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1. INTRODUCCION

Desde que el hombre se convirti6 en sujeto de derecho y paralelamente en
generador de riqueza a través de la produccion de productos y la prestacion de
servicios, se dio la necesidad de identificar los productos que se elaboraban. Esta
tesitura dio origen, especialmente con el comienzo de la elaboracién de productos en
serie durante la revolucion industrial, a identificar los productos a efectos de identificar
al fabricante. Los signos distintivos cumplen esta funcién y, en un mundo globalizado
como el actual, son objeto de estudio y discusidon de manera autbnoma en todos los

niveles?.

Dentro del mercado globalizado actual, estos productos son considerados bienes
economicos; los bienes econdmicos objeto de comercio son de los mas diversos tipos.
Haciendo una distincion evidente aunque no rigurosa, podriamos clasificar los bienes
entre materiales e inmateriales o intelectuales?, siendo estos ultimos os afectados por

la disciplina considerada a estudio en esta monografia: la propiedad intelectual.

Una primera aproximacion a una definicion de la propiedad intelectual nos la
proporcionan las dos Organizaciones de nivel internacional mas relevantes en el
ambito de la propiedad intelectual; por un lado la Organizacion Mundial del Comercio
(OMC) nos acerca la primera definicion en su pagina web y dice asi:

“La propiedad intelectual es aquella que se otorga a una persona sobre

las creaciones de su mente™3
La Organizaciéon Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) coincide con la anterior:

“La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente:
invenciones, obras literarias y artisticas, asi como simbolos, nombres e

imagenes utilizadas en el comercio”*

En contraposicion y para una delimitacion més cientifica de su definicion, se

considera interesante aportar un punto de vista mas académico, que muchas veces

1 PAZMINO YCAZA, Antonio - Introduccion al Derecho Marcario y los Signos distintivos
2 ARNAU MOYA, Federico - Lecciones de Derecho Civil I, Universitat Jaume |, 2009

8 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intell_s.htm

4 ¢ Qué es la Propiedad Intelectual?, Publicacion de la OMPI n° 450 (S)
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se pierde en los conceptos implementados por organismos internacionales. Asi, una

definicion de lo que es la propiedad intelectual:

“Propiedad intelectual se refiere al conjunto de derechos que la ley

confiere al autor sobre la obra producto de su inteligencia.”®

Para una parte de la doctrina civilista la utilizacion de propiedad intelectual o
derechos de autor “es indiferente pues son sinénimas: ambas pretenden referirse al
régimen normativo de la creacién intelectual y, como es natural, a los derechos que

competen a los creadores”.®

En sintesis son como cualquier otro derecho de propiedad, el titular del mismo
tiene disposicion sobre el bien del cual es propietario, la caracteristica aqui es que
estos bienes son diferentes, son bienes producto de la inteligencia. En nuestro caso,
lo que interesan son los derechos que de esa propiedad derivan, los derechos de
propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual llegan a tener su espacio

de referencia en la Declaracion Universal de Derechos Humanos’.

Siguiendo la linea doctrinal antes presentada y difiriendo con el criterio de los
organismos internacionales mencionados - estos diferencian dos ramas principales en
lo que atafie a la propiedad intelectual y sus derechos: la propiedad industrial y los
derechos de autor -, la dualidad conceptual presentada es a respecto a propiedad

intelectual y propiedad industrial:

“En paralelo con la propiedad intelectual, la propiedad industrial trata
acerca el monopolio temporal de explotacion y aprovechamiento econémico en
favor de los inventores y creadores de procedimientos, modelos, dibujos o

signos distintivos de caracter industrial o comercial.”®

Siendo mas concisos, en palabras del profesor Rodrigo Uria:

5 DIEZ-PICAZO y GULLON, Sistema de Derecho Civil. Volumen Ill. P4ags. 198-205.

6 LASARTE, Alvarez Carlos, Principios de Derecho Civil. Tomo IV. Pags. 277-318.

7 UDHR, art. 27- 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso cientifico y en los beneficios que de él
resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la proteccién de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razén de las producciones cientificas, literarias o artisticas de que sea autora. -
http://www.un.org/es/documents/udhr/

8 LASARTE, Alvarez Carlos, Principios de Derecho Civil. Tomo IV. Pags. 277-318.
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“La caracteristica diferencial mas acusada entre unay otra propiedad es
la de la especial vinculacion con la persona del titular originario en la propiedad
intelectual. Afadir que ademas no constituye requisito para la proteccién a
través del derecho de autor que la obra haya alcanzado un determinado nivel
de “calidad” o “mérito”, lo que constituye una diferencia relevante con el régimen
de propiedad industrial, en el que la utilidad del invento es condicionante para

obtener la proteccion”.®

Dentro del universo “Propiedad intelectual”, la materia de estudio son las
denominaciones de origen y las indicaciones geograficas. Continuando por la linea
de definiciones académicas, el profesor Fernandez Novoa da definiciones esta vez

si, pacificas tanto a nivel doctrinal como internacional:

“Indicacion geografica es el signo utilizado para productos que tienen un
origen geografico concreto y, cuyas cualidades, reputacion y caracteristicas se
deben esencialmente a su lugar de origen. Por lo general consiste en el nombre

del lugar de origen de los productos”

“Denominacién de origen de una regiéon o de una localidad que sirve para
designar un producto originario de ellos y cuya calidad y caracteristicas, se
deben exclusivamente y esencialmente a dicho medio geografico, ellos debido

a sus factores tanto naturales como humanos”.10

En el contexto que nos ocupa, el internacional, podriamos decir que existen
numerosos actores en el escenario de la propiedad intelectual, aunque en el papel de
protagonistas situemos solamente a dos: la OMPI! y la OMC??, a través del Acuerdo
para los ADPIC!3. Empezaremos por describir la OMPI, qué es y como surge la

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.

9 URIA, Rodrigo; GARCIA de ENTERRIA, Eduardo y otros; Lecciones de Derecho mercantil, pags.
182 a 204.

10 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Ed. Marcial Pons, 2004,

11 Por sus siglas en inglés: WIPO — World Intellectual Property Organization.

12 Por sus siglas en inglés: WTO — World Trade Organization.

13 Por sus siglas en inglés: TRIPS Agreement — Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights.



1.1 LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Los antecedentes historicos de la OMPI se remontan a finales del siglo XIX, en
1883, mediante la creacion de la Unidn de Paris a través del Convenio de Paris para
la Proteccion de la Propiedad Industrial (CUP). Se instituye asi una forma de union
internacional cuya vocacion seria velar por la defensa de la propiedad industrial en un
nivel supranacional. Unos pocos afios después se firma en Berna, Suiza, otra
Convencion relativa a los derechos de autor de las obras literarias y artisticas'4,

creando a su vez, la Unién de Berna.

Ambas Uniones estaban organizadas en Oficinas (Bureaux), que, a partir de 1893,
pasan a estar bajo una misma direccion de un organismo llamado “Oficinas

Internacionales Reunidas para la Proteccion de la Propiedad Intelectual®®”,
denominado comunmente BIRPI. La BIRPI, cuya sede se hallaba sita en Berna, Suiza,
es considerada la entidad precursora de la OMPI16, Asi mismo, dada la necesidad de
coordinacion y mejora de ambas Uniones, se cred un comité consultivo denominado
“Comité de Coordinacion Inter-uniones”, que propuso la creacion de un grupo de
trabajo con el mandato de realizar “trabajos preparatorios de una conferencia
encargada de revisar las estructuras administrativas previstas por la Convencion de
Paris y las disposiciones de la Convencion de Berna”. (MOTA de CAMPOS, Jodo,

Organizac0Oes Internacionais, Teoria Geral, 2012, p. 426)

Con el devenir de los afios las reuniones se suceden y nuevos acuerdos cristalizan;
el Arreglo de Madrid de 1891, el Arreglo de Lisboa de 1958 o el Convenio de
Estocolmo de 1967, por citar los mas importantes, constituyeron importantisimas
herramientas de caracter juridico para el avance en la regulacion de los derechos de
propiedad en la comunidad internacional, aunque a ellos me referiré en el segundo
capitulo del trabajo de forma mas detallada. Desde la Segunda Guerra Mundial, se
hace mas necesaria la existencia de un érgano que abarque todo el posible espectro
de la propiedad intelectual. En respuesta a esta necesidad tiene lugar el Convenio de

Estocolmo de 1967, que fue el instrumento que instituy6 la actual OMPIY’.

14 En inglés: Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

15 Mejor conocido por sus siglas en francés: BIRPI - Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection
de la Propriété Intellectuelle.

16 Asi lo consideraba la OMPI: http://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html

17 CALDAS BARROQOS, Carla Eugenia - Manual de Direito da PI - 2007
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Con su entrada en vigor en 1970, nacia asi una nueva institucion
intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza, siendo que la iniciativa la llevarian
sus propios miembros. En 1974, la OMPI cierra un acuerdo con la Organizacion de
las Naciones Unidas (ONU), para ingresar en la familia de organizaciones con calidad
de organismo especializado. En la ONU, todos los miembros estan habilitados,
aungue no obligados, a ser miembros de los organismos especializados?®; es por ello
que de los 193 paises que constituyen la ONU?°, 188 son parte de la OMPI?°, la gran

mayoria. Segun su propia pagina web, la OMPI se autodefine de la siguiente manera:

“La OMPI es el foro mundial en lo que atafie a servicios, politicas, cooperacion
e informacion en materia de propiedad intelectual (P.l.). Es un organismo de las
Naciones Unidas, autofinanciado, que cuenta con 188 Estados miembros.

La mision de la OMPI es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema
internacional de P.l. equilibrado y eficaz, que permita la innovacién y la creatividad
en beneficio de todos. El mandato y los 6rganos rectores de la OMPI, asi como los
procedimientos que rigen su funcionamiento, estan recogidos en el Convenio de la

OMPI, por el que se estableci6 la Organizacion en 1967."%1
Pueden ser miembros permanentes de la OMPI:

- Cualquier Estado que sea miembro de una de las Uniones (Paris o Berna) o de
cualquier otro acuerdo internacional destinado a fomentar la proteccion de la
propiedad intelectual que sea administrado por la OMPI, y se adhiera al
Convenio de Estocolmo.

- Cualquier estado que, sin ser miembro de una de esas Uniones, cumpla las
condiciones:

= Ser miembro de la ONU, de alguna de sus Organizaciones
Especializadas, de la Organizacién Internacional de la Energia Atémica
o parte del Estatuto TPJI; o

= Ser invitado por la Asamblea General de la OMPI a participar de la

organizacion.??

18 http://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html

19 http://www.un.org/es/members/

20 http://www.wipo.int/members/es/

21 http://www.wipo.int/about-wipo/es/

22 OMPI - Convenio de Estocolmo 1967, articulo 5.



La OMPI pasa a ser la administradora de todos los acuerdos multilaterales
relacionados con la propiedad industrial y las negociaciones pertinentes, pasan a ser
conducidas por su secretariado?®. Las finalidades de la organizaciéon, de una forma

geneérica, son:

- Fomentar la proteccién de la propiedad intelectual en todo el mundo por medio
de la cooperacion de los Estados, en colaboracion, cuando sea necesario, con
cualquier otra Organizacion Internacional.

- Asegurar la cooperacion administrativa entre las naciones?*.

Entre sus funciones, de una forma concreta, se incluyen la de organizar la
proteccion de la propiedad intelectual a nivel internacional, favoreciendo para este fin
la cooperacion entre los Estados y la adopcién y aplicacion de Convenios
Internacionales en este campo; la armonizacion de las legislaciones nacionales; y la
asistencia técnica y difusion de informaciones relativas a la proteccion de las materias
reguladas en los diferentes convenios que administra: denominaciones de origen,
marcas, disefios industriales (MOTA, Jo&do de Campos, Organizacdes Internacionais,
Teoria Geral, 2012, p. 427-428).

Ademas, como organismo internacional, goza de la capacidad para celebrar
acuerdos bilaterales o multilaterales, envolviendo Estados Miembros, para asegurar
derechos y obligaciones, valiéndose, por tanto, de las prerrogativas especificas de sus
objetivos y funciones.?® La estructura de la organizacién responde al siguiente

esquema:

- Asamblea General: compuesta por todos los estados miembros?®. Es el 6rgano
supremo de la OMPI. Nombra al Director General, examina y aprueba sus
informes y elabora y aprueba los presupuestos correspondientes a las Uniones.

- Conferencia: compuesta por todos los estados miembros; establece politicas
basicas y el programa bienal de asistencia juridica y técnica; también aprueba

el presupuesto bienal de la organizacion.

23 BRUCH, Kelly, Signos distintivos de origem, pag. 219-220.

24 OMPI - Convenio de Estocolmo 1967, articulo 3.

25 CALDAS BARROS, Carla Eugenia - Manual de Direito da Pl - 2007

% Compuesta por todos los estados miembros que participan de la Convencion, que sean miembros de
una de las dos Uniones. Pueden participar en esta Organizacién otros Estados que participen en
organizaciones del Sistema ONU, se hayan adherido al Estatuto del TPJI o tengan sido invitados a
participar de la Asamblea a través de la propia Organizacion.
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- Comité de Coordinacién: compuesto por los 58 miembros que forman parte de
los Comités Ejecutivos de las Uniones; sus principales funciones son las de
asesorar a los 6rganos de la Unidén (Asamblea, Conferencia y Director General)
sobre cuestiones administrativas y financieras, asi como otras de interés
comun; prepara la orden del dia de la Asamblea; propone a ésta proyectos de
programas y presupuestos de la OMPI.

- Comité Permanente encargado de la informacién en materia de propiedad
industrial: tiene por funcidn asegurar y favorecer la cooperacion entre los
miembros de la OMPI en lo que a informacion relativa a propiedad industrial se
refiere.

- Director General: responsable de la secretaria.

- Secretaria Internacional: es de su competencia ejecutar proyectos y lanzar
aguellos nuevos para promover la cooperacion en el campo de la propiedad
intelectual; actuar como servicio de informacion; también es el depositario de
los tratados administrados por la OMPI (MOTA, Jodo de Campos,
Organizag0Oes Internacionais, Teoria Geral, 2012, p. 428-429). Con el acuerdo
de colaboracién entre la OMPI y la OMC, reorientd en gran parte su actividad
de cooperacion, centrandose en la asistencia relacionada con la

implementacién del Acuerdo para los ADPIC?’,

Resumiendo, en 1970 queda establecida la OMPI, organismo encargado de
gestionar los tratados de propiedad intelectual a nivel internacional, que tendra una
especial relacion con el siguiente protagonista, el cual surge a la luz de una época de
liberacion del comercio internacional y del fendmeno que mas tarde sera conocido por
globalizacion. En el afio 1994 y como resultado de las negociaciones de la Ronda de
Uruguay se crea una de las organizaciones mas relevantes en la escena politica y
econdmica internacional, que no hara oidos sordos al factor de la propiedad industrial:

la Organizacion Mundial del Comercio.

2T OMPI - WO/GA/24/5 Annex, 8 pag. 6
11



1.2 LA ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO

En la época contemporanea, el comercio internacional estuvo durante décadas
reglado por el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio)?2.
Desde su establecimiento en la época post-segunda guerra mundial (1947), el GATT
ha sido el instrumento esencial que ha pautado la mayor parte del mercado en el
mundo, siendo testigo de las épocas de mayor incremento en el comercio entre
paises. Al tratarse de un acuerdo provisional, era necesaria su consolidaciéon?®, ya que
presentd, con el paso del tiempo, flaguezas coyunturales e institucionales. A lo largo
de su vigencia numerosas reuniones y negociaciones tuvieron lugar, pero no va a ser
hasta finales de los afios 80 que se celebra una reunién trascendental®® para la
transformacion del GATT, que culminara en 19933!; a esta sucesion de reuniones que

se materializaron en la creacion de la OMC se le conoce por Ronda de Uruguay.

La OMC es una organizacion internacional construida sobre 3 pilares, para un
Estado ser parte integrante, en un primer momento, se exigia la ratificacion estos tres
pilares que no son sino tres tratados paraguas, que albergan mas tratados a su vez:
el GATT, el GATS®*? y el TRIPS. Hoy en dia la OMC administra mas de 160 acuerdos
de tipo comercial®, y es obligatorio asumirlos todos si se quiere formar parte de ella.
Con sede en Ginebra, Suiza, como muchas organizaciones internacionales, constituye
“un sistema multilateral de comercio” amplio®* y complejo, agrupando bajo su
estructura a la gran mayoria de paises en los que se concentra el comercio en el

mundo a dia de hoy.

En el ambito de la propiedad industrial dentro de la OMC, el Acuerdo sobre los
ADPIC — TRIPS?, es el instrumento con el que se regulan los derechos de propiedad
industrial y por consiguiente las indicaciones geograficas3®; es el nexo de unién entre

el sistema de propiedad intelectual y el comercio global. La inclusion de las

28 Por sus siglas en inglés GATT: General Agreement on Tariffs and Trade

2% Intentada con anterioridad de forma fallida en 1948, con la tentativa de creacién de la International
Trade Organization.

30 Comienzo de las reuniones en Punta del Este, Uruguay, en 1986.

31 Conclusién de las reuniones en Marrakech, Marruecos, el 15 de diciembre de 1993.

32 GATS: General Agreement on Trade and Services:
https://lwww.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm#services

33 https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm

34 La OMC tiene 161 miembros: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif s/org6_s.htm
35 https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf

36 Articulos 22 a 24 del Acuerdo para los ADPIC.
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indicaciones geograficas en las negociaciones el Acuerdo para los ADPIC fue uno de
los puntos mas controvertidos. Su inclusién en pauta negociadora fue gracias a las
presiones de los Estados Unidos de Ameérica, que defendian la necesidad de
encontrar a escala global un escenario con los mismos niveles de proteccion. Para
muchos paises, especialmente los europeos, la defensa de las indicaciones
geograficas no era un asunto desconocido, sin embargo, para muchos paises en

desarrollo la preocupacion por regular tales ambitos todavia no era palpable.

El Acuerdo para los ADPIC contiene padrones minimos para la proteccion de las
indicaciones geograficas, incluye definiciones, rango de proteccion, medios legales y
excepciones; algo que no establece pero que, al estar subsumido dentro de la OMC
se presume, es la utilizacién del Sistema de Solucién de Controversias®’ que tal
organizacion establece. Algunas de sus principales caracteristicas son dotar a las
indicaciones geograficas de principios juridicos generales, como el tratamiento
nacional® o el trato de la nacién mas favorecida3® (POSTIGA, Andréa Rocha, A
protecdo das indicacdes geograficas e o direito internacional, Dissertacdo de
Mestrado — UFRGS, 2014).

A nivel institucional, el Acuerdo para los ADPIC establece también un Consejo*°
que supervisara la aplicacion del propio Acuerdo y el cumplimiento por parte de sus
miembros al respecto de las obligaciones que les competan. Otras atribuciones del
Consejo son la posibilidad de celebrar consultas sobre cuestiones relacionadas con el
comercio y los derechos de propiedad intelectual que en él se recogen o la prestacion
de asistencia en el marco de los procedimientos para la solucién de diferencias. Asi
mMismo y no menos importante en lo relacionado con la materia a tratar en este trabajo,
el articulo 68 in fine establece que el Consejo, en consulta con la OMPI, tratara de
establecer las disposiciones adecuadas para la cooperacion con los érganos de esa

Organizacion“L.

Este asunto, el de la relacién entre la OMPI y la OMC, sera del que trate el siguiente

sub-epigrafe del trabajo.

87 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm
38 Articulo 3 ADPIC.

39 Articulo 4 ADPIC.

40 Articulo 68 ADPIC.

41 OMPI — Acuerdo para los ADPIC, art. 68.
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1.3 RELACION OMC-ACUERDO SOBRE LOS ADPIC CON LA OMPI

De forma expresa la relacion de cooperacion entre ambos organismos comienza
cuando la Asamblea General de la OMPI encarga a la Secretaria Internacional prestar
asistencia a los Estados Miembros en materias relacionadas con la OMC, en concreto
en lo concerniente a los Acuerdos sobre los ADPIC#2. Uno de los resultados de esta
consigna se materializo en el Acuerdo entre la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual y la Organizaciéon Mundial del Comercio de 22 de diciembre de 199543, El
acuerdo versa basicamente de la cooperacidbn entre ambos organizaciones en
materias técnicas y legales entre paises desenvueltos en lo concerniente a los
Acuerdos para los ADPIC.#* Principalmente se establecen tres areas de cooperacion:
establecimiento de un archivo para almacenaje y difusion de leyes y regulaciones,
implementacion del articulo 6 de la Convencion de Paris como respuesta a los
objetivos del Acuerdo para los ADPIC y la asistencia técnica y a los paises en

desarrollo miembros de la OMC o de la OMPI#°

Las principales actividades que de forma genérica, se engloban dentro de esta
cooperacion son la asesoria legal, realizacién de estudios y publicaciones sobre el
tema, desarrollo de recursos humanos, construccion institucional y modernizacion y
aplicacién del sistema internacional de propiedad intelectual®®. Un aspecto interesante
de esta cooperacion también ha resultado la gran cantidad de traducciones de leyes
y regulaciones en la materia*’. Segun estimaciones conjuntas, casi todos los paises
en desarrollo y muchos poco desarrollados se vieron beneficiados con los programas
de asistencia técnica y legal de la OMPI, especialmente en lo relativo a la
implementacion de los Acuerdos para los ADPIC. Como resultado palpable de esta
colaboraciéon muchos paises han conseguido 0 se encuentran inmersos en procesos
de modernizacion de su sistema legal y sus infraestructuras administrativas, pasando
las cuestiones relativas a la proteccion y aplicacion de los derechos de propiedad

intelectual a un primer plano.

42 OMPI - WO/GA/24/5 Annex, pag 3 (i).
43 Entra en vigor el 1 de enero de 1996.

44 OMPI - WO/GA/24/5 Annex, pag 3 (ii).
45 OMPI - WO/GA/24/5 Annex, 6 pag. 6.
46 OMPI - WO/GA/24/5 Annex, pag 3 (iii).
47 OMPI - WO/GA/24/5 Annex, pag 3 (X).
48 OMPI - WO/GA/24/5 Annex, pag 3 (xiv).
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Acorde con la voluntad de ambas organizaciones, la Secretaria internacional de la
OMPI continuara dando soporte legal y asistencia técnica a aquellos paises que asi
lo soliciten en lo que respecta a las anteriores materias. Su rango de apoyo se
expandira en la medida en que las demandas de los paises en desarrollo y los paises
poco desarrollados sean conectadas con la implementacion del Acuerdo para los
ADPIC, asi como cualquier otra cuestidon resultante de asuntos relacionados con la

propiedad intelectual.

Recapitulando, en esta parte introductoria se han introducido los términos basicos
y principales — propiedad intelectual, propiedad industrial, derechos de autor,
indicacion geografica, denominacion de origen — que marcan el desarrollo de la
monografia, se han explicado someramente qué actores a nivel internacional — OMC
y OMPI - trabajan con esas areas juridicas y de qué forma, y finalmente se ha descrito

brevemente los principales puntos de colaboracion entre ambas organizaciones.

La segunda parte del trabajo dispone de un contenido mas material o dispositivo
en lo que respecta a derecho, centrandose en el contenido de tratados
internacionales, organizaciones y negociaciones en marcha para la consecucion de
instrumentos internacionales de registro de indicaciones geogréficas. Consta de dos
puntos, uno versa sobre la OMPI y el Sistema de Lisboa de registro multilateral de
indicaciones geograficas (capitulo segundo), y el otro sobre la OMC, el acuerdo TRIPS
y las diferentes propuestas que a dia de hoy se encuentran en la mesa de negociacion
para la creacion de un sistema de registro de denominaciones de origen e indicaciones

geograficas (capitulo tercero).

Cabe aqui una pequefia consideracion: se esta refiriendo a “sistemas de registro”
de una forma genérica, sin embargo, ambos sistemas referidos son diferentes en
cuanto al tipo de registro que pretenden. Actualmente, el registro del Sistema de
Lisboa desde la renovacién llevada a cabo mediante el Acta de Ginebra el pasado
mes de mayo, esta abierto para la inscripcidon de indicaciones geograficas de tipos
diversos: café, té, vidrio, vino, bebidas espirituosas y mas*°. En un origen este registro
era solamente destinado para indicaciones geograficas de vino y bebidas espirituosas.

De la misma forma, el Sistema planteado en el marco de los Acuerdo sobre os ADPIC

4 Sera referido este asunto con mayor profundidad en el apartado especifico al Acta de Ginebra, en
el segundo Capitulo.
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es exclusivo para vinos y bebidas espirituosas. No obstante, en una de las tres
propuestas que se encuentran en la mesa negociadora®’, ya se incluye la modificacion
en el sentido de ampliar el espectro protector del registro a indicaciones geograficas
diferentes del vino y las bebidas espirituosas. Es importante tener este pequefio matiz
en cuenta para un correcto entendimiento de la monografia, ya que de lo contrario

podria llevar a error o confusion.

Por dltimo y como cierre, figura la concusion, mas enfocada a la relacion entre
ambos instrumentos juridicos, las negociaciones existentes hoy en dia y el posible

futuro de las mismas.

50 La propuesta formulada por los paises de la Unién Europea.
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2. EL SISTEMA DE LISBOA - OMPI

La primera via para la adopciéon de un sistema multilateral de registro de
Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen surge a traves del llamado
Sistema de Lisboa. Se trata de un sistema multilateral de registro, cuya institucion de
soporte hunde sus raices hasta finales del siglo XIX, cuando, un grupo reducido de
paises de reune, dan forma y aprueban el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial de 1883. Con el paso de los afios este tratado sufrird
modificaciones y actualizaciones, teniendo su descendencia en posteriores tratados,
como el Arreglo de Madrid de 1891, el Arreglo de Lisboa de 1958, el Convenio de
Estocolmo de 1967 o lo ultimo aprobado recientemente: el Acta de Ginebra para el
Arreglo de Lisboa, aprobado el veinte de mayo de 2015. Al tratarse de Tratados de
Propiedad Intelectual, estan administrado por la OMPI®L. Un recorrido histérico por
estos tratados para explicar por qué nos encontramos en este punto en el sistema de

Lisboa es necesatrio.

En la escena internacional tenemos que remontarnos hasta 1883 para
encontrar proteccion de la propiedad intelectual. Siguiendo criterios juridicos podemos
diferenciar histéricamente dos tipos de proteccion contrapuestos: positiva y negativa.
En un primer momento la proteccion otorgada fue de caracter positivo, cuando, tras
anteriores acercamientos un grupo de paises interesados en la proteccién de sus
propias indicaciones geogréficas asi como en la prevencién de falsificacion de
distintivos de origen, acuerdan su positivizacion mediante la celebracion un tratado
gue va a constituir la Convencién Unidn de Paris para la proteccion de la Propiedad
Industrial (CUP). (BRUCH, Kelly — Signos distintivos de origen)

2.1 CONVENCION UNION DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL DE 1883

Firmado el 20 de marzo de 1883 en un contexto global cambiante, en el que los
paises estaban abriendo sus mercados y como consecuencia existia un aumento
considerable de intercambios econdmicos entre los mismos. Tras diversas tentativas

sin éxito, este tratado va a cristalizar gracias a las diferentes concesiones de los paises

51 http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html

17



firmantes para combatir lo que en aquel entonces era un incremento considerable de

las falsificaciones y los fraudes en lo tocante a propiedad industrial®2.

El Convenio Union de Paris se aplica a la propiedad industrial en general,
abarcando el término con la mayor amplitud posible. Aqui se incluyen patentes,
marcas, los dibujos y modelos industriales y por supuesto, las indicaciones de
procedencia y denominaciones de origen, mediante la referencia a estas como objetos
de propiedad industrial®3. El contenido del Tratado es susceptible de ser dividido en 3
categorias principales siguiendo el criterio de la OMPI%*; estas categorias son las

siguientes:

- Trato nacional: aqui nos encontramos con lo que podria considerarse la
piedra angular del Tratado; estas disposiciones establecen que, en virtud
del Convenio, cualquier Estado Contratante debera conceder proteccién en
lo que a propiedad intelectual se refiere, a los nacionales de los demas
Estados Contratantes de la misma forma que se la concede a sus propios
nacionales (art. 2 CUP). La insercion de este principio en el marco de un
convenio multilateral de propiedad intelectual supuso una innovacién
considerable®®.

- Normas comunes: en relacidbn con las indicaciones de procedencia
consisten en la adopcién de medidas por parte de los Estados Contratantes

contra la utilizacién de indicaciones falsas, ya sean directas o indirectas®®.

A nivel administrativo, la Unién de Paris fue dotada de dos 6rganos rectores:
una Asamblea y un Comité Ejecutivo. La Asamblea, encargada de la aplicacion del
propio Convenio, gestiona las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la
Union en lo concerniente a asuntos tan diversas como elegir miembros del Comité
Ejecutivo, adoptar reglamentos financieros o modificar la propia Convencién®’, la
forman todos los Estados miembros de la Unién (art. 13 CUP). Los miembros del
Comité Ejecutivo son elegidos entre quienes pertenecen a la Unidn por los paises

miembros de la misma (art. 14 CUP). En su comienzo fue dotada de la llamada Oficina

52 POSTIGA, Andréa Rocha — A protecéo das indicagbes geograficas e o Direito Internacional, pag.
76.

53 OMPI — Convenio Unién de Paris, art. 1 paragrafo 2.

54 OMPI — Convenio Union de Paris, art. 2.

55 BRUCH, Kelly - Signos distintivos de origem — péag. 200.

56 OMPI — Convenio Union de Paris, art. 10.

57 OMPI — Convenio Unién de Paris, art. 13 par. 2 a).
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de la Unién, pero, con la evolucion que sufrié por medio de los consiguientes tratados,
esta quedd subsumida en la Oficina Internacional de la OMPI%8.

Sin embargo, para algunos paises como Francia no era suficiente, pues se
encontraba a merced de que las indicaciones geograficas de sus productos existieran
en otro pais. Es esta una de las carencias ante las que se revisa la Convencion Unién
de Paris y se celebra, a través de un nimero mas reducido de paises, el Arreglo de
Madrid relativo a la represién de las indicaciones de procedencia falsas o engafiosas

en los productos en 1891%°.

2.2 ARREGLO DE MADRID RELATIVO A LA REPRESION DE LAS INDICACIONES
DE PROCEDENCIA FALSA O ENGANOSAS EN LOS PRODUCTOS DE 1891

En 1891 un ndmero reducido de paises de la Uni6n® decide celebrar una
reunion especifica para aprobar medidas de represion de indicaciones de procedencia
falsas de productos, siendo éste acuerdo multilateral considerado el primero
especifico sobre la represion de las falsas indicaciones de procedencia®l. En este
Arreglo se estipulan criterios de proteccion pasivos, la segunda via de proteccion de

indicaciones de origen mencionada con anterioridad®?.

La principal caracteristica de este Arreglo es establecer el embargo como
medida de represion para cualquier producto que contenga una indicacion de
procedencia falsa o engafosa que afecte, directa o indirectamente, a alguno de los
paises firmantes del Arreglo (art. 1.1 Arreglo de Madrid). EI embargo podra ser
realizado tanto en el pais receptor de la mercancia como en el pais productor (art. 1.2
Arreglo de Madrid). Establece medidas alternativas para los casos en los que la
legislacién nacional no permita el embargo, como la prohibicién de importacion o

cualquier otra accion admitida por el pais que ha de reprimir la falsificacion (art. 1.3y

58 OMPI — Convenio Union de Paris, art. 15.

59 POSTIGA, Andréa Rocha — A protecédo das indicacdes geogréficas e o Direito Internacional, pag.
77.

60 Espafia, Francia, Reino Unido, Guatemala, Suiza y Tunez — Brasil, Cuba e Portugal después.

61 BRUCH, Kelly - Signos distintivos de origem — péag. 206.

62 BRUCH, Kelly - Signos distintivos de origem — péag. 206.
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1.4 Arreglo de Madrid); esta disposicion supone una novedad con respecto al

Convenio Unién de Paris y al mismo tiempo una revisiéon de su articulo 102,

Algunos detalles de caracter mas técnico que se encuentran enunciados son,
por ejemplo, la designacion de la autoridad que ejecutard a medida de proteccion, que
sera la Administracién de Aduanas correspondiente, o la habilitacion del Ministerio
Publico o a cualquier otra autoridad para solicitar dicho embargo, bien a peticion de
parte interesada o de oficio, notificando posteriormente al afectado por la medida (art.
2 Arreglo de Madrid). Otro matiz destacable es la amplitud de la regién protegida, ya
que lo establecido por la Convencién Unién de Paris® resulta en un reconocimiento
de la localidad falsamente indicada, mientras que el Arreglo ensancha en alcanza

hasta la regién o incluso el pais®®.

Un matiz importante del Arreglo®®, es el contenido en el articulo 4, pues habilita
a los Tribunales de cada pais a decidir cuales indicaciones se sustraen a las
disposiciones del arreglo por su caracter genérico, con la salvedad de las
denominaciones de procedencia de los productos vinicolas, que conformarian una

reserva a esta prevision (art. 4 AM).

El Arreglo de Madrid constituye un avance en la proteccion de las indicaciones
geograficas ya que, como puede observarse, se dota a los paises de herramientas
concretas para la proteccion de los intereses tutelados previamente en el Convenio
Union de Paris. A pesar de esto, lagunas y debilidades eran evidentes en el sistema
de proteccion implementado y es por ello que, a pesar de dos grandes guerras y
diversas tentativas con mas o menos éxito, se vuelve a realizar (esta vez en un lapso
de tiempo mucho mayor) una reuniéon multilateral que concluye con el Arreglo de
Lisboa en 1958, pieza clave para la creacién de un registro internacional y en la

proteccion de las indicaciones de procedencia.

63 BRUCH, Kelly — Signos distintivos de origem — pag. 207.

64 OMPI — Convencion Union de Paris, art. 10 2): “Seréa en todo caso reconocido como parte
interesada, sea persona fisica o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la
produccion, la fabricacién o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente
indicada como lugar de procedencia [...].

65 BRUCH, Kelly — Signos distintivos de origem — pag. 207.

66 BRUCH, Kelly — Signos distintivos de origem — pag. 208.

20



2.3 ARREGLO DE LISBOA DE 1958

En un contexto de crecimiento econdmico posterior a la Il Guerra Mundial, se
re(nen un grupo paises miembros del Convenio de Paris®’ encabezados por Francia,
para la aprobacion del Arreglo que va a suponer, entre otras cosas, la inclusion de
disposiciones mas amplias y rigurosas con relacion a la proteccién otorgada por los
Convenios anteriores, y como parte esencial del mismo, la creacion de un Registro
Multilateral de denominaciones de origen (art. 5 Arreglo de Lisboa), al que se le

comUnmente como Sistema de Lisboa.

En este Acuerdo existe un punto de ruptura con los acuerdos anteriores puesto
que se conceptuia el término “denominacion de origen”®®, quedando asi positivado por
vez primera. Como ya ha sido estudiada la definicion de denominacién de origen
derivada del Arreglo anteriormente (Capitulo 1 — Introduccién), el énfasis sera en
analizar las medidas de proteccion y el sistema de registro planteados en el Sistema

de Lisboa.

El Registro Multilateral de Denominaciones de Origen figura configurado en el
articulo 5 del Arreglo. Siendo la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual®® la
administradora del Arreglo, la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual es la
encargada de gestionar dicho Registro (art. 1.2 Arreglo de Lisboa). En el citado articulo

5 se establece que:

- El procedimiento de registro de las denominaciones de origen se efectuara
en la Oficina Internacional a peticion de las Administraciones de los paises
de la Unién"®, siempre que la persona fisica o juridica esté habilitada para
ser titular de tal derecho segun la legislacion nacional (art. 5.1 Arreglo de
Lisboa).

- Los registros seran notificados a la Oficina Internacional y ésta a su vez,

repetira la notificacion a las diversas administraciones de los paises de la

67 http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=10

68 OMPI — Arreglo de Lisboa relativos a la Proteccion de las Denominaciones de Origen y su Registro
Internacional de 31 de octubre de 1958 — art. 2.

69 Siendo la OMPI creada en 1967 a través del convenio de Estocolmo, siendo éste posterior al AL'58,
en la maodificacién que esta vigente hoy dia si se incluye este extremo, a pesar de la incongruencia
temporal que pueda resultar del mismo.

70 OMPI — Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origen y su Registro
Internacional, art. 1 a): “Los paises a los cuales se aplica e presente Arreglo se constituyen en Unién
particular dentro del marco de la Unién para a Proteccion de la Propiedad Industrial”.
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Union, publicandolos en un repertorio periddico, aunque por ahora, todos
los registros emanan de menos de diez paises, siendo que cuatro de estos
aglutinan en torno al 90% de todas las denominaciones registradas (de las
casi 600 que conforman el registro actualmente, el 70% proceden de vinos’*
(art. 5.2 Arreglo de Lisboa). Existen reservas para los paises a la proteccion
de denominaciones de origen que hayan sido notificadas; las
administraciones de los paises deberan, en el plazo maximo e
improrrogable (art. 5.4 Arreglo de Lisboa) de un afo contado desde la
recepcion de la notificacion del registro, notificar a la Oficina Internacional,
con indicacion de los motivos, la declaraciéon por la cual manifiestan que no
pueden asegurar la proteccion de una denominacién de origen (art. 5.3
Arreglo de Lisboa). Subsidiariamente, pueden acogerse a esta prerrogativa
los paises que se adhieran al Arreglo que, dentro del primer afio desde su
ingreso en el sistema multilateral de registro, declaren cuales son las
denominaciones de origen ya registradas en la Oficina Internacional
respecto de las cuales ejercen la facultad de no asegurar la proteccion de
la denominacion (art. 14.2 c) Arreglo de Lisboa).

Ante esta prerrogativa, los afectados por la reserva de proteccion realizada
por otro pais podran, en dicho pais, ejercitar todos los recursos judiciales y
administrativos correspondientes a los nacionales del mismo pais (art. 5.5
Arreglo de Lisboa), dando continuidad al Principio de Trato Nacional
establecido por la Convenio de Paris para a Proteccién de la Propiedad
Industrial en 1883 (art. 2 Convenio de Paris para a Proteccién de la
Propiedad Industrial).

Para casos en los que una denominacion de origen admitida a proteccion
en un pais en virtud de la notificacion de su registro internacional, fuera
utilizada por un tercero en dicho pais con anterioridad a la fecha de dicha
notificacion, la Administracion de ese pais tendra la facultad de conceder a
tal tercero un plazo, que no podra exceder de dos afios, para poner fin a
dicha utilizaciéon, con la condicion de informar de ello a la Oficina
Internacional dentro de los tres siguientes meses (art. 5.6 Arreglo de
Lisboa).

L POSTIGA, Andrea Rocha - A protecado das indicacdes geograficas e o Direito Internacional, pag.

87.

22



- Una denominacion que se encuentre bajo proteccion en un pais de la Unidn
segun el procedimiento establecido en el articulo 5 del Arreglo, nunca
llegara a considerarse genérica en dicho pais mientras se encuentre
protegida como denominacion de origen en el pais de origen (art. 6 Arreglo
de Lisboa).

- El registro de una denominacion de origen ni tiene duracion limitada, ni es
susceptible de renovacién, siempre que se encuentre protegida como tal en
su pais de origen (art. 7 Arreglo de Lisboa).

- Se establece que las acciones necesarias para la proteccion de las
denominaciones de origen, podran ser ejercitadas en cada uno de los
paises de la Union siguiendo la legislacién nacional, a instancia de la
Administracion competente, a peticion del Ministerio Publico o por cualquier
parte interesada, sea persona fisica o moral/juridica (art. 8 Arreglo de
Lisboa).

- Finalmente, la cuantia de la tasa correspondiente al registro (art. 7.2 Arreglo
de Lisboa) sera fijada por la Asamblea, a propuesta del Director General
(art. 11.4 Arreglo de Lisboa).

La proteccion que otorga el Registro es contra la falsificacion o imitacion de una
denominacion de origen y, al contrario que en los Convenios anteriores, en los que la
falsificacion y/o el engafio del consumidor son necesarios para activar la proteccion,
en el Arreglo de Lisboa basta el mero uso incorrecto o impropio de una
denominacién’?. Incluso si el verdadero origen del producto figura indicado, si se
realiza una traduccién o si va acompafiada de expresiones del tipo “género”, “tipo”,
“manera”, “imitacion” o similares (art. 3 Arreglo de Lisboa). Este punto es
especialmente sensible dada la proliferacion de denominaciones con los términos
“tipo” o “género” dentro del sector vinicola especialmente, como sefalado por la
profesora Bruch en el paradigmatico caso del fallo de una corte de Brasil con el
término “champagne”’3. En ésta, el Supremo Tribunal Federal fallé6 desconsiderando
el hecho de que Brasil era signatario del Arreglo de Madrid en un asunto relativo a la

denominacion “champagne”, no observando por tanto, su articulo 4, que habilita a los

72 POSTIGA, Andrea Rocha - A protecado das indicacdes geograficas e o Direito Internacional, pag.
85.
73 BRUCH, Kelly — Signos distintivos de origen — pag. 28.
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paises firmantes a establecer reservas sobre denominaciones de origen que se hayan
tornado genéricas, excluyendo de estas las denominaciones regionales de

procedencia de los productos vinicolas’, como era el caso.

Como critica al sistema podria notarse el caracter excluyente del sistema,
puesto que solamente se aplicaba a paises cuyas regulaciones nacionales tuvieran
previsto algun tipo de proteccion previa. Siendo tal que asi, los paises que no
disponian de un sistema especifico de medidas protectoras en la materia y si tenian
normas de otro tipo, como de proteccion a la libre competencia o de proteccion al
consumidor, se encontraban automaticamente excluidos. Tampoco incluye el Arreglo
una prevision especifica relativa a las indicaciones geograficas que ya habian
adquirido caracter de genéricas en algunos paises (POSTIGA, Andréa Rocha — A

protecdo das indicacdes geogréficas e o Direito Internacional, pag. 84).

Todavia dentro del &mbito del Sistema de Lisboa e inmediatamente posterior
en sentido cronoldgico al Arreglo de Lisboa, se encuentra el Convenio de Estocolmo
de 1967, que establecié la creacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual.

2.4 CONVENIO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL FIRMADO EN ESTOCOLMO EN 1967

El Convenio fue ideado y celebrado como una revisién de la Convencién Union
de Paris. No trajo grandes avances materiales en cuestion de derecho positivo, pero
si contribuyd de forma muy notable a la escena internacional de proteccion de las
indicaciones de procedencia, ya que fue con él que se cred la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI), pieza clave en la configuracién de un registro

multilateral.

A partir de este Convenio se realizaron unas leves reformas de tratados en el
escenario internacional, aunque la verdadera evolucion se pudo conocer solamente
ahora, el ultimo mes, mediante la aprobacion del Acta de Ginebra relativa al Arreglo

de Lisboa.

74 OMPI — Arreglo de Madrid para la Represion de las Indicaciones de Procedencia Falsas o
Engafiosas en los Productos del 14 de abril de 1891, art. 4.

24



25 ACTA DE GINEBRA DEL ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LAS
DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS DE 2015

Aprobada el dia 20 de mayo de 2015, hace apenas un mes y pico’®, el Acta de
Ginebra es el ultimo desarrollo del marco juridico del Sistema de Lisboa de registro de
denominaciones de origen e indicaciones geograficas. Este acuerdo es mucho mas
meticuloso que sus antecesores y se puede observar a simple vista la mayor

complejidad técnica con respecto a anteriores tratados.

Aqui podemos detenernos sobre dos cuestiones primordiales aprobadas con la
nueva Acta de Ginebra: una es la apertura de la proteccion de indicaciones
geograficas a otro tipo de materias, como el café, el té, las frutas, el queso, el vidrio o
los textiles, ademas del vino y las bebidas espirituosas anteriormente protegidos; la
otra consiste en la equiparaciéon en lo que a niveles de proteccion se refiere, de las

indicaciones geogréficas y las denominaciones de origen.

Una rapida mirada sobre el conjunto de articulos deja entrever que se define
con mucho mas detalle el proceso de registro de una denominacién o indicacion
geografica, que se establecen disposiciones para el pago de las cuotas, se discriminan
las formas de proteccion o mismo las posibles reservas que se hagan al registro, por
citar algunas caracteristicas de las mas relevantes y divergentes con respecto al
anterior tratado.

En el primer capitulo y de la misma forma que su antecesor, define en su
segundo articulo las materias objeto de registro, denominaciones de origen (art. 2.1.i
Acta de Ginebra) e indicaciones geograficas (art. 2.1.ii Acta de Ginebra), sin que se
observen cambios sustanciales méas alla de una nimia modificacion en la redaccion de
los conceptos. Queda establecido también la continuidad del Registro Internacional
estatuido por el Arreglo de Lisboa de 1958 y el Convenio de 1967 en esta Acta (art. 4
Acta de Ginebra).

2.5.1 El proceso de registro

75 http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=371577
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El segundo capitulo de esta Acta estd dedicado al proceso de registro.
Comienza enumerando los requisitos para la presentacion de la Solicitud. Esta puede

ser de dos formas:

- Solicitud realizada mediante Autoridad Competente: ha de ser requerida
mediante la autoridad competente (art. 5.2 Acta de Ginebra) ante la Oficina
Internacional, la cual ha tenido que ser determinada por el Estado y
notificada a la propia Oficina (art. 3 Acta de Ginebra). Puede ser en nombre
del interesado (art. 5.2.i Acta de Ginebra) o en nombre de una persona fisica
o juridica_que tenga capacidad para realizar tal operacion juridica acorde
con los requisitos legales del pais en el que se encuentra (art. 5.2.ii Acta de
Ginebra).

- Solicitud realizada directamente: sera posible incoar la solicitud de registro
para el interesado y para una persona fisica o juridica directamente con la
Oficina siempre que la legislacion doméstica del estado de origen asi lo

permita (art. 5.3 Acta de Ginebra).

Reflejando la minuciosidad de esta nueva Acta con respecto a sus
predecesoras, ésta llega a contemplar la posibilidad de inclusion en el registro, de un
area geografica de origen consistente en una extension transfronteriza, esto es,
implicando a dos paises diferentes. En este hipotético caso el procedimiento
conllevarad que ambas Partes Contratantes presenten una solicitud conjunta a través
de una Autoridad Competente comun designada de mutuo acuerdo (art. 5.4 Acta de
Ginebra).

El contenido de esta Solicitud viene determinada por los Reglamentos, que

figuran como anexo al Acta (art. 5.5y 5.6 Acta de Ginebra).

El registro en si tendra lugar cuando la Oficina Internacional inscriba la
indicacién de origen en el Registro, que ocurrira una vez se reciba la solicitud en due
form, siendo que se examinara que los requisitos formales y materiales de la solicitud
son atendidos (art. 6.1 Acta de Ginebra). La fecha que figurara en el registro sera la
fecha en que la solicitud fue recibida por la oficina y no después, siempre que no
adolezca de defectos (art. 6.2 Acta de Ginebra). Ante la situacion de que una solicitud

no presente la inclusion de alguno de estos indicativos:

26



1. ldentificacion de la Autoridad Competente o de los solicitantes (art.
5.3 Acta de Ginebra).

2. Datos identificativos de los interesados, personas fisicas o juridicas
(art. 5.2 Acta de Ginebra).
La denominacion de origen o indicacién geogréfica.

4. El bien o bienes sobre los que se pretende la denominacién de

origen.

El alta en el Registro se retrasara hasta que los items anteriores sean recibidos
por la Oficina (art. 6.3 Acta de Ginebra). La publicacion del registro de la indicacion de
origen sera “sin demora” (“without delay”) acompafiada de una notificacion a la
Autoridad Competente correspondiente al pais de origen y al resto de paises
contratantes del Acta (art. 6.4 Acta de Ginebra); aunque en ningin momento el Acta
establece un plazo méaximo de publicacion, quedando ésta a merced de los posibles
retrasos que surjan en la Oficina. Las protecciones derivadas del registro comenzaran
a surtir efecto en el momento mismo del registro para todos los paises que no
interpongan una reserva (art. 6.5.a) Acta de Ginebra). Esto puede acontecer en caso
de que una Parte Contratante declare mediante notificacién al Director General de la
OMPI, rechazar la proteccion de esa indicacion de origen concreta porque ya se
encontraba de facto protegida con anterioridad en su fuero interno (art. 6.5 b) Acta de
Ginebra). Esa fecha de proteccion no podra ser mas tarde que el limite marcado para
la negativa a la proteccion de una indicacion de origen, que es de un afio desde la
recepcion de la notificacion del registro de la solicitud (reglamento 9.1.b) Acta de
Ginebra).

Para que sea efectuado el registro, las partes contratantes del Acta de Ginebra
seran sujetas al pagamiento de una tarifa (art. 7.1 Acta de Ginebra) que sera recabada
por la Oficina Internacional en la moneda de francos suizos y cuya cantidad sera
definida por la Asamblea (reglamento 8.1 y 8.5 Acta de Ginebra). Est4 permitido que
un pais solicite una cuota extra para la proteccion de una indicacion de origen en su
territorio (art. 7.4.a) Acta de Ginebra); el no pagamento de esa cuota se entendera
como una renuncia a la proteccion relativa a esa Parte Contratante a la que se le

adeuda esa cantidad (art. 7.4.b) Acta de Ginebra).

No existe ninguna reserva en el acta acerca de la duracién que otorga el
registro. Es por ello que se establece una proteccion indefinida siempre y cuando, esta
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indicacion de origen continde siendo protegida en el pais de origen (art. 8.1 Acta de
Ginebra). En el caso de que una indicacion de origen deje de ser protegida en el pais
de origen, la Autoridad Competente del pais de origen tiene la obligacion de notificar
la baja en el Registro (art. 8.2.b) Acta de Ginebra). Solo la Autoridad competente de
un pais, los interesados y las personas fisicas o juradas podran solicitar la cancelacion
de la entrada en el Registro (art. 8.2.a) Acta de Ginebra).

2.5.2 La proteccion

Existe en el acta una disposicién que establece para los paises contratantes el
compromiso de, por un lado, proteger las denominaciones de origen y las indicaciones
geograficas registradas, y, al mismo tiempo, respetar las posibles reservas,
cancelaciones y rechazos a la proteccidn que otros paises contratantes puedan
manifestar en determinados casos al respecto de sus propios territorios (art. 9 Acta de
Ginebra).

La proteccion a la que se comprometen los paises estard sometida a la
legislacion que cada uno de ellos elija, siempre que no contravenga los requisitos
substantivos de este Acta (art. 10 Acta de Ginebra). Asi mismo, las disposiciones del
Acta no afectaran de ninguna forma a una proteccion determinada que estuviera
establecida con anterioridad a la entrada en vigor del Acta, ya fuera bajo su legislacion
nacional u otros instrumentos de derecho (art. 10.2 Acta de Ginebra); de la misma
forma, no sera derogada ninguna obligacion de la que estén afectadas dos o mas de
las Partes Contratantes entre ellas, o cualquier otros instrumentos internacionales (art.
10.3 Acta de Ginebra).

2.5.2.1 Contenido de la proteccion

Mediante el Registro internacional se pretende que los paises parte el Acta
utilicen todas las herramientas legales a su alcance para evitar el uso de una
denominacion de origen o indicacion geografica por bienes del mismo tipo que
aguellos a los que se aplica la denominacion o indicacion contenida en el Registro
(art. 11.1.a).i) Acta de Ginebra); tampoco se permitira la utilizacion de una
denominacion de origen o indicacion geografica para casos de bienes que, no siendo
del mismo tipo que los registrados para esa indicacion, pueda implicar o sugerir una
conexién entre los beneficiarios de la indicacién de origen y esos bienes causando asi

un dafo a sus intereses o reputacion (art. 11.1.a).ii) Acta de Ginebra). Tampoco son
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aceptadas las practicas encaminadas a provocar confusion en el consumidor acerca
del origen o la procedencia del producto (art. 11.1.b) Acta de Ginebra), o las
imitaciones y falsificaciones, aun cuando el verdadero origen del producto aparezca
indicado o incluso venga acompafado de algun término del tipo: “estilo”, “tipo”,
“método”, “similar” “como producido en” (art. 11.2 Acta de Ginebra). Esta ultima
practica ha resultado muy extendida, sobre todo en los paises con escasa tradicion
vitivinicola y creciente produccion, en los ultimos afios. También se cierra la puerta a
la posibilidad antes admitida, aunque no plenamente, de que una denominacion de
origen o indicacién geografica se vuelvan genéricos en un pais parte y pierdan su

proteccion; esto, gracias al Acta de Ginebra, ya no es posible (art. 12 Acta de Ginebra).

La aplicacion de estas prerrogativas se llevara a cabo gracias a la disposicion
de instrumentos legales por parte de los paises parte, para que los procedimientos
necesarios para la protecciéon de las denominaciones de origen e indicaciones
geograficas sea efectiva y posible para cualquier autoridad publica competente o

cualquier parte interesada, ya sea persona fisica o juridica (art. 14 Acta de Ginebra).

Existe espacio también para realizar un guifio al sistema norteamericano de
registro de marcas, un punto muy controvertido en la aprobacion del acta que genero

bastante polémica a posteriori de las reuniones’®.
2.5.2.2 Posibles acciones al respecto de los registros internacionales

Como se viene comentando en parrafos anteriores, es posible realizar reservas
a los registros de indicaciones geograficas o denominaciones de origen. Un pais parte
del Acta puede presentar ante la Oficina y mediante notificacion, ya sea por la
Autoridad Competente o la parte interesada, un rechazo a un determinado registro,
siempre con efecto limitado a su territorio (art. 15.1.a) Acta de Ginebra), siempre de
una forma motivada, indicando las razones (art. 15.2.b) Acta de Ginebra). Las partes
contratantes realizaran este tramite dando la oportunidad de ser oidas a las demas
partes que puedan tener un interés afectado por causa de la reserva incoada (art. 15.3

Acta de Ginebra), siempre otorgando las mismas garantias judiciales y administrativas

78 https://geneva.usmission.gov/2015/05/20/u-s-statement-on-the-adoption-of-the-geneva-act-of-the-
lisbon-agreement/ - Controvertida y critica respuesta del Gobierno de los Estados Unidos a la
adopcién del Acta de Ginebra, de finales de mayo de 2015.
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gue otorgarian a sus propios nacionales para el caso de una negativa a la proteccion

de una indicaciéon de origen (art. 15.5 Acta de Ginebra) 7.

A grandes rasgos Yy sin entrar en profundidad en los Reglamentos especificos
anexados a esta Acta, estas son algunas de las claves del nuevo esquema de Registro
Internacional de denominaciones de origen e indicaciones geograficas nacido del
Sistema de Lisboa. Se trata de un Acta mas técnica, mas concreta y que aporta
seguridad y fiabilidad a una empresa — la del Registro — que de por si no goza de toda

la confianza que podria de la comunidad internacional.

77 Principio de no discriminaciéon — trato nacional — unir con anteriores comentarios de este ppio.
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3. ACUERDOS MULTILATERALES DE COMERCIO - OMC

El segundo sistema multilateral de registro de indicaciones geograficas y
denominaciones de origen no es propiamente un sistema, todavia, es una propuesta
gue se encuentra en fase de negociaciones mediante sesiones extraordinarias en el
seno del Consejo del Acuerdo para los ADPIC, el 6rgano designado para ello en el
articulo 23.4 del propio Acuerdo’®. Actualmente, existe un proyecto de texto
compuesto’® estas negociaciones se encuentran completamente estancadas®. Para
aproximarnos a la materia es aconsejable explicar como se llevan a cabo esas
negociaciones, quién es quién en la mesa de negociaciones y en qué punto se
encuentran; el hecho de si son o no susceptibles de cristalizar en algun tipo de acuerdo

se analizara en la ultima parte del trabajo.

Actualmente existen en el seno del Consejo de los ADPIC tres posturas
oficiales con capacidad negociadora, cada una con su propuesta de elaboracion de
un sistema multilateral de registro y notificacion de indicaciones geograficas para vinos
y bebidas espirituosas. Estas negociaciones se iniciaron en 1997 segun lo estipulado
en el articulo 23.4 del Acuerdo para los ADPIC, siendo que contactos han continuado
realizandose en el marco de la Agenda de Doha®’. Una breve pincelada a estas tres

propuestas previa para, posteriormente, analizarlas con mayor precision:

- Propuesta del llamado Grupo Conjunto®: no se pretende la reforma del articulo
23.4 TRIPS; en el documento se propone que se establezca un sistema

voluntario de notificacion de indicaciones geograficas mediante decision del

78 Acuerdo para los ADPIC — art. 23.4:; “Para facilitar la proteccion de las indicaciones geograficas
para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablaran negociaciones sobre el establecimiento de
un sistema multilateral de notificacion y registro de las indicaciones geograficas de vinos que sean
susceptibles de proteccion en los Miembros participantes en ese sistema”.

79 OMC - Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio en Sesion Extraordinaria — JOB/IP/2/Rev.1 de 20 de abril de 2011.

80 OMC - Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio en Sesion Extraordinaria — TN/IP/21 de 21 de abril de 2011.

81 Declaracion Ministerial de Doha, (WT/MIN(01)/DEC/1), par. 18: “Con miras a completar la labor
iniciada en el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (Consejo de los ADPIC) sobre la aplicacién del parrafo 4 del articulo 23, convenimos en
negociar el establecimiento de un sistema multilateral de notificacion y registro de las indicaciones
geograficas de vinos y bebidas espirituosas para el quinto periodo de sesiones de la Conferencia
Ministerial”.

82 Argentina, Australia, Canada, Chile, Corea, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras, Israel, Japon, México, Nicaragua, Nueva Zelandia, Paraguay, Republica
Dominicana, Sudafrica y Territorio Aduanero Distinto de Taiwan, Penghu, Kinmen y Matsu.
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Consejo sobre los ADPIC®. Los miembros que quieran adherirse al sistema
dispondran de una base de datos en la que se almacenara la informacién
detallada de los registros, a la que tendran que acudir previamente para
consultar la informacion necesaria para tomar decisiones en el ambito de
proteccion de indicaciones geogréaficas®. En este caso los miembros seran
“alentados” a consultar el registro pero nunca “obligados” a ello®.

- Propuesta de UE: pretende la reforma mediante anexion y modificacion del
articulo 23.4 Acuerdo sobre los ADPIC; segun el documento presentado,
cuando una indicacién geografica es registrada, se establecera una presuncién
refutable de que serd protegida en los otros paises parte de la OMC, a
excepcion de los paises que hayan realizado una reserva a la misma,
basandose en el articulo 3.2 de la propuesta. En este caso se entiende que la
proteccion es extensiva a una indicacion cuando esta se haya tornado genérica
0 mismo cuando no se encuadre en la propia definicibn de indicacién
geografica. En caso de no existir una peticion de reserva por otro pais, éste no
podra negarse a prestar la proteccion debida una vez que la indicacion haya
sido registrada®®.

- Propuesta de Hong Kong y Republica Popular China: la propuesta es bastante
parecida a la presentada por la Unién Europea, aunque con una presuncion de
proteccion mas limitada®” y sélo en los casos en los que los paises sean

favorables a participar del registro®.

A continuacién se analizan en detalle las propuestas individualmente. Siguiendo el
criterio del Consejo de los ADPIC, se examinaran los siguientes parametros:
participacion, notificacion, registro, efectos juridicos de registro, reservas, duracion y

tasas y costos.

8 0MC-TN/IP/W/10/Rev.4, A.1.
8 OMC - TN/IP/W/10/Rev.4, D.1.
8 OMC - TN/IP/W/10/Rev.4, D.2.
8 OMC - TN/IP/W/11, art. 4.

8 0MC - TN/IP/W/8, art. D.

8 0MC - TN/IP/W/8, art. E.
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3.1 PROPUESTA DE HONG KONG Y REPUBLICA POPULAR CHINA PARA UN
SISTEMA MULTILATERAL DE NOTIFICACION Y REGISTRO DE INDICACIONES
GEOGRAFICAS EN EL MARCO DEL ARTICULO 23.4 DEL ADPIC

La propuesta en su apartado introductorio, establece unos objetivos marcados
y caracteristicas y efectos a modo de preambulo®. La forma juridica aqui utilizada es,
a través de dos anexos, articular el sistema multilateral de registro. El primer anexo es
de caracter genérico, nos habla de los pormenores del registro en si de la indicacion
geografica, mientras el segundo se centra en el ambito econdmico-financiero. Los
aspectos sobre los que versa el proyecto son en lineas generales comunes a los otros

dos proyectos, y son los siguientes:
a) Participacion

La participacion por parte de un pais Miembro en el registro sera de caracter
voluntario, lo cual implica que los miembros seran libres de notificar indicaciones
geograficas protegidas en su territorio® y, la obligacion de que los registros
efectuados en el Sistema solamente seran vinculantes para los paises Miembros

participantes®..
b) Notificacién

Para participar en el sistema, basta con que cada pais notifique al organismo
administrador®? cualquier indicaciéon geogréafica de su territorio referente a vinos y
bebidas espirituosas®®. En esta notificacion deberan constar a modo de elementos

obligatorios:

- Informacién acerca de la indicacién geografica en cuestion, tales como el
nombre, el lugar al que pertenece, la calidad e incluso la reputacion que pueda

tener®4,

89 TN/IP/W/8 Pag. 1 — 1.2.

O WTO, TN/IP/W/8, pag. 7 E.1.

TWTO, TN/IP/W/8, pag. 7 E.2.

92 Aqui la propuesta hace una anotacién suponiendo que el 6rgano administrador sera la Secretaria de
la OMC.

B WTO, TN/IP/W/8, pag. 4 A.1.

94 WTO, TN/IP/W/8, pag. 4 A.2. a).
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- El nombre y las informaciones de contacto del propietario de la indicacion

geografica®.
- Informacién del Miembro participante que presenta la notificacion®®.

- Informacion cierta acerca de la oficina encargada de recibir los mensajes que

el organismo administrador®’.
- Uno de estos requisitos también es obligatorio:

e Certificacion por parte del gobierno del Miembro que la indicacion
geografica:
= Es conforme a la definiciébn del parrafo 1 del articulo 22 del
Acuerdo sobre los ADPIC®;

= Esta protegido por ley en su pais de origen®;

* Y la confirmacion por parte del gobierno del Miembro de que la

indicacién geografica es de vino o bebidas espirituosasi,

= El texto legal o la decision judicial del pais Miembro en la que se

establezca proteccién para una indicacion geograficalol.

e Lafecha de entrada en vigor de la proteccion en su pais de origen y, en

su caso, la fecha de expiracién de la misma®,
e Latasa que sea exigida para la operacion, todavia sin determinari®,

- Las notificaciones son libres de ser realizadas en cualquier momento, pudiendo
ser fijado por el érgano administrador, en este caso, la Secretaria de la OMC,
un numero maximo de solicitudes que se tramitaran cada afio, para no

sobrepasar la capacidad y limitaciéon de recursos administrativosi®4.

% WTO - TN/IPAW/S, pag. A.2.b).

% WTO - TN/IP/W/8, pag. A.2.c).

97 WTO - TN/IP/W/8, pag. A.2 d).

%8 WTO - TN/IP/W/8, pag. 4 A.2 e) i.

9 WTO - TN/IP/W/8, pag. 4 A.2 e) ii.

100 WTO - TN/IP/W/8, pag. 4 A.2 e) iii.

101 \WTO - TN/IP/W/8, pag. 4 A.2 e) in fine.
102\WTO - TN/IP/W/8, pag. 5 A.2 f).

103 \WTO - TN/IP/W/8, pag. 5 A.2 g).

104 \WTO - TN/IPIW/8, pag. 5 A.3.
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c) Reservas

No aparecen contempladas de forma especificas, por lo que se entiende que
no es posible realizar reservas. Aun asi, una interpretacion no demasiado tendenciosa
entenderia por reserva la posibilidad de denegar proteccibn a una indicacion
geografica de acuerdo con la legislacion interna de un pais siempre que sus tribunales

juzguen procedentes y aplicables los motivost0°.
d) Registro

El registro en el sistema tendra lugar tras el recibimiento de las notificaciones y
ulterior examen de los aspectos formales de las solicitudes, pudiendo ser solicitada
la subsanacion de deficiencias por parte del organismo administrador si asi lo
considera oportuno!®”. Cuando el organismo administrador comprueba tales
circunstancias, asi como el pago de la tasa correspondiente, las indicaciones
geograficas son introducidas en el Registro de Indicaciones Geograficas
establecido®. El Registro constara de una serie de entradas de caracter técnico-

informativo, por citar algunas:
- Nombre de la indicacion geografica.
- Area, calidad, reputacién, caracteristicas.

- ElI nombre e informaciones de contacto del propietario de la indicacion

geografica.
- El Pais Miembro el cual presenta la notificacion.

- El instrumento juridico mediante el cual la indicacion geografica se encuentra
protegida en el Miembro participante, mediante una declaracion sellada por

parte del gobierno pertinente.

- Fechas de inicio y en su caso, vencimiento de la proteccion en el estado de

origen.

- El nimero de serie del registro.

105 WTO - TN/IP/W/8, pag. 7 D.4 a).
106 WTO - TN/IP/W/8, pag. 5 B.1.
107 WTO - TN/IP/W/8, pag. 5 B.2.
108 WTO - TN/IP/W/8, pag. 5 B.3.
109 WTO - TN/IP/W/8, pag. 5 B.4.
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Respecto a la accesibilidad del propio registro y su comunicacion con los Miembros
participantes, la propuesta establece que el Registro esta disponible en la pagina web
de la OMC para ser de acceso publico!'?. Cualquier alteraciéon que surja en el Registro
debera ser notificada por medios electronicos a los Miembros y actualizada de la

misma forma, manteniendo asi el sistema up-to-date!!!, esto es, actualizado.
e) Efectos juridicos

Con cada registro se expendera un Certificado de registro, que tendré validez
como prueba tanto en ambitos judiciales como administrativos de los Miembros
participantes'?, atribuyéndosele caracter probatorio. Servir para probar prima facie
la propiedad de la indicacion, que la indicacion cumple con el articulo 22.1 del Acuerdo
para los ADPIC y que la indicacion esta protegida en su pais de origen!!3, Estas
cuestiones quedaran probadas en cualquier procedimiento ante un tribunal de justicia,

juzgado u 6rgano administrativo de un Miembro participante!4.
f) Duracion

Las entradas de registro tendran una validez de 10 afios en un comienzo,
siendo su renovacién onerosa, por otro periodo también de 10 afios®, sin tener un
numero limite de renovaciones!®, Es obligacion de los Miembros que realicen estas
renovaciones, notificar en tiempo y forma al cuerpo administrativo del proyecto y este
a su vez a los demas miembros!!’, siempre que supere las condiciones explicadas
con anterioridad para modificaciones, que son las mismas que para los registros de
primera vez!18, Si una indicaciéon geogréafica ha dejado de ser protegida en su pais
originario, el Miembro responsable debera notificar al cuerpo administrativo para que

proceda a la consiguiente baja de la indicacion en el registro*1°,

g) Tasasy costos

10 \WTO - TN/IP/W/8, pag. 6 B.6.

U1 \WTO - TN/IP/W/8, pag. 6 B.5.

12 \WTO - TN/IP/W/8, pag. 6 D.1.

13 \WTO - TN/IP/W/8, pag. 7 D.2 a), b) y c).
14 \WTO - TN/IP/W/8, pag. 7 D.2 in fine.
1S WTO - TN/IP/W/8, pag. 6 C.1.

16 \WTO - TN/IP/W/8, pag. 6 C.1.

17 \WTO - TN/IP/W/8, pag. 6 C.3.

18 \WTO, TN/IP/W/8, pag. 6 C.3.

119 WTO, TN/IP/W/8, pag. 6 C.5.
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No se contempla de manera especifica en ningln apartado de la propuesta la cuantia
de las tasas por notificaciones y registros, mas alla de que si se recoge que una tasa

seréa exigida'?°,

3.2 PROPUESTA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA UN SISTEMA
MULTILATERAL DE NOTIFICACION Y REGISTRO DE INDICACIONES
GEOGRAFICAS

La comunicacion final presentada por las Comunidades Europeas incluye dos
extremos a considerar, sin embargo, no sera en este trabajo en el que se analice a
fondo la propuesta de extension del régimen de proteccion de las indicaciones
geograficas del vino y bebidas espirituosas a todos los productos'?!, aunque, por
coherencia, se comenten algunos datos relativos a la materia. Actualmente se estan
debatiendo sendas cuestiones en los mismos foros, generando criticas al respecto,
pues inicialmente el objetivo de las negociaciones era concerniente de manera
exclusiva a la creacion de un registro de indicaciones geograficas, y no la extension

de la proteccién a productos no vinicolas o espirituosos?2.

La propuesta de las Comunidades Europeas consiste basicamente en una
modificacion del articulo 23.4 del TRIPS, anexando al mismo la reglamentacion en la
que se basaria el registro. Segun la propuesta la redaccion del articulo 23.4 TRIPS

guedaria asi:

“23.4 Para facilitar la proteccién de las indicaciones geograficas, se establecera
de conformidad con el Anexo, un sistema multilateral de notificacion y registro
de las indicaciones geograficas que sean susceptibles de proteccion en los

Miembros participantes”123

120 WTO, TN/IP/W/8, pag. 5 A.2 g).

21 WTO, TN/IP/W/11, pag. 2.

122 https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm

123 Sjendo la redaccion original la siguiente: “Para facilitar la proteccién de las indicaciones
geograficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablaran negociaciones sobre el
establecimiento de un sistema multilateral de notificacion y registro de las indicaciones geograficas de
vinos que sean susceptibles de proteccion en los Miembros Participantes en ese sistema”. Obsérvese
como, aparte de la introduccion del Anexo, se ha eliminado la alusién al vino, en consonancia con la
propuesta paralela de extensién de la proteccién que supone una indicacién geografica al resto de
productos potenciales.
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Sobre esta modificacion y el consiguiente anexo nos referiremos después de

hacer una breve mencion a las demas modificaciones que sugiere la propuesta.

Primeramente, el articulo 24.4 TRIPS sufriria un desdoblamiento en su
redaccion, extendiendo su prerrogativa, en el sentido que, ahora, ademas de no ser
obligatorio por parte de un Estado Miembro impedir el uso continuado de una
determinada indicacion geografica de vinos u bebidas espirituosas de otro Miembro,
cuando esta indicacion geografica ha sido utilizada por alguno de sus nacionales
durante 10 afios o de buena fe, si la indicacion geografica identifica bienes que no son
vinos o bebidas espirituosas, el Estado Miembro tampoco serd obligado!?*. Este
articulo es el que abre mano de la utilizacion de reservas, ahora ya también extendidas

a otros bienes de origen no vitivinicola.

Siguiendo con el articulo 25.6, que se refiere a la posibilidad de que una
indicacion geografica se torne genérica y por ello no susceptible de proteccion, la
modificacion aqui planteada continla el patron establecido con anterioridad,
ampliando la no obligatoriedad de aplicaciébn de disposiciones por parte de un
Miembro a una indicacion geogréafica relativa a productos viticolas, cuando esta
indicacion sea idéntica a una denominacion habitual de una variedad de uva existente
en el territorio de ese Miembro, también a indicaciones geograficas relativas a

productos de obtencién vegetal o raza de animal®?®,

Hasta aqui unas pinceladas de como la propuesta de las Comunidades
Europeas pretende extender la proteccion de indicaciones geogréaficas del vino y
bebidas espirituosas a otros productos modificando la redaccion de algunos articulos
del Acuerdo sobre los ADPIC; a continuacion un analisis detallado de cémo es el

124 En la propuesta original: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 22 del Acuerdo sobre los
ADPIC, ningin Miembro estara obligado, Unicamente sobre la base del articulo 23 del Acuerdo sobre
los ADPIC, a impedir el uso continuado y similar de una determinada indicacion geografica de otro
Miembro, que identifique vienes que no sean vinos o bebidas espirituosas en relacion con bienes o
servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicacién geografica
de manera continua para esos mismo hienes o0 servicios, u otros afines, en el territorio de ese
Miembro a) durante 10 afios como minimo antes de [la fecha de la firma de la enmienda del Acuerdo
sobre los ADPIC] o b) de buena fe, antes de esa fecha”.

125 En la propuesta original: “Nada de lo previsto en esta Seccion obligara a un Miembro a aplicar sus
disposiciones en el caso de una indicacién geogréfica de cualquier otro Miembro utilizada con
respecto a plantas o animales para los cuales la indicacion pertinente es idéntica al nombre de una
obtencioén vegetal o raza de animal existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en
vigor del Acuerdo sobre la OMC, en su forma enmendada”.

38



sistema de notificacion y registro que plantea, desglosando los puntos anteriormente

mencionados:

3.2.1 Sistema multilateral de notificacion y registro de las indicaciones
geograficas planteado por las Comunidades europeas en el marco del articulo 23.4
de Acuerdo sobre los ADPIC

a) Participacion

Podran participar en el sistema multilateral de notificacion y registro de
indicaciones geogréficas todos los miembros de la OMC; para ello bastara con
notificar las indicaciones geograficas que se pretendan registrar; al tratarse de un
sistema optativo, de no obligatoria adhesion, se considerara como “Miembro no
participante” aquél Miembro que no notifique las indicaciones geograficas en el

sistemal2s.
b) Notificacion

Para notificar un ingreso de una indicacion geografica en el sistema de registro
son necesarias dos condiciones de tipo sustantivo: la primera consiste en que la
indicacién geografica que se pretende registrar sea acorde a la definicibn que
establece el articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC!?, la segunda inhibe el registro

a indicaciones que no estén protegidas o hayan caido en desuso en su propio pais?®.

Respecto al contenido obligatorio que ha de tener la notificacién, esta incluira
la indicacion geografica en el idioma de su pais de origen, caso de no ser este
expresado en caracteres latinos, una transliteracion fonética a estos Gltimos*?°, y una
traduccion de la indicacion geogréafica al idioma en que se haga la notificacion®®°, que
solo podra ser espafiol, inglés o francés'3!; la fecha en la que se concedi6 la

protecciéon y en su caso, la fecha de expiracion de dicha protecciéon'®?; la zona

126 OMC -TP/IP/W/11 — pag. 12: Anexo, 1.

127 Acuerdo sobre los ADPIC, Art. 22: “A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo,
indicaciones geogréficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un
Miembro o de una region o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputacion, u otra
caracteristica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geogréfico.”

128 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 12: Anexo, 2.1 a) y b).

129 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 12: Anexo, 2.2 a).

130 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 12: Anexo, 2.2 b).

131 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 13: Anexo, 2.4.

132 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 13: Anexo, 2.2 d).
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geografica a la que pertenece la indicacion®®3; una referencia al texto legal en el cual
se encuentre registrada la indicacién geografica en el Pais Miembro, incluyendo, de

ser aplicable, el nimero de registro otorgado a tal indicacion®34,

Sefalar también que el Consejo de los ADPIC creara un formato para la
realizaciéon de las notificaciones, que sera relativamente simple para limitar las propias
notificaciones (a ser posible no mas de dos paginas)!®, y que la distribuciéon de la
notificacion a los Miembros se hara paralelamente a su publicacion en internet, justo

después del recibimiento por el organismo administrador!36,
c) Reservas

El motivo por el cual figura el desarrollo de la parte de las reservas antes que
la del propio registro, es porque estas reservas son realizadas a priori, son previas al
acto de registro de la indicacion geografica y por ende, didacticamente resulta en una

mejor calidad de estructuracion el hecho de situarlas antes en el desarrollo.

Dicho lo cual, todo Miembro participante del sistema tiene un plazo de 18 meses
contados desde la fecha de publicacion de la notificacion de una indicacion geografica,
para formular una reserva de protecciébn en su territorio, por considerar que la
indicacion geogréfica es susceptible de estar afectada de alguno de los motivos que

determinan la no protecciéon®®’; los motivos son:

- No coincidir la definicion de indicacion geografica del articulo 22 del Acuerdo
sobre los ADPIC'38 con la indicacion geogréfica notificada.

- Transmitir una idea falsa o equivocada del origen de la indicacion geografica,
aun siendo ésta literalmente verdadera en cuanto al territorio3°, de acuerdo con el
articulo 22.4 del Acuerdo sobre los ADPIC140,

133 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 13: Anexo, 2.2 e).

134 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 13: Anexo, 2.2 c).

135 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 14: Anexo, 2.5.

136 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 14: Anexo, 2.6.

137 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 14: Anexo, 3.2.

138 Acuerdo sobre los ADPIC, Art. 22: “A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo,
indicaciones geogréficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un
Miembro o de una region o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputacion, u otra
caracteristica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geogréfico.”

139 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 14: Anexo, 3.2 b)

140Acuerdo sobre los ADPIC art. 22.4: “La proteccion prevista en los parrafos 1, 2 y 3 sera aplicable
contra toda indicacion geografica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, region o

40



- Haberse convertido, la indicacion geografica notificada, idéntica a un término
genérico o habitual en el lenguaje popular de un vino o una bebida espirituosa del
Miembro impugnante la indicacién geografica notificada'4', de acuerdo con el articulo

24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC en su forma enmendadal42.

Una vez formulada una reserva respecto de una indicacion geogréfica, el
Miembro notificante y el Miembro impugnante podran celebrar negociaciones cuyo
objetivo sea solucionar el conflicto, dentro del plazo de 18 meses a contar desde la
publicacién, durante el cual se puede presentar la reserva, si asi lo solicitara el pais

notificante143.
d) Registro

La propuesta establece unos procedimientos para llevar a cabo el registro por
parte del organismo administrado'#4; este organismo tendra potestad para registrar la
indicacién geogréfica notificada, una vez transcurrido el plazo de 18 meses'%
establecido en el articulo 3.2 de la misma propuesta, anotando debidamente si existe
alguna reserva formulada en el momento del registro#® o si una vez realizado el

registro, se ha retirado la reserval’.

El acto del registro en si mismo consta de forma y contenido determinados,

siendo factible su modificacién!4®. La forma que adoptara sera la de una base de datos

localidad de origen de los productos, dé al publico una idea falsa de que éstos se originan en otro
territorio”.

141 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 15: Anexo, 3.2 ¢)

142 Acuerdo sobre los ADPIC art. 24.6: “Nada de lo previsto en esta Seccién obligara a un Miembro a
aplicar sus disposiciones en el caso de una indicacion geografica de cualquier otro Miembro utilizada
con respecto a bienes o servicios para los cuales la indicacion pertinente es idéntica al término
habitual en lenguaje corriente que es el nombre comun de tales bienes o servicios en el territorio de
ese Miembro. Nada de lo

previsto en esta Seccion obligara a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una
indicacion geografica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a productos viticolas para los
cuales la indicacion pertinente es idéntica a la denominacion habitual de una variedad de uva
existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.
Nada de lo previsto en esta Seccion obligara a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de
una indicacion geografica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a plantas o animales para
los cuales la indicacion pertinente es idéntica al nombre de una obtencion vegetal o raza de animal
existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC,
en su forma enmendada”.

143 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 15: Anexo, 3.4.

144 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 14: Anexo, 3.1.

145 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 15: Anexo, 3.5 a).

146 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 15: Anexo, 3.5 b).

147 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 15: Anexo, 3.5 c).

148 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 17: Anexo; 7.
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en linea con un mecanismo de busqueda, accesible para Miembros y publico en
general**®. Los contenidos del registro son similares a los que ha de contener la

notificacion, esto es:

- La indicacién geografica mismat®°.

- El Miembro notificante !5,

- La referencia al texto legal mediante el cual la indicacion geogréafica esté
protegida en dicho Miembro*°2,

- Lafecha en la que se concedid la proteccion a la indicacién geografica y, en su
caso, la fecha de expiracion de la misma?l®3,

- Una referencia al documento que contenga la notificacion de la indicacion
geografical®.

- En caso de existir, las anotaciones relativas a las reservas formuladas respecto
de la indicaciéon geografica®®.

- Cualquier otra informacion que el Comité encargado de administrar el Sistema

pueda decidir que sea menester*®®,
e) Efectos juridicos

En lo tocante a las consecuencias juridicas del registro cabe hacer la distincion
de efectos juridicos entre los Miembros participantes y los no participantes, y de entre
los primeros, los paises mas adelantados y menos desarrollados.

La principal consecuencia para los Miembros participantes que no hayan
realizado una reserva respecto a una indicacion geografica dentro del plazo
mencionado de 18 meses, sera la obligacion de proporcionar los medios legales para
que las partes interesadas puedan valerse de la proteccion del registro de la indicacion
geografica'®’. No podran negar proteccién a la indicaciéon geogréfica registrada bajo
ninguno de los motivos recogidos en el articulo 3.2 de la presente propuesta, siendo

estos la inconformidad de la indicacion geografica con la definicién prevista en el

149 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 16: Anexo; 3.6.

150 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 16: Anexo; 3.7 a).
151 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 16: Anexo; 3.7 b).
152 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 16: Anexo; 3.7 c).
153 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 16: Anexo; 3.7 d).
154 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 16: Anexo; 3.7 e).
155 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 16: Anexo; 3.7 ).
156 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 16: Anexo; 3.7 g).
157 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 16: Anexo; 4 a).
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articulo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, la induccién o duda o error en el publico
acerca del territorio aun siendo la indicacién geogréfica literalmente verdadera'>. Por
altimo, recoge la propuesta la necesidad de notificacion al organismo administrador
cualquier solicitud de registro de marcas de fabrica o0 de comercio que consista en una
indicacién geografica que se encuentre registrada'®®. La discriminacién respecto de
los paises menos adelantados establece que los efectos juridicos disponibles para los
Miembros como para los no Miembros (a los cuales me referiré a continuacion),
resultaran aplicables cuando este Miembro menos adelantado deba aplicar las
disposiciones de la Seccién 3 de la Parte Il del Acuerdo sobre los ADPIC, relativa
a las indicaciones geogréficas.

Para los paises Miembros no participantes que no hayan formulado una reserva
dentro del plazo de 18 meses, las cargas establecidas por la propuesta consisten en
no denegar proteccion a la indicacién geografica registrada por ninguno de los motivos
mencionados anteriormente para los Miembros participantes, contenidos en el articulo
3.2 de la propuesta'®!, y en notificar al organismo administrador cualquier solicitud de
registro de marcas o de comercio que consista en una indicacion geografica que haya
sido registrada’?,

f) Duracién

En lo que atafie a la duracién de un registro, no se encuentra nada estipulado
en la propuesta en forma de periodo maximo de validez. No seria irreflexivo, por lo
tanto, afirmar que los registros estaran vigentes sine die. Lo que si se recoge, que
afecta a la duracion de un registro, es la posibilidad de retirar una indicacion geografica
por parte de un Miembro mediante notificacion al organismo administradori®3; la
posibilidad que se observa es que la indicacion geografica cese de cumplir las

condiciones requeridas para la proteccion.

g) Tasas y costos

158 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 16: Anexo; 4 b).
159 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 17: Anexo; 4 c).
160 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 17: Anexo; 6.
161 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 17: Anexo; 5 a).
162 OMC - TP/IP/W/11 — pag. 17: Anexo; 4 b).
163 OMC - TP/IP/W/11, Pag 17, Anexo 8.
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El sistema multilateral de notificacién y registro sera sufragado a través de las
cuantias de las tasas de cada una de las indicaciones geograficas o de las
modificaciones de las notificaciones de las mismas; ambas estaran sujetas a
gravamen'®4, Como todo nuevo emprendimiento, el registro tiene costos iniciales de
establecimiento y administracion, que seran reembolsados a través de las tasas
recibidas al organismo administrador, ente encargado de hacer frente al gasto hasta
la posterior recaudacion®®. Las cuantias de estas tasas seran determinadas por el
comité encargado de administrar el sistema'®® y se permite discrecionalidad a los
paises Miembros para cobrar al solicitante del registro multilateral o renovacion del

mismo, una tasa para recaudar en beneficio propio®’.

La tasa aparece desglosada en dos partes'®: la primera, la tasa basica, servira
para cubrir los gastos derivados del sistema por el comité administrador en la gerencia
del mismo asi como los costos iniciales de establecimiento antes mencionados?®; la
segunda, la tasa individual, cubrira los gastos de los Miembros de la OMC a quienes
se les solicite que proporcionen respecto de una solicitud informaciones relativas a la
exisencia de una marca de fabrica o de comercio que contenga o consista en la
indicacién geogréfica notificada'’®. Los Miembros de la OMC notificaran, de forma
fundamentada, qué parte de la tasa individual percibiran a modo de componente
nacional, sin que exceda del equivalente de la cuantia que la administracion del
Miembro de la OMC tendria derecho a percibir de un solicitante nacional en el marco
de un procedimiento nacional en el que deba satisfacerse dicha tasa individual®’*,

Hasta aqui una descripcion general del sistema que plantean las comunidades
europeas. A continuacion el analisis del sistema multilateral planteado por el llamado

grupo conjunto.

164 OMC - TP/IP/W/11, Pag 18, Anexo 9.1.
165 OMC - TP/IP/W/11, Pag 18, Anexo 9.3.
166 OMC - TP/IP/W/11, Pag 18, Anexo 9.2.
167 OMC - TP/IP/W/11, Pag 18, Anexo 9.4.
168 OMC - TP/IP/W/11, Pag 18, Anexo 9.5
169 OMC - TP/IP/W/11, Pag 18, Anexo 9.6
170 OMC - TP/IP/W/11, Pag 18, Anexo 9.7 a)
171 OMC - TP/IP/W/11, Pag 19, Anexo 9.8
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3.3 PROPUESTA DE PROYECTO DEL LLAMADO “GRUPO CONJUNTO” PARA UN
SISTEMA MULTILATERAL DE NOTIFICACION Y REGISTRO DE INDICACIONES
GEOGRAFICAS DEL VINO Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS

La ultima version de este acuerdo data del afio 2011; es, de las tres propuestas,
la mas reciente. Son un total de 22 paises!’?, siendo los Estados Unidos de América
la cabeza visible del grupo. En su preambulo, intenta fundamentar y/o explicar algunas
premisas que se han tenido en cuenta para elaborar dicha propuesta. Como eje central

propone la creacion de un Sistema independiente multilateral de notificacion y registro.

Primeramente decir que la propuesta del Grupo Conjunto se centra unica y
exclusivamente en el establecimiento de un sistema multilateral de registro y
notificacioén de vinos y bebidas espirituosas. Otra vez utilizando un criterio que parece
aceptado por todas las propuestas, desglosamos los puntos relevantes del proyecto
con el orden establecido para la propuesta de las Comunidades Europeas y la China-

Hong Kong
a) Participacion

La participacion en el sistema de notificacion y registro sera estrictamente
voluntaria, como asi dice el Acuerdo sobre los ADPIC en su articulo 23.4, y nadie
podréa ser obligado a participar del mismol’3, Para hacer efectiva la participacion en
él, el Miembro debera enviar una solitud mediante notificacion escrita a la Secretaria
de la OMC, indicando su intencién de formar parte'’4. En cualquier momento posterior
el pais Miembro tiene la potestad de terminar su participacion en el Sistema mediante
escrito a la Secretaria de la OMC, siendo eliminadas todas las indicaciones
geograficas que constaran en el registro a ese dia hubieran sido notificadas por ese

Miembrol’®,
b) Notificacion

Para registrar una identificacion geogréfica que identifique un vino o una bebida

espirituosa es necesario que el Miembro interesado realice una notificacién a la

172 Argentina, Australia, Canadd, Chile, Costa Rica, Republica Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Israel, Japon, Corea, Mexico, Nueva Zelanda, Nicaragua, Paraguay, Taiwan,
Penghu, Kinmen y Matsu, Suréfrica y los Estados Unidos de América.

173 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — Pag. 3, A.1

174 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — Pag. 3, A.2

175 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — Pag. 5 F.1
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OMC?’®, El contenido que la notificacién de registro deberd contener de forma
obligatoria es el siguiente:

- ldentificacion del Miembro en cuyo territorio se encuentra la indicacion

geografica que se pretende registrarl’’.

- ldentificacion de la indicacién geogréfica tal como aparecen en el vino o en

la bebida espirituosa en el territorio del Miembro notificante!72,

- ldentificacion del territorio, region o localidad del Miembro notificante que se
identifica con el origen del vino o bebida espirituosa de la indicacidon

geografical’®.

- Transcripcion a caracteres latinos de forma fonética de la indicacion
geografica en caso de que ésta no presente originariamente en este

formatol89,

- Diferenciacion expresa en la indicacion geografica si se trata de un vino o

una bebida espirituosa!s?.

Como contenidos no obligatorios figuran la indicacion de la fecha de entrada en
vigor de la proteccion de esa indicacién geografica en su pais de origen y, en su caso,
la fecha de vencimiento de la mismal®?; informacion relativa al instrumento juridico
que sirve de base a la proteccion de la indicacion geogréfica en el Miembro
notificante'83, Mencién aparte para el formato en el cual se realizard, previsto en base
a un modelo basico a elaborar por el Consejo de los ADPIC previamente a la entrada

en funcionamiento del sistema multilateral84.
c) Reservas

En el proyecto del Grupo Conjunto no se contempla la posibilidad de establecer
reservas a los registros de indicaciones geogréficas.

176 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — P4g. 3, B.1

177 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — P4g. 3, B.2 a)
178 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — P4g. 3, B.2 b)
179 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — P4g. 3, B.2 c).
180 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — P4ag. 3, B.2 d).
181 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — P4g. 3, B.2 e).
182 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — P4ag. 3, B.3 a).
183 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — P4ag. 3, B.3 b).
184 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — P4g. 3, B.4.
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d) Registro

Para el registro de las respectivas indicaciones geograficas se creara una Base
de Datos de Indicaciones Geograficas de Vinos y Bebidas Espirituosas por parte de
la Secretaria de la OMC, que consistira en el registro de la informacion facilitada
acorde con los requisitos estipulados para las notificaciones®. No se define aqui qué
ente u organismo se encargara de gestionar la Base de Datos. Si esta determinado
que la Base de Datos debera estar disponible en los tres idiomas oficiales de la
OMC1®7sera publica y gratuita, de libre acceso tanto para Miembros de la WTO como
para el publico en general y de acceso on-line!®, Las indicaciones geogréficas
registradas son susceptibles de modificaciones a través de notificaciones que a su vez
cumplan los mismos requisitos que las originales'®; siendo permitido en cualquier
momento la retirada por parte de un Miembro de un registro via Secretaria de la OMC

mediante escrito!®, ésta debera ser retirada consiguientemente®!.
e) Efectos juridicos

Principalmente los miembros estaran obligados a que en sus procedimientos
se prescriba la consulta de la Base de Datos al adoptar decisiones relativas al registro
y proteccién de indicaciones geograficas de vinos y bebidas espirituosas de acuerdo
con su legislaciéon doméstical®?, estando los Miembros no participantes ‘animados’ a
consultar la Base de Datos a la hora de adoptar determinaciones con arreglo a sus
legislaciones internas sobre los mismos extremos, aun no estando obligados a

hacerlo3.

Existe discriminacion en cuanto a la distincion entre Paises Miembros menos
desarrollados, en desenvolvimiento y restantes. Los paises en desenvolvimiento estan
afectados por una prerrogativa que les permite desatender las obligaciones del parrafo
D supra durante un periodo de tiempo no determinado!®* contado a partir de la fecha

en la que su participacion en el Sistema es comunicada a la Secretaria de la OMC

185 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — P4g. 3 C.1.

186 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — Pag. 3 C.2.

187 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — Pag. 4 C.4 — (inglés, francés y espafiol).

188 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — P4ag. 4 C.3.

189 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — P4g. 4 C.5.

190 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — P4g. 4 C.6.

191 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — P4g. 4 C.7.

192 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — P4g. 4 D.1.

193 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — P4g. 4 D.2.

194 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — Pag. 4 E.1: “[...] for a period of [X] years [...]".
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mediante notificacion'®. Para los paises menos desarrollados se estipula una demora
aun mayor para el plazo descrito con anterioridad, siendo también indeterminado,
aungue mas prolongado'®, pudiendo solicitar una ampliacién de dicho periodo

mediante solicitud motivada al Consejo para los ADPIC antes del fin del primero®®.
f) Duracion

No se contempla ninguna disposicion especifica acerca de la duracién de un
registro, por lo que se entiende indefinida o hasta que un pais Miembro decida terminar
con el registro de una indicacién geografica mediante escrito a la Secretaria de la

OMC, que podra ser en cualquier momento!,
g) Tasasy costes

Tampoco en este aspecto existe un apartado especifico aunque existe la
posibilidad de que los paises Miembros desarrollados puedan prestar asistencia
técnica y financiera a los paises menos desarrollados, si asi lo solicitaran,
especialmente durante los periodos de transicion, hasta que estos paises se adhieran

por completo al Sistema®®.

3.4 RECAPITULACION

Estos son los tres sistemas que hoy en dia se plantean en las negociaciones
que tienen lugar en el marco de los Acuerdos para los ADPIC. Podria establecerse
una escala entre las propuestas, situando a la realizada por las Comunidades
Europeas en el escalon mas elevado por ser la mas rigida y la que mas obligaciones
y disposiciones posee. La propuesta del binomio China — Hong Kong podria situarse
en un escalon intermedio, es mas laxa y menos vinculante que la anterior, pero un
poco mas exigente que la del Grupo Conjunto. Esta ultima es simple y poco intrusivo
con respecto a las modificaciones legales que los paises Miembros deberian hacer en

caso de ser participantes del mismo. Con este pequefio resumen se cierra el capitulo

195 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — Pag. 4 E.1.
19 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — Pag. 4 E.2: “[...] this period is established at [X + Y] years [...]”
197 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — Pag. 4 E.3
198 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — P4g. 4 C.6
199 OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 — P4g. 4 E.4
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de analisis de las diferentes propuestas, no sin antes acercar el contenido de un
informe del Presidente del Consejo de los ADPIC de 20112%,

Como dicho anteriormente las negociaciones ahora mismo se encuentran
enmarcadas en la agenda de la Ronda de Doha. Los Ministros acordaron intensificar
las negociaciones con el propdsito de finalizarlas dentro del calendario general para
la conclusidn de las negociaciones que estan previstas en la Declaracion Ministerial
de Doha?’!. El Presidente del Consejo ha venido reiterando con frecuencia que el
mandato especifico de negociacion del Consejo de los ADPIC en Sesion
Extraordinaria se limita a las negociaciones de un Registro de las indicaciones
geograficas de vinos y bebidas espirituosas, y que las demas cuestiones relacionadas
con los ADPIC se estan abordando en otros foros, dando asi la espalda a las
intenciones de algunos Miembros de incluir en el debate consideraciones ajenas a la
creacion de un registro, como la ampliacion del alcance de la proteccién a productos
no vinicolas, cuestidon que ha sido ampliamente debatida a pesar de no encontrarse
oficiosamente en la hoja de ruta. En el mismo documento, el Presidente analiza los
principales escollos en el marco negociador, sefialado el apartado de los efectos
juridicos y consecuencias de registro y la participacién, como unos de los mayores

escollos292,

Lo mas avanzado que se ha llegado en las negociaciones es a la creacion de
un Proyecto de texto compuesto?®, una especie de galimatias que auna muchas
propuestas diversas con un enfoque de acumulacion progresiva, pero que esta lejos
todavia de obtener el consenso necesario para poder ser aprobado y refrendado en

el &mbito multilateral.

200 OMC — TN/IP/21 de 21 de abril de 2011.

201 OMC — WT/MIN(05)/DEC, Declaracién Ministerial de Hong Kong, parr. 29.
2020MC - TN/IP/21 de 21 de abril de 2011, 1.9

203 OMC - JOB/IP/3/Rev.1

49



4 — CONCLUSION

La primera pregunta del trabajo puede decirse que surge a medida que se
elabora o se lee el propio trabajo y es la siguiente: ¢ por qué existen dos vias posibles,
una de ellas en funcionamiento, otra en negociacién, de creacidon de un sistema
multilateral de notificacion y registro de denominaciones de origen e indicaciones

geograficas?

Una posible interpretacion de tan peculiar fendmeno es que, teniendo en cuenta
gue las negociaciones para la creacién de un registro multilateral en el marco de la
OMC - Acuerdo para los ADPIC se encuentran estancadas hace afios?** y el
hipotético ambito de aplicacion es mucho mas extenso (161 miembros), se esta
utilizando el Sistema de Lisboa — OMPI como experimento o si se prefiere, laboratorio
de pruebas, en este caso negociaciones. Dada la mayor dificultad de llegar a un
acuerdo en el marco OMC — Acuerdo para los ADPIC, seria interesante llegar a un
acuerdo en una escala menor y de ahi ampliar el espectro de paises signatarios para
construir un sistema multilateral global, y no parcialmente global como es el Sistema
de Lisboa en la actualidad. Parece sensato intentar llevar a buen puerto negociaciones
en un foro menos trascendente quizas, o por lo menos, un poco mas alejado de la

voragine que suponen unas negociaciones a nivel OMC.

Aceptando la premisa de que las negociaciones llevadas a cabo para la
consolidacion del Acta de Ginebra — Sistema Lisboa puedan servir de base para una
eventual nueva ronda de negociaciones en el seno de la OMC — Acuerdo para los
ADPIC, la siguiente pregunta parece caer por su propio peso: ¢ Es posible la adopcién
por parte de la OMC del Sistema Lisboa una vez este se encuentre implementado?

Analizando primero la relacidbn existente entre ambos organismos
internacionales no parece descabellado negar la menor. Se ha constatado a lo largo
de la exposicibn que ambas instituciones gozan de estrechas relaciones de
colaboracion que hunden sus raices en los albores del surgimiento de la segunda y
mas joven de ellas, la OMC. Asi mismo, estadn estrechamente vinculadas en materias
de asistencia técnica y legal para segun qué aspectos juridicos relacionados con la
implementacion del Acuerdo sobre los ADPIC. Entonces puede concluirse con

intencidn de afirmar nada mas y nada menos (y sin temor de errar en la afirmacion),

204 OMC — TN/IP/21 de 21 de abril de 2011
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gue el terreno si es el adecuado para que esta confluencia de sistemas pueda darse

en un hipotético escenario de sinergia.

Continuando con la construccion logico-racional, la siguiente pregunta seria:
¢Por qué no se ha dado esa sinergia de sistemas? Teniendo en cuenta la proximidad
de la aprobacion del Acta de Ginebra no seria légico ni esperable que 3 meses
después y sin haber ratificado un elevado nimero de paises el Acta, ésta sirva de
base para negociaciones en otros foros. Sin embargo, en este pequefio periodo de
tiempo ya se han hecho notar las voces discordantes, lo cual hace pensar que esa
posible sinergia de sistemas no sea tan factible como anteriormente afirmado.
Haciendo un pequefio ejercicio de imaginativa-previsiva, ¢,por qué (seguramente) no

llegara a buen puerto la citada posibilidad de que confluyan ambos sistemas?

Siguiendo el desarrollo de las negociaciones en el seno de la OMPI para la
adopcion del Acta de Ginebra, el primer elemento de discordancia aparece en forma
de propuesta?® por parte de una serie de delegaciones®® a la Conferencia
Diplomética competente. En ella se requiere — alegando que es una practica habitual
en la OMPI - ampliar el derecho de voto en la negociacion de la nueva acta a los
demas paises miembros de la OMPI, y no sélo a los componentes de la Union de
Lisboa, atribuyéndoles asi capacidad negociadora en la mesa en igualdad de
condiciones. Tal peticion no fue atendida por la Comision creando asi malestar y
rechazo en algunos de los paises miembros de la WIPO sin derecho a voto. Esta
desazon puede ilustrarse mediante diversas manifestaciones realizadas por la
Delegacion de los Estados Unidos de América a través de su embajadora en la OMPI,
Pamela Hamamoto. Algunas misivas bastante beligerantes que resaltan algunos
puntos de la negociacion con los que los EUA —y otros paises - no estan de acuerdo,

que podriamos resumir en:

- Lados primeras comunicaciones atacan la opcién tomada por los miembros
de la Unién de Lisboa de denegar la igualdad en términos de voz y voto a
todos los miembros de la OMPI, rompiendo asi un principio que por mas de
25 afos y a lo largo de todas las anteriores conferencias diplométicas habia

sido atendido, aludiendo que tampoco existen herramientas de derecho

205 | I/DC/9 - http://lwww.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/es/li_dc/li_dc_9.pdf
206 Arabia Saudita, Argentina, Australia, Canada, Chile, Estados Unidos de América, Japén, Nueva
Zelandia, Panama4, Republica de Corea, Singapur y Uruguay
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internacional que respalden la decision. Ademas resalta la inclusion de la
Unién Europea que no es miembro de la Unién de Lisboa.?%”

- La ultima manifestacion, realizada al cierre de las negociaciones que
establecieron el Acta de Ginebra, en un tono mas vehemente que las
anteriores, reitera nuevamente la manifiesta incapacidad negociadora tanto
de los Estados Unidos de América como de otros paises miembros de la
OMPI, dafiando el pretendido caracter ‘multilateral’ de cualquiera que sea el
resultado de las negociaciones. En un plano de contenido mas material y
menos procedimental, subraya la falta de tacto para atraer a paises con
sistema de marcas a participar de este nuevo sistema, el negligente sistema
de financiacion del Sistema de Lisboa, que se nutre principalmente de otros
dos sistemas recaudatorios de tratados diferentes, y la manifiesta injusticia
con la que se trata a los detentores de negocios basados en marcas que se
ven afectados por la medida, los cuales son mayoria en Estados Unidos de

América.208

Analizado estas alegaciones, podemos concluir que dificimente se
implementara este sistema en el marco del Acuerdo para los ADPIC, ya que el
consenso requerido es mayor y es evidente que potencias como los Estados Unidos
de América son contrarios abierta y frontalmente a este mecanismo de proteccion y
registro. A pesar de ello, ¢son ciertas las premisas sostenidas por la delegacion
americana al respecto de la negociacion y creacion del nuevo Acta de Ginebra?

La primera acusacion basada en la exclusion de la gran mayoria de miembros
de la OMPI de la mesa negociadora en contra de una practica institucional aceptada
en las ultimas décadas es irrefutable: la pérdida de legitimidad del nuevo sistema y de
su caracter multilateral es notable; parece claro que si la intencion es crear un sistema
‘multilateral’ y en el proceso se excluyen voces inclusive de actores de tanta relevancia
como los Estados Unidos de América, el resultado adolecera de flexibilidad, angular
en este tipo de negociaciones, con la consiguiente pérdida de legitimidad. El hecho de
que la Unién Europea si haya sido incluida en la negociacion postula el debate una

vez mas como un choque de sistemas — e intereses — entre el Viejo Continente y el

207 https://geneva.usmission.gov/2015/05/11/all-wipo-members-should-be-able-to-participate-equally-
in-lisbon-agreement-diplomatic-conference/

208 https://geneva.usmission.gov/2015/05/20/u-s-statement-on-the-adoption-of-the-geneva-act-of-the-
lisbon-agreement/
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Nuevo. Cabria preguntarse aqui si la postura pro-participacion-abierta defendida por
la delegacion americana es mantenida en otros foros de debate y negociacion

internacionales o en sus reclamaciones subyace una mera defensa de intereses.

La siguiente alegacién puede considerarse de mayor caracter juridico; la
pregunta aqui es: ¢ Es realmente el nuevo Sistema de Lisboa ofensivo con el sistema

de marcas utilizado en otros paises?

La OMPI, a través del Ultimo nimero de su publicacion oficial?®®, en un
articulo?1© de Marcus Hopperger?!! y Matthijs Geuze?'?, defiende que el nuevo orden
establecido por el Acta de Ginebra defiende por igual el sistema sui generis, basado
en indicaciones de origen y denominaciones de origen, y el sistema de marcas, con
sus marcas colectivas y de certificacion. Sostiene el articulo el que el Acta otorga

mismo nivel de proteccion a los anteriores distintivos de origen mencionados.

¢, Qué dice el Acta de Ginebra? Para comenzar y como anteriormente sefialado,
establece un sistema de proteccion igualitario para indicaciones geograficas y
denominaciones de origen que, en su articulo 13, establece una salvaguarda para el
caso de marcas registradas con anterioridad o cuyo uso haya sido de buena fe. No se
aprecia en el Acta una regulacion activa y especifica al respecto del uso de marcas,
mas bien salvaguarda para las ya registradas; esto claramente, genera sensibilidades
en posibles partes contratantes cuyos sistemas se basan en este tipo de registros,
como es el caso de los Estados Unidos de América, y puede generar desigualdades

en el caso de que se implemente un sistema global con estos postulados.

A todas luces una oportunidad perdida de crear un consenso que fortalezca el
mercado basado en signos distintivos de origen, aunque, tomando en cuenta que las
negociaciones para la adopcién del texto final se desarrollaron entre 2009 y 2014 a
través de un grupo de trabajo del Sistema de Lisboa, y que de alguna manera se
amplia, a pesar de ser de forma insuficiente, la proteccion al sistema de marcas, las
acusaciones de negociaciones subrepticias por parte de la delegacion americana son
excesivas. El nuevo texto es de caracter continuista y abierto, aunque quizas no lo

suficiente; intenta abarcar mas intereses a su causa aungue no lo consigue, dejando

209 WIPO Magazine, http://www.wipo.int/wipo_magazine/

210 http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2015/03/article_0001.html|
211 Director, Law and Legislative Advice Division WIPO.

212 Head, Lisbon Registry, WIPO.
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por el camino parte de la flexibilidad deseada para los acuerdos internacionales,
perdiendo multilateralidad.

Ahora que las negociaciones en la OMPI han resultado de esta forma, ¢ seran
las negociaciones en el marco del Acuerdo para los ADPIC retomadas con vistas a
crear consenso multilateral que la Conferencia del Acta de Ginebra no ha querido o
no ha sabido recoger en la aprobacion de su texto? Y lo mas importante, ¢se

conseguira ese consenso?

54



BIBLIOGRAFIA
ARNAU MOYA, Federico - Lecciones de Derecho Civil |, Universitat Jaume |, 2009.

BRUCH, Kelly, Signos distintivos de origen entre o Velho e o Novo Mundo Vitivinicola.
Ed. Imed. 2012.

CALDAS BARROS, Carla Eugenia - Manual de Direito da Pl — 2007.
DIEZ-PICAZO y GULLON, Sistema de Derecho Civil. Volumen IIl. Ed. Tecnos. 2002.

FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Ed. Marcial Pons,
2004.

LASARTE, Carlos Alvarez, Principios de Derecho Civil. Tomo IV. Ed. Trivium. 2000.
MISION DE LOS ESTADOS UNIDOS en Ginebra.

- https://geneva.usmission.gov/2015/05/20/u-s-statement-on-the-adoption-
of-the-geneva-act-of-the-lisbon-agreement/
- https://geneva.usmission.gov/2015/05/11/all-wipo-members-should-be-

able-to-participate-equally-in-lisbon-agreement-diplomatic-conference/

MOTA de CAMPOS, Joao, Organizacdes Internacionais, Teoria Geral, 2012.
NACIONES UNIDAS, Pagina web:

- http://www.un.org/es/documents/udhr/

- http://www.un.org/es/members/

OoMC

- Documentos:
= Acuerdo sobre los ADPIC
¢ https://lwww.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf
= Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio en Sesion Extraordinaria —
JOB/IP/2/Rev.1 de 20 de abril de 2011

55


https://geneva.usmission.gov/2015/05/20/u-s-statement-on-the-adoption-of-the-geneva-act-of-the-lisbon-agreement/
https://geneva.usmission.gov/2015/05/20/u-s-statement-on-the-adoption-of-the-geneva-act-of-the-lisbon-agreement/
https://geneva.usmission.gov/2015/05/11/all-wipo-members-should-be-able-to-participate-equally-in-lisbon-agreement-diplomatic-conference/
https://geneva.usmission.gov/2015/05/11/all-wipo-members-should-be-able-to-participate-equally-in-lisbon-agreement-diplomatic-conference/
http://www.un.org/es/documents/udhr/
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf

= Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio en Sesion Extraordinaria — TN/IP/21
de 21 de abril de 2011

= Declaracién Ministerial de Doha, (WT/MIN(01)/DEC/1)

= TN/IP/W/8

= TN/IP/W/11

= TN/IP/W/10/Rev.4

= TN/IP/21 de 21 de abril de 2011

=  WT/MIN(O5)/DEC, Declaracion Ministerial de Hong Kong

= OMPI Magazine

e http://www.wipo.int/wipo_magazine/
- Pagina web:

= https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intell_s.htm

= https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm#services

= https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm

= https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm

= https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm

OMPI
- Documentos:

= (¢ Qué es la Propiedad Intelectual?, Publicacion de la OMPI n°® 450
(S)

= Convencién Union de Paris para la proteccion de la Propiedad
Industrial de 20 de marzo de 1883

» Arreglo de Madrid para la Represién de las Indicaciones de
Procedencia Falsas o Engafiosas en los Productos del 14 de abril
de 1891

= Arreglo de Lisboa relativos a la Proteccién de las Denominaciones
de Origen y su Registro Internacional de 31 de octubre de 1958

= Convenio que establece la Organizacion Mundia de la Propiedad

Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967

56


http://www.wipo.int/wipo_magazine/
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel1_s.htm
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm%23services
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm

= Conferencia diplomatica para la adopcién de una nueva Acta del
Arreglo de Lisboa para la Proteccion de las Denominaciones de
Origen y su Registro Internacional
de 21 de mayo de 2015
» WOJ/GA/24/5
= LI/DC/9
e http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/es/li_dc/li_dc_.pdf

- Pagina web:

= http://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html

= http://www.wipo.int/members/es/

= http://www.wipo.int/about-wipo/es/

= http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty id=
10

= http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=371577

PAZMINO YCAZA, Antonio - Introduccion al Derecho Marcario y los Signos distintivos.

POSTIGA, Andréa Rocha, A protecdo das indicacbes geogréficas e o direito

internacional, Dissertacdo de Mestrado — UFRGS, 2014.

URIA, Rodrigo; GARCIA de ENTERRIA, Eduardo y otros; Lecciones de Derecho
mercantil. Ed. Aranzadi. 2005.

57


http://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html
http://www.wipo.int/members/es/
http://www.wipo.int/about-wipo/es/
http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=10
http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=10
http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=371577

