ACTAS RESUMIDAS DE LA COMISION PRINCIPAL |

COMISION PRINCIPAL | DE LA CONFERENCIA DIPLOMATICA PARA LA ADQPCION DE
UNA NUEVA ACTA DEL ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS
DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL

Presidente:  Sr. Mihaly Zoltan Ficsor (Hungria)

Secretario:  Sr. Marcus Hépperger (OMPI)

Primera sesioén
Martes, 12 de mayo de 2015
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1. El PRESIDENTE declara abierta la primera sesion de la Comision Principal |, agradece
a las delegaciones su apoyo y confianza y espera que mantengan un espiritu constructivo.
Dice que su obligacion es garantizar que los debates sean abiertos, justos, transparentes e
incluyentes a fin de lograr un consenso en tantas cuestiones como sea posible. Recuerda a
los presentes que el Director General de la OMPI ha subrayado en su intervencién de
apertura que la Conferencia es una oportunidad y un reto, y que para aprovechar la
oportunidad y afrontar el reto, es necesario actuar con energia y cautela. Energia para
superar algunas posiciones prefijadas e identificar soluciones de compromiso que sean
aceptables para la mayoria de los participantes a fin de lograr un aumento significativo del
numero de miembros del Sistema de Lisboa. Cautela para preservar los valores y principios
del actual Arreglo de Lisboa.

2. El presidente explica el mandato de la Comision Principal |, como define la regla 12.1)
del Reglamento e indica que los articulos 1 a 20 del proyecto de nueva Acta, junto con las
notas de pie de pagina de los mismos, pertenecen al ambito competencial de la Comision
Principal |, con la excepcidn de los incisos xvii) a xxii) del articulo 1. Asimismo considera
que la Comision Principal | es competente en relacion con todas las reglas del proyecto de
Reglamento en el marco del proyecto de nueva Acta, a excepciodn de la regla 24. Senala
que las notas explicativas incluidas en los documentos LI/DC/5 y 6 son una fuente de
informacion importante, pero no forman parte de la propuesta basica y no se pretende que
sean adoptadas por la Conferencia diplomatica. En relacién con algunas disposiciones,
explica que la propuesta basica contiene variantes identificadas con las letras A, B, C y
sucesivas, todas ellas con el mismo rango y que, por lo tanto, seran debatidas y
consideradas simultdneamente. También explica que la propuesta basica contiene textos
entre corchetes que no forman parte de la propuesta basica, sobre los que es necesario que
se presente una enmienda para que puedan ser considerados.

3. El presidente llama la atencion de la Comisién sobre el documento LI/DC/7, y recuerda
que la Comision Preparatoria fijé la fecha del 1 de febrero de 2015 para que todos los
Estados miembros de la OMPI presentaran enmiendas a la propuesta basica sobre las
cuestiones identificadas como pendientes por el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del
Sistema de Lisboa (“el Grupo de Trabajo”). En este sentido, informa de que diez Estados
miembros de la OMPI han presentado propuestas que han sido compiladas por la Secretaria
y presentadas a la Conferencia diplomatica como documento LI/DC/7 a efectos informativos
exclusivamente. En consecuencia, el contenido de ese documento no puede tratarse en la
Conferencia diplomatica como propuestas formales de enmiendas a la propuesta basica,
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con independencia de que hayan sido remitidas por delegaciones miembros o por
delegaciones observadoras. Tras observar que el documento LI/DC/7 no figura en el orden
del dia, sefala que cuando se considere la propuesta basica, la Comision Principal | lo
utilizara como fuente de informacion importante y valiosa, y que en el curso de los debates
las delegaciones que hayan presentado propuestas podran hacer referencia al mismo.

4.

A.

Tras recordar que el Grupo de Trabajo elabord en su décima reunion una lista de
cuestiones pendientes, el presidente sugiere centrarse en dichas cuestiones. Para tratarlas
de la manera mas eficiente posible, propone organizarlas con arreglo al objeto de las
mismas en los cuatro grupos siguientes:

Cuestiones relativas a los procedimientos respecto de las solicitudes y el registro

internacional

i)
ii)
iii)
Xiv)

XV)

xvi)

aspectos relacionados con la aplicacion del articulo 1.xiv);

contenido del articulo 2.2) y del articulo 5.4) en relacién con las zonas
geograficas de origen transfronterizas;

derecho a presentar una solicitud en virtud del articulo 5.2);

determinar si la regla 5.3) deberia ser facultativa u obligatoria;

inclusion de la regla 5.4) que autoriza a una Parte Contratante a exigir una
declaracién de intencion de uso respecto de una denominacién de origen

registrada o una indicacion geografica registrada;

promover la transparencia en el marco de la regla 5.5);

Cuestiones relativas al alcance de la proteccion

vii)

viii)

ix)

X)

diversas opciones respecto del articulo 11.1)a) y el articulo 11.3);

proyecto de declaracion concertada que figura en la nota de pie de pagina 1 del
articulo 11 y las disposiciones relativas a la misma cuestion;

contenido del articulo 12 relativo a la proteccién contra la adquisicion de
caracter genérico;

contenido del articulo 13.1) relativo a las salvaguardias respecto de derechos
de marca anteriores;

Cuestiones relativas a otras disposiciones relacionadas con los efectos juridicos de los

reqgistros internacionales

Xi)

xii)

xiii)

contenido del articulo 16.2) relativo a las negociaciones tras una denegacion;

contenido del articulo 17 relativo a la necesidad de un plazo para la supresion
gradual;

determinar si el articulo 19.1) deberia establecer una lista exhaustiva o no
exhaustiva de motivos de invalidacion;



ACTAS RESUMIDAS DE LA COMISION PRINCIPAL |

D. Cuestiones relativas a las tasas y la financiacion del Sistema de Lisboa

iv) articulo 7.3), articulo 8.3), articulo 24.3)vi) y disposiciones conexas en relacion
con la posible introduccion de tasas de mantenimiento;

V) posible reintroduccion de las disposiciones del Arreglo de Lisboa vigente en las
que se abordan las contribuciones de los miembros de la Unién de Lisboa;

Vi) articulo 7.5) y disposiciones conexas en relacion con la posible introduccion de
tasas individuales;

xvii)  cuantia de las tasas en la regla 8.1).

5. Con respecto a la cuestion v), a saber, la posible reintroduccion de las disposiciones
del Arreglo de Lisboa vigente en las que se abordan las contribuciones de los miembros de
la Unién de Lisboa, el presidente sugiere que la Comisién Principal | deberia considerar la
posibilidad de tratar exclusivamente el principio de introduccion de dichas disposiciones en
el texto de la nueva Acta y dejar a la Comision Principal |l los detalles de dichas
disposiciones. En ese contexto, recuerda la necesidad de armonizar dichas disposiciones
con las decisiones tomadas por la Asamblea de la Union de Lisboa en 2003.

6. El presidente, tras llamar la atencion de la Comisién Principal | sobre el documento
LI/DC/INF/4 que recoge el calendario provisional de los debates de la Conferencia, invita a
las delegaciones a realizar comentarios a su propuesta de método de trabajo y de normas
aplicables al mismo, la estructura de los debates y el calendario.

7. El presidente, tras observar el acuerdo de la Comisién Principal | con sus propuestas,
abre el debate sobre el grupo A de cuestiones pendientes e invita a la Secretaria a presentar
las disposiciones conexas.

GRUPO A: CUESTIONES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS RESPECTO DE LAS
SOLICITUDES Y EL REGISTRO INTERNACIONAL

Cuestion i): Aplicacion del articulo 1.xiv)

8. El PRESIDENTE observa que aunque en la propuesta basica el articulo 1.xiv) figura
con texto “en limpio”, la cuestion se ha identificado como pendiente en la Gltima sesion del
Grupo de Trabajo. Por lo tanto, desea verificar con la Comisién Principal | si aun se trata de
una cuestion pendiente y si existe alguna reserva en relacién con el texto del articulo 1.xiv).

9. La Sra. CHARIKHI (Argelia) se pregunta sobre la aplicacion del articulo 1.xiv) y
considera que deberia clarificarse la relacion de esta disposicion con las clausulas
administrativas del tratado pertinentes de la Comisién Principal Il.

10. EIPRESIDENTE sefiala que la aplicacion de esta disposicion afecta al derecho a
presentar solicitudes y a la Administracion competente de las organizaciones
intergubernamentales, que corresponde al marco competencial de la Comision Principal 1.
Comenta que otros aspectos de su aplicacién relativos fundamentalmente a las
disposiciones administrativas de la nueva Acta, seran tratados por la Comision Principal Il.

Cuestion ii): Contenido del articulo 2.2) y del articulo 5.4) en relacién con las zonas
geograficas de origen transfronterizas

11. ElI Sr. HOPPERGER (OMPI) presenta los articulos 2.2) y 5.4).
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12. El Sr. POLINER (Israel) indica que su delegacion presento el 1 de febrero de 2015 un
documento en el que propone modificar la propuesta basica y establecer de forma explicita
que las solicitudes que afecten a zonas transfronterizas puedan ser presentadas de forma
individual o conjunta tal como se establece expresamente en la nota explicativa 5.04 del
documento LI/DC/5. Al solicitar que el texto propuesto por Israel el 1 de febrero se
considere una presentacion realizada por escrito para la modificacion del texto en la
Comisién Principal I, explica que su sugerencia es mantener el texto entre corchetes en el
articulo 2.2) y anadir las palabras “o una parte de la misma” después de “zona geografica”.
Ademas, en el articulo 5.4) deberia mantenerse el texto entre corchetes y afiadir
inmediatamente después de “las Partes Contratantes adyacentes” el texto “pueden actuar
individualmente en relacion con la parte de la zona geografica transfronteriza situada en su
territorio 0”.

13. EIPRESIDENTE, tras solicitar a la delegacion de Israel que presente su propuesta por
escrito, dice que seria considerada una propuesta formal de modificacién de la disposicion
en cuestion.

14. La Sra. CHARIKHI (Argelia) confirma que su delegacion mantiene su propuesta de que
se supriman todas las referencias a zonas geograficas transfronterizas en los articulos 2.2)
y 5.4). Indica que esta postura es consecuencia de la ambigiiedad de dichas disposiciones
en la medida que se ignora como van a aplicarse en la practica. Partiendo del principio de
que el régimen de indicaciones geograficas es territorial y que se crea y establece sobre un
territorio nacional, la delegada considera que la extension de las indicaciones geograficas
suscita cuestiones de procedimiento y de competencia que no figuran en el tratado. Se
pregunta como se realizara en la practica una solicitud relativa a un producto con origen en
zonas geograficas transfronterizas. Tras recordar que su delegacién siempre ha
manifestado reservas respecto a la aplicacion practica de estas disposiciones, indica que su
delegacién mantiene su propuesta de supresion de dichas referencias.

15. El Sr. GONDA (Hungria) dice que para su delegacion es de gran importancia que
exista la posibilidad de presentar solicitudes conjuntas en el caso de zonas geograficas
transfronterizas en virtud del articulo 2.2) y del articulo 5.4). Explica que es esencial
diferenciar entre nombres geograficos homoénimos y nombre de zonas transfronterizas. En
el caso de homoénimos, existen dos 0 mas palabras originarias de distintas zonas
geograficas que se escriben o pronuncian de forma parecida pero que tienen significados
distintos. La situacion es diferente en el caso de nombres geograficos que hacen referencia
a la misma unidad geografica, como por ejemplo, el mismo rio, montafia o regién situada en
dos o incluso mas paises. Explica que en virtud del articulo 5.4) de la propuesta basica, las
Partes Contratantes tienen dos variantes. La primera es que cada una de ellas presente
una solicitud por separado para los productos originarios de la parte de la zona
transfronteriza situada en su propio territorio. La otra alternativa es permitir que actien
como una unica Parte Contratante a través de una Administracion competente designada.
Desea hacer hincapié en que las disposiciones relativas a solicitudes en el caso de una
zona transfronteriza son opcionales y permiten a los paises afectados considerar como
alternativa la presentacion de solicitudes conjuntamente. Sin embargo, el articulo 5.4) no
excluye en modo alguno la posibilidad de que dos o0 mas paises presenten solicitudes
separadas en el caso de indicaciones geograficas o denominaciones de origen de una zona
transfronteriza. Para su delegacién es de vital importancia que las disposiciones sean
flexibles, ya que pueden contribuir de manera significativa a que el Sistema de Lisboa sea
mas atractivo y facil de utilizar. Concluye sefialando que su delegacion propone la
supresion de los corchetes en la ultima frase del articulo 2.2) y del articulo 5.4).

16. EI Sr. YOSSIFOV (Bulgaria) dice que su delegacion apoya la propuesta de la
delegacién de Hungria.
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17. EIPRESIDENTE toma nota de que la propuesta de la delegacién de Hungria es
apoyada por la delegacién de Bulgaria.

18. EI Sr. ESFAHANI NEJAD (Republica Islamica de Iran) propone suprimir el texto del
articulo 5.4) que dice “las Partes Contratantes podran, si asi lo acuerdan, actuar en caracter
de Parte Contratante de origen Unica, presentando conjuntamente una solicitud” y sustituirlo
por “presentar conjuntamente una solicitud”.

19. EIPRESIDENTE toma nota de la propuesta de la delegacion de Iran (Republica
Islamica de) y dice que seria util disponer de ella por escrito para distribuirla a los miembros
de la Comision.

20. La Sra. VIEIRA LOPES (Portugal) dice que su delegacién considera que las
disposiciones sobre zonas geograficas transfronterizas de los articulos 2.2) y 5.4) aportarian
mayor flexibilidad al Acuerdo. Se trata de disposiciones opcionales que darian libertad a los
Estados miembros para presentar solicitudes conjuntas a través de una Administracién
comun o bien solicitudes individuales. Teniendo en cuenta que esta flexibilidad mejorada
simplificaria el uso del sistema, su delegacion apoya el texto entre corchetes de los
articulos 2y 5.

21. EISr. LONDONO FERNANDEZ (Colombia) reitera los comentarios realizados en
febrero en relacion con el articulo 2.2) y el articulo 5.4) en el sentido de que, si bien le
parece muy apropiada la reglamentacién acerca de la posibilidad de solicitudes conjuntas
por partes que pertenecen a zonas transfronterizas, sigue sin aclararse si se da la
posibilidad de que la solicitud sea presentada por asociaciones de beneficiarios o personas
morales que también forman parte de zonas transfronterizas. El mismo comentario se aplica
a los casos en los que unos beneficiarios pertenecen a un pais contratante y los otros no. El
delegado se pregunta como delimitar la zona transfronteriza en ese caso, teniendo en
cuenta ademas los argumentos presentados por la delegacion de Hungria para diferenciar
entre zona transfronteriza y denominaciones de origen homénimas. En resumen, dice que
plantea esa preocupacioén y la posibilidad de que dicha situacién sea también resuelta en el
marco de la regla 15 en términos de modificaciones de las zonas geograficas, en el caso de
que los beneficiarios de una parte no contratante pasaran a ser después beneficiarios de
una Parte Contratante.

22. EIPRESIDENTE dice que los comentarios de la delegacion de Colombia se tratarian
como una propuesta formal de enmienda a la propuesta basica, siempre que una delegacion
miembro la asuma y haga la propuesta en su propio nombre. De no ser asi, la propuesta se
consideraria como sugerencia de una delegacion observadora y no se trataria formalmente
como una propuesta de enmienda.

23. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) expresa la decepcién de su delegacion
por el hecho de que se haya decidido que las comunicaciones del 1 de febrero solo se
consideren a titulo informativo y no como propuestas, lo que a su vez significa que las
comunicaciones sustantivas y detalladas realizadas por la delegacién de los Estados Unidos
de América y por otros no miembros del Sistema de Lisboa deberan ser propuestas de
nuevo por algun miembro del Sistema de Lisboa. En otras palabras, entiende que las
propuestas de su delegacion solo se presentaran a la Conferencia en virtud de la buena
voluntad del presidente, lo cual vuelve a demostrar que su pais no es un participante de
pleno derecho pues las observaciones realizadas por su delegacion se consideran
informativas ya que el presidente y la Union de Lisboa podrian ignorarlas completamente.
No obstante, afirma que dicha situacidn no ha sido obstaculo para la participacion de su pais
en las reuniones del Grupo de Trabajo, como tampoco lo ha sido de cara a la presente
Conferencia diplomatica. En relacidn con las cuestiones transfronterizas, sefiala que los
Estados Unidos de América no tienen una gran experiencia al respecto y tiene algunas
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preguntas sobre como pueden afectar las solicitudes conjuntas o las solicitudes individuales
a la practica de denegacion parcial recogida en las reglas 9y 11. Su delegacion trata de
entender cabalmente las denegaciones parciales y como funcionarian en este contexto.
Tras recordar que en el contexto del Sistema de Madrid una denegacion parcial significa que
a algunos de los productos o servicios no les seria aplicable una parte de la proteccion,
sefiala que sin embargo en el presente contexto parece que su significado es
completamente diferente. En su opinidn, una denegacion parcial en el caso de una
indicacion geografica homénima o de una solicitud conjunta para una zona transfronteriza no
tendria sentido y seria preferible una concesion parcial. Por lo tanto, solicita una aclaracién
sobre como administraria la Oficina Internacional dichas denegaciones parciales en el caso
de homonimos o de zonas trasfronterizas y como deberian reflejar los Estados miembros
dichas denegaciones parciales. Sefala que, en el Registro Internacional, dichas
denegaciones parciales se presentan aparentemente como denegaciones totales, lo que
puede plantear problemas en el caso de zonas transfronterizas que aun no han solicitado
proteccién.

24. El Sr. ESFAHANI NEJAD (Republica Islamica de Iran) solicita una aclaracion sobre el
concepto de zona geogréafica transfronteriza.

25. La Sra. JOHNSTON (MARQUES), tras indicar que las indicaciones geograficas
transfronterizas son un asunto que preocupa a las comunidades de la ASEAN, sugiere que
si el propdsito de la revision es atraer a nuevos Estados miembros deberian mantenerse los
articulos 2.2) y 5.4). Sefala que MARQUES considera que la palabra “adyacente” puede
ser redundante y limitante en el caso de una solicitud realizada por Estados no limitrofes y
apoya la intervencion de la delegacion de Israel en relacion a la adicion de las palabras
“actuar individualmente”. Concluye diciendo que la delegacion de los Estados Unidos de
Ameérica ha planteado una cuestién pertinente con respecto a las denegaciones parciales.

26. ElI Sr. HOPPERGER (OMPI) explica que una zona transfronteriza de origen abarca
aquella situacion en que la zona geografica de origen, en virtud de la cual la indicacion
geografica o la denominacion de origen obtienen su reputacion o sus cualidades especificas,
ocupa espacios de dos Estados diferentes, probablemente por razones histéricas. Por
ejemplo, el Imperio Austriaco abarcaba numerosas regiones y paises que actualmente son
Estados independientes, lo que puede explicar que hoy en dia existan algunas zonas
geograficas con el mismo nombre en varios Estados. A este respecto, hace referencia al
ejemplo de la zona Tokaj, situada en Hungria y Eslovaquia. En este caso, existe una zona
geografica en la que se elaboran los productos y para los que se solicitaron indicaciones
geograficas o denominaciones de origen. En ese caso, puede existir un acuerdo entre las
administraciones de ambos paises para que dicha zona geografica de origen se trate como
una sola; en base a esos motivos, se crearia una denominacion de origen o indicacion
geografica conjunta y se solicitaria proteccion internacional para dicha indicacion geografica
o denominacion de origen. Dice que aunque ese es un caso poco habitual, existen ejemplos
de zonas geogréficas de origen conjuntas. Explica que la situacién que ha descrito difiere
de una situacion en la que haya zonas de produccion en diferentes paises con el mismo
nombre. En ese caso, la situacion es la de ubicaciones geograficas homonimas, en la que
la zona geografica no es la misma sino que afecta a dos zonas geogréficas distintas en dos
paises diferentes. Tras reiterar que las zonas geograficas transfronterizas y las indicaciones
geograficas homonimas son dos conceptos distintos que deben tratarse de forma diferente,
hace referencia a la intervencion de la delegacion de Hungria para clarificar que los
articulos 2.2) y 5.4) abarcan la situacién de zonas transfronterizas que constituyen un origen
geografico. Explica que tales disposiciones se han introducido para reflejar la situacion en la
que paises vecinos actuaran conjuntamente, reconocieran la existencia de condiciones
ideales para disponer de una indicacion geografica conjunta y crearan una indicacion
geografica conjunta que seria registrada conjuntamente en el marco del Sistema de Lisboa.
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En ese caso, habria una zona geografica transfronteriza de origen y una unica
Administracion competente que seria responsable de las gestiones administrativas con el
Registro de Lisboa y la Oficina Internacional.

27. En relacién con la cuestion planteada por la delegacion de los Estados Unidos de
América sobre como debe administrarse dicha situacion a nivel de la Oficina Internacional,
en particular en el contexto de una posible denegacion por una Parte Contratante, el Sr.
Hopperger recuerda que la Oficina Internacional administraria un unico registro internacional
derivado de dos zonas de origen que se extienden por dos paises, pero presentado por una
unica Administracion. La indicacion geografica o la denominacion de origen se registrarian
como cualquier otra indicacion geografica o denominacion de origen y seria posteriormente
notificada a las Partes Contratantes, que podrian denegar el nuevo registro al igual que
cualquier otra denominacion de origen o indicacién geografica registrada internacionalmente
cuyo origen pertenezca exclusivamente a una Parte Contratante. Finalmente, recuerda que
el establecimiento de dichas indicaciones geograficas o denominaciones de origen conjuntas
seguiria siendo absolutamente facultativo y el hecho de que se contemple en la nueva Acta
no significa que una Parte Contratante tenga que entrar en negociaciones con paises
vecinos simplemente porque exista una situacién transfronteriza.

28. EIPRESIDENTE reitera que las disposiciones en consideracion serian completamente
facultativas y que ninguna Parte Contratante se veria obligada a acordar con otra Parte
Contratante el establecimiento de una zona geografica transfronteriza o a actuar
conjuntamente mediante una Administracion competente designada conjuntamente. Senala
que la cuestion de si una zona geografica es o no una zona geografica transfronteriza es un
hecho y no una cuestion juridica, ya que aunque las fronteras se establecen normalmente
mediante mecanismos juridicos, la geografia sigue siendo un hecho.

29. El presidente explica que la nueva Acta no supone interferencia alguna con las
decisiones soberanas de las Partes Contratantes. Dice que aunque las disposiciones hacen
referencia al hecho de que las Partes Contratantes puedan actuar conjuntamente, el texto
propuesto no dice nada sobre la forma juridica de dicho acuerdo. Con relacion a la
referencia a una “Administracion competente designada de comun acuerdo”, aclara que
puede tratarse de la Administracién competente de una de las Partes Contratantes
concernidas, en caso de que ambas Partes Contratantes acuerden actuar a través de una
unica Administracién competente, y que no existiria el requisito de establecer una
administracion diferente conjuntamente designada a esos efectos.

30. Con respecto a la preocupacion expresada por la delegacion de Argelia, el presidente
dice que entiende que esta relacionada con el hecho de que la solicitud facultativa de dicha
disposicién requeriria decisiones de las propias Partes Contratantes, que tomarian la forma
de un acuerdo entre Estados. Entiende que Argelia preferiria mantener algun tipo de control
por parte del Estado sobre la presentacion de una solicitud conjunta para una zona
transfronteriza. A este respecto, el presidente pregunta si la preocupacion expresada por la
delegacion de Argelia quedaria despejada mediante la supresion del apartado b) del
articulo 5.4) y, por lo tanto, dejando solo a las Partes Contratantes, y no a los beneficiarios,
la posibilidad de una solicitud conjunta que abarque zonas transfronterizas.

31. Volviendo a la propuesta de la delegacion de Israel, el presidente dice que a la vista de
que la disposicion en cuestion es facultativa, las Partes Contratantes serian libres de
presentar de forma individual solicitudes para denominaciones de origen o para indicaciones
geograficas que afecten a zonas geograficas transfronterizas. No obstante, toma nota de
que la sugerencia de la delegacion de Israel puede aportar clarificaciones de interés sobre la
cuestion ya que deja claro que cada una de las Partes Contratantes puede presentar
solicitudes de forma individual solamente en relacién con la parte de la zona geografica
situada integramente en su territorio.
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32. Finalmente, el presidente pregunta a la delegacion de la Republica Islamica de Iran si
las explicaciones dadas han aportado claridad. Entiende que la delegacion querria
simplificar estas disposiciones mediante la supresion de la referencia al hecho de que las
Partes Contratantes afectadas puedan actuar como una unica Parte Contratante de origen,
asi como mediante la referencia a la Administracién competente de comun acuerdo. A este
respecto, el presidente expresa su opinion de que por ahora se trata de elementos
indispensables de la disposicion.

