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Ené presentedocumento sereproducen ladeclaracionintroductoriaefectuadapor ladelegacion
de la Republica Checa en €l examen de lalegislacion en materia de marcas de fébrica o de comercio,
indicaciones geogréficas y dibujos y modelos industriaes llevado a cabo en la reunién del Consejo
que tuvo lugar del 11 a 15 de noviembre de 19967 las preguntas que le fueron formuladas y las
respuestas recibidas.

l. DECLARACION INTRODUCTORIA

Nuestro pais es un Estado miembro del Convenio de Paris parala Proteccién de la Propiedad
Industrial desde 1919, del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internaciona de Marcas desde 1919,
del Arreglo de Madrid relativo ala Represion de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engafiosas
en los Productos desde 1921, y en el Arreglo de Lisboare ativo alaProteccion de las Denominaciones
de Origeny su Registro Internaciona desde 1966. También es parte contratante en el Arreglo de Niza
relativo ala Clasificacion Internaciona de Productosy Servicios parael Registro delas Marcasy en
el Arreglo de Locarno que establece una Clasificacion Internacional para los Dibujos y Modelos
Industriales.

Esteafio laRepublica Checapasd aser Estado miembro del Tratado sobreel Derecho deMarcas
y e Protocolo del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internaciona de Marcas.

La Republica Checa ha formulado su notificacion sin perjuicio de lo dispuesto en e parrafo 3
del articulo 65, que autoriza un plazo de cuatro afios para la puesta en préctica del Acuerdo sobre
los ADPIC por los paises en transicion a una economia de mercado. La Republica Checa considera
que su legislacion naciona no requiere el aplazamiento en laaplicacion de las respectivas disposiciones
del Acuerdo sobre los ADPIC.

'Enloquerespecta alasleyesy reglamentos correspondientes alas materias en examen que fueron notificados
por laRepublica Checa deconformidad con €l parrafo 2 dd articulo 63del Acuerdo, corresponde hacer referencia
a los documentos IP/N/1/CZE/1, IP/IN/Y/CZE/T/1, IPIN/UCZE/G/1 e IP/IN/1L/CZE/1/1-2.

2El acta de la reunion se distribuy6 en e documento 1P/C/M/11.
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Lanueval ey deMarcas de Fabricao de Comercio quefiguraen el documento IP/N/1/CZE/T/1
estden vigor en laRepublica Checa desde el 1° deoctubre de 1995. En ellasetienen en cuentanuestras
obligaciones en e marco del Acuerdo sobrelos ADPIC, y sebasaenlaDirectivadd Consgo dela CE
en esamateria.® Con la adopcién de esta Ley ha quedado completada con éxito lareforma legislativa
del sistemadepropiedadindustrial checo. Enel documento|P/N/1/CZE/G/1figuralaL ey deProteccion
de las Denominaciones de Origen de los Productos. En e documento IP/N/1/CZE/I/1 se encuentra
laLey de Invenciones, Dibujosy Modelos Industriaes y Proyectos de Raciondizacion. Corresponde
recordar que la Republica Checa también ha presentado por escrito la descripcion de otras leyes y
reglamentos relacionados con la proteccion de la propiedad industria (que figura en €
documento IP/N/1/CZE/1).

A nuestro juicio, las leyes checas mencionadas estén en conformidad con e Acuerdo sobre
los ADPIC en lo que respecta a las marcas de fébrica o de comercio, las indicaciones geogréficas y
losdibujosy modelosindustriaes. También suministran un nivel de proteccién mayor quee estipulado
por & Acuerdo sobre los ADPIC.

. RESPUESTA A LA PREGUNTA GENERAL RELATIVA A LOS DERECHOS
PRIORITARIOS

¢Reconoce su paisun derecho deprioridad sobrelabasedeunaanterior solicitud demarca
de fabrica o de comercio presentada en cualquier otro pais Miembro dela OMC por un nacional
de un Miembro dela OMC?

L a Republica Checareconocerd un derecho de prioridad sobre labase de una anterior solicitud
de marca de fébrica o de comercio presentada en otro pais Miembro de la OMC por un naciona de
un Miembro dela OMC fundandose en € pérrafo 2 del articulo 6 delaLey de Marcas checa, N° 137,
que se encuentra en vigor desde e 1° de octubre de 1995, y sobre la base de condicion de Miembro
dela OMC.

[r. RESPUESTASA LASPREGUNTASFORMULADAS PORLA COMUNIDAD EUROPEA
Y SUS ESTADOS MIEMBROS

1. ¢Podriala Republica Checa explicar de qué modo se ajusta la definicion de denominacion
de origen incluida en su legislacion a los criterios establecidos en € pérrafo 1 del articulo 22 del
Acuerdo sobre los ADPIC?

De acuerdo con lo dispuesto en € articulo 1 de laLey de Proteccién de las Denominaciones
de Origen de los Productos checa, N° 159/1973, por denominacion de origen de los productos se entiende
un nombre geografico de pais, regién o localidad que ha llegado a ser de conocimiento generd para
designar un producto procedente de elos cuya cdidad y caracteristicas se deben exclusiva o esencid mente
a ambiente geogréfico, inclusivefactoresnatura eso humanos. Estadefinicion cumpleconloscriterios
establecidos en € parrafo 1 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC porque contiene caracteres
conceptuales idénticos. En ambos casos se trata de una indicacion que debe contener el nombre de
un pais o de una region o localidad de un paisy sirve paraidentificar un producto procedente de la
region, lalocalidad o @ paisindicadosy que se caracterizapor unas peculiaridades, calidad, reputacion

3Documento IP/N/Y/EEC/T/1.

“Enlareunion del Consgjo delos ADPIC que tuvo lugar del 11 al 15 de noviembre de 1996, los Miembros
accedieron a proporcionar una respuesta a esta pregunta como parte del presente examen (parrafo 43 del documento
IP/C/IM/11).
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u otras caracteristicas esencialmente atribuibles a ese origen geografico. Ladefinicion checaespecifica
con mayor detalle este hecho a referirse explicitamente a los factores humanos y naturales.

2. ¢Podria e Gobierno de la Republica Checa aclarar si la legislacion checa establece la
proteccion adicional de las indicaciones geogr &ficas de los vinos y bebidas espirituosas a que se
hace referencia en € articulo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC? En caso afirmativo, sirvanse
explicarlo.

La actua legislacion de la Republica Checa permite garantizar la proteccion adiciona de las
indicaciones geogréficas de los vinos 'y bebidas espirituosas conforme d articulo 23 del Acuerdo sobre
losADPIC. Labasedeesaproteccionlaofrecenlal ey de Proteccion delas Denominacionesde Origen
de los Productos (Ley N° 159/1973) y la nueva Ley de Marcas checa (Ley N° 137/1995). De
conformidad con la Ley de Proteccion de las Denominaciones de Origen de los Productos, se brinda
esta proteccion en laforma de inscripcion de la denominacion de origen en d registro de la Oficina
de la Propiedad Industrial. A nadie esta permitido usar indebidamente la denominacion de origen
registrada, en particular apropiarse de ella o imitarla, aun en € caso de que se indique e verdadero
origen del producto o incluso si la denominacion se usa en formatraducida o alterada, cuando, a pesar
de ladiferencia, existariesgo de confusion, ni siquiera cuando estd acompafiada de expresiones como
"clasg", "tipo", "imitacion”, etc. Ladenominacion de origen registrada no puede utilizarse como nombre
genérico de un producto (articulo 4). Unicamente € titular registrado del derecho a usar una
denominacién de origen puede utilizarla. El titular registrado de esos derechos puede solicitar a un
tribunal competente que se prohibalaviolacion de sus derechos y se elimine laindicacién defectuosa.
La Ley de Marcas checa vigente excluye del registro 1os signos que consistan exclusivamente en
indicaciones del origen geografico delos productos. Ademés, también estén excluidas | as indicaciones
que puedan confundir a publico acerca del origen geogréfico de los productos o servicios. Laley
permite ademés excluir del registro todas las indicaciones cuya utilizacion seria contraria a los
compromisos asumidos por |a Republica Checa en acuerdosinternacionales. Conforme alo dispuesto
en e parrafo 1 del articulo 3 dela Ley checa, la Oficina no registrard un signo idéntico a una marca
de fébrica o de comercio solicitada o registrada por otro titular para bienes o servicios idénticos o
similares con anterior derecho de prioridad, o que contenga elementos de un signo solicitado o de otra
marca de fabrica o de comercio registrada que puedan inducir a confusion. La Oficina cancelara la
marcadefabricao de comercio del registro cuando, en los procedimientosiniciadosaraiz delapeticion
de un tercero o de oficio, resulte que lamarca seregistré transgrediendo laley. La Republica Checa
proporcionamedios legales paraimpedir lautilizacién delaindicacion geogréficaque identifique vinos
0 bebidas espirituosas en € caso de los que no proceden de la localidad declarada en la indicacion
geogré&fica respectiva, asi como merced a la proteccion contra la competencia desleal, en razon de la
comprobacion objetiva especial del etiquetado engafioso de mercancias (articulo 46 de la
Ley N° 513/1991).

3. ¢Protege la legislacion de la Republica Checa los dibujos y modelos textiles, entre ellos
los pertenecientes al ambito de la moda? En caso afirmativo, sirvanse indicar € fundamento
juridico y las condiciones de la proteccion.

La proteccion de los dibujos y modelos textiles esta garantizada en la Republica Checa por
lareglamentacion legal vigente de los dibujos y modelos industriales que figura en la segunda parte,
articulos 36 a 62, de la Ley de Invenciones, Modelos y Dibujos Industrides y Proyectos de
Racionalizacion, N° 527/1990. Se brinda proteccion alos dibujos y modelos textiles en las mismas
condiciones aplicables alaproteccion de todos los dibujosy modelos industriaes. LaL ey no contiene
disposiciones especia esrel ativas exclusivamente alos dibujos y model ostextiles. El dibujo o modelo
industrial debe satisfacer la condicion de novedad y aplicabilidad industria. Los dibujos'y modelos
industriales cuyo registro se solicite se somete a examen de la Oficinade la Propiedad Industrial. La
proteccion resultaradelainscripcion del dibujo omodelo endl registro dedibujosy model osindustriales
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delaOficinadelaPropiedad Industrial. LaOficinapublicaraen el Boletin Oficia un aviso del registro
del dibujo o modelo industrial. La posibilidad de obtener la proteccién de un dibujo 0 modelo textil
como nuevo aspecto de un producto no esta sujeta a ninguna condicion acargo del solicitante. Cuando
un dibujo 0 modelo textil es obra de un autor, queda igua mente protegido en la Republica Checa por
el derecho de autor.

4. La proteccion que concede la Ley Checa tiene una duracién de cinco afios (parrafo 54
de la Ley de Invenciones N° 527/1990). La Oficina de la Propiedad Industrial puede ampliar
eseplazoapeticion del titular del dibujo omodeloindustrial hastaun méximo de 10 afos, divididos
en dos periodos de cinco afios cada uno.

- ¢Son conscientes las autoridades checas de que la disposicion que establece la
ampliacion por dos periodos de cinco afos seria conforme con e parrafo 3 del
articulo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC silo en € caso de que la préorroga se
concediera de manera automatica previa solicitud del titular?

- ¢Qué significa exactamente "podrd" en la frase "la Oficina de la Propiedad
Intelectual podra ampliar ese plazo ..."?

- ¢Existe algin motivo por e que pueda rechazar se esa ampliacion?

La reglamentacion legal vigente en la Republica Checa en materia de dibujos y modelos
industriales permiteal titular obtener por etapas la proteccion acordadaaun dibujo o model o industrial
por un plazo de hasta 15 afios, es decir, cinco afios més de los exigidos por e parrafo 3 del articulo 26
del Acuerdo sobrelos ADPIC. LaOficinade laPropiedad Industria prolongaré autométicamente el
periodo de proteccién inicia de cinco afios si asi lo solicitad titular. La Oficina no puede denegar
esa prorrogay no existen fundamentos que den lugar a esa denegacién. L as autoridades checas no
acaban de estar convencidas de que estareglamentacion esté en discrepanciacon el mencionado articulo
del Acuerdo sobrelos ADPIC. Por € contrario, suponen que esta reglamentacion es mas amplia que
ladel parrafo 3 del articulo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La expresion utilizada en el texto checo auténtico de la mencionada disposicién del parrafo 2
del articulo 54 delaLey N° 527/1990 es "ampliard' y no "podré ampliar".

V. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS

Observacion general

Desde e 1° de octubre de 1995 estaen vigor en la Republica Checa una nueva L ey de Marcas
deFéabricaodeComercio (Ley N° 137/1995) enlaqueyasetienen en cuental oscompromisosderivados
del Acuerdo sobrelos Aspectos delos Derechos de Propiedad I ntel ectual relacionados conel Comercio.
Esto esdeparticular importanciaporquelamayoriadelas preguntas formuladas por |os Estados Unidos
seremiten orefieren alaanterior reglamentacion (Ley N° 174/1988), yaderogaday queno es pertinente
paralaRepublicaCheca. En consecuencia, lamayoriadelas preguntasrelativasalas marcas defébrica
o de comercio pierde sentido dada la reglamentacion actualmente en vigor descrita en las respuestas
que siguen.

1 En el articulo 2 delas Disposicionesgener ales seenumer an |os signos que pueden constituir
una marca. Esta lista no incluye los nombres de personas, las cifras, las letras ni los colores.
Sirvanseindicar dequémodo escompatibleesearticulo con e parrafo1del articulo 15del Acuerdo
sobre los ADPIC.
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Lamateriaque esobjeto delaproteccion delas marcas defébricao de comercio en laRepublica
Checa esté positivamente definida del mismo modo que en € pérrafo 1 ddl articulo 15 del Acuerdo
sobrelos ADPIC; esdecir, abarcatodos |os signos gréficamente ilustrables que consistan en palabras
(incluidos los nombres personaes), letras, numeraes, dibujos (inclusive combinaciones de colores)
o laforma del producto o su embalgje, 0 una combinacién de éstos, destinados a distinguir bienes o
servicios de diversas empresss.

2. El parrafo 3 del articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros de la
OMC a autorizar la presentacion de una solicitud para registrar una marca con anterioridad al
uso efectivo delamisma, y ademas estipula que no se denegar a ninguna solicitud por € solo motivo
de que € uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiracion de un periodo de tres afios
contados a partir delafecha dela solicitud. Sirvanse explicar de qué modo es compatiblela Ley
checa con esa disposicion del Acuerdo sobre los ADPIC.

La Republica Checa no fij6 ninguna condicién de uso de la marca previo ala presentacion de
una solicitud. La presentacion de una solicitud no esta vinculada a este hecho, razén por la cua no
puede ser rechazada fundandose en que & mismo no se produjo antes de la presentacion de lasolicitud
ni tampoco en ningun momento posterior. Lareglamentacion vigente en la Republica Checa se gjusta
perfectamente a pérrafo 3 del articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC. Es cierto, no obstante, que
la falta de uso de la marca ya registrada puede ser motivo para su cancelacion, a menos que se haya
utilizado en la Republica Checa durante un periodo de por 1o menos cinco afios previo d inicio delos
tramites de cancelacion y a menos que su titular justifique la falta de uso. Pero esta cuestion no es
pertinente a los efectos del parrafo 3 del articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.

3. Sirvanse explicar si la naturaleza del producto o servicio al que la marca de fabrica o de
comer cio hade aplicarsepuede constituir un obstaculo a su registro segun laL ey deMarcascheca.
Deser asi, lesrogamosindiqueny expliquenlasmateriascuyoregistro esta excluido por esemotivo,
lasdisposiciones dela L ey checa en que sefundan esas exclusionesy la forma en que esta préctica
es compatible con e parrafo 4 del articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.

LaL ey vigente de laRepublica Checa sobre marcas de fébrica o de comercio no conoce ningiin
obstéculo alainscripcién delamarcaen d registro que sefundeen lanaturalezadelosbieneso servicios
alos quelamarcase hade aplicar. Por lo tanto, la proteccion de las marcas de fébrica o de comercio
es completamente independiente de si € producto a que se aplicala proteccidn puede 0 no ser materia
de operaciones comerciales.

4. El parrafo 1 dd articulo 13 dela L ey checa establece quelas mar cas tendran una duracion
de 10 afios a contar desde la fecha de presentacion de la solicitud y no desde la fecha en que se
ha concedido € registro. Sirvanse explicar de qué modo es compatible esta disposicion con la
obligacion que impone € articulo 18 del Acuerdo sobrelos ADPIC a los Miembros dela OMC
de establecer la duracion de la proteccion de las marcas registradas en siete afilos como minimo.

El plazo de proteccion de las marcas registradas en la Republica Checa es de 10 afios contados
desde la fecha de presentacion de la solicitud. En cualquier caso, la duracion de la proteccion en la
Republica Checa sera mayor que la previstaen € articulo 18 del Acuerdo sobre los ADPIC, incluso
cuando € plazo en é indicado hubiese empezado a correr desde la fecha del registro de una marca
de fébricao de comercio, que no se fijaexplicitamente en e articulo 18 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

5. Sirvanseexplicar s d titular deunamar caregistradatiene e derecho exclusivodeimpedir
a terceros que utilicen signos idénticos o similares para productos o servicios que sean idénticos
o0 similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, conforme a los dispuesto en €
parrafo 1 dd articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.
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El titular de unamarcaregistradaen laRepublica Checa puede pedir aun tribunal que seimpida
atodos utilizar signosidénticos o similares parabienes o serviciosidénticoso similaresy que seretiren
del mercado los articulos identificados de una manera que implique una infraccion de sus derechos.
El derecho exclusivo del titular de la marca a impedir a todo tercero que infrinja sus derechos esta
reglamentado también por otras disposiciones de la ley actuamente en vigor, especialmente en los
articulos 13, 14y 15 de la Ley N° 137/1995.

6. Sirvanse explicar si la Ley de Mar cas checa establece una presuncién de probabilidad de
confusion a los efectos de determinar si existe una semejanza que pueda inducir a confusion por
utilizar marcas idénticas para productos idénticos, conforme a lo dispuesto en € parrafo 1 del
articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. De ser asi, les rogamos indiquen y expliquen €
fundamento legal de esa presuncion.

El derecho del titular delamarcaaimpedir atodo tercero que utilice signosidénticoso similares
paraproductosidénticos o similares en unaactividad comercia se entiende en laRepublica Checacomo
un derecho absoluto, definido en términos mas amplios que lo exigido en € parrafo 1 del articulo 16
del Acuerdo. Eltitular delamarcagozasiemprede estederecho, con prescindenciadesi esautilizacion
da como resultado la probabilidad de confusiéon. Por estas razones, la reglamentacion lega vigente
de la Republica Checa no contiene la presuncién de probabilidad de confusion.

7. Sirvanse explicar:

- el criterio utilizado en la Republica Checa para determinar si una marca es
"notoriamente conocida";

- la proteccion de que gozan en virtud de la Ley de Marcas checa las marcas
notoriamente conocidas, estén o no registradas; y

- si la notoriedad en e sector pertinente del publico obtenida como consecuencia
delapromocién delamarcasetomaen consider acion paradeterminar si unamarca
€es notoriamente conocida.

Sirvanse explicar con respecto a cada uno delos puntos de esta preguntasi loscriterioso précticas
empleadosen la Republica Checa son compatiblescon lospéarrafos2y 3del articulo 16 del Acuerdo
sobre los ADPIC.

El criterio aplicado en la Republica Checa para determinar S una marca es notoriamente conocida
deriva del articulo 6bis del Convenio de Paris parala Proteccién de la Propiedad Industrial y de las
précticas y lajurisprudencia en materia de marcas anterior a1938. La consideracion desi unamarca
es notoriamente conocida en la Republica Checa depende de su buena reputacion y difusion entre los
consumidoresy € publico empresarial. Aqui intervienen de maneradecisivalosfactores deintensidad
de la publicacion y de valoracion del signo. La Republica Checa no dispone de jurisprudencia mas
reciente, constituida por lapréctica de los tribunales en la adopcién de decisiones, teniendo en cuenta
el breve periodo de influenciade laley; no obstante, no prevemos que la evaluacién de la notoriedad
del conocimiento de una marca plantee dificultades especiales. Por e contrario, cabe esperar, dada
la continuidad de la culturajuridica, que la practica judicial mantenga un criterio similar a derecho
continental europeo. En cuanto alas précticas administrativas en la adopcion de decisiones, se echa
mano de la experiencia adquirida en los procedimientos administrativos conformes a la anterior
reglamentacion, en la que la autoridad registral declarabalas [lamadas marcas famosas mediante fallo
administrativo que se hacia constar en € registro. El titular de una marca notoriamente conocida
(registrada o no) tiene e derecho a presentar oposiciones contralainscripcion en € registro de marcas
de fébrica o de comercio con un derecho de prioridad inferior. Ademas de los derechos otorgados
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alos titulares de marcas registradas, € titular de una marca notoriamente conocida tiene €l derecho
deprohibir el uso de sumarcao de un signo queinduzcaa confusi6n independientemente de laidentidad
o similitud de los productos o0 servicios, cuando € uso de la marca notoriamente conocida para otros
productos o servicios indique unarelacion entre esos productos o servicios asi identificados y € titular
delamarcanotoriamente conocida, y desolicitar ademéslacancel acion deesamarcaque sebeneficiaria
ilicitamente de su distincion de la competencia o de la buena reputacién de una marca notoriamente
conocida, o en caso queleresultaraperjudicia, prescindiendo desi lamarcade quesetrate seregistro
paraproductos o serviciosidénticos o similares. Igualmente, en caso en que lautilizacién de unamarca
notoriamente conocidao de un signo queinduzcaaconfusi én entrafie unacompetenciadesieal declarada
por € tribunal, € titular de la marca notoriamente conocida puede pedir la cancelacion de la marca
conflictiva. Laley no expresade qué maneralamarcaadquierelacondicion de notoriamente conocida.

Hasta la fecha, los examenes practicados por la Oficina de la Propiedad Industria indican que la
promocién de la marca es uno de los métodos mediante los cuales unamarca llega a ser notoriamente
conocida. Sobrelabase delo antes mencionado, es evidente quelamarcanotoriamente conocidarecibe
en la Republica Checa proteccion no solo en el ambito delos parrafos2y 3 del articulo 16 del Acuerdo
sobre los ADPIC sino, por lo que se refiere a una eventua oposicion y a una causa especial de
cancelacion, incluso por encima de ese marco.

8. El parrafo 4 dd articulo 15 de la ley checa autoriza al titular de una marca a pedir a las
autoridadesaduaner asque suspendan la entrada en €l paisdelas mercanciasquelleven unamarca
que viole € derecho del titular. Sirvanse explicar en qué forma recoge la ley de la Republica
Checa las disposiciones relativas a las medidas en frontera de los articulos 51 a 60 del Acuerdo
sobre los ADPIC con respecto a las mercancias que lleven mar cas que violen los derechos de los
titulares de marcas registradas.

