcas Comerciales y que el subpárrafo (h) debe modificarse de la siguiente forma: “Tratado sobre la Ley de Marcas Comerciales (1994)”

Párrafo 5(b)

La INTA aprecia el apoyo del FTAA del Protocolo de Madrid y exhorta al Grupo de Negociaciones para que apruebe esta disposición.

Párrafo 6

La INTA recomienda que se elimine el Párrafo 6 que en esencia dice que nada del contenido en este Capítulo será interpretado en el sentido de requerir niveles de protección superiores ni que permita los inferiores a las normas mínimas establecidas el TRIPS.

La postura de la INTA es que las mejoras en la protección de los derechos de propiedad intelectual, específicamente los que incluyen los derechos de marcas comerciales, son necesarias para promover el avance del intercambio y el comercio entre las partes.  La INTA conviene que no se permita a las partes brindar protección que esté por debajo del nivel requerido por TRIPS, no obstante opina que la referencia a TRIPS en el Párrafo 3(e) (y en el Párrafo 2) anterior es suficiente para este fin.

Las mejoras específicas sobre TRIPS en el área de las marcas comerciales se encuentran presentes en el Borrador, así mismo otras se sugieren en el texto siguiente.

B.
Transparencia:

(Página 8.6)

La INTA aprueba y aplaude esta propuesta, la cual requiere a las partes publicar por escrito las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y fallos administrativos, etc.  Todas estas propuestas son importantes para la apreciación y ejecución clara de las leyes de propiedad intelectual.

III.-
MARCAS COMERCIALES

(Páginas 8.7-8.14)

A.
Materia sujeta a ser protegida

Páginas 8.7-8.8)

1.
Subsección 1

Las disposiciones en esta sección son muy incipientes.  En consecuencia, hay dos versiones diferentes de la Subsección 1.  Aparentemente estas son alternativas que aún están siendo consideradas.

La segunda versión (párrafos quinto y sexto en la página 8.7) está en conflicto con el Tratado de Aspectos Relativos al Comercio de Derechos de Propiedad Intelectual (TRIPS) y no debe ser tomada en consideración.

La INTA favorece la primera versión.  Sin embargo, recomienda algunos cambios menores en la sintaxis.

En el primer párrafo, la expresión entre paréntesis que inicia con “cuando los símbolos son suficientemente...” debe eliminarse por ser redundante e innecesaria y, por lo tanto, potencialmente confusa.  Con este cambio, la terminología de la Subsección 1 es esencialmente idéntica a la de la Sección 2, Artículo 15, Párrafo 1, de TRIPS.

El segundo párrafo imita a TRIPS.  Sin embargo, la INTA recomienda la siguiente revisión: “Tales símbolos en particular, [incluye, pero no se limita a] nombres personales, letras, números, elementos figurativos, [sonidos, marcas tridimensionales] y combinaciones de colores, así como cualquiera combinaciones de tales símbolos”, etc.

Así pues, INTA recomienda mejorar las disposiciones de TRIPS añadiendo sonidos y marcas tridimensionales a la lista de símbolos protegidos.

En el cuarto párrafo de la primera versión, deben incluirse todos los elementos que están entre paréntesis en el párrafo.  Es decir, debe leerse: “las marcas comerciales incluirán marcas de servicio, marcas colectivas y marcas de certificación”.

2.
Subsección 2
Debe eliminarse en su totalidad la subsección 2 propuesta.  El requerimiento en cuanto a que los símbolos puedan percibirse en forma visual contradice TRIPS, la cual ofrece la opción de hacer esto un requerimiento.  En su lugar, los símbolos susceptibles de ser protegidos deben incluir marcas tridimensionales y audibles, como se hizo notar en lo anterior.

Subsección 3

Tomando en consideración los recientes desarrollos en la Unión Europea y otros lugares, INTA promueve incluir los servicios al menudeo como un reconocido servicio de marcas.

Subsección 4

Las primeras dos partes de esta subsección se han tomado de TRIPS con posibles cambios entre paréntesis.

TRIPS estipula que cada parte puede dar una oportunidad para el registro de una marca que va a contraponerse, además de una oportunidad razonable de presentar solicitudes para cancelar el registro.  La propuesta de requerir a las partes sostener oposiciones así como procedimientos de cancelación sería pues una mejora sobre el TRIPS y es una preferible redacción.

La redacción alternativa propuesta “y ofrecerá a las personas interesadas una oportunidad razonable para oponer su registro o contestarlo” es demasiado vaga y debería omitirse.

B.
Prohibiciones absolutas y relativas

(Página 8.8)

Subsección 1

La Subsección 1 propuesta se asemeja estrechamente con las disposiciones relevantes de TRIPS y se cree que cubre en forma adecuada las Prohibiciones.

Prohibición de protección para variedad de planta

El segundo párrafo sugerido, relativo al registro de una variedad de planta como una marca comercial debería eliminarse.  El significado de esta sección no es claro y no se reconoce la existencia extendida de un problema al cuál esta propuesta esté destinada.

Símbolos indígenas

El tercer párrafo sugerido, relativo a la protección de los símbolos de “comunidades indígenas, afro-americanas o locales” (en forma colectiva “símbolos indígenas”), también debería eliminarse por las siguientes razones.

(a).
Oposición a la Legislación de “intereses especiales”
La INTA se opone oficialmente en principio a cualquier legislación sobre marcas comerciales de “interés especial” que otorgue derechos exclusivos a grupos específicos sin prueba de probabilidad de confusión.

Por ejemplo, la INTA ha promovido la derogación de las Secciones 9(1)(n)(ii) y (iii) de la Ley Canadiense sobre Marcas Comerciales que otorga protección especial a las marcas comerciales de universidades y “autoridades públicas” y, así mismo, ha expresado preocupación respecto a la protección propuesta para las palabras y símbolos de los indígenas de Nueva Zelanda, los Maori.

(b).
El impacto de prohibir el registro de marca

La disposición propuesta en el Borrador permitiría a la “comunidad” misma registrar los símbolos y prohibir que otros los registren.  Esto es muy indeseable por las siguientes razones.

En cuanto a los propietarios de marcas comerciales, el impacto inmediato de una prohibición contra el registro de marcas que consisten en “símbolos indígenas” sería la complicación de determinar lo que constituye compatibilidad con cualquiera de dichos “símbolos”.  El número absoluto de tribus reconocidas constituiría el problema que enfrentarían los dueños de marcas registradas.  Tan sólo en los E.U.A. actualmente existen más de 550 tribus reconocidas a nivel Federal.  Si se suman los “símbolos” de los grupos indígenas de los 33 países del FTAA restantes, el número de “símbolos indígenas” protegidos de conformidad con esta disposición tendría proporciones infinitas.


Más aún, si el “símbolo” de hecho tiene una forma geométrica común o es una combinación de tales formas, garantizar la protección exclusiva de la marca registrada presupone riesgos que niegan la disponibilidad de tales formas para propósitos comerciales no relacionados donde no existe posibilidad de confusión.  Incluso si no se busca registrar tal forma, es muy probable que la propuesta inhibiera el uso legítimo de la forma.

(c).
El impacto en las obligaciones internacionales
De conformidad con la Sección B del Artículo 6quinquies de la Convención de París, no puede denegarse el registro de las marcas que han sido registradas en un país miembro de la convención en otro país miembro de la misma, salvo que la marca (1) contravenga los derechos de terceros en el país donde se reclama protección, (2) carezca de cualquier carácter distintivo (que sea, por ejemplo, sólo descriptiva o genérica), o (3) vaya “contra la moral o el orden público y, en particular, sea de tal naturaleza que engañe al público”.

La Sección B(1) implica, pero no requiere de manera específica, que los “derechos” violados de terceros sean derechos de marcas comerciales, más que derechos adquiridos en virtud de un mandato nacional o regional.  Por lo tanto, un solicitante que no pertenezca a FTAA puede recusar el rechazo por parte de una oficina de registro de marcas que sea miembro de FTAA respecto de una marca que consista de “símbolos indígenas” argumentando que la marca no viola el tipo de derechos que la Convención de París busca proteger.

La Sección B(3) permite rechazar una marca que “contravenga la moral o el orden público”.  El rechazo de una marca de un solicitante no miembro de FTAA la cual sea idéntica a un “símbolo indígena” puede justificarse sobre esta base.  No obstante, es posible que un solicitante no miembro de FTAA recuse dicho rechazo, en particular si la marca no tiene en si mismo un significado moral para el grupo específico mismo o su uso no “engaña al público”.

(d).Vaguedad
Así mismo, la redacción específica de la propuesta es vaga al definir los grupos protegidos y por lo tanto sería muy difícil o imposible hacerla cumplir.  Los términos comunidades “indígenas” o “afro-americanas” requerirían una definición cuidadosa y podrían provocar grandes controversias.

El término “comunidad local” es tan amplio e indefinido que potencialmente permitiría casi a cualquier ciudad, villa o grupo reclamar derechos respecto a los símbolos que pudieran haber sido utilizados comercialmente durante años por otros.  Por lo tanto, por estas razones adicionales, la disposición propuesta muy probablemente beneficiaría en forma injusta a un segmento de una población en detrimento de otros.

(e).
Disponibilidad de otros recursos
Los grupos indígenas ya pueden bloquear el registro de marcas que son “inmorales, escandalosas o de desprestigio”, lo que hace surgir el cuestionamiento, por ende, de la necesidad de cualquier cambio a las leyes nacionales existentes.

(f).
Resumen – Símbolos indígenas
En resumen, la protección de los símbolos indígenas no debe otorgarse por los siguientes motivos:

“Podría representar la violación de las obligaciones del Tratado de conformidad con la Convención de París.

Sería injusto para los propietarios de marcas quienes durante años han usado símbolos, con el conocimiento o no, de que aquellos son idénticos o similares a los símbolos indígenas.

En muchos países, existe el desagravio de conformidad con las leyes que prohiben el registro de marcas inmorales, escandalosas o de desprestigio.

La discriminación potencial contra otros grupos cuyos símbolos culturales o históricos no están protegidos en forma similar.

La dificultad de definir “símbolos indígenas” y establecer un mecanismo para evitar abuso potencial.

La dificultad de determinar cuando las marcas “consisten” de “símbolos indígenas”.

La prohibición potencial contra el uso de formas geométricas comunes que “consisten” de “símbolos indígenas”.

Las dificultades prácticas de comparar un elemento de diseño en una marca respecto a quizás miles de “símbolos indígenas”.

Propugnamos el rechazo de esta o cualquier otra propuesta que otorgue protección de “interés” especial.

C.
Extinción de derechos

(Páginas 8.8-8.9)

La ITA exhorta al Grupo de Negociaciones IPR a que no adopte la extinción ya sea a nivel internacional o a nivel regional de los derechos de marcas comerciales y propugna la eliminación de las disposiciones propuestas en el Borrador.

Destrucción de imágenes de mercado específico

En las presentaciones anteriores ante USTR y el Grupo de Negociaciones, la INTA explicó la forma en la que los propietarios de marcas comerciales diseñan sus productos, empaques y redes de ventas y distribución para cumplir con las condiciones culturales y ambientales específicas en países específicos.


El valor de una marca comercial depende, en gran medida, de la buena voluntad que se genera al proporcionar al consumidor un nivel consistente de calidad y servicio.  Específicamente, la Asociación se opone a la extinción a nivel internacional, pues interfiere con el derecho de los propietarios de marcas comerciales de control de calidad e imagen asociada con sus productos en cada mercado.

Costos ocultos de importaciones baratas

Los proponentes de la extinción a nivel internacional restan énfasis a los aspectos de conformidad del producto en favor de costos de importación más baratos.  Teniendo esto en consideración, el Consejo Directivo de la INTA adoptó una resolución en 1999 (Apéndice B) favoreciendo la extinción a nivel nacional basándose en razones como las variaciones de costos de país en país, incluyendo las diferencias en los requerimientos reglamentarios, las normas ambientales, los costos laborales y materiales, así como los impuestos y los subsidios gubernamentales.  Los importadores paralelos no cuentan con incentivos o éstos son muy pocos para mantener la buena voluntad de la marca y su capacidad para atraer futuros clientes, por lo que las importaciones baratas terminan siendo caras.

Extinción regional inapropiada

De forma similar, la INTA advierte lo que podría considerarse la semejanza con la extinción a nivel regional para el FTAA.  A diferencia de los casos en los que se aplica la extinción a nivel regional, tal como la Unión Europea, el FTAA, bajo las circunstancias actuales o las previsibles en el futuro, no operará de conformidad con las normas y reglamentos de un mercado común individual con un sistema judicial avasallador para interpretar aquellas normas y reglamentos.

Adicionalmente, por cuanto FTAA comprende 34 países en el hemisferio occidental con muy diversos mercados, idiomas, indicadores económicos y requerimientos normativos, la extinción a nivel regional no sólo sería imposible de controlar, sino que serviría en efecto como extinción a nivel internacional.

Resumen – Extinción de derechos

Dada la intensidad del debate, la INTA exhorta al Grupo de  Negociaciones a adherirse en el sentido del Artículo 6 de TRIPS, el cuál separa el aspecto de la extinción de derechos, y a evitar con ello poner en peligro el futuro de este Tratado al ordenar el acatamiento de la extinción ya sea a nivel internacional o regional.

D.
 Derechos conferidos

(Página 8.9)

Productos “relacionados”

Una de las propuestas en este artículo contiene una redacción que beneficia a los derechos que se otorgan en TRIPS.  En una de las alternativas, se propone protección contra el uso de una marca respecto a productos “relacionados” en lugar de respecto a productos “similares o idénticos”.

Esta mejora es muy deseable por cuanto adopta las pruebas para la violación de marca registrada tal como se usa en muchos tribunales modernos.  Por lo tanto, el propietario de una marca registrada para ropa y accesorios de moda puede detener el uso de su marca en perfumes, aunque de hecho no esté usando la marca en perfumes, con sólo demostrar que los perfumes tienen relación con tal ropa en cuanto a que es común para los vendedores de un tipo de productos extender el uso de la marca a otro tipo de productos.

Indicaciones geográficas

Otra mejora propuesta en el primer párrafo es dar al propietario de una marca registrada el derecho de evitar que otros usen las marcas que incluyen señalizaciones geográficas.  Esto mejora la protección al permitir al propietario de la marca impedir que los piratas usen una marca registrada, o una parte substancial de la misma, simplemente disfrazándola mediante el uso de un término geográficamente descriptivo.

Resumen

(Primer párrafo)

En resumen, el primer párrafo de esta sección debiera decir lo siguiente:

“El propietario de una marca registrada tendrá el derecho exclusivo de evitar que toda persona que no cuente con el consentimiento del propietario, use en el comercio símbolos idénticos o similares, incluyendo señalizaciones geográficas, para productos y servicios relacionados a aquellos productos y servicios para los cuáles la marca del propietario está registrada, cuyo uso daría por resultado la posibilidad de provocar confusión”.

Presunción de confusión

(Segundo párrafo)

El segundo párrafo contiene una redacción que extiende la presunción de posibilidad de confusión en TRIPS debido al uso de un símbolo idéntico.  La nueva redacción debería crear la presunción si los productos denunciados se usan simplemente en productos y servicios “relacionados”.

Una vez más, se justifica una terminología más amplia para esta presunción.  Hay un poco necesidad  justificación o necesidad para cualquiera que use una marca idéntica a la marca comercial registrada o marca de servicio de otros.  Por lo tanto, es fácil suponer que el usuario intenta comerciar basado en la buena voluntad depositada en la marca registrada, si se usa en los bienes “relacionados”.

Resumen – Presunción 

Por lo tanto, el segundo párrafo debería decir lo siguiente:

“En caso de uso de un símbolo idéntico para bienes o servicios relacionados, se presumirá la posibilidad de confusión.  Los derechos antes descritos no perjudicarán a ningún derecho anterior existente, ni afectarán la posibilidad de que las Partes dispongan de los derechos con base en el uso”.

Derechos enumerados

(Tercer párrafo)

Los derechos enumerados en el tercer párrafo de este Artículo son plausibles, pero la INTA recomienda diversas modificaciones.


Primero, puede quedar implícito que la lista de recursos en esta sección pretende ser exhaustiva.  Esta posible implicancia debiera eliminarse insertando al inicio de la frase introductoria lo siguiente: “Sin limitar cualesquiera derechos que de otra forma se pudiera disponer,”.


La subsección (e) debe modificarse para asegurar que se extiende a productos y servicios “relacionados”, y con la finalidad de clarificarlo.


La subsección (b) no parece añadir nada significativo a los derechos conferidos mediante el primer párrafo de este artículo.  Por lo tanto, y en atención a que sus términos son distintos y puede argumentarse que están en conflicto con las disposiciones en el primer párrafo, se recomienda eliminar esta Subsección.


Con las modificaciones antes mencionadas, el tercer párrafo de este artículo señalaría lo siguiente:


“Sin limitar cualquier derecho que de otra forma se pudiera disponer, el propietario de una marca comercial registrada tendrá derecho a proceder contra terceros que ejecuten cualquiera de los siguientes actos sin el consentimiento del propietario:

Aplicar, pegar o fijar en cualquier otra forma un símbolo distintivo que sea idéntico o similar a la marca registrada, sobre productos para los cuáles la marca ha sido registrada o los productos relacionados, o sobre los contenedores, envolturas, empaques o presentaciones de tales productos, o sobre aquellos productos que han sido producidos, modificados o tratados utilizando servicios para los cuáles la marca ha sido registrada o los servicios relacionados;

Suprimir o alterar la marca registrada que su propietario, o una persona autorizada por el mismo, pudiera haber aplicado, pegado o fijado en los productos definidos en el subpárrafo anterior;

Fabricar etiquetas, contenedores, envolturas, empaques u otros artículos análogos que reproduzcan o contengan una reproducción de la marca comercial  registrada o una marca similar; o comercializar tales artículos, o tenerlos ilegalmente en bodega;

Rellenar o volver a usar con fines comerciales, contenedores, envolturas o empaques que porten la marca registrada o una marca similar;

Hacer uso comercial de un símbolo que sea idéntico o similar a la marca registrada en circunstancias tales que dicho uso pudiera desorientar al público o causar confusión, o que pudiera causar al propietario de la marca daño económico o comercial injusto, al diluir la fuerza distintiva o el valor comercial de la marca, o diluirla obteniendo ventaja injusta de su buen nombre o fuerza distintiva”.

Conclusión – Derechos enumerados

Con las modificaciones antes mencionadas, la INTA sostiene los términos de los Derechos Conferidos.

E.
Marcas conocidas

(Páginas 8.9-8.11)

Resumen

En resumen, la INTA recomienda que la redacción propuesta parar Marcas Conocidas sea reemplazada con aquella de la Resolución Conjunta Respecto a las Disposiciones sobre la Protección de Marcas Conocidas tal como fuera apoyada por la Asamblea de la Unión de Paris y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“WIPO”) en septiembre de 1999.

Determinación de las marcas conocidas

La INTA recomienda en forma específica que el Tratado de la FTAA indique que la determinación en cuanto a si una marca es, o no es, una marca conocida deberá depender de las circunstancias particulares en cada caso.  Aunque pueden desarrollares y establecerse factores que brinden pautas para tal determinación, estos criterios deberán ser únicamente a manera de guía y no limitaciones para determinar que una marca es conocida.

Insuficiencias de las disposiciones del borrador

Tal como se encuentra en el borrador, el Tratado de FTAA ofrece pautas para determinar que una marca es conocida en las siguientes circunstancias:

?? una marca que, debido a su promoción y marketing adquiere un alto nivel de familiaridad en el sector involucrado y se le identifica con productos o servicios dados

?? cuando un sector dado del público o del círculo de negocios de la Parte en la cuál la reclamación está haciéndose conoce o reconoce la marca como una consecuencia de las actividades del negocio y/o de promoción efectuadas en una Parte o fuera de la última por una persona quién usa la marca con respecto a los productos o servicios en el territorio de la Parte, como resultado de la promoción o publicidad de la misma

Aunque vale la pena tomarse en cuenta, estas pautas son un medio insuficiente para medir la abundancia de evidencia que puede presentarse sobre la base de cada caso.

Disposiciones recomendadas

En consecuencia, la INTA recomienda que el Tratado de FTAA adopte las siguientes pautas, tal como se estipuló en la Resolución Conjunta de la WIPO (Apéndice C), para determinar si una marca es o no una marca conocida:

el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector relevante de público;

la duración, alcance y área geográfica de cualquier uso de la marca;

la duración, alcance y área geográfica de cualquier promoción de la marca, incluyendo publicidad y la presentación, en ferias y exhibiciones, de los productos y servicios a los cuales la marca corresponde;

la duración y área geográfica de cualesquiera registros y/o cualquier solicitud de registro de la marca, al grado de que reflejen el uso o reconocimiento de la marca;

el registro del ejercicio exitoso de los derechos en la marca, en particular, el grado al cuál la marca fue reconocida como una marca conocida; y

el valor asociado con la marca.

Las pautas descritas en lo anterior, tal como la WIPO las estipulara, extienden la evaluación de si la marca es o no es una marca conocida más allá de los sectores relevantes y del alcance de la promoción y publicidad de dicha marca.  Estos factores reconocen la importancia del uso y cumplimiento continuos de tal marca en el mercado global como un todo y retribuyen las acciones agresivas emprendidas por los propietarios de marcas conocidas para incrementar el conocimiento de que la marca es de su propiedad sobre una base internacional, incluso si no es reconocida de inmediato por el “sector relevante” dentro de una región geográfica particular.

 NAl requerimiento de registro

La subsección 4 parece debatirse respecto al concepto de marcas conocidas registradas y el de marcas conocidas no registradas y, de hecho, no indica si ese dilema se limita al registro, o no, dentro de un Estado Miembro particular o en cualquier Estado Miembro a lo largo del globo o región.

Por su definición, una marca conocida no necesita ser una marca registrada, o una que esté registrada en la jurisdicción particular.  La INTA reafirma su opinión en cuanto a que FTAA debería incorporar en total los siguientes componentes de la Resolución Conjunta en cuanto a que “Un Estado Miembro no requerirá, como condición para determinar si es una marca conocida:

que la marca haya sido usada, o que la marca haya sido registrada o que se haya presentado una solicitud de registro de la marca en o con respecto al Estado Miembro;

que la marca haya sido conocida, o que la marca haya sido registrada o que se haya presentado una solicitud de registro de la marca en o con respecto cualquier jurisdicción diferente a la del Estado Miembro; o

que la marca sea extensamente conocida por el público en el Estado Miembro”.

 El daño a las marcas conocidas debe incluir la dilución

El borrador del Tratado de FTAA estipula, en la Subsección 4, que el Artículo 6bis de la Convención de Paris solicitará el uso una marca conocida sobre productos o servicios distintos a aquellos relacionados con aquellos para los cuales la marca conocida es registrada, o no, siempre que el “uso de esa marca respecto a aquellos productos o servicios indique una relación entre los productos o servicios y el propietario de la marca y siempre que exista la probabilidad de que el interés del propietario de la marca sufra daño por tal uso”.  Esta definición de “daño” elimina en forma inapropiada la teoría de dilución que se ha convertido en piedra angular del derecho internacional que protege las marcas conocidas.

La Resolución Conjunta de WIPO contempla que la protección de una marca conocida no sólo se extenderá a las circunstancias en las cuáles es probable que el propietario de la marca resulte dañado a causa de tal uso no autorizado, sino también cuando el “uso de esa marca contemple la probabilidad de impedir o diluir en forma desleal el carácter distintivo de la marca conocida y el uso de esa marca aproveche el carácter distintivo de la marca conocida”.  La INTA sostiene tal definición más amplia de daño potencial causado por el uso o reproducción no autorizados de una marca conocida.

Esto es cierto en especial por cuanto el “daño” mismo es un término subjetivo del que puede determinarse que significa únicamente el potencial para pérdidas financieras reales en lugar de daño o daño potencial a la buena voluntad o reputación que es causado necesariamente por la dilución y competencia desleal.

 Prohibiciones contra daños a marcas conocidas

El borrador del Tratado FTAA contempla cierto número de disposiciones ligeramente diferentes a la subsección 5, cada una de las cuales intenta estipular prohibiciones contra violación, dilución o daño a una marca conocida. Estas disposiciones propuestas que están en conflicto son las siguientes:

(a).
Las partes, ex-officio, si su legislación así lo permite, o a solicitud de una parte interesada, rechazarán o cancelarán el registro, y prohibirán el uso de una marca que constituya una reproducción, una imitación o una traducción, que pueda crear confusión, de una marca [a consideración de la autoridad competente del país de registro o uso que vaya a darse] conocida en aquel país y usada para productos o servicios idénticos o similares. Estas disposiciones también se aplicarán cuando una parte esencial de la marca constituya una reproducción de cualquier marca conocida o una imitación que pueda crear confusión con la misma.

(b).
Las partes, ex-officio, si la legislación de su país así lo permite, o a solicitud de una parte interesada, rechazarán o cancelarán el registro de una marca de artículos o servicios que constituya una reproducción o imitación [o traducción] de una marca que la autoridad competente del país donde se ha registrado considere que es una marca conocida en ese país, propiedad de un propietario distinto y usada para productos o servicios idénticos o similares [o relacionados].

(c).
Ninguna parte registrará como marca aquellos símbolos o figuras que son idénticos o similares a aquellos de una marca conocida, con el fin de aplicarse estos a algún artículo o servicio en cualquier caso en el cual el uso de la marca por parte de quien quiera que pueda solicitar el registro, pudiera crear confusión o un riesgo de asociación con la persona a la que se hace referencia en el párrafo 1, o obtener ventaja desleal de la buena voluntad de la marca. Esta prohibición no aplicará cuando el solicitante para el registro sea la persona a la que se refiere el párrafo 2.

(d) Ninguna parte registrará como marca aquellos símbolos o figuras que son idénticos o similares a aquellos de una marca conocida, ni ordenará aplicar a estos ningún [producto] [bien] o servicio en ningún caso en el cual [el uso de la marca por quien quiera que pueda solicitar el registro, pueda crear confusión o un riesgo de asociación con la persona que usa la marca con relación a sus productos o servicios; que pueda constituir la obtención desleal de ventaja del prestigio de la marca; o cuando surja de la relación con la misma y pudiera dañar el interés de dicha persona. Esta disposición no aplicará cuando el solicitante del registro de la marca sea el portador de la marca conocida en una de las partes] [Su uso puede sugerir una asociación con el propietario de la marca conocida o pudiera afectar sus intereses].

(a).
Posibilidad de confusión – Una prohibición no deseable.

Antes de determinar cual de las opciones anteriores puede ser la mejor, es importante distinguir entre cada una, en términos sencillos. La primera opción marcada en lo anterior como (a), requiere que se encuentre la posibilidad de confusión para prohibir el registro o uso de una marca que copie una marca conocida que sea usada para productos o servicios idénticos o similares. Esta es una prohibición indebidamente limitante; la prohibición de las marcas conocidas no debería depender del hecho de demostrar la posibilidad de confusión ni debería requerir que la marca conocida sea usada sobre o con relación a productos y servicios idénticos o similares con el fin de provocar tal imposibilidad automática del uso o registro de una reproducción obvia de dicha marca.

(b).
Carencia de prohibición contra uso indebido
La segunda opción, marcada con el inciso (b) en lo anterior, elimina cualquier prevención contra el uso indebido de una marca conocida; no obstante solo estipula prohibiciones contra registros de marcas que copian o imitan una marca conocida que se usa para productos o servicios idénticos, similares o, quizás relacionados. Esto nuevamente es un indicio incompleto de las prohibiciones necesarias contra el uso indebido o dilución de las marcas conocidas. El uso de una marca que diluye los derechos de un tenedor de una marca conocida debería considerarse también delictuoso para la legislación nacional como el registro o la solicitud de registro de dicha marca.

(c).
Otras prevenciones
La tercera y cuarta opciones previstas en lo anterior se parecen más al tipo de protecciones que buscan los miembros de la INTA y los poseedores de derechos de marcas conocidas, aunque estas solo pertenecen a las prevenciones para registros y no necesariamente al uso. La diferencia entre las dos puede encontrarse en el alcance del daño a la marca conocida que da lugar a la prohibición.

(i) La opción (c) a la que se hace referencia en lo anterior prohibe el registro en el caso de una marca que provoque confusión con, o que esencialmente, empalme con la buena voluntad de la marca conocida.

(ii) La opción (d) prohibe el registro en el caso de confusión con una marca conocida, riesgo de falsa asociación con una marca conocida, daños a la buena voluntad de la marca conocida, o cuando los "intereses" del propietario de los derechos de marca conocida sean dañados.

Prohibiciones contra Uso y Registro

Aunque, en esencia, apoyamos las prohibiciones contra el registro tal como se señala en la opción (d) antes mencionada, se insiste que esas prohibiciones se aplican de manera similar contra el uso de una marca que provoca conflicto con una marca conocida. La Resolución Conjunta de WIPO incluye el derecho de un propietario de una marca conocida para solicitar la prohibición de dicho uso conflictivo y la INTA recomienda que el Tratado de la FTAA aseguro dicho derecho con el fin de no hacer distinciones entre el daño causado por el registro o el intento de registro y el daño, que puede ser tan fatal, para una marca conocida como aquel causado únicamente por el uso conflictivo.

La Definición de “Conflicto” Debe Incluir la Dilución

Aunque la Resolución Conjunta de WIPO, que la INTA apoya, se refiere de manera general a los derechos de un dueño de marca conocida en orden a protegerse contra el registro de una marca que "esta en conflicto" con sus derechos como dueño de marca conocida, y permite además que una autoridad competente invalide un registro de marca por su propia iniciativa a fin de protegerse contra tal "conflicto",  la INTA apoya la redacción del borrador de la FTAA que intenta definir tal conflicto y sostiene que la redacción en la opción (d) descrita anteriormente puede perfeccionar satisfactoriamente la misma.

No obstante, debe notarse que esta definición de "conflicto" no incluye mención alguna de dilución de un valor de marca conocida o de su capacidad para distinguir los productos y/o servicios de su propietario. Esta definición clásica de dilución de una marca conocida debe incorporarse dentro de una definición de "conflicto" con dicha marca, si tal definición va a parecer en la redacción del Tratado.

 Cuando no se Requiere el Registro de una Marca Conocida

La Subsección 6 propuesta constituye un compromiso inaceptable de los derechos de los propietarios de marcas conocidas y no debería incluirse en el Tratado de la FTAA final. La Subsección 6 [la persona que emprende una acción para cancelar el registro de una marca, o que contraviene el párrafo 2, debe mostrar evidencia de que ha solicitado, en parte, el registro de la marca conocida, cuya propiedad reclama dicha persona] no reconoce la validez de la marca conocida incluso sin que se haya hecho la solicitud de registro y deja abierta la posibilidad de que sin dicho registro o solicitud de registro no existan tales derechos del dueño de la marca conocida.

La no Extinción de Derechos de los Propietarios de Marcas Conocidas

La Subsección 7 propuesta estipula que no se establecerá fecha límite para demandar la cancelación o prohibición del uso de marcas registradas o usadas de mala fe es benéfica para los derechos de los dueños de marcas conocidas por cuando no percibe la caducidad de dichos derechos. Esto está de conformidad con las declaraciones estipuladas en la Resolución Conjunta de WIPO y por lo tanto la INTA lo apoya para su inclusión en el Tratado final de la FTAA.

Identificadores de Nombres Registrados de Empresas

Deberá tomarse en cuenta que al apoyar la Resolución Conjunta de WIPO respecto la protección de marcas conocidas, la INTA solicita que el resto de las disposiciones de dicha resolución, que no se incluyen dentro del borrador del Tratado de la FTAA sean, no obstante, incluidas en su versión final. Específicamente a este respecto, la INTA hace notar que el borrador de la FTAA no incluye la discusión sobre los identificadores de nombres registrados de empresas prohibidos (nombres comerciales), como aquellos que están en conflicto con las marcas conocidas.

Conclusión – Marcas conocidas

En resumen, la INTA recomienda que el Tratado FTAA no esté en conflicto ni contradiga las normas y convenios internacionales existentes que rigen la protección de las marcas conocidas. De esta forma, los estados miembros pueden tener la certeza de sus obligaciones y derechos y los dueños de marcas conocidas pueden tener la seguridad de un método consecuente y uniforme de protección global de sus derechos.

De manera reiterativa, la adopción de la Resolución WIPO es una forma simple de efectuar los cambios requeridos ampliamente apoyados por la INTA.

F.
Período de Validez de la Protección

      (página 8.11)

Por cuanto, el Artículo 13(7) del Tratado de Ley de Marcas Comerciales de 1994, estipula un periodo inicial de diez años, y un término de renovación de diez años, dicho término deberá adoptarse en esta sección.

G.
Requerimiento de Uso
            (Páginas 8.11-8.12)

Subsección 1

Segundo párrafo de la subsección 1

Esta subsección parece contener una cita de las disposiciones de uso de TRIPS, y no es objetable.

Disposiciones de Cancelación

El primer y cuarto párrafos al parecer contienen disposiciones relativas a la cancelación de un registro debido al no uso. Esto no resulta muy claro porque, la intención del primer párrafo no puede ser fielmente determinado. No obstante, incluso si se clarificaran y corrigieran, estos párrafos no representarían las disposiciones de cancelación más beneficiosas por lo que, en vez de ellas, la INTA recomienda el uso de las siguientes disposiciones.

Disposiciones de Cancelación Según el Modelo de la INTA

La INTA ha preparado con fecha de mayo de 1998 las "pautas de la ley modelo" que consiste en informar un reporte sobre puntos de las leyes de marcas comerciales sobre los cuales hay un consenso general  para las leyes de marcas, (Apéndice D), que contiene las disposiciones de uso aceptadas consensualmente por los miembros.

La propuesta de la INTA es proporcionar un procedimiento ex-officio similar a la de la sección 45 actual de las leyes de marcas comerciales de Canadá en el cual el registrador puede requerir al propietario brindar pruebas del uso de la marca en Canadá durante un periodo de tres años inmediatamente anterior a la fecha del requerimiento del registrador. Si la prueba es satisfactoria o no se produce una excusa de no uso, la inscripción puede ser cancelada. La sección 45 se expone en el Apéndice E.

Las disposiciones sobre cancelación Canadiense en la Sección 45 tienen al menos las siguientes características ventajosas:

?? Los procedimientos de cancelación no empiezan sino hasta que alguien se preocupa lo suficiente por la marca para iniciar los procedimientos. Esto elimina costos innecesarios que generan las marcas que a nadie interesan.

?? El costo de los procedimientos de cancelación por lo menos se compensan a lo menos parcialmente con las cuotas pagadas por aquellas cancelaciones  solicitadas.

En la ley canadiense la disposición de un periodo de cinco años de no uso en lugar del de un periodo de tres años está de acuerdo con TRIPS y resulta razonable.

Subsección 2

El no uso debería ser excusable en caso que existan circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del propietario de la marca comercial y que constituyan un obstáculo para el uso de la marca. La subsección 2 del borrador deberá modificarse para estipular esto de manera explícita.

Subsección 6

El significado de la última frase en la Subsección 6 no es claro. Se requiere clasificación.

H.
Excepciones de Uso
            (página 8.12)

Aunque el subpárrafo a) no es objetable, debería eliminarse el subpárrafo b). Esta disposición, en efecto, requiere la aplicación del principio de extinción internacional de derechos. La fuerte oposición de la INTA a ese principio se detalla en lo anterior en la Sección III C de estos comentarios.

I.
Licencias y Cesiones
            (Página 8.13)

Los comentarios de la INTA respecto a este artículo se limitan a las disposiciones de la Subsección 2, la cual aún no indica que se haya llegado a un consenso.


1.   Eliminación de los Requerimientos Obligatorios de Registro de Marca
La Subsección 2 contiene los requerimientos obligatorios de registro de licencia de marcas comerciales propuestos. La posición de la INTA al respecto es que deberían eliminarse los requerimientos obligatorios de registro de licencia de marca comercial pues crean una carga indebida a los dueños de marcas así como impedimentos injustificados para el cumplimiento de los derechos de marca, y, por lo tanto impiden de manera innecesaria el intercambio entre las naciones, y cualesquiera beneficios limitados que pueden ofrecer pueden lograrse mediante medios menos desventajosos.

(a)
Antecedentes

Las leyes de marcas de muchos países en América requiere que las licencias sean registradas. El registro por lo general es necesario con el fin de que la licencia tenga validez y los derechos del que posee la licencia sean efectivos contra terceros (por ejemplo, en el caso de infracción o de una cesión de la marca).

Desventajas de los Requerimientos de Registro

Las desventajas de los requisitos obligatorios de registro de licencia de marca son numerosos.

No se reconoce oficialmente el uso que hace un licenciatario no registrado de una marca registrada y ello no redunda en el beneficio del registrante. Por lo tanto, los requisitos de registro son utilizados por terceros con el fin de desafiar los derechos de un propietario de marca. El incumplimiento del registro, en ocasiones, tiene el efecto de hacer inexigibles los derechos del propietario de la marca.

Cumplir con los requisitos obligatorios de licencia y registro del usuario es costoso, y provoca la demora cuando las formalidades para cumplir tales requisitos están en conflicto con las prácticas comerciales. Los requerimientos formales varían en cada país y los requerimientos de registro con frecuencia son técnicos y complejos, tanto en cuanto a los procedimientos como en su forma sustantiva.

Los costos del registro son incluso superiores para concesionarios múltiples (por ejemplo, acuerdos de franquicia) o para solicitudes/registro de clase múltiples (por ejemplo en países en donde se expide un registro de marca comercial separado para cada clase). Los costos del registro deben ser pagados no sólo al momento de la presentación inicial, sino también a medida que las circunstancias cambian y el proceso de registro requiera actualización.

Registrar la licencia con frecuencia requiere que el contenido del convenio sea publicado y quede abierto a inspección pública. Con frecuencia, debe registrarse un cambio en un acuerdo de licencia antes de que entre en vigor.

En aquellos países en donde se requiere la aprobación gubernamental del acuerdo para determinar su cumplimiento con las leyes, existe incertidumbre y falta de consecuencia en la interpretación de las leyes. Esto con frecuencia provoca que el propietario de la marca comercial sea tratado en forma arbitraria e injusta.

Razones para los Requisitos  del Registro

Históricamente, se han citado las siguientes necesidades con el fin de justificar los requisitos obligatorios para el registro:

la necesidad de examinar los términos de la relación contractual para determinar si el convenio contraviene las disposiciones de la ley local (antimonopolio, transferencia de tecnología, controles de cambio, capital extranjero e impuestos);

la necesidad de permitir al público (consumidores) determinar si los productos y servicios cumplen con las normas del que otorga la licencia y si el licenciatario está autorizado para usar la marca;

la necesidad de proteger al propietario de la marca comercial siempre que el uso por parte del licenciatario redunde en beneficio del que otorga la licencia para la adquisición o el mantenimiento de los derechos de marca comercial, en particular cuando el que otorga la licencia no está usando por él mismo la marca en el país; y

la necesidad de proteger al licenciatario contra terceros al permitirle unirse los procedimientos de incumplimiento y reclamar indemnización por sus propios daños, y proteger al licenciatario contra el que otorga la licencia al hacer imposible o difícil para el que otorga la licencia, ceder, cancelar o gravar la marca por la cual se ha otorgado la licencia sin la cooperación del licenciatario.

Otros Medios Para Satisfacer Las Necesidades

Desde el punto de vista de la INTA las sanciones impuestas por el no registro son demasiado severas y el cumplimiento con tales requisitos de registro es costoso, molesto y comercialmente poco realista. En cambio, debería dejarse que el asunto del cumplimiento adecuado con las leyes locales fuera recusado o probado cuando el propietario busque hacer cumplir su marca.

Asimismo, la INTA cree que las necesidades señaladas en el párrafo anterior pueden ser satisfechas mediante otros medios menos desventajosos de la siguiente forma:

 Si un convenio de licencia no cumple con leyes distintas a la ley de marcas, el resultado puede ser la invalidación del convenio o de ciertas cláusulas del mismo y/o la imposición de multas. Sin embargo, las sanciones respecto a la inexigibilidad del registro de una marca comercial no son necesarias o razonables. La inexigibilidad del registro de marca comercial es demasiado drástica  para castigar el incumplimiento de los requisitos administrativos de registro.

(b) El registro de una licencia no da garantía de control de calidad. La identidad del propietario de la marca comercial puede establecerse consultando los registros de marca o por otros medios. Las quejas respecto de la calidad pueden dirigirse a la entidad adecuada. Además, los consumidores rara vez, si alguna vez lo hacen, consultan los registros oficiales. En este caso, también, la inexigibilidad del registro de una marca es una sanción muy drástica para el incumplimiento de los requisitos de registro.

(c) Si la ley de un país estipula que el uso por parte de un licenciatario, automáticamente, redunda en el beneficio del propietario de la marca, no es necesario el registro obligatorio. Cada vez más los países están reconociendo este hecho al eliminar el requisito de registro de licencia.