33. EI Sr. KLINKA (Eslovaquia) dice que su delegacion desea adherirse a los cometarios y
explicaciones de la delegacién de Hungria, apoyados también por las delegaciones de
Bulgaria y Portugal.

34. La Sra. CHARIKHI (Argelia) agradece a las delegaciones y a la Secretaria sus
explicaciones pues permiten circunscribir con mas precision la problematica. Confirma que
la propuesta de su delegacion se refiere al articulo 5.4), pero subraya que esta disposicion
esta ligada al articulo 2.2). Este ultimo establece el principio segun el cual el objeto del
tratado puede afectar a una zona geografica transfronteriza. El articulo 5 contiene
informacion sobre una solicitud conjunta. La delegada precisa que las preocupaciones de
su delegacion giran en torno a dos puntos. El primero se refiere al principio por el cual una
indicacion geografica puede concernir a productos originarios de varios territorios. Su
delegacién tiene algunas reticencias sobre el reconocimiento de ese principio pues estima
que el régimen de las indicaciones geograficas es territorial. El segundo se refiere a la
aplicacion de ese principio. La delegada se pregunta cual debera ser el contenido de los
acuerdos entre Estados limitrofes, quién pagara las tasas, quién establecera el alcance o
incluso quién actuara en nombre de los beneficiarios. Se pregunta asimismo sobre el
tratamiento que deberian dar las autoridades de su Estado a una solicitud de registro
internacional relativo a un producto procedente de zonas geograficas transfronterizas,
cuando ese concepto no esta reconocido en su legislacién nacional. La delegacion se
pregunta finalmente si las autoridades de su Estado deberian denegar ese tipo de
solicitudes o bien modificar la legislacion nacional a fin de estar en disposicion de poder
admitirlas.

35. ElI Sr. THEVENOD-MOTTET (Suiza) solicita aclaraciones a la Secretaria sobre una
indicacion geografica o una denominacién de origen que abarque territorios de dos paises
de los que solamente uno sea miembro del Sistema de Lisboa. Se pregunta cuales seran
las posibilidades para los beneficiarios de ambos paises de hacer valer sus derechos en
relacion con el registro internacional. El delegado se pregunta igualmente sobre las
consecuencias de la adhesion posterior de un pais que no sea miembro del Sistema de
Lisboa en el momento del registro internacional de la indicacion geografica o la
denominacion de origen.

36. EIPRESIDENTE observa que las cuestiones planteadas por la delegacion de Argelia
estan en su mayor medida relacionadas con los aspectos practicos de la aplicacion de las
disposiciones propuestas sobre solicitudes conjuntas en el caso de zonas geograficas
transfronterizas. Clarifica que corresponde a las Partes Contratantes afectadas decidir quién
debe pagar las tasas del acuerdo subyacente y que la Administracion competente designada
conjuntamente actuaria en nombre de los beneficiarios. En relacién con la cuestion de
cémo deben administrarse las solicitudes presentadas conjuntamente por dos Partes
Contratantes a través de una Administracion competente designada de comun acuerdo,
indica que la Administracion competente en Argelia deberia gestionar dichas solicitudes
como si hubieran sido presentadas por una Unica Parte Contratante, exactamente igual que
cualquier otro registro internacional basado en una solicitud sencilla. En relacion con el
comentario sobre la naturaleza territorial de las indicaciones geogréficas, explica que Argelia
no estaria obligada a aplicar la opcion de presentar una solicitud conjunta si en su opinion la
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proteccion de indicaciones geograficas y de denominaciones de origen esta ligada al
territorio de un Estado.

37. En relacion con la cuestion planteada por la delegacion de Suiza sobre si una Parte
Contratante de origen puede presentar una solicitud que abarque no solo la parte de su
territorio de una zona transfronteriza sino también el territorio de un Estado no contratante,
permitiendo asi que los beneficiarios o productores activos en el territorio de una parte no
contratante se beneficien de la proteccion en virtud de la nueva Acta, el presidente dice que
ese escenario no es posible porque el texto propuesto deja claro que la disposicién en
cuestioén solo podra ser aplicada por Partes Contratantes. Con respecto a la cuestion de
qué ocurriria en caso de una zona trasfronteriza en la que uno de los Estados no sea en
principio una Parte Contratante pero que posteriormente se adhiera a la nueva Acta, en su
opinidon merece la pena analizar con mas detalle la sugerencia realizada por la delegacién
de Colombia. Afiade que en ese caso, existiria la posibilidad de que el Estado que ya fuera
Parte Contratante y la nueva parte alcanzaran un acuerdo para transformar el registro
internacional que originalmente abarca solo el territorio de la antigua Parte Contratante en
un nuevo registro internacional que incluya toda la zona transfronteriza, de forma que la
nueva Parte Contratante también se beneficie de esa disposicion facultativa. No obstante,
indica que este asunto no se trata especificamente en la propuesta basica y que podria
considerarse la inclusion en el texto de una disposicién a este respecto.

38. La Sra. MUJIRI (Georgia) expresa su pleno apoyo a la propuesta de la delegacion de
Hungria segun la cual las disposiciones objeto de este debate serian facultativas.

39. EIPRESIDENTE observa que existe un amplio, aunque no unanime, apoyo al principio
de incluir disposiciones facultativas sobre la posibilidad de presentar una solicitud conjunta
para zonas geograficas transfronterizas. No obstante, algunas delegaciones han expresado
Su preocupacion sobre un principio 0 aspecto practico que desde su punto de vista tiene que
ser abordado por la Comisién mediante la adecuada modificacion del texto de las
disposiciones. Recuerda que no esta en posicién de proponer formalmente enmiendas a la
propuesta basica, y en ese sentido sugiere combinar elementos de las enmiendas
propuestas a fin de tratar de alcanzar un compromiso. Cree que las enmiendas propuestas
por la delegacién de Israel pueden ser asumidas con relativa facilidad ya que aportan
clarificaciones de utilidad. En relacién con la preocupacion de la delegacion de la Republica
Islamica de Iran, relativa a los términos “actuar en caracter de Parte Contratante de origen
unica” del articulo 5.4)a), observa que el texto puede seguir siendo valido sin incluir esa
referencia. Asimismo cree que la supresion del apartado b) podria dar respuesta a la
preocupacion de la delegacion de Argelia. Sugiere mantener el articulo 2.2) con la
enmienda propuesta por la delegacion de Israel de forma que la segunda frase del

articulo 2.2) sea la siguiente: “Eso no excluye la aplicacion de la presente Acta respecto de
una zona geografica de origen que, segun se describe en el parrafo 1, esté formada por una
zona geografica transfronteriza o por una parte de ella, a reserva de los dispuesto en el
articulo 5.4)”. En relacion con el articulo 5.4)a), el presidente sugiere el texto siguiente: “En
el caso de una zona geografica de origen que consista en una zona geografica
transfronteriza, las Partes Contratantes adyacentes podran, si asi lo acuerdan, presentar
conjuntamente una solicitud por conducto de una Administracion competente designada de
comun acuerdo”. Afiade que en el apartado b) del articulo 5.4) podria ser suprimido a fin de
responder a la preocupacién planteada por la delegacion de Argelia y que, si se aceptan
dichos cambios, deberian realizarse las modificaciones oportunas en el parrafo 3 del
articulo 5.

40. En relacion con los comentarios de varias delegaciones observadoras, el presidente
subraya que deberia existir una disposicién que rija la adhesion de un Estado o de una
organizacion intergubernamental a la nueva Acta cuando exista una zona geografica
transfronteriza en el territorio del nuevo Estado u organizacion intergubernamental y de una
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Parte Contratante existente. En ese caso, las Partes Contratantes deberian acordar la
consiguiente modificacion del registro internacional. El presidente propone circular un
documento oficioso del presidente que recoja el texto exacto de todas las sugerencias.

41. La Sra. CHARIKHI (Argelia) acepta la propuesta del presidente sobre la distribucion de
un documento oficioso.

42. EISr. THEVENOD-MOTTET (Suiza) se pregunta si, a fin de responder a lo solicitado
por varias delegaciones, el proyecto de documento oficioso anunciado por el presidente
podria contemplar la posibilidad de mantener el apartado b) del articulo 5.4) e introducir en
el apartado b) del articulo 5.3) la posibilidad de declaracién de una Parte Contratante que
autorice a los beneficiarios situados en su territorio a presentar una solicitud de registro
internacional, excluida una solicitud conjunta de registro internacional.

43. EIPRESIDENTE agradece a la delegacion de Suiza la sugerencia y dice que intentara
incluir un texto alternativo en ese sentido.

44. El presidente, tras observar que no existen mas comentarios sobre este punto, pasa a
tratar las cuestiones pendientes siguientes del grupo A.

Cuestidn iii): derecho a presentar una solicitud en virtud del articulo 5.2);

Cuestién xv): inclusién de la regla 5.4) que autoriza a una Parte Contratante a exigir una
declaracién de intencién de uso respecto de una denominacién de origen registrada o una
indicacion geografica registrada

45. EI PRESIDENTE retoma el articulo 5.2) y sefiala que aunque no contiene texto entre
corchetes o variantes, en el documento oficioso n° 1 se ha considerado una cuestion
pendiente porque durante las reuniones del Grupo de Trabajo algunas delegaciones
pusieron de manifiesto algunos problemas en relacion con las implicaciones juridicas y
practicas de la disposicion. Afade que la regla 5.4), sobre la firma del propietario como
requisito formal, debe considerarse conjuntamente con el articulo 5.2). El presidente invita a
la Secretaria a que presente a la Comision Principal | las cuestiones iii) y xv) del grupo A.

46. EI Sr. HOPPERGER (OMPI) presenta el articulo 5.2).

47. EIPRESIDENTE sefiala que el documento LI/DC/7 incluye comentarios, sugerencias y
propuestas relativas al articulo 5.2) y la regla 5.4) y cede la palabra para comentarios sobre
estas cuestiones.

48. La Sra. FOUKS (Francia) indica que, en la situacion actual, no existe la necesidad de
modificar el articulo 5.2). Por otro lado, su delegacion solicita la supresion del parrafo 4 de
la regla 5, que prevé la firma por el titular de la denominacion de origen o una declaracion de
intencion de uso en la medida que ello no es coherente con el propdsito de armonizacion del
proceso de solicitud.

49. EI Sr. ESFAHANI NEJAD (Republica Islamica de Iran) cree que las explicaciones
sobre el articulo 5.2)ii) crean algunas dificultades y generan ambigtiedades a las
administraciones de los Estados. Teniendo en cuenta las distintas reglas y procedimientos
que aplica cada Estado, su delegacion sugiere sustituir los términos de la disposicion “una
persona moral que esta facultada legalmente” por “una persona moral que esta facultada
legalmente en virtud de la legislacién nacional’.

50. EIPRESIDENTE explica que tras las palabras “facultada legalmente” debe haber un
verbo. Por lo tanto, sugiere mantener el texto del articulo 5.2).ii) suprimiendo el texto de la
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disposicion que sigue a “como por ejemplo”. Ademas, puesto que la legislacion aplicable de
la Parte Contratante de origen define si una persona moral esta facultada legalmente o no lo
esta, se pregunta si es necesaria una confirmacién explicita. En cualquier caso, deberia ser
posible encontrar una redaccién adecuada para expresar esta idea.

51. EI Sr. ESFAHANI NEJAD (Republica Islamica de Iran) dice que su delegacion apoya la
propuesta del presidente.

52. La Sra. KOPECKA (Republica Checa) dice que su delegacién propone mantener el
articulo 5.2) en su redaccioén actual. En relacion con la regla 5.4), su delegacion comparte la
postura de la delegacién de Francia y no apoya la introduccion del texto entre corchetes en
la propuesta basica de Reglamento.

53. EI Sr. POLINER (Israel) dice en referencia a la regla 5.4) que aunque su delegacion
entiende la utilidad de la armonizacién tal como han expresado las delegaciones de Francia
y la Republica Checa, desea hacer hincapié en la utilidad de la flexibilidad y de que la
propuesta resulte mas atractiva. En la medida que este apartado es facultativo y que
permitiria la adhesion de paises al Sistema de Lisboa, su delegacién apoya la inclusion del
texto entre corchetes en la regla 5.4).

54. La Sra. CHARIKHI (Argelia) indica que su delegacién apoya la modificacion del
articulo 5.2) en el sentido explicado por el presidente y la delegacién de la Republica
Islamica de Iran. Considera que las responsabilidades de la Administracion competente
difieren de un pais a otro y que, en ultima instancia, corresponde a cada legislacion nacional
identificar no solamente las responsabilidades de esa Administracién, sino también los
beneficiarios y las personas habilitadas para actuar en su nombre. Puntualiza que al objeto
de simplificar el texto, su delegacion propone incluir una referencia a la legislacion nacional
en el parrafo 2 del articulo 5. Por otro lado, teniendo en cuenta que no es de utilidad incluir
ejemplos en un tratado, la delegada propone suprimir el articulo 5.2)ii).

55. EI PRESIDENTE sugiere que el texto haga referencia a la legislacion de la Parte
Contratante, en lugar de la legislacion nacional, dado que las organizaciones
intergubernamentales podrian ser partes de la nueva Acta. Por lo tanto, el articulo 5.2)ii)
quedaria de la forma siguiente: “una persona moral que esté facultada legalmente en virtud
de la legislacion de la Parte Contratante de origen a ejercer los derechos de los beneficiarios
u otros derechos relativos a la denominacion de origen o la indicacion geografica”.

56. EI Sr. SCHMIDLIN (Italia) dice que su delegacion no tiene problemas con la inclusion
de la frase “en virtud de la legislacion de la Parte Contratante”, pero que necesita mas
tiempo para reflexionar sobre la propuesta de supresién de los ejemplos mencionados en el
articulo 5.2)ii). El delegado senala a la Comision que retomara este asunto mas adelante.

57. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) dice que durante los debates
celebrados el dia anterior observo que para numerosas delegaciones se trata de lograr que
el sistema se adapte a los sistemas de marcas, ya que consideran que la propuesta basica
ya da cabida a los sistemas basados en indicaciones geograficas. No obstante, desde el
punto de vista de su delegacidn, la cuestion no es tan sencilla. Sefala que el articulo 5.2)
plantea dificultades para los sistemas de registro de indicaciones geograficas asi como para
los sistemas de marcas. Los registros se asignan a un titular, el cual recibe la facultad legal
de adoptar medidas de observancia o inscribir su registro en las aduanas para la
observancia en frontera. Si el registro internacional no menciona ningun titular, tampoco
existira titular en la Parte Contratante receptora. Por lo tanto, rechazar la identificacion del
titular significa no dar cabida a los sistemas de registro de indicaciones geograficas y de
marcas. En opinién de su delegacion, acomodar solamente los sistemas de denominacion
de origen daria lugar a que la propuesta basica no fuera muy inclusiva. Por este motivo, su
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delegacion sugiere que el articulo 5.2) identifique al titular como la entidad designada en el
instrumento de proteccion del pais de origen, ya que es imperativo designar un titular a fin
de garantizar que los propietarios de denominaciones de origen y de indicaciones
geograficas obtengan una proteccion adecuada en las Partes Contratantes receptoras.

58. La delegada también expresa su agradecimiento por la informacion suministrada por la
delegacién de Colombia en relacion con el articulo 1.xvii) en su documento del 1 de febrero
de 2015, segun el cual se debe entender como beneficiarios a las personas naturales o
juridicas que tienen el derecho exclusivo sobre la denominacion de origen o indicacion
geografica. Teniendo en cuenta que ello se propone en lugar de la identificacion de las
personas facultadas para utilizar la denominacion de origen o indicacion geogréfica, la
sugerencia de la delegacion de Colombia es, a su entender, coherente con la realizada por
su delegacion con relacion al articulo 5.2).

59. La delegada observa con decepcidn que no se considere la regla 5.4) tal como ha sido
elaborada por el Grupo de Trabajo, ya que su texto no forma parte de la propuesta basica.
Asimismo, sefala su contrariedad por que no se cumplan las garantias expresadas por el
Grupo de Trabajo de que se recogerian los planteamientos de su delegacion, aunque
agradece el apoyo de la delegacién de Israel en aras de la flexibilidad que reclama su
delegacion.

60. La delegada recuerda que su delegacion presento el 1 de febrero de 2015 un texto,
recogido en el documento LI/DC/7, con relacion a dos tipos de declaraciones, a saber, una
declaracion sobre la intencion de uso y una declaracién sobre el derecho a presentar
solicitudes y a la renuncia. Subraya que se trata de caracteristicas del sistema de marcas
de los Estados Unidos América y de otros sistemas de marcas que han sido pensados para
luchar contra solicitudes realizadas de mala fe. Si una Parte Contratante receptora
considera seriamente la declaracion de intencion de uso como mecanismo valido para
impedir solicitudes de mala fe, y asegurar el ejercicio de la facultad constitucional de control
de las expresiones comerciales, también deberia estar facultada para exigir la observancia
de esa declaracién cuando no se respete el requisito de uso. La delegada afiade que ello
también justifica la inclusion en el texto de la parte relativa a la renuncia. Concluye
subrayando que las dos disposiciones de la regla 5.4) son esenciales para proporcionar
flexibilidad a las Partes Contratantes cuya autoridad de reglamentacion constitucional
depende de ellas. Por lo tanto, la delegacién confia en que la Comision las tome en
consideracion.

61. EIPRESIDENTE dice que desea clarificar, desde el un punto de vista procedimental,
que el hecho de que el texto entre corchetes no forme parte de la propuesta basica no
impide que la Comision Principal | pueda tomarlo en consideracion con la seriedad e
importancia que sea preciso. Observa que la Comisién esta considerando la regla 5.4),
incluida en el documento oficioso n° 1 del presidente que identifica las cuestiones
pendientes. El presidente garantiza a la delegacién de los Estados Unidos de América que
la Comision le presta la maxima atencion. Recuerda que como presidente esta sujeto a lo
que decida la Comision y reitera que si las sugerencias de la delegacion de los Estados
Unidos de América reciben apoyo, se incorporarian al debate y serian debidamente
analizadas.

62. La Sra. SALAH (Marruecos) sefala que su delegacion apoya mantener el texto del
articulo 5.2) en su version actual y que no tiene objeciones a la inclusion de la regla 5.4) de
forma que otros paises puedan adherirse al Sistema de Lisboa.

63. La Sra. MOORE (Australia) plantea algunas preocupaciones en torno al articulo 5.2),
al sefalar que, desde su punto de vista, es importante que la disposicion establezca
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claramente que la Administracion competente actia como intermediaria en el proceso de
presentacion de solicitudes de una persona moral adecuada. Asimismo, se hace eco de los
comentarios de la delegacién de Israel sobre la flexibilidad que ofrece la regla 5.4) y expresa
el apoyo de su delegacién a que ésta se mantenga y se modifique tal como sugiere la
delegacion de los Estados Unidos de América.

64. EISr. LONDONO FERNANDEZ (Colombia) se refiere a la propuesta de Colombia
sobre la definicién de beneficiarios e indica que, en su opinién, pueden concurrir en la
posicion de beneficiario tanto el titular del derecho derivado de la denominacion de origen,
quien puede excluir a quienes la usen indebidamente, como los facultados para usar la
denominacioén de origen, como, en ciertos productos agroalimenticios, los comercializadores
del producto ya transformado que no estan en la zona geografica, que no hacen parte de la
transformacion o de la produccion pero que, por autorizacion de la persona moral o de los
beneficiarios o del Estado, pueden incluir la denominacién de origen o el sello en un
empagquetado y, por lo mismo ser usuarios de la denominacién de origen. Por lo tanto, la
correcta definicion, en su opinion, seria “de aquellos que sean los titulares” (y no los
beneficiarios) del derecho derivado de la denominacion de origen, con independencia de
que estén autorizados o no a usarla.

65. ElI PRESIDENTE levanta la sesion.
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Segunda sesién
Martes, 12 de mayo de 2015
Tarde

Articulo 5.2) y regla 5.4) (continuacion)

66. EIPRESIDENTE reanuda la labor de la Comisién Principal | sobre el derecho a
presentar una solicitud en el marco del articulo 5.2) y conjuntamente con dicho articulo, la
inclusion de la regla 5.4), que introduciria un requisito basado en una declaracién para el
titular que firma la solicitud.

67. EISr. SCHMIDLIN (Italia) solicita una aclaracion a la delegacién de los Estados Unidos
de América sobre las implicaciones juridicas de la firma de una declaracién de intencion de
uso. Desea entender cabalmente los motivos de la propuesta, lo que implica una
declaracién de ese tipo, cdmo funciona y qué se exige a una empresa que haya presentado
una solicitud a través de la Administracién competente pero que aun no haya accedido al
mercado de un pais con ese requisito. El delegado sefala que debe considerarse que el
sistema ha de resultar atractivo no solo para los Estados sino también para los usuarios.

68. EIPRESIDENTE indica que la preocupacion planteada por la delegacion de ltalia no
estd relacionada con el asunto objeto del debate y propone retomarlo mas adelante.

69. La Sra. FOUKS (Francia) desea volver a tratar la cuestion de la firma de la solicitud de
registro internacional y la intervencién a ese respecto de la delegacién de los Estados
Unidos de América durante la sesion de la mafiana. La delegada recuerda que la
delegacion de los Estados Unidos de América ha hecho hincapié en la importancia de poder
identificar el titular de manera que también se identifique a la persona con capacidad de
poner en practica las medidas de proteccidon. Para responder a esta cuestion, la delegada
se pregunta si no seria posible disponer de un texto a incluir en los formularios de solicitud
que permita identificar no a un titular sino al firmante. A este respecto recuerda que, por una
parte, el objetivo es lograr la adhesion de los sistemas existentes en materia de proteccién
de indicaciones geograficas y, por otra parte, que en algunos Estados no existe titular
puesto que el propio Estado es el titular. En consecuencia, se pregunta si no seria posible
identificar una formula a incluir en el formulario de solicitud, y no en una solicitud especifica,
lo que conllevaria el registro y administracion de tantos expedientes como paises en los que
se solicitara proteccion.

70. EIPRESIDENTE sefnala que a fin de incluir ese elemento en el formulario de la
solicitud, es necesario que exista una disposicion al respecto en el Reglamento. Desde su
punto de vista, si se contempla la inclusién de dicho requisito, también deben examinarse
las definiciones de titular de registro internacional y de beneficiario. Observa que la
definicion de “beneficiarios” incluida en la propuesta basica no hace referencia a la facultad
juridica de ejercer los derechos en una denominacion de origen o en una indicacion
geografica, ni la observancia de esos derechos en los procedimientos juridicos o en
actuaciones en frontera, mientras que el articulo 5.2)ii) prevé que exista una persona moral
con la facultad juridica de ejercer los derechos en una denominacion de origen o en una
indicacion geografica. En su opinion, la referencia al titular podria interpretarse como una
referencia a alguien con capacidad juridica para ejercer los derechos, mientras que la
referencia a la persona con derecho a utilizar la denominacién de origen o la indicacion
geografica estda amparada por la figura del beneficiario. Tras indicar que el requisito formal
de firma de la solicitud por el titular o por la persona con derecho a usar la denominacién de
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origen o la indicacién geografica podria estar cubierto en ambos casos por el articulo 5.2), el
presidente dice que no considera necesario modificar el articulo 5.2)

71. En respuesta a la solicitud de aclaraciones del Sr. AZAMI SARDOUEI (Republica
Islamica de Iran), el PRESIDENTE clarifica que su intervencién anterior ha sido un intento
de reconciliar el texto entre corchetes de la regla 5.4) con el articulo 5.2) de la propuesta
basica. El presidente observa que la propuesta de la delegacion de los Estados Unidos de
América recogida en el documento LI/DC/7 es ligeramente distinta.

72. La Sra. FOUKS (Francia) clarifica que la delegacion de Francia no apoya la firma de la
solicitud por el titular o el beneficiario, sino solamente una indicacién de la condicion de
titular o de beneficiario en el formulario de solicitud. Las explicaciones del presidente sobre
que en algunos paises una persona moral podria ser titular parecen abundar en ese mismo
sentido.

73. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) dice que en relacion con la regla 5.4),
su delegacién ha propuesto un requisito basado en una declaracién que beneficia a los
paises que exigen que la solicitud esté firmada por el titular, como es el caso de los Estados
Unidos de América, donde una solicitud no firmada por el titular se considera nula, como si
nunca hubiera sido presentada. Con respecto al articulo 5.2) dice que, en términos
generales, la identificacion del titular del derecho exclusivo es necesaria en aquellos
sistemas en los que solo el titular tiene la capacidad juridica de ejercer dichos derechos en
una accion civil. La opcion de declaracion de la regla 5.4) no responde a lo que su
delegacion solicita en relacién con el articulo 5.2). En opinion de su delegacion, la firma del
titular no es suficiente para identificar al mismo a los efectos de la observancia y manifiesta
su desacuerdo con que la regla 5.4) pueda sustituir o influir en el articulo 5.2), ya que ambas
disposiciones tratan de asuntos distintos.

74. EI PRESIDENTE expresa su opinion de que el articulo 5.2) deberia ser neutral y
flexible, de forma que se ajuste a los sistemas juridicos de todos los miembros actuales y
futuros, y dice que el enfoque de la delegacion de los Estados Unidos de América solo daria
respuesta a las necesidades de algunos de ellos y podria no ser una solucion aceptable
para los miembros actuales.

75. EI Sr. LONDONO FERNANDEZ (Colombia) dice que hay que establecer una clara
distincion entre el derecho a presentar una solicitud, que se establece en el articulo 5.2), y
los requisitos que deben estar presentes en el formulario de solicitud. Asi, observa que el
articulo 5.2) esta bien redactado, ya que en él se dispone quién puede ser solicitante de un
registro internacional. Sin embargo, estima que se debe dar forma al parrafo 4 de la regla 5,
que figura entre corchetes, y distinguir entre los requisitos de la solicitud y el derecho a
presentar la solicitud.

76. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América), tras recordar que la Unién de Lisboa
ha decidido afadir al acuerdo la materia de las indicaciones geograficas y observar que las
indicaciones geograficas se definen en el Acuerdo sobre los ADPIC como derechos
privados, hace hincapié en que los derechos privados tienen un titular. La propuesta de su
delegacion se refiere a la identificacion del titular del derecho privado porque eso permite las
actuaciones de observancia. El presidente ha indicado que los miembros actuales podrian
considerarlo inaceptable porque supondria modificar el sistema. Sin embargo, la adicién de
las indicaciones geograficas ya ha cambiado el sistema de manera drastica. Se pregunta si
las indicaciones geograficas deberian afiadirse como materia si no hay un acuerdo sobre la
identificacion del titular de una indicacion geografica como derecho privado.

77. EISr. VITTORI (oriGIn) observa que se plantean dos visiones contrapuestas, a saber,
la de las jurisdicciones que no contemplan la institucion de la titularidad en el ambito de las
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indicaciones geograficas y la de las jurisdicciones que si lo hacen. Sefala que el texto de
compromiso del articulo 5.2) intenta reconciliar las diferencias al proponer que una solicitud
pueda ser presentada a través de una Administracion competente, sin mencionar los
beneficiarios de los derechos, o directamente por el titular. El mismo enfoque pragmatico
deberia adoptarse en relacion con la regla 5.4), que deberia redactarse de forma que sirva
tanto en las jurisdicciones que requieren la identificacion del titular como en las
jurisdicciones que no reconocen la propiedad de las indicaciones geograficas. En relacion
con la observancia de los derechos, considera que es importante identificar la entidad
responsable de la observancia, con independencia de como se denomine. Insta a los
participantes a encontrar una redaccion de consenso para la regla 5.4) que equilibre
cuidadosamente los intereses de todos los paises sin imponer la firma del titular.

78. EI Sr. HOPPERGER (OMPI) sefiala que con la ampliacion y la mayor apertura del
Sistema, las Partes Contratantes pueden plantear la necesidad de requisitos adicionales.
Se pregunta si una posible forma de avanzar en relacion con el articulo 5.2) es prever que la
solicitud internacional sea presentada por la Administracién competente indicando los
beneficiarios, tal como se define en el articulo 1.xvii), y ademas, que pueda identificarse la
persona fisica o persona moral que esté facultada legalmente a ejercer los derechos de los
beneficiarios. Para ser practico, considera que la disposicidn podria incluir los requisitos de
las Partes Contratantes para las que es importante tener una indicacién no solo de quién
tiene el derecho de uso de la denominacion de origen protegida o la indicacion geografica
protegida, sino también de quién tiene el derecho a ejercer los derechos de dicha
denominacion de origen o indicacion geografica, en otras palabras, quién tiene el derecho
de ejercer su observancia. Termina diciendo que una mayor neutralidad del articulo 5.2)
estableceria un vinculo con la regla 5.4), que es de naturaleza facultativa.

79. EIPRESIDENTE propone recoger la sugerencia de la Secretaria e insta a los
delegados a encontrar una solucion flexible que permita a los actuales miembros de la Union
de Lisboa continuar con su tradicion juridica al tiempo que se adaptan a las especificidades
y necesidades especiales de jurisdicciones en las que se aplica otro enfoque. Considera
que ello es factible y que los enfoques no son mutuamente excluyentes.

80. EISr. AZAMI SARDOUEI (Republica Islamica de Iran) agradece la sugerencia de la
Secretaria y dice que en la Republica Islamica de Iran esos derechos no son, en muchos
casos, derechos privados, sino que pertenecen a las comunidades locales o a la nacion.
Sefala que puesto que la definicion de beneficiarios puede diferir de un pais a otro, propone
que estas cuestiones se reglamenten con arreglo a la legislacion nacional de las Partes
Contratantes.

81. EI PRESIDENTE concluye senalando el creciente apoyo que han recibido algunos
cambios propuestos al articulo 5.2), especialmente en relaciéon con su inciso ii). Durante el
debate se han planteado las sugerencias siguientes: suprimir los ejemplos que siguen a las
palabras “como por ejemplo”; incluir una referencia a la legislacion de la Parte Contratante
de origen a efectos de determinar si una persona esta facultada legalmente a ejercer los
derechos de los beneficiarios u otros derechos en una denominacion de origen o una
indicacion geografica, y sustituir la referencia a “persona moral que esté facultada
legalmente a ejercer los derechos” por una referencia a “la persona fisica o moral que esté
facultada legalmente a ejercer los derechos”. Observa, sin embargo, que algunas
delegaciones han expresado que esos cambios no son suficientes para dar respuesta a sus
preocupaciones especificas. En relacion con la regla 5.4) y el requisito de que una solicitud
sea firmada por el titular o por quien tenga el derecho a utilizar la denominacioén de origen o
la indicacion geografica, sefiala que se han manifestado opiniones contrapuestas sobre si el
requisito de la firma debe ser sustituido por una indicacion del titular o de la persona
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facultada para utilizar la denominacién de origen o la indicacion geografica. No obstante,
observa una creciente flexibilidad al respecto y voluntad para lograr una solucion.

Cuestion xiv): determinar si la regla 5.3) deberia ser obligatoria o facultativa

82. EIPRESIDENTE inicia el debate sobre si la regla 5.3) deberia ser obligatoria o
facultativa.

83. EI Sr. HOPPERGER (OMPI) presenta la regla 5.3).

84. EIPRESIDENTE dice que, desde su punto de vista, la Variante B esta muy proxima al
enfoque actual del Sistema de Lisboa. La Variante C permitiria a las Partes Contratantes
que otorgan una especial importancia al vinculo entre los productos y sus zonas geograficas
de origen imponer este requisito en relacion con sus propios territorios, mientras que otras
Partes Contratantes podrian aceptar los efectos juridicos de un registro internacional sin
requerir informacion sobre el vinculo existente entre los productos y sus zonas geograficas
de origen.

85. EISr. LONDONO FERNANDEZ (Colombia) se refiere a los comentarios y propuestas
de Colombia de febrero de 2015, en los cuales se indicaba la necesidad que sea obligatoria
la informacion relacionada con la no reivindicacion de proteccién en relaciéon con
determinados elementos, asi como la informacién sobre el vinculo, ya que se trata de hacer
constar en el registro publico internacional las razones que dieron cada uno de los paises de
origen para proteger la indicacion geografica y para determinar el alcance de la proteccion
de dicha indicacion geografica en su pais de origen. Ademas, recuerda la complacencia de
su delegacion con el inciso iii) de la Variante B, que indica que la solicitud deberia ir con
“una copia, en el idioma original del registro, del acto legislativo o administrativo o de la
decision judicial o administrativa en virtud de la cual se concede la proteccion a la
denominacion de origen”, ya que se trata de que los terceros en los demas paises puedan
advertir el alcance de la proteccidn que tiene esa indicacion geogréfica en su pais de origen.

86. La Sra. OBANDO (Costa Rica) estima que lo mas conveniente seria que esta
informacion sea solicitada pero no de forma obligatoria.

87. EISr. KLING (lIsrael), tras expresar el apoyo de su delegacién a la Variante A, dice que
daria mas claridad al sistema y mas valor al derecho. Sin embargo, con espiritu de
flexibilidad y en aras del consenso, indica que también seria aceptable la Variante C.

88. La Sra. SANCHEZ TORRES (Cuba) apoya la Variante C.

89. La Sra. FOUKS (Francia) indica que dada la necesidad de claridad en la informacion,
la delegacion de Francia apoya la Variante A. Afade que la aplicacion de la Variante C
podria ser complicada en la medida en que obligaria a establecer las solicitudes de registro
en funcion de cada pais y por lo tanto, en base a convenios diferentes segun el pais. De
esta forma, la Variante C no facilitaria el proceso de registro e iria en contra del objetivo de
simplificar el sistema.

90. EI Sr. GONDA (Hungria), tras expresar la preferencia de su delegacion por la
Variante C, sefiala que esta variante aumentaria la flexibilidad del sistema y atraeria a
nuevos miembros ya que se adaptaria a sus necesidades.

91. EI Sr. YOSSIFOV (Bulgaria), hace suya la postura de la delegacién de Israel y expresa
su apoyo a la Variante A, como primera opcion, y a la Variante C, como solucion de
compromiso. El delegado considera que la Variante C crearia un sistema de dos niveles en
el que algunos miembros podrian exigir la inclusion de datos particulares sobre la calidad, la
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reputacion u otras caracteristicas, al tiempo que otros podrian no hacerlo. Expresa su
coincidencia con la delegacién de Francia en el sentido de que seria beneficioso para el
sistema disponer de mas informacién sobre los registros.

92. La Sra. VIEIRA LOPES (Portugal), tras considerar que la informacién sobre la calidad,
la reputacion o las caracteristicas de los productos es un elemento fundamental del sistema,
expresa su apoyo a la Variante A. No obstante, sefiala que, en aras de una solucién de

consensuada, su delegacion podria considerar la Variante C como solucion de compromiso.

93. EI Sr. KLINKA (Eslovaquia) expresa la preferencia de su delegacion por la Variante A,
pero manifiesta que en aras de la flexibilidad, también seria aceptable la Variante C.

94. EI Sr. SCHMIDLIN (ltalia) dice que su delegacion opto por la Variante A, pero que esta
dispuesta a considerar la Variante C si es necesario.

95. EI Sr. RENDON ALGARA (México) dice que su delegacién considera viable la
Variante C.

96. La Sra. DIAZ MORENO (Nicaragua) expresa el acuerdo de su delegacion con la
Variante C ya que el tener mas informacion sobre una solicitud facilita el examen y es util a
efectos de presentar una oposicion.

97. EI Sr. GAOUAOUI (Argelia) expresa la preferencia de Argelia por la Variante C puesto
que ofrece mas flexibilidad a las Partes Contratantes, que podrian exigir o no informacion o
datos suplementarios en relacién con una solicitud de registro.

98. EIPRESIDENTE observa que la Variante B, que refleja el enfoque actual del Sistema
de Lisboa, no recibe el apoyo de las delegaciones. Sefala que no existen grandes
diferencias practicas entre las Variantes Ay C y que, si se elige la Variante C, bastantes
Partes Contratantes harian su declaracion en virtud de dicha disposicion. El efecto practico
seria que los solicitantes que desean obtener la proteccion de sus denominaciones de
origen o indicaciones geograficas en una amplia zona geografica tendrian que proporcionar
dicha informacion en la solicitud. En caso contrario, no obtendrian proteccion en esos
paises como consecuencia del incumplimiento del requisito, tal como se especifica en el
apartado c) de la Variante C.

99. La Sra. SALAH (Marruecos) manifiesta la preferencia de su delegacion por la Variante
C que ofrece mas flexibilidad, es mas incluyente y podria alentar a los paises a adherirse a
la nueva Acta.

100. La Sra. MOORE (Australia) dice que, desde el punto de vista de su delegacion, la
Variante C proporcionaria un mecanismo en virtud del cual los paises que requieren
informacion sobre el vinculo podrian advertir a los productores que desean obtener
proteccioén internacional de la necesidad de cumplir dicho requisito a fin de obtener
proteccion en sus territorios. La Variante C beneficiaria a los usuarios del sistema porque
no obligaria a los solicitantes a soportar la carga de proporcionar informacién cuando no es
necesaria para obtener la proteccion.

101. La Sra. KYRIY (Federacion de Rusia) sefala la preferencia de su delegacion por la
Variante A, y dice que es coherente con la legislacion rusa y responde en lo fundamental a
las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas. Al mismo tiempo, la Variante
C parece ser suficientemente flexible como para ser compatible con todas las legislaciones
nacionales.
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102. La Sra. MORARU (Rumania) indica la preferencia de su delegacion por la Variante A,
aunque por motivos de flexibilidad, también podria sumarse a quienes optan por la
Variante C.

103. EI Sr. THEVENOD-MOTTET (Suiza) se pregunta sobre la necesidad de hacer
obligatorio a partir de ahora un contenido de la solicitud de registro que segun los principios
del Arreglo de Lisboa actualmente vigente es facultativo. Comparte con el presidente su
valoracion sobre la similitud de las consecuencias de facto de las Variantes Ay C y se
pregunta sobre la validez de la Variante C como alternativa real a la Variante A. Por otra
parte, coincide con el analisis de la delegacion de Francia sobre los motivos del rechazo a la
Variante C. En lo sustantivo, su delegacion apoya la Variante B y suscribe el analisis de la
delegacion de Costa Rica. Subraya un elemento importante, cual es la carga econémica de
la traduccion de esos elementos que, de una manera u otra, seria obligatoria en uno de los
idiomas de trabajo para un numero significativo de paises. Afiade que teme que hacer mas
0 menos obligatoria la elaboracidn de dichos elementos conduzca a una competencia entre
los solicitantes sobre la riqueza y exhaustividad de los elementos suministrados a fin de
persuadir a las distintas Partes Contratantes de la validez de dicha informacion y, por lo
tanto, de la legitimidad de la proteccién de la indicacion geografica o la denominacion de
origen en sus territorios. En conclusion, la delegacion de Suiza apoya la Variante B y el
caracter facultativo de este contenido de la solicitud.

104. EI Sr. VITTORI (oriGlIn) dice que el vinculo de la calidad, la reputacion y otras
caracteristicas de los productos forma parte esencial de las indicaciones geograficas y las
denominaciones de origen. oriGIn coincide con los puntos de vista del presidente sobre las
Variantes Ay C, pero invita a los participantes a considerar los requisitos no como una
obligacién sino como una oportunidad de obtener el reconocimiento en una jurisdiccion
extranjera. Al aportar los datos mencionados se aumentarian las probabilidades de obtener
el reconocimiento y la proteccion en otros Estados miembros de la Union.

105. La Sra. GUNZEL (MARQUES) hace suya la postura de las delegaciones que han
expresado su apoyo a la Variante A. La especificidad es una caracteristica esencial de las
indicaciones geograficas, sin la cual no estaria claro el alcance de las mismas. Por lo tanto,
y en aras de la certidumbre juridica, los datos deberian ser obligatorios. Sin embargo, en
aras de la flexibilidad, también podria considerarse la Variante C, particularmente porque las
diferencias entre ambas variantes no son excesivamente grandes.

106. ElI PRESIDENTE dice que durante el debate han surgido dos puntos de vista. El
primero considera que el propdsito del requisito es reforzar las posibilidades de obtener
proteccion en Partes Contratantes distintas a la Parte Contratante de origen al aumentar la
capacidad de conviccion de la solicitud gracias a la inclusion en la misma de informacion
sobre el vinculo entre la zona geografica y el producto. El segundo punto de vista esta
relacionado con los motivos fundamentales que justifican la proteccion de las indicaciones
geograficas y las denominaciones de origen, incluido el argumento de que el publico debe
estar informado de los elementos que demuestran que existe un vinculo entre la zona
geografica y el producto. El presidente observa que muchas delegaciones han manifestado
su apoyo a la Variante A, pero que estan dispuestas a considerar la Variante C como una
soluciéon de compromiso.

107. La Sra. FOUKS (Francia) indica que su delegacion desea recordar su postura de
rechazo a la Variante C.

108. ElI PRESIDENTE observa que una delegacion reserva su postura sobre este asunto y
se muestra contraria a la Variante C.
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109. ElI Sr. CURCHOD (CEIPI) reconoce que no entiende el analisis que hacen las
delegaciones de Francia y de Suiza sobre la complejidad que se derivaria de la aplicaciéon
practica de la Variante C. Sefala que su interpretacion de esta variante es que se trata de
una forma de permitir que el solicitante elija entre dos opciones: no suministrar ninguno de
los datos contemplados en el apartado a), o si hacerlo. No obstante, segun su
interpretacion, el solicitante no tiene que suministrar datos diferentes en funcion de los
paises en los que desea obtener proteccion. Indica que aunque el CEIPI apoya la

Variante A, no entiende las razones sustantivas para no considerar aceptable la Variante C.

110. EI PRESIDENTE dice que coincide con la interpretacion que hace el representante de
CEIPI de la Variante C.

Cuestion xv): inclusién de la regla 5.4) que permite a una Parte Contratante exigir una
declaracién de intencidon de uso con respecto a una denominacion de origen registrada o
una indicacién geografica reqgistrada

111. EI PRESIDENTE inicia el debate sobre la regla 5.4).
112. EI Sr. HOPPERGER (OMPI) presenta la regla 5.4).

113. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América), en respuesta a la cuestion planteada
previamente por la delegacién de ltalia sobre la declaracién de intencién de uso, dice que la
Constitucion de los Estados Unidos de América autoriza al gobierno federal a conceder
patentes y reconocer el derecho de autor pero no le otorga explicitamente autoridad para
registrar marcas a nivel federal. Por lo tanto, para realizar registros a nivel federal que
abarquen los 50 Estados, el gobierno federal se apoya en la clausula del comercio
interestatal de la Constitucion de los Estados Unidos de América. La delegada explica que
el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dictaminado que para que el registro de una
marca sea valido, la marca tiene que ser utilizada en una actividad comercial. También
explica que a la luz de las obligaciones de los tratados firmados por su pais, el sistema de
marcas se ha convertido en un sistema basado en la “intencion de uso”, en el que una
solicitud de registro de marca presentada con arreglo al Convenio de Paris o al Sistema de
Madrid tiene que estar acompafiada de una declaracion de intencion de uso en la que el
solicitante afirme de buena fe que tiene la intencién de usar la marca en el comercio. Es
decir, entre el quinto y el sexto afio tras el registro, el solicitante tiene que haber usado la
marca en el comercio y cada 10 afos debe demostrar que lo sigue haciendo. Concluye que
las declaraciones de intencidon de uso ya constituyen un requisito para los solicitantes que
utilizan el Sistema de Madrid y el Convenio de Paris. Esas declaraciones tienen que incluir
una declaracion de que la persona que las hace cree firmemente que tiene el derecho de
uso de la marca en la actividad comercial, tanto en relacion con marcas, como marcas
colectivas y marcas de certificacion, que la persona tiene el derecho de ejercer un control
legitimo sobre el uso de la marca en la actividad comercial y que, que, segun el leal saber y
entender de la persona que efectua la declaracion, ninguna otra persona, sociedad,
corporacién o asociacion tiene derecho a utilizar la marca en actividades comerciales, ya
sea de forma idéntica o similar, hasta el punto de inducir a confusion, error o engario al
usarse en los productos de otra persona o en relacion con ellos. La declaracion debe estar
firmada por una persona con facultad juridica para comprometer al solicitante o por una
persona que conoce de primera mano los hechos y tiene la facultad efectiva o implicita para
actuar en nombre del solicitante, o un abogado reconocido por la Oficina de Patentes y
Marcas de los Estados Unidos (USPTO) que tenga un poder efectivo por escrito o de
palabra o un poder implicito otorgado por el solicitante. Hace hincapié en que la declaracion
de intencién de uso permite a la USPTO conceder un registro de marca aunque la marca no
haya sido aun usada en una actividad comercial. La regla 5.4)b) ofrece a los solicitantes la
opcién de no proseguir con la tramitacién de una solicitud en los Estados Unidos de América
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0 en cualquier otro pais que exija el uso, al no presentar la declaracion de intencién de uso,
renunciando asi a la proteccion en dichos territorios.

114. EI Sr. SCHMIDLIN (ltalia) pregunta si la legislaciéon de los Estados Unidos de América
permite excepciones en los requisitos de uso de marca, en particular cuando una empresa
extranjera no puede utilizar la marca por motivos ajenos a su titular.

115. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) se remite al articulo 19.1 del Acuerdo
sobre los ADPIC, que dice: “Se reconoceran como razones validas de falta de uso las
circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que
constituyan un obstaculo al uso de la misma, como las restricciones a la importacién u otros
requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca”. Sefiala que
a esa circunstancia se denomina en los Estados Unidos de América “falta de uso justificada”
y se aplica a una marca, marca de certificacion y marca colectiva. En general, si la falta de
uso se debe a una restriccion del gobierno en el marco del articulo 19.1 del Acuerdo sobre
los ADPIC, se consideraria una falta de uso justificada. Concluye haciendo hincapié en que
una declaracion de intencion de uso hecha de buena fe significa que existen planes
comerciales en curso para la utilizacidon comercial de la marca en los Estados Unidos de
Ameérica y no solo el deseo de hacerlo en algun momento.

116. ElI PRESIDENTE sefiala que las restricciones gubernamentales son solo un ejemplo
de falta de uso justificada y que todas las posibles circunstancias que surjan con
independencia de la voluntad del titular de la marca pueden ser reconocidas como motivos
justificados de falta de uso. También expresa su punto de vista de que el texto de la

regla 5.4) propuesta por la delegacién de los Estados Unidos de América el 1 de febrero
parece mas flexible que la incluida en la propuesta basica.

Cuestion xvi): promover la transparencia en el marco de la regla 5.5)

117. EI Sr. HOPPERGER (OMPI) presenta la regla 5.5).

118. La Sra. SANCHEZ TORRES (Cuba) dice que su delegacion apoya la Variante A de la
regla 5.5) porque considera que ofrece mayor transparencia y seguridad juridica al sistema.

119. El Sr. MELENDEZ GARCIA (Costa Rica) considera que la Variante A ofrece mas
transparencia y ayuda a que el instrumento resulte mas atractivo. Ademas, esta variante
brinda mejor informacion a los consumidores y evita problemas en el tramite nacional, en el
cual a veces es dificil poder establecer con claridad cual es el alcance de la proteccién de
los signos.

120. El Sr. YOSSIFOV (Bulgaria) manifiesta el apoyo de su delegacion a la Variante A.

121. EI Sr. SCHMIDLIN (ltalia), considera que la formulacion de la Variante A es rigida y
expresa la preferencia de su delegacion por la Variante B.

122. EI Sr. KLING (Israel) manifiesta el apoyo de su delegacion a la Variante B.

123. La Sra. VIEIRA LOPES (Portugal), subscribe la declaracion de la delegacion de Italia 'y
expresa el apoyo de su delegacion a la Variante B.

124. La Sra. KOPECKA (Republica Checa), hace suyas las declaraciones realizadas por las
delegaciones de ltalia y Portugal, y expresa el apoyo de su delegacion a la Variante B.

125. La Sra. FOUKS (Francia) indica la preferencia de su delegacion por la Variante B.
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126. El Sr. KLINKA (Eslovaquia) dice que su delegacion apoya la Variante B.

127. ElI Sr. GAOUAOQUI (Argelia) indica que su delegacion se une a las posturas que
apoyan la Variante B por motivos de flexibilidad.

128. La Sra. DIAZ MORENO (Nicaragua) dice que su delegacion apoya la Variante A.

129. EI Sr. LONDONO FERNANDEZ (Colombia) subraya la importancia de que se indique
el alcance de la proteccion de toda denominacion de origen o indicacién geografica
compuesta por dos términos e invita a una reflexion sobre la necesidad de que se apruebe
la Variante A, tanto de la regla 5.5) como de la regla 5.3).

130. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) hace suya las declaraciones de las
delegaciones de Colombia, Costa Rica, Cuba, Israel y Nicaragua en apoyo de la Variante A.
Tras sefalar que muchos paises no ofrecen proteccion a los elementos genéricos de una
indicacion geografica compuesta, dice que numerosas denominaciones de origen e
indicaciones geograficas que se incorporan al sistema incluyen multiples términos, la
mayoria de los cuales no resultan familiares a los examinadores extranjeros ni a los
tribunales de otros paises. Por lo tanto, es dificil saber lo que se reivindica y lo que no se
reivindica. Por lo tanto, su delegacion opina que si el instrumento de proteccion en el pais
de origen incluye una declaracion que identifique especificamente un término genérico de
una indicacion geografica compuesta que no disfruta de derechos exclusivos al margen de
la indicacion geografica en su conjunto, dicha informacion deberia incluirse en la solicitud
internacional de forma que las Partes Contratantes tengan mas informacién para evaluar la
notificacion recibida. Todo ello se considera necesario para evitar la situacion en que una
denominacién de origen o una indicacion geografica notificada a través del sistema disfruten
de mas proteccion en las Partes Contratantes receptoras que la que realmente tienen en su
pais de origen.

131. La Sra. SALAH (Marruecos) se une a las delegaciones que han expresado su apoyo a
la Variante A, por su mayor transparencia.

132. EI Sr. THEVENOD-MOTTET (Suiza) expresa su preferencia por la Variante A por los
mismos motivos que han sido subrayados por las delegaciones que se han manifestado a
favor de esta opcion. El delegado precisa que la Variante A esta mejor definida que la
Variante B pues hace referencia a un elemento del titulo de proteccidon que de una manera u
otra es notorio. En este contexto, no entiende cual podria ser el interés de ocultar, en
beneficio de la Variante B, una informacién contenida en el titulo de proteccién concedido a
la indicacion geografica o la denominacion de origen. Al igual que han subrayado otras
delegaciones, y en interés de una mayor transparencia, no entiende cual podria ser el dafo
derivado de la obligacién de informar de un elemento factico establecido por el pais de
origen en el acto de reconocimiento de la indicacion geografica o la denominacion de origen.
En relacién con la Variante B, sefiala que su redaccion no hace referencia a que el titulo de
proteccion otorgado especifique 0 no que la proteccion no abarca algunos elementos de la
denominacién de origen o la indicacion geografica para hacer constar en la solicitud de
registro internacional la renuncia a reivindicar la proteccién de ciertos elementos. En este
contexto, se pregunta de qué forma podria aplicarse la Variante B.

133. La Sra. MORARU (Rumania) dice que su delegacién se suma a las intervenciones
anteriores favorables a la Variante A por los motivos de transparencia expuestos.

134. La Sra. SCHULTE (INTA), tras expresar el apoyo de la INTA a la Variante A como un
elemento de transparencia y de certidumbre juridica, dice que esta variante ayudaria a
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determinar el alcance adecuado de proteccién para los términos registrados y evitar
limitaciones indebidas a la libertad de uso de términos descriptivos.

135. EI Sr. THORN (CCFN), tras expresar el decidido apoyo de la CCFN a la Variante A,
dice que esta opcidon aumentaria la certidumbre juridica y garantizaria que los registros de
indicaciones geograficas no distorsionen de manera innecesaria la actividad comercial.
Afade que durante décadas los productores representados por la CCFN han elaborado y
comercializado productos alimenticios utilizando nombres de alimentos comunes que a
menudo son componentes de indicaciones geograficas registradas.

136. El Sr. MEDINA (MARQUES), tras hacer suyas las declaraciones realizadas por
delegaciones anteriores en apoyo de la Variante A, cree que dicha opcién es la mejor en
términos de certidumbre juridica, proteccion del consumidor y libre competencia. Considera
que la falta de informacién sobre elementos no protegidos de denominaciones de origen e
indicaciones geograficas puede dar lugar a la proteccion de dichos elementos en otras
Partes Contratantes, lo que en ultima instancia podria distorsionar el sistema.

137. EI PRESIDENTE, tras recordar que la Variante B corresponde al enfoque del
Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa, concluye que algunas delegaciones miembros y
muchas delegaciones observadores han optado por la Variante A. Observa que algunas
delegaciones han expresado su preocupacion por la actual redaccién de la Variante A,
mientras que otras han expresado su preocupacion sobre la aplicacion practica de dicha
variante. Dice que, desde su punto de vista, la Variante A podria funcionar bien en la
practica si se incluye una casilla que se marque en la solicitud cuando existan elementos
sobre los que no se solicita proteccion, y a la cual siga la enumeracion de dichos elementos.
Propone volver a tratar esta disposicion en una fase posterior de la reunion.

138. EI PRESIDENTE levanta a sesion.
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Tercera sesion.
Miércoles, 13 de mayo de 2015
Manana

139. EI PRESIDENTE hace un resumen de los debates celebrados el dia anterior e informa
de que, con el objetivo de poder alcanzar soluciones de compromiso, ha elaborado el
documento oficioso n°® 2 del presidente sobre zonas geograficas transfronterizas de origen y
el documento no oficioso n° 3 del presidente sobre el derecho a presentar una solicitud en
virtud del articulo 5.2) y la parte pertinente de la regla 5.4). Asimismo, dice que la
delegacién de la Republica Islamica de Iran ha hecho una propuesta formal de modificacion
relativa a las zonas geograficas transfronterizas de origen. Esta propuesta esta disponible
para su consideracion por la Comisién como documento LI/DC/11.

140. ElI Sr. WU (China), tras referirse a la regla 5.3), manifiesta la preferencia de su
delegacién por la Variante C. Asimismo sefiala el apoyo de su delegacion al texto actual de
la regla 5.4) y su preferencia por la Variante A de la regla 5.5). Finalmente la delegacion
sefala su desacuerdo con la referencia a “personas fisicas” en el articulo 5 debido a que su
legislacién nacional no contempla esta posibilidad.

141. La Sra. CHARIKHI (Argelia) pregunta si la Comision Principal | retomara los
documentos oficiosos n° 2 y 3 del presidente mas adelante.

142. ElI PRESIDENTE reitera su intencion de analizar todas las cuestiones pendientes
identificadas en el documento oficioso n° 1 del presidente. Dice que una vez escuchadas las
posturas de las delegaciones, la Comision volvera a tratar las cuestiones pendientes en
base a los documentos oficiosos presentados por el presidente o de propuestas de
modificacion que presenten las delegaciones miembros.

GRUPO B: CUESTIONES RELATIVAS AL ALCANCE DE LA PROTECCION

Cuestion vii): diversas opciones respecto del articulo 11.1)a) v el articulo 11.3)

143. EI PRESIDENTE abre el debate sobre los articulos 11.1)a) y 11.3).

144. EI Sr. HOPPERGER (OMPI) presenta el articulo 11.1)a), que incluye dos variantes y el
articulo 11.3), que incluye cuatro variantes.

145. EI PRESIDENTE sefiala que si prevalece la Variante B del articulo 11.1)a)ii), no seria
necesario el articulo 11.3) excepto en su Variante D.

146. La Sra. FOUKS (Francia) sefiala que la Comisién Principal | ha llegado con este
asunto a la parte fundamental del debate. La cuestion de la proteccion constituye un asunto
muy importante. Recuerda que el objetivo perseguido es la modernizacion del Arreglo de
Lisboa y la mejora de las normas de proteccion. En este contexto, se ha observado que el
Arreglo no es muy claro en el tratamiento de algunas situaciones relacionadas con las
denominaciones de origen o las indicaciones geograficas en caso de falsificacion o de
usurpacion. Indica asimismo que su delegacion apoya la Variante A del articulo 11.1)a) que
permite abarcar la mayoria de las situaciones pertinentes en materia de proteccion.
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147. El Sr. SCHMIDLIN (ltalia) expresa el apoyo de su delegacion a la Variante A del
articulo 11.1)a).

148. La Sra. KOPECKA (Republica Checa) dice que su delegacion apoya la Variante A del
articulo 11.1)a) porque se aproxima mas al enfoque tradicional del contenido de la
proteccion, asi como a la Variante A del articulo 11.3)

149. La Sra. VIEIRA LOPES (Portugal) dice que su delegacion apoya la Variante A del
articulo 11.1)a).

150. La Sra. CHARIKHI (Argelia) dice que su delegacién se suma a las delegaciones de
Francia, Italia, la Republica Checa y Portugal y declara su apoyo a la Variante A. Su
delegacioén opina que esta variante ofrece la mejor proteccién a los productos que se
benefician de una denominacion de origen o una indicaciéon geografica.

151. El Sr. POLINER (lsrael) dice que su delegacion podria admitir la Variante A del
articulo 11.1)a), pero que prefiere la Variante B porque refleja una norma del Acuerdo sobre
los ADPIC, aunque en el Acuerdo sobre los ADPIC la norma solo se aplica con respecto a
marcas notoriamente conocidas. Ademas, la Variante B ofrece mayor flexibilidad a
potenciales Partes Contratantes en el entendimiento de que las Partes Contratantes
individuales pueden fijar normas mas estrictas si asi lo desean. Afade que su delegacion
apoya la nota de pie de pagina 2, que forma parte del articulo 11.1)a). En relacion con el
articulo 11.3), expresa el apoyo de su delegacion a la Variante D, de forma que la nueva
Acta sea mas flexible y factible para un mayor numero de paises.

152. El Sr. MAYAUTE VARGAS (Peru) dice que, tratandose del articulo 11.1)a), su
delegacién también considera que la Variante A es la que le otorga una proteccion mas
integral a la denominacion de origen o indicacién geografica. Por ello, expresa una
preferencia por las Variantes A del articulo 11.1)a) y del articulo 11.3).

153. ElI Sr. ESFAHANI NEJAD (Republica Islamica de Iran) dice que su delegacién apoya la
Variante A del articulo 11.1)a) y la Variante C del articulo 11.3).

154. La Sra. FOUKS (Francia) considera que el articulo 11.3) esta vinculado con el
articulo 11.1), lo cual ofrece flexibilidad y permite tener en cuenta las observaciones de
algunos Estados no favorables a reglas de proteccion muy estrictas, principalmente en
relacion con productos no comparables. Observa que el articulo 11.3) ha evolucionado
sensiblemente a lo largo de los debates hasta el punto de convertirse en un articulo de
reserva total a la proteccion que ofrece el Arreglo. La delegada se refiere en concreto a la
Variante D que le parece peligrosa porque pone en tela de juicio los mecanismos de
proteccion. Tras recordar que su delegacion apoya la Variante A, indica que los debates
contribuyen a una mejor comprension de este articulo por las delegaciones y, si procede, a
reflexionar sobre su redaccion.

155. El Sr. OKIO (Congo) se pronuncia a favor de la Variante A del articulo 11.1) ya que
desde el punto de vista de su delegacion, responde mejor a los objetivos de modernizacion
del Arreglo, asi como de la Variante A del articulo 11.3).

156. El Sr. KLINKA (Eslovaquia), tras indicar que su delegacion considera el articulo 11
como la disposicién fundamental de la nueva Acta, sefala la su apoyo a las Variantes A del
articulo 11.1) y del articulo 11.3).

157. La Sra. CHARIKHI (Argelia) indica que su delegacion apoya la Variante C del
articulo 11.3) ya que le parece la mas completa. Sin embargo, propone suprimir el inciso iii)
de la Variante C que en opinidn de su delegacion es redundante. Alternativamente, la
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delegada solicita a la Secretaria o a las delegaciones explicaciones que justifiquen el
mantenimiento del inciso iii).

158. EI Sr. SCHMIDLIN (ltalia) dice que su delegacion coincide con la postura de la
delegacioén de Francia en relacion con la Variante D del articulo 11.3).

159. La Sra. VIEIRA LOPES (Portugal) sefala la preferencia de su delegacion por la
Variante A del articulo 11.3), aunque podria tomar en consideracion otras variantes.

160. El Sr. LONDONO FERNANDEZ (Colombia) sefiala que la expresion “uso indebido” en
el articulo 11.1) corresponde a lo que se encuentra descrito como una accién indebida en el
inciso i) del articulo 11.1)a). Ademas, indica que las Unicas dos formas de usar una
indicacion geografica o denominacion de origen incorrectamente para el mismo tipo de
productos es cuando el origen del producto no sea el verdadero o cuando no se cumpla con
los requerimientos para que la denominacion de origen sea denominacién de origen o con
los estandares de la marca, cuando se trate de una marca de certificacion. Aclara que este
comentario se aplica a la utilizacion de la denominacion de origen, ya que si se tratara de
usar algo parecido, ya esta incluida la imitacién en el inciso ii) del articulo 11.1). Si se
incluyera en la Variante A el inciso iii), se tendria ademas que demostrar que la
denominacion de origen o la marca de certificacion goza de reputaciéon para poder obtener
una sentencia favorable, lo cual no es conforme con la proteccion que se le quiere dar a una
marca de certificacion o a una denominacion de origen cuando se trata de productos del
mismo género. A su parecer, basta con que la denominacion de origen o la marca de
certificacion haya sido utilizada incorrectamente o haya sido evocada o utilizada de manera
que haga pensar al consumidor que se trata del mismo producto protegido por la
denominacion de origen o la marca de certificaciéon. Recuerda que por esa razén en una
sesion anterior la delegacion de Colombia propuso una clara divisién de conductas entre la
imitacién o utilizacion de denominaciones de origen o marcas de certificacion para el mismo
tipo de productos y la imitacién o utilizacién para distinto tipo de productos. De ahi que la
primera sugerencia de Colombia fuera que hubiera un Unico articulo en el que se incluyera
el inciso i), ademas de la imitacién, y se quitara el inciso iii) puesto que seria redundante.
Sefiala ademas que, en el caso de productos de diferente género, podria aplicarse la
Recomendacion Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Proteccion de las Marcas
Notoriamente Conocidas, descrita en la Variante C, de suerte que sea tanto aplicable a las
marcas notoriamente conocidas como a las denominaciones de origen, en la medida que se
podrian entender los términos notoriedad y reputacion como sinénimos. Asi, la propuesta
de su delegacion consiste en revisar muy bien la redaccion propuesta en el sentido de que
el articulo 11 proteja las indicaciones geograficas y las denominaciones de origen frente a su
uso o imitacion en los mismos productos y frente a su uso o imitacion en productos que no
sean del mismo género.

161. El Sr. WU (China) sefala que, en su opinion, el articulo 11.1) excede la proteccion de
las denominaciones de origen y de las indicaciones geograficas que existe en virtud del
Acuerdo sobre los ADPIC, consecuencia del articulo 3 del Arreglo de Lisboa y el articulo 23
del Acuerdo sobre los ADPIC. Por lo tanto, su delegacion no esta de acuerdo con su actual
formulacién. Tras indicar que su delegacion no apoya ninguna de las variantes propuestas
del articulo 11.3), sugiere afiadir otra Variante con la redaccion siguiente: “Todo Estado u
organizacion intergubernamental podra declarar, en el momento del depdsito de su
instrumento de ratificacion o adhesion, que el articulo 11.1)a) no es aplicable si la legislacion
pertinente sobre denominaciones de origen e indicaciones geograficas dispone que los
beneficiarios tendran los medios juridicos necesarios para prohibir productos no originarios
de la zona geografica o que utilicen la indicacién geografica de una forma que pueda
confundir al publico”.
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162. La Sra. MORARU (Rumania) indica que su delegacién apoya la Variante A del
articulo 11.1) y la Variante A del articulo 11.3) pues considera que son las mas adecuadas
para los objetivos de la nueva Acta.

163. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) dice que su delegacién apoya la
Variante B del articulo 11.1)a) ya que la norma sobre infracciones permitiria a los tribunales
nacionales aducir la proteccion del consumidor local. Sefiala el problema que supone para
su delegacion el articulo 11.1)a)i) y la presuncion juridica que representa su uso en
productos del mismo género, algo que no es aceptable sin el requisito de la reputacion en el
pais receptor como condicion para la proteccion de la indicacion geografica. La delegada
explica que una presuncion juridica es una via probatoria rapida en la que se presume que
un hecho es cierto, lo que hace innecesaria la prueba sobre ese hecho. Si una indicacion
geografica no tiene reputacion local o incluso no se usa localmente, no existe engafo y no
deberia estipularse la obligacion de establecer una falsa presuncion en la legislacion
nacional. Por esos motivos, su delegacién ha remitido en febrero una propuesta para la
aplicacion de la Variante B también a productos del mismo género. Sin embargo, en aras de
la flexibilidad y tras haber escuchado a otras delegaciones, expresa su apoyo a la Variante B
en su version actual. Tras indicar que su delegacion defiende que exista una norma de
proteccion uniforme, sefiala que no apoya las opciones basadas en una declaracion tal
como se recogen en el articulo 11.3.

164. El Sr. FUSHIMI (Japdn) dice que su delegacion apoya la Variante B del

articulo 11.1)a). En relacion con el articulo 11.3) su delegacion apoya la Variante D porque
el alcance y el nivel de la proteccién en virtud del articulo 11 exceden notablemente la
proteccion que existe en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Segun del articulo 11, el
registro de una marca cuya utilizacién evoque una indicacion geografica debera denegarse
mientras no exista esa disposicion en el Acuerdo sobre los ADPIC. Dado que las

Variantes B y D del articulo 11.3) son similares al articulo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC,
tendrian un bajo impacto sobre los usuarios de marcas y los Estados miembros de la OMPI.
En base a lo anterior, su delegacién expresa su apoyo a las variantes B o D.

165. La Sra. SALAH (Marruecos) expresa la preferencia de su delegacion por la Variante A
del articulo 11.1), que es conforme con su legislacion nacional, y por la Variante C del
articulo 11.3) que considera la mas completa en la medida que establece explicitamente el
alcance de la proteccion.

166. La Sra. MOORE (Australia) recuerda que su delegacion ha sefialado previamente que
un sistema mas inclusivo probablemente aumentaria el nimero de miembros, lo que traeria
consigo importantes y beneficiosas consecuencias para las partes interesadas en todo el
mundo. También recuerda que su delegacion propuso la Variante B en la novena reunion
Grupo de Trabajo a fin de proporcionar una norma inclusiva universal, armonizada con
respecto a normas internacionales existentes y acorde con la proteccion que desean los
Estados miembros del Sistema de Lisboa. Subraya la importancia del alcance de la
proteccion para su delegacion y reitera que su delegacion prefiere disponer de una norma
universal general bien fundamentada, que se entienda cabalmente y que sea ampliamente
aceptada, en lugar de una norma que no sea familiar para muchos sistemas juridicos. No
obstante, considera que es posible realizar algunas modificaciones en el texto de la
Variante B que permitirian lograr el mismo resultado. Tras sefalar la importancia de que la
disposicion abarque también a productos que no sean del mismo género, la delegada dice
que la Variante B podria modificarse para ser de aplicacion a productos similares y a
productos diferentes de aquéllos a los que se aplican las denominaciones de origen o las
indicaciones geograficas si, debido a la reputacion de la denominacién de origen o la
indicacion geografica en esa Parte Contratante, dicho uso indica o sugiere que existe un
vinculo entre los productos y los beneficiarios y puede dafiar los intereses del beneficiario.
Con respecto al articulo 11.3), que representa una alternativa a la proteccion del
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articulo 11.1)a), indica que su delegacion prefiere no atribuir caracter obligatorio a esta
disposicion pues el texto del articulo 11.1)a) apoya una norma inclusiva aceptable para
todos. No obstante, afiade que su delegacion podria aceptar la Variante D del articulo 11.3).

167. El Sr. KIM (Republica de Corea), tras recordar que su delegacion ha planteado
previamente algunas preocupaciones sobre niveles de proteccion de indicaciones
geograficas que superan el nivel de proteccion de otros tratados internacionales, sefala que
su delegacion no apoya el articulo 11 y coincide con los puntos de vista expresados por la
delegacién de China. Si se aplica el mismo nivel de proteccion a distintas indicaciones
geograficas, podrian surgir conflictos entre indicaciones geograficas extranjeras registradas
en virtud del Arreglo de Lisboa e indicaciones geograficas locales registradas por los
Estados miembros. En consecuencia, su delegacién no apoya ninguna de las variantes.

Sin embargo si se le pide que opte por una variante, expresa la preferencia de su delegacion
por la Variante B del articulo 11.1) y por la Variante D del articulo 11.3).

168. La Sra. KOUBITOBO NNOKO (Camerun) indica la preferencia de su delegacion por la
Variante A del articulo 11.1), que ofrece una proteccién suficiente de las indicaciones
geograficas, aunque sefala estar dispuesta a revisar los términos de la Variante B que es
mas acorde con su legislaciéon nacional. Afade que su delegacion apoya la Variante C del
articulo 11.3) porque establece con claridad el alcance de la proteccion.

169. El Sr. FERREIRA (Chile) dice que optar por un nivel de proteccion superior al
contemplado por el Acuerdo sobre los ADPIC dificulta el objetivo de inclusividad, por cuanto
implica incorporar un estandar de proteccion dificil de aceptar por parte de los nuevos
miembros. Asi, tratandose del articulo 11.1)a), su delegacién apoya la Variante B mientras
que, en relacion con el articulo 11.3), apoya la Variante D, por cuanto considera que serian
las Unicas que podrian ofrecer cierta consistencia con el nivel de proteccién del Acuerdo
sobre los ADPIC.

170. La Sra. SANCHEZ TORRES (Cuba) dice que su delegacion apoya la Variante B del
articulo 11.1) y la Variante D del articulo 11.3) por la mayor compatibilidad que presentan
con su legislacion nacional.

171. El Sr. THEVENOD-MOTTET (Suiza), tras indicar que su delegacion no tiene aun una
postura definitiva, dice que apoya la postura de las delegaciones de los Estados Unidos de
América y Australia a favor de un nivel de proteccion uniforme y aceptable para un amplio
numero de paises interesados en adherirse al Sistema de Lisboa. Afade que, en la medida
de lo posible, deberian evitarse disposiciones derogatorias como las reflejadas en las cuatro
variantes del articulo 11.3). Por otro lado, invita a las delegaciones, en particular a las de los
Estados miembros de la Unién de Lisboa, a tomar en consideracion los aspectos sefialados
por la delegacion de Colombia y que han sido recordados por otras delegaciones, en
relacion con que la Variante C del articulo 11.3), que podrian servir de base para un
compromiso en aras de una proteccién uniforme.

172. La Sra. KIRIY (Federacion de Rusia) considera que la Variante A del articulo 11.1)a)
carece de claridad suficiente y manifiesta el apoyo de su delegacion a la Variante B del
articulo 11.1) y la Variante D del articulo 11.3).

173. La Sra. DIAZ MORENO (Nicaragua) dice que su delegacion esta de acuerdo con la
Variante B del articulo 11.1)a), ya que le parece la mas indicada para reforzar la proteccion
de las indicaciones geograficas y denominaciones de origen, asi como con la Variante D del
articulo 11.3).
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174. El Sr. MELENDEZ GARCIA (Costa Rica) dice que, en relacion con el articulo 11.1), su
delegacion apoya la Variante B y que, en el caso del articulo 11.3), apoya la Variante D.

175. EI Sr. LONDONO FERNANDEZ (Colombia) sefiala que para su delegacién no seria un
inconveniente que se dé un nivel de proteccidon mayor a las indicaciones geograficas en el
posible nuevo tratado que el nivel establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC, puesto que
éste es un acuerdo en el que se establece un minimo de proteccién, de tal suerte que en el
caso de otros derechos de propiedad intelectual, como los derechos de autor y las patentes,
existen niveles de proteccion superiores a los establecidos en los ADPIC, tanto en
jurisdicciones nacionales como en otros tratados multilaterales.

176. La Sra. SCHERB (HEP) sefiala que el HEP apoya la Variante A del articulo 11.1) a fin
de reforzar las reglas de proteccion. Pide que se tengan en cuenta todas las
preocupaciones de los grupos autéctonos de los paises africanos y lamenta que Camerun y
otros paises africanos no sean aun miembros del Sistema de Lisboa y que solo cuatro
paises de la OAPI lo sean. Sefala que los conocimientos tradicionales y las expresiones
culturales tradicionales estan sometidas a pirateria y que las indicaciones geograficas
pueden contribuir al desarrollo de los paises africanos.

177. EI Sr. VITTORI (oriGlIn), tras indicar que el articulo 11 es un pilar del tratado para la
proteccién de indicaciones geograficas y denominaciones de origen, dice que comparte los
puntos de vista de las delegaciones que han sefialado que en aras de la transparencia, la
certidumbre juridica y la predictibilidad, es crucial elaborar una norma para la proteccién y
limitar la posibilidad de que las Partes Contratantes no cumplan el nivel de proteccion
deseado. Por este motivo, no se siente confortable con el articulo 11.3) ya que las
declaraciones permitirian a las Partes Contratantes alejarse de la norma. Volviendo al
articulo 11.1)a), expresa la preferencia de oriGIn por la Variante A ya que existen practicas
que suponen una infraccién con relacién a las indicaciones geograficas o denominaciones
de origen que no usan exactamente el mismo nombre, pero se utiliza uno que evoca o imita
a la denominacién de origen o la indicacion geografica. No obstante, lamenta que la
Variante A se considere una alternativa a la Variante B ya que, en la practica, también se en
infracciones que afectan a indicaciones geograficas y a denominaciones de origen con
relacion con productos que no son del mismo género. Solicita una clarificacion de la
Secretaria sobre cual seria la obligacion de las Partes Contratantes, si se elige la

Variante A, en caso de apropiacion indebida de denominaciones de origen o indicaciones
geograficas con respecto a productos que no son del mismo género. Concluye expresando
su apoyo a las cuestiones planteadas por la delegacion de Colombia.

178. La Sra. SCHULTE (INTA) senala que el alcance de la proteccién propuesta en el
articulo 11.1), en particular en la Variante A, y la ambigledad de algunos conceptos
contenidos en el mismo, le plantean problemas y afade que la INTA también esta
preocupada por la redaccion del articulo 11.1)a)i), y su divergencia con respecto a otros
apartados. Desde su punto de vista, y en su redaccién actual, esta disposicion podria leerse
como una proteccién absoluta con respecto a productos del mismo género para cualquier
uso, aunque ese no sea el caso del Arreglo de Lisboa vigente. Sefiala que la INTA
considera que la redaccion del articulo 11.1)a)i) es excesivamente amplia ya que incluye
términos que no estan relacionados con los legitimos intereses de los titulares. En
consecuencia, sefiala que seria Util afadir requisitos adicionales a las condiciones para
considerar que existen infracciones con relacion a productos del mismo género. Aunque la
Variante B permitiria un mayor grado de inclusiéon que la norma sugerida en la Variante A, se
pregunta si la norma de proteccion propuesta, que refleja las normas proteccion aplicables a
las marcas notoriamente conocidas en virtud del articulo 6.3 del Acuerdo sobre los ADPIC,
es adecuada para todas las indicaciones geograficas, ya que ello implicaria una proteccion
con el mismo alcance para indicaciones de gran notoriedad a nivel mundial y para otras solo
conocidas en un sector limitado. Concluye diciendo que la INTA recibe con beneplacito el
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articulo 11.3) ya que podria reforzar el caracter incluyente del sistema, pero sefala que tiene
problemas con la redaccion de la Variante D, similares a los asociados a la Variante B del
articulo 11.1).

179. EI Sr. SIRONI (AIPPI) dice que la Variante A del articulo 11.1) estd mas en sintonia
con la postura de la AIPPI favorable a la proteccion de las indicaciones geograficas frente a
cualquier acto de apropiacion indebida de la reputacién. En relacién con el articulo 11.3),
dice que aunque a AIPPI es favorable a la Variante A, también seria aceptable la Variante C.

180. ElI PRESIDENTE observa que aunque parecen existir discrepancias entre las
delegaciones en relaciéon con las dos variantes del articulo 11.1)a), éstas no se establecen
necesariamente entre delegaciones miembros y delegaciones observadoras. Asimismo
observa que las exposiciones hechas recogen algunos elementos nuevos, como el deseo de
crear una norma uniforme en lugar de una disposicién basada en una declaracion como se
refleja en el parrafo 3. En relacion con la interpretacion de la Variante A y su aplicacion a
productos que no sean del mismo género, llama la atencion de la Comisién sobre el inciso i),
que se refiere a productos del mismo género. En relacion con la Variante A, los incisos ii) y
i) no tienen una redaccién que pueda llevar a la conclusion “a contrario” de que estas
ultimas disposiciones serian aplicables a productos que no sean del mismo género. Invita a
las delegaciones que apoyan esa variante a aportar nuevos argumentos al respecto.
Finalmente, dice que algunas delegaciones han expresado su deseo de seguir trabajando
en el articulo 11 para mejorar su redaccion, al tiempo que otras delegaciones han sugerido
trabajar en una propuesta de compromiso en lugar de limitarse a una de las variantes
propuestas.

181. El Sr. CURCHOD (CEIPI) solicita una aclaracion sobre la interpretacion de la Variante
A del articulo 11.1). Se pregunta si los incisos ii) y iii) de esta variante pueden interpretarse
como aplicables a productos que no sean del mismo género en la medida que los incisos ii)
y iii) no incluyen “respecto de productos del mismo género”. En su opinion, los incisos ii) y
i) de la Variante A se aplican tanto productos del mismo género como a productos que nos
sean del mismo género. En cualquier caso, considera que el texto del articulo 11.1)a) es
complejo. En su opinién una solucion seria redactar de nuevo las Variantes A 'y B del
articulo 11.1)a) a fin de facilitar el debate.

182. EI PRESIDENTE dice que, desde su punto de vista, el hecho de que los incisos ii) v iii)
no incluyan “respecto de productos del mismo género” deberia implicar que ambas
disposiciones se aplicarian a productos de cualquier género. Sin embargo en la practica,
solo se aplicarian a productos de distinto género. Sefiala ademas que coincide con la
opinion expresada por la representante de INTA en el sentido de que incluso si se elige
como base la Variante A, deberia mejorarse su redaccion.

183. La Sra. CHARIKHI (Argelia) recuerda que su delegacién ha preguntado sobre la
utilidad del inciso iii) de la Variante C del articulo 11.3).

184. EI Sr. HOPPERGER (OMPI) recuerda que el articulo 11.3) permite a una Parte
Contratante declarar que en lugar de la proteccion normalizada del articulo 11.1) desea
aplicar la proteccion normalizada que recogen las Variantes A a D. Estas cuatro variantes
tienen en cuenta varias normas en el marco del articulo 11.1) que no necesariamente son
compatibles entre si. Tras sefalar que la redaccion actual presenta ambigliedades debido
al numero de variantes, reconoce que la cuestion aun debe someterse a consideraciones
adicionales.

185. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) expresa la preocupacién de su
delegacion, por un lado, en relacién con la aplicabilidad de la Variante A a productos
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distintos y, por otro lado, sobre como se aplica la ultima seccion del articulo 11.1)a) a las
restantes secciones del articulo 11.1)a). Tras indicar que desde el punto de vista de su
delegacién no tendria sentido que la ultima seccién del articulo 11.1)a) se aplicara a
productos distintos, informa de que antes de adoptar una posicion respecto al articulo 11, su
delegacién desea ver como se resuelven dichas ambigliedades en el proceso de redaccion
y como se abordan sus preocupaciones.

186. ElI PRESIDENTE solicita comentarios sobre la nota de pie de pagina 2 del articulo 11.

187. El Sr. POLINER (Israel) reitera el apoyo de su delegacion a mantener la nota de pie de
pagina del texto, ya que es importante que no se protejan elementos genéricos de una
indicacion geografica compuesta.

188. EI PRESIDENTE dice que considera la postura de la delegacién de Israel como una
propuesta para que se incluya sin corchetes el texto de la nota de pie de pagina 2.

189. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) dice que su delegacién apoya la
propuesta de Israel sobre la nota de pie de pagina 2 del articulo 11, en particular la segunda
frase de la nota de pie de pagina, al objeto de aclarar mejor la cuestion cuando se incluya un
término genérico en una indicacion geografica compuesta. La norma sobre infraccién que
se contempla en el articulo en 11 podria ser potencialmente tan amplia como para que se
puedan restablecer términos genéricos. En este sentido, desea dejar claro que no existiria
infraccion, evocacion o imitacidon de una indicacion geografica por el hecho de utilizar un
unico componente de una indicacion geografica que tenga caracter genérico.

190. La Sra. MOORE (Australia) dice que su delegacion desea sumarse a la postura de la
delegacion de Israel en lo que se refiere a mantener la nota de pie de pagina 2 al articulo 11
a fin de contribuir a la interpretacion y aplicacién del articulo 11 y para ayudar a garantizar
que los nombres genéricos no sean indebidamente monopolizados simplemente por el
hecho de incluirse en indicaciones geograficas compuestas.

191. EI Sr. LONDONO FERNANDEZ (Colombia) sefiala la estrecha relacién que tiene el
debate sobre la nota de pie de pagina 2 del articulo 11 con el debate en torno a la regla 5.5)
sobre el caracter obligatorio de establecer o no en la solicitud cuales de los elementos
tendrian o no caracter genérico.

192. El Sr. SCHMIDLIN (ltalia) pregunta si el hecho de que una delegacion acepte la nota
de pie de pagina 2 del articulo 11 tiene como consecuencia que se considere que también
apoya la version obligatoria de la regla 5.5) y sefiala que si ese fuera el caso su delegacion
se reservaria su postura en relacion con dicha nota de pie de pagina.

193. EI PRESIDENTE confirma que existe una vinculaciéon entre la nota de pie de pagina 2
del articulo 11 y la regla 5.5), aunque la nota de pie de pagina, tal como figura en el proyecto
de nueva Acta, es mas amplia ya que se refiere a las limitaciones de la proteccion en
relacion con elementos de caracter genérico. En otras palabras, la nota de pie de pagina
podria aplicarse incluso en ausencia de un requisito obligatorio formal de que las solicitudes
de registro internacional indiquen si la solicitud estéa relacionada con una indicacién
geografica o con una denominacion de origen que contenga elementos genéricos. Sin
embargo, la Variante A de la regla 5.5) facilitaria la aplicacion de la disposiciéon sustantiva de
la nota de pie de pagina 2. Aunque la aceptacion de la nota de pie de pagina 2 no exige la
adopcion de la Variante A en virtud de la regla 5.5), significa abogar mas intensamente por
esa alternativa.

194. La Sra. SCHULTE (INTA) dice que la INTA recibe con beneplacito la segunda frase de
la nota de pie de pagina 2 del articulo 11 ya que contribuye a una mayor certidumbre
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juridica. El alcance real de la proteccion no deberia ampliarse a elementos genéricos,
incluso en la Parte Contratante de origen. Por lo tanto, sugiere que la primera frase de la
nota de pie de pagina establezca claramente que la proteccién no se extiende ni en la Parte
Contratante de origen ni en otras Partes Contratantes, a ningun elemento que sea de
caracter genérico en la Parte Contratante de origen.

195. ElI PRESIDENTE, tras observar que existe la voluntad de alcanzar una solucion de
compromiso en base a una redaccién mas elaborada de las disposiciones debatidas,
sugiere dejar por ahora pendientes las variantes de los articulos 11.1)a) y 11.3) e invita a
gue se hagan propuestas para mejorar la redaccion.

Cuestiodn viii): proyecto de declaraciéon concertada que figura en la nota de pie de pagina 1
del articulo 11 vy las disposiciones relativas a la misma cuestion

196. EI PRESIDENTE abre el debate sobre el proyecto de declaracién concertada de la
nota de pide pagina 1 del articulo 11 e invita a la Secretaria a que presente la cuestion.

197. EI Sr. HOPPERGER (OMPI) presenta el proyecto de declaracion concertada de la nota
de pide pagina 1 del articulo 11.

198. EI PRESIDENTE indica que la nota de pie de pagina 1 contiene un proyecto de
declaracién concertada de la Conferencia diplomatica que se formalizaria como declaracion
concertada adoptada en la Conferencia diplomatica en caso de ser asumida. El texto tiene
por objetivo reflejar la practica habitual de la Oficina Internacional y servir como confirmacion
de que dicha practica continuaria también en el marco de la nueva Acta del Arreglo de
Lisboa. También sefala que la existencia de la regla 9.2)v) depende del resultado de los
debates sobre la nota de pie de pagina 1 del articulo 11.

199. EI Sr. POLINER (Israel) dice que su delegacion apoya la inclusién del proyecto de
declaracién concertada ya que considera que la referencia a indicaciones geograficas
homédnimas y denominaciones de origen es importante y esta en sintonia con el Acuerdo
sobre los ADPIC.

200. EI Sr. MELENDEZ GARCIA (Costa Rica) estima que, con la finalidad de otorgar mayor
claridad y certeza al Arreglo de Lisboa, es procedente incluir la nota de pie de pagina 1 del
articulo 11, puesto que esa disposicion deja abierta la posibilidad del reconocimiento de
indicaciones geograficas homonimas en el marco del Arreglo, sujeto a las disposiciones de
la legislaciéon nacional. Asi, las Partes Contratantes no estarian asumiendo ningun
compromiso particular de enmendar su respectiva legislacién interna, pero se deja abierta la
posibilidad de que cuando sea factible proceder de esa forma en virtud de la legislacion
interna, ese reconocimiento sea consistente con los compromisos del Arreglo. Ademas, la
nota de pie de pagina no hace mas que confirmar la practica internacional.

201. EI PRESIDENTE, en consecuencia, indica que la delegacion de Israel propone incluir
el texto de la nota de pie de pagina 1 que actualmente esta entre corchetes en el proyecto
de declaracién concertada en la nueva Acta, propuesta que es apoyada por la delegacion de
Costa Rica.

202. El Sr. MAYAUTE VARGAS (Peru) sefala que, para su delegacion, el articulo 11 es
una disposicion fundamental del Acuerdo y explica que, cuando el Peru ratificé el Arreglo se
comprometié con la proteccion exclusiva que se concedia a las denominaciones de origen y
con las medidas rigurosas que se adoptarian para protegerlas en las demas Partes
Contratantes. A juicio de su delegacion, introducir un elemento como el de la homonimia en
la nota de pie de pagina 1 del Articulo 11 afectaria la seguridad juridica que podria
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razonablemente esperarse de ese respecto y por eso su delegacion reitera su pedido de que
no se incluya el texto de la nota de pie de pagina 1 en el nuevo proyecto de Acuerdo, ni
como figura actualmente en la nota de pie de pagina ni en ninguna otra parte del texto del
Acuerdo.

203. EI Sr. FERREIRA (Chile) recuerda que su delegacion ya ha sefialado la importancia
que asigna a la materia abordada en la declaracion concertada y estima que la inclusion de
una norma que haga referencia a la practica de la homonimia en el Acuerdo es una forma de
lograr un Acuerdo que sea coherente y acorde con la realidad internacional. ARade que la
inclusion de dicha norma permitira la solucion de problemas practicos a los cuales se ven
enfrentados hoy en dia los miembros del Arreglo que practican el reconocimiento de
denominaciones de origen e indicaciones geograficas homonimas y que no encuentran
pautas claras a seguir sobre esa materia en el Arreglo. Recuerda que originalmente esa
disposicion fue tratada como parte integrante del articulado del proyecto y que su delegacion
siempre apoy6 su inclusion. Sin embargo, a raiz de una falta de consenso entre los
miembros del Arreglo, desde la séptima reunion del Grupo de Trabajo, la materia ha sido
tratada en forma de declaracion concertada. Su delegacion considera que por lo menos
debe de ser incluida una declaracion concertada en la version revisada puesto que su
ausencia significaria la falta total de una referencia expresa en el Arreglo al reconocimiento
de denominaciones de origen e indicaciones geograficas homdnimas, lo que a su vez
implicaria falta de certeza y seguridad juridica tanto para las Partes Contratantes como para
los beneficiarios. Subraya ademas que el concepto de homonimia ha existido durante mas
de 20 afos desde la aprobacion del Acuerdo sobre los ADPIC y que ha sido reconocido en
multiples tratados internacionales, lo cual hace que esté en concordancia con el derecho
internacional en la materia. Finalmente, recuerda que la declaracion concertada propuesta
no exige la admision de la homonimia, sino que se limita a proporcionar certeza a las Partes
Contratantes que la utilizan, asi como a los terceros interesados.

204. EI Sr. WU (China) dice que su delegacién apoya la inclusion en el texto revesado de la
nota de pie de pagina 1, incluido el proyecto de declaracion concertada.

205. El Sr. SCHMIDLIN (lItalia) dice que, en opinion de su delegacion, la practica existiria
incluso sin una referencia especifica en un proyecto de declaracion concertada, como ocurre
en el actual Arreglo de Lisboa. En un intento por desdramatizar la cuestion, sefiala que su
delegacién considera que una mencién somera en una nota de pie de pagina no es
estrictamente necesaria. Su delegacion reserva su postura sobre la cuestion a la espera del
resultado de un debate mas general sobre el articulo 11.

206. EI Sr. VITTORI (oriGIn) opina que el proyecto de declaracion concertada no es
estrictamente necesario ya que la practica esta actualmente bien establecida.

207. EI PRESIDENTE observa que no existe consenso sobre la nota de pie de pagina 1.
Ademas, con la excepcion de la regla 9.2)5), la situacion juridica y la practica actual o previa
de la Oficina Internacional no cambiaria con independencia de que se adopte o no la
declaracién concertada. Por lo tanto, se trata de una cuestion sobre todo de caracter
simbodlico. Tras sefialar que el texto de declaracion concertada ni siquiera utiliza el término
‘homonimo”, considera que el proyecto de declaracion concertada solo establece algo obvio
y no pretende modificar el marco juridico internacional de la practica actual en virtud del
Arreglo de Lisboa. Lo Unico que conseguiria el proyecto de declaracién concertada seria
confirmar que dicha practica seguiria aplicandose en el marco de la nueva Acta.

208. El PRESIDENTE levanta a sesion.
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Cuarta sesién
Miércoles 13 de mayo de 2015
Tarde

Cuestion ix): contenido del articulo 12 relativo a la proteccién contra la adquisicién de
caracter genérico

209. EI PRESIDENTE inicia el debate sobre el articulo 12.
210. ElI Sr. HOPPERGER (OMPI) presenta el articulo 12.

211. La Sra. KOPECKA (Republica Checa) sefiala que su delegacion es flexible en relacion
con el primer texto entre corchetes del articulo 12 y manifiesta su desacuerdo con el ultimo
fragmento de texto entre corchetes del mismo, que propone sea eliminado del articulo.
También indica que su delegacion es partidaria de una nueva redaccién de la nota de pie de
pagina 3 del articulo 12.

212. EI Sr. ESFAHANI NEJADI (Republica Islamica de Iran) dice que su delegacion
propone suprimir todos los textos entre corchetes, excepto el texto incluido entre los ultimos
dos corchetes.

213. El Sr. SCHMIDLIN (ltalia) dice que su delegacién mantiene una postura similar a la
delegacion de la Republica Checa.

214. EI Sr. KLING (lIsrael) dice que su delegacién apoya que se mantenga todo el texto
entre corchetes del articulo 12 y el contenido de la nota de pide pagina 3 del articulo 12.
Ademas, subraya que su delegacion esta dispuesta a desistir de su postura en relacion con
el texto entre las tres primeras parejas de corchetes, pero que la Ultima frase entre corchetes
deberia permanecer como esta. A la vista de los debates previos sobre la palabra
“utilizacion” considera posible una cierta reformulacion, siempre que se mantengan los
requisitos de “mantenimiento y renovacién”.

215. ElI PRESIDENTE observa que si bien algunas delegaciones desean que se mejore el
texto de la nota de pie de pagina 3, recuerda que la nota no esta entre corchetes.

216. La Sra. CHARIKHI (Argelia) dice que su delegacion propone que se suprima el texto
entre corchetes al comienzo del articulo 12, pero que se mantenga la ultima parte de la frase
entre corchetes pues aporta mayor claridad al articulo 12 y sobre la manera en que podra
aplicarse.

217. La Sra. MOORE (Australia) dice que es firme partidaria de la supresion del articulo 12.
El requisito de que una indicacion geografica no pueda convertirse nunca en genérica una
vez que ha quedado protegida, salvo que se declare genérica en el pais de origen, podria
excluir de la adhesién como miembros a paises que protegen las indicaciones geograficas
mediante el sistema de marcas. No abordar esta cuestion no afectaria a las legislaciones y
practicas nacionales de los miembros de la Unién de Lisboa ni impediria una mayor
flexibilidad en la politica de los actuales o potenciales miembros de la Unién de Lisboa, pero
facilitaria la adhesion al tratado revisado de los paises que protegen sus indicaciones
geograficas mediante el sistema de marcas. Afiade que una vez que una indicacion
geografica queda protegida en una Parte Contratante, su conversion en genérica depende
de la legislacioén y las circunstancias nacionales de dicho miembro y no de lo que suceda en
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el pais de origen. No obstante, si no se alcanza un acuerdo para la supresion del

articulo 12, su delegacion trataria de mantener el texto entre corchetes al final de la
disposicion y que dice “y se satisfagan los requisitos de la legislacion nacional o regional de
la Parte Contratante en cuestioén acerca de la utilizacién, el mantenimiento y la renovacién”.

218. La Sra. SALAH (Marruecos) indica que su delegacion apoya la supresion de los textos
entre corchetes.

219. EI Sr. WU (China) dice que la valoracién de si una denominacion de origen o
indicacion geografica registrada se ha convertido en genérica debe realizarla la
administracion competente en funcion de la realidad de su propio mercado. Si debido a una
utilizacion inadecuada por el titular del derecho, el producto se convierte en genérico y
pierde su funcién distintiva del origen, no es adecuado mantener el monopolio del titular del
derecho sobre la denominacion. Cuando una marca registrada se convierte en una
denominacién genérica para sus productos autorizados, cualquier institucion o individuo
puede solicitar su revocacion. En consecuencia, su delegacién recomienda mantener el
texto entre corchetes al final del articulo 12 y sugiere ademas anadir una disposicion del
siguiente tenor: “Sin embargo, si las legislaciones nacionales y regionales de las Partes
Contratantes concernidas disponen que una denominacién de origen o indicacion geografica
registrada pueda revocarse cuando se transforma en genérica, cualquiera podria, de
conformidad con la presente disposicién, solicitar la revocacién de esa denominacion de
origen o indicacion geografica.”

220. EI Sr. FERREIRA (Chile) dice que su delegacion apoya el mantenimiento de la frase
entre corchetes al final del articulo 12. El delegado explica que le parece pertinente que la
proteccion contra el caracter genérico de las indicaciones geograficas y denominaciones de
origen registradas internacionalmente se mantenga no solo cuando las indicaciones
geograficas y denominaciones de origen se encuentran protegidas en la Parte Contratante
de origen, sino cuando satisfagan ademas los requisitos de la legislacién nacional.

221. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) expresa su apoyo a la intervencion de
la delegacién de Australia que sugiere que se suprima integramente el articulo 12. No
obstante, dice que a fin de ser flexible sobre este asunto, su delegacién ha presentado el
texto que ahora aparece entre corchetes con el objetivo de mantener el articulo 12 para
todos aquellos que lo requieren, pero que también ofrece la flexibilidad que necesitan los
paises con requisitos asociados a la utilizacion y el mantenimiento, como es el caso de los
Estados Unidos de América. Tal como ha explicado su delegacion, la utilizacion es un
requisito esencial para los registros realizados por la autoridad de reglamentacion federal de
los Estados Unidos de América sobre marcas e indicaciones geograficas. En los Estados
Unidos de América, se exige al propietario que demuestre la utilizacion y la aplicacion de
medidas de observancia para poder refutar la reclamacion de un tercero acerca de que una
indicacion geografica o marca ha sido abandonada, lo que permitiria su uso por terceros. Si
un término esta protegido contra su conversion en genérico, lo que daria lugar al abandono
y cancelacion del derecho sobre la indicacion geografica, no existe ningun factor disuasorio
alguno para evitar la falta de utilizacion por parte del titular. El texto entre corchetes del
articulo 12 ofreceria a las Partes Contratantes la posibilidad de exigir la utilizacion, el
mantenimiento y la renovacioén en el pais receptor. Dicho texto es necesario para la
compatibilidad con el sistema de marcas de los Estados Unidos de América, en particular
porque refleja los requisitos constitucionales de la autoridad federal de reglamentacién en
materia de marcas. La delegada observa que la inclusion del texto entre corchetes, o
incluso la supresion integra del articulo 12, no modificaria la capacidad de las Partes
Contratantes de disponer la proteccion contra la conversion en genérico si asi lo desean.

222. La Sra. VIEIRA LOPES (Portugal) expresa su preferencia por la supresion del texto
entre la ultima pareja de corchetes.
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223. La Sra. SCHERB (HEP), tras poner de manifiesto la importancia del articulo 12, sefiala
que en opinion de la HEP todos los términos entre corchetes deberian mantenerse para
permitir a los Estados que deseen adherirse al tratado adaptar su legislacion, si ésta no es
conforme con el tratado. Recuerda que de los 17 paises miembros de la OAPI solo cuatro
estan presentes y mas de 52 paises del continente no participan en el debate. La
representante expresa su deseo de que exista una mayor apertura sobre este asunto.

224. La Sra. FOUKS (Francia) indica que su delegacion no apoya que se mantengan los
textos entre corchetes. Ademas, llama la atencion de las delegaciones sobre el hecho de
que la nota de pie de pagina aclara que los paises miembros tienen libertad plena durante el
periodo de examen de denegar la proteccién de una solicitud de registro de denominacién
de origen o de indicacion geogréfica si consideran que es genérica. Afade, asimismo, que
no debe distorsionarse el debate y que el caso de las indicaciones geograficas “submarinas”
mencionado no es aplicable ya que los Estados disponen de un afio para denegar
finalmente la proteccion si consideran que existe un problema relacionado con el caracter
genérico de la misma.

225. EI PRESIDENTE dice que desea clarificar algunos aspectos técnicos del articulo 12,
sin tomar ninguna posicidn sobre cuestiones de fondo. En primer lugar, la parte inicial de la
disposicion, que tiene gran importancia, hace referencia a la posibilidad de denegacion de
solicitudes por las Partes Contratantes en base al caracter genérico en su jurisdiccion de la
denominacion de origen o la indicacion geografica para la que se solicita proteccion. Tal
como la delegacién de Francia ha sefialado correctamente, en el marco del sistema actual
las Partes Contratantes disponen de un afio para considerar dicha denegacién. El

articulo 12 solo se aplicaria cuando no se produzca esa denegacion, y la preocupacion de
algunas delegaciones se debe a que la proteccion pueda convertirse en permanente en sus
territorios con independencia de lo que ocurra una vez expirado el periodo de un afio
disponible para la denegacion, y con independencia de cualquier circunstancia que pueda
ocurrir posteriormente. El presidente menciona la posibilidad de invalidacion, pero prefiere
no adelantarse al debate sobre los motivos de invalidacion.

226. En segundo lugar, el presidente dice que las palabras del primer texto entre corchetes
“no podran convertirse en genéricas”, al igual que el texto actual del Arreglo de Lisboa,
consagra la ficcion juridica que tiene el efecto de que con independencia de lo que ocurra en
una Parte Contratante, no podria considerarse o asumirse que la denominacion de origen o
la indicacion geografica se ha convertida en genérica. La conversion en genérica de una
indicacion geografica o denominacion de origen es una circunstancia basada en hechos. Lo
que ocurre en la realidad es algo que la legislacion no puede cambiar. Si no se incluyeran
las palabras entre corchetes, la legislacion podria establecer algo que estaria en conflicto
con la realidad. El primer texto entre corchetes sigue el modelo, aunque ligeramente
diferente, del texto del articulo 6 del actual Arreglo de Lisboa que dice: “Una denominacién
admitida [...] no podra considerarse que ha llegado a ser genérica en el mismo [...] “.

227. En relacion con los textos entre las dos ultimas parejas de corchetes, el presidente
considera no existe apoyo suficiente para mantenerlos. En relacién con el ultimo texto que
figura entre corchetes, sugiere sustituir “los requisitos de la legislaciéon nacional o regional
de la Parte Contratante en cuestion” por “los requisitos de la legislacion de la Parte
Contratante en cuestidon” para hacer un uso coherente de la terminologia. Ademas, indica
que tiene dificultad en entender la diferencia entre mantenimiento y renovacion, y solicita
una explicacion a las delegaciones. Asimismo, propone sustituir “y se satisfacen los
requisitos nacionales y regionales de la Parte Contratante en cuestion acerca de la
utilizacién, el mantenimiento y la renovacion” por “y se satisfacen los requisitos de la
legislacion de la Parte Contratante en cuestién acerca del mantenimiento de la proteccion”.
El mantenimiento de la proteccion puede interpretarse como una referencia a los requisitos
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de utilizacién o a los de renovacion, o a ambos, en funcion de la legislacion de la Parte
Contratante.

228. Finalmente, el presidente declara que aunque no ha observado una oposicion firme a
la nota de pie de pagina 3, varias delegaciones han expuesto la necesidad de mejorar su
redaccion. Solicita a las delegaciones que expresen mas concretamente sus
preocupaciones sobre el texto de la nota de pie de pagina o que propongan modificaciones
al mismo para mejorar la redaccion de la disposicion.

229. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) dice que su delegacion apoya texto
entre la primera pareja de corchetes que dice “no podran convertirse en genéricas”. Reitera
su apoyo al mantenimiento de los textos entre las otras parejas de corchetes, y sefala que
el hecho de que una denominacion o una indicacion sea una indicacion geografica es una
cuestion que depende de la legislacion nacional y es una situacién de hecho en una Parte
Contratante. Las denominaciones no son denominaciones de origen o indicaciones
geograficas protegidas hasta que los signos cumplen los requisitos de la legislacion en la
Parte Contratante, lo que permite que se consideren un derecho de propiedad privado
protegible en su territorio. En relacion con la diferencia entre “utilizacion”, “mantenimiento” y
“renovacién” en el ultimo texto entre corchetes, indica que para su delegacion,
mantenimiento hace referencia el requisito de disponer de un mecanismo de observancia.
En otras palabras, el derecho se mantiene mediante una vigilancia activa del mismo y
tomando las medidas necesarias contra usos no autorizados. Dado que “mantenimiento”
puede considerarse que incluye la “renovacion”, propone eliminar del texto la referencia a
renovacion y mantener solamente los términos “utilizacion y mantenimiento”.

230. EI Sr. KLING (Israel) dice que a la vista de las intervenciones del presidente y de la
delegacion de los Estados Unidos de América, puede deducirse que para los fines de este
acuerdo, tanto el término “utilizacion” como “renovacion” estan incluidos en el término
“mantenimiento”.

231. EI PRESIDENTE clarifica que su sugerencia es afadir en el articulo 12 “mantenimiento
de la proteccion” y, por lo tanto, el texto quedaria “...se satisfagan los requisitos en la Parte
Contratante en cuestién acerca del mantenimiento de la proteccién”. Con relacién a la
intervencion de la delegacion de los Estados Unidos de América, sobre los textos entre la
penultima y Ultima pareja de corchetes, el presidente propone el texto siguiente, que seria el
mismo que el original del Arreglo de Lisboa: “Sujeto a las disposiciones de esta Acta, una
denominacién de origen registrada o una indicacion geografica registrada no podra
considerarse que ha llegado a ser genérica mientras se encuentre protegida en la Parte
Contratante de origen como denominacion de origen o como indicacion geografica y se
satisfagan los requisitos de la legislacion de la Parte Contratante en cuestién sobre el
mantenimiento de la proteccion”.

232. La Sra. FOUKS (Francia) agradece y comprende la propuesta del presidente aunque
estima que es mas bien una cuestion semantica. Afiade que la propuesta merece una
reflexion y recuerda que esta redaccién del articulo, que corresponde a la redaccion previa
del Arreglo de Lisboa creé una cierta ambigliedad en la comprension de la cuestion, algo
que también se refleja en el titulo del articulo. En relacion con la segunda parte de la
propuesta del presidente que afiade: “mientras se encuentre protegida en la Parte
Contratante de origen como denominacion de origen o como indicacion geografica”, la
delegacion se pregunta sobre el vinculo que puede existir este anadido y el articulo 8, que
ya establece una dependencia entre el registro internacional y el mantenimiento de la
proteccion en la Parte Contratante de origen. Por ultimo, la delegada pregunta si el final de
la frase que propone el presidente “y se satisfagan los requisitos de la legislacion de la Parte
Contratante” debe considerarse entre corchetes o como parte integrante del documento
oficioso del presidente.
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233. EI PRESIDENTE propone presentar su propuesta por escrito en el documento no
oficioso n°® 4 del presidente.

234. El Sr. ESFAHANI NEJADI (Republica Islamica de Iran) hace suya la declaracion de la
delegacion de Francia relativa a las ambigledades del articulo 12 y solicita al presidente
que elabore una version escrita de su propuesta.

235. La Sra. CHARIKHI (Argelia) agradece al presidente los matices aportados a la
terminologia y le alienta a que presente su propuesta por escrito.

236. EI Sr. KLINKA (Eslovaquia) dice que su delegacion esta de acuerdo de forma
preliminar con la propuesta del presidente

237. El Sr. LONDONO FERNANDEZ (Colombia) felicita al presidente por la aclaracion que
hace en relacién con la ficcion juridica que plantea este articulo 12. Su delegacién
considera que el establecimiento de tasas de mantenimiento obedece también a una ficcion
juridica. El delegado observa que el texto original del Arreglo de Lisboa se refiere
unicamente a las denominaciones de origen y el articulo 12 de la propuesta basica de la
nueva Acta del Arreglo de Lisboa se refiere a las denominaciones de origen y a las
indicaciones geograficas. Por lo tanto, se podria considerar la posibilidad de division del
articulo 12, en el sentido de que se mantenga el texto original para las denominaciones de
origen y se proponga otra disposicidn sobre el sistema sobre el caracter genérico de las
indicaciones geograficas segun el sistema que se aplique en el pais destinatario, en la
medida en que hay diferencias en la redaccién entre las denominaciones de origen y las
indicaciones geograficas.

238. ElI PRESIDENTE, tras agradecer su sugerencia a la delegacion de Colombia, dice que
esa propuesta significaria un retroceso en el tiempo ya que durante un par de afios uno de
los principales objetivos del Grupo de Trabajo ha sido dotar del mismo nivel de proteccion a
las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas. Con respecto a la relacion
entre el articulo 12 y el articulo 8, el presidente recuerda que el articulo 12 trata del
contenido de la proteccion y el articulo 8 del tiempo durante el que se mantiene el requisito
de proteccion de una indicacion geografica o una denominacion de origen en las Partes
Contratantes. Dice que puede ser confuso que en ambas disposiciones se haga referencia
a la situacion de la proteccion en la Parte Contratante de origen. Por un lado, el articulo 8,
que es similar al articulo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC, prevé que desaparezca el
requisito de proteccion de una denominacion de origen o indicacion geografica registrada si
dicha denominacion de origen o indicacion geografica deja de estar protegida en la Parte
Contratante de origen. Por otro lado, la cuestion que plantea el articulo 12 es qué tipo de
proteccion se brinda a una denominacion de origen o una indicacion geografica en una Parte
Contratante en tanto que esta protegida en la Parte Contratante de origen. El presidente
solicita la opinién de la Secretaria al respecto.

239. EI Sr. HOPPERGER (OMPI), tras recordar que el articulo 12 se inspira en el articulo 6
del Arreglo de Lisboa, dice que en tanto en cuanto una denominacion de origen o indicacion
geografica registrada esté protegida en la Parte Contratante de origen, no puede
considerarse que haya adquirido caracter genérico en el pais de proteccién. En otras
palabras, el articulo 12 impide que pueda asumirse que una denominacién de origen o una
indicacion geografica ha adquirido caracter genérico en tanto que la denominacién de origen
o la indicacién geografica esté protegida en la Parte Contratante de origen. Afade que el
articulo 8 se refiere a la validez del registro internacional y debe entenderse en el sentido de
que una vez que cesa la proteccion en la Parte Contratante de origen, también deja de
existir el registro internacional. Como ha expuesto el presidente, el articulo 8 es un reflejo
del articulo 24.9 del Acuerdo sobre los ADIPC, que establece que los miembros de la OMC
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no tendran obligacion ninguna de proteger las indicaciones geograficas que no estén
protegidas o hayan dejado de estarlo en su pais de origen.

240. EI PRESIDENTE dice que el articulo 8.1) expresa la idea de que la proteccion
depende de la proteccion que existe en la Parte Contratante de origen; si la proteccion en la
Parte Contratante de origen deja de existir, otras Partes Contratantes tampoco tienen la
obligacion sustantiva de proteger dicha denominacion de origen o indicacion geografica en
sus propias jurisdicciones. Una disposicion de esa naturaleza no existe en el actual Arreglo
de Lisboa. El articulo 8.1) seria aplicable con independencia de si se cancela o no el
registro internacional. Si la proteccion contra la conversién en genérico en el marco del
articulo 12 forma parte de la proteccion que debe proporcionarse a una denominacion de
origen o indicacion geografica registrada y si en el marco del articulo 8.1) deja de existir el
requisito de esta proteccion debido a que la denominacion de origen o la indicacion
geografica ya no esta protegida en la Parte Contratante de origen, la referencia a la
proteccion en la Parte Contratante de origen del articulo 12 puede ser redundante. Tras
observar que el texto puede ser simplificado, el presidente indica que presentara a la
Comision un documento no oficioso del presidente para debate.

Cuestion x): contenido del articulo 13.1) relativo a las salvaguardias respecto de derechos
de marca anteriores

241. ElI PRESIDENTE invita a la Secretaria a presentar el articulo 13.1).
242. El Sr. HOPPERGER (OMPI) presenta el articulo 13.1).

243. La Sra. FOUKS (Francia) recuerda que el articulo 13 es una de las actualizaciones del
Arreglo de Lisboa ya que hasta ahora la cuestion de las relaciones con otros derechos solo
ha sido tratada en el marco del Reglamento que ha sido modificado teniendo presente esta
perspectiva. Su delegacion considera que uno de los grandes avances que supone esta
revision es tener en cuenta que las indicaciones geograficas y las denominaciones de origen
coexisten con otros derechos. La existencia de derechos anteriores puede dar lugar a una
denegacion, pero también puede conllevar algunos motivos para la invalidacion, a reserva
de disposiciones futuras en materia de invalidaciones. Es importante recordar que la
proteccion no es automatica sino que pueden producirse denegaciones previas por los
Estados. Con relacion a las dos variantes propuestas en el articulo 13, la delegada indica
que su delegacion apoya la Variante A pues en el curso de los debates se ha considerado la
mas equilibrada para tener en cuenta los intereses de las distintas partes, ya sean los
titulares del registro de la marca o los beneficiarios de la denominacion de origen o la
indicacion geografica. Al subrayar la importancia de este equilibrio, la delegada recuerda
que se trata de una coexistencia organizada en el interés mutuo de las partes, sin olvidar al
consumidor, que es el destinatario final de los productos.

244. La Sra. CERENZA (ltalia) dice que su delegacién apoya la Variante A, que considera
un compromiso equilibrado entre denominaciones de origen, indicaciones geogréaficas e
intereses de marca.

245. EI Sr. YOSSIFOV (Bulgaria) expresa el apoyo de su delegacion a la Variante A por los
motivos expuestos por la delegacion de Francia.

246. La Sra. VIEIRA LOPES (Portugal) dice que su delegacion también apoya la
Variante A.

247. El Sr. AZAMI SARDOUEI (Republica Islamica de Iran) manifiesta el apoyo de su
delegacién a la Variante A que se basa en los articulos 17 y 24.5 del Acuerdo sobre los
ADPIC, la considera mas completa y que promueve certidumbre juridica.
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248. EL Sr. HAMDI (Tunez) manifiesta su apoyo a la Variante A puesto que es coherente
con la legislacién nacional de su pais. Ademas, sefiala que la coexistencia entre indicacion
geografica, denominacién de origen y marca esta condicionada porque no induzca a error al
publico.

249. EI Sr. GONDA (Hungria) hace suya la declaracion de la delegacion de Francia, y
sefala que su delegacién apoya la Variante A.

250. La Sra. SANCHEZ TORRES (Cuba) dice que su delegacién apoya la Variante A.

251. La Sra. DIAZ MORENO (Nicaragua) dice que su delegacién apoya la posicion de la
Variante A que comprende elementos de los articulos 17 y 24.5) del Acuerdo sobre los
ADPIC y que esta en concordancia con la legislaciéon nacional de Nicaragua.

252. La Sra. MORARU (Rumania) apoya la Variante A por las razones expuestas por la
delegacién de Francia.

253. EI Sr. WU (China) dice que permitir la coexistencia entre marcas anteriores registradas
de buena fe o que existen en virtud de la utilizacion e indicaciones geograficas posteriores,
puede ser confuso para los consumidores y que resulte dificil que estos puedan determinar
el origen de un producto o servicio. Por ese motivo, su delegacion esta en desacuerdo con
la Variante A. Para evitar la confusién entre los consumidores, propone clarificar la

Variante B de forma que en tanto que una marca previa esté vigente, no pueda registrarse
una solicitud posterior de indicacion geografica.

254. La Sra. BILEN KATIC (Serbia) expresa que su delegacién hace suyas las
declaraciones de las delegaciones de lItalia, Bulgaria, Portugal y Hungria en apoyo de la
Variante A

255. El Sr. HOPPERGER (OMPI) dice que, a la vista de la intervencion de la delegacion de
China, es util hacer hincapié en el parrafo introductorio del articulo 13.1) que prevé que las
Partes Contratantes no estén obligadas aceptar una denominacion de origen o una
indicacion geografica registrada a nivel internacional. Las denegaciones podrian estar
fundamentadas en cualquier motivo, incluida la existencia de una marca anterior en el pais
en cuestion. Por lo tanto, las Variantes A y B solo serian aplicables si no ha habido
denegacion, estableciéndose algunas salvaguardas aplicables a marcas anteriores.

256. La Sra. MOORE (Australia) dice que su delegacion esta sumamente preocupada por
los riesgos de la aplicacion de la Variante A. Senala que un derecho reivindicado con
posterioridad que haya sido obtenido inicialmente en un pais de origen, en el marco de la
legislacion y circunstancias de ese pais, no deberia coexistir por defecto con una marca
anterior en una Parte Contratante de destino. Dicho sistema de coexistencia por defecto, en
el que un derecho posterior pueda erosionar automaticamente un derecho anterior,
socavaria la confianza empresarial en la utilizacion del sistema de marcas en las Partes
Contratantes que lo acepten. En consecuencia, la delegada apoya firmemente la Variante B
que, desde su punto de vista, permite que se respeten los derechos de marcas anteriores
adquiridos legitimamente al amparo de la legislacién nacional de la Parte Contratante en
cuestion, solo sujeto a las excepciones limitadas que permite el articulo 17 del Acuerdo
sobre los ADPIC, y en sintonia con los resultados de controversias dilucidadas en el seno
de la Organizacion Mundial del Comercio sobre la relacién entre indicaciones geograficas
posteriores y marcas anteriores.



41
ACTAS RESUMIDAS DE LA COMISION PRINCIPAL |

257. EI Sr. WU (China) agradece a la Secretaria la explicaciéon y declara que su delegacion
podria considerar retirar su propuesta con la condiciéon de que no exista posibilidad de
coexistencia en el marco de las Variantes A o B.

258. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) apoya firmemente la Variante B que
establece la proteccion de una denominacion de origen o indicacion geografica con
sujeccion a la existencia de derechos de marca anteriores en el marco de la legislacion
nacional, y se opone firmemente a la Variante A, que aparentemente consagra el concepto
de coexistencia de dos identificadores en conflicto. Tras sefalar que a los titulares de
registros de marcas se les confieren derechos exclusivos en virtud del articulo 16 del
Acuerdo sobre los ADPIC, dice que esa coexistencia no es posible en los Estados Unidos de
América. Los derechos de marcas preexistentes tienen prioridad y derechos de exclusividad
frente a quienes llegan posteriormente, incluidas las indicaciones geograficas. Sin embargo,
algunos gobiernos desean evaluar, en los términos del articulo 17 del Acuerdo sobre los
ADPIC, si en algunos casos deberian eliminarse derechos exclusivos de marcas
preexistentes en favor de indicaciones geograficas presentadas posteriormente y en qué
condiciones deberian coexistir un derecho posterior y un derecho anterior de forma que se
promueva la lealtad comercial y se minimice la confusion del consumidor. Esto es una
prerrogativa de la legislacion nacional. La Variante B da a las Partes Contratantes la
capacidad de admitir la coexistencia en los términos del articulo 17 del Acuerdo sobre los
ADPIC o la no coexistencia con arreglo al articulo 16 de dicho Acuerdo, tal como ocurre en
los Estados Unidos de América. La delegada hace hincapié en que su delegacion esta muy
preocupada por la formulacion de la Variante A, que parece que toma dos articulos distintos
del Acuerdo sobre los ADPIC y los mezcla de una manera que hace muy dificil entender la
norma aplicable. Hay frases tomadas del articulo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC que
regulan la relacion, junto con el articulo 16, entre marcas anteriores e indicaciones
geograficas posteriores en el tiempo. Tras observar que la Variante A combina dos
disposiciones distintas que se pretende que tengan funciones distintas en el marco del
Acuerdo sobre los ADPIC, la delegada expresa su seria preocupacion sobre como podria
interpretarse. Por lo tanto, hace suyas las intervenciones de las delegaciones de Australia y
China a favor de la Variante B.

259. La Sra. SALAH (Marruecos) apoya la Variante A, que su delegacion considera
conforme con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

260. La Sra. LEE (Republica de Corea) dice que su delegacion apoya la Variante B, por ser
conforme con el Acuerdo sobre los .ADPIC

261. EI Sr. SATO (Japon) dice que su delegacion apoya la Variante B, ya que es probable
que tenga una escasa repercusion en los titulares de derechos de marcas y los Estados
miembros de la OMPI.

262. EI Sr. LONDONO FERNANDEZ (Colombia) dice que su delegacion no tiene
inconveniente en que haya un sistema de coexistencia entre las denominaciones de origen y
las marcas. Ademas, indica que no ve ninguna violacion del Acuerdo sobre los ADPIC ya
que este Acuerdo establece en su articulo 2 que las disposiciones relativas a las marcas y
todas las disposiciones de los Capitulos 2, 3 y 4 deben estar principalmente inspiradas en el
Convenio de Paris, el cual establece en su articulo 6 las causas de que no puedan
registrarse las marcas. Asi, no pueden existir derechos de marcas anteriores que consistan
en términos genéricos o descriptivos. Por lo tanto, su delegacion opina que la Variante A es
la mejor opcion.

263. La Sra. OBANDO (Costa Rica) dice que su delegacion apoya la Variante B, la cual
esta en concordancia con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y refleja
adecuadamente el principio de primero en el tiempo, primero en el derecho, consagrado por
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la legislacion nacional de Costa Rica. Adicionalmente, esta opcion deja claro que la
coexistencia no es obligatoria.

264. La Sra. KIRIY (Federacion de Rusia), tras sefialar que entiende la Variante A, dice que
ésta refleja con mas precision la situacion existente sobre la coexistencia de derechos en un
conjunto de legislaciones. En la Federacion de Rusia es posible tener en cuenta los
intereses de titulares de marcas anteriores y permitir que den su aprobacion a la concesion
de proteccion de un derecho posterior.

265. La Sra. SCHULTE (INTA) recibe con beneplacito la inclusién de una clausula que
ofrece salvaguardas con respecto a los derechos de marcas, pero expresa la preocupacion
de la INTA sobre la formulacion propuesta en la Variante A. De la misma podrian
desprenderse limitaciones indebidas a la continuidad de derechos de marcas anteriores, lo
cual es objeto de preocupacién en el marco del articulo 16 de los Acuerdo sobre los ADPIC
y de los derechos y garantias fundamentales de proteccion de la propiedad privada en el
marco de las normas internacionales sobre derechos humanos. La forma en la que se hace
referencia en la Variante A a los intereses legitimos podria sugerir que al sopesar los
intereses existentes, en determinadas situaciones podria concluirse la supresion de la
continuidad y permanencia de un registro de marca, aunque ese derecho se haya obtenido
con anterioridad a la indicacion geografica. Si bien la INTA entiende que la formulacion
utilizada tiene en cuenta el articulo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, el contexto de ese
articulo es bastante diferente ya que trata de excepciones limitadas a los derechos que
confieren las marcas, como el uso leal de términos descriptivos. El lenguaje empleado en la
Variante A va mas alla del establecimiento de excepciones limitadas y parece cuestionar el
derecho de una marca anterior. Finalmente, la delegada sefiala su preocupacion por la
redaccion del requisito de “que no se induzca a error al publico” al final de la Variante A.
Explica que si una marca induce a error al publico en una jurisdiccidon en particular, deberia
ser posible su cancelacion, y sin embargo el texto de la Variante A no deja caro que esta
limitacion solo se pudiera aplicar si la marca en si misma induce a error en la jurisdiccion en
cuestiéon. Por lo tanto, queda abierto a la interpretacion que cuando la coexistencia induzca
a error, pueda ponerse en duda el derecho de una marca a seguir existiendo, aunque la
marca tenga prioridad en el tiempo y no induzca a error en si misma, por lo deberian
prevalecer que sus derechos. Tras reiterar que la postura de la INTA de que la resolucion
de los conflictos entre marcas e indicaciones geograficas debe basarse en el principio de
“primero en el tiempo, primero en el derecho” y en los principios de exclusividad y
territorialidad, sefiala que la Variante B resulta mas adecuada para garantizar el respeto a
los derechos de marcas anteriores, de conformidad con las obligaciones que recoge el
Acuerdo sobre los ADPIC.

266. EIl Sr. VITTORI (oriGlIn), tras recordar que en el marco del Arreglo de Lisboa existe la
posibilidad de denegar la proteccién de denominaciones de origen en base a la existencia
de una marca registrada con anterioridad, dice que el punto de vista de paises que aplican
estrictamente el principio “primero en el tiempo, primero en el derecho” queda plenamente
reflejado en el sistema tal como esta actualmente, y que la Variante A recoge la postura de
paises que aplican la coexistencia, con pleno respeto a la jurisprudencia y normas de la
OMC.

267. EI Sr. SIRONI (AIPPI), tras declarar que la postura de la AIPPI es que el principio
rector en caso de conflicto entre indicaciones geograficas y marcas sea “primero en el
tiempo, primero en el derecho”, expresa su apoyo a la Variante B, que esta en sintonia con
este principio.

268. El Sr. BATANGA (OAPI) expresa el apoyo de su delegacion a la Variante A, que es la
que mas se ajusta a la legislacion comun de la OAPI
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269. EI Sr. KUMER (Reino Unido), tras indicar que su delegacion desea reservar su
derecho a expresar su posicion sobre esta disposicién en un fase posterior del debate,
solicita una aclaracion sobre si las palabras “que no se induzca a error al publico” significa
“...error al publico por la introduccién de la nueva indicacion geogréfica en el sistema de la
Parte Contratante”.

270. La Sra. SCHERB (HEP) lamenta las divergencias existentes sobre este asunto y
sefala que seria interesante ampliar el debate con la participacion de abogados,
economistas y otras organizaciones en el dominio de la propia intelectual. Seria deseable
que se incluyera a organizaciones no gubernamentales para que puedan mejorar su
comprension sobre este complejo asunto y, a su vez, formar a otras organizaciones no
gubernamentales que no tenga la posibilidad de viajar e incluso de acceder a Internet. Tras
constatar que solo 28 de 180 paises son miembros del Arreglo de Lisboa, la HEP considera
que seria positivo que el debate estuviera abierto a todos los paises que deseen adherirse al
Arreglo. Finalmente afiade que las dos variantes podrian refinarse para responder a las
expectativas de todas las partes.

271. EI PRESIDENTE invita a la Secretaria a responder a la cuestion planteada por la
delegacién del Reino Unido.

272. El Sr. HOPPERGER (OMPI), tras sefialar la dificultad de interpretar un texto que es
resultado de afos de negociacion, dice que la utilizacion de una indicacidon geografica
posterior podria inducir a error al publico, pero que una marca anterior también podria
hacerlo en funcién de en qué medida el publico conoce los correspondientes signos. Por lo
tanto, la respuesta no es sencilla, ya que depende de las circunstancias. Por ejemplo, el
Reglamento del Consejo (Unién Europea) sobre esquemas de calidad de producciones
agrarias y agroalimentarias contiene una disposicion analoga que hace referencia a marcas
notoriamente conocidas. En el marco de dicha disposicion, si una marca anterior es
notoriamente conocida, la indicacion geografica posterior no podria coexistir con ella porque
induciria a error al publico. Cuanto mas notoria sea una marca anterior, mayor es la
posibilidad de que el publico pueda ser confundido por una indicacion geografica posterior.
Esto también podria aplicarse en sentido inverso: cuanto mas conocida sea una indicacion
geografica posterior, mayor es la probabilidad de que se induzca a error al publico por una
marca anterior que haya sido utilizada en circunstancias muy restringidas.

273. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) dice que la respuesta de la Secretaria
a la delegacion del Reino Unido plantea a su delegacion dos cuestiones importantes. La
primera hace referencia a la sugerencia de la Secretaria de que podria haber casos de
coexistencia entre una marca anterior de gran notoriedad y una indicacion geografica
posterior. Recuerda que en los antecedentes sobre solucién de diferencias en la OMC, los
casos en que la coexistencia podria considerarse coherente con el articulo 17 del Acuerdo
sobre los ADPIC se limitan a casos en que una marca pueda generar con muy baja
probabilidad confusion con respecto a una indicacion geografica posterior. A su entender,
en la jurisprudencia existente la coexistencia no esta permitida si la marca anterior es de
gran notoriedad y por lo tanto, existe una alta probabilidad de confusién con la indicacion
geografica posterior. Sin embargo, lo que ha escuchado de la Secretaria es que la Variante
A parece responder a un caso en el que seria posible la coexistencia de cualquier marca
anterior con una indicacion geografica posterior, con independencia de que la probabilidad
de confusién generada sea baja o alta. Para su delegacioén, eso no corresponde con las
excepciones limitadas del articulo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. En esas circunstancias,
solo la Variante B esta en sintonia con los principios de la OMC, con respecto a los cuales la
Variante A plantea serias dudas. La segunda cuestion es que, segun la Variante A es
posible que una marca que hasta entonces ha sido valida se vea menoscabada por el
establecimiento posterior de una indicacion geografica, pues con el tiempo el uso de la
marca valida anterior podria inducir a error al publico. Por lo tanto, la marca podria pasar a
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ser invalida por inducir a error o engafio en relacién con una indicacion geografica posterior.
Ello sugiere que los derechos de la marca podrian verse menoscabados aunque la
Variante A indique que supuestamente no deben verse perjudicados. La delegada
considera alarmante dicha incoherencia y reitera sus preocupacion por la Variante A.

274. EI PRESIDENTE dice que la Secretaria no ha hecho mencion alguna en relacion con
la cuestién implicita en la primera cuestion de la delegacion de los Estados Unidos de
Ameérica. Por el contario, la cuestion que plantea la delegacion de los Estados Unidos de
Ameérica sobre cémo las marcas con notoriedad o reputacion deberian tratarse al amparo de
la Variante A, corresponde plenamente a lo dicho por la Secretaria.

275. ElI PRESIDENTE concluye senalando la division de opiniones en esta fase del debate.
Observa que se han planteado cuestiones sobre la interpretacion adecuada de la

Variante A, lo que puede indicar la necesidad de una labor adicional para refinar el texto,
especialmente si dicho refinamiento tiene en cuenta las preocupaciones de las delegaciones
que actualmente apoyan la Variante B. Ademas, sefala que al menos existe una delegacion
miembro que apoya la Variante B. El presidente propone concluir por ahora el debate sobre
el articulo 13.1)

GRUPO C: CUESTIONES RELATIVAS A OTRAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON
LOS EFECTOS JURIDICOS DE LOS REGISTROS INTERNACIONALES

Cuestion xi): contenido del articulo 16.2) relativo a las negociaciones tras una denegacion

276. ElI PRESIDENTE inicia el debate sobre el articulo 16.2).
277. El Sr. HOPPERGER (OMPI) presenta el articulo 16.2).

278. El Sr. SCHMIDLIN (lItalia) declara que su delegacion apoya que se mantenga el
parrafo 2, en su version actual, que esta en sintonia con el articulo 24.1 del Acuerdo sobre
los ADPIC.

279. EI Sr. YOSSIFOV (Bulgaria) hace suya la propuesta de la delegacion de Italia ya que
su delegacion considera que este parrafo es una disposicion habilitante que no obliga a
nadie pero da la oportunidad, si es necesario, de negociar la posible supresion de una
denegacion.

280. La Sra. KOPECKA (Republica Checa) dice que su delegacién comparte lo expuesto
por la delegacion de Bulgaria en apoyo de la declaracion de la delegacion de Italia.

281. La Sra. OBANDO (Costa Rica) dice que su delegacion no considera oportuno tener
una disposicion de este tipo ya que deja abierta la posibilidad de que se cuestionen las
razones por las que una autoridad nacional deniegue un registro, cuando existen otros
medios legitimos establecidos en la misma legislacion de la Parte Contratante, a los que
hace referencia el articulo 15, para proceder a ejercer la defensa que corresponda. La
Delegada observa ademas que surgen preguntas sobre la Parte Contratante con quien
negociar, quién va a ejercer la defensa y en qué términos se tienen que realizar estas
negociaciones.

282. La Sra. VIEIRA LOPES (PORTUGAL) dice que la opinién de su delegacion es que el
parrafo 2 ofrece flexibilidad adicional y, por lo tanto, deberia mantenerse.
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283. EI Sr. KLING (lIsrael), tras hacer suya la posicion de la delegaciéon de Costa Rica, dice
que esta cuestidon es un asunto de derecho de propiedad privada que se trata en el
articulo 15.5).

284. La Sra. FOUKS (Francia) dice que su delegacion apoya la introduccion de esta
disposicion habida cuenta de los motivos expuestos por la delegacién de Italia.

285. EI Sr. AZAMI SARDOUEI (Republica Islamica de Iran) expresa el apoyo de su
delegacion a la eliminacién de los corchetes del parrafo 2 y a mantener el texto en el
articulo 16.

286. La Sra. CHARIKHI (Argelia) dice que su delegacion se suma a los paises que estan a
favor de mantener el articulo 16 en su versién actual.

287. El Sr. RENDON ALGARA (México) dice que se suma a los argumentos de la
delegacién de Costa Rica y que su delegacion considera viable la eliminacion del
articulo 16.2) en aras de la simplicidad del tratado.

288. EI Sr. KLINKA (Eslovaquia) expresa el apoyo de su delegacién a las declaraciones de
las delegaciones de Francia, Republica Islamica de Iran y Portugal.

289. La Sra. NoVAKOVIC (Serbia) declara que su delegacién apoya el parrafo 2 del
articulo 16.

290. EI Sr. GONDA (Hungria) manifiesta su preferencia por la supresion de los corchetes y
el mantenimiento del texto, sefialando que incluso sin dicha disposicién nada impediria
entablar negociaciones a las Partes Contratantes. Por lo tanto, también podria considerar la
posibilidad de suprimir el parrafo 2.

291. EI Sr. HAMDI (Tunez) declara que su delegacion apoya el texto sin corchetes dado su
caracter facultativo del mismo.

292. La Sra. VIGNJEVIC (Bosnia y Herzegovina) dice que su delegacion comparte las
opiniones expresadas por las delegaciones de la Republica Checa y de Serbia.

293. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) dice que su delegacion apoya la
supresion del texto del articulo 16.2) porque identifica una Parte Contratante de origen que
no es la titular de una denominacion de origen o de una indicacion geografica registrada,
como parte interesada en la negociacion para la retirada de una denegacién. Ello no esta
en consonancia con los principios juridicos nacionales y genera importantes problemas en
paises que imponen limites en cuanto a qué partes interesadas pueden intervenir en una
controversia. En caso de dialogo sobre si resulta adecuada una denegacioén de la oficina
nacional de la Parte Contratante, dicho didlogo se entabla entre el solicitante y la oficina
nacional mediante un procedimiento ex parte. Le preocupa que esta disposicion confunda
negociaciones comerciales, realizadas por los gobiernos, y decisiones en materia de
indicaciones geograficas nacionales sobre derechos de propiedad, realizadas en el marco
de la legislacion nacional. Se supone que la nueva Acta del Arreglo de Lisboa es un sistema
para registrar indicaciones geograficas, no un acuerdo comercial, y que el texto deberia
abstenerse de hacer referencia a quién puede ser parte en una demanda por denegacion
del registro de una indicacion geografica a nivel nacional. La delegada afiade que el
articulo 19.2) de la propuesta basica reconoce el interés legitimo de los beneficiarios y de
las personas juridicas que representan los derechos de los beneficiarios, por lo que éstos
deberian tener la capacidad de poder refutar una invalidacion a nivel nacional. Segun el
articulo 19.2) la Administracion competente o la Parte Contratante de origen no tienen el
mismo interés, ya que el texto reconoce que las legislaciones nacionales no facultan
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juridicamente a la Parte Contratante de origen a convertirse en parte de un procedimiento de
invalidacion en una parte Contratante receptora. Parece contradictorio atribuir a una Parte
Contratante de origen la capacidad legal de intervenir en lo que deberia ser un proceso de
solicitud ex parte para el reconocimiento de la indicacion geografica en virtud del

Articulo 16.2) o un procedimiento de oposicién o cancelacion inter partes entre dos partes
privadas

294. La Sra. MORARU (Rumania) indica que su delegacién apoya el mantenimiento del
texto del articulo 16.2) y hace suyas las declaraciones de las delegaciones que se han
pronunciado a favor de la eliminacién de los corchetes.

295. EI Sr. WU (China), tras sefalar que su delegacion esta en desacuerdo con el
articulo 16.2), propone su supresion ya que el articulo 15.5) prevé recursos judiciales o
administrativos para el solicitante afectado por una denegacion, y considera innecesario
establecer un procedimiento de negociacion intergubernamental para la retirada de una
denegacion.

296. La Sra. SALAH (Marruecos) dice que su delegacion apoya la supresion del

articulo 16.2) a fin de evitar interferencias entre negociaciones bilaterales y el principio de
tratamiento de naciéon mas favorecida establecido por el Acuerdo sobre los ADPIC. La
delegada afade que el articulo 15.5) de la nueva Acta ofrece la posibilidad de presentar los
recursos que sean necesarios en virtud de la legislacion nacional vigente con el fin de retirar
una denegacion. En otras palabras, los restantes sistemas internacionales, como el Sistema
de Madrid, el Sistema de la Haya, o el sistema internacional de patentes (PCT) no prevén
una disposicion de ese tipo.

297. La Sra. GUVEN (Turquia) dice que, en opinion de su delegacion, esta disposicion
puede crear problemas en el futuro y que no existe ninguna razén para mantener una
disposicién similar a la que ya existe la Carta de las Naciones Unidas sobre resolucion de
controversias. Si el proposito es disponer de una disposicion sobre resolucion de
controversias 0 negociaciones, deberia regularse con detalle.

298. La Sra. MOORE (Australia) dice que su delegacion apoya la supresion del

articulo 16.2), ya que la disposicion tiene el riesgo de dar la impresiéon de que no seria
necesario el derecho a defender el examen de los requisitos que establece la legislacion
nacional, ya sea ante la oficina nacional de P.I. o ante un tribunal de justicia. Existe el riesgo
adicional de que la disposicién se interprete como capacidad para influir en decisiones
tomadas en el marco de la legislacion nacional. Puesto que el articulo 16.2) no es
obligatorio, su supresion no tendria consecuencia alguna en las practicas actuales.
Finalmente, expresa su desacuerdo con la postura de algunas delegaciones que hacen
referencia al articulo 24.1 del Acuerdo sobre los ADPIC para justificar que se mantenga el
articulo 16.2), ya que no parece haber ningun vinculo entre ambas disposiciones.

299. EI Sr. FERREIRA (Chile) dice que su delegacion esta a favor de la remocion del
articulo 16.2) y que le preocupa que la inclusion de esta norma pueda significar la
posibilidad de cuestionar las decisiones tomadas por las autoridades nacionales.

300. La Sra. BOKYUNG (Republica de Corea) dice que su delegacion hace suyas las
opiniones expresadas por las delegaciones de Australia, China, Turquia y los Estados
Unidos América.

301. La Sra. SANCHEZ TORRES (Cuba) dice que su delegacién apoya la supresion del
parrafo 2.
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302. El Sr. BATANGA (OAPI) indica que el parrafo 2 plantea un problema a la OAPI pues
no solamente es que los titulares del derecho no participen directamente en la negociacion,
sino que la capacidad de negociacion de las partes las expone a resultados imprevisibles.
Por lo tanto, la OAPI considera que la solucién juridica es la mas adecuada.

303. ElI PRESIDENTE observa que existe division en relacion con este asunto y levanta la
sesion.
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Quinta sesion
13 de mayo de 2015
Tarde

Cuestion xi): contenido del articulo 16.2) relativo a las negociaciones tras una denegacion

(continuacion)

304. La Sra. KOUBITOBO NNOKO (Camerun) apoya la declaracion de la delegacion de la
OAPI. Indica que conforme a la legislacién de su pais, dejar abierta la opcién de entablar
negociaciones seria una oportunidad para las Administraciones Competentes, pero no
permite responde a los intereses de los titulares de indicaciones geograficas y del Estado.
Por lo tanto, su delegacion es favorable a la supresion del articulo 16.2).

305. EI Sr. CURCHOD (CEIPI) expresa su apoyo al comentario de la delegacion de
Hungria. La exclusion del articulo 16.2) no impediria a la Parte Contratante de origen
proponer el establecimiento de negociaciones a otra Parte Contratante. Sefiala ademas que
una Parte Contratante puede negarse a entablar negociaciones con la Parte Contratante de
origen con independencia que se adopte o excluya esta disposicion, principalmente por los
motivos expuestos por la delegacién de los Estados Unidos de América. Concluye que seria
preferible no incluir el articulo 16.2) en la nueva Acta.

306. La Sra. SCHULTE (INTA) apoya la supresion del articulo 16.2) y comparte las
preocupaciones expresadas por varias delegaciones. Parala INTA, la disposiciéon no es
necesaria ya que los Estados tienen por lo general derecho a entablar negociaciones al
amparo del derecho internacional publico. A la INTA también le preocupa que esta
disposicion sugiere que esas negociaciones sean una herramienta apropiada en el contexto
de una denegacion. Sin embargo, en opinién de la INTA, las Administraciones competentes
podrian notificar las denegaciones en consonancia con sus legislaciones nacionales, es
decir, sobre bases distintas a observaciones diplomaticas. Las negociaciones entre la Parte
Contratante de origen y el pais en el que se desea obtener proteccion serian inadecuadas
cuando estuvieran en juego derechos privados de nacionales de terceros paises.

307. EI Sr. THORN (CCFN) apoya la supresion del articulo 16.2), y sefiala que la CCFN
conoce casos recientes en los que una parte ha aprovechado acuerdos comerciales
bilaterales para presionar a socios comerciales a fin de que no apliquen sus procedimientos
formales y dejen de utilizar nombres comunes y genéricos en su mercado nacional. La
CCFN esta preocupada porque el articulo 16.2) pueda utilizarse de manera similar.

308. EISr. VITTORI (oriGIn) expresa su preferencia por mantener el articulo 16.2), y llama
la atencion de la Comision sobre el hecho de que las indicaciones geograficas son derechos
privados en algunos Estados y derechos publicos en otros. Por lo tanto, alla donde el
Estado sea el titular de una indicacion geografica o de una denominacion de origen, dichas
negociaciones podria ser pertinentes y adecuadas. Ademas, que se celebren negociaciones
no implica necesariamente que se produzca una negociacion de caracter politico. Las
practicas actuales muestran que el objetivo de las negociaciones podria ser una aplicacion
mas adecuada de la legislacién, ya que algunas denegaciones podrian responder a motivos
emocionales mas que a la estricta aplicacion de la legislacion. Por lo tanto, la Comision no
deberia considerar tales negociaciones solo desde una perspectiva politica.
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309. La Sra. SCHERB (HEP), tras subrayar la importancia del articulo 16, se pregunta
quién tendra la capacidad de negociar y, por lo tanto, sugiere que se clarifique la disposicion
en ese sentido.

310. EI Sr. SATO (Japon) indica que su delegacion apoya la supresion del articulo 16.2).
Tras sefialar que los sistemas de Madrid y de la Haya no prevén negociaciones, dice que las
negociaciones entre las Partes Contratantes no resultan adecuadas para ningun sistema de
registro de derechos de propiedad intelectual, incluidas las indicaciones geograficas.

311. ElI PRESIDENTE, tras observar la division existente en la Comision, invita a las
delegaciones a expresar sus puntos de vista sobre la posible supresion del articulo 16.2).
En su opinion, la supresion no impediria a las Partes Contratantes proponer la celebracion
de negociaciones, y seria mas favorable para quienes apoyan el articulo 16.2), ya que no
existirian condiciones para poder proponer negociaciones.

312. EI Sr. VASSILAKIS (Unién Europea) dice que su delegacion suscribe el analisis del
presidente. En referencia al articulo 16.1), subraya que éste no contiene condiciones ni
reservas, lo cual ofrece un margen discrecional para la retirada. Estima que las
negociaciones podrian permitir dicha retirada, tal como ha subrayado la delegacion de
Hungria, y que esta cuestion se base en la voluntad y soberania de cada Parte Contratante.
En su opinion, la otra Parte Contratante es libre de aceptar o rechazar las negociaciones.
Su delegacion considera que el articulo 16.2) enmarca negociaciones a tres niveles: en
primer lugar, la iniciativa de la negociacion debe corresponder a la Parte Contratante de
origen; en segundo lugar, esta facultad no se aplica salvo que se juzgue procedente, lo que
exige un analisis caso a caso en funcion de las circunstancias concretas; y en tercer lugar,
en ningun caso puede haber divergencias respecto a los principios y el ordenamiento
juridico de cada Parte Contratante, a lo que se hace referencia en el articulo 15.5).

313. La Sra. VIEIRA LOPES (Portugal) Indica que su delegacién podria apoyar la supresion
del articulo 16.2), ya que nada impediria a las Partes Contratantes entablar negociaciones.

314. EI Sr. KLINKA (Eslovaquia) manifiesta que su delegacién también podria apoyar la
supresion del articulo 16.2).

315. EI PRESIDENTE, tras recordar que las declaraciones sobre el articulo 16.2) formarian
parte de las actas de la Conferencia diplomatica, declara que deduce en conclusiéon que la
Comisién Principal | acuerda suprimir el articulo 16.2).

Cuestion xii): contenido del articulo 17 relativo a la necesidad de un plazo para la supresion
gradual

316. ElI PRESIDENTE inicia el debate sobre el articulo 17.
317. ElI Sr. HOPPERGER (OMPI) presenta el articulo 17.

318. El Sr. SCHMIDLIN (ltalia) indica que su delegacion no ve problema alguno en
mantener el articulo 17.1). El articulo 17.1) confirma que en caso de uso anterior, podria
denegarse la proteccion y, si no se deniega o si se retira la denegacion, existe la posibilidad
de un periodo de suspension gradual del uso anterior.

319. ElI PRESIDENTE subraya que para usuarios anteriores resulta beneficioso la inclusiéon
de esta disposicion.



50
ACTAS RESUMIDAS DE LA COMISION PRINCIPAL |

320. La Sra. LAUMONIER (Francia) comparte el punto de vista expresado por la delegacion
de ltalia. Tras considerar que el articulo 17.1) ofrece flexibilidad a los usuarios anteriores,
dice que su delegacién apoya la introduccion de esta disposicion en la propuesta basica.

321. EI PRESIDENTE dice que, por lo tanto, la propuesta de enmienda de la delegacion de
Italia es apoyada por la delegacion de Francia.

322. La Sra. KOPECKA (Republica Checa) dice que su delegacién apoya la propuesta de la
delegacién de ltalia.

323. La Sra. VIEIRA LOPES (Portugal) declara que su delegacion apoya las declaraciones
de las delegaciones de la Republica Checa, Francia e ltalia.

324. EI Sr. KLING (lIsrael) indica que su delegacion se suma a los paises que apoyan la
inclusion del articulo 17.1). Sin embargo, la disposicion no deberia afectar adversamente a
las salvaguardas de derechos anteriores.

325. El Sr. GONDA (Hungria) dice que su delegacion se suma a la delegacion de ltalia en
relacion con la inclusiéon de esta disposicion en el texto.

326. EISr. RENDON ALGARA (México) dice que la delegacion de México se suma a las
declaraciones de las delegaciones anteriores y apoya la inclusion del texto.

327. ElI Sr. ESFAHANI NEJAD (Republica Islamica de Iran) expresa el apoyo de su
delegacion a la inclusion del articulo 17.1) en el texto de la propuesta basica.

328. EI Sr. KLINKA (Eslovaquia) expresa el apoyo de su delegacion a la inclusion del
articulo 17.1) en el texto de la propuesta basica.

329. EI Sr. MELENDEZ GARCIA (Costa Rica) dice que su delegacién también apoya la
inclusion del texto en su totalidad por las razones que se han expresado anteriormente.

330. EI Sr. OKIO (Congo) indica que su delegacion se suma a las delegaciones favorables
a que se mantenga el articulo 17.

331. La Sra. CHARIKHI (Argelia) dice que su delegacién también se suma a las
delegaciones que respaldan el mantenimiento del articulo 17.1).

332. EI Sr. WU (China) dice que su delegacién propone la supresion del articulo 17.1) y que
las Partes Contratantes sean libres de decidir lo que hacer en caso de usos anteriores que
interfieran con una denominacién de origen o indicacion geogréfica extranjera. La supresion
gradual causaria inevitablemente perjuicios a usuarios anteriores, algo que no es justo.
Anade que en el interés de los consumidores, las Partes Contratantes podrian requerir a los
usuarios anteriores la adicion de elementos distintivos adecuados.

