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Buenas tardes a todos,

En primer lugar quiero agradecer en nombre de MARQUES a la OMPI, a INDECOPI y
al Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert por darnos esta oportunidad de expresar
nuestro punto de vista en este foro tan prestigioso y suscitar cuestiones en relacién con
el desarrollo de un marco juridico internacional para las indicaciones geograficas con la
finalidad de alcanzar una solucidn satisfactoria para todas las partes en el mercado.

Como espafiol, quiero expresar también mi satisfaccion personal de venir aqui a Perd
por primera vez, un pais al que consideramos tan cercano y al que nos unen tantos lazos.

A modo de introduccion de la organizacion a la que represento me gustaria sefalar que
MARQUES es la Asociaciéon de Propietarios de Marcas con base en Europa que
representa los intereses de los propietarios a nivel mundial en la proteccion, utilizacion
y defensa de sus marcas, asi como de sus disefios y otros derechos de propiedad
industrial conexos, como elementos esenciales del comercio, ante las instituciones y
organismos nacionales, internacionales y de la Unién Europea.

Sus miembros son propietarios de marcas y profesionales de la propiedad industrial y
del campo legal, superando actualmente los 750 asociados procedentes de 84 paises y
que cubren todos los sectores de la industria. Los propietarios de marcas
representados en la asociacién poseen un total de mds de dos millones de marcas,
muchas de las cuales son consideradas por los consumidores como ejemplos
paradigmaticos de calidad de productos y servicios a nivel mundial.

MARQUES estd constituida como una sociedad sin animo de lucro, no tiene
accionistas ni reparte dividendos, y sus directivos tienen expresamente prohibido
recibir remuneracion por sus Servicios.

Su objetivo esencial es promover el desarrollo profesional y la educacion de los
propietarios de marcas en la seleccién, gestion, proteccion y explotaciéon de sus
marcas y derechos relacionados y también se dedica a proporcionar una plataforma
eficaz para la representacion de esos intereses mediante la promocién de debates,
participacion en consultas, fomento de redes profesionales y grupos para la defensa de
sus intereses a nivel internacional.

A este respecto MARQUES es parte activa en numerosos eventos relacionados con las
IGs y sigue muy de cerca la evolucién y las discusiones en este campo en la
Organizacién Mundial del Comercio, OMPI (donde tiene estatuto de observador oficial
y participa en el Grupo de Trabajo para el desarrollo del Sistema de Lisboa) y en la
Unién Europea, donde se encuentra inscrita en el “Registro de Transparencia” y
contribuye activamente en los procesos relativos a estudios y propuestas para la revision
o modificacion de la regulaciéon comunitaria sobre IGs, ademds de estar acreditada ante



la OAMI (la Oficina de la marca comunitaria) en cuyo Consejo de Administracion y
Comité Presupuestario tiene estatuto de observador.

Centrandonos en la vision de MARQUES del MARCO J URIDICO
INTERNACIONAL DE LAS IGS, consideramos que las IGs, al igual que otros
derechos de propiedad industrial, son instrumentos que pueden cumplir importantes
funciones en el mercado, proporcionando informacién sobre cualidades o caracteristicas
de los productos relacionadas con el origen geografico, que pueden ser muy utiles para
los consumidores y contribuir a una distribucion mas equilibrada y justa (aunque ayer
nos dijeron que al parecer no estd empiricamente demostrado que siempre sea asi) de
los beneficios a lo largo de la cadena de produccion, asi como ayudar a los paises en
vias de desarrollo a mejorar sus condiciones y su economia.

De la misma manera que los derechos de marca coexisten en un mismo producto con
derechos de disefio industrial, patentes, derechos de autor y otros de diferente naturaleza
y diferentes propietarios, las marcas y las IGs también coexisten a menudo en un
mismo producto.

También las IGs y las marcas pueden ser una forma interesante de complementarse
mutuamente y crear una sinergia. Al igual que los titulares de marcas pueden afiadir a
sus productos una garantia adicional relativa a la presencia de una determinada cualidad
de origen geografico valorada por los consumidores mediante el uso de su marca en
productos con derecho al uso de una IG, también los productores de productos que se
benefician de una IG pueden ver cémo el conocimiento de sus IGs por los consumidores
e incluso su reputacion y sus ventas se incrementan cuando son usadas en productos que
llevan marcas valoradas en el mercado por el origen empresarial del que provienen.

De esta manera, ambos, origen empresarial y origen geografico pueden afadir valor
a un producto desde diferentes perspectivas.

Cuando se trata de IGs, algunas de las PREOCUPACIONES mas importantes para los
miembros de MARQUES son la seguridad juridica, la proteccion de los consumidores
frente utilizaciones engafiosas y frente a la confusion con otros signos y la evitacién de
practicas o regulaciones que, si no se son aplicadas correctamente, puedan dar lugar a
una competencia desleal que pueda perjudicar a los consumidores, productores y
empresas, ya que no debe olvidarse que las IGs se supone que garantizan una cierta
cualidad o caracteristica relacionada con el origen, cumplen con determinados
pardmetros objetivos y tienen una relacion auténtica con un lugar geografico, con todas
las implicaciones que ello tiene. Y también por ello frecuentemente se benefician de
apoyo institucional y econémico en su promocién y en la persecucion de su violacién o
infraccion, lo cual les coloca en una posicion ventajosa en el mercado, comparada con
otros competidores o intervinientes no legitimados para su uso (y no nos referimos
solamente ni necesariamente a propietarios de marcas).

Por estas razones una coexistencia equilibrada, justa y sana en el mercado es necesaria y
ésta desde el punto de vista de MARQUES incluye, entre otras, las siguientes
CONDICIONES:

- Que haya una clara definicion de los conceptos y requisitos relativos a las IGs.



En este sentido MARQUES reconoce los esfuerzos que se han realizado en los recientes
trabajos de la OMPI y la Unién Europea por usar una terminologia acorde con los
ADPIC, ya que el uso de los mismos términos juridicos facilitard la comprension y
coordinacion entre diferentes sistemas.

Y esto hoy en dia es cada vez mds facil de llevarse a cabo, al existir versiones en
diferentes idiomas y medios técnicos que permiten facilitar el logro de la coherencia
necesaria en todas las versiones lingiiisticas.

- que se lleven a cabo comprobaciones de una manera regular y efectiva para
garantizar que los productos en los que se use la IG realmente cumplan con las
exigencias establecidas para su uso. Por eso, si no hay un sistema real y efectivo que
asegure la trazabilidad de los productos y controle que éstos pasan por todas las fases
del proceso que les legitima para usar la IG, el consumidor no estaria recibiendo
informacién veraz y se podria producir una distorsion de la competencia.

- que en casos en que los productos se beneficien del derecho a usar una IG

en la que sélo cierta o ciertas caracteristicas (no todas) se deban al lugar geografico
identificado por la IG o solamente alguna de las fases del proceso — produccion,
elaboracién o transformacion- haya tenido lugar en el area geografico en cuestion, se
proporcione informacién clara a los consumidores que refleje de una manera precisa
qué caracteristica concreta o fase concreta del proceso se debe a o ha tenido lugar en el
area geografica en cuestion. Esta situacion se da en el sistema de la Unién Europea con
las IGPs por contraposicion a las DOPs.

En otro caso los consumidores podrian relacionar la IG con caracteristicas o fases no
relacionadas con ese origen geogrifico y que no jueguen ningtn papel esencial en la
cualidad del producto y, en definitiva, hacer asociaciones erréneas del nombre
geografico que podrian influir en la libertad de eleccion del consumidor.

En relacién con este aspecto es importante tener en cuenta que la publicacion de las
caracteristicas esenciales de las IGs en boletines o diarios oficiales no llega
habitualmente a los consumidores, quiénes la mayoria de las veces obtienen la
informacién de las etiquetas del producto, sus envoltorios o embalajes o del material
publicitario, por lo que serian estos los lugares idoneos para constituir los medios para
transmitir esa informacion.

- La presencia de las organizaciones intergubernamentales. Hoy en dia parece
esencial que las organizaciones intergubernamentales sean parte de cualquier arreglo
que tenga vocacion de alcanzar relevancia a nivel mundial. Esto no sélo supondria en
ocasiones la accesion “de facto” de un importante nimero de estados al Arreglo, sino
que también, en principio, podria contribuir a solucionar preocupaciones sobre la
compatibilidad y los efectos que el tratado pueda tener en los estados miembros de esas
organizaciones (actualmente, hay diversas interrogantes abiertas sobre la
compatibilidad y efectos del Arreglo de Lisboa en relacién con los paises de la UE que
son miembros, al tener la UE un sistema exclusivo y exhaustivo de registro de IGs, al
menos para muchos productos, que no permite el registro a nivel nacional, sino solo
comunitario). Al mismo tiempo, que la organizacion intergubernamental sea parte del
tratado, lo haria més atractivo y amistoso para otros paises que ya tengan acuerdos con
la organizacidn intergubernamental sobre estos temas.



Obviamente, la armonizacion es un factor que ayuda en gran medida a aumentar el
grado de seguridad juridica dentro de un sistema y en este sentido MARQUES
considera que un sistema de registro internacional en linea con el sistema de Lisboa,
que tuviera una regulacién mas detallada y en el que, atn siendo flexible, unos niveles
suficientemente altos de exigencia sean compartidos por las partes contratantes, pudiera
ser una opcion.

- Unificacion o armonizacion de expresiones, procedimientos y registros
independientemente del tipo de productos (a diferencia de lo que ocurre actualmente
en el sistema comunitario europeo) seria un objetivo deseable.

Si analizamos el MARCO JURIDICO ACTUAL y tenemos en cuenta algunas de las
caracteristicas de los sistemas mds generalizados en términos de nimero de estados
afectados por ellos, como el sistema de la Uniéon Europea y el Sistema de Lisboa
(ambos afectando a 27 paises) y los trabajos que se estin llevando a cabo en ambos para
su modificacion, MARQUES valora positivamente:

o la simplificacion del sistema de la UE mediante la unificacion en un mismo
reglamento y la utilizaciéon de un mismo procedimiento de registro de las
IGs y DOs de productos agricolas y alimenticios y ETGs,

En este sentido, seria bueno que en la UE pudiese lograrse en un futuro préoximo que
una regulacién dnica y un Registro tnico que recogiera las IGs y DOs de cualquier
producto como ocurre con las marcas. La dispersion de registros y normativa crea
confusién y, a veces, no es facil conocer donde pueden encontrarse derechos registrales
que puedan afectar al uso de un signo en el mercado.

e la prevision de la inclusion en el Registro de las DOs e IGs protegidas por
acuerdos internacionales en los que la UE sea parte,

e ¢l acortamiento del procedimiento de registro en especial por lo que se
refiere al procedimiento de toma de decisiones.

Sin embargo, consideramos que los plazos de oposicion comunitaria no deberian ser
reducidos tanto como para pasar de seis meses a sélo dos, como prevé la actual
propuesta. Consideramos que un plazo minimo de tres meses, que es también el plazo
para oposiciones frente a marcas comunitarias, seria mas adecuado que dos.

e la clarificacion de las normas existentes sobre el uso de términos genéricos
al efecto de que los nombres genéricos que sean similares a o formen parte
de un nombre o término que esté protegido o reservado debe considerarse
que mantienen su caricter genérico;

En esa misma linea, consideramos que seria aconsejable que se introdujesen algunas
normas para clarificar situaciones que puedan resultar controvertidas y ayuden a
evitar interpretaciones que pudieran dejar desprotegidos a algunos de los
intervinientes en el mercado, como la ocurrida en el caso resuelto mediante sentencia
del Tribunal General de la Unién Europea de 11 de mayo de 2010 (Caso T-237/08), en
la que se consider6 que el nombre geografico PALOMAR se encontraba protegido por



el reglamento comunitario porque otro nombre geografico, VALENCIA, estaba
protegido como denominacién de origen y la regulacién nacional de la DO de vinos de
VALENCIA establecia que su proteccion se extendia a muchos otros nombres
geograficos especificos mencionados en ella, entre los que se incluia PALOMAR,
incluso aunque éstos no hubiesen sido publicados como IGs protegidas en el Diario
Oficial de la Unién Europea, y reconociendo expresamente el Tribunal que la forma en
que se publicé por la Comision la informacion parecia poco eficaz para asegurar que el
publico estuviese completamente informado, ya que el nombre de las dreas
administrativas locales que se beneficiaban de la IG no aparecia en la lista publicada por
la Comision.

Pensamos que igual que se ha previsto en la propuesta de la UE la aclaracion del estatus
de los términos genéricos, una aclaracién similar podria introducirse en este caso -tanto
en la reglamentacién de la UE como en otros proyectos de arreglos internacionales en
los que esta situacién pueda producirse- para sefialar que la IG que estd protegida serd
unicamente la que se publique en el Diario Oficial o la que aparezca en el Registro o
base de datos prevista por el instrumento de que se trate. Asi se evitarian sorpresas
cuando se prevean remisiones a la normativa nacional si no se han tomado este tipo de
precauciones.

e la introduccién de la posibilidad de anulacién de 1Gs por no uso, entendida
como la no colocaciéon en el mercado de ningin producto con esa
denominacién o indicacién durante al menos 5 afos. Esto estarfa en linea
con lo que ocurre con otros derechos de propiedad industrial.

Mantener la proteccion sobre derechos que no han sido usados en el mercado durante un
periodo de tiempo razonable podria obstaculizar un régimen de competencia y los
derechos de terceros.

- Deberian establecerse sistemas eficaces y adecuados para tratar el phasing out o
periodo transitorio para la cesaciéon de uso de derechos de marca y otros
derechos de uso adquiridos de buena fe antes de la proteccion de la IG.

- Seria positivo que se estableciesen mecanismos apropiados de resolucién de
disputas (en este sentido seguimos con interés los estudios que se estidn
haciendo en el marco del Arreglo de Lisboa sobre los que ayer nos ilustré el Sr.
Ficsor) y normas especificas que determinen la competencia judicial como
ocurre, por ejemplo, en el caso de la marca comunitaria y el disefio comunitario
donde si estdn previstas estas situaciones.

Muchas gracias a todos por su atencién. Ha sido un placer compartir estos pensamientos
con Vds.