(d) Por lo general, es posible proporcionar un acuerdo de licencia en el que el licenciatario, bajo ciertas circunstancias, pueda unirse a los procedimientos de incumplimiento y los reclamos de compensación por sus propios daños. Los licenciatarios pueden negociar la inclusión de otras disposiciones de protección en el convenio de licencia.

En la década pasada, algunos países, que aparentemente reconocían las desventajas, eliminaron los requerimientos obligatorios de sus registros para licencia. Por ejemplo, Canadá ha eliminado sus requerimientos de "usuario registrado". Así mismo, Brasil ha eliminado los requerimientos de registro por lo menos para algunos propósitos.

Conclusión – Requisitos Obligatorios de Registro

En conclusión, los requisitos obligatorios para el registro de licencia son indebidamente caros. De manera muy importante, la sanción por el incumplimiento es desproporcionada respecto a la infracción. El único beneficio posible para el país son las cuotas gubernamentales infladas, ya que cualquier "protección de sus ciudadanos" resultaría artificial en cuanto a que la inexigibilidad del registro de marca solo podría beneficiar a aquellos individuos de la localidad que incurrieran en incumplimiento o los licenciatarios desleales que buscaren hacer mal uso de la marca.

Finalmente, la existencia de dichos requisitos de registro no es compatible con los objetivos de libre comercio del tratado propuesto. Tales requisitos impiden en forma indebida la comercialización multinacional de las marcas y por lo tanto impiden de manera indebida el comercio entre las naciones.

     2.
Términos para Registro
Si se adoptan los procedimientos obligatorios de licencia, a pesar de las muy buenas razones expresadas anteriormente para no hacerlo, las sanciones por incumplir el registro deberían restringirse de manera que se evite la pérdida no garantizada de los derechos de marca comercial.

La INTA llama la atención de los negociadores respecto a la recomendación conjunta propuesta WIPO respecto a las licencias de marca expedida por el comité permanente sobre la ley de marcas, etc., de fecha junio 8, 2000 que estipula los términos recomendados para un registro de licencias de marca. (Véase el Apéndice F).

Los términos de la Subsección 2 del borrador no parece concordar con las recomendaciones de la WIPO.

La Subsección 2 debería modificarse para expresar que la validez del registro de marca comercial no se verá afectada por el incumplimiento en cuanto al registro de una licencia de marca y debería eliminar las disposiciones que no concuerdan con la recomendación de WIPO. Por lo tanto, el párrafo modificado debería decir lo siguiente:

"Las partes no requerirán el registro de las licencias de marca para establecer la validez de la licencia o para mantener el poder de hacer valer cualesquiera derechos en la marca, y el incumplimiento del registro de una licencia de marca no afectará la validez del registro de la marca que es el objeto de la licencia"

Desde luego, la eliminación del registro obligatorio es la solución preferida para el problema expresado en la redacción anterior.

J.
Aspectos Procesales

Subsección 1

La INTA apoya y aplaude el requerimiento en la Subsección 4 que exhorta a las partes para implementar sistemas para la aplicación electrónica en cuanto al procesamiento, registro y mantenimiento de las marcas comerciales.

Subsección 2

En el momento actual, las disposiciones de la Subsección 2 respecto al principio de "primero en presentar" son insostenibles por cuanto existe un conflicto básico y fuerte con la ley de ciertos países, en especial con la de los Estados Unidos de Norteamérica.

Subsección 4

El requerimiento de transparencia en la Subsección 1 es un suplemento bienvenido para los requerimientos de transparencia más específicos en las disposiciones generales del borrador.

Subsección 5

La Subsección 5(a) puede ser insostenible a causa de un conflicto básico con la ley de algunas partes potenciales, a saber, Canadá, que no ha podido formar parte del tratado de ley de marcas ("TLT") debido al requerimiento del TLT en cuanto a que las partes utilicen el sistema de Clasificación de Niza

K.
Nombres de Dominio en Internet
                        (Página 8.14)

Comité Consultivo Gubernamental

La INTA apoya la redacción propuesta, que requiere la participación de las partes contratantes en el Comité Consultivo Gubernamental (GAC) de la Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados (ICANN). La INTA cree que los gobiernos nacionales ofrecen experiencia tanto técnica como política respecto al proceso para crear un sistema de nombre de dominio (DNS) más seguro, estable y confiable y por lo tanto exhorta su participación dentro del GAC.

Participación en los Procedimientos de Resolución de Disputas Uniformes de ICAAN

La INTA también respalda la redacción propuesta que requeriría la participación de los dominios a nivel máximo de código de país (ccTLDs) de las partes contratantes en el Procedimiento Uniforme de la Resolución de Disputas de ICANN (UDRP) con el fin de resolver los casos de la ciberocupación de las marcas comerciales.

El UDRP ya ha probado que brinda un método justo y rápido de resolver las disputas de ciberocupación en .com, . net  y .org. En los últimos 18 meses, se han resuelto más de 3,000 procedimientos de conformidad con el UDRP abarcando casi 5,700 nombres de dominio. La basta mayoría de estas disputas se resolvieron en menos de 60 días.

Creemos que es resulta beneficioso adoptar esta experiencia utilizándola en el reino de los ccTLDs. Hacerlo ayudará a limitar el parche respecto a las decisiones conflictivas sobre los derechos de los propietarios de marca y los registrantes de nombre de dominio y a que esta por lo general conduce a una mayor uniformidad en cuanto a las decisiones respecto a las disputas de nombre de dominio, lo que es en favor de los intereses tanto de los consumidores como de los propietarios de la marca.

Disposición de Datos de WHOIS

Aunque no se expresa en el borrador, la INTA recomienda que se inserte en el tratado una redacción que demande los ccTLDs de las partes contratantes para brindar datos de WHOIS precisos, confiables y a los que el público tenga acceso. WHOIS es una herramienta esencial que no sólo brinda a los propietarios de marcas y derechos de autor datos de contacto valiosos respecto a aquellos que incurren en incumplimiento, sino que también se utiliza para hacer cumplir la ley, al igual que la utilizan los consumidores, e incluso los padres de usuarios jóvenes de Internet para obtener la información que necesitan para contactar a los propietarios de un sitio particular en la red.

L.
Cancelación y Transferencia de Nombres de Dominio
                              (Página 8.14)

La Necesidad de Resolver la Incertidumbre

La INTA no está segura acerca de la pretensión de la redacción propuesta en este encabezado. ¿se pretende la creación de disposiciones "observación y anotación" para ser administradas por los registros ccTLD?. Si ese es el caso, nos preguntamos si los registros mismos pueden determinar si un símbolo distintivo es "conocido". O, si ¿la "autoridad competente" a la que se hace referencia en la disposición se refiere a tribunales nacionales?. Si es así, "se pretende que mediante la disposición se requiera a las partes contratantes que implementen algún tipo de estatuto nacional contra la ciberocupación que crea derecho?.

La redacción también hace surgir cierto número de interrogantes adicionales, dentro de las cuales se incluyen por ejemplo, ¿porque únicamente los "símbolos distintivos conocidos" (con énfasis añadido) están cubiertos por la disposición y no los "símbolos distintivos" en general?. Asimismo, respecto a esta pregunta, ¿qué criterio se usará para determinar lo que constituye un símbolo distintivo conocido".

Los Comentarios de la INTA Esperan ser Aclarados

Estas y otras cuestiones nos llevan en este momento a abstenernos de adoptar una posición definitiva respecto a la redacción propuesta y en cambio solicitamos que las repeticiones futuras del tratado propuesto den claridad en cuanto a la intensión y significado de esta disposición.

SEÑALIZACIONES GEOGRÁFICAS – APELACIONES DE ORIGEN

                     (páginas 8.15-8.17)

A.
Comentario General

El borrador del Tratado de FTAA contiene disposiciones que van más allá del nivel de protección que brinda el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y, que en detrimento de los propietarios de marcas comerciales produciría que el sistema de protección de las Indicaciones Geográficas-Apelaciones de Origen ("GI/AO) aplicable a las Américas se aproximara más al sistema de protección del Tratado de Lisboa. La INTA se opone firmemente a dichos cambios.

No se garantiza el derecho de prioridad de los derechos de marca, en especial a la luz de la disponibilidad de leyes de competencia desleal, marcas de certificación y sistemas similares ya existentes.

El Tratado TRIPS se consideraba un acta equilibrada entre los derechos de los propietarios de marcas y los poseedores de GI/AO, sin embargo el borrador actual del tratado claramente trastorna este equilibrio.

La INTA recomienda enfáticamente que se revise el borrador de manera que se adhiera a las disposiciones del TRIPS por las que tanto se luchó. Esto dejaría la protección de los GIs/AOs en gran medida a la discreción de los estados miembros, sujeta a las disposiciones de TRIPS.

Asimismo, el Borrador del Tratado debería estipular en forma expresa un enfoque del tipo "primero en tiempo, primero en derecho", como se estipula en el Artículo 16 (1) de TRIPS.

Si no se adoptara la recomendación anterior, deben revisarse las disposiciones específicas del borrador. Dicha revisión se presenta más adelante.

B.
Definiciones
(Página 8.15)

El borrador actualmente contiene cuatro definiciones diferentes de Gis y AOs. Aunque todas ellas presentan ciertas similitud con las definiciones del Tratado de Lisboa y TRIPS, ninguna es idéntica al Artículo 2 del Tratado de Lisboa ni al Artículo 22 (1) del Tratado TRIPS. Todas las definiciones en el borrador del Tratado FTAA son más amplias que la definición expresada en el Tratado de Lisboa.

El uso de las definiciones de TRIPS se recomienda con el fin de asegurar la compatibilidad con TRIPS.

Primera definición

La primera definición propuesta se aproxima a la definición de Lisboa con la notable excepción de que también incluye designaciones que no son el nombre de un país, región o localidad. Expresamos profundo desacuerdo con tal amplitud del alcance de la protección.

Segunda y Tercera Definiciones

Tanto la segunda como la tercera definición deberían ser rechazadas. Ambas definiciones se inician con una descripción muy estrecha de lo que se percibe como GI/AO, pero extienden el alcance de la definición casi sin límites en las últimas partes de las definiciones.

La segunda definición estipula condiciones específicas en la primera media frase y continua después considerando un AO también "un nombre que ... se refiere a un área geográfica... cuando se usa con relación a productos que se originan en esa área.". La segunda frase en la tercera definición es similar. Esto significa que se consideraría un GI/AO cualquier nombre que simplemente se refiera a un área geográfica, sin que realmente sea un nombre del lugar o el nombre de la localidad.

Este enfoque es muy peligroso y podría conducir a que se otorgará protección absoluta para señalizaciones geográficas indirectas y simples, las cuales en la actualidad están únicamente protegidas contra mal uso en los sistemas de protección Europeos de GI/AO. Recomendamos eliminar por completo la segunda y tercera definiciones, o como mínimo sus respectivas segundas partes.

Cuarta definición

La cuarta definición se aproxima mucho a la definición expresada en TRIPS, aunque también incluye designaciones para servicios.

Recomendamos enfáticamente eliminar servicios de la definición del borrador. No existe un servicio cuya calidad, reputación y otra característica pueda atribuirse esencialmente a su origen geográfico. Por ejemplo, considérese una posible campaña publicitaria para servicios tales como "Swiss Banking". Los servicios resultantes ofrecidos por un banco de Estados Unidos que fuera adquirido por UBS de Suiza, quedarían cubiertos por un GI/AO "Swiss Banking". Ciertamente, esto sería un resultado muy indeseable para los propietarios de marca comerciales.

En consecuencia, debemos considerar y evaluar de manera muy cuidadosa el alcance de protección otorgado a este tipo de designación, antes de extender el alcance de los GIs/AOs a productos o servicios que no están vinculados necesariamente al lugar en donde se fabrico el producto..

C.
Materia Sujeta a ser Protegida
(página 8.15)

Las disposiciones sobre la materia que está sujeta a protección son redundantes y básicamente repiten (o, en el peor de los casos contradicen), lo que después se trata o desarrolla bajo el artículo relativo a "Derechos Conferidos". Recomendamos la eliminación de todo el artículo.

La INTA objeta de manera específica la inclusión de productos industriales como material susceptible de ser protegida. La protección debería limitarse a comestibles u otros productos agrícolas en la región identificada por la GI/AO.


D.
Derechos Conferidos
(página 8.16)

“Confusión”

En el encabezado de "Derechos Conferidos" el Borrador del Tratado se refiere al alcance de protección de los Gis/AOs. Sin abundar detalladamente en las disposiciones del borrador, la INTA expresa cierta inquietud por el hecho de que, tal como se encuentra expresado, el Tratado FTAA introduciría un nuevo concepto, es decir, el concepto de "confusión".

En la propuesta del borrador, hay tres niveles de protección posible para Gis/AOs. Un GI/AO podría quedar protegido contra (i) uso "indebido", (ii) podría otorgarse protección "absoluta", y (iii) podría ser protegido (sólo como marcas comerciales) contra un uso que diera por resultado "probabilidad de confusión".

Hasta ahora, los sistemas del estilo Europeo y el Tratado TRIPS protegen a los GIs/AOs contra uso indebido, que es un concepto menos amplio que "probabilidad de confusión" y así mismo brinda "protección absoluta" para grupos específicos de AOs.

No hay una razón válida por la cual debiera introducirse el concepto de "probabilidad de confusión" en cualquier legislación de GI/AO. Con respecto a los Gis/AOs, la cuestión es si un consumidor podría confundirse con respecto al origen geográfico de un producto específico. Esto queda cubierto de manera adecuada por el uso "indebido" y deja muy claro que las Gis/AOs quedan protegidas únicamente contra uso indebido geográficamente. Si no existe tal riesgo, por ejemplo, por cuanto una GI/AO es completamente desconocida en un mercado particular, no debería de haber protección, salvo que exista protección "absoluta", por ejemplo, bajo un sistema de registro.

Protección de Derechos de Prioridad de Marca

Además, no resulta claro en la Sección de GI/AO del borrador en que forma y hasta que grado quedan resguardados los posibles derechos de prioridad de los propietarios de marcas comerciales. Unicamente en la tercera alternativa de los "derechos conferidos" se prevé que "los derechos antes descritos no perjudicaran ningún derecho de prioridad existente". Sin embargo, el borrador no adopta en forma clara y directa un concepto completo de "primero en tiempo, primero en derecho". La redacción es vaga y podría interpretarse también que permite la coexistencia. Adicionalmente, estas dudas no quedan claras en el Artículo sobre "relación con la protección de marcas" que se discute más adelante.

E.
Relación con la Protección de Marca
(Página 8.17)

Destrucción de los Derechos de Marca Existentes

Este Artículo del Borrador del Tratado contiene la declaración de que una marca no debería ser registrada cuando su uso podría dar por resultado "la probabilidad de confusión o de asociación con la GI/AO".

Esta disposición no solo no protege el principio de "primero en tiempo, primero en derecho", sino que va en detrimento de los derechos de prioridad de marca. Así mismo, introduce un campo muy amplio para la cancelación de marca. Una marca no será registrada, si puede conducir a una "probabilidad de asociación" con la GI/AO. Esta norma es aún más amplia que "probabilidad de confusión" y está significativamente por arriba del umbral de TRIPS, que es el "uso indebido respecto al origen geográfico".

No vemos ninguna razón para desviarse de la prueba de "uso indebido" estipulada en TRIPS, lo que únicamente iría en detrimento de los derechos de los propietarios de marcas comerciales.

Sugerencia de Armonización

Como se indicó anteriormente, el borrador del tratado no incluye en definitiva una disposición sobre el principio "primero en tiempo, primero en derecho". A pesar de que este principio ya quedo expresado en el Artículo 16(1) de TRIPS, con el cual deben cumplir la mayoría de los países de FTAA, la INTA exhorta enfáticamente la estipulación en el borrador del tratado de una disposición expresa que enuncie el principio "primero en tiempo, primero en derecho".

F.
Conclusiones – Señalizaciones Geográficas / Apelaciones de Origen
En resumen, la INTA enuncia su posición en cuanto a que el nivel actual de protección de GI/AO en el Hemisferio Occidental es más que suficiente y que no se necesitan ni se desean cambios que vayan más allá de las disposiciones de TRIPS.

V.
CUMPLIMIENTO
(Páginas 8.879-8.105)

A.
Comentarios Generales
En general, las disposiciones acerca del cumplimiento en el Borrador son tan incipientes y tan poco establecidas que con algunas pocas excepciones, no es posible preparar comentarios significativos por el momento. Dichos comentarios deberán esperar refinamiento adicional de las propuestas. Por ejemplo, con frecuencia aparecen tres o más propuestas largas y detalladas para cada segmento principal de este tópico. Se necesita algo parecido a un consenso antes de que la INTA pueda dar una respuesta provista de buenos argumentos.