333. La Sra. MORARU (Rumania) dice que su delegacion apoya igualmente la propuesta
de la delegacion de Italia, que también respaldan otras delegaciones, favorable al
mantenimiento del articulo 17.1).

334. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) desea clarificaciones adicionales sobre
las relaciones entre el articulo 17.1) y los articulos 13 y 15. Sefala que la principal
preocupacion de su delegacion es saber si se salvaguardan los derechos de marca
anteriores. La segunda preocupacion esta relacionada con la utilizacion de elementos
geneéricos. Su delegacion entiende que las Partes Contratantes pueden denegar una
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denominacion de origen o una indicacién geografica registrada si la denominacion de origen
o la indicacién geografica se considera genérica en su territorio. Hace referencia a
situaciones en las que un término utilizado comunmente se ha suprimido gradualmente sin
el debido proceso de refutacion. Dichas situaciones son inaceptables. Sefala que
anteriormente se habia asegurado a su delegacién que el articulo 17.1) es una disposiciéon
permisiva. Sin embargo, ahora se dice que sin esta disposicion las Partes Contratantes no
podrian suprimir gradualmente utilizaciones anteriores. La delegada subraya que esta
disposicién parece una intrusion en las legislaciones nacionales y en el tratamiento que
debe darse a utilizaciones genéricas anteriores, utilizaciones no genéricas anteriores y
derechos de marca, asi como en la forma de equilibrar los intereses de los consumidores.
Por lo tanto, declara que su delegacion apoya la supresion de esta disposicion.

335. La Sra. SALAH (Marruecos) indica que su delegacion apoya el mantenimiento del
articulo 17.1) en la medida en que no afecta a la legislacion nacional y, por otra parte,
estima que la disposicion permitiria que el tratado sea inclusivo con respecto a otras
legislaciones.

336. La Sra. MOORE (Australia) expresa el apoyo de su delegacion a la supresion del
articulo 17.1) Dice que un principio fundamental de un sistema de propiedad intelectual es
el equilibrio entre derechos publicos y privados con salvaguardas relacionadas con la
materia que se considera del dominio publico. Por ese motivo, los regimenes de
indicaciones geograficas a menudo prohiben la proteccién de términos que son genéricos
para los productos pertinentes. Por el contrario, el articulo 17.1) prevé que una Parte
Contratante permita la monopolizacion de un término que ya es genérico en su territorio y
provocar la supresion gradual de su utilizacion legitima. Concluye diciendo que dado que el
articulo 17.1) no es obligatorio, su supresion no repercutiria en las legislaciones y practicas
actuales y futuras, pero que ello podria alentar una mayor participacion en el Sistema de
Lisboa.

337. EI Sr. LONDONO FERNANDEZ (Colombia) sefiala que el apartado a) prevé la
posibilidad de una coexistencia entre una indicacion geografica o denominacioén de origen y
una marca previamente utilizada mientras que el apartado b) parece referirse a una
utilizacion anterior de una expresion que no constituye una marca. A su parecer, valdria la
pena hacer una aclaracién que distinguiera claramente si existen o no derechos anteriores,
en la medida en que si el apartado b) se refiere a una utilizacién anterior de algo que no
constituye una marca, no existiria ningun derecho anterior.

338. La Sra. LEE (Republica de Corea) coincide con la opinidon de las delegaciones de
Australia y los Estados Unidos de América sobre la supresion del articulo 17.

339. EI Sr. THORN (CCFN), tras declarar que el CCFN se opone firmemente a la inclusién
del articulo 17.1), explica que en el contexto de recientes negociaciones internacionales
sobre indicaciones geograficas, diversos paises han sido presionados para abandonar la
utilizacion de términos comunes y genéricos. Dice que esta disposicion implica que las
utilizaciones anteriores deberian ser suprimidas gradualmente, lo que concuerda con la
posicién negociadora de proponentes de indicaciones geograficas en las negociaciones
internacionales mencionadas.

340. EI Sr. VITTORI (oriGIn) hace hincapié en la diferencia fundamental entre la simple
utilizacién anterior de una indicacion geografica o una denominacién de origen y los
nombres que se han convertido en genéricos. La simple utilizacion anterior no significa que
se haya convertido en genérica. Desde esa perspectiva, el articulo 17.1) parece una
consecuencia logica del articulo 11 sobre el alcance de la proteccion. Las Partes
Contratantes estarian en posiciéon de juzgar si un nombre se ha convertido en genérico en
su jurisdiccion, en cuyo caso se denegaria su proteccién. En caso contrario, si la utilizacion
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no ha alcanzado el caracter genérico, esa utilizacion debe darse por concluida como
consecuencia légica del articulo 11. Finalmente, afiade que oriGIn tiene algunas reservas a
la referencia al articulo 15, que podria ser inadecuada.

341. ElI PRESIDENTE, tras indicar que el articulo 17.1) puede necesitar algunas mejoras de
redaccion, dice que la disposicion no es aplicable a marcas anteriores ya que los conflictos
entre marcas anteriores e indicaciones geograficas y denominaciones de origen se tratan en
el articulo 13. También clarifica que los nombres genéricos no pueden ser monopolizados y
que, una vez que se han convertido en genéricos, las Partes Contratantes deben asumir las
consecuencias y denegar los efectos juridicos del registro internacional. Asimismo,
recuerda que, tal como ha subrayado ORIGIN, esta disposicién no concierne solo a nombres
genéricos o a usos anteriores de denominaciones genéricas. En relacién con las soluciones
practicas disponibles para usuarios anteriores en relacion con la decisiéon de conceder un
periodo de supresion progresivo, hace referencia el articulo 15.3) que establece la
obligacion de las Partes Contratantes de brindar una oportunidad a las partes interesadas
para que puedan solicitar a la Administracion competente que notifique una denegacion.

Por lo tanto, las partes interesadas podrian sefialar la utilizacion anterior a la atencién de la
Administracion competente. Finalmente, subraya que el articulo 17.1) no podria
interpretarse como una obligacién de las Partes Contratantes de conceder periodos de
supresion graduales a utilizadores anteriores, sino simplemente como una opcion.

342. EI Sr. VASSILAKIS (Unién Europea), tras expresar el punto de vista de que el texto del
articulo 17 deberia permanecer como esta, sefiala que si en el territorio de una Parte
Contratante un nombre se considera genérico, ese nombre no se debe poder registrar en
dicho territorio como denominacion de origen o indicacion geografica. Por lo tanto, en
opinion de su delegacién no existe al respecto nada relacionado con la supresién gradual.
Sin embargo, si un nombre no es genérico y no existen otros motivos para denegar el
registro en una Parte Contratante, el articulo 13 permite la proteccion de los usos anteriores
en ciertas condiciones. Dicha disposicidon se aplica a marcas, nombres personales de
empresas y variedades vegetales o razas de animales. Si un usuario anterior no ha podido
establecer que un nombre es genérico y no ha podido evitar el registro, puede estar
interesado en que exista un periodo de supresion gradual. Tras indicar que esta posibilidad
existe a nivel de la Unidn Europea desde la primera reglamentacion sobre designaciones de
origen e indicaciones geograficas, explica que el periodo de supresion gradual es
normalmente de cinco afios, pero que en ocasiones puede ser de un afo, si los problemas
de los operadores son muy graves 0, en casos excepcionales y por motivos histéricos, de 15
anos. Para concluir, expresa su sorpresa por la propuesta de suprimir esta disposicion ya
que ofrece una valiosa posibilidad a los operadores, que no se verian obligados a detener
abruptamente la comercializacion de sus productos.

343. EI Sr. WU (China), tras explicar que en China las indicaciones geograficas se registran
como marcas de certificacion o marcas colectivas, dice que cuando la utilizacién anterior de
una marca esta relacionada con una indicacion geografica, siempre existe una vinculacién
entre la indicacion geografica y la marca.

344. El Sr. BATANGA (OAPI) dice que la OAPI apoya que se mantenga el articulo 17.1).

345. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) dice que su delegacion agradece la
explicacion del presidente y la referencia articulo 15. Sin embargo, tras indicar que el
apartado b) del articulo 17.1) hace referencia a una hoja de ruta para las Partes
Contratantes sobre como deben realizar la supresion gradual después de una denegacion,
solicita aclaraciones sobre las referencias a utilizaciones que se hacen en los apartados a)

y b).
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346. ElI PRESIDENTE invita a que la Secretaria aclare como debe interpretarse el
articulo 17.1).

347. EI Sr. HOPPERGER (OMPI), tras tomar nota de las preocupaciones expresadas por
varias delegaciones sobre los efectos de un registro internacional y sobre como eso podria
afectar a utilizaciones anteriores, ya sea como uso genérico, como marca, o de cualquier
otra forma, sefiala que el articulo 17 no se ocupa de ese asunto en absoluto. La cuestion de
determinar si algo debe o no estar protegido o amparado por una clausula de salvaguarda
de proteccion se trata en el articulo 13. En consecuencia, el articulo 17.1) no seria aplicable
en relacion, por ejemplo, con derechos de marcas anteriores. Lo mismo cabe decir en
relacion con las denegaciones en virtud del articulo 15. El objetivo del articulo 17.1) es
determinar si el efecto sobre una Parte Contratante de una denominacién de origen o
indicacion geografica registrada a nivel internacional se produciria de forma inmediata o solo
después de un periodo gradual. La confusién en relacion con el asunto objeto de debate es
también uno de los principales malentendidos en relacién con el articulo 5.6 del Arreglo de
Lisboa de 1958, ya que a menudo se ha interpretado erréneamente que en el marco de
dicha provision, las Partes Contratantes tienen que suprimir gradualmente cualquier
utilizacion anterior. Sin embargo, nunca se les ha requerido la supresion gradual de nada en
absoluto si se ha denegado la proteccion. El articulo 17 solo seria aplicable en ausencia de
una denegacion o si ésta se retira. En relacion con la preocupacion expresada por la
delegacién de los Estados Unidos de América, sugiere que se redacte de nuevo el

articulo 17.1)b) de forma que diga: “fundandose en una utilizacion anterior que no haya sido
objeto de salvaguarda en virtud del articulo 13”, en lugar de “fundandose en una utilizacion
anterior como se contempla en el apartado a)”.

348. ElI PRESIDENTE observa que existe apoyo suficiente para incluir el articulo 17.1) en el
texto y considera que es posible superar los problemas expuestos mediante una redaccion
mejorada que clarifique la disposicién a fin de llegar a una solucion de compromiso.

Cuestion xiii): determinar si el articulo 19.1) deberia establecer una lista exhaustiva o no
exhaustiva de motivos de invalidacion

349. EI PRESIDENTE inicia el debate sobre el articulo 19.1).

350. EI Sr. HOPPERGER (OMPI) presenta las dos variantes propuestas en el articulo 19.1),
sefialando que ninguna de ellas sugiere una lista exhaustiva de motivos ya que ambas
hacen referencia al parrafo inicial de la disposicién que sefala que “Entre los motivos por los
cuales una Parte Contratante podra pronunciar un invalidacion, total o parcial, de los efectos
de un registro internacional en su territorio, cabe mencionar”.

351. EI Sr. POLINER (Israel) dice que, si bien esta de acuerdo con la Secretaria en que
podria interpretarse que las dos variantes incluyen una lista abierta de motivos de
invalidacion, prefiere la Variante A ya que declara la naturaleza abierta de la lista de una
forma mas concluyente que la Variante B. Expresa su preferencia por una lista abierta de
motivos de invalidacion, en particular tras el debate sobre el articulo 17.1) en el sentido de
que si se perdiera un derecho genérico u otro derecho cualquiera durante el periodo de
analisis, el defensor al menos podria defenderse en ese sentido.

352. La Sra. FOUKS (Francia), tras sefalar que esta disposicion es una novedad en
relacion con el actual Arreglo de Lisboa, considera que es importante la aplicacion de
disposiciones que clarifiquen el procedimiento de invalidacién ya que dicho procedimiento
resulta necesario en algunos casos. Su delegacion subraya la importancia de que existan
motivos de invalidacion estrictamente orientados a preservar la seguridad juridica de los
operadores que han hecho una solicitud de registro y considera que el periodo de un afio
que se concede a las Administraciones Competentes para verificar que la indicacion
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geografica o la denominacién de origen esta registrada apropiadamente y no existen
motivos para la denegacion, es suficiente. Tras recordar la necesidad de limitar los motivos
de invalidacion, la delegada reconoce dos salvedades a la permanencia indefinida de una
denominacién de origen o una indicacion geografica, a saber, en caso de existencia de un
derecho anterior y en caso de que la definicion de la denominacion de origen o la indicacion
geografica no pueda garantizarse en la Parte Contratante de origen.

353. EI Sr. KRATOCHVIL (Republica Checa) dice que su delegacién también prefiere la
Variante B porque ofrece una mayor certeza juridica que la Variante A.

354. La Sra. CHARIKHI (Argelia) expresa la preferencia de su delegacion por la Variante B,
que aporta mas precision a los motivos de invalidacién que la Variante A, que considera
excesivamente amplia. Tras hacer referencia al inciso ii) de la Variante B, la delegada se
pregunta quien debe pronunciarse sobre la conformidad con la definiciéon de una
denominacion de origen o de una indicacion geografica.

355. El Sr. AZAMI SARDOUEI (Republica Islamica de Irdn) dice que su delegacion apoya la
Variante B en aras de una mayor certeza juridica.

356. La Sra. VIEIRA LOPES (Portugal) dice que su delegacion apoya la Variante B, que
proporciona una mayor certeza juridica.

357. La Sra. MORARU (Rumania) indica que su delegacion prefiere la Variante B pues
considera que los motivos de invalidacidon deben estar limitados y que esta variante ofrece
una mayor seguridad juridica.

358. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América), tras expresar su apoyo a la
intervencion de la delegacion de Israel, dice que su delegacién apoya la Variante A, ya que
no deben limitarse los motivos de invalidacion y las opciones de invalidacion deben dejarse
al arbitrio de la legislacion nacional. En relacion con el inciso ii) de la Variante B, solicita una
aclaracioén sobre si la situacion a la que éste hace referencia no esta ya contemplada en el
articulo 8, que prevé que si la denominacién de origen o indicacion geografica ya no esta
protegida en la Parte Contratante de origen, el registro internacional dejaria de tener validez
y podria ser anulado. Sin el inciso ii), la Variante B seria muy similar a la Variante A.

359. EI PRESIDENTE dice que, desde su punto de vista, el inciso ii) de la Variante B se
aplicaria cuando ya no pueda garantizarse la conformidad con la definicion en la Parte
Contratante de origen, aunque la denominacion de origen o la indicacion geografica aun
esté protegida en la misma. En otras palabras, si la Parte Contratante de origen no
identifica las consecuencias del incumplimiento de la definicion, en otras Partes
Contratantes podrian invalidarse los efectos del registro internacional.

360. La Sra. RODRIGUEZ CAMEJO (Cuba) dice que su delegacién apoya la Variante A.

361. La Sra. CERENZA (ltalia) expresa la preferencia de su delegacién por la Variante B
por los mismos motivos expuestos por otras delegaciones que han apoyado esa opcion.

362. EI Sr. KLINKA (Eslovaquia) expresa la preferencia de su delegacion por la Variante B.

363. La Sra. MOORE (Australia) dice que su delegacion apoya la Variante A. Limitar los
motivos de invalidacién a los propuestos en la Variante B podria ser excesivamente
cauteloso y un motivo de la exclusion como miembros de paises con indicaciones
geograficas protegidas por el sistema de marcas. La delegada sefiala que existen motivos
adicionales que podrian justificar la invalidacion, incluido el caso de una solicitud hecha de
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mala fe, que las normas que rigen la utilizacion de la marca de certificacion sean en
detrimento del publico o que el titular registrado o el usuario aprobado incumplan lo
dispuesto por las normas sobre utilizacion de la marca de certificacion. Ademas, una
decision administrativa para la proteccion de una indicacion geografica podria ser errénea si,
por ejemplo, no se dispone de toda la informacion necesaria para determinar si la solicitud
se ha realizado o no de mala fe. Por lo tanto, seria necesario disponer de un mecanismo
para corregir dichos errores, cuya naturaleza podria no ser siempre predecible. Un conjunto
adecuado de mecanismos de revision solido y significativo seria una caracteristica
importante de un sistema aplicable con transparencia y en interés del publico.

364. EI Sr. WU (China) dice que su delegacion no puede apoyar ninguna de las dos
variantes ya que ambas tienen limitaciones con las que no esta de acuerdo. En su lugar,
opina que los motivos de invalidacion deben ser determinados por las administraciones
pertinentes de conformidad con su legislacion y reglamentacion nacional.

365. La Sra. SALAH (Marruecos) expresa la preferencia de su delegacién por la Variante A
pues estima que esta es mas amplia y no imita los motivos de invalidacion.

366. El Sr. BATANGA (OAPI) dice que la OAPI propone que se remita a la legislacion
nacional de la Parte Contratante el establecimiento de los criterios de invalidacién. En su
defecto, la OAPI prefiere la Variante A debido a que no limita los criterios de invalidacion.

367. La Sra. KOUBITOBO NNOKO (Camerun) se suma a la propuesta de la delegacién de
China para que este asunto se trate de acuerdo con las legislaciones nacionales. Para su
delegacioén, las variantes A y B son en todo caso limitantes, pues las legislaciones pueden
prever otros motivos de invalidacion.

368. La Sra. SCHULTE (INTA) recibe con beneplacito que las variantes A y B hagan ambas
referencia especificamente a derechos anteriores como un posible motivo de invalidacion,
pero tiene problemas con la propuesta de limitar los motivos de invalidacion a los incluidos
en la Variante B, que solo enumera dos casos. La INTA opina que de conformidad con el
Sistema de Lisboa vigente, no deben imponerse limitaciones a los motivos de invalidacion.
Eso es particularmente importante a la vista del amplio alcance propuesto para la proteccién
de indicaciones geograficas en virtud del articulo 11, que puede dificultar a las partes
potencialmente afectadas, predecir las circunstancias en las que podrian surgir conflictos.
Como ocurre con cualquier derecho de propiedad intelectual, la INTA opina que una
indicacion geografica solo deberia disfrutar de proteccion continuada si realmente cumple
los requisitos para la proteccién en el territorio en cuestién y si la libre disponibilidad de
términos para su uso por comerciantes esta limitada a términos que nunca deberian ser
objeto de proteccion. A este respecto, explica que seria excesivo y contrario al régimen
juridico de muchos paises concluir que existe silencio administrativo por el hecho de que no
se haya notificado una denegacion y proporcionar asi una proteccion permanente incluso
cuando no se cumplen los requisitos para la proteccion. Manifiesta su acuerdo con la
delegacion de Australia en el sentido de que la Administracion competente puede no llegar a
disponer en un periodo de un afo de la informacion o los recursos necesarios para evaluar
correctamente si debe concederse proteccion. Concluye diciendo que deberia ser posible
corregir errores, como ocurre en el Sistema de Madrid, para invalidar la amplitud territorial
de un registro de marca internacional aunque no se haya notificado ninguna denegacion en
el plazo de tiempo aplicable.

369. EI PRESIDENTE, tras observar que las posturas estan divididas entre ambas
variantes, sefiala que se ha expresado una tercera posibilidad, a saber, que el texto
examinado no se ocupe de este asunto. Esta postura se basa en que el Arreglo de Lisboa
vigente no enumera los motivos de denegacién ni de invalidacion. Se pregunta si seria
posible utilizar un texto similar al del articulo 5.6) del Protocolo de Madrid, que considera que
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este asunto se trate con arreglo a la legislacion nacional de las Partes Contratantes. Sefala
que aunque entiende los problemas de algunas delegaciones, no cree que la inclusion de
una lista exhaustiva sea coherente con que el texto revisado no incluye una lista de posibles
motivos de denegacion. Finalmente, sefala que en su opinidn una lista no exhaustiva
contribuiria a atraer a un mayor numero de miembros.

370. El PRESIDENTE levanta a sesion.
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Sexta sesion
Jueves 14 de mayo de2015
Manana

GRUPO D: CUESTIONES RELATIVAS A LAS TASAS Y LA FINANCIACION DEL
SISTEMA DE LISBOA

371. EI PRESIDENTE identifica dos subgrupos en el grupo D. El primero es la posible
introduccion de tasas individuales, que sugiere que se aborde por separado. El segundo
comprende los tres restantes puntos del grupo D que se refieren a la financiacion del
Sistema de Lisboa. Propone que se debata en primer lugar la introduccion de tasas
individuales.

Cuestion vi): articulo 7.5) y disposiciones conexas en relacién con la posible introduccién de
tasas individuales

372. EI PRESIDENTE inicia el debate sobre el articulo 7.5).

373. EI Sr. HOPPERGER (OMPI) presenta el articulo 7.5) y las dos variantes incluidas en la
propuesta basica.

374. EI Sr. RENDON ALGARA (México) recuerda que durante los cinco afios que ha
durado el trabajo del Grupo de Trabajo, su delegacién ha participado de manera
constructiva, sosteniendo que el mejoramiento del sistema comprende no solo el trabajo a
cargo de la OMPI sino también el de las Oficinas nacionales. Afade que la modernizacion y
mejoramiento del Sistema de Lisboa implicaria cambios importantes en la forma de trabajo
de las Oficinas nacionales, las cuales requieren contar con recursos suficientes. Por
consiguiente, México ha apoyado la idea de que cada Parte Contratante defina el monto de
las tasas individuales nacionales a fin de permitir a cada pais contar con un sistema eficiente
en beneficio de los titulares de las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas,
asi como en beneficio de los mismos consumidores. A su parecer, dichas tasas no
pretenden obtener excedentes en beneficio de las Oficinas sino que cada pais pueda contar
con los elementos necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema y la
recuperacion de los costos. En ese sentido, su delegacion se pronuncia a favor de la
Variante A.

375. La Sra. VIEIRA LOPES (Portugal), tras indicar que los aspectos relacionados con la
financiacién y elaboracién del presupuesto son esenciales para el funcionamiento del
Sistema de Lisboa, dice que es necesario encontrar una forma integrada de abordar estos
asuntos, teniendo presente el mandato de que el Sistema de Lisboa sea lo mas atractivo
posible para que otros paises se adhieran al mismo.

376. La Sra. SANCHEZ TORRES (Cuba) dice que su delegacién apoya la Variante A
puesto que considera que es una manera de cubrir los costos de las Oficinas nacionales.

377. EI Sr. SCHMIDLIN (Italia) declara que su delegacion se suma a la idea de establecer
tasas individuales que ayuden a las Oficinas a recuperar los costos de tramitacién de
nuevas solicitudes. Considera que es una forma de aumentar el atractivo del Sistema de
Lisboa y de contribuir a que otros paises se unan al mismo. Sin embargo, el costo
econdémico para los solicitantes no debe aumentar en exceso pues en caso contrario el
sistema no resultaria atractivo para ellos. En relacion con la Variante A, su delegacion no
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entiende qué anade la ultima frase del apartado a) a lo dicho al comienzo del mismo, ni la
clarificacion incluida en el apartado b).

378. EI Sr. KLING (Israel) expresa el apoyo de su delegacion a la Variante A por los
motivos indicados por otros Estados miembros y subraya que el principal factor seria la
recuperacion de costos por las Administraciones competentes dedicadas a la tramitacion de
nuevas solicitudes. A este respecto, sefiala que las Administraciones competentes serian
probablemente las oficinas de propiedad intelectual, cuyo funcionamiento es a menudo
posible gracias a los fondos procedentes de su actividad comercial, que debe ser eficiente.
Las tasas individuales alentarian la adhesion al sistema de nuevos Estados miembros y
apoyaria un mayor uso del mismo.

379. ElI Sr. MAYAUTE VARGAS (Peru) dice que su delegacion apoya la Variante A puesto
que permite a las Oficinas de Propiedad Intelectual de los Estados miembros aplicar una
tasa individual para cubrir los costos derivados del examen substancial de los registros y dar
un tratamiento mucho mas eficiente a los usuarios. No obstante, a su delegacion le parece
importante fijar una tasa limitada que no sea superior a la actual tasa de registro de 500
francos suizos.

380. EI Sr. GONDA (Hungria) indica que su delegacion se suma al principio de que el
Sistema de Lisboa debe ser autosostenible y, por lo tanto, no excluye la revision de su
estructura de tasas. Desde el punto de vista de su delegacion, el equilibrio presupuestario
del sistema depende de ciertos factores que requieren un analisis cuidadoso de los
antecedentes de