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En € presente documento se reproduce la declaracién introductoria formulada por la
delegacion de Nueva Zelandia, con las preguntas que le fueron formuladas y las correspondientes
respuestas, en € examen de la legisacion sobre marcas de fébrica o de comercio, indicaciones
geogréficas y dibujos y modelos industriales llevado a cabo en la reunién del Consgjo que tuvo lugar
del 11 a 15 de noviembre de 1996."

I DECLARACION INTRODUCTORIA?

Marcas de fabrica o de comercio

El fundamento de la legislacion sobre marcas de fébrica o de comercio de Nueva Zelandialo
congtituye la Ley de Marcas de 1953, que entrd en vigor en 1954. Esta Ley consta de 15 partes, entre
las que figuralareferente a definiciones.

Existen también los siguientes reglamentos conexos:

- Reglamento de marcas de fébrica o de comercio de 1954;

- Reglamento de marcas de fabrica 0 de comercio (proteccién en frontera y medidas
transitorias) de 1994.

! Las actas de dicha reunion figuran en el documento IP/C/M/11.

2 Lasleyesy los reglamentos que, en lo referente a las esferas de que se trata, notifico Nueva Zelandia
en virtud del parafo 2 del articulo 63 del Acuerdo, figuran en los documentos |P/N/1/NZL/1,
IP/N//NZL/T/1-3, IPIN/I/NZL/G/1-2, IPIN/I/NZL/D/1-2, IPIN/1/NZL/C/1-3 e IPIN/NZL/I/1. Las enmiendas
que notifico NuevaZelandia con posterioridad al examen figuran en los documentos IP/N/L/NZL/2 e
IP/N//NZL/T/L/Add.1, IP/N/1/NZL/G/1/Add.1, IP/N/1/NZL/D/1/Add.1, IP/N/NZL/C/1/Add.1,
IP/N/1/NZL/C/2/Add.1, IP/N/NZL/C/3/Add.1 e IP/N/I/NZL/I/L/Add.1.
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Lacitada Ley fue enmendada en 1987, 1994 y 1996. Las enmiendas de 1994 se hicieron con
miras a ponerla en consonancia con el Acuerdo sobrelos ADPIC. Cabe destacar que mediante la Ley
de EnmiendasalalLey de Marcas de 1994 :

- se enmendd la definicion de "marca de fabrica o de comercio”;
- se insert6 una definicidn de lo que constituye un signo;

- se dispuso que los derechos otorgados al titular de una marca contra la infraccion de
ésta se ampliasen para abarcar el uso de un signo que sea idéntico o "similar" ala
marca registrada;

- se dispuso que la naturaleza de |os bienes y servicios a los que se aplica una marca de
fébrica o de comercio no constituira un obstéculo al registro de lamisma;

- se dispuso la proteccion de las "marcas hotoriamente conocidas'; y

- se crearon medidas de proteccion en frontera de conformidad con los articulos 51
a 60 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

En laLey de Enmiendas de 1996 se hicieron algunas enmiendas posteriores alas de 1994. En
particular, se enmendd la Ley de Marcas con € fin de:

- hacer que la Ley esté en consonancia con las obligaciones de Nueva Zelandia
dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a las indicaciones
geogréficas, en cuanto que en la Ley de Marcas ya no se estipula que se pueda
registrar una marca aun cuando el uso de esa marca esté prohibido en virtud de laLey
de Indicaciones Geogréficas,

- volver ainsertar dos apartados de articulo que se habian suprimido por inadvertencia
en la Ley de Enmiendas de 1994 y que versan sobre la facultad de hacer
transferenciasy cesiones y sobre |as restricciones a ese respecto;

- aclarar la situacion en cuanto a uso de una marca de fabrica o de comercio por otra
persona gque no sea  titular cuando éste haya autorizado €l uso de la marca.

Se notificard en breve a la Secretaria la Ley de Enmiendas de 1996, con un gemplar que
estara a disposicion de todos los Miembros tan pronto como se haya tramitado.

Ademés de esas recientes enmiendas a la Ley, Nueva Zelandia ha emprendido una revision
completa de la legisacion relativa alos derechos de propiedad industrial, entre la que figuralaLey de
Marcas. Tiene por objeto dicha revision hacer que en las leyes de propiedad industria de Nueva
Zelandia

- se tenga en cuenta la evolucion del comercio y de la tecnologia, tanto dentro del pais
como e el ambito internacional; y

- se fomente lainnovacion y se aliente latransferencia de tecnol ogia a Nueva Zelandia.
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Indicaciones geogréficas

Queda estipulada la proteccion de las indicaciones geograficas en virtud de la Ley de
Comercio Ledl, laLey de Marcasy l ilicito civil de atribucién engafiosa.

Con miras a disponer de un sistema de registro de indicaciones geogréficas se aprobd la Ley
de Indicaciones Geograficas. La principa finalidad de esta Ley es la de prever e registro de
indicaciones geograficas, bien sean ddl pais 0 extranjeras. Esaley prevé € registro y la proteccion de
indicaciones geogréficas en relacién con los productos, de conformidad con los articulos 22, 23 y 24
del Acuerdo sobre los ADPIC. La Ley también prevé e registro de indicaciones geogréficas
extranjeras cuando se dé el caso de que Nueva Zelandia haya concertado algin acuerdo bilateral o
multilateral.

Las principales disposiciones de esa Ley son |as siguientes:

- La creacion de un Registro de Indicaciones Geogréficas protegidas para las
indicaciones geogréficas de Nueva Zelandia y demds paises. Solo seincluirdn en €l
Registro las indicaciones geogréficas que hayan sido propuestas por e Topdgrafo
Generad de Nueva Zelandia (tras determinacion del comité de indicaciones
geogréficas) o por las autoridades internacionales competentes que deseen proteger
las suyas. Llevard este Registro la Oficina de Patentes de Nueva Zelandia.

- La inclusion de procedimientos para determinar indicaciones geograficas en Nueva
Zelandia. Las solicitudes neozelandesas para la determinacion de indicaciones
geogréficas se someterdn ala consideracion de un comité de indicaciones geogréficas,
compuesto por miembros del Instituto Geogréfico de Nueva Zelandia y representantes
del sector correspondiente. El publico podra hacer propuestas a comité de
indicaciones geogréficas mediante solicitud y queda prevista la posibilidad de apelar
contralas determinaciones del comité.

- Cuando las indicaciones geogréficas protegidas se usen de manera que induzcan a
error, ese uso se considerard delito atenor delaLey de Comercio Lea de 1986 y sera
aplicable en ese caso |o estipulado en dicha Ley.

Dibujos y modelos industriales

El fundamento de la legidacion sobre dibujos y modelos industriales de Nueva Zelandia o
constituyen la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1953, que entr6 en vigor € 1° de enero
de 1955, y &l Reglamento de Dibujosy Model os Industriales de 1954.

La Ley de Dibujos y Modelos Industriales no tuvo que ser enmendada para ponerla de
conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, puesto que las estipulaciones de dicha Ley estaban ya
en consonancia con dicho Acuerdo.

LaLey de Dibujosy Modelos Industriales es un medio para garantizar que los autores de los
dibujos y modelos puedan proteger su obra. Para poder solicitar proteccion con arreglo a esa Ley,
habra de hacerse una solicitud en reglay un depdsito de los dibujos. El dibujo o modelo debera ser
nuevo u original, atraer lamirada, no ser completamente funciona y aplicarse a un articulo. El plazo
méximo de proteccion es de 15 afios a partir de lafecha de solicitud.

Cabe hacer notar que en Nueva Zelandiala mayor parte de la obra de |os autores de dibujos y
modelos industriales queda protegida sobre todo en virtud de la Ley del Derecho de Autor de 1994 y
no de laLey de Dibujos y Modelos Industriales, puesto que la Ley del Derecho de Autor estipula un
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plazo més amplio de proteccion, es de aplicacion gratuita'y automética a todos los dibujos y modelos
originalesy no precisa salvar tramites.

Nueva Zelandia ha emprendido en la actualidad una revision completa de las leyes sobre
derechos de propiedad intelectual, entre las que figuralaLey de Dibujosy Modelos Industriales. Esta
revision tiene por finalidad asegurar que las leyes de propiedad industrial neozelandesas:

- tengan en cuenta la evolucion del comercio y de la tecnologia tanto dentro del pais
como en e ambito internacional;

- fomenten lainnovacién y alienten latransferencia de tecnologiaa Nueva Zelandia.

Il. RESPUESTA A LA PREGUNTA GENERAL RELATIVA A LOS DERECHOS
PRIORITARIOS®

¢Reconoce su pais un derecho de prioridad fundado en una anterior solicitud de marca de
fabrica o de comercio presentada en cualquier otro pais Miembro de la OMC por un nacional de un
Miembro dela OMC?

Nueva Zelandia reconoce en la actualidad un derecho de prioridad fundado en una anterior
solicitud de marca de fabrica o de comercio cuando se trata de paises que son miembros del Convenio
de Paris 0 con los que Nueva Zelandia concertd un acuerdo bilateral con respecto al derecho de
prioridad de las solicitudes de marcas de fébrica o de comercio.

Se esta elaborando ahora una enmienda a la Orden de Convenio sobre patentes, dibujos y
modelos industriales y marcas de fébrica o de comercio. Esta enmiendatiene por finalidad ampliar la
Orden de Convenio de tal manera que abarque a los Miembros de la OMC que no son miembros del
Convenio de Paris.

1. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES
EUROPEASY SUSESTADOSMIEMBROS

1. Sirvanse explicar s la ley neozelandesa preve e registro y la proteccion de las marcas
colectivas de conformidad con el articulo 7bis del Convenio de Paris en relacion con e péarrafo 1 del
articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En Nueva Zelandia no existe una disposicion concreta acerca del registro de las marcas
colectivas. Cuando se acometieron las modificaciones necesarias para cumplir |as obligaciones
dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC, se juzgd que las marcas colectivas podrian quedar
incluidas en € sistema normal de marcas, que comprendia marcas de certificacion, hasta que se
redactasen disposiciones concretas con respecto alas marcas colectivas en una legislacion genera que
promulgase reformas de la Ley de Marcas neozelandesa de 1953. Debido a las demoras que se
produjeron en la promulgacion de esa legislacion general, puede que Nueva Zelandia tenga que
redactar disposiciones concretas con respecto a las marcas colectivas mediante una enmienda
legislativa por separado.

3 En lareunion del Consejo de los ADPIC celebrada del 11 a 15 de noviembre de 1996, los Miembros
accedieron a proporcionar una respuesta a esa pregunta en el contexto del presente examen (parrafo 43 del
documento |P/C/M/11).
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[Pregunta complementaria de las Comunidades Europeas]

En su respuesta a la pregunta 1, Nueva Zelandia menciona demoras en la promulgacion de
nueva legislacién relativa a la proteccidon de marcas colectivas. ¢Podria anunciar en términos mas
concretos para cuando se espera esa nueva legidacion?

En Nueva Zelandia no esté establecida en la actuaidad |a proteccidn de las marcas colectivas.
El Ministerio de Comercio, departamento gubernamental a cuyo cargo se hala la politica de
propiedad intelectual, esta estudiando como podria atenderse a esa cuestion en 1997.

2. ¢Prevé la ley neozelandesa sobre marcas de fabrica o de comercio la proteccién temporal de
las marcas de fabrica o de comercio respecto de los productos que figuren en las exposiciones
internacionales oficiales u oficialmente reconocidas organizadas en e territorio de cualquier
miembro de la Unién del Convenio de Paris, de conformidad con € articulo 11 de este Convenio en
relacion con el parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC?

Nueva Zelandia cumple los requisitos del articulo 11 del Convenio de Paris sin necesidad de
establecer |a proteccion temporal. En el articulo 17 se prevé la proteccion de marcas notoriamente
conocidas y en el articulo 11 se dispone la relativo a situaciones en las que se haya usado con
anterioridad unamarca. Concretamente, el parrafo 1 del articulo 11 estipulalo siguiente:

"1) Nada de lo dispuesto en esta Ley dara derecho a titular o d usuario registrado de una
marca registrada a estorbar o restringir el uso por cualquier persona de una marca idéntica o
similar en relacion con bienes o servicios con respecto a los cuales dicha persona o un
predecesor de su titularidad haya hecho uso continuo de esa marca a partir de una fecha
anterior a...

a) el uso de la mencionada marca en relacién con esos bienes o servicios, o bienes o
servicios similares, por € titular o un predecesor de su titularidad; o

b) €l registro de la mencionada marca con respecto a esos bienes o servicios, o bienes o
servicios similares, en nombre del titular o un predecesor de su titularidad, ...

segln cual de esas dos fechas haya sido la mas temprana, 0 a oponerse (una vez probado ese
uso) a que dicha persona se inscriba en € registro para esa marca idéntica o similar con
respecto a esos hienes o servicios, 0 bienes o servicios similares, en virtud del parrafo 5 del
articulo 17 de estaLey".

En laLey de Comercio Leal de 1986 y en lafigura del ilicito civil de atribucién engafiosa se
prevé también la posibilidad de proceder contra quien se apropie de marcas que hayan aparecido en
exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas de carécter internacional. En concreto, la Ley de
Comercio Lea de 1986 prohibe, en actividades comerciales, toda falsificacion de marcas o la
aplicacion engafiosa de una marca a bienes o servicios de tal manera que dé lugar a probabilidad de
confusién o induzca al publico a error (parrafo 1 del articulo 16, en su forma enmendada por el
articulo 33 delaLey de Enmiendas ala Ley de Marcas de 1987).

[Pregunta complementaria de las Comunidades Europeas]
En la respuesta de Nueva Zelandia se hace mencidn especifica de la proteccion, en virtud del

articulo 17, de las marcas notoriamente conocidas, sin afladir mas informacion. ¢Podria explicar
Nueva Zelandia € articulo 17 y como cumple losrequisitos dd articulo 11 del Convenio de Paris?
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El articulo 11 del Convenio de Paris exige, entre otras cosas, a los paises que integran la
Union que concedan proteccion temporal a las marcas con respecto a productos que figuren en
exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas de caracter internacional. El articulo 17 de la Ley
de Marcas aplica e articulo 11 del Convenio de Paris en la medida en que toda marca con respecto a
productos gue figuren en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas de carécter internaciona
se considera una marca notoriamente conocida. Como ya se menciond anteriormente en la respuesta
inicial de Nueva Zelandia, el articulo 11 de la Ley de Marcas es la disposicion primordial en cuanto a
la puesta en practica de las obligaciones de Nueva Zelandia a tenor del articulo 11 del Convenio de
Paris.

3. ¢Debe interpretarse que la ley neozelandesa da a los titulares de marcas de fabrica o de
comercio la posibilidad de oponerse a la anulacion de una marca por falta de uso basandose en que
esta falta de uso se debié a la imposicién de requisitos oficiales que no sean restricciones a la
importacion (parrafo 1 del articulo 19 del Acuerdo sobrelos ADPIC)?

Si, es asi como debe interpretarse. En el parrafo 2 del articulo 16 de la Ley de Marcas
de 1953 (tal como se estipulaen d articulo 8 dela Ley de Enmiendas ala Ley de Marcas de 1994) se
garantiza que la legislacion que pueda afectar al uso de algunas marcas no seré lesiva para € registro
de marcas. El parrafo 3 del articulo 35 surte efectos semejantes.

4, Entendemos que todavia no ha entrado en vigor la Ley de Indicaciones Geogr &ficas de 1994
gue contiene una pequefia modificacion. Ademas, tenemos entendido que e Ministerio de Comercio
de Nueva Zelandia ha preparado un proyecto de reglamento detallado para la aplicacion de la ley.
¢Cudles son las fechas previstas parala entrada en vigor de laley y del reglamento de aplicacion?

La Ley de Indicaciones Geograficas de 1994 ha sido aprobada y se esta elaborando en estos
momentos el Reglamento de Indicaciones Geogréficas. Una vez ultimado €l Reglamento, la Ley
entrara en vigor mediante la orden correspondiente. El Ministerio de Comercio, junto con la
Informacion Topografica de Nueva Zelandia, estdn en la actualidad ultimando € Reglamento que
permita la entrada en vigor de la Ley. Se prevé que este Reglamento, asi como la Ley de
Indicaciones Geogréficas, entren en vigor a comienzos de 1997.

5. Sirvanse explicar s e plazo de gracia previsto en la ley neozelandesa para e pago de las
tasas de mantenimiento de los derechos de indicaciones geograficas es inferior a seis meses
(articulo 5bis del Convenio de Paris en relacion con e péarrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre los
ADPIC).

En la Ley de Indicaciones Geogréficas no existe ninguna estipulacion en cuanto a pago de
tasas de mantenimiento de los derechos de indicaciones geograficas. Una indicacién geogréfica
permanecera en el Registro de Indicaciones Geogréficas por tiempo indefinido o hasta que se haya
solicitado con éxito que se retire o modifique € nombre.

6. ¢A quién se debe considerar seguin la ley neozelandesa parte interesada en relacion con la
utilizacion de indicaciones geogréficas falsas (parrafo 2 del articulo 10 del Convenio de Paris en
relacion con el parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC)?

Compete a tribuna superior 0 a un tribuna de distrito de Nueva Zelandia imponer a una
parte, en virtud del articulo 9 de la Ley de Comercio Leal, medidas de observancia de unaindicacion
geogréfica que se haya registrado con arreglo ala Ley de Indicaciones Geogréficas. No hay ninguna
disposicién concreta en la Ley de Comercio Leal en cuanto a que la persona que entable € proceso
sea "parte interesada’. Indica la jurisprudencia que, cuando se entabla proceso invocando la Ley de
Comercio Led, los tribunales adoptan un criterio de amplitud por lo que respecta a quién podra
iniciarlo. Aunque queda a la discrecion de los tribunales evitar en lo posible que se inicien
procedimientos engorrosos, esa discrecion se deja de lado cuando parece haber indicios de violacion
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delalLeyy, enespecia, cuando es de interés publico que se sustancie la causa.

7. ¢Debe interpretarse que la definicion de indicacién geogréfica que figura en la ley
neozel andesa se refiere a una determinada calidad, reputacion u otra caracteristica del producto que
es imputable fundamentalmente a su origen geogréfico de conformidad con el pérrafo 1 del
articulo 22 del Acuerdo sobrelos ADPIC?

La Ley de Indicaciones Geograficas define el término "indicacion geografica' con mayor
amplitud que € Acuerdo sobre los ADPIC. El acance de la proteccidn a que se tiene derecho en
virtud de la Ley de Indicaciones Geogréficas no queda limitado a indicaciones geogréficas que
identifiguen un producto en € que una determinada calidad, reputacion u otra caracteristica sea
imputable a origen geogréfico. Es probable, sin embargo, que las consideraciones relativas a la
necesidad de proteger la calidad, reputacion u otras caracteristicas de un producto que sean imputables
aun origen geogréfico en Nueva Zelandia, sean uno de los motivos por 10s que se solicite proteccion
para una indicacién geogréfica en virtud de esta Ley. Nueva Zelandia quisiera hacer notar que €
Acuerdo sobre los ADPIC se limita aimponer unas normas minimas, y que cada pais puede, s asi lo
desea, estipular una proteccion mas amplia que la exigida a tenor del Acuerdo con € fin de evitar un
uso de las indicaciones geogréficas que dé lugar a confusién o induzca a error, siempre que esa
proteccion adicional sea compatible con sus demés obligaciones en e marco de la Organizacion
Mundial del Comercio.

8. ¢Tiene previsto Nueva Zelandia arbitrar los medios legales o las medidas administrativas
necesarios para que las partes interesadas puedan impedir la utilizacién de una indicacién
geografica que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean
originarios del lugar designado por la indicacion geogréfica de que se trate, incluso cuando se
indique € verdadero origen del producto o se utilice la indicacion geogréfica traducida o
acompanada de expresiones tales como "clase", "tipo", "edtilo", "imitacién" u otras analogas
(parrafo 1 del articulo 23 del Acuerdo sobrelos ADPIC)? En caso afirmativo, expliquese como.

Cuando se trata de esos casos, queda estipulada la proteccion en virtud del parrafo 2 del
articulo 4 de laLey de Indicaciones Geogréficasy € articulo 9 delaLey de Comercio Lea de 1986.

El parrafo 2 del articulo 4 de la Ley de Indicaciones Geogréficas estipula que cuando una
persona, en el curso de operaciones comerciaes, utilice en relacion con un producto determinado una
indicacion geografica protegida:

- junto con el verdadero origen geogréfico del producto (apartado @) del parrafo 2 del
articulo 4);

- traducida (apartado b) del parrafo 2 del articulo 4); o

- acompafiada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitacion" u otras
andoga (apartado c) del parrafo 2 del articulo 4),

y el producto no tenga el origen geogréfico al que se refiere la indicacion geografica protegida, esa
persona habra cometido una violacion del articulo 9 de la Ley de Comercio Lea. Ese articulo dice
asi:

"CONDUCTA QUE DE LUGAR A CONFUSION E INDUZCA A ERROR
GENERALMENTE

Nadie podrg, en € curso de operaciones comerciales, conducirse de modo tal que dé lugar a
confusion o induzca a error 0 que dé lugar a probabilidad de confusién o de induccién a
error."
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[Pregunta complementaria de la Comunidad Europea)

El parrafo 2 dd articulo 4 de la Ley de Indicaciones Geogréficas protege la indicacion
geografica tanto s la indicacion protegida se utiliza traducida como s va acompafiada de
expresiones tales como "clase”, "tipo”, "estilo", "imitacion” u otras analogas. ¢Estamos en lo cierto
si creemos que toda violacion del parrafo 2 del articulo 4 congtituiria una violacion automatica del
articulo 9 dela Ley de Comercio Leal (que serefiere a "dar lugar a confusion o inducir a error")?

Se juzgard que toda contravencion del parrafo 2 del articulo 4 de la Ley de Indicaciones
Geogréaficas de 1994 constituye unainfraccion del articulo 9 delaLey de Comercio Lea de 1986.

9. ¢ Tiene previsto Nueva Zelandia establecer que el registro de toda marca de fabrica o de
comercio para vinos o bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicacién geografica se
denegara o invalidara para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen, de
conformidad con el parrafo 2 del articulo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC? En caso afirmativo,
expliguese cOmo.

Esa edtipulacion ya existe. Nueva Zelandia ha dado efecto al apartado 2 del articulo 23 en
virtud del parrafo 1 del articulo 16 de la Ley de Marcas, e parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de
Indicaciones Geogréficasy el articulo 9 delalLey de Comercio Leal. El parrafo 1 del articulo 16 de la
Ley de Marcas estipulalo siguiente:

"1) Serailegal registrar como marca de fabrica o de comercio o como parte de una marca
de fabrica o de comercio todo material escandaloso o todo material cuyo uso dé lugar a la
probabilidad de inducir a error o causar confusion, o sea contrario alaley o alamoral, o esté
excluido, por cualquier otro motivo, de proteccion en un tribunal de justicia’.

El parafo 1 del articulo 4 de la Ley de Indicaciones Geogréficas estipula que una persona
habra contravenido € articulo 9 de laLey de Comercio Leal cuando esa persona:

"... utilice, en relacion con un producto determinado, una indicacion geogréfica protegida y
ese producto no sea originario del lugar de origen geografico a que laindicacion geogréfica
protegida se refiere”.

El articulo 41 de la Ley de Marcas otorga también la facultad general de poder rectificar las
inscripciones que figuran en € Registro de Marcas.

El Comisionado de Marcas no registrara como marca una indicacion geogréfica cuando esté
claro que laindicacion se vaautilizar de manera que cause confusion o induzca a error o de modo tal
que contravenga el parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Indicaciones Geogréficas.

El parrafo 1 del articulo 35 de la Ley de Marcas es también pertinente en cuanto que estipula
laretirada del Registro de una marca que no se haya utilizado durante cinco afios.

Cabe hacer notar que todas las marcas que se registraron con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley de Indicaciones Geogréficas quedardn acogidas a la cldusula de anterioridad y
exigtiran en laforma en que fueron inscritas.

10. Segun el parrafo 3 del articulo 5 de la Ley de Indicaciones Geogréaficas neozelandesa, la
utilizacion de una indicacién geogréfica protegida en relacién con productos que han sido
producidos antes de gque se declarara su condicion de productos especificados no viola € derecho
conferido por esa indicacién geografica. ¢Podria € Gobierno de Nueva Zelandia explicar s esta
disposicion es compatible con lo dispuesto en la seccion 3 de la parte |l del Acuerdo sobre los
ADPIC?
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Nueva Zelandia actlia de conformidad con la seccién 3 de la parte Il del Acuerdo sobre los
ADPIC en cuanto que la legislacién neozelandesa esta de conformidad con e parrafo 4 del
articulo 24. En dicho parrafo se prevé una excepcion a lo dispuesto en la seccién 3 por lo que
respecta a los nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicacién geografica de manera
continua para los mismos bienes o servicios, u otros afines, en d territorio de ese Miembro, o bien

- durante 10 afios como minimo antes de lafecha de 15 de abril de 1994; o
- de buenafe, antes de esa fecha

El parrafo 3 del articulo 5 de la Ley de Indicaciones Geogréficas esta de conformidad con lo
estipulado en € parrafo 4 del articulo 24.

[Pregunta complementaria de la Comunidad Europea)

Nueva Zelandia declara en su respuesta que e pérrafo 3 del articulo 5 de la Ley de
Indicaciones Geograficas esta de conformidad con lo estipulado en el péarrafo 4 del articulo 24 del
Acuerdo sobre los ADPIC, pero ho menciona si también se aplican los plazos que se prevén en dicho
parrafo. ¢Podria Nueva Zelandia aclarar esta cuestion?

L os plazos que se mencionan en €l parrafo 4 del articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no
han sido incorporados a pérrafo 3 del articulo 5 de la Ley de Indicaciones Geograficas de 1994. Con
0 sin plazos, es probable que toda persona que utilice una indicacion geografica paraindicar e origen
de un producto cuando ese producto no tenga su origen en esa indicacion geogréfica contravenga el
articulo 9 de laLey de Comercio Leal, que prohibe una conducta que dé lugar a confusion o induzca a
error.

Cabe hacer notar que € articulo 9 de laLey de Comercio Leal ha sido utilizado con éxito en
€l pasado para proteger indicaciones geograficas.

Cabe hacer notar también que se utilizan con muy poca frecuencia las indicaciones
geogréficas del extranjero en cuanto a productos viticolas producidos en Nueva Zelandia.

11. cPrevé la Ley de Indicaciones Geograficas neozelandesa una exencion en cuanto a la
proteccion de las indicaciones geograficas en aquellos casos en gque la marca de fabrica o de
comercio fue solicitada o registrada de buena fe, o en los que los derechos a una marca de fabrica o
de comercio se adquirieron mediante su uso de buena fe _antes de |a entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OMC en relacion con Nueva Zelandia, conforme a lo establecido en € parrafo 5 del
articulo 24 del Acuerdo sobrelos ADPIC?

Si; véase nuestrarespuesta ala pregunta 10 supray el apartado c) del parrafo 2 del articulo 5
de la Ley de Indicaciones Geogréficas. En este apartado queda estipulado que €l titular registrado de
una marca de fabrica o de comercio puede continuar utilizando una marca que haya sido solicitada de
buenafey que haya sido utilizada sin intencion de causar confusion o inducir aerror, S esa marcafue
solicitada o registrada con anterioridad ala Ley aplicable alos "productos especificados'. A juicio de
Nueva Zelandia, este articulo estd de conformidad con € pérrafo 5 del articulo 24 del Acuerdo sobre
los ADPIC.

[Pregunta complementaria de las Comunidades Europeas]

¢Podria aclarar Nueva Zelandia s su legidacion incorpora los plazos tal como se exige en virtud de
los apartados @) y b) del parrafo 5 del articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC?
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En & articulo 5 constan determinadas exenciones, de conformidad con & articulo 24, con
respecto alarestriccion del uso de indicaciones geogréficas en relacion con productos que no tienen
su origen en esaindicacion geogréfica.

En el apartado c) del parrafo 2 del articulo 5 se establece una exencion en e caso del uso, en
relacion con productos especificados, de marcas que hayan sido solicitadas, registradas o utilizadas en
Nueva Zelandia de buena fe con anterioridad a que esos productos fuesen declarados productos
especificados. Todavia no ha sido declarado producto especificado ningn producto.

El parrafo 2 del articulo 16 de laLey de Marcas dispone que esilegal registrar unamarcas €
uso de esa marca estaria prohibido en virtud de la Ley de Indicaciones Geogréficas de 1994. Esta
disposicion entro en vigor el 2 de septiembre de 1996.

La legidacion neozelandesa estd, por tanto, de conformidad con e parrafo 5 del articulo 24,
comprendidos |os plazos que se precisan en dicho articulo.

V. RESPUESTAS A LASPREGUNTASFORMULADASPOR LOSESTADOSUNIDOS

1 Sirvanse explicar s la naturaleza del producto o servicio a que la marca de fébrica o de
comercio ha de aplicarse puede congtituir un obstadculo al registro de la marca segun la ley
neozelandesa. De ser asi, les rogamos indiquen y expliquen las materias cuyo registro esta excluido
por ese motivo, las disposiciones de la ley neozelandesa en que se fundan esas exclusionesy s esta
practica es compatible con € parrafo 4 del articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Con arreglo ala Ley de Marcas de 1953, la naturaleza del producto o servicio al que la marca
de fabrica o de comercio ha de aplicarse no constituye obstéculo a registro de la marca.  Por
consiguiente, no hay que identificar la materia objeto de proteccidn y lalegislacion neozelandesa esta
de conformidad con € parrafo 4 dd articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC. (Cabe sefiaar, sin
embargo, que se exceptlia de lo dicho € caso de que la marca que se solicite entrafie una indicacion
geogréfica. Esaexcepcion es compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC.)

2. Sirvanse explicar s la Ley de Marcas neozelandesa establece una presuncién de
probabilidad de confusion a los efectos de determinar si existe una semegjanza que puede inducir a
confusion por utilizar marcas idénticas para productos idénticos, conforme a lo dispuesto en el
parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobrelos ADPIC. De ser asi, les rogamos indiquen y expliquen
cual es € fundamento juridico de esa presuncion.

El articulo 17 de la Ley de Marcas de 1953 (tal como fue modificado por € articulo 9 de la
Ley de Enmiendas ala Ley de Marcas de 1994) estipula que, cuando se utilicen marcas idénticas para
bienes o servicios que sean idénticos o similares, se presumira que existe probabilidad de confusion.
Cuando esa presuncién existe, son varias las opciones en cuanto ala solicitud. El Comisionado de
Marcas puede optar por una de las siguientes:

- denegar € registro de lamarca en virtud del parrafo 1 dd articulo 16;

- permitir e registro con arreglo a determinadas condiciones y limitaciones en virtud
del parrafo 5 del articulo 17; o

- exigir que, s la marca se registra, |0 sea como marca conexa a la marca idéntica o
similar. Asi se estipula en el articulo 32 (tal como fue modificado por € articulo 16
delaLey de Enmiendas alalLey de Marcas de 1994).
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3. Sirvanse explicar s, y en relacion con qué aspectos, las disposiciones relativas a los actos
gue constituyen una violacion de una marca registrada a tenor de lo dispuesto en € articulo 10 de la
Ley de Marcas neozelandesa son aplicables también a los titulares de marcas registradas para
servicios. Les rogamos comunigquen las decisiones administrativas o judiciales que se hayan dictado
en relacion con esta cuestion.

En genera, la ley neozelandesa no establece distinciones entre las marcas registradas para
servicios y las registradas con respecto a bienes. Como se hace notar en la pregunta, € articulo 10
versa sobre la manera en que los bienes que estén debidamente protegidos con marcas no pueden ser
objeto de negociacion ulterior cuando existe un contrato por escrito en e que consten las condiciones
con respecto al trato de esos bienes. Ello no impide que se celebren los contratos que quepa hacer en
relacion con las marcas de servicios. Cuando es este €l caso, son aplicables |0s recursos contractuales.
No se conocen casos en los que cupiese aplicar € articulo 10.

4, El articulo 17 de la Ley de Marcas neozelandesa no menciona ni define las marcas
"notoriamente conocidas'. Sirvanse explicar como se definen en la legislacion neozelandesa las
marcas notoriamente conocidasy s Nueva Zelandia ha aplicado los parrafos 2 y 3 del articulo 16 del
Acuerdo sobre los ADPIC.

Pese a no estar definido en la Ley de Marcas de 1953 lo que congtituiria una "marca
notoriamente conocida’, dicha Ley hace referencia de todos modos a las marcas "notoriamente
conacidas'. El parrafo 2 del articulo 17 de laLey de Marcas de 1953, tal como fue modificado por €
parrafo 1 del articulo 9 delaLey de Enmiendas alalLey de Marcas de 1994, dice lo siguiente:

"2) A reservade lo estipulado en el apartado 5) de este articulo, no podra registrarse una
marca de fabrica o de comercio con respecto a ningin producto cuando la marca (0 un
elemento esencial) sea idéntica o similar a una marca traducida que sea notoriamente
conocida en Nueva Zelandia ( mediante publicidad o por cualquier otro medio) ...

a) Por lo que respecta a esos productos o productos similares; o

b) Por lo que respecta a cualquier otro producto cuando quepa pensar que el uso de la
marca de fébrica o de comercio mencionada indique una conexién en e curso de
operaciones comerciales entre esos otros productos y el titular de la marca
notoriamente conocida, y haya probabilidad de que lesione los intereses de dicho
titular, ...

cuando el uso de la marca mencionada dé lugar a probabilidad de confusién o de inducir a
error’. [Sn bastardilla en € texto citado.]

(El parrafo 4 ddl articulo 17 es el correspondiente por 1o que se refiere alas marcas de servicios.)

Aungue no hay un texto legidativo que defina lo que constituye una marca "notoriamente
conacida’, laley ofrece orientacidn a respecto, cuando habla, por gemplo, de que sea notoriamente
conacida "en Nueva Zelandia' y cuando menciona "mediante publicidad o por cuaquier otro medio”.
Es mas, la flexibilidad que proporciona € no tener una definicion de lo que constituye una marca
"notoriamente conocida' hace que puedan ser tenidos en cuenta los factores mencionados en €l
parrafo 2 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por gemplo, es costumbre en Nueva
Zelandia que la Oficina de Patentes tenga en cuenta el uso, la jurisprudencia y otras pruebas
presentadas para determinar S una marca es notoriamente conocida o no.

Cabe notar también que € acance de los parrafos 2 y 4 del articulo 17 no se limita a las
"marcas notoriamente conocidas' que hayan sido registradas. La frase "mediante publicidad o por
cualquier otro medio" abarca claramente las marcas no registradas. El articulo 17, por consiguiente,
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prohibe el registro de marcas idénticas, o tan similares a marcas notoriamente conocidas que puedan
causar confusion, estén registradas 0 ho esas marcas notoriamente conocidas.

La ley neozelandesa esta de conformidad con el parrafo 3 del articulo 16 del Acuerdo sobre
los ADPIC en virtud del articulo 32, en & que se estipula que el Comisionado de Marcas puede exigir
e registro de las marcas como marcas conexas S queda indicada una conexion entre bienes o
servicios. Laley de Comercio Leal de 1986 vy €l ilicito civil de atribucién engafiosa prevén también
que haya proteccion cuando el uso de la marca dé lugar a confusion o induzca a error o cuando haya
probabilidad de que cause confusion.

[Preguntas complementarias de los Estados Unidos]

a) Para que una marca notoriamente conocida que no esté registrada obtenga proteccion en
virtud del ilicito civil de atribucion engafiosa, ¢deber& esa marca estar "en uso" en Nueva Zelandia?
¢Debera ser este "uso" un uso en e curso ordinario de operaciones comerciales? S la marca es una
marca notoriamente conocida que no esta registrada, ¢puede quedar protegida a tenor de esteilicito
civil, basandose solamente en su reputacion?

L as marcas notoriamente conocidas gue no hayan sido registradas pueden quedar protegidas a
tenor del ilicito civil de atribucion engafiosa. Este ilicito civil se vio ampliado con € tiempo y se
aplica a més casos que aquellos en los que los productos de un comerciante se hacen pasar por los
productos de otro. Los tribunales de Nueva Zelandia se han mostrado dispuestos a reconocer que €l
titular de una marca de fabrica o de comercio o de un nombre comercia puede sufrir pérdidas debido
a que los consumidores confundan los productos de un comerciante con los productos de otro
comerciante, aun cuando no haya competencia directa entre los dos productos. Se han concedido
dafosy perjuicios por disminucion del valor de un nombre, una marca 0 una presentaci on.