No obstante, la INTA exhorta al Comité de negociaciones de la FTAA a que considere tres grupos importantes de pautas en las negociaciones futuras sobre el tópicos del cumplimiento. Estas pautas se discuten más adelante. Así mismo la INTA ofrece ciertos comentarios sobre lo adecuado de las disposiciones contra la falsificación así como otras disposiciones sobre el cumplimiento en comparación la legislación del modelo según WIPO.

B.
Implementación de Disposiciones de Cumplimiento de la Parte III del Tratado TRIPS
La INTA exhorta al Comité de Negociaciones de FTAA a apoyar la adopción de leyes contra la falsificación y contra la piratería que vayan más allá de los requisitos mínimos de TRIPS para reforzar la protección de las marcas comerciales y mejorar el comercio legítimo entre las naciones. Las recomendaciones detalladas se exponen en el Apéndice G.

C.
Leyes Contra Falsificación y Piratería Según el Modelo WIPO
Las disposiciones del modelo WIPO expresan pautas a seguir por las naciones al incrementar las obligaciones estipuladas en el artículo 41 del Tratado TRIPS. La INTA propone que el Comité de Negociaciones de FTAA IP incluya en sus negociaciones disposiciones que exijan a cada nación miembro la implementación  de medidas contra la falsificación y la piratería que estén de conformidad con las disposiciones del modelo WIPO y los comentarios de la INTA sobre esas disposiciones expuestos en el Apéndice H.

D.
Modelo de Legislación Según la Organización Mundial de Aduanas ("WCO")
Aunque la Parte III de TRIPS incluye requisitos especiales relativos a la protección fronteriza contra la falsificación y piratería, no estipula disposiciones explícitas para implementar tales requerimientos. La WCO ha creado una legislación modelo para ser usado por naciones individuales como guía al implementar sus propias medidas de protección. La INTA propone que el Comité de Negociaciones FTAA IP incluya en sus negociaciones la implementación de tales pautas para sus naciones miembros. La legislación modelo de WCO y los comentarios de la INTA se exponen en el Apéndice I.

E.
Falsificación de Marcas
Este tema merece especial atención e intentaremos evaluar las disposiciones existentes en el Borrador y compararlas con las disposiciones del Modelo WIPO deseadas.

Definición de Falsificación

Para los propósitos de tratado se define lo que son productos falsificados, en una nota al pie de la página 8.104, de la siguiente manera:

"Productos de marca falsificados" significará cualesquiera productos, incluyendo empaques, que sin autorización porten una marca que sea idéntica a la marca que tiene registro válido con respecto a tales productos, o que no puede distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca, que por ello contraviene los derechos del propietario de la marca en cuestión de conformidad con la ley del país de importación.

Esta definición es más estrecha que la que aparece en el Modelo WIPO en cierto número de aspectos.

Las diferencias principales son las siguiente. LA propuesta de la FTAA:

no incluye servicios.

requiere que la marca este registrada, en tanto que el Modelo WIPO solo requiere que la marca este "protegida". La propuesta FTAA es muy estrecha, ya que una marca puede estar protegida sin registro.

parece cubrir cualesquiera productos, sin embargo; 

requiere contravención de los derechos del propietario de la marca. Esto no solo da por sentado la cuestión, sino que hace el alcance de la definición anterior menos claro.

Parece limitar la falsificación a la importación. ¿se excluye la falsificación dentro de una sola jurisdicción?

No expresa los actos que pueden constituir falsificación

Disposiciones Relativas a la Falsificación

(Páginas 8.102-8.105)

El párrafo 8 proporciona daños preestablecidos para la falsificación de marcas. ¿significa la frase "después de la elección del tenedor de derechos" que puede elegir dichas disposiciones y que otras medidas sobre daños estarán también disponibles?. ¿existe el riesgo de que una jurisdicción ofrezca únicamente daños preestablecidos y que estos tengan un nivel muy bajo?. Esto no se encuentra en el Modelo WIPO.

Los párrafos 10 y 20 hablan de la destrucción de productos falsificados, "excepto en casos excepcionales". La expresión citada da lugar a incertidumbre y abuso y no se encuentra en el Modelo WIPO. (Comparado con el Artículo C(2) del Modelo WIPO que requiere la destrucción sin compensación).

De manera similar, el párrafo 10 en relación con la destrucción de materiales e implementos, tiene una estipulación similar de "casos excepcionales".

El párrafo 12 parece corresponder al Artículo B(2)(v) del Modelo WIPO. Nótese que las recomendaciones de la INTA incluyen la detención en cárcel, que se especifica en este párrafo.

El párrafo 19 parece limitar ex-officio las medidas para cumplimiento en la frontera. (compárese el Artículo 3(1)(B) del Modelo WIPO, que no se limita tanto). ¿Se pretende que se estipule en el párrafo 23 el cumplimiento fuera de la frontera?.

El párrafo 21 se limita a procedimientos penales para falsificación de marca "voluntaria" a "escala comercial". La palabra "Voluntaria" no se encuentra en el Modelo WIPO e introduce una limitación innecesaria y presumiblemente también añade una carga  adicional al tenedor del derecho. "Escala Comercial" se eliminó en forma expresa mediante la modificación de la INTA del Modelo WIPO respecto a la definición de falsificación en el Artículo A.

Aspectos Procesales y de Recurso de los Procedimientos Civiles y Administrativos
(Páginas 8.91-8.92)

El párrafo 5 parece similar al Artículo 46 de TRIPS. La INTA expresa preocupación en cuanto a que esto puede permitir la salida fuera de los canales de comercio (por ejemplo abuso) y que la excepción es contraria a los requerimientos constitucionales (por ambigüedad).

Asimismo, la redacción relativa al retiro de marcas utiliza la expresión "caso excepcional" a que se hace referencia en el párrafo anterior.

El párrafo 5 también sostiene una infección a la destrucción: donación a organizaciones de caridad. Esto no se encuentra en el Modelo WIPO.

Medidas Provisionales

(Páginas 8.92-8.96)

Las "medidas provisionales" en el borrador de FTAA aparentemente no se relacionan expresamente a la falsificación como tal, sino únicamente a "infracción". Sus objetivos de manera general parecen ser los mismos a aquellos en el Modelo WIPO: prevenir la infracción o falsificación y asegurar las evidencias.

Al parecer en el borrador de FTAA no hay un conjunto tan amplio de "medidas provisionales" directamente aplicables a la falsificación tal como se encuentran en el Artículo B del Modelo WIPO.

Las disposiciones más similares a las "Medidas Conservadoras" del Artículo B del Modelo WIPO parecen encontrarse en las disposiciones más amplias del borrador FTAA, en las páginas 8.97 a 8.101 y 8.102. Esta nuevamente sugiere que el que preparó el borrador considera la falsificación como un asunto de frontera o de importación.

Sanciones y Procedimientos Penales

(Página 8.96)

Las dos propuestas bajo este encabezado, en la página 8.96, parecen similares y relacionadas con la falsificación voluntaria de marcas comerciales a escala comercial. En este caso se aplican los mismos comentarios que se describen anteriormente para voluntario y escala comercial. Nuevamente se prefieren las disposiciones de WIPO.

Las disposiciones del borrador en las páginas 8.96-8.97 se refieren a "falsificación fraudulenta de marcas". Puede no resultar claro lo que significa "falsificación fraudulenta" y esto puede aumentar la carga en el propietario de la marca. Sería mejor simplemente referirse a "falsificación".

Los recursos que se presentan en esta sección son similares a aquellos que aparecen en el Modelo WIPO para las sanciones penales, con la excepción de que el último también estipula en forma expresa la destrucción sin compensación.

Conclusiones – Falsificación de Marca

Aunque las disposiciones en el Borrador referentes a la falsificación de marca son tan inciertos como el resto del área de cumplimiento del Borrador, un acercamiento más próximo a las recomendaciones de WIPO sobre el tema producirían mejoras en la protección disponible contra la falsificación.

VI.
CONCLUSIONES GENERALES
Se pretende que los comentarios anteriores sean útiles en las negociaciones futuras sobre el capítulo de propiedad intelectual del Tratado FTAA.

El subcomité FTAA de la INTA agradece futuras oportunidades para prestar ayuda adicional.
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