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PROYECTO DE INFORME_REVISADO

preparado por la Secretaria

1.  El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa (Denominaciones de
Origen) (en adelante, “el Grupo de Trabajo”) se reunié en Ginebra del 23 al 27 de junio
de 2014.

2. Estuvieron representadas en la reunion las siguientes Partes Contratantes de la Union de
Lisboa: Argelia, Francia, Georgia, Hungria, Iran (Republica Islamica del), Italia, México, Peru,
Portugal, Republica Checa, Republica de Moldova (11).

3.  Estuvieron representados en calidad de observadores los siguientes Estados: Alemania,
Argentina, Australia, Bhutéan, Chile, Colombia, El Salvador, Espafia, Estados Unidos de
América, Federacion de Rusia, Fiji, Grecia, Irag, Kenya, Nepal, Paraguay, Republica de Corea,
Rumania, Suiza, Turquia, Ucrania, Venezuela (Republica Bolivariana de) (22).

4.  Participaron en la reunién, en calidad de observadores, representantes de las siguientes
organizaciones intergubernamentales internacionales: Organizacion de Cooperacion Islamica
(OCI), Organizacién Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), Unién

Europea (EU) (3).

5. Participaron en la reunion, en calidad de observadores, los representantes de las
siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociacion de Marcas de las
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Comunidades Europeas (ECTA), Asociacion de Propietarios Europeos de Marcas (MARQUES),
Asociacion Internacional de Marcas (INTA), Associagdo Brasileira da Propiedade Intelectual
(ABPI), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Intelectual (CEIPI), Consortium for
Common Food Names (CCFN), Knowledge Ecology International (KEI), Organization for an
International Geographical Indications Network (oriGlIn) (8).

6. Lalista de participantes figura en el Anexo II.

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DIA: APERTURA DE LA REUNION

7.  El Sr. Francis Gurry, Director General de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), inaugurd la reunién, record6 el mandato del Grupo de Trabajo y presenté el
proyecto de orden del dia, que figura en el documento LI/WG/DEV/9/1 Prov. 2.

8.  Inici6 la reunidn indicando que, desde la anterior reunién de diciembre de 2013, la Oficina
Internacional ha recibido 26 nuevas solicitudes de registro en virtud del sistema de Lisboa, de
las que 25 procedieron de Italia y una de la Republica Islamica del Iran. A efectos
comparativos, sefial6 que en 2013 se recibieron un total de 13 nuevas solicitudes de registro
del sistema de Lisboa, lo que sitla el incremento de la demanda a lo largo del presente afio en
el 100%.

9. El Director General sefialé asimismo que se han logrado nuevos avances en la
optimizacion de las notificaciones del sistema de Lisboa, en particular con el desarrollo del
entorno electronico.

10. Acerca del orden del dia de la actual reunién, subrayé que ademas del texto del proyecto
de Arreglo de Lisboa revisado, y el correspondiente Reglamento, se ha presentado para su
ulterior examen por el Grupo de Trabajo un proyecto de propuesta de actualizacion de la tabla
de tasas en el marco de la Regla 23 del actual Reglamento del Arreglo de Lisboa. Recordo, en
particular, que los extraordinarios avances logrados por el Grupo de Trabajo con el proyecto de
Arreglo de Lisboa revisado y su Reglamento fructificaron en la decision adoptada en
septiembre de 2013 por la Asamblea de la Unién de Lisboa de convocar una conferencia
diplomatica en 2015. En este sentido, sefialoé que el comité preparatorio de la conferencia
diplomatica tendra lugar en octubre de 2014.

11. El Director General sefialé también que en los textos revisados objeto de examen la
Oficina Internacional ha formulado sugerencias basadas en las propuestas presentadas en la
reunion anterior por Estados miembros y no miembros de la Unién de Lisboa. Invité a los
miembros del Grupo de Trabajo a que expongan sus comentarios al respecto, teniendo en
cuenta que el objetivo es ayudar al sistema de Lisboa a desarrollarse internacionalmente del
modo mas pleno posible.