Hasta qué punto puede quedar protegida por €l ilicito civil de atribucién engafiosa una marca
notoriamente conocida sin registrar, aunque no esté "en uso" en Nueva Zelandia, dependera de los
hechos de cada caso. Los tribunales tendrén en cuenta, en particular, €l alcance de la reputacion y la
clientela que pueda asociarse con la marca notoriamente conocida en Nueva Zelandia.

Es posible que una marca notoriamente conocida que no esté registrada quede protegida a
tenor del ilicito civil de atribucion engafiosa basandose solamente en su reputacion. Hacemos notar
gue laLey de Comercio Leal de 1986 puede también proteger las marcas notoriamente conocidas que
no se usen en Nueva Zelandia

b) ¢Queé disposiciones de la Ley de Comercio Leal de 1986 protegen las marcas notoriamente
conocidas? ¢Existe jurisprudencia en cuanto a la interpretacion y aplicacion de esas disposiciones?

Se utilizarian los articulos 9 y 16 de la Ley de Comercio Lead para proteger las marcas
notoriamente conocidas. El articulo 9 prohibe en general |a conducta engafiosa o que induzca a error.
El articulo 16 versa sobre las personas que, en el curso de operaciones comerciales, falsifican una
marca; aplican con falsedad una marca a los productos; 0 usan una marca con falsedad en relacion
con los servicios. El articulo 16 abarca las marcas notoriamente conocidas que pueden no estar
registradas en Nueva Zelandia.

Se han dado varios casos que tienen valor de precedente en este ambito.

5. Sirvanse explicar s, atenor de la Ley de Marcas neozelandesa, se prohibe el registro de una
marca que sea idéntica a una marca notoriamente conocida que no esté registrada o similar a ellaen
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una forma que pueda inducir a confusion. De ser asi, les rogamos indiquen cual es e fundamento
juridico de esta conclusién.

6.

b)

Sirvanse remitirse alarespuesta ala pregunta 4 supra.

Sirvanse describir los métodos utilizados en Nueva Zelandia para proteger los dibujos y
modelosindustriales, en particular:

a)

b)

€)

la forma o formas de propiedad intelectual utilizadas para proteger € dibujo y
modelo industrial (por g emplo, patente, derecho de autor, sui generis);

las condiciones que deben cumplirse para obtener la concesion de esa proteccion
(por gemplo, s los dibujos y model os deben ser nuevos u originales y los e ementos
de estos conceptos), junto con una breve descripcion del procedimiento de registro o
concesion;

la naturaleza de los derechos concedidos y la duracion de la proteccidn otorgada;
la naturaleza de las vias de recurso de gque puede valerse € titular de cada tipo de
proteccion, incluida una descripcion de las condiciones que pueden imponerse (por

egjemplo, s se exige la utilizacion comercial); y

Si existen excepciones a la proteccion o los derechos para cada tipo de propiedad
intelectual de los dibujosy modelos industriales.

La Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1953 y la Ley de Derecho de Autor de 1994
abarcan las principaes esferas en cuanto a la proteccién de dibujos y modelos industriaes.
En algunos casos, puede acudirse a otras formas de proteccion, a saber:

Si el dibujo o modelo tiene una forma "funciona", existe la posibilidad de obtener
proteccion de patente en virtud de la Ley de Patentes de 1953.

Existe la posibilidad de obtener alguna proteccion en virtud de la Ley de Marcas
de 1953, dado que puede ahora registrarse una "forma"' como marca de fébrica o de
comercio.

Se responderd a | os restantes apartados de esta pregunta (de b) a €)) cifiéndose a la proteccion
otorgada en virtud de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1953 y la Ley de Derecho
de Autor de 1994, puesto que son los principales instrumentos en cuanto a la proteccion de
gue gozan los dibujos y modelos industriales.

Para poder registrarse en virtud de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1953, |la
solicitud de derechos sobre un dibujo 0 modelo habra de atenerse alo siguiente:

Deberd demostrar que € dibujo o modelo encga en la definicién de "dibujo o
modelo" atenor del articulo 2 de la Ley de Dibujosy Modelos Industriales de 1953,
esto es:

"rasgos de forma, configuracion, patron o adorno aplicados a un articulo por
cualquier proceso 0 medio industrial, que sean rasgos que en € articulo
acabado se ven y juzgan a simple vista; pero que no entrafien un método o
principio de construccion o rasgos de forma y configuracion que estén
dictados solamente por la funcion a que habré de responder el articulo que
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[levard esa forma o configuracion®.

Debera declarar que es "nuevo u origina” en el sentido descrito en la Ley de Dibujos
y Modelos Industriales (parrafo 2 del articulo 5), esto es, que difiere de cuaquier otro
dibujo o modelo que haya estado a disposicion del publico neozelandés con
anterioridad a la fecha de prioridad de la solicitud. Hasta qué punto y de qué manera
habra de ser diferente el dibujo 0 modelo serd una cuestion que habra gue juzgar en
cada caso, y € juicio dependerd principalmente del tipo de articulo a que habra de
aplicarse. No obstante, la proteccion se amplia por |o genera hasta abarcar un dibujo
0 modelo en la medida en que cumple la norma de la originalidad. Por consiguiente,
se considerara que todo dibujo 0 modelo que "no difiera sustancialmente” del dibujo
0 modelo registrado comete una infraccion con respecto a derecho de autor sobre ese
dibujo 0o modelo.

Al solicitar €l registro de un dibujo o modelo, € solicitante habra de presentar una
declaracion de novedad (a no ser que se trate de solicitudes de registro de dibujos o
modelos con respecto a articulos textiles, papel de paredes y encgje). El solicitante
debera decidir en queé rasgos reside lanovedad. Si no se precisan rasgos concretos en
cuanto alaforma, configuracién, patrén o adorno, € alcance del registro se refiere d
dibujo 0 modelo en su totalidad.

La Ley prevé situaciones de divulgacion de informacion confidencid, en las cuaes
no se invalidaré una solicitud por motivos tan solo de esa divulgacion.

Debera asegurarse de que la solicitud cumple todos |os requisitos necesarios, esto es:

- gue en e formulario de solicitud conste e nombre, la nacionaidad y la
direccién postal del solicitante;

- que la solicitud vaya acompariada del pago correspondiente;

- gue se facilite el nimero exigido de g emplares (cuatro) y que €l nombre del
articulo sea e correcto; y

- que sefacilite, s procede, la pertinente documentacion del Convenio.

La proteccion de derecho de autor para dibujos y modelos industriales en virtud de la Ley de
Derecho de Autor de 1994 tiene | os siguientes rasgos distintivos:

se aplica el derecho de autor a obras artisticas originales y obras de artesania artistica;
y

la proteccion de derecho de autor es gratuitay automatica, esto es, no exige tramites.

C) Son similares la naturaleza de los derechos que se confieren y € plazo de proteccién gque se
otorga en virtud de laley de derecho de autor y de laley de dibujosy modelos industriaes.

Los articulos 11y 12 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1953 estipulan
los derechos que se confieren y la duracion de la proteccion que se otorga en virtud
del registro del dibujo 0 modelo, a saber:
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el registro de un dibujo o0 modelo confiere d titular registrado el derecho de
autor con respecto al dibujo o modelo, esto es:

"el derecho exclusivo en Nueva Zelandia a fabricar o importar para
venta o para uso con fines comerciales de cualquier tipo, o para
vender, aquilar, u ofrecer para su venta o alquiler, cualquier articulo
a que e dibujo 0 modelo registrado o un dibujo o0 modelo que no
difiera sustancialmente del dibujo o modelo registrado haya sido
aplicado, y a hacer todo aquello que permita que tal articulo se
fabrique en la susodicha manera, bien sea en Nueva Zelandia, bien
seaen cualquier otro pais’.

el derecho de autor con respecto a un dibujo o modelo registrado tiene una
duracion de cinco afios a partir de la fecha dd registro. ElI Comisionado
puede después ampliar € plazo por un segundo periodo de cinco afios desde
que haya expirado e plazo original y por un tercer periodo de cinco afos
desde que haya expirado el segundo plazo, si asi se solicitay si se pagan los
derechos prescritos.

- LaLey de Derecho de Autor de 1994 estipula que € titular de una obra artistica tiene
el derecho exclusivo a llevar a cabo, entre otros, los siguientes actos en Nueva
Zelandia hacer gemplares; publicar gemplares; exponer las obras, y hacer
adaptaciones de |as obras (articulo 16). Ademés, la Ley de Derecho de Autor de 1994
estipula que e derecho de autor conferido respecto de obras artisticas expira a final
de 50 afios contados desde €l final del afio civil en € que € autor muere (articulo 22),
ano ser que la obra artistica se aplique industrialmente (articulo 75), en cuyo caso €
plazo es de 16 afios o de 25 arios.

Nueva Zelandia se propone responder a esta pregunta en su notificacion sobre observancia®

En virtud de la Ley del Derecho de Autor de 1994 no se prevén excepciones importantes a la
proteccion. No obstante, la Regla 33 del Reglamento de Dibujos y Modelos Industriales
de 1954 dispone que agunos dibujos y modelos quedan excluidos de la proteccién que
otorga la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1953. Las obras excluidas son las

siguientes:

a)

b)

Obras de escultura que no sean moldes 0 modelos que se utilicen 0 estén
hechos para su utilizacion como modelos 0 patrones que se multipliquen
mediante un proceso industrial;

Placas de pared y medallas;

Material impreso de caracter fundamentalmente literario o artistico, que
incluye sobrecubiertas de libros, calendarios, certificados, cupones, patrones
de corte y confeccion, tarjetas de felicitacion, folletos, mapas, planos, tarjetas
postales, sellos, anuncios comerciales, formularios comerciaes, y tarjetas,
calcomaniasy material analogo."

* Se presentaron, con posterioridad a esta respuesta, |as respuestas de Nueva Zelandia a la Lista de
Cuestiones sobre la Observancia (documento 1P/C/5), las cuales se publicaron en el documento IP/N/6/NZL/1.



IP/Q2/NZL/1
Pégina 16

7. Sirvanse explicar de qué proteccion gozan en la legislacion neozelandesa los dibujos y
model os textiles.

Los dibujos y model os textiles gozan de proteccion en virtud de la Ley de Dibujosy Modelos
Industriales de 1953. Como se hizo notar supra, en la definicion de dibujo o modelo se requiere que
éste tenga "rasgos ... 0 adorno aplicados a un articulo por cualquier proceso 0 medio industrial”. Los
articulos textiles son, por tanto, materia registrable cuando € material textil es capaz de gercer una
funcién que no es tan sdlo la de ser instrumento paralaimpresion del dibujo o modelo. Por gemplo,
si el objeto de lasolicitud fuese papel de paredes, para poderse registrar tendria que ser capaz de tapar
grietas en las paredes o de real zar |a decoracion de una habitacion.

También puede obtenerse proteccion para los textiles en virtud de la Ley de Derecho de
Autor. Los textiles puede entrar o bien en la categoria de obra artistica o en la de un tipo especia de
obra artistica, como por gemplo lo seria una obra de artesania artistica.

8. Sirvanse explicar qué medios legales prevé la ley neozelandesa para denegar o invalidar €
registro de indicaciones geogr &ficas engafiosas y, de no ser asi, s la ley neozelandesa es compatible
con el parrafo 3 del articulo 22 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

Nueva Zelandia cuenta con disposiciones en ese sentido. Nueva Zelandia ha dado efecto al
parrafo 3 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC mediante el parrafo 1 del articulo 16 de laLey
de Marcas, € parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Indicaciones Geogréficas y €l articulo 9 de laLey
de Comercio Leal. El parrafo 1 dd articulo 16 delaLey de Marcas estipulalo siguiente:

"1) Serailegal registrar como marca de fabrica o de comercio o como parte de una marca
de féabrica o de comercio todo material escandaloso o todo material cuyo uso dé lugar a la
probabilidad de inducir a error o causar confusion o sea contrario alaley o alamora o esté
privado por cualquier otro motivo de proteccion en un tribunal de justicia."

El parafo 1 del articulo 4 de la Ley de Indicaciones Geogréficas estipula que una persona
habra contravenido € articulo 9 de laLey de Comercio Leal cuando esa persona:

"... utilice, en relacion con un producto determinado, una indicacion geografica protegida y
ese producto no sea originario del lugar de origen geogréfico a que la indicacion geogréfica
protegida se refiere”.

En € articulo 41 de la Ley de Marcas se prevé también la facultad general de que se
rectifiquen los registros inscritos en el Registro de Marcas.

El Comisionado de Marcas no registrara como marca de fébrica o de comercio las
indicaciones geograficas cuando esté claro que se quiere usar una indicacion geografica de manera
gue cause confusién o induzca a error 0 de modo ta que contravenga el parrafo 1 del articulo 4 dela
Ley de Indicaciones Geogréficas.

El parafo 1 del articulo 35 de la Ley de Marcas es también pertinente en cuanto que preveé la
retirada del Registro de toda marca que no haya sido utilizada durante cinco afios.

Cabe hacer notar que a todas las marcas que hayan sido registradas antes de la entrada en
vigor de la Ley de Indicaciones Geogréficas |es sera aplicada la clausula de anterioridad y existirén en
laforma en que se aceptd su registro, siempre que la marca haya sido registrada y usada de buenafe.
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9. Sirvanse explicar s, al no haber una ley de competencia dedeal, la legislacion neozelandesa
es compatible con € parrafo 2 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, que estipula, con
respecto a las indicaciones geograficas, que deberan arbitrarse medios legales para impedir
cualquier utilizacion que constituya un acto de competencia desleal en e sentido del articulo 10bis
del Convenio de Paris.

El parrafo 2 del articulo 22 dd Acuerdo sobre los ADPIC estipula que deberdn arbitrarse
medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilizacion de indicaciones
geogréficas de tal modo que se induzca a error d publico y cualquier otra utilizacion que constituya
un acto de competencia desleal, en el sentido del articulo 10bis del Convenio de Paris (1967).

La Ley de Indicaciones Geogréficas estipula que si una persona utiliza una indicacion
geogréfica que esté protegida y los productos no fueren originarios del lugar de origen geografico a
gue se refiere la indicacion geogréfica protegida, se juzgara que esa persona contravino e articulo 9
delaLey de Comercio Leal de 1986.

La disposicion pertinente de la Ley de Comercio Leal estipula que en € curso de operaciones
comerciales ninguna persona podra actuar de tal manera que su conducta pueda inducir a error o
causar confusién o dé lugar ala probabilidad de causar confusion o inducir a error. Por consiguiente,
y en virtud de laLey de Indicaciones Geogréficas, s se cree que alguien contravino €l articulo 9 de la
Ley de Comercio Ledl, la parte interesada puede solicitar a Tribuna Superior un mandamiento que
disuada al infractor de que utilice laindicacion geogréafica protegida de manera que cause confusién o
induzcaaerror.

Mientras que las indicaciones geogréaficas pueden gozar de proteccion en virtud de la Ley de
Indicaciones Geogréficas, corresponde a la Ley de Comercio Lea estipular los medios legales para
gue las partes interesadas puedan impedir la utilizacion de indicaciones geograficas de manerata que
seinduzca aerror o los actos de competencia deseal.

Cumple tener presente que la Ley de Indicaciones Geogréficas sdlo protege las indicaciones
geogréficas que se hayan registrado con arreglo adicha Ley. No obstante, la Ley de Comercio Led
puede ofrecer proteccion a las indicaciones geogréficas que no se registraron en virtud de la Ley de
Indicaciones Geogréficas mediante la prohibicién de toda declaracion engafiosa o falsa de que los
productos sean de una clase, un nivel o una calidad particular y de toda declaracion engafiosa o falsa
en cuanto al lugar de origen de los productos. La Ley de Comercio Leal ofrece también los medios
legales para que |las partes interesadas puedan actuar en relacion con cuaquier utilizacion falsa o que
induzca a error de indicaciones geogréficas que no gozan de proteccion en virtud de la Ley de
Indicaciones Geogréficas. Existen antecedentes de utilizacion con éxito de la Ley de Comercio Lea
paraesosfines.

10. Segln la Ley neozelandesa se puede impedir € registro de una marca que es idéntica o
similar a una marca notoriamente conocida que se utiliza para productos o servicios idénticos o
similares. Srvanse explicar s el titular de una marca notoriamente conocida de un producto o
servicio puede también impedir su utilizacion por terceros, conforme a lo dispuesto en e parrafo 3
del articulo 16 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

El titular de una marca notoriamente conocida puede impedir la utilizacion de esa marca en
virtud del articulo 17 de la Ley de Marcas de 1953 (a tenor de los articulos 8 y 9 s se trata de una
marca registrada); o en virtud de la Ley de Comercio Lea de 1986; o aegando en derecho
jurisprudencial que lamarcafue objeto del ilicito civil de atribucién engafiosa.
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V. RESPUESTASA LASPREGUNTASFORMULADASPOR EL JAPON

1 En Nueva Zelandia, que se rige por las disposiciones relativas a las prerrogativas de la
Corona, se imponen ciertas restricciones al titular de un dibujo o modelo industrial protegido: por
gjemplo, cabe citar que no se pagan derechos de licencia al titular de un dibujo o modelo registrado.
¢(Existe alguna posibilidad de que los intereses legitimos del titular de un derecho se vean
dificultados injustificablemente en el sentido del parrafo 2 del articulo 26 del Acuerdo sobre os
ADPIC?

No hay ninguna posibilidad de que, en virtud de las prerrogativas de la Corona, se cause un
perjuicio injustificado a los legitimos intereses dd titular de los derechos. La Ley de Dibujos y
Modelos Industriales de 1953 estipula que, si se diese el caso de que la Corona decidiese utilizar un
dibujo o modelo registrado, se veria obligada a notificarlo al titular del derecho tan pronto como fuese
posible tras e comienzo del uso (parrafo 5 dd articulo 16), a no ser que sea contrario a interés
publico € hacerlo asi. Ademés, toda utilizacion por parte de la Corona de un dibujo o modelo habra
de hacerse en las condiciones que hayan sido acordadas entre la Corona y € titular registrado.
Cuando no haya acuerdo de las condiciones, € titular registrado de un dibujo o modelo tiene la
opcion de pedir alostribunales, en virtud del articulo 18, que se le conceda reparacion.

Nueva Zelandia hace notar, sin embargo, que no se han utilizado las prerrogativas de la
Corona. No obstante, s se hiciese uso de €llas, seria en una situacion en la que no se estuviese dando
una "explotacién normal” del dibujo o modelo. Asi pues, las prerrogativas de la Corona en cuanto al
uso son compatibles con el parrafo 2 del articulo 26 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

2. En su pais, la duracién inicial de la proteccion otorgada es inferior a 10 afios, y no puede
solicitarse una renovacion posterior en € momento del registro. Puede ocurrir, en consecuencia, que
la duracién de la proteccion sea inferior a 10 afios cuando € periodo inicial haya transcurrido y no
se permita el restablecimiento posterior del derecho. ¢No seria esto contrario al espiritu del
parrafo 3 del articulo 26 del Acuerdo sobrelos ADPIC?

Laférmula de tres veces cinco afios parala duracion de la proteccion que se otorga al dibujo
0 modelo industrial en virtud de la Ley de Dibujos y Modelos neozelandesa de 1953 no es
incompatible con el espiritu del Acuerdo sobre los ADPIC. Hacemos notar que e péarrafo 3 del
articulo 26 del Acuerdo sobrelos ADPIC dice:

"Laduracion de la proteccion otorgada equivaldra a 10 afios como minimo." [Sin bastardilla
en el Acuerdo.]

El plazo total de proteccion de un dibujo o modelo industrial es en Nueva Zelandia de
15 afios, otorgado en tres periodos de cinco afios cada uno. No cabe duda, pues, de que la duracién
total de la proteccion otorgada es superior a 10 afios. La Ley de Dibujos y Modelos Industriales
neozelandesa estd de conformidad, por consiguiente, con e parrafo 3 del articulo 26 del Acuerdo
sobre los ADPIC. Deseariamos hacer notar que la férmula de tres veces cinco afios ofrece a los
disefiadores y a los fabricantes |a oportunidad de registrar sus dibujos y modelos industriales a bajo
costo, sin tener que pagar por la prorroga de una proteccion que puede no serles necesaria Si sus
dibujos y model os no resultaron viables desde el punto de vista comercial.

Existe la posibilidad de que si no se realiza € pago exigido dentro del plazo fijado ello pueda
resultar en que cese la proteccion antes de que haya transcurrido un plazo de 10 afios. No obstante, s
e titular de los derechos del dibujo o modelo industria cumple lo estipulado en la Ley, puede
obtenerse proteccion por 10 anos tal como se estipula en el Acuerdo sobre los ADPIC. Hacemos
notar que la Oficina de Patentes neozelandesa informa a |os solicitantes particulares, por cortesia, de
la obligacion de pagar 1os derechos de renovacion cada cinco afios a principio y que se puede solicitar
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una prérroga de seis meses desde la fecha en que hay que redizar los pagos (tal como queda
estipulado en € articulo 12 dela Ley de Dibujosy Modelos Industriales de 1953).

Se reconocio en lareciente revision de la Ley de Dibujos y Modelos de 1953 la necesidad de
establecer un procedimiento de restablecimiento en regla en la legidacion relativa a dibujos y
modelos industriales, y se ha acometido la tarea. Se considerard que dicha tarea forma parte de la
proyectada reforma de la Ley de Dibujosy Modelos Industriales.”

Cabe también hacer notar que en Nueva Zelandia se registran muy pocos dibujos y modelos
industriales, puesto que la Ley de Derecho de Autor de 1994 otorga a los disefiadores y fabricantes un
plazo de proteccién méas amplio (16 afios para obras artisticas de aplicacion industrial y 25 afios para
obras de artesania artistica que sean de aplicacion industrial). Esta forma de proteccién es la
preferida en Nueva Zelandia, ya que es gratuita y automética para todos los dibujos y modelos que
sean originales y no exige que se cumplan requisitos de ningun tipo.

®Véase la declaracion introductoriaen el capitulo | supra.