A solicitud del titular de una marca, las autoridades de la Republica Checa no despacharan
alibrecirculacién los bienes de carécter comercial cuando laindicacion que ostenten violelos derechos
dd titular de unamarca. Las autoridades aduaneras estan, pues, facultadas por laley de marcas de
fébrica o de comercio para adoptar medidas de derecho publico antes de comprobar que los productos
objeto de comercio estan realmente falsificados. Se prepara actualmente en la Republica Checa una
nueva ley que reglamentara las medidas en frontera de manera compleja, de conformidad con los
articulos 51 a60 del Acuerdo sobrelos ADPIC. Seprevé quelaley sobrelaprohibicion delaentrada
alalibrecirculacién demercanciasfalsificadas o pirataen e sistemade exportacionesy reexportaciones
y en los sistemas con exencion condiciona de derechos de aduana entre en vigor amés tardar €l 1° de
enero de 1998.

9. El parrafo 1 dd articulo 18 dela Ley de Marcas checa especifica que uno de los factores
que se tendrén en cuenta para determinar si una marca es "notoriamente conocida" serd la
"extension o larga duracién de su utilizacion para productos o serviciosde alta calidad”. Sirvanse
explicar si este factor se aplica en la précticay, en particular, s € criterio de la "alta calidad"
puede impedir € reconocimiento de una marca como marca notoriamente conocida.

L apreguntano es pertinenteen estos momentos paralaRepublicaCheca, porque hacereferencia
a la disposicion acerca de las [lamadas marcas famosas, actuamente abrogada por la ley en vigor.
Segun la disposicion legal actuamente vigente, la oficina de registro no exige ningun dato sobre la
ata calidad delosproductos o serviciosidentificados mediante mar caen lapresentaci on de documentos
relativos al conocimiento notorio de una marca

10. El parrafo 1 del articulo 19 dela Ley de Marcas checa exige estrictamente que la marca
registrada se use en la forma en que ha sido registrada. Sirvanse explicar de qué modo es
compatible esta disposicion con € parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobrelos ADPIC en cuanto
estepérraforecogee parrafo2del articulo5C del ConveniodeParis, queestipulaqueseconcedera
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proteccion alasmar cas que puedan diferir delamarcaregistrada siemprey cuando lasdiferencias
no alteren € caracter distintivo de la marca registrada.

La pregunta formulada en relacion con este punto no es tampoco pertinente parala Republica
Checa, porque la citada disposicion de la ley de marcas de fébrica o de comercio ala que se refiere
fue abrogada por laley actuamenteen vigor. Envirtud de ella, laRepublica Checano limité en modo
alguno & compromiso derivado del péarrafo 2 del articulo 5C del Convenio de Paris parala Proteccion
delaPropiedad Industria, y especia mente no hizo delos aspectos aque serefierelapreguntaun motivo
para la cancelacion del registro ni redujo la proteccion otorgada a la marca.

11. El apartado b) del parrafo 1) del articulo 23 de la Ley de Marcas checa permite la
cancelacion del registro de una marca s € titular no demuestra que la falta de uso se debié a
"razonesfundadas'. Sirvanseexplicar dequémodo escompatibleestadisposicion con e parrafo 1
del articulo 19 del Acuerdo sobrelos ADPIC, que obliga a los Miembros dela OMC a reconocer
como razones validas de falta de uso para impedir la anulacion del registro de una marca por
estemativolascircunstanciasquesurjan independientementedelavoluntad del titular delamar ca.
Sirvanse explicar también qué cir cunstancias se consider an suficientes para que se pueda invocar
esta disposicion (esto es, "razones fundadas' de la falta de uso), incluida, en su caso, la
comunicacion de las decisiones administrativas o judiciales que se hayan dictado en relacion con
esta cuestion.

De conformidad con la reglamentacion actua mente vigente en materia de marcas de fébrica
0 de comercio, es posible cancelar una marca por fata de uso a menos que € titular de la marcala
justifique adecuadamente. La Oficina de la Propiedad Industria considera vaidas especialmente las
razones que se plantearon con independencia de la voluntad del titular de la marcay que no fueron
causadas por su negligencia. Figuran entre ellas laimposibilidad no provocada de fabricar productos
0 prestar servicios, por gemplo, debido aunafuerzamayor, esdecir, alainfluenciadefuerzasnaturales
sin la cooperacién humana, que no pudo ser impedida por e cuidado, la precaucion y los esfuerzos
empleados. Por giemplo, se consider6 razon suficiente la del fabricante de productos farmacéuticos
que justifico la fata de uso de la marca por la no expedicion de una decision del 6érgano de control
de los medicamentos.

12. Sirvansedescribir los métodos utilizados por la Republica Checa para proteger losdibujos
y modelos industriales, en particular:

- la forma o formas de propiedad intelectual utilizadas para proteger los dibujos
y modelos (por g emplo: patente, derecho de autor, derecho sui generis);

- las condiciones que deben cumplirse para obtener la concesion de esa proteccién
(por gjemplo, si losdibujoso modelosdeben ser nuevosu originalesy los elementos
de estos conceptos), junto con una breve descripcion del procedimiento deregistro
0 de concesion;

- la naturaleza de los der echos concedidos y la duracion de la proteccion otor gada;
- la naturaleza de las vias de recurso de que puede valerse €l titular de cada tipo
de proteccion, incluida una descripcion de las condiciones que pueden imponer se

(por gemplo, s se exige la utilizacién comercial); y

- S existen excepciones a la proteccion o los derechos para cada tipo de propiedad
intelectual respecto de los dibujos 0 modeos industriales.
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La proteccién juridica de los dibujos y modelos industriaes en la Republica Checa adopta la
forma de una proteccion especia de los dibujos y modelos industriales introducida a partir del 1° de
enerode1991. Estaproteccion estacontenidaenlal ey delnvenciones, Dibujosy Modelos Industriales
y Proyectos de Racionalizacion, N° 527/1990.

Conforme alaley checa, los dibujosy model osindustria es quedan protegidos solamente desde
el punto de vista estético y no desde € de su utilidad. Un dibujo o modelo industria, en € sentido
de estaley, debe ser e aspecto de un producto que es nuevo y susceptible de aplicacién industrial.
El aspecto de un producto estara constituido por un disefio bidimensiona o tridimensional consistente,
en particular, en la forma, e contorno, la ornamentacion o la disposicion de los colores, 0 en una
combinacion de esas caracteristicas.

El método paraobtener laproteccion deundibujoomodeloindustrial esinscribirloenel registro
[levado por laOficinadelaPropiedad Industrial. Lacondicion basicasustantivay juridicaparaotorgar
laproteccion a dibujo o model o es su novedad. Segun lo dispuesto en € articulo 38 delaley, e dibujo
0 modelo industrial es nuevo a menos que antes del plazo en € que e solicitante tiene e derecho de
prioridad fuera conocido en la Republica Checa o en e extranjero de fuentes publicamente accesibl es,
en especial, amenos que hayasido exhibido o descrito en publicaciones o hayasido utilizado, exhibido,
demostrado o presentado publicamente. Otra condicién para obtener la protecciédn es la aplicabilidad
industrial del dibujo o modelo industrial. De acuerdo con lo dispuesto en € articulo 39 de laley, €
dibujo o modelo industria es susceptiblede aplicacion si puede utilizarse paraunafabricacion repetitiva
de productos.

El procedimiento de registro del dibujo o modelo industria se inicia con la presentacion de
una solicitud de dibujo o modelo industria en la Oficina de la Propiedad Industrial. La presentacion
de una solicitud da a solicitante el derecho de prioridad. La solicitud puede contener Unicamente un
aspecto de un producto o varios aspectos de productos de idénticaclase similaresentre ellos o destinados
al uso comun (solicitud maltiple dedibujo o modeloindustrial); € dibujo o model o solicitado se somete
aexamen delaOficina, ocasion en laque seexaminasi es nuevo y susceptible de aplicacion industrial .
S d objeto de la solicitud cumple las condiciones legales para su registro, la Oficina efectuara su
inscripcion en e registro dedibujosy modelosindustrialesy expediraun certificado deregistroal titular
del dibujo o modelo. La Oficina publicara un aviso ddl registro efectuado en € Boletin Oficial.

El registro de un dibujo 0 modelo industrial seravélido durante cinco afios a partir de lafecha
de la presentacion de la solicitud. El periodo total por €l que se puede obtener |a proteccién de un
dibujo 0 modelo en la Republica Checa es de 15 afios. El periodo de validez inicial serd prolongado
por la Oficina de la Propiedad Industrial por un méximo de dos periodos quinquenales.

L os derechos dd titular de un dibujo o modelo industrial serén, conforme a la ley checa, de
caracter exclusivo. El titular tendrd, en particular, el derecho exclusivo aelaborar € dibujo o modelo,
autorizar aterceros a hacerlo o cederlo aterceros. Tiene también derecho aimpedir atodo tercero
gue viole sus derechos exclusivos.

Latramitacion del registro de lasolicitud de dibujo 0 modelo industrial que realice la Oficina
de la Propiedad Industria se regirapor principios generales conformes con € articulo 62 del Acuerdo
sobre los ADPIC. Ademés de tramitar € registro, la Oficina tramitardigua mente la cancelacion del
dibujo omodelo. El solicitantey el titular del dibujo 0 model o dispondran detodos|os mediosjuridicos
propios de los procedimientos legales. Por 1o que se refiere ala violacion de los derechos, € titular
del dibujo o modelo industrial tendraa su disposicion todos os procedimientos previstos en e derecho
civil, tal como lo exige € Acuerdo sobre los ADPIC; los tribunales son competentes en relacion con
la adopcion de medidas provisionales o apercibimientos acerca de la violacion de derechos, la
indemnizaci én o lapresentacion depruebas. Lainfraccionintenciona delosderechosal dibujoomodelo
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industrial esté calificada como delito por € derecho pena checo. Las sanciones comprenden penas
de prision y multas.

Laley checa no requiere la utilizacion comercia del disefio o dibujo.

En e péarrafo 2 de su articulo 36, laley contiene una lista de soluciones que no se consideran
dibujos 0o modelos industrialesy que no llenan |os requisitos para su proteccion como tales. Son ellas:
a) soluciones o conceptos técnicos, b) aplicacion del aspecto conocido de un producto a un producto
de otra clase 0 del aspecto obtenido ampliando o reduciendo & aspecto conocido del producto,
C) sustitucion de un material utilizado para e aspecto de un producto, d) conceptos arquitectonicos,
€) el aspecto de un producto que solo puede determinarse si se presta una atencion especial, f) € color,
excepto cuando se utiliza en relacidn con la forma, € contorno o la ornamentacion.

Lareglamentacion de los dibujosy mode os industria es vigente en la Republica Checa no estipula
ninguna excepcion alos derechos exclusivos de su titular. Conforme alaley, los efectos del registro
delapropiedad industria selimitan Gnicamente en caso de que existael derecho de un usuario anterior,
regulado en laley segun lo dispuesto en € articulo 60.

13. Sirvanse explicar de qué proteccidén gozan en la ley checa los dibujos y modelos textiles.

La proteccion de los dibujos y modelos textiles en la Republica Checa se otorga, conforme
a lo dispuesto en e pérrafo 2 dd articulo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC, con arreglo a la
reglamentacién vigentedelosdibujoso model osindustriales quefiguraen lasegundaparte, articulos 36
a 62, de la Ley de Invenciones, Dibujos y Modelos Industridles y Proyectos de Racionalizacion,
N° 527/1990. Esta proteccion se brindaen las mismas condiciones aplicables ala proteccién de todos
los dibujos y modelos industriales. Si un dibujo 0 modelo textil es obra de un autor, se halla ademéas
bajo la proteccion del derecho de autor en la Republica Checa.

14. Sirvanse indicar si las indicaciones geogr &ficas para vinos y bebidas espirituosas gozan
deuna proteccion adicional en compar acion con lasindicaciones geogr &ficas para otr os productos.
De no ser asi, sirvanse explicar de qué modo es compatible la ley checa con € articulo 23 del
Acuerdo sobre los ADPIC.