12. Acerca del proyecto de propuesta de actualizacién de la tabla de tasas, el Director
General record6 en primer lugar que para la mayoria de los sistemas de registro administrados
por la OMPI el objetivo es que esos sistemas sean capaces de sostenerse por si mismos.
Continud diciendo que el objetivo de la Organizacion es gestionar sus sistemas de registro
inspirdndose para ello, por ejemplo, en el modelo de radiodifusion publica— lo que a su vez
exigiria que las tasas bastaran para cubrir los costos, asi como para financiar la inversion en la
proxima produccion de calidad o, en el ambito de la OMPI, en las siguientes actualizaciones del
entorno electrénico de los sistemas de tecnologias de la informacion. El Director General
recordd que, en el caso del sistema de Lisboa, la actividad de registro es limitada por su propia
naturaleza. Dicho de otro modo, el nimero de solicitudes de registro que un pais cualquiera
puede presentar esta limitado por la propia geografia de ese pais. Sefialé también que la
propuesta de actualizacion de la tabla de tasas es una propuesta de ambiciones muy
modestas, y que aunque representaria un incremento del 100% de la cuantia de la tasa -
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de 500 francos suizos a 1.000 francos suizos por solicitud - sera dificil que logre la
sostenibilidad del sistema de Lisboa, pues la actividad de registro es limitada. El Director
General dijo que considera que, en el establecimiento del nivel de las tasas, debe tenerse en
cuenta que el valor del titulo beneficia normalmente a un nimero considerable de productores
ubicados en una zona geografica bien definida. Aunque no se ha presentado ninguna
propuesta referente a las tasas de renovacion, en la actual reunién deberia también debatirse
sobre la oportunidad de introducir este tipo de tasas en el sistema de Lisboa. Concluyé
afirmando que el principal objetivo de la puesta en marcha de un debate acerca de las tasas es
asegurar que el sistema de Lisboa, que espera gane en importancia con una satisfactoria
revision del Arreglo en 2015, cuente con una soélida base financiera.

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DIiA: ELECCION DEL PRESIDENTE Y DE DOS
VICEPRESIDENTES

13. EIl Sr. Mihdly Ficsor (Hungria) fue elegido por unanimidad Presidente del Grupo de
Trabajo, el Sr. Alfredo Rendon Algara (México) y la Sra. Ketevan Kiladze (Georgia) fueron
elegidos por unanimidad Vicepresidentes.

14. EIl Sr. Matthijs Geuze (OMPI) desempefio las funciones de Secretario del Grupo de
Trabajo.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DiA: APROBACION DEL ORDEN DEL DIiA

15. El Grupo de Trabajo aprobé el proyecto de orden del dia
(documento LI/WG/DEV/9/1 Prov. 2) sin modificaciones.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DiA: INFORME DE LA OCTAVA REUNION DEL GRUPO DE
TRABAJO SOBRE EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE LISBOA (DENOMINACIONES DE
ORIGEN)

16. El Grupo de Trabajo tomd nota de la aprobacion, el 12 de junio de 2014, del informe de la
octava reunion del Grupo de Trabajo, que figura en el documento LI/WG/DEV/8/7, de
conformidad con el procedimiento establecido en la quinta reunion del Grupo de Trabajo.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA: PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO
SOBRE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS Y
PROYECTO DE REGLAMENTO DEL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO

17. Los debates se basaron en los documentos LI/WG/DEV/9/2, LI/WG/DEV/9/3,
LI/WG/DEV/9/4 y LI/WG/DEV/9/5.

18. Refiriéndose tanto a la decision de la Asamblea de la Unién de Lisboa de convocar una
Conferencia Diplomatica para la Adopcion de un Arreglo de Lisboa Revisado sobre las
Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geograficas en 2015, como a la hoja de ruta
previa a dicha conferencia, el Presidente sefial6 que es evidente que las actividades del Grupo
de Trabajo han entrado en una nueva y decisiva fase, pues existe ahora un mandato claro que
cumplir, a saber, preparar una Conferencia Diploméatica para la revision del actual Arreglo de
Lisboa.

19. Record6 que, de acuerdo con la hoja de ruta aprobada por la Asamblea de la Unién de
Lisboa en su ultimo periodo ordinario de sesiones, tras la reunion actual tendra lugar otra
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reunién del Grupo de Trabajo en la segunda mitad de octubre, que se centrara en la
preparacion desde el punto de vista técnico de los textos del Proyecto de Arreglo de Lisboa
Revisado y del Proyecto de Reglamento para la Conferencia Diplomética, asi como en la
reduccion del nimero de asuntos pendientes. Esa décima reunién del Grupo de Trabajo se
celebrara conjuntamente con una reunién del comité preparatorio en la que se decidiran la
fecha y lugar de celebracion exactos de la Conferencia Diplomatica.

20. El Presidente reiter6 que la revision del sistema de Lisboa se ha marcado importantes
objetivos, como la optimizacién del actual marco juridico, la adhesion de organizaciones
intergubernamentales y la ampliacion del Registro Internacional a las indicaciones geograficas.
Recordd asimismo que, en su sexta y séptima reuniones, el Grupo de Trabajo lleg6 a un
acuerdo sobre las principales orientaciones en lo que respecta a la revisién. Recordé en
particular que se acord6 que la revision del Arreglo de Lisboa tendra como resultado un Unico
instrumento que comprenderd tanto las denominaciones de origen como las indicaciones
geograficas, ademas de brindar un nivel elevado y Unico de proteccién para ambas, a la vez
que se mantienen definiciones separadas, en el entendimiento de que se aplicaran las mismas
disposiciones sustantivas a las dos categorias. Continu6 diciendo que se habia alcanzado
también el acuerdo general de que el nuevo instrumento debe establecer un Registro
Internacional Unico que abarque tanto las denominaciones de origen como las indicaciones
geogréficas, y que también se brinde a las organizaciones intergubernamentales competentes
la posibilidad de sumarse al sistema de Lisboa.

21. Indicé también que su principal preocupacion es lograr que los debates se centren lo mas
posible en los aspectos méas importantes del proceso de revision en curso y en las principales
decisiones que deben tomarse. En ese sentido, afirmo6 que hara cuanto esté en sus manos
para ayudar al Grupo de Trabajo a determinar qué cuestiones pueden considerarse ya
resueltas y cuales otras seguirian pendientes. Acerca de estas ultimas, sefial6 igualmente que
su propdsito es que las mismas queden claramente definidas y, en lo posible, que su nimero
se reduzca a lo largo de la reunién en curso.

22. Concluyo diciendo que, puesto que uno de los objetivos principales de la revisién del
sistema de Lisboa es atraer a un nimero mucho mayor de miembros con el fin de transformar
el sistema en uno cuya composicién sea realmente internacional, haré todo lo posible por
estimular debates fructiferos entre los actuales miembros de la Union de Lisboa y los demés
Estados miembros de la OMPI.

23. Acerca de los documentos que se estan examinando, el Presidente recordé que se ha
invitado al Grupo de Trabajo a: i) formular comentarios respecto de las diversas disposiciones
del proyecto de Arreglo revisado y del proyecto de Reglamento, ii) formular cualquier propuesta
que considere oportuna sobre la preparacion de la décima reunién y la reunion del comité
preparatorio, y iii) formular comentarios acerca de la cuestion planteada en el parrafo 4 del
documento LI/WG/DEV/9/2 en relacion con la posibilidad y conveniencia de poner en practica
ciertos elementos nuevos de la reforma prevista incluso antes de la adopcion de un Arreglo de
Lisboa revisado mediante la oportuna introduccién de modificaciones en el Reglamento del
actual Arreglo de Lisboa, o bien a través de declaraciones interpretativas a cargo de la
Asamblea de la Unién de Lisboa.

24. Por ultimo, el Presidente sefialé que intentaria identificar y comprobar en todo momento,
junto con los miembros del Grupo de Trabajo, qué disