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1. En su reuniéon mantenida los dias 30 y 31 de octubre de 2014, el Comité Preparatorio de
la Conferencia diplomatica para la adopcion de un Arreglo de Lisboa revisado sobre
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geograficas convino en fijar al 1 de febrero de 2015,
el plazo para que todos los Estados miembros de la OMPI presentaran sus propuestas por
escrito sobre modificaciones de la propuesta basica en relacién con cuestiones que el Grupo
de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa habia sefialado como pendientes”.
Incumbiria a la Secretaria recopilar dichas propuestas y remitirlas a la Conferencia Diplomatica
a titulo informativo (parrafo 11 del documento LI/R/PM/6).

2. De conformidad con ese procedimiento, en el presente documento se exponen las
propuestas recibidas de los siguientes Estados miembros de la OMPI:

Anexo I Argelia

Anexo ll: Chile

Anexo lll: Colombia

Anexo IV: Israel

Anexo V Republica de Corea

Anexo VI: Federacion de Rusia
Anexo VII: Tailandia

Anexo VIII: Togo

Anexo IX: Tunez

Anexo X: Estados Unidos de América

Dichas cuestiones se enumeran en el parrafo 4 del documento LI/DC/5.
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Resultados de las reuniones de coordinacién interministeriales relativas
al proyecto de texto revisado del Arreglo de Lisboa

Resumen delas posturas/observaciones/propuestas de modificaciones

Articulo/Regla

Redaccién actual

Redaccidn propuesta

Articulo 2
Materia

i) toda denominacion protegida en la Parte
Contratante de origen que consista en el nombre
de una zona geografica o que contenga dicho
nombre, u otra denominacién conocida por hacer
referencia a dicha zona, que sirva para identificar
un producto como originario de dicha zona
geografica, cuando la calidad o las caracteristicas
del producto se deban exclusiva o esencialmente
al medio geografico, comprendidos los factores
naturales y humanos, y que hayan dado al
producto su reputacion; asi como a

ii) toda indicacién protegida en la Parte
Contratante de origen que consista en el nombre
de una zona geografica o que contenga dicho
nombre, u otra indicacién conocida por hacer
referencia a dicha zona, que identifique un
producto como originario de esa zona geografica,
cuando determinada calidad, reputacion u otra
caracteristica determinada del producto sea
imputable fundamentalmente a su origen
geografico.

Articulo 3
Administracion
competente

Las Partes Contratantes designaran una entidad
que sera responsable de la administracion de la
presente Acta en su territorio y de las
comunicaciones con la Oficina Internacional en
virtud de la presente Acta y del Reglamento. Las
Partes Contratantes notificaran a la Oficina
Internacional el nombre y los datos de contacto de
dicha Administraciéon competente, tal como se
estipula en el Reglamento.

Articulo 5
Solicitud

2) [Solicitud presentada por la Administracién
competente] Con sujecion a lo dispuesto en el
parrafo 3, la solicitud de registro internacional de
una denominacién de origen o de una indicacién
geografica sera presentada por la Administracion
competente en nombre de:

i) los beneficiarios; o

ii) una persona moral que esté facultada
legalmente a ejercer los derechos de los
beneficiarios u otros derechos relativos a la
denominacion de origen o la indicaciéon geografica,
como por ejemplo una federacién o asociacién que
represente a los beneficiarios o un grupo de
productores que represente a los beneficiarios
mencionados, con independencia de su
composicioén y de la forma juridica en la que se
presente.

Propuesta: [Solicitud presentada por la
Administracién competente] Con sujecion a lo
dispuesto en el parrafo 3, la solicitud de registro
internacional de una denominacién de origen o de
una indicacién geografica sera presentada por la
Administracion competente en nombre de:

i) los beneficiarios; o

ii) una persona moral que esté facultada
legalmente, segln la legislacion nacional, a ejercer

[...] la indicacién geografica;-ceme-por-ejemplo-una

represente a los-beneficiarios-mencionados, 6o
thdependencia-de su-co FQS.SQ y-dela-forma
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Articulo/Regla

Redacciéon actual

Redaccion propuesta

[4) [Posibles solicitudes conjuntas en caso de
zona geografica transfronteriza] a) En el caso de
una zona geografica de origen que consista en una
zona geografica transfronteriza, las Partes

Supresion: {4)}—[Pesibles—solicitudes—conjuntas—en

Articulo 5 Contratantes adyacentes podran, si asi lo Partes—Contratantes—adyacentes podran,—si-asi-lo

Solicitud acuerdan, actuar en caracter de Parte Contratante acuerdan—actuar-en-caracter-de-Parte-Contratante
de origen Unica, presentando conjuntamente una de—origen—Unica,—presentando—conjuntamente—una
solicitud por conducto de una Administracion solicitud—por—conducto—de—una—Administracién
competente designada de comun acuerdo. competente-designada-de-comtn-acuerdo-

b) Una solicitud de esa indole también ——b)—Unasolicitud-de-esa-indole-también
podra ser presentada por los beneficiarios o la podra-ser-presentada-porlos-beneficiarios-o-la
persona moral mencionada en el inciso ii) del persona-moral-mencionada-en-elinciso-ii}-del
parrafo 2, en el entendimiento de que todas las parrafo-2-en-elentendimiento-de-que-todaslas
Partes Contratantes adyacentes han efectuado la Partes-Contratantes-adyacentes-han-efectuadola
declaracion mencionada en el apartado b) del declaracién-mencionada-en-el-apartado-b)-del
parrafo 3.] parrafo-3.]

VARIANTE A
3) [Tasa de mantenimiento] La Asamblea
establecera una tasa pagadera para el
mantenimiento de cada registro internacional, a un
nivel determinado por la medida en que los
ingresos procedentes de las fuentes mencionadas
en los incisos i) y iii) a v) del parrafo 3 del Articulo
Articulo 7 24 no basten para cubrir los gastos de la Union
Tasas particular.

VARIANTE B

3) [Tasa de mantenimiento] La Asamblea
podra establecer una tasa pagadera para el
mantenimiento de cada registro internacional, en la
medida en que los ingresos procedentes de las
fuentes mencionadas en los incisos i) y iii) a v) del
parrafo 3 del Articulo 24 no basten para cubrir los
gastos de la Unién particular.

VARIANTE C

No hay disposiciones sobre las tasas de
mantenimiento.

4) [Tasas reducidas] La Asamblea
establecera tasas reducidas para ciertos registros
internacionales relativos a las denominaciones de
origen y para ciertos registros internacionales de
indicaciones geograficas, en particular, aquellos
respecto de los cuales la Parte Contratante de
origen sea un pais en desarrollo o un pais menos
adelantado.

4) [Tasas reducidas] La Asamblea establecera
tasas reducidas para eiertes registros
internacionales relativos a las denominaciones de
origen y para ciertos registros internacionales de
indicaciones geograficas, en particular, aquellos
respecto de los cuales la Parte Contratante de
origen sea un pais en desarrollo o un pais menos
adelantado.
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Articulo/Regla

Redaccién actual

Redaccidn propuesta

5) [Tasa individual] (regla 8-3)
VARIANTE A

a) Toda Parte Contratante podra notificar al
Director General, mediante una declaracién, que la
proteccion resultante de un registro internacional
solo se aplicara en dicha Parte Contratante
unicamente si se ha pagado una tasa para cubrir

a) Toda Parte Contratante podra notificar al
Director General, mediante una declaracioén, que la
proteccion resultante de un registro internacional solo
se aplicara en dicha Parte Contratante Unicamente si
se ha pagado una tasa para cubrir el costo del

Articulo 7 el costo del examen sustantivo del registro examen sustantivo del registro internacional. La
Tasas internacional. La cuantia de dicha tasa individual cuantia-de-dichatasaindividual-seindicaraenla

se indicara en la declaracion y podra modificarse declaracién-y-podra-modificarse-en-declaraciones
en declaraciones ulteriores. Dicha cuantia no ulteriores—Dicha-cuantia-no-podra-sersuperior-al
podra ser superior al equivalente de la cuantia equivalente-de-la-cuantia-estipulada-ertalegislacion
estipulada en la legislacion nacional o regional de nacional-oregional-dela-Parte Contratante;
la Parte Contratante, deduciéndose de la misma deduciéndose-de-la-mismalas-economias
las economias resultantes del procedimiento imi i i ;
internacional. Ademas, la Parte Contratante podra | Ademas, la Parte Contratante podra notificar al
notificar al Director General, mediante una Director General, mediante una declaracion, que la
declaracion, que la proteccion resultante de un proteccion resultante de un registro internacional
registro internacional estara supeditada a los estara supeditada a los requisitos de mantenimiento
requisitos de mantenimiento y renovacioén y al y renovacion y al pago de las tasas
pago de las tasas correspondientes. correspondientes.
b) A falta de pago de la tasa individual, se b) A falta de pago de la tasa individual, se
considerara que se renuncia a la proteccion considerara que se renuncia a la proteccién respecto
respecto de la Parte Contratante que exija el pago | de la Parte Contratante que exija el pago de la tasa.
de la tasa.
VARIANTE B
a) La Asamblea podra establecer la
posibilidad de que las Partes Contratantes exijan
el pago de tasas individuales para cubrir los costos
del examen sustantivo de los registros
internacionales.
b) A falta de pago de la tasa individual, se
considerara que se renuncia a la proteccién
respecto de la Parte Contratante que exija el pago
de la tasa.
2) [Cancelacion] a) La Administracion
competente de la Parte Contratante de origen o,

Articulo 8 en el caso del parrafo 3 del Articulo 5, los

Duracion de la
validez de los
registros
internacionales

beneficiarios o la persona moral mencionada en el
inciso ii) del parrafo 2 del Articulo 50 la
Administracion competente de la Parte
Contratante de origen, pueden en cualquier
momento solicitar a la Oficina Internacional que
cancele el registro internacional de que se trate.
b) En caso de que la denominacion que
constituye una denominacion de origen registrada,
o la indicacion que constituye una indicacion
geografica registrada ya no goce de proteccion en
la Parte Contratante de origen, la Administracion
competente de la Parte Contratante de origen
pedira que se cancele el registro internacional.
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Articulo/Regla

Redacciéon actual

Redaccion propuesta

Articulo 9

Obligacion de
proteger

Las Partes Contratantes protegeran en sus
territorios, a tenor de sus propios sistemas y
practicas juridicas, pero de conformidad con las
clausulas de la presente Acta, las denominaciones
de origen y las indicaciones geograficas
registradas, con sujecién a cualesquiera
denegaciones, renuncias, invalidaciones o
cancelaciones que pudieren ser efectivas con
respecto a su territorio, y en el entendimiento de
que no se exigira que las Partes Contratantes en
cuya legislacién nacional o regional no se
distingan las denominaciones de origen de las
indicaciones geograficas a introducir dicha
distincion en legislaciéon nacional o regional.

Articulo 10

Proteccion con
arreglo a las
legislaciones de las
Partes Contratantes
y otros instrumentos

1) [Forma de proteccion juridica] Las Partes
Contratantes [...] satisfaga los requisitos
sustantivos de la presente Acta.

2) [Proteccion en virtud de otros instrumentos]
Las disposiciones de la presente Acta no
afectaran [...] en virtud de su legislacién nacional
o regional, o en virtud de otros instrumentos
internacionales.

Articulo 11

Proteccion respecto
de las
denominaciones de
origeny las
indicaciones
geograficas
registradas

1) [Contenido de la proteccién] Con sujecion
a las disposiciones de la presente Acta, las Partes
Contratantes concederan proteccion a una
denominacién de origen o una indicacion
geografica registrada, contra:

a) todo uso de la denominacién de origen o
de la indicacién geografica
i) respecto de productos del mismo

género que aquellos [...] otros requisitos
aplicables para utilizar la denominacién de origen
o la indicacion geografica; o

VARIANTE A

i) que represente uso indebido, imitacion o
evocacion, o

iii) que perjudique o explote indebidamente
su reputacion,

VARIANTE B
ii) respecto de productos que no sean del

mismo género [...] y los beneficiarios, y puede
perjudicar los intereses de dichos beneficiarios,
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Articulo/Regla

Redaccién actual

Redaccidn propuesta

Articulo 11

Proteccion respecto
de las
denominaciones de
origeny las
indicaciones
geograficas
registradas

3) [Declaracién relativa al contenido de la
proteccion]

VARIANTE A

Todo Estado u organizacion intergubernamental
podra declarar, [...] si dicho uso puede indicar o
inducir a pensar que existe un vinculo entre dichos
productos y los beneficiarios, y puede perjudicar
los intereses de dichos beneficiarios.

VARIANTE B

Todo Estado u organizacion intergubernamental
podra declarar, [...] un vinculo entre dichos
productos y los beneficiarios, y puede perjudicar
los intereses de dichos beneficiarios.

VARIANTE C

Todo Estado u organizacion intergubernamental
podra declarar, en el momento del depdsito de su
instrumento de ratificacién o adhesion, que, en
lugar de conceder la proteccion estipulada en los
incisos ii) y iii) del apartado a) del parrafo 1,
concedera [... ] si dicho uso:

i) puede indicar que existe un vinculo entre
dichos productos y los beneficiarios de la
denominacién de origen o la indicacion geografica,
y podria perjudicar los intereses de dichos
beneficiarios;

ii) podria menoscabar o diluir de manera
desleal el caracter distintivo de la denominacién de
origen o la indicacién geografica; o

iii) redundaria en un aprovechamiento
indebido del caracter distintivo de la denominacion
de origen o la indicacién geografica.

VARIANTE D

Todo Estado u organizacion intergubernamental
podra declarar, en el momento [...] puede indicar o
inducir a pensar que existe un vinculo entre dichos
productos y los beneficiarios, y puede perjudicar
los intereses de dichos beneficiarios.

VARIANTE C

“Todo Estado [...] la proteccioén estipulada en los
incisos ii) y iii) del apartado a) del parrafo 1,
concedera [...]a la denominacion de origen [...]
registrada [...] a los que se aplica [...] geogréfica, si
dicho uso:

i) puede indicar que existe un vinculo entre
dichos productos y los beneficiarios de la
denominacion de origen o la indicacién geografica, y
podria perjudicar los intereses de dichos
beneficiarios;

ii) podria menoscabar o diluir de manera
desleal el caracter distintivo de la denominacion de
origen o la indicacién geografica; o

iii) redundaria en un aprovechamiento indebido
del caracter distintivo de la denominacién de origen o
la indicacion geografica.”
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Articulo/Regla

Redacciéon actual

Redaccién propuesta

Articulo 12
Proteccién
destinada a evitar la
adquisicion de
caracter genérico

A reserva de lo dispuesto en la presente Acta, las
denominaciones de origen registradas y las
indicaciones geogréficas registradas no podran
convertirse en genéricas [no podra considerarse
que las denominaciones de origen registradas y
las indicaciones geograficas registradas se hayan
convertido en genéricas] en la medida en que [la
denominacién que constituya] la denominacién de
origen o [la indicacién que constituya] la indicacion
geografica esté protegida en la Parte Contratante
de origen [y se satisfagan los requisitos de la
legislacién nacional o regional de la Parte
Contratante en cuestién acerca de la utilizacion, el
mantenimiento y la renovacion].

“A reserva de lo dispuesto en la presente Acta, las
denominaciones de origen registradas y las
indicaciones geogréficas registradas no podran
convertirse en genéricas [re-podré-considerarse-gue

R 5 ;
convertido-en-genéricas} en la medida en que fla
denominacion-que-constituyal la denominacion de
origen o fla-indicacié i la indicacion
geografica esté protegida en la Parte Contratante de
origen y se satisfagan los requisitos de la
legislacion nacional o regional de la Parte
Contratante en cuestion acerca de la utilizacion,
el mantenimiento y larenovacién.”

Articulo 13
Salvaguardias
respecto de otros
derechos

1) [Derechos de marca anteriores] Sin perjuicio de
lo dispuesto en los Articulos 15y 19, cuando una
denominacién de origen [...] o que haya sido
adquirida mediante uso, de buena fe en una Parte
Contratante,

VARIANTE A

la proteccion de esa denominacion de origen o
indicacion geografica [...] y siempre que no se
induzca a error al publico.

VARIANTE B

la proteccion de la denominacion de origen o
indicacion geografica en dicha Parte Contratante
quedara condicionada a los derechos otorgados
por la marca anterior conforme a la legislacion
nacional o regional y a las posibles excepciones
aplicables a esos derechos.

Articulo 14
Procedimientos de
observancia y
medidas de
subsanacion

Las Partes Contratantes [...] cualquier interesado,
persona fisica o moral, publica o privada,
conforme a su sistema y su practica juridicos.

“Las Partes Contratantes [...] cualquier interesado,
persona fisica o moral, publica o privada, conforme a
su sistema y su practica juridicos y su legislacion
nacional.”

Articulo 15
Denegacion

1) [Denegacion de los efectos del registro
internacional] a) Dentro del plazo indicado en el
Reglamento, la Administracion competente [...]
denegacién podra ser presentada de oficio por la
Administracién competente, si su legislacion lo
permite, o a peticion de una parte interesada.
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Articulo/Regla

Redacciéon actual

Redaccién propuesta

1) [Procedimiento de retiro de las denegaciones]
Una denegacion podra ser retirada de conformidad
con los procedimientos especificados en el

Articulo 16 Reglamento. El retiro de una denegacion se
5:;20:(361: inscribira en el Registro Internacional. [2) [Negociaciones] Cuando corresponda y sin
9 2V IN L Cuand d . perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 5 del Articulo
2) [ _egoglalcmdqes] ;Jan 0 for’resrf)or; j 3{ sin 15, la Parte Contratante de origen podra proponer
X?{,JU'T'O1 56 Io Plsr;:uecs otente {)alrjra ovde dra que se entablen negociaciones con una Parte
lculo 15, fa Farte Lonlratante de origen podra Contratante respecto de la que se haya inscrito una
proponer que se entablen negociaciones con una denegacion afi iy e
Eartg Contratante res_E)ecto'de la que se ha'lya : con el fin de obtener una denegacion.]
inscrito una denegacién a fin de que se retire dicha
denegacion.]
La Administracion competente de una Parte “La Administracion competente de una Parte
Articulo 18 Contratante podra notificar a la Oficina Contratante podra notificar a la Oficina Internacional

Notificacion de
concesion de la
proteccion

Internacional la concesion de la proteccion a una
denominacién de origen registrada o una
indicacion geografica registrada. La Oficina
Internacional inscribira esa notificacion en el
Registro Internacional y la publicara.

la concesién de la proteccion a una denominacién de
origen registrada o una indicacion geografica
registrada, dentro del plazo previsto por el
reglamento relativo a la notificacion de
denegacién. La Oficina Internacional inscribira esa
notificacién en el Registro Internacional y la
publicara.”

Articulo 19
Invalidacion

1) [Motivos de invalidacion] Entre los motivos por
los cuales una Parte [...] de los efectos de un
registro internacional en su territorio, cabe
mencionar:

VARIANTE A

en particular, los motivos basados en un derecho
anterior, segin se menciona en el Articulo 13.

VARIANTE B

i) un derecho anterior, como se menciona en
el Articulo 13, cuando la proteccién concedida a la
denominacion de origen o la indicacién geografica
registrada haya sido impugnada y la decisién del
tribunal sea definitiva; o

ii) cuando ya no se cumpla la definicién de
denominacién de origen o indicacién geografica en
la Parte Contratante de origen.

ii) cuando ya no se cumpla la definicién de
denominacién de origen o indicacion geografica en la
Parte Contratante de origen y haya sido impugnada
y la decision del tribunal sea definitiva.

Regla 5
Condiciones
relativas a la

solicitud

2) [Solicitud - Contenido obligatorio]

vii) los datos, incluida la fecha, que identifiquen el
registro, el acto legislativo o administrativo o la
decision judicial o administrativa en virtud de los
que se concedio la proteccion a la denominacion
de origen, o a la indicacion geogréfica, en la Parte
Contratante de origen..
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Articulo/Regla

Redacciéon actual

Redaccion propuesta

Regla 5
Condiciones
relativas a la

solicitud

3) [Solicitud — detalles relativos a la calidad, la
reputacion o la caracteristica (las caracteristicas)]

VARIANTE A

En la solicitud se indicaran asimismo detalles

acerca de, en el caso de una denominacion [...] se

proporcionara en un idioma de trabajo, pero no
sera traducida por la Oficina Internacional.

VARIANTE B

En la solicitud podran indicarse asimismo detalles
acerca de, [...] de produccion y, en el caso de una
indicacion [...]

VARIANTE C

En la medida en que [...] Director General.
Con miras a [...] internacional.
El incumplimiento [...] apartado a).

a
b
c
d) La Administracion [...].

)
)
)
)

Regla 5
Condiciones
relativas a la

solicitud

5) [Solicitud — No reivindicacion de la proteccion

en relacion con determinados elementos de la
denominacién de origen o la indicacion geogréfical

VARIANTE A

En la solicitud se indicara si en el registro, el acto
legislativo o administrativo o la decisién judicial o
administrativa, en virtud de los que se concede la
proteccion de la denominacién de origen o de la
indicacion geografica en la Parte Contratante de
origen, se especifica que no se concede la
proteccion respecto de determinados elementos
de la denominacion de origen o de la indicacion
geografica. Se indicaran dichos elementos en la
solicitud en un idioma de trabajo.

VARIANTE B

En la solicitud se podra incluir una declaracion a
los efectos de que no se reivindica la proteccién
en relacion con determinados elementos de la
denominacién de origen o la indicacion geografica.

Regla 6

Solicitudes
irregulares

1) [Examen de la solicitud y subsanacion de las
irregularidades] a) Sin perjuicio de lo dispuesto
en el parrafo 2, si la Oficina Internacional estima
que la solicitud no cumple los requisitos
establecidos en la Regla 3.1) o en la Regla 5),
diferira el registro e invitara a la Administraciéon
competente o, en el caso del Articulo 5.3), a los
beneficiarios o a la persona moral mencionada en
el Articulo 5.2)ii), a subsanar la irregularidad
observada, en un plazo de tres meses contados a
partir de la fecha en que se envié la invitacion.

Propuesta de modificacién: 1) [Examen de la
solicitud y subsanacion de las irregularidades] a)
Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 2, si la
Oficina Internacional estima que la solicitud no
cumple los requisitos establecidos en la Regla 3.1) o
en la Regla 5), diferira el registro e invitara a la
Administracion competente o, [...] a los beneficiarios
o a la persona moral mencionada en el Articulo
5.2)ii), a subsanar la irregularidad observada, en un
plazo de tres meses contados:

-a-partir de la fecha en
qae—se—enwe—la—mwtaem a partir de la fecha de

recepuon de esainvitacion.

[Sigue el Anexo l]
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CHILE

COMENTARIOS A LAS “CUESTIONES QUE SIGUEN PENDIENTES”
PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO SOBRE DENOMINACIONES DE
ORIGEN E INDICACIONES GEOGRAFICAS

La Secretaria de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha invitado a sus
Miembros a enviar comentarios a las “cuestiones que siguen pendientes” en el Proyecto de
Arreglo de Lisboa revisado sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones Geograficas.
Nuestro pais ha participado activamente como Estado observador durante las sesiones del
Grupo de Trabajo, presentando sugerencias y propuestas de texto. Sin embargo, no tenemos
certeza del futuro de estas propuestas. Queremos tener la posibilidad de participar plenamente
del proceso, bajo el entendido que los temas que se estan tratando son de gran importancia y
tienen implicancias dentro y fuera de la Union de Lisboa. Han pasado muchos afios y cambios
sustantivos en el mundo desde 1958. Asimismo, la incorporacion de una nueva categoria
juridica al objeto de proteccion, como las regulaciones sustantivas que se proponen que
incluyen indicaciones geogréficas, dan cuenta de ese impacto.

Por lo tanto ha sido una consecuencia logica ser proponentes de una participacion plena y
equitativa de todos los miembros de la OMPI, con el objeto de que el resultado sea realmente
representativo de la organizacion de manera inclusiva y participativa, y sea consistente con los
nuevos tiempos. Ello va en linea con la Convencién que da origen a la OMPI, donde entre otras
cosas incluye entre los fines el fomento a la “proteccion de la propiedad intelectual en todo el
mundo mediante la cooperacion de los Estados”. Por otro lado, también aplica la
recomendacion 15 de la Agenda para el Desarrollo, indica que las actividades normativas
deberan ser “inclusivas y estar orientadas hacia los miembros”, asi como “tener en cuenta los
distintos niveles de desarrollo” y “ser un proceso participativo que tenga en cuenta los intereses
y las prioridades de todos los Estados miembros”.

Dicha propuesta, presentada en el Comité Preparatorio, no fue aceptada en esa instancia por
los miembros de la Unién. En ese contexto, remitimos estos comentarios, que no obstan a
futuras reflexiones y comentarios durante el proceso, como expresion de nuestro legitimo
interés de que nuestras observaciones sean tomadas en cuenta en un proceso que se lleva a
cabo en el marco de la Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, a la cual pertenecemos.

La Secretaria ha identificado como cuestiones que siguen pendientes las siguientes:

i) Articulo 7.2) b), el Articulo 8.3) y el Articulo 24.3) v) y disposiciones conexas
en relacion con la posible introduccidn de tasas de mantenimiento:

En lo relacionado con esta materia nuestra delegacion quisiera reiterar lo sefialado durante las
sesiones del Grupo de Trabajo de Lisboa en donde hemos expresado nuestro apoyo a la
introduccion de tasas de mantenimiento (Art.7.2) b)). La introduccion de estas tasas sera una
forma util de hacer frente al déficit presupuestario de la Unién de Lisboa. Teniendo esto en
consideracion es que estimamos que dichas tasas debiesen poder ser establecidas sin la
necesidad de exigir una ausencia de otros financiamientos (Art.24.3). A mayor abundamiento,
nos parece importante recordar que este tipo de tasas no son ajenas a otros acuerdos
administrados por OMPI como es el caso del Sistema de Madrid y el Tratado de Cooperacion
en materia de Patentes.

En concordancia con nuestro apoyo a la inclusion de tasas de mantenimiento para el registro
internacional de IG/DO, creemos pertinente contemplar la cancelacion del registro internacional
en el evento de falta de pago de dicha tasa (art.8.3)
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i) La posible reintroduccion de las disposiciones del Arreglo de Lisboa vigente
en las que se abordan las contribuciones de los Miembros de la Union de
Lisboa.

En el texto vigente del Arreglo de Lisboa se contempla la posibilidad de contribuciones de los
paises de la Union en la medida que los ingresos procedentes de otras fuentes (tasas de
registro internacional; el producto de las ventas de publicaciones de la oficina Internacional;
donaciones legados y subvenciones y los alquileres, intereses y otros ingresos diversos) no
sean suficientes. Consideramos que para efecto de hacer frente a eventuales déficits
presupuestario resulta una mejor alternativa la inclusién de las tasas de mantenimiento. Por
tanto, estimamos que la reintroduccion en el Proyecto de Arreglo de normas que digan relacion
con la contribucién de los Miembros ha de ser considerada como un recurso de caracter
excepcional tal y como lo ha sido durante la vigencia del Arreglo de Lisboa.

iii) Las diversas opciones respecto del Articulo 11.1)a) y el Articulo 11.3)

En cuanto al nivel de proteccion, consideramos que la unica alternativa de texto que resulta
consistente con la regulacién internacional establecida por el Acuerdo de los ADPIC es la que
representa la OPCION D por lo que favoreceriamos su inclusién dentro del Arreglo. Sin
embargo, consideramos que la extension de la proteccion de la actual redaccion del Articulo 11
constituye un precedente negativo para la busqueda de un consenso internacional sobre la
material. La incorporacion de conceptos amplios y la extension a otros productos de la
proteccién contemplada para vinos y espirituosas en el Acuerdo de los ADPIC importa un
riesgo severo para la ampliacién de Miembros del Arreglo de Lisboa. Como ya fuese sefialado
con anterioridad, nuestra participacion ha estado orientada a buscar la construccion de
consenso que permitan ampliar la Membresia de este Acuerdo. En este sentido, consideramos
que no resulta adecuado incorporar reglas al Acuerdo que sabemos no son aceptables para un
numero importante de Estados Miembros que durante afios han buscado construir un consenso
internacional sobre la materia.

iv) El contenido del Articulo 12 relativo a la proteccion de caracter genérico.

Sobre la materia quisiéramos reiterar nuestro apoyo a que el titulo se denomine “proteccion
contra la adquisiciéon de caracter genérico” ya que consideramos que esta no debe ser
interpretada como una obligacion de hacer por la Parte Contratante, como pareciera sugerir la
redaccion alternativa. Por lo que favorecemos la incorporacion de dicho lenguaje en el texto de
la norma.

Apoyamos la inclusion de la frase en corchetes al final del articulo 12. Nos parece pertinente
que la proteccion contra el caracter genérico de las IG/DO registradas internacionalmente se
mantenga no solo en cuanto se encuentren protegidas en la Parte contratante de origen, sino
que ademas en cuanto se satisfagan los requisitos de la legislacion nacional o regional de la
Parte contratante en cuestion en lo relativo a la utilizacion, mantenimiento y renovacion.

V) Salvaguardias respecto de otros derechos.

Nuevamente quisiéramos manifestar nuestra preferencia por la opcion B que recoge el principio
de primero en tiempo, primero en derecho cuyo origen es posible encontrar en el Articulo 17 de
del Acuerdo de los ADPIC. De esta manera la coexistencia es posible pero como una
excepcion y no como regla general.

Asimismo, consideramos que el numeral 2 debe mantenerse en el texto por cuanto entrega una
solucion practica que permite abordar el problema con soluciones que tengan en consideracién
las particularidades de cada caso.
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Vi) Negociaciones tras una denegacion.

Reiteramos nuestra postura respecto de solicitar el retiro del numeral 2 referido a las
negociaciones.

vii) Regla 5.3) en caréacter de facultativa u obligatoria.

viii)  Regla 5.5) ii transparencia

iX) Aspectos relacionados con la aplicacion del Articulo 1 xiv)

X) Articulo 2.2) y el Articulo 5.4) en relacién con las zonas geograficas de origen
transfronterizo.

Consideramos que en la medida que la norma del articulo 5.4 es de caracter facultativo su
inclusion en el Tratado no genera mayores problemas.

xi) El derecho a presentar una solicitud en virtud del Articulo 5.2

Xii) El articulo 7.5) y 6) y las disposiciones conexas en relacién con la posible
introduccioén de tasas individuales.

xiii)  La cuestién de la declaracion concertada que figura en la nota de pie de
pagina 1 del Articulo 11y las disposiciones relativas a la misma cuestién.

En relacion con esta norma quisiéramos recordar parte de la historia vinculada a la nota al pie
de pagina 1 que contiene el proyecto de Declaracion Concertada.

Nuestro pais ha participado de este proceso de forma constructiva de manera de hacer del
Arreglo de Lisboa un acuerdo atractivo para la incorporacion de nuevos Miembros. En este
sentido, estimamos que la inclusién de una norma que haga referencia la practica de la
homonimia en el acuerdo no es sino una forma de lograr un acuerdo que sea coherente y
acorde con la realidad internacional. Por lo demas, su inclusion permitira la solucién de
problemas practicos a los cuales se ven enfrentados hoy en dia los Miembros del Arreglo que
reconocen DO e IG homénimas y que no encuentran pautas claras a seguir sobre esta materia
en el Arreglo de Lisboa.

Originalmente, por la importancia de la materia, esta disposicion fue tratada como parte
integrante del articulado del proyecto de revisidén y en nuestra calidad de observadores de este
proceso apoyamos su inclusién. Sin embargo, producto de la falta de consenso entre los
Miembros del Arreglo que han planteado sus inquietudes respecto a la manera como esta
norma podria afectar la proteccion de DOs e IGs, desde la 7 sesion del Grupo de Trabajo, se
ha abordado como una declaracién concertada.

Consideramos que al menos una declaracion concertada debe ser incluida en la version
revisada. Su ausencia significaria la falta total de referencia expresa en el Arreglo al
reconocimiento de DOs e IGs homonimas, lo que implicara falta de certeza y seguridad juridica
para todos las Partes Contratantes y beneficiarios. Lo anterior debido a que dicho concepto ya
existe por mas de 20 afios desde la aprobacion del Acuerdo de los ADPIC. Ademas, la
homonimia ha sido reconocida en multiples tratados internacionales, lo que junto a la practica
sostenida de los mismos miembros del Arreglo, lo hacen consistente con el derecho
internacional en la materia.

Finalmente, quisiéramos recordar que, tal y como lo hemos sefalado con anterioridad, esta
declaracién concertada no exige la admision de la homonimia sino que se limita a entregar
certeza a aquellas Partes Contratantes que utilicen esta practica sobre la posibilidad de poder
continuar con su uso.
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xiv)  Lista exhaustiva de motivos de invalidacion Articulo 19.1

Sobre la materia reiteramos nuestro apoyo a la opcién A. Asimismo quisiéramos reiterar que
nos parece pertinente la incorporacion de la frase “en conformidad con la legislacion nacional”.
Durante la pasada sesién del Grupo de Trabajo de Lisboa, dicha mocién conté con el apoyo de
otras delegaciones por lo que consideramos debe reflejarse en el texto.

XV) Declaracion de intencion de uso regla 5.4
xvi)  Cuantia de las tasas en laregla 8.1

[Sigue el Anexo lll]
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COLOMBIA

Comentarios de la Superintendencia de Industriay Comercio
Documentos LI/DC/3y LI/DC/4
Conferencia Diplomatica para la adopcion de una nueva Acta del Arreglo de Lisboa
relativo a la Proteccidon de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional
Ginebra, 11 a 21 de mayo de 2015

1. Sobre el articulo 1 del Proyecto de Nueva Acta del Arreglo de Lisboa, se debe aclarar en
el numeral viii), que la palabra que se debe utilizar no es “repertorio oficial”, sino repositorio
oficial.

2. En el mismo articulo, en el numeral xvii), se debe entender como beneficiarios a las
personas naturales o juridicas que tienen el derecho exclusivo sobre la denominacion de origen
o indicacion geografica; no aquellas facultadas para utilizar la denominacion de origen o
indicacion geogréfica.

3. En relacion con el numeral 2) del articulo 2 y el numeral 4) del articulo 5, respecto de
zona geografica transfronteriza y solicitudes conjuntas, la nueva redaccion elimina la aclaracion
que tenia el mismo articulo 5 numeral 4) en la version de la octava reunién del grupo de
trabajo, consistente en que en las zonas transfronterizas de dos partes contratantes, y ante
ausencia de acuerdo, cada parte puede solicitar el registro en relacion con su zona de origen.

De la misma manera, la nueva redaccion no se refiere a la posibilidad de que el producto se
deba a una zona transfronteriza y el solicitante sea una persona moral que cuenta con
beneficiarios en toda la zona, no obstante, la zona comprende el territorio de una parte
contratante y de otro Estado u organizacion no contratante.

Una posible respuesta seria que dicha persona o parte contratante sélo podria delimitar la zona
geografica que hace parte del territorio de la parte contratante. Si ello fuera asi, deberia
incluirse en el articulo 20 relativo a modificaciones, la posibilidad de que ante la adhesion al
tratado de una parte contratante que tenga una denominacién en zona transfronteriza con otra
parte contratante, se pueda modificar el registro y pase ser un registro conjunto de una zona
transfronteriza.

Por lo tanto se propone agregar un numeral que reglamente el caso en que una parte
contratante haya solicitado una DO o IG en una zona geografica de origen de la parte
contratante, pero que también es transfronteriza de otra parte no contratante o siendo parte
contratante no la solicitaron de forma conjunta. Se propone que en este caso la solucién sea
presentar una modificacidén que se inscriba en el registro internacional concedido de acuerdo al
articulo 20 y regla 15 del reglamento.

En este orden ideas, la parte no contratante se debe hacer miembro del Arreglo para que una
vez se convierta en parte contratante, pueda en conjunto con la parte contratante beneficiaria
del registro, solicitar la modificacion del mismo, de manera que se actualice la zona geogréfica
de origen, las partes a la que pertenece y los beneficiarios de la DO o IG. La redaccién seria la
siguiente:

iii)  En caso de que la zona geografica de origen sea transfronteriza de una parte
no contratante del presente Arreglo, se podra presentar de forma conjunta una
modificacion del registro internacional respecto de la zona geogréfica de origen, de
conformidad con el articulo 20 de esta Acta y la Regla 15 i), iii) y iv) del reglamento,
cuando la parte no contratante se haga miembro del Acta.
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4, Sobre el articulo 6, que indica desde qué fecha se entiende realizado el registro, es
importante que quede claro que los datos que identifican a los beneficiarios o a la persona
moral mencionada en el inciso ii) del parrafo del articulo 5, son obligatorios para que se otorgue
fecha de registro y que dichos datos se deben indicar en el momento de la presentacion de la
solicitud del registro internacional siguiendo el numeral 2 de la Regla 5 del Reglamento.

5. Respecto de los detalles relativos a la calidad, la reputacion o caracteristicas distintivas
del producto sobre el cual se solicita el registro internacional, el numeral 3 de la regla 5
propone 3 variantes, se propone escoger la variante A, que plantea como obligatorio que el
solicitante aporte esta informacion con la presentacion de la solicitud. Nuestra justificacion es
que el Registro Internacional es publico, por lo cual es importante que al consultarlo se puedan
conocer estas caracteristicas, que son la razén de ser de la proteccion: el vinculo entre el
producto y la zona geografica sobre la que se estan o se han concedido derechos.

6. El numeral 5 de la regla 5 del Reglamento, plantea 3 variantes respecto de la posibilidad
de incluir dentro del contenido de la solicitud de registro internacional, la decision en virtud de la
cual se concede la proteccion de la DO o IG en la parte contratante, cuando se especifica que
no se concede la proteccidn respecto de determinados elementos de la DO o IG. Se propone
escoger la variante A, que plantea como obligatorio entregar el documento de decision con la
presentacion de la solicitud, pero agregandole que se debera entregar copia del documento de
la decision en el idioma original del registro, es decir la variante A con el numeral iii) de la
variante B.

7. Sobre las tasas reducidas para el Registro Internacional que menciona el articulo 7 en la
Variante C, proponemos que el establecimiento de esta tasa no dependa de si el pais es 0 no
menos adelantado, sino de la capacidad econdémica de los beneficiarios o de la persona moral
mencionada en el inciso ii) del parrafo del articulo 5 y que la Secretaria y el Director General
realicen y presenten a la asamblea el estudio econdmico necesario para que ésta determine los
criterios bajo los cuales se podran beneficiar de la reduccion de la tasa.

8. Respecto de la validez de los registros internacionales, no se entiende el propésito de
incluir la expresion “a reserva” en el numeral 3 del articulo 8, si de todas formas el no pago de
la tasa conlleva a la cancelacion del registro.

9. De conformidad con el articulo 8 y regla 17, respecto de la cancelacion, surgen
inquietudes relacionados con: i) los efectos en las demas partes contratantes del Arreglo
cuando se cancela un Registro Internacional por el no pago de la tasa de mantenimiento; ii) o
cuando la administracién de una parte contratante solicita la cancelacion del Registro
Internacional, por motivos diferentes a la pérdida de derechos sobre la DO o IG en su pais de
origen, se pierden los efectos en las demas partes contratantes? se propone adoptar una
disposicion semejante a la del Protocolo de Madrid relacionada con la transformacién del
registro internacional en nacional, cuando las causas de la cancelacion sea diferentes a la
pérdida del derecho en la parte de origen, o cuando se trate de marcas colectivas o de
certificacion.

10. Respecto al alcance y contenido de la proteccion de las DO e |G contemplado en el
articulo 11 que otorga el registro internacional, proponemos que se escoja la variante A, pero
incluyendo el numeral ii de la variante B. Esto teniendo en cuenta que nuestra legislacion
andina nos obliga a negar la DO o |G si existe una marca registrada con anterioridad Por lo
tanto proponemos que dicho articulo tenga la siguiente redaccion:
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Articulo 11. Proteccion respecto de las denominaciones de origen y las indicaciones
geograficas registradas:

1) [Contenido de la proteccion] Con sujecion a las disposiciones de la presente Acta, las
Partes Contratantes concederan proteccién a una denominacién de origen o una indicacion
geografica registrada, contra:

a)

b)

toda utilizaciéon de la denominacion de origen o de la indicacién geografica

i) respecto de productos del mismo género que aquellos a los que se aplique la
denominacién de origen o la indicacién geografica que no sean originarios de la
zona geografica de origen o no satisfagan otros requisitos aplicables para utilizar la
denominacidn de origen o la indicacion geogréfica; o

i) respecto de productos que no sean del mismo género que aquellos a los que
se aplique la denominacién de origen o la indicacidn geografica, si dicho uso puede
indicar o inducir a pensar que existe un vinculo entre dichos productos y los
beneficiarios, y puede perjudicar los intereses de dichos beneficiarios, incluso si la
denominacién de origen o la indicacion geografica se utiliza con ligeras diferencias;
si figura indicado el verdadero origen del producto o si la denominacion de origen o
la indicacion geografica se utiliza traducida o va acompafiada de expresiones tales
como “estilo”, “género”, “tipo”, “manera”, “imitacion”, “método”, “como se produce

LTS

en”, “parecido a”, “similar a” o equivalentes;

cualquier otra practica que pueda inducir a error al consumidor acerca del

verdadero origen, procedencia o naturaleza de los productos.

[Sigue el Anexo V]
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ISRAEL

Conferencia diplomatica para la adopcion de una Nueva Acta del Arreglo de Lisboa
relativo a la Proteccién de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional

Comentarios® del Gobierno de Israel en respuesta a la solicitud del Grupo de Trabajo de
Lisboa para que se realicen propuestas de modificacién de la propuesta basica en torno
acuestiones gque se consideraron pendientes v se exponen en el parrafo 4 del
documento LI/DC/5 (22 de diciembre de 2014) - Notas sobre la propuesta basica de nueva
Acta del Arreglo de Lisboa relativo alas denominaciones de origen y su registro
internacional.

1 de febrero de 2015

i) Aspectos que plantea la aplicacion del Articulo 1.xiv)

En lo que respecta a la aplicacion del Articulo 1.xiv), el Gobierno de Israel propone que la
referencia que se hace a las organizaciones intergubernamentales se base en las
disposiciones del Articulo 14 del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas con respecto a esas organizaciones.

ii) Contenido del Articulo 2.2) y del Articulo 5.4) en relacién con las zonas geogréficas de
origen transfronterizas

El Gobierno de Israel propone que se modifique el texto de la propuesta basica para que en la
misma se estipule expresamente que las solicitudes relativas a las zonas transfronterizas
podran presentarse de forma conjunta o de forma individual, como se contempla en la Nota
Explicativa 5.04 (documento LI/DC/5 de 22 de diciembre de 2014) a saber: “En lugar de ello,
tal vez cada una de las Partes Contratantes prefiera presentar una solicitud independiente
respecto Unicamente de la zona transfronteriza situada en su territorio, y no, naturalmente,
respecto de la totalidad de dicha zona”.

Por consiguiente, se propone:

1)  Que se conserve la frase del Articulo 2.2) que figura entre corchetes y se afiadan
las palabras “o en una parte de la misma” inmediatamente después de las palabras
“zona geogréfica transfronteriza”, de modo que el texto modificado diga lo siguiente:
“[Eso no excluye la aplicacion de la presente Acta respecto de una zona geografica
de origen, segun se describe en el parrafo 1), que consiste en una zona geografica
transfronteriza, 0 en una parte de la misma, a reserva de lo dispuesto en el
parrafo 4 del Articulo 5.4)]":

2)  Enlo que respecta al Articulo 5.4), se afiadan las palabras “podran actuar de forma
individual con respecto a la parte de la zona transfronteriza situada en su territorio
0" tras las palabras “las Partes Contratantes adyacentes” de modo que el texto
modificado diga lo siguiente: “a) En el caso de una zona geografica de origen que
consista en una zona geogréfica transfronteriza, las Partes Contratantes
adyacentes podran actuar de forma individual con respecto a la parte de la zona
geografica transfronteriza situada en su territorio 0 podran, si asi lo acuerdan,
actuar en caracter de Parte Contratante de origen Unica, presentando
conjuntamente una solicitud por conducto de una Administracion competente
designada de comun acuerdo.”

! Los presentes comentarios se realizan sin menoscabo del derecho a realizar intervenciones sobre esas

cuestiones u otras durante la Conferencia diplomatica o antes de ella.



LI/DC/7
Anexo IV, pagina 2
iii) Derecho a presentar una solicitud conforme a lo dispuesto en el Articulo 5.2)
Esta cuestion sigue siendo objeto de debate interministerial.

iv) Articulo 7.3), Articulo 8.3), Articulo 24.3)vi) y disposicion conexa sobre la posible
introduccion de tasas de mantenimiento

Sigue siendo objeto de examen interministerial.

v) Posible reintroduccidn de las disposiciones del Arreglo de Lisboa vigente sobre las
contribuciones de los miembros de la Unién de Lisboa

Sigue siendo objeto de examen interministerial.

vi) Articulo 7.5) y disposiciones conexas sobre la posible introduccién de tasas
individuales

En relacion con el Articulo 7.5), el Gobierno de Israel esta a favor de la Variante A (tasas de
examen y de renovacion)

vii) En relacién con las distintas opciones respecto del Articulo 11.1)a) y del
Articulo 11.3)

1)  Con respecto al Articulo 11.1)a), el Gobierno de Israel esta a favor de la Variante B
(en el entendimiento de que, la Variante A, como la Variante B, se aplican respecto
de productos que no sean del mismo género que aquellos a los que se refiera el
registro).

2)  Con respecto al Articulo 11.3), el Gobierno de Israel esta a favor de que se incluya
la Variante D.

viii) Proyecto de declaracion concertada contenido en la Nota 1 del Articulo 11y
disposiciones relativas a la misma cuestion

El Gobierno de Israel esta a favor de conservar el contenido de la Nota 1 del Articulo 11 en la
propuesta basica, de preferencia, incorporandolo en el Articulo propiamente dicho o, en caso
contrario, como nota a pie de pagina.

ix) Contenido del Articulo 12 sobre la protecciéon destinada a evitar la adquisicion de
caracter genérico

El Gobierno de Israel esta a favor de que se conserve el texto que esta entre corchetes en el
Articulo 12 y se conserve la Nota 3 del Articulo 12.

x) Contenido del Articulo 13.1) en relacion con las salvaguardias respecto de derechos
de marca anteriores

Con respecto al Articulo 13.1), el Gobierno de Israel esta a favor de la Variante B.
xi) Contenido del Articulo 16.2) sobre las negociaciones a raiz de una denegacion

Con respecto al Articulo 16.2) el Gobierno de Israel propone que se suprima el parrafo que
figura entre corchetes.
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xii) Contenido del Articulo 17 sobre la necesidad de un periodo de supresion gradual

Con respecto al contenido del Articulo 17, el Gobierno de Israel esta a favor de conservar el
parrafo 1).

xiii) Determinar si en el Articulo 19.1) debe establecerse una lista exhaustiva o no de
motivos de invalidacién

Con respecto al Articulo 19.1) el Gobierno de Israel esta a favor de la Variante A) lista abierta).
xiv) Determinar si la Regla 5.3) debe ser facultativa u obligatoria

Con respecto a la Regla 5.3), el Gobierno de Israel esta a favor de la Variante A.

xV) Inclusion de la Regla 5.4, que permite que las Partes Contratantes exijan una
declaracion de intencidn de uso con respecto a una denominacion de origen o una
indicaciéon geogréfica registrada

Sigue siendo objeto de examen interministerial.

xvi) Promover la transparencia conforme a lo dispuesto en la Regla 5.5)

Con respecto a la Regla 5.5), el Gobierno de Israel esta a favor de la Variante A.

xvii) Cuantia de las tasas que se estipulan en la Regla 8.1)

Sigue siendo objeto de examen interministerial.

[Sigue el Anexo V]



LI/DC/7
ANEXO V

REPUBLICA DE COREA

Comentarios sobre la propuesta basica de nueva Acta del Arreglo de Lisboa relativo a la
Proteccién de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional

La Republica de Corea aprecia la oportunidad que se le ha ofrecido para formular comentarios
acerca de la propuesta basica de nueva Acta del Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de
las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

La proteccion de las indicaciones geograficas esta adquiriendo cada vez mas importancia en el
mundo para fomentar la competividad de los productores, las empresas y los paises. Las
consecuencias que tendria la adopcion de la propuesta basica en la Conferencia Diplomatica
de mayo de 2015 serian de gran alcance, y no solo para los 28 Estados miembros que integran
en la actualidad la Unién de Lisboa, antes bien, para los 160 Estados miembros restantes de la
OMPI. Sin embargo, es preocupante que el Reglamento de la Conferencia Diploméatica diste
mucho de autorizar la plena participacion de todos los Estados miembros de la OMPI.

La Republica de Corea esta firmemente convencida de que la Conferencia Diplomatica para
revisar el Arreglo de Lisboa deberia estar abierta a todos los Estados miembros de la OMPI y
deberia ofrecer a estos ultimos la posibilidad de participar plenamente en ella y, por ende, de
gozar de los mismos derechos de voto, en caso de que en el Arreglo de Lisboa revisado se
amplie o extienda el &mbito de proteccién. Considera también que es menester abordar en su
totalidad varias cuestiones fundamentales a los fines de que el Sistema de Lisboa atraiga a un
mayor numero de miembros y pase a ser un sistema verdaderamente mundial. Por
consiguiente, formula los siguientes comentarios en relacion con la modificacion de la
propuesta basica:

1. Articulo 7.3) Tasa de mantenimiento

Fuente de preocupacion es la falta de sostenibilidad financiera del Sistema de Lisboa. Es
preciso introducir mejoras en el sistema de tasas vigente a los fines de que el Sistema pueda
autofinanciarse y se cumpla el “principio del beneficio”. Por consiguiente, la Republica de
Corea esta a favor del Articulo 7.3, en el que se contempla la introduccion de una tasa de
mantenimiento.

2. Articulo 11.1) Contenido de la proteccion

También es preocupante que la proteccion de las indicaciones geograficas sea superior al nivel
de proteccion que se contempla en otros tratados internacionales. Por consiguiente, la
Republica de Corea no suscribe el Articulo 11.1).

3. Articulo 12 Proteccion destinada a evitar la adquisicién de caracter genérico

Es digno de mencion el problema que plantearia prohibir repentinamente que el publico pueda
utilizar términos genéricos. Por consiguiente, se propone afadir la frase “y se satisfagan los
requisitos de la legislacion nacional o regional de la Parte Contratante en cuestion acerca de la
utilizacién, el mantenimiento y la renovacion”.

4. Articulo 13.1) Derechos de marca anteriores

La Variante B parece estar en sintonia con el principio general de respetar el “orden de llegada”
que se contempla en el Acuerdo sobre los ADPIC en lo que respecta a la relacién entre las
marcas Y las indicaciones geograficas. Ademas, la Variante A es demasiado subjetiva y no es
clara.
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La Republica de Corea confia en que las cuestiones pendientes de solucion en relaciéon con la
revision del Arreglo de Lisboa, como las cuestiones de procedimiento, por ejemplo, puedan ser
debatidas de forma razonable y ser objeto de consenso sobre la base de las conclusiones de la
conferencia Diplomatica de mayo de 2015. La Republica de Corea se reserva el derecho a
formular comentarios adicionales sobre las demas cuestiones que no se abordan en el
presente documento.

[Sigue el Anexo VI]
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FEDERACON DE RUSIA

Comentarios de ROSPATENT acerca del Articulo 7.5) de la propuesta basica
de nueva Acta del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen
y las Indicaciones Geograficas (documento LI/DC/3)

En relacion con el Articulo 7.5) “Tasas” de la propuesta basica de nueva Acta del Arreglo de
Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geograficas (Documento
LI/DC/3), formulamos las siguientes propuestas:

1. En el apartado b) de la Variante A, afadir las palabras “para cubrir el costo del examen
sustantivo del registro internacional o de la renovacion del registro internacional” tras las
palabras “tasa individual” y las palabras “o a la renovacion de la proteccion” tras la palabra
“proteccion”.

2. En la Variante B:

- En el apartado a), afiadir las palabras “y la renovacion de los registros internacionales” tras la
palabra “internacionales”;

- En el parrafo b), afiadir las palabras “para cubrir el costo del examen sustantivo del registro
internacional o de la renovacion del registro internacional” tras las palabras “tasa individual “y
las palabras “o a la renovacion de la proteccion” tras la palabra “proteccion”.

A continuacién figura el texto de la Variante A y de la Variante B del Articulo 7.5), «Tasas», una
vez incorporadas las sugerencias anteriores (los cambios figuran en cursiva):

VARIANTE A

a) Toda Parte Contratante podra notificar al Director General, mediante una declaracion,
que la proteccion resultante de un registro internacional se aplicara en dicha Parte Contratante
unicamente si se ha pagado una tasa para cubrir el costo del examen sustantivo del registro
internacional. La cuantia de dicha tasa individual se indicara en la declaracion y podra
modificarse en declaraciones ulteriores. Dicha cuantia no podra ser superior al equivalente de
la cuantia estipulada en la legislacién nacional o regional de la Parte Contratante,
deduciéndose de la misma las economias resultantes del procedimiento internacional.
Ademas, la Parte Contratante podra notificar al Director General, mediante una declaracion,
que la proteccion resultante de un registro internacional estara supeditada a los requisitos de
mantenimiento y renovacion y al pago de las tasas correspondientes.

b) A falta de pago de la tasa individual para cubrir el costo del examen sustantivo del
registro internacional o de la renovacién del registro internacional, se considerara que se
renuncia a la proteccion o a la renovacion de la proteccion respecto de la Parte Contratante
que exija el pago de la tasa.

VARIANTE B

a) La Asamblea podra establecer la posibilidad de que las Partes Contratantes exijan el
pago de tasas individuales para cubrir los costos del examen sustantivo de los registros
internacionales y la renovacion de los registros internacionales.

b) A falta de pago de la tasa individual para cubrir el costo del examen sustantivo del
registro internacional o de la renovacién del registro internacional, se considerara que se
renuncia a la proteccién o a la renovacién de la proteccion respecto de la Parte Contratante
que exija el pago de la tasa.

[Sigue el Anexo VII]
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TAILANDIA

Comentarios sobre cuestiones sefaladas como pendientes por el
Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa

Grupo A: Cuestiones pendientes relativas a los procedimientos respecto de las
solicitudes y el registro internacional

1.  Aspectos relacionados con la aplicacién del Articulo 1.xiv)

En la legislacion nacional de Tailandia no se hace referencia alguna a las organizaciones
intergubernamentales. Toda solicitud de registro nacional debe ser presentada por los
beneficiarios, o por el Gobierno en nombre de los beneficiarios, en la forma en que se definen
en los Articulos 7 y 8 de la Ley de Proteccion de las Indicaciones Geograficas B.E. 2546
(2003).

2. Determinar si la Regla 5.3) deberia ser facultativa u obligatoria

Tailandia considera que la Regla 5.3) deberia ser obligatoria para facilitar el registro
internacional a nivel nacional. La informacion relativa al vinculo entre un producto y su origen
geografico es una caracteristica singular de una denominacion de origen registrada o de una
indicacion registrada y es crucial a la hora de justificar la concesion de derechos exclusivos.

3. Inclusién de la Regla 5.4) que autoriza a una Parte Contratante a exigir una
declaracion de intencion de uso respecto de una denominacién de origen
registrada o una indicacién geogréfica registrada

Tailandia opina que no es necesaria una declaracion de intencién de uso respecto de una
denominacién de origen registrada o de una indicacion de origen registrada dado que, en la
mayor parte de los casos, por no decir en todos, antes de solicitar el registro ya existe la
denominacién de origen o la indicacion geografica en cuestion y pertenece a un grupo de
productores bien organizados y que gozan de reputacion arraigada sobre la base de sus
meétodos de produccion tradicionales que se han ido transmitiendo a lo largo de los afos y
hasta la actualidad.

4. Promover la transparencia en el marco de la Regla 5.5)ii)

La proteccion puede ser total o parcial. La Regla 5.5) debe seguir siendo facultativa. Incumbe
a la Parte Contratante de origen tomar la decisién de indicar en el formulario de solicitud si
reivindica o no la proteccion respecto de determinados elementos de la denominacién de
origen o la indicacién geografica.

Grupo B: Cuestiones pendientes relativas al alcance de la proteccién
5.  Opciones respecto del Articulo 11.1)a) y del Articulo 11.3)

El término “evocacién” no es de uso corriente entre legisladores y organismos encargados del
cumplimiento de la Ley de Tailandia. El empleo de ese término puede generar inseguridad
juridica. Tailandia esta a favor de suprimir el término de la nueva Acta.

En términos generales, la legislacion de Tailandia se prevé la proteccién de las indicaciones
geograficas registradas de forma similar a lo que se contempla en la Variante B del Articulo
11.1)a), por ejemplo. No obstante, considera que las variantes propuestas en relacion con el
Articulo 11.1)a) y 11.3) son detalladas y prescriptivas y plantean dificultades para que los
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paises que todavia no cuentan con jurisprudencia en el ambito de la observancia de la Ley
puedan adherirse a una formula especifica.

6. Contenido del Articulo 12 relativo a la proteccion destinada a evitar la adquisicion
de caracter genérico

Tailandia esta a favor de que se supriman los corchetes de la frase “no podra considerarse que
las denominaciones de origen registradas y las indicaciones geograficas registradas se hayan
convertido en genéricas” y la supresion de la frase entre corchetes “y se satisfagan los
requisitos de la legislacion nacional o regional de la Parte Contratante en cuestion acerca de la
utilizacién, el mantenimiento y la renovacion”.

7. Contenido del Articulo 13.1) relativo a las salvaguardias respecto de derechos de
marca anteriores

Tailandia esta a favor de la Variante A en relacion con la coexistencia de una indicacion
geografica reivindicada ulteriormente con derechos de marca anteriores.

Grupo C: Cuestiones pendientes relativas a otras disposiciones relacionadas con los
efectos juridicos de los registros internacionales

8. Contenido del Articulo 16.2) relativo a las negociaciones tras una denegacion
Partiendo de que nada impide que una Parte Contratante entable consultas respecto de la
retirada de una denegacién en ausencia de un Articulo 16.2) en el Arreglo de Lisboa vigente,

Tailandia propone que se suprima el Articulo 16.2).

9. Determinar si en el Articulo 19.1) se deberia establecer una lista exhaustiva o no
exhaustiva de motivos de invalidacion

Tailandia esta a favor de la Variante B previa inclusién de las palabras “, inter alia”. La frase
diria lo siguiente:

“Entre los motivos por los cuales una Parte Contratante podra pronunciar una invalidacion, total

o parcial, de los efectos de un registro internacional en su territorio, cabe mencionar, inter
alia: ...”

[Sigue el Anexo VIII]
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TOGO

Propuestas sobre las cuestiones sefialadas como pendientes por
el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa
Posible introducciéon de una tasa de mantenimiento

En tanto que pais en desarrollo, Togo no es partidario de la introducciéon de dicha tasa que
vendria a aumentar los gastos de los solicitantes.

Introduccién de tasas individuales

Togo es partidario de la variante B, que es mas flexible para los solicitantes procedentes de
paises en desarrollo que sean parte en el Arreglo de Lisboa.

Cuestiones relativas, entre otras, a las zonas geograficas transfronterizas, las
salvaguardias respecto de derechos de marca anteriores y la calidad del solicitante, etc.

Togo no tiene nada que objetar.

[Sigue el Anexo IX]
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TUNEZ

Comentarios sobre las cuestiones pendientes al término de la décima reunidn del
Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa

Antes de formular sus comentarios sobre las cuestiones pendientes, Tunez confirma su
respaldo al proceso de revision en curso encaminado a mejorar el Arreglo de Lisboa con objeto
de que el sistema sea mas atractivo para los usuarios y los nuevos miembros potenciales, al
tiempo que se preservan los principios y los objetivos del presente Arreglo de Lisboa.

En ese contexto, Tunez reconoce los avances logrados en el seno del Grupo de Trabajo en
relacion con el proyecto del nuevo instrumento que abarca tanto las denominaciones de origen
como las indicaciones geograficas y brinda la posibilidad de adhesion de las organizaciones
intergubernamentales. Por otra parte, para el Instituto Nacional de Normalizacién y Propiedad
Industrial (INNORPI), entre cuyas tareas figura la representacion de Tunez ante instituciones
internacionales y regionales y ante organismos extranjeros similares relacionados con la
propiedad industrial, no supondra esfuerzo alguno la participacién activa para lograr el éxito de
la labor de la conferencia diplomatica que se prevé celebrar en mayo de 2015.

l. Las cuestiones pendientes segun las modificaciones de la décima reunién del
Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa:

v) el Articulo 7.3), el Articulo 8.3) y el Articulo 24.3) vi) y disposiciones conexas en relacion
con la posible introduccidn de tasas de mantenimiento:

La cuestion de las tasas constituye una de las divergencias principales entre los paises, en
particular en lo que concierne a las tasas de mantenimiento de la proteccion. En el caso de
determinados paises, como Tunez, que protegen las indicaciones geograficas y las
denominaciones de origen mediante un sistema sui géneris que prevé en sus legislaciones, el
pago de una unica tasa individual, frente a los paises en los que estan protegidas por el
derecho de marcas, que exige el pago de tasas de renovacién para mantener la proteccion.

Por otro lado, en el Articulo 7 del Arreglo de Lisboa revisado se preveé un sistema de tasas
reducidas para paises en desarrollo y paises menos adelantados, preservando siempre la
posibilidad de establecer una tasa de renovacién.

El INNORPI apoya esta alternativa.

vi) 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:

En la medida en que, conforme al Arreglo de Lisboa revisado, la proteccion de las indicaciones
geograficas y las denominaciones de origen esta sujeta al pago de tasas, la contribucién de los
Estados miembros ya no tiene razén de existir. Por otro lado, el Arreglo de La Haya sobre el
Depésito Internacional de Modelos Industriales y el Protocolo sobre el Arreglo de Madrid
relativo al Registro Internacional de Marcas no contienen disposiciones relativas a las
contribuciones de los miembros, teniendo en cuenta que la proteccion prevista en esos tratados
se basa en el pago de las tasas impuestas.

El INNORPI no apoya esta propuesta.
vii) las diversas opciones respecto del Articulo 11.1) a) y el Articulo 11.3):
En el Articulo 11.1) a) se brinda un grado elevado de proteccién a las denominaciones de

origen y las indicaciones geograficas en todos los paises y, por esa razon, se deberian suprimir
los corchetes de los apartados ii) y iii) del Articulo 11.1) a).
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Por consiguiente, el Articulo 11.3 no puede sustituir al Articulo 11.1) a) integramente.
Por lo tanto, se propone la aplicacién del Articulo 11.3 al Articulo 11.1) a) iii) solamente.

viii) el contenido del Articulo 12 relativo a la proteccion contra la adquisicion de caracter
genérico:

Tunez manifiesta su preferencia por:
1. la expresion «las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas estan
protegidas contra la adquisicion de caracter genérico». De todas maneras, puede aceptar
la expresidon «no podran convertirse en genéricas» frente a la expresion «no podra
considerarse que se hayan convertido en genéricas».
2. la supresion de las expresiones «la denominacion que constituya» y «la indicacion
que constituya» puesto que no son necesarias.

El INNORPI apoya la opcién relativa a la no adquisiciéon de caracter genérico de una
indicacidon geografica o denominacién de origen.

iX) el contenido del Articulo 13.1) relativo a las salvaguardias respecto de derechos de marca
anteriores:

Tunez apoya la opcion A del Articulo 13.1) y la formulacion «teniendo en cuenta» porque esta
mas en consonancia con la legislacion nacional.

El INNORPI apoya la opcién A del Articulo 13.1).

x) el contenido del Articulo 16.2) relativo a las negociaciones tras una denegacion:

En el Articulo 16.2) se indica que sera posible entablar negociaciones en relaciéon con una
decision de denegacion.

El INNORPI esta de acuerdo con las disposiciones del Articulo 16.2).

xi) el contenido del Articulo 17 relativo a la necesidad de un plazo para la supresion gradual:
En lo que concierne al plazo para la supresién gradual de la utilizacion anterior de una
denominacion de origen o indicacién geografica como término genérico en el territorio de una
Parte Contratante, en la legislacion de Tunez no se prevé un plazo de esa clase.

En efecto, esta disposicidén no refleja la legislacion del pais pero, habida cuenta de su caracter
facultativo, no plantea ningun problema en la practica.

El INNORPI esta de acuerdo con las disposiciones del Articulo 17.

xii) la cuestion de si la Regla 5.3) deberia ser facultativa u obligatoria:

Tunez senala que esta de acuerdo con el caracter obligatorio de los detalles acerca de la
calidad y otras caracteristicas del producto.

El INNORPI apoya el caracter obligatorio de la Regla 5.3).
xiii) la cuestion de promover la transparencia en el marco de la Regla 5.5) ii):
La considera aceptable, habida cuenta del caracter facultativo de esta disposicion.

El INNORPI esta de acuerdo con la Regla 5.5) ii).
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Il. Las cuestiones pendientes segun figuran en el documento LI/WG/DEV/10/2:

xiv) los aspectos relacionados con la aplicacion del Articulo 1.xiv):

De conformidad con la legislacion de Tunez vigente, la adhesién de organizaciones
intergubernamentales al Arreglo de Lisboa revisado no plantea ningun problema en la practica.

El INNORPI esta de acuerdo con la adhesion de organizaciones intergubernamentales al
Arreglo de Lisboa revisado.

xv) el contenido del Articulo 2.2) y el Articulo 5.4) en relacion con las zonas geograficas de
origen transfronterizas:

Tunez manifiesta que prefiere la supresién de los corchetes en el Articulo 2.2 que hace
referencia a la zona geogréfica transfronteriza, teniendo en cuenta, en especial, que en el
Articulo 5.4 no se requiere una solicitud conjunta para el registro internacional de una
denominacion de origen o indicacion geografica cuando se trata de una zona geografica
transfronteriza.

El INNORPI apoya la opcion arriba expuesta.
xvi) el derecho a presentar una solicitud en virtud del Articulo 5.2):

En lo que concierne al derecho de presentar una solicitud de registro internacional de una
denominacién de origen o indicacion geografica por conducto de la Administracion competente
es aceptable en Tunez siempre que la denominacion de origen y la indicacion geografica sean
emblemas publicos, objetos de derechos de proteccion intelectual inalienables y colectivos.

El INNORPI estd de acuerdo con el derecho de presentar una solicitud de registro
internacional de una denominacion de origen o indicacion geografica por conducto de la
Administracién competente.

xvii) el Articulo 7.5) y 6) y las disposiciones conexas en relacion con la posible introduccion de
tasas individuales:

Tunez manifiesta su preferencia por la opcion A del Articulo 7.5) en la medida en que la
legislacion de su pais impone el pago de una sola tasa que cubre el costo del examen
sustantivo. Por otro lado, la denominacién de origen y la indicacidon geografica estan protegidas
durante un periodo ilimitado. Debido a ello, las tasas de mantenimiento vigentes o las de
renovaciéon parecen coincidir con la légica en materia de indicaciones geogréficas vy
denominaciones de origen.

Asimismo, las obligaciones financieras adicionales podrian tener un efecto disuasorio en los
titulares de derechos, en especial en los productores de pequefio y mediano tamario,
particularmente en paises en desarrollo como Tunez.

De todos modos, en el Articulo 7.3 del Arreglo de Lisboa revisado se prevé un sistema de tasas
reducidas para paises en desarrollo y paises menos adelantados.

El INNORPI apoya esta alternativa.

xviii) la cuestion del 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:
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La cuestion de la coexistencia de denominaciones de origen e indicaciones geograficas
homodnimas no esta prevista en la legislacion de Tunez.

De todos modos, en la nota de pie de pagina 1se prevé que el trato otorgado a las
denominaciones de origen y las indicaciones geograficas homonimas incumbe a la legislacion
nacional de cada Parte Contratante. Por lo tanto, no impone a las Partes Contratantes la
obligacion de conceder proteccién a esa clase de indicacién geografica y denominacion de
origen.

Por consiguiente, se puede mantener esta nota.

xix) la cuestion de si el Articulo 19.1) deberia establecer una lista exhaustiva o no exhaustiva
de motivos de invalidacion:

Tunez manifiesta que prefiere la opcion B del Articulo 19.1 en la que se limitarian los motivos
de invalidacion a dos casos, a saber:

1. la existencia de un derecho anterior conforme al Articulo 13
2. la no conformidad con la definicion.

El INNORPI apoya la opcién B del Articulo 19.1.
xX) la cuestion de la inclusion de la Regla 5.4) que autoriza a una Parte Contratante a exigir
una declaracién de intencién de uso respecto de una denominacion de origen registrada o una

indicacion geogréfica registrada:

En la legislacion de Tunez no se prevé la obligacion de usar denominaciones de origen e
indicaciones geograficas protegidas.

Por otra parte, exigir una declaracion de intencion de uso no tiene utilidad alguna en el marco
del sistema de Lisboa revisado, teniendo en cuenta, en particular, que entre los motivos de
invalidacion no se incluye la no utilizacion como motivo de denegacion.

El INNORPI no apoya la inclusion de la Regla 5.4.

xxi) la cuantia de las tasas en la Regla 8.1)

En el Articulo 7.3 del Arreglo de Lisboa revisado se prevé un sistema de tasas reducidas para
paises en desarrollo y paises menos adelantados.

Se ha de especificar la cuantia de esas tasas.

[Sigue el Anexo X]



LI/DC/7
ANEXO X

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Comentarios de los Estados Unidos de América sobre la propuesta basica de nueva Acta
del Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origen y su
Registro Internacional®

Los Estados Unidos de América acogen con beneplacito la oportunidad de poder formular
comentarios sobre la propuesta basica de nueva Acta del Arreglo de Lisboa relativo a la
Proteccion de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. La finalidad de esta
revision debe ser encontrar medios de colmar las lagunas que existen entre unos y otros
sistemas de proteccién de las indicaciones geograficas, sin dejar de respetar las diferencias
que existen entre los enfoques que tienen unos y otros paises sobre la cuestion asi como las
prioridades nacionales, de modo que un alto niumero de paises pueda adherirse al Arreglo. Los
comentarios que siguen a continuacion han sido formulados a los fines de favorecer el
importante didlogo que esta teniendo lugar en la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual y que constituye una oportunidad histérica para establecer un marco internacional
inclusivo de proteccion de las indicaciones geograficas.

En su version actual, lamentablemente, la propuesta basica no esta en sintonia con los
sistemas nacionales de proteccion de las indicaciones geograficas que no funcionan como los
sistemas relativos a las denominaciones de origen y limita, por consiguiente, el numero de
paises que pueden adherirse a la nueva Acta. La forma mas eficaz de garantizar que se
colmen las lagunas existentes entre los distintos sistemas de proteccion de las indicaciones
geograficas es permitir que todos los miembros de la OMPI participen plenamente y en
condiciones de igualdad en la Conferencia Diplomatica de mayo de 2015. Eso exigiria que
todos los miembros de la OMPI sean considerados “Delegaciones miembros” conforme a lo
dispuesto en el Articulo 2 del Proyecto de Reglamento (LI/DC/2 Prov.), con la posibilidad de
proponer enmiendas, plantear mociones de orden, participar en las distintas comisiones y
grupos de trabajo y votar. Tanto la OMPI como sus miembros, ademas de los productores y
otras partes interesadas en el Arreglo de Lisboa, saldran ganando con una conferencia
diplomatica abierta en la que se adopte un instrumento internacional de aceptacion general
para la proteccion de las indicaciones geograficas. Con ese fin, deben observarse tres
principios fundamentales en el texto: 1) el principio de la territorialidad; 2) respeto de las
garantias procesales debidas; y 3) las indicaciones geograficas, como derechos privados. Eso
significa que los paises deben tener la posibilidad de determinar por si mismos la forma en que
desean proteger las indicaciones geogréaficas, en lugar de quedar vinculados por decisiones
que se tomen en otros paises que aplican sus sistemas; significa también que los usuarios que
ya existan en cada pais deben tener la oportunidad de hacer valer las medidas que consideren
apropiadas; y que los gobiernos no pueden intervenir en lugar de las partes privadas para
hacer valer los derechos relativos a las indicaciones geograficas. Todo acuerdo basado en el
intercambio entre gobiernos de solicitudes individuales de proteccion de las indicaciones
geograficas o de listas de indicaciones geograficas protegidas en el pais de origen no cumplira,
con probabilidad, esos principios fundamentales.

En lo que respecta al objetivo estipulado por la Unién de Lisboa de aumentar el numero de
miembros, desde un punto de vista practico, aun cuando esos intercambios de listas pueden
ser Utiles para las pocas economias que cuentan con un gran numero de indicaciones
geograficas notificadas, es dificil apreciar qué incentivos ofreceria para los paises que cuentan
con muy pocas indicaciones geograficas notificadas la adhesion a la nueva Acta si no se
introducen cambios en la propuesta basica. Si se parte del modelo actual, las nuevas Partes

' Las referencias a las disposiciones textuales proceden de los documentos de la OMPI LI/DC/3 y LI/DC/4, que
pueden consultarse en http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=35202
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Contratantes tendrian que examinar todos los 850 registros internacionales que existen
aproximadamente en 1 a 2 afios, ademas de examinar toda nueva solicitud presentada en el
marco del sistema en 1 afio sin cobrar tasa alguna que cubra el costo de tramitacion de dichas
solicitudes.

Para superar esos efectos considerables a nivel administrativo y de los recursos, las Partes
Contratantes tendrian que tener la posibilidad de tramitar las solicitudes con arreglo a los
sistemas nacionales vigentes y con la aplicacién de tasas apropiadas. Los comentarios que
formulamos y las modificaciones que se proponen tienen por finalidad favorecer ese resultado
y, por consiguiente, no se limitan exclusivamente a las cuestiones que la Unién de Lisboa
considera pendientes. También se proponen modificaciones de la propuesta basica y se
apoyan variantes especificas, que figuran en un APENDICE al presente documento.

ler Principio: Territorialidad

Los derechos de P.I. son territoriales y se crean conforme a condiciones estipuladas en la
legislacion nacional. Los principios de proteccion reciproca que se preveian en los primeros
convenios de P.l. han sido sustituidos por el principio de trato nacional. En la medida en que
en la propuesta basica se perpetua la idea de que los paises receptores se contenten con “dar
por valida” la proteccién en el pais de origen, los Estados Unidos proponen la adopcion de
modificaciones que contribuyan a incrementar el interés que ofrece el Arreglo para los paises
que, como los Estados Unidos, evaluan las solicitudes de derechos de P.l. en sintonia con la
legislacion y la politica nacionales asi como con las obligaciones en materia de trato nacional.

En los articulos y reglas de la propuesta basica que figuran a continuacion se plantean
problemas con respecto a ese principio, y por consiguiente, los Estados Unidos exponen
posibles modificaciones y variantes que armonizarian mejor la propuesta basica con el principio
de territorialidad. Esas modificaciones tienen por finalidad otorgar menor importancia
probatoria al hecho de que una indicacion geografica esté protegida en el pais de origen'y
otorgar mas importancia a la percepcién que pueda tener el consumidor local en el pais
receptor acerca de la denominacién o indicacion a los fines de evaluar la posibilidad de
registrarla (Articulo 2 y Regla 5) asi como las infracciones (Articulo 11). Ademas, dichas
modificaciones tienen por objeto reconocer y respetar, en lugar de pasar por alto, los hechos
sobre el terreno del pais receptor a la hora de determinar si un término ha sido objeto de
autorizacion por el propietario de un pais extranjero para pasar a ser genérico en otro territorio
(Articulo 12 y Nota 2 del Articulo 11).

Articulo 2 Materia: En el Articulo 2, las definiciones que se dan de denominacion de origen e
indicacion geogréafica, en la medida en que eliminan o dejan fuera de la definicion la reputacion
en el pais receptor, crean una presuncion en el territorio del pais receptor, en el sentido de que
una denominacion o indicacion constituyen una indicacién geografica en virtud de la proteccion
de que es objeto en el pais de origen.? Esa presuncion de proteccién de la indicacion
geografica plantea problemas por cuanto traslada la carga a la Parte Contratante receptora de
probar que la denominacion/indicacion no es una indicacion geografica. Si la reputacion en el
pais receptor se deja fuera de la definicion propiamente dicha, el Unico elemento que debera
examinar el pais receptor es el “vinculo” de calidad que haya sido reconocido por el pais de
origen. No hay nada que el pais receptor tenga que evaluar de forma independiente y, por
consiguiente, la concesion de proteccion no constituye si no un “aval”’ del analisis del pais de
origen y, por consiguiente, de su proteccion. Dicho aval no va en beneficio ni de los titulares de
derechos de P.l. del pais receptor ni del objetivo de lograr un sistema mundial de registro que
sea eficaz. Exigir que la reputacion en el territorio del pais receptor sea una condicién para
proteger la indicacion geografica permitiria que las indicaciones geograficas sean consideradas

2 En la Nota 2.05 del documento de la OMPI LI/DC/5 se indica que la reputacion a la que se hace referencia en la
definicién de denominaciones de origen viene a ser la reputacion en el pais de origen.
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derechos territoriales privados. En el Apéndice se ha introducido la referencia a la reputacion
de la definicion de denominacién de origen que se da en el Articulo 2.

Regla 5.3) El vinculo de calidad como elemento de la solicitud: En la solicitud, no deberia
ser obligatorio aportar pruebas de las conclusiones del pais de origen acerca del vinculo de
calidad que se contempla en la Regla 5.3), aun cuando las Partes Contratantes tengan la
facultad de poder exigir dicho elemento. Al exigir esas pruebas, es decir, al disponer que no se
considere la solicitud salvo que se aporten esas pruebas, se induce a pensar que las Partes
Contratantes deben contentarse con aceptar las conclusiones del pais de origen sin aplicar los
requisitos de su propia legislacion nacional en lo que respecta a la calidad. Aun cuando la
forma en que evalue la calidad el pais de origen puede aportar datos de utilidad, dicha
informacion no debe ser determinante en lo que respecta a la evaluacion que haga el pais
receptor en relacion con el elemento de “calidad” de las solicitudes. Los Estados Unidos estan
a favor de la Variante C de la Regla 5.3) previa introduccion de varias modificaciones menores.

Articulo 11 Infraccién: En el Articulo 11.1)a)i) se crea una presuncion de engafio o confusion
respecto del uso para los productos del mismo tipo que no cumplen los requisitos para la
proteccién. Una presuncion legal conlleva consecuencias considerables en lo que respecta a
las pruebas, y traslada la carga de la prueba de los solicitantes a otras partes interesadas,
cuando se da por hecho que un hecho es verdad por lo que es innecesario aportar pruebas de
dicho hecho. Si no existe la reputacion local o el uso local de una indicacion geografica, no
puede haber engafio por su uso por terceros y no deberia estipularse la obligacién de
establecer lo que seria asi una falsa presuncion en virtud de la legislacion nacional. Sila
reputacion en el pais receptor se incluye como elemento tanto en la definicion de denominacion
de origen como en la de indicacion geografica del Articulo 2, seria mas facil para los tribunales
nacionales aplicar la presuncion de confusion/engafio. De ahi que los Estados Unidos
proponen que se vuelva a introducir la reputacion como elemento optativo potencial de la
denominacioén de origen que consta en el Articulo 2.

En lo que respecta a la aplicacion del Articulo 11.1)a)ii) o iii) a las posibles infracciones
respecto de productos que no sean del mismo género, al aplicar establecer una norma de
infraccion de “uso indebido, imitacidén o evocacion” en la Variante A.ii) o de que “explote
indebidamente su reputacion” en la Variante A.iii), los titulares de derechos relativos a una
indicacion geografica y los terceros que hayan resultado afectados quedan a merced de la
interpretacion que dé el tribunal nacional de esos términos indefinidos y abiertos. Se trata de
normas juridicas con las que no estan familiarizados la mayor parte de los miembros de la
OMPI que no cuentan con sistemas de denominaciones de origen porque se apartan
totalmente de la percepcion del consumidor y de los principios tradicionales de competencia
desleal que evaluan si el consumidor se ve dafiado o podria verse dafiado, de un modo u otro,
por los actos desleales. Si no hay ni reputacion ni uso locales, el consumidor no se vera
perjudicado por la utilizacion de la indicacion geografica extranjera por terceros. De ahi que
sea imposible para muchas Partes Contratantes potenciales aplicar las normas en materia de
infraccion de la Variante A del Articulo 11.1)a).

Los Estados Unidos tienen también reservas respecto de la Variante B del Articulo 11.1)a)
porque, a falta de reputacion o uso, no esta claro como se aplicaria esa norma, que se deriva
de las disposiciones en materia de marcas notoriamente conocidas del Acuerdo de la
Organizacién Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio. Nuevamente, para evaluar una infraccion de una
marca notoriamente conocida respecto de productos que no se parezcan hace falta realizar un
analisis para determinar si es probable que el consumidor perciba una confusion, asociacion o
conexion entre los dos usos. Ese analisis depende de cuan arraigado esté el identificador de la
fuente en la mente del consumidor local. La reputacion en el pais de origen no es pertinente
para evaluar la percepcion del consumidor en el pais receptor, salvo que dicha reputacién
llegue al mercado del pais receptor e influya en las decisiones de compra que se tomen alli.
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En lo que respecta a las indicaciones geograficas que no adquieren cierto nivel de reputacion
en el pais receptor, sera dificil que los tribunales nacionales apliquen las normas en materia de
marcas notoriamente conocidas a las indicaciones geograficas que son totalmente
desconocidas o utilizadas en el territorio.

No obstante, habida cuenta de todas las opciones disponibles, los Estados Unidos estan a
favor de la Variante B del Articulo 11.1)a) porque, al menos, la norma en materia de infraccién
que se contempla en esta Variante para los productos que no son similares permitiria que los
tribunales nacionales tengan en cuenta la percepcion del consumidor local con pruebas de que
el consumidor ha sido inducido a confusién de una manera u otra por el uso de la indicacion
geografica registrada por terceros al margen del titular del registro. Dado que lo preocupante
es lo que constituiria una falsa presuncion probatoria en el Articulo 11.1)a)i), cuando en el pais
receptor no haya reputacion, la Variante B deberia constituir la norma sobre infraccidn respecto
de productos del mismo género asi como para los productos que no son del mismo género.

Articulo 11, nota 2. Las normas sobre infraccion que se contemplan en el Articulo 11 son
suficientemente amplias como para que se puedan restablecer términos genéricos, es decir,
determinar que ha habido infraccion de una indicacion geografica compuesta, cuando solo se
utilice el componente genérico, partiendo de la teoria de que el uso del componente genérico
induce a pensar o evoca la totalidad de la indicacion geografica compuesta. Los Estados
Unidos estan a favor de la segunda frase de la Nota 2 del Articulo 11 para aclarar esa cuestion
cuando un término genérico forme parte de una indicacion genérica compuesta, a saber: “Para
mayor certeza, [...] la determinacion de que ha habido infraccién [...] [en virtud del presente
articulo] no podra basarse en el elemento que tiene caracter genérico.”

Articulo 12 Prohibicion de adquirir caracter genérico: Los Estados Unidos no estan a favor
del Articulo 12. Si un término es genérico de por si en una Parte Contratante, debe también
ser considerado genérico desde el punto de vista juridico. El Articulo 12 pone en tela de juicio
el principio de territorialidad por cuanto en él se apunta a que la proteccion en el pais de origen
impone la proteccién en todos los Estados parte en el Arreglo de Lisboa aun cuando los hechos
sobre el terreno apunten a que el término ha adquirido caracter genérico. En el Articulo 12 se
parte de que la presuncion de indicacién geografica, a saber, el hecho de que una indicacién
geografica protegida en el pais de origen constituya una indicacion geografica en los demas
lugares salvo que se pruebe su caracter genérico en el momento de su registro, se da por
concluyente y no puede refutarse aun cuando las condiciones en el pais receptor cambien con
el paso del tiempo.

En virtud de lo dispuesto en el Articulo 12, las Partes Contratantes no tienen la posibilidad de
exigir el uso de la indicacion geografica en el comercio como condicién para conservar el
derecho a exigir medidas de observancia adecuadas contra terceros no autorizados. En aras
de la flexibilidad de los sistemas de marcas y de los sistemas de indicaciones geograficas que
exigen el uso y la observancia de las indicaciones geograficas como condicién para la
proteccion continua, si se conserva el Articulo 12, debe conservarse el texto que figura entre
corchetes al final del parrafo, a saber, “y se satisfagan los requisitos de la legislacién nacional o
regional de la Parte Contratante en cuestion acerca de la utilizacién, el mantenimiento y la
renovacion”. Ademas, debe conservarse el texto del Articulo 12 que figura entre corchetes “[la
denominacién que constituya]” y “[la indicacién que constituya]” para aclarar que la cuestion de
determinar si una denominacion/indicacion constituye o no una indicacion geografica depende
de la legislacién nacional y de la situacién concreta en la Parte Contratante en cuestion, aun
cuando los Estados Unidos tienen varias propuestas de redaccion en relacion con esa
disposicion para que sea mas logica. Dichas denominaciones/indicaciones no constituyen
“denominaciones de origen” o “indicaciones geograficas” protegidas hasta que dichos signos
cumplan los requisitos que la legislacion nacional contemple para que puedan considerarse
derechos privados susceptibles de proteccién en dicho territorio.
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Regla 5.5) Transparencia: Los Estados Unidos estan a favor de la Variante A de la Regla 5.5)
en la que se estipula que en la solicitud debe indicarse si el instrumento de proteccion en el
pais de origen especifica que no se concede proteccion respecto de un término genérico que
forme parte de una indicacion geografica compuesta al margen de la indicacion geografica en
su conjunto. La inclusion de esa informacion contribuye a que las Partes Contratantes
determinen qué tratamiento debe darse a los elementos genéricos en los respectivos territorios
y promueve la transparencia en el sistema.

2° Principio: Respeto de las garantias procesales debidas

En el texto se parte de que los gobiernos extranjeros deben considerarse como solicitantes o
“partes interesadas” en la solicitud, el examen, el recurso y la observancia de sus indicaciones
geograficas en el territorio de otra Parte Contratante. Si un gobierno o entidad gubernamental
es titular de la indicacion geografica, se entiende que dicho gobierno es una parte interesada.
Pero si el gobierno del pais de origen solo actua como entidad de registro de la indicacién
geografica, no constituye una parte interesada en la adquisicion y la observancia de derechos
de propiedad privada en otro pais. Nos preocupa que no se respeten las garantias procesales
debidas en los casos en los que los gobiernos negocien la protecciéon de indicaciones
geograficas en nombre de sus nacionales en paises extranjeros. Por lo general, los gobiernos
tienen una capacidad de negociacion asimétrica en relacién con los solicitantes no
gubernamentales, en particular, si esos solicitantes son personas a titulo particular o pequefias
y medianas empresas. Y es muy probable que dicha asimetria repercuta negativamente en la
disponibilidad y eficacia de las garantias procesales debidas.

Es problematico que en el texto se fomente la negociacion entre gobiernos y se apunte a
resultados negociados y se ignoren los derechos o usos de terceros interesados en beneficio
de la solicitud de proteccion de indicaciones geograficas que hagan los gobiernos extranjeros.
Por ejemplo, si un término tiene caracter genérico en un mercado, la Administracién
competente de dicho mercado deberia ser libre de denegar la proteccion del término notificado
conforme al Arreglo de Lisboa; no obstante, en su forma actual, el texto parece instar a dicha
Administracion a aceptar de todas formas la notificacion de la indicacion geografica y a eliminar
gradualmente de oficio la utilizacion genérica anterior en virtud del Articulo 17. Lo mismo cabe
decir con respecto a todo derecho de marca anterior que exista en un mercado. En el texto se
insta a los gobiernos a ignorar esos derechos anteriores y proteger la indicacién geografica de
todas formas, en beneficio del titular extranjero de la indicacion geografica, en virtud del
Articulo 13. Ademas, si se deniega proteccion a un término notificado conforme al Arreglo de
Lisboa, el gobierno extranjero tiene la posibilidad de solicitar que se entablen negociaciones
para retirar dicha denegacion en virtud del Articulo 16.2). Suprimir esas tres disposiciones no
modificaria las obligaciones que se contemplan en el texto, por cuanto son esencialmente
permisivas. Pero al dejarlas en el texto, se da la impresion de que la indicacion geografica
extranjera se antepone a los demas derechos o usos y se insta al gobierno del pais receptor en
ese sentido.

Las modificaciones o indicaciones de apoyo que figuran a continuacion en relacién con las
variantes de la propuesta basica tienen por finalidad que se respeten las garantias procesales
debidas de usuarios anteriores o de titulares de derechos anteriores en los paises receptores.
Las modificaciones propuestas eliminan lo que se indica en el texto, en el sentido de que los
usos anteriores en el pais receptor son ilegitimos en cierto modo y deben eliminarse
gradualmente, antes de la decisidn de proteger una indicacién geografica extranjera
controvertida (Articulo 17). Con ella se aspira a hacer plenamente efectivos los derechos
constitucionales de terceros, si procede, para pedir que se invalide en el plano nacional un
registro internacional, haciendo valer todos los motivos que se contemplen en la legislacion
nacional (Articulo 19) y se otorgan a los propietarios de la marca anterior plenos derechos
exclusivos para impedir usos equivocos de indicaciones geogréficas ulteriores objeto de
controversia, en la medida en que lo autorice la legislacion nacional (Articulo 13).
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Articulo 17 Supresion gradual de usos anteriores: En el Articulo 17 se apunta a que el pais
receptor debe considerar la supresion gradual, sin oportunidad alguna de impugnacion, de todo
uso local anterior de términos, palabras genéricas o marcas que puedan entrar en conflicto con
una denominacion/indicacion extranjera notificada que se haya notificado ulteriormente. Es
menester eliminar totalmente el Articulo 17 para que las Partes Contratantes tengan la libertad
de aplicar sus propias leyes nacionales y evitar que se induzca a pensar que los usos legitimos
anteriores en un territorio se convierten, en cierto modo, en ilegitimos o deben cesar sin recurso
a defensa alguna una vez que la indicacion geografica extranjera quede protegida en virtud del
Arreglo.

Articulo 19 Invalidacion: Si se conserva en el texto la norma sobre infraccion excesivamente
amplia que se contempla en el Articulo 11, es fundamental que se dé la posibilidad de tomar
medidas de invalidacion como se contempla en el Articulo 19 de la propuesta basica a las
partes interesadas que tienen que vérselas con tacticas de abuso de litigios como érdenes de
cesar y desistir o acciones judiciales en las que se hagan valer reclamaciones de derechos
excesivos. Los Estados Unidos estan a favor de la Variante A, que remite a la legislacion
nacional la determinacion de los motivos de invalidacion, pero especifican la necesidad de que
los titulares del derecho anterior puedan hacer valer, frente a una reclamacién de que se ha
cometido una infraccion de la indicacién geografica, que sus derechos anteriores deben gozar
de prioridad y exclusividad y pueden presentar una reconvencion por invalidacion de los
efectos del registro de la indicacion geografica.

Articulo 13.1) Derechos de marca anteriores: Los Estados Unidos se oponen firmemente al
texto de la Variante A del Articulo 13.1). Dicha variante reduce de forma radical el alcance de
la proteccion de la marca. En particular, dicha variante apunta a que la coexistencia es la Unica
solucion adecuada en todos los casos de conflicto entre una marca y una indicacién geografica.
La coexistencia obligatoria merma sin necesidad las nociones de territorialidad y de garantias
procesales debidas.

La Delegacion esta a favor de la Variante B del Articulo 13.1).

3*Principio: Las indicaciones geogréaficas, como derechos privados

En la Nota 6.02 del documento LI/DC/5 se pone de relieve una caracteristica importante
aunque problematica del Sistema de Lisboa: “en lo que respecta al hecho de que en los
registros internacionales efectuados en el marco del Sistema de Lisboa no se especifica quién
es el titular del registro....”. Dicho de otro modo, en el Sistema de Lisboa de registro
internacional de derechos privados no se identifica al titular/duefo de la propiedad. Eso
plantea problemas por varias razones, muy particularmente, porque por lo general, se parte de
que el titular de un registro es el que tiene capacidad legal ante los tribunales nacionales y, por
consiguiente, la facultad de interponer una demanda por infraccion sobre la base de dichos
derechos de registro. Puede que los beneficiarios no tengan derecho a interponer esa
demanda, en funcion de los hechos del caso. Una Administracion competente, por ejemplo la
Administracion encargada del registro de indicaciones geograficas, tendra incluso menos
posibilidades de gozar de la capacidad legal para interponer una demanda por infraccion ante
los tribunales nacionales, por cuanto no es probable que sea la titular del derecho. En el
Articulo 19.2) se deja constancia claramente de esa realidad, por cuanto se concede a los
beneficiarios y a la persona moral, pero no a la Administracion competente, la posibilidad de
hacer valer sus derechos en un procedimiento de invalidacion.

A falta de identificacion del titular en el registro internacional, se podria exigir que los sistemas
de indicaciones geograficas de los paises receptores autoricen a los no titulares a hacer valer
derechos de registro. Dado que en los tribunales federales de los Estados Unidos, la

capacidad legal es un requisito jurisdiccional que no puede ser conferido automaticamente por
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el Congreso, se trataria de una tarea dificil, por no decir imposible. Aun cuando los Estados
Unidos aprecian la opcion de realizar una declaracion que se contempla en la Regla 5.4)a),
como medio de solucionar el problema de la incapacidad de conferir capacidad legal por ley a
los no titulares, otra posibilidad seria identificar al titular como persona moral en cuyo nombre
se concede la proteccién en el pais de origen.®

En las lineas que siguen a continuacion se proponen soluciones a los problemas que plantea la
version actual, en el sentido de autorizar al gobierno a actuar de representante del titular y
poder negociar la proteccion en los mercados extranjeros. En las modificaciones se propone
identificar al titular del registro internacional para fomentar la adhesion de los sistemas de
indicaciones geograficas de todo el mundo que son sistemas de derechos privados (Articulo 5).
También se proponen modificaciones en el sentido de ofrecer la posibilidad de realizar una
declaraciéon que permita que las Partes Contratantes exijan que se identifique al titular como el
solicitante (Regla 5.4)a)) asi como la posibilidad de realizar una declaracion para los paises
que exigen que el solicitante tenga intencidn de utilizar la indicacion geografica en el territorio
del pais receptor como condicion para ser objeto de proteccion (Regla 5.4)b)). El
reconocimiento de las indicaciones geograficas como derechos privados exige la supresion del
Articulo 16.2) para eliminar la indicacion de que una Parte Contratante debe ser considerada
parte interesada en lo que representa un proceso de solicitud ex parte entre el solicitante y la
Administracion competente en el pais receptor. Apartarse del modelo basado en los derechos
publicos pone de relieve la necesidad de eliminar también los subsidios financieros que los
gobiernos de las Partes Contratantes de la Unidn de Lisboa llevan recibiendo desde hace afios
para financiar el funcionamiento del sistema. Los titulares que se benefician del uso del
Sistema de Lisboa son los que deberian pagar por los costos de obtener proteccion y no la
OMPI, otros sistemas de registro de mayor aceptacién general o los gobiernos extranjeros
(Articulos 7, 24 y 29).*

Articulo 5.2) Derecho a presentar una solicitud: La Administracion competente mencionada
en el Articulo 5 no constituye solo un intermediario que transmite la solicitud internacional a la
Oficina Internacional, antes bien, constituye realmente el solicitante que presenta la solicitud
como representante o en nombre de los beneficiarios. Sin embargo, en la Nota 6.02 del
documento LI/DC/5 se indica que en los registros internacionales no se identificara a los
titulares.

En el Articulo 5.3) se ofrece la posibilidad de realizar una declaracion a las Partes Contratantes
de origen a los fines de que los beneficiarios presenten la solicitud internacional directamente
ante la Oficina Internacional. Se ofrece asi flexibilidad en la etapa de presentacién de la
solicitud a los sistemas nacionales que reconocen a las indicaciones geograficas como
derechos privados. No obstante, no resuelve el problema que se plantea a los paises que
consideran que las indicaciones geograficas son derechos privados y que recibiran
notificaciones de registros internacionales sin que se indique el titular.

En los Estados Unidos, los identificadores de origen geografico pueden protegerse como tipos
de marcas diferentes a los fines de dar cabida a las diferentes estructuras de titularidad de las
indicaciones geograficas que existen en todo el mundo. Si la indicacién geografica se protege
como marca, el titular de la misma es una cooperativa o el licenciante. Si esta protegido como
marca colectiva, el titular es el grupo de productores. Si esta protegida como marca de
certificacion, el titular es el certificador. Tanto el Estado o la Administracion competente
pueden ser titulares de la marcal/indicacion geografica si controlan el uso de la marca por

3 Eso podria resolver también el problema sefalado por la Delegacion del Peru por el hecho de que en la legislacion
andina no se contemplen las solicitudes presentadas por organizaciones intergubernamentales, de lo que se deja
constancia en el parrafo 18 del documento LI/WG/DEV/10/7 prov. asi como en el parrafo 41 del documento
LI/WG/DEV/9/8 prov.

* Véase la intervencion de la Delegacion de Bulgaria que consta en el parrafo 181 del documento LI/WG/DEV/10/7
prov.
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terceros. Por consiguiente, cualquiera de las personas morales enumeradas en el Articulo 5.2)
puede hacer tanto las veces de solicitante como de titular, pero eso depende de los hechos de
ese asunto concreto. No obstante, en los Estados Unidos, el titular del registro internacional
debe indicarse y el solicitante debe ser el propietario. Se garantizara asi la posibilidad de que
el titular interponga una demanda por infraccion ante los tribunales nacionales acerca del
registro.

Los Estados Unidos instan encarecidamente a que se modifique el Articulo 5 de modo que se
indique especificamente el solicitante. Ademas, proponen que se indique el solicitante en
calidad de persona moral en cuyo nombre se concede la proteccion en la Parte Contratante de
origen. Por lo general, se tratara de un grupo beneficiario, pero también podria ser una entidad
gubernamental. Con esa modificacion se aclarara quién tiene derecho a tomar medidas de
observancia. Determinar si otras partes interesadas tienen capacidad legal para interponer un
tipo concreto de demanda es asunto de la legislaciéon nacional

Regla 5.4) Intencién de uso y principio de que el solicitante debe ser el titular: Enla
Regla 5.4) se ofrece a las futuras Partes Contratantes la posibilidad de realizar una declaracion
a los fines de establecer que el solicitante al que se hace referencia en el Articulo 5.2) solo
pueda ser el titular de la denominacion de origen o la indicacién geografica. En los Estados
Unidos, ese solicitante o la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del
solicitante, debe firmar la solicitud asi como una declaracion de intencién de buena fe de utilizar
la marca (es decir, la denominacion de origen o la indicacién geografica). Ese solicitante (o
parte debidamente autorizada) también debe indicar que tiene derecho a usar la marca o tiene
derecho a ejercer control legitimo respecto del uso de la marca en el comercio por terceros.’
Esas dos caracteristicas del sistema de marcas de los Estados Unidos tienen por finalidad,
inter alia, luchar contra las solicitudes de mala fe.

La Regla 5.4)a) refleja la necesidad que en algunos paises se estipula de que el solicitante sea
el titular y firme la solicitud. En la Regla 5.4)b) se da la posibilidad a los solicitantes de
renunciar a la solicitud en los Estados Unidos o en otro pais que exija el uso, al no presentar la
declaracién de intencién de uso (o ejercer el control respecto del uso por terceros),
renunciando asi a la proteccion en el territorio de los Estados Unidos o en otros lugares.

Dado que se trata de dos requisitos independientes, los Estados Unidos proponen crear dos
posibilidades de declaracion separadas en la Regla 5.4): 1) firma del propietario en la solicitud;
y 2) intencién de uso.

Articulo 16.2) Negociaciones gubernamentales: En el Articulo 16.2) se identifica a una
Parte Contratante como parte interesada a los fines de entablar negociaciones respecto de la
retirada de una denegacion de proteccion de una denominacion/indicacion notificada. Eso
plantea problemas para los paises que, como los Estados Unidos, imponen limites en cuanto a

5 En lo que respecta a las solicitudes presentadas en virtud del Protocolo de Madrid y del Convenio de Paris, en los
Estados Unidos se exige una declaracion en el sentido de que el solicitante tiene intencion de buena fe de utilizar la
marca en el comercio y que ello pueda ser verificado por el Congreso de los Estados Unidos. La declaracion debe
incluir una indicacion en el sentido de que la persona que hace la declaracion estima que el solicitante tiene derecho
a utilizar la marca en el comercio (para las marcas) o tiene derecho a ejercer control legitimo respecto del uso del
comercio en el comercio por sus miembros (marca colectiva) o por terceros (marca de certificacion); y que segun le
consta, ninguna otra persona, empresa, entidad o asociacion tiene derecho a utilizar la marca en el comercio, ya sea
de forma idéntica o similar hasta el punto de inducir a confusioén, error o engafio al usarse en los productos de dicha
persona o en relacién con los mismos. Caédigo de los Estados Unidos de América (15 U.S.C. §1141(5)).

La declaracién debe estar firmada por: 1) una persona con autoridad legal para representar al solicitante; 2) una
persona con conocimiento de primera mano de los hechos y autoridad real o implicita para actuar en nombre del
solicitante; o 3) un abogado autorizado a ejercer ante la USPTO en virtud de lo dispuesto en 37 C.F.R. §11.14, que
cuente con un poder escrito u oral de representacion o un poder implicito del solicitante. (37 C.F.R. §§2.33.a) y
2.193(e)(1).
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quiénes pueden ser parte en un litigio. Nuevamente, la disposicidn es tolerante, pero transmite
un mensaje contradictorio acerca de quién tiene capacidad legal para hacer valer derechos
respecto de una indicacion geogréfica.

Como ya se ha indicado, en el Articulo 19.2) se reconoce que los beneficiarios y la persona
moral que representen los derechos de los beneficiarios tienen suficientes intereses legitimos
en la propiedad por lo que deben tener la posibilidad de impugnar una invalidacién en el plano
nacional. No obstante, no se considera que la Administracion competente o la Parte
Contratante propiamente dicha tengan ese mismo interés. Sin embargo, en el Articulo 16.2)
hay un esfuerzo por crear dicho interés en la fase de denegacion.

La Administracion competente, que por lo general no es la titular de la indicacién geografica, no
sera probablemente reconocida por los tribunales nacionales en un procedimiento de
invalidacion como parte interesada. Aun cuando en el texto se reconoce que la legislacion
nacional no otorga capacidad legal a la Administracién competente para ser parte en un
procedimiento de invalidacion en otra Parte Contratante, parece contradictorio atribuir a una
Parte Contratante la capacidad legal para intervenir en lo que deberia ser un proceso de
solicitud ex parte para el reconocimiento de la indicacién geografica en virtud del Articulo 16.2)
0 un procedimiento de oposicién o cancelacion entre dos partes privadas.

Tasas y autosostenibilidad financiera: Dado que la indicaciones geogréficas son derechos
privados, la Unién de Lisboa no debe seguir dependiendo de los demas miembros de la OMPI
y de otros sistemas de registro de la OMPI de mayor aceptacién general para financiar la
adquisicion de dichos derechos. El Sistema de Lisboa debe ser autosostenible desde el punto
de vista financiero.

Aun cuando la Union de Lisboa confie en que las nuevas adhesiones contribuiran a un
aumento de los ingresos, los Estados Unidos no creen que el texto ofrezca las flexibilidades
necesarias para que haya nuevas Partes Contratantes que se adhieran y generen tasas
suficientes para financiar el funcionamiento del sistema. Pero, incluso si eso llegara a ser un
error, el texto del arreglo necesita de todas formas encontrar la forma de llegar a un equilibrio
entre gastos e ingresos. Se plantean, principalmente, cuatro problemas de tasas:

1) recaudacion de tasas individuales nacionales; 2) aumento de la tasa basica de solicitud
internacional; 3) establecimiento de una tasa de mantenimiento, obligatoria o ad hoc; y

4) establecer un sistema de contribucion de las Partes Contratantes.

1. Recaudacioén de tasas individuales —incluidas las tasas de
mantenimiento/renovacién, en el plano nacional

Articulo 7.5) Tasas individuales: Los Estados Unidos estan a favor de la Variante A del
Articulo 7.5), que permite que una Parte Contratante haga una declaracion tras su adhesion,
indicando que desea recaudar “tasas individuales” a nivel nacional para cubrir los costos del
examen sustantivo del registro internacional. Ademas, la Parte Contratante podra indicar que
el registro internacional quedara supeditado a los requisitos de mantenimiento o renovacion vy al
pago de las tasas correspondientes. A falta de pago de la tasa individual, se considerara que
se “renuncia” a la proteccion respecto de dicha Parte Contratante.

Los Estados Unidos estan en contra de la Variante B del Articulo 7.5), en la que se estipula que
la Asamblea de Lisboa puede decidir ulteriormente si deben establecerse normas que permitan
a las Partes Contratantes recaudar tasas individuales para cubrir los costos del examen
sustantivo. La posibilidad de recaudar tasas individuales constituye un problema fundamental
para muchas Partes Contratantes potenciales y debe zanjarse antes de contemplar la
adhesion.

Articulo 29.4) y Regla 9.1)b) Registros internacionales efectuados antes de la adhesién:
los Estados Unidos estan también a favor de que se incorporen por remision los Articulos 7.5) y
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29.4), lo que permitira que las nuevas Partes Contratantes cobren una tasa individual para
procesar los registros internacionales ya inscritos en virtud del Acta y renunciar a la proteccion
a falta de pago. Seria bastante problematico que los nuevos paises que se hayan adherido
tengan que aceptar las denominaciones de origen e indicaciones geograficas previamente
registradas sin tasas para financiar el examen acelerado que se estipula en un plazo de dos
meses contados a partir de la entrada en vigor, como se contempla en el Articulo 29.4). En el
Articulo 29.4) se contempla una extension del plazo definido en la Regla 9.1) para denegar la
inscripcion de denominaciones de origen e indicaciones geograficas existentes en el Registro
de la nueva Acta; en la Regla 9.1)b) se contempla un afio adicional para evaluar los registros
existentes. En funcion del numero de registros que existan antes de la adhesién de una Parte
Contratante, es de preocupar que solo se cuente con un plazo de dos afos, lo cual es
insuficiente para evaluar debidamente esos registros existentes ademas de los nuevos
registros internacionales procedentes de Partes Contratantes que acaben de adherirse al
Arreglo. Deberian contemplarse dos o mas afios adicionales para tramitar los registros
internacionales existentes en virtud de lo dispuesto en la Regla 9.1)b).

Articulo 29.4) Registros internacionales efectuados antes de la adhesion: Los Estados
Unidos proponen también que se modifique el Articulo 29.4) para aclarar que los Estados y
organizaciones intergubernamentales que se adhieran pueden especificar, en una declaracion,
que en su legislacion nacional se exige el pago de una tasa individual y que hasta que no se
haya pagado esa tasa no se podra contemplar la proteccion en dicha Parte Contratante de
ningun registro internacional ya registrado. En ese caso, y a los efectos de dicha Parte
Contratante, la fecha efectiva del registro internacional debe ser la fecha en la que se haya
pagado la tasa individual.

Articulo 6.5) Fecha a partir de la cual surten efecto los registros internacionales
existentes: Ademas, y en aras de la claridad, los Estados Unidos proponen que se modifique
el Articulo 6.5) y se introduzca un nuevo apartado b) en el que se especifique que en el caso
del Articulo 29.4), la fecha a partir de la cual surte efecto el registro internacional en una Parte
Contratante sera la fecha de entrada en vigor o, si procede, la fecha especificada en la
declaraciéon que se contemplaria en el nuevo Articulo 6.5)c). La referencia en el Articulo 29.4)
a la fecha de solicitud de registros internacionales existentes no es especialmente clara y no
parece contemplar la aplicacion de la disposicion en materia de declaracion del Articulo 6.5)b).

2. Aumento de |la tasa de solicitud internacional

Articulo 24.4) Fijacion de tasas y Regla 8.1) Cuantia de las tasas: Los Estados Unidos
estan a favor del texto del Articulo 24.4) que exige que la cuantia de las tasas se fije de modo
que los ingresos del sistema cubran los gastos del mismo sin necesidad de contribuciones de
las Partes Contratantes. Para que las tasas cubran los gastos, habria que incrementar de
forma considerable la tasa de solicitud de 500 francos suizos que figura en la Regla 8.1), o
contemplar una cuantia superior a la que ha propuesto el Director General, de 1.000 francos
suizos. Los Estados Unidos solicitan que la Secretaria realice una estimacion de las cuantias
que serian necesarias para el préximo bienio.

3. Establecimiento de una tasa de mantenimiento en el Registro Internacional

Articulo 7.3) y 24.3)ii) Tasa de mantenimiento: Los Estados Unidos apoyan firmemente la
disposicion que se contempla en la Variante A del Articulo 7.3) y el Articulo 24.3)ii) en el
sentido de establecer una tasa de mantenimiento obligatoria para fraccionar la recuperacion de
los costos a lo largo de la vigencia del registro internacional. Al instaurar la obligacion de pagar
una tasa de mantenimiento se garantizaria una fuente de ingresos relativamente fiable que
apoyara el sistema a mas largo plazo. El pago de una unica tasa de solicitud no genera una
fuente de ingresos sostenible para sufragar la administracion del sistema, incluidos los costos
relacionados con las tecnologias de la informacion. Una tasa de mantenimiento ad hoc,
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pagadera por los titulares de registros internacionales donde se recauden menos tasas y no
puedan cubrirse los gastos en la forma estipulada en el Articulo 24.4), plantea problemas de
notificaciones y de presupuestacion para los titulares y se traduciria, con probabilidad, en
cancelaciones no deseadas de registros internacionales. Ademas, los costos de administrar un
sistema ad hoc serian sin duda mayores que los costos de instaurar un requisito de tasa de
mantenimiento. Se propone afadir un texto adicional en la Variante A del Articulo 7.3) como se
sefiala en la seccion que figura a continuacion.

Articulo 8.3) Efecto de la falta de pago de la tasa de mantenimiento: Los Estados Unidos
estan a favor del Articulo 8.3), en cuya virtud, se cancelara al registro internacional a falta del
pago de la tasa de mantenimiento.

4. Financiacion por contribuciones

Articulo 24.3)vi) Fuentes de financiacion del presupuesto-Contribuciones: Aun cuando
los Estados Unidos estan abiertos a la idea de exigir contribuciones de las Partes Contratantes
para cubrir todo déficit generado en virtud de lo dispuesto en el Articulo 24.3)vi), son escépticos
en cuanto al hecho de que la Unién de Lisboa pida a las Partes Contratantes que cubran el
déficit por cuanto la Unién nunca ha pedido que las Partes Contratantes del Arreglo de Lisboa
vigente financien el déficit, que va en aumento. Por consiguiente, no consideran que las
contribuciones sean una fuente fiable de ingresos para el sistema y de ahi que, solo estén a
favor de conservar el Articulo 24.3)vi) en el texto, para contemplar circunstancias o proyectos
excepcionales cuando las tasas no cubran los gastos del sistema.

Si se mantienen las contribuciones en el texto, debe modificarse el Articulo 24.3)vi) para aclarar
en qué momento se evaluara la necesidad de contribuciones, y qué nivel de contribuciones
cabe prever de las diferentes Partes Contratantes. Con esa modificacion, la disposicion seria
mas facil de aplicar. Dicha modificacion sustituiria el texto que figura entre corchetes del
Articulo 24.5) que prevé las contribuciones por clase de los miembros del Convenio de Paris.
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APENDICE

Las siguientes referencias al texto de la propuesta basica se incluyen a los fines de exponer
claramente las modificaciones o variantes de disposiciones que los Estados Unidos consideran
necesarias para que el texto esté en sintonia con los principios basicos de 1) territorialidad;

2) respeto de las garantias procesales debidas; y 3) las indicaciones geograficas como
derechos privados. Si se aplican esos principios, habra mas miembros de la OMPI que
contemplen la posibilidad de sumarse al Sistema.

Articulo 2: Materia

A los fines de que la definicidn de reputacion en el pais receptor sea una condicion para que
una denominacion o indicacion se consideren materia susceptible de proteccién como
indicacion geografica, los Estados Unidos proponen las siguientes modificaciones del
Articulo 2.

Articulo 2

1)  [Denominaciones de origen e indicaciones geogréficas] La presente Acta se aplica a:

i) toda denominacion protegida en la Parte Contratante de origen que consista en el
nombre de una zona geografica o que contenga dicho nombre, u otra denominacién conocida por
hacer referencia a dicha zona, que sirva para identificar un producto como originario de dicha zona
geografica, cuando la reputacion, la calidad o las caracteristicas del producto se deban exclusiva o
esencialmente al medio geografico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que hayan
dado al producto su reputacién; asi como a

ii) toda indicacion protegida en la Parte Contratante de origen que consista en el
nombre de una zona geografica o que contenga dicho nombre, u otra indicacion conocida por hacer
referencia a dicha zona, que identifique un producto como originario de esa zona geografica,
cuando determinada calidad, reputacion u otra caracteristica determinada del producto sea
imputable fundamentalmente a su origen geografico.

Articulo 5: Solicitud

Los Estados Unidos proponen que se modifique el Articulo 5 a los fines de indicar claramente
que el titular del registro internacional en la persona en cuyo nombre es valida la proteccion en
el pais de origen.

Articulo 5

2)
parrafo-3.-1a solicitud de registro mternamonal de una denominacion de origen o de una indicacion
geografica sera presentada, por intermedio de la Administracién competente, por la entidad en cuyo
nombre esa proteccion tendra validez en la Parte Contratante de origen, siempre que el solicitante
sea un nacional de esa Parte Contratante, o esté domiciliado en ella, o que en ella tenga un

estabIeC|m|ento comerC|aI efectlvo y serio. —Admmstpaeten—eempeteniee—en—nembre—de—e-les
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Articulo 6.5): Fecha a partir de la cual surte efecto el registro internacional: Los Estados
Unidos proponen que se modifique el Articulo 6.5) para introducir un nuevo apartado b) en el
que se especifique que en el caso del Articulo 29.4), la fecha en la que surte efecto el registro
internacional en una Parte Contratante que acabe de adherirse sera la fecha de entrada en
vigor o, si procede, la fecha que se especifique en la declaracién que se contemple en lo que
seria el nuevo Articulo 6.5)c).

Articulo 6

5) [Fecha a partir de la cual surte efecto el registro internacional] a) A reserva de lo dispuesto en el
apartado b), toda denominacion de origen o indicacion geografica gozara de proteccion en las
Partes Contratantes que no hayan denegado la proteccion conforme a lo dispuesto en el
Articulo 15, o que hayan enviado a la Oficina Internacional una notificacion de concesion de
proteccion conforme a lo dispuesto en el Articulo 18, a partir de la fecha del registro internacional.
b) En el caso del Articulo 29.4, la fecha en que surte efecto el registro internacional en una
nueva Parte Contratante sera la fecha de entrada en vigor en dicho territorio, con sujecién a toda
declaracién realizada conforme al parrafo c).
c)b) Una parte Contratante podra notificar al Director General, en una declaracion, que, de
conformidad con su legislaciéon nacional o regional, una denominacion de origen o una indicacién
geografica registrada estara protegida a partir de la fecha mencionada en la declaracion, la cual no
podra, sin embargo, ser posterior a la fecha de vencimiento del plazo de denegacién que se
especifica en el Reglamento de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del parrafo 1 del
Articulo 15.

Articulo 7: Tasa de mantenimiento: Los Estados Unidos estan a favor de la Variante A del
Articulo 7.3), previa introduccion de la siguiente modificacion propuesta.

Articulo 7
VARIANTE A

3) [Tasa de mantenimiento] La Asamblea establecera una tasa pagadera para el mantenimiento de
cada registro internacional, a un nivel determinado por la medida en que los ingresos procedentes
de las fuentes mencionadas en los incisos i) y iii) a v) del parrafo 3 del Articulo 24 no basten para
cubrir los gastos de la Unién particular. En el Reglamento se especificaran las tasas de
mantenimiento pagaderas asi como el plazo para el pago de las mismas. En lo que respecta a las
denominaciones de origen registradas previamente, dicha tasa de mantenimiento debera pagarse
en un plazo contado a partir de la entrada en vigor de la nueva Acta v, a falta de pago de la misma,
se dara por cancelado el registro internacional. En el Reglamento se contemplaran plazos de gracia
para las demoras en el pago de las tasas de mantenimiento. Dichas tasas deberan ser objeto de
examen por la Asamblea cada bienio.

Articulo 7.5): Tasa individual: Los Estados Unidos estan a favor de la Variante A del
Articulo 7.5).
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Articulo 7.5)
5) [Tasa individual]
VARIANTE A

a) Toda Parte Contratante podra notificar al Director General, mediante una declaracion, que la
proteccion resultante de un registro internacional solo se aplicara en dicha Parte Contratante
unicamente si se ha pagado una tasa para cubrir el costo del examen sustantivo del registro
internacional. La cuantia de dicha tasa individual se indicara en la declaracion y podra modificarse
en declaraciones ulteriores. Dicha cuantia no podra ser superior al equivalente de la cuantia
estipulada en la legislacion nacional o regional de la Parte Contratante, deduciéndose de la misma
las economias resultantes del procedimiento internacional. Ademas, la Parte Contratante podra
notificar al Director General, mediante una declaracién, que la proteccion resultante de un registro
internacional estara supeditada a los requisitos de mantenimiento y renovacion y al pago de las
tasas correspondientes. b) A falta de pago de la tasa individual, se considerara que se renuncia a la
proteccion respecto de la Parte Contratante que exija el pago de la tasa.

Articulo 8.3): Efecto de la falta de pago de la tasa de mantenimiento: Los Estados Unidos
estan a favor de que se imponga una tasa de mantenimiento y una disposicion en la que se
estipule que a falta de pago de la tasa se procedera a cancelar el registro internacional.

Articulo 8.3)
[3) [Efecto de la falta de pago de la tasa de mantenimiento] A reserva de lo dispuesto en el

parrafo 1, un registro internacional sera cancelado cuando no se haya pagado la tasa mencionada
en el parrafo 3 del Articulo 7.]

Articulo 11: Proteccion: Los Estados Unidos estan a favor de la Variante B del

Articulo 11.1)a)ii) pero proponen que se amplie el alcance de la dicha variante B para sustituir
el Articulo 11.1)a)i) y ii).

Articulo 11

VARIANTE B

VARIANTE B

#)}  respecto de productos que sean del mismo género asi como de productos
que no sean del mismo género que aquellos a los que se aplique la
denominacion de origen o la indicacion geografica, si dicho uso puede indicar o
inducir a pensar que existe un vinculo entre dichos productos y los beneficiarios,
y puede perjudicar los intereses de dichos beneficiarios,
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Articulo 11, nota 2: Los Estados Unidos estan a favor de conservar la nota 2 del Articulo 11,
en particular, la segunda frase, para aclarar la interpretacién que debe darse en los casos en
los que los tribunales nacionales quieran aplicar la norma sobre infraccion del Articulo 11,
excesivamente amplia, a una indicacion geografica compuesta que contenga un término
genérico.

[1 Cuando determinados elementos de la denominacion o la indicacion que constituye la denominacién de origen o la
indicacién geografica tienen caracter genérico en la Parte Contratante de origen, su proteccién en virtud de este apartado
no sera exigida en otras Partes Contratantes. Para mayor certeza, la denegacion o invalidacion de una marca, o la

determinacién de que ha habido infraccién, en las Partes Contratantes en virtud del Articulo 11 no podra basarse en el
elemento que tiene caracter genérico.]

Articulo 12: Caréacter genérico: Los Estados Unidos estan a favor de que se suprima todo el
Articulo 12. Si no se acepta esa propuesta, estan a favor de conservar todo el texto que esta
entre corchetes pero proponen desplazar el texto entre corches “la denominacién que
constituya” y “la indicacion que constituya” de forma que el texto tenga una estructura mas
l6gica.

Articulo 12

A reserva de lo dispuesto en la presente Acta, las denominaciones que constituyan denominaciones
de origen registradas ¥ o las indicaciones que constituyan indicaciones geograficas registradas [no
podran convertirse en genéricas] [no podra considerarse que se hayan convertido en genéricas] en
la medida en que fa-denominacién-gue-constituyal-la denominacion de origen o-fla-indicacién-que
constituyalla indicacion geografica esté protegida en la Parte Contratante de origen [y se satisfagan
los requisitos de la legislacién nacional o regional de la Parte Contratante en cuestion acerca de la
utilizacion, el mantenimiento y la renovacion].

Articulo 13.1) Derechos de marca anteriores: Los Estados Unidos estan a favor de la
Variante B del Articulo 13.1).

Articulo 13.1)
VARIANTE B
la proteccion de la denominacién de origen o indicacion geografica en dicha Parte Contratante

quedara condicionada a los derechos otorgados por la marca anterior conforme a la legislacion
nacional o regional y a las posibles excepciones aplicables a esos derechos..

Articulo 16 Negociaciones: Los Estados Unidos proponen que se suprima el Articulo 16.2)
pues transmite una idea errénea acerca de quién debe tener capacidad legal para hacer valer
derechos de propiedad respecto de una indicacion geografica.

Articulo 16
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Articulo 17 Uso anterior: Los Estados Unidos proponen suprimir el Articulo 17.1) en su
totalidad.

Articulo 17

Articulo 19 Invalidacion: Los Estados Unidos estan a favor de la Variante A, en la que se
estipula que los motivos posibles de invalidacion se determinaran conforme a la legislacion
nacional.

Articulo 19

VARIANTE A

1)  [Motivos de invalidacién] Entre los motivos por los cuales una Parte Contratante podra
pronunciar una invalidacion, total o parcial, de los efectos de un registro internacional en su
territorio, cabe mencionar:

VARIANTE A

en particular, los motivos basados en un derecho anterior, segun se menciona en el Articulo 13.

Articulo 24 Presupuesto: Los Estados Unidos estan a favor de prever una tasa de
mantenimiento obligatoria para contribuir a que los ingresos cubran los gastos de la Union,
como se contempla en el Articulo 24.3)ii). Los Estados Unidos no estan a favor de tener que
recurrir a contribuciones de las Partes Contratantes para subsanar situaciones de déficit, antes
bien, prefieren que se prevea una tasa de mantenimiento en relacién con los registros
internacionales. En la version vigente del Arreglo de Lisboa se contempla un requisito de
contribucién pero no ha sido aplicado aun cuando haya aumentado el déficit presupuestario. Si
se opta por las contribuciones, los Estados Unidos propone que se modifique el

Articulo 24.3)vi) de modo que se contemple un plazo y orientacion sobre la forma de calcular la
cuantia de las contribuciones de modo que se facilite la aplicacion de esa decision.

Articulo 24.3)
3) [Fuentes de financiacion del presupuesto] El presupuesto de la Unién particular se

financiara con los recursos siguientes:
i) las tasas percibidas de conformidad con los parrafos 1y 2 del Articulo 7;
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i) las tasas de mantenimiento, segun lo mencionado en el parrafo 3 del
Articulo 7;]

iii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional
referentes a la Union particular y los derechos correspondientes a esas publicaciones;

iv) las donaciones, legados y subvenciones;

v) los alquileres, intereses y otros ingresos diversos;

[vi) las contribuciones de las Partes Contratantes, en la medida en que los
ingresos procedentes de las fuentes mencionadas en los incisos i) a v) no basten para cubrir
los gastos de la Union particular en un bienio, siendo la contribucion de cada Parte Contratante
proporcional a su numero relativo de registros en el Sistema de Lisboal.

Articulo 24.4) Fijacién de las tasas: Los Estados Unidos estan a favor del Articulo 24.4)
para fijar las tasas a los fines de cubrir los gastos.

Articulo 24(4)

4) [Fijacion de tasas; nivel del presupuesto] a) La cuantia de las tasas mencionadas en el
inciso i) del parrafo 3 sera fijada por la Asamblea, a propuesta del Director General [y sera
fijada de suerte que los ingresos de la Union particular deberan bastar, en circunstancias
normales, para cubrir los gastos de la Oficina Internacional de mantenimiento del servicio de
registro internacional, sin que sea necesario exigir las contribuciones referidas en el inciso vi)
del parrafo 3 anterior.]

Articulo 29 Registros internacionales efectuados antes de la adhesién: Los Estados
Unidos proponen que se modifique el Articulo 29.4) para que los Estados y organizaciones
intergubernamentales que se hayan adherido tengan la opcion de realizar una declaracion para
especificar que su legislacién nacional exige el pago de una tasa individuales, y que ningun
registro internacional previamente inscrito en virtud de la presente Acta sera susceptible de
proteccion en dicha Parte Contratante hasta que se haya pagado dicha tasa.

Articulo 29

4) [Registros internacionales efectuados antes de la adhesién] En el territorio del Estado u
organizacion intergubernamental adherente, los beneficios de la presente Acta se aplicaran
respecto de las denominaciones de origen ya registradas en virtud de la presente Acta cuando
la adhesion sea efectiva, con sujecion a [lo dispuesto en los parrafos 5y 6 del Articulo 7, asi
como a] las disposiciones del Capitulo IV, que se aplicaran mutatis mutandis. Los Estados y
las organizaciones intergubernamentales adherentes podran especificar, en una declaracion,
gue en su legislacion se exige el pago de una tasa individual y que ningun registro internacional
previamente inscrito sera susceptible de proteccion en dicha Parte Contratante hasta que se
haya pagado dicha tasa. En ese caso, a los efectos de dicha Parte Contratante, la fecha de
registro internacional serd la fecha en la que se haya pagado la tasa individual.

Sin-embarge; eEl Estado u organizacion intergubernamental adherente también podra
especificar, en una declaracion adjunta a su instrumento de ratificacién o de adhesion, una
prérroga del plazo previsto en el parrafo 1 del Articulo 15, y de los plazos previstos en el
Articulo 17, con arreglo a los procedimientos especificados en el Reglamento a ese respecto.

Regla 5.3) Solicitud — Detalles relativos a la calidad, la reputacion o la caracteristica (las
caracteristicas): Los Estados Unidos estan a favor de la Variante C de la Regla 5.3) a
condicion de que se suprima la referencia que se hace en el apartado d) a la Regla 16.2).
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VARIANTE C

a) En la medida en que una Parte Contratante exija, como requisito para proteger una
denominacion de origen o una indicacion geografica en su territorio, que en la solicitud se
indiquen asimismo detalles acerca de, en el caso de una denominacion de origen, la calidad o
las caracteristicas del producto y su vinculo con el entorno geografico de la zona geografica de
produccion y, en el caso de una indicacion geografica, la calidad, la reputacion u otras
caracteristicas del producto y su vinculo con la zona geogréfica de origen, notificara ese
requisito al Director General.

b)  Con miras a cumplir dicho requisito, los detalles mencionados en el apartado a)
deberan proporcionarse en un idioma de trabajo, pero no seran traducidos por la Oficina
Internacional.

c) El incumplimiento de los requisitos mencionados en los apartados a) y b) surtira el
efecto de una renuncia a la proteccion respecto de toda Parte Contratante que haya realizado
la notificacion mencionada en el apartado a).

d) La Administracion competente de la Parte Contratante de origen o, en el caso del
Articulo 5.3), los beneficiarios o la persona moral mencionada en el Articulo 5.2)ii) o la
Administracién competente, podran retirar en cualquier momento dicha renuncia mediante la

presentacion de la informacion necesaria-con-sujecion-alo-dispuesto-enta-Regla-16:2).

Regla 5.4) Solicitud- Firma y/o intencién de uso: Los Estados Unidos estan a favor del
concepto que se recoge en el texto de la Regla 5.4) pero proponen varios cambios de forma
para reflejar mas exactamente las necesidades de los sistemas de marcas a la vez que las de
los sistemas sui generis de indicaciones geograficas que exigen la intencién de utilizar la
indicacion geografica en el territorio. Ademas, los Estados Unidos proponen que se introduzca
una modificacion para ofrecer dos posibilidades de declaracion, una para cada elemento, por
cuanto ambas no se exigirian necesariamente juntas en un sistema de indicaciones
geograficas de futuras Partes Contratantes.

Regla 5

[4) [Solicitud — Firma y/o intencién de uso] a) En la medida en que una Parte Contratante
exija, como requisito para proteger una denominacion de origen o una indicacion geografica en

wﬁud—de—su—le%d&mamas que Ia soI|C|tud sea flrmada por eI tltular e—la—pe#senae&enzada

engen%&m&ea&engeeg;aﬂea+eg+strada not|f|cara ese reqU|S|to aI Dlrector General

b) En la medida en que una Parte Contratante exija, como requisito para proteger una
denominacién de origen o una indicaciéon geografica, que la solicitud vaya acompafiada de una
declaracién de intencién de uso de la denominacién de origen o de la indicacién geografica
registrada en su territorio o de una declaracién de intencion de ejercer control respecto del uso
por terceros de la denominacién de origen o la indicacién geografica registrada en su territorio,
notificara ese requisito al Director General.

c) Una solicitud que no esté firmada por el titular ela-persona-autorizada-para-utilizar
la-denominacion-de-origen-ola-indicacidon-geografica, y/o que no vaya acompafada de ura la
declaracién indicada en el apartado b) del parrafo 4 de la Regla 5 de-intencién-de-uso surtira el
efecto de una renuncia a la proteccion respecto de la Parte Contratante que exige la firma y/o
la presentacion de dicha declaracion, tal como lo notificara conforme a lo dispuesto en el los
apartados a) y b).]

Regla 5.5) Solicitud— No reivindicacion de la proteccién en relacién con determinados
elementos de la denominacién de origen o la indicacién geogréfica: Los Estados Unidos
esta a favor de la Variante A de la Regla 5.5).
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5)  [Solicitud — No reivindicacion de la proteccion en relacion con determinados elementos de
la denominacion de origen o la indicacion geogréfical

VARIANTE A

En la solicitud se indicara si en el registro, el acto legislativo o administrativo o la decision
judicial o administrativa, en virtud de los que se concede la proteccion de la denominacién de
origen o de la indicacién geografica en la Parte Contratante de origen, se especifica que no se
concede la proteccion respecto de determinados elementos de la denominacion de origen o de
la indicacion geografica. Se indicaran dichos elementos en la solicitud en un idioma de trabajo.

Regla 8.1) Cuantia de las tasas: Los Estados Unidos proponen aumentar la cuantia de las
tasas por el registro internacional y las demas tasas contempladas en la Regla 8.1) de modo
que puedan cubrirse los gastos. Con ese fin, solicitan que la Secretaria haga una estimacion
de la cuantia de las tasas necesarias para cubrir los gastos estimados del préximo bienio.

Regla 8.1)

1)  [Cuantia de las tasas] La Oficina Internacional cobrara las tasas siguientes, pagaderas
en francos suizos:

i) tasa por el registro internacional [569]
i) tasa por cada modificacién que afecte a un registro internacional [206]
iii) tasa por el suministro de una certificacion del Registro Internacional [99]
iv) tasa por el suministro de un certificado o cualquier otra informacion

por escrito sobre el contenido del Registro Internacional [89]

[v) tasa individual, segun lo mencionado en el parrafo 2]

Regla 9.1) Notificacion de denegacion de registros internacionales vigentes: Los
Estados Unidos estan a favor de ampliar el plazo para que las Partes Contratantes que acaben
de adherirse examinen los registros vigentes en virtud del Acta hasta un total de 3 afos.

Regla 9

1)  [Notificacién a la Oficina Internacional] a) Toda denegacion sera notificada a la Oficina
Internacional por la Administracion competente de la Parte Contratante en cuestion, y debera
estar firmada por dicha Administracion competente.

b) La denegacioén se notificara en el plazo de un afo a partir de la fecha de recepcion
de la notificacion del registro internacional en virtud del Articulo 6.4). En el caso del
Articulo 29.4), ese plazo podra prorrogarse hasta 3 afios como maximo-per-eiro-afio.

[Fin de los Anexos y del documento]