La actua legislacion de la Republica Checa permite garantizar la proteccion adicional de las
indicaciones geogréficas delos vinos 'y bebidas espirituosas conforme d articulo 23 del Acuerdo sobre
losADPIC. Labasedeesaproteccionlaofrecenlal ey de Proteccion delas Denominacionesde Origen
de los Productos (Ley N° 159/1973) y lanueva L ey de Marcas de Fabrica checa (Ley N° 137/1995).
De conformidad con laL ey de Proteccion de las Denominaciones de Origen de los Productos, sebrinda
esta proteccion en laforma de inscripcion de la denominacion de origen en € registro de la Oficina
de la Propiedad Industrial. A nadie esta permitido usar indebidamente la denominacion de origen
registrada, en particular apropiarse de ella o imitarla, aun en e caso de que se indique & verdadero
origen del producto o incluso si ladenominacién se usaen formatraducida o aterada, cuando, a pesar
de ladiferencia, existariesgo de confusion, ni siquiera cuando estd acompafiada de expresiones como
"clasg", "tipo", "imitacion”, etc. Ladenominacion de origen registradano puede utilizarse como nombre
genérico de un producto (articulo 4). Unicamente @ titular registrado de los derechos a usar de una
denominacién de origen puede utilizarla. El titular registrado de esos derechos puede solicitar a un
tribunal competente que se prohibalaviolacion de sus derechos y se elimine laindicacién defectuosa.
La Ley de Marcas checa vigente excluye del registro los signos que consistan exclusivamente en
indicaciones del origen geogréfico delos productos. Ademés, también estén excluidas | as indicaciones
que puedan confundir a publico acerca del origen geogréfico de los productos o servicios. Laley
permite ademés excluir del registro todas las indicaciones cuya utilizacion seria contraria a los
compromisos asumidos por |a Republica Checa en acuerdos internacionales. Conforme alo dispuesto
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en e parrafo 1 del articulo 3 de laley checa, la Oficina no registrara un signo idéntico a una marca
de fébrica o de comercio solicitada o registrada por otro titular para bienes o servicios idénticos o
similares con anterior derecho de prioridad, o que contenga elementos de un signo solicitado o de una
marca de fabrica o de comercio registrada que puedan inducir a confusion. La Oficina cancelara la
marcadefabricao de comercio del registro cuando, delos procedimientosiniciadosaraiz delapeticion
de un tercero o de oficio, resulte que lamarca seregistré transgrediendo laley. La Republica Checa
proporcionamedios legales paraimpedir la utilizacién de laindicacion geogréficaque identifique vinos
0 bebidas espirituosas en € caso de los que no proceden de la localidad declarada en la indicacion
geogréfica respectiva, asi como merced a la proteccion contra la competencia desleal, en razon de la
comprobacion objetiva especial del etiquetado engafioso de mercancias (articulo 46 de la
Ley N° 513/1991).

15. El parrafo 3 del articulo 16 de la Ley de Marcas checa obliga al titular de una marca a
dar consentimiento al uso de un signo idéntico o de un signo similar que pueda inducir a confusion
si, en los dos afos anteriores a la presentacion de la solicitud, tal signo se ha convertido en signo
caracteristico de los productos o servicios idénticos o similares de su titular, por haberlo éste
utilizado en la Republica Checa. Sirvanse explicar de qué modo es compatible esta disposicion
delaley checacon € parrafo 1 dd articulo 16 del Acuerdo sobrelosADPIC, que concedeal titular
de la marca registrada e derecho exclusivo a impedir que los terceros utilicen signos idénticos
o similares para bienes o0 servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha
registrado la marca.

De conformidad con |o dispuesto en laL ey de Marcas checa, €l titular de unamarcadefébrica
o de comercio no registrada esta protegido en condiciones exactamente definidas y, a este respecto,
el gercicio de derechos subjetivos del titular puede limitarse en caso de que la aplicacion forma de
la Ley de Marcas estuviera en conflicto con los derechos derivados del uso rea de la marca en las
operaciones comerciales. Actualmente, los derechos de los titulares de marcas no registradas se
reconocen andlogamente a derecho del usuario anterior en laL ey de Patentes. Lalimitacion del efecto
del registro con respecto a titular de una marca no registrada no es una infraccion del derecho, por
otro lado absoluto, regulado en e parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

16. El parrafo 2 del articulo 15 de la Ley de Marcas checa concede al titular de una marca
registrada € derecho a impedir que los terceros utilicen sin su consentimiento marcas idénticas
o similares para productosy servicios que sean idénticos a aquellos para los que se ha registrado
lamarca. No estaclaro s al titular de una marca registrada también le asiste ese derecho con
respecto a los productos o servicios que sean similares a aquellos para los que se ha registrado
la marca. Sirvanse explicar s la ley checa reconoce también este derecho y, de no ser asi, en
quéformaescompatibleestapracticacon e parrafo 1del articulo 16 del AcuerdosobrelosADPIC.

Lapregunta aqui formulada esidénticaalaplanteaday contestadaen el punto 5. En cuaquier
caso, d titular de una marca registradatiene e derecho de prohibicion cuando |os bienes o servicios
no son idénticos, sino Unicamente similares, a aguellos para los que se ha registrado la marca.

17. El parrafo 4 dd articulo 7 de la Ley de Mar cas checa dispone que las mar cas colectivas
sblo se podrén utilizar en combinacion con una marcaindividual o con € nombre de una persona
juridica, en unaformaque permitaidentificar con claridad e origen de las mercancias quelleven
una marca distintiva. Sirvanse explicar en qué forma es compatible esta disposicién con
articulo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC, que estipula que no se complicar injustificablemente
el uso de una marca de fébrica o de comercio con exigencias especiales, como por g emplo e uso
con otra marca de fabrica o de comercio o & uso en una forma especial.
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Lapreguntarelativa al uso de unamarca colectiva se refiere ala reglamentacion abrogada en
laRepublicaCheca. Actuamente, deconformidad con lo dispuesto en €l articulo 20 del Acuerdo sobre
los ADPIC, la Republica Checa no establece ninguna obligacion de usar una marca colectiva en
combinacion con una marca individua.

V. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPON

1 Puesto que no esta claramente estipulado en la Ley de Invenciones, Dibujos y Modelos
Industriales y Proyectos de Racionalizacion que los dibujos y modelos textiles estén protegidos
de conformidad con e Acuerdo sobre los ADPIC, se ruega explicar a tenor de qué disposicion
delaley u otra legislacién conexa de derecho de autor estan protegidos esos dibujos y modelos.
Ademas, se ruega expliquen e sistema o la practica seguidos en su pais, particularmente en lo
queserefiereacosto, exameny publicacion, paraasegurarse dequelas posibilidades de busqueda
y obtencion de proteccidn de los dibujos 0 modelos textiles no se vean dificultadas injustificablemente
(véase e pérrafo 2 dedl articulo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC).

La proteccion de los dibujos y modelos textiles estd garantizada en la Republica Checa de
conformidad con el parrafo 2 ddl articulo 25 del Acuerdo sobrelos ADPIC por lareglamentacién legal
vigente de los dibujos y modelos industriales que figura en la segunda parte, articulos 36 a 62, dela
Ley de Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales y Proyectos de Racionalizacion, N° 527/1990.
Laley no contiene disposiciones especides relativas alos dibujos y modelos textiles. Esta proteccion
se otorgaen las mismas condiciones querigen paraobtener |aproteccion detodos|os dibujosy modelos
industriales en cuanto al aspecto de cualquier producto. La posibilidad de obtener la proteccion de
dibujos y model os textiles no esta vinculada con ninguna condicién especia que resulte gravosa para
el solicitante. El dibujo 0 modelo industria debe satisfacer la condicion de novedad y aplicabilidad
industrial. Los dibujos y modelos cuyo registro se solicite se someten a examen de la Oficina de la
Propiedad Industrial. En esta ocasion, la Oficina examina si e objeto de la solicitud es nuevo y
susceptible de aplicacion industrial. La proteccion resultard de lainscripcion del dibujo o modelo en
el registro de dibujosy modelos industriales de la Oficina. La Oficinapublicara en e Boletin Oficia
un aviso del registro del dibujo o modelo industrial.

Latasa administrativa percibida por la presentacion de una solicitud de dibujo 0 modeo industria
que contenga un solo dibujo o modelo, incluidos la expedicion de un certificado deregistro y € aviso
en e Boletin Oficia del dibujo o modelo registrado, y por la proteccion durante los primeros cinco
anos es, conforme al decreto vigente sobre tasas administrativas, de 1.000 coronas checas. Por una
solicitud multiple, que puede contener hasta 20 variantes de dibujos 0 modelos, la tasa es
de 2.900 coronas.

Cuando € dibujo o modelo textil cumple las condiciones para ser considerado obra del autor,
queda también protegido por las normas sobre derecho de autor.

2. El término"vendan" noestd comprendido dentrodel &mbitodela explotacion delosdibujos
y modelos industriales a tenor del articulo 56 de la Ley de Invenciones, Dibujos y Modelos
Industrialesy Proyectos de Racionalizacion. Si laexpresion " colocar ese producto en e mercado”
corresponde al término "vendan", sirvanseexplicar la diferencia entre ambas expresiones (véase
el parrafo 1 del articulo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC).

Conforme a la Ley de Invenciones, Dibujos y Moddos Industrides y Proyectos de
Racionaizacion de la Republica Checa, |a venta de productos fabricados segun e dibujo o modelo
industria registrado es también una de las principaes formas de explotacion del dibujo o0 modelo
conforme ala citada disposicion del articulo 56 de laley, donde este género de explotacidn se expresa
conlaspaabras" colocar eseproducto en el mercado”. Laexplotaciondel dibujoo model o esun derecho



IP/Q2/CZE/1
Pégina 13

exclusivo de su titular. Este tiene, de conformidad con laley checa, que concuerda plenamente con
el parrafo 1 del articulo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC, derecho aimpedir que todo tercero que
no cuente con su aprobacion fabrique, venda o importe productos queinfrinjan sus derechos exclusivos.
Las paabras " colocar en € mercado”, apartede la"venta' tradicional, serefieren ademésalaulterior
actividad econdmica que permita e acceso a los productos de una gama ilimitada de interesados
(por ejemplo, sobre la base de un contrato de arrendamiento simple o con opcién de compra, €tc.).

3. En su pais, la duracién inicial de la proteccion otorgada esinferior a 10 afios, y no puede
solicitarse una renovacion posterior en e momento del registro. Puede ocurrir, en consecuencia,
queladuracién delaproteccion seainferior a 10 afios cuando € periodoinicial hayatranscurrido
y no se permita € restablecimiento posterior del derecho. ¢No seria esto contrario al espiritu
del parrafo 3 del articulo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC?

La reglamentacion de los dibujos y modelos industriales vigente en la Republica Checa
proporcionaasu titular la proteccion del dibujo o model o hasta un periodo de 15 afios, es decir, cinco
afios mas quelos requeridos por € parrafo 3 del articulo 26 del Acuerdo sobrelosADPIC. Lavaidez
inicia del registro del dibujo o modelo es, segun lo dispuesto en € articulo 54 de laL ey de Invenciones,
Dibujos y Modelos Industriales y Proyectos de Racionalizacion, de cinco afios, prorrogables por la
OficinadelaPropiedad Industrial, asolicitud del titular, por dos periodos quinquena es como maximo.
No hay razones para denegar la prolongacién del periodo de proteccion, que queda completamente
adiscrecion dd titular del dibujo o modelo, y no a arbitrio de la Oficina de la Propiedad Industrial.
A este respecto, hacemos notar que la expresion utilizada en € texto auténtico checo del parrafo 2 del
articulo 54 delaLey N° 527/1990, es "serd' y no "puede ser". La Republica Checa no ha adoptado
ninguna decision en la que se deniegue la prérroga del periodo de proteccion si la solicita e titular
del dibujo o modelo, conforme prevé e péarrafo 3 del articulo 54 de laley checa





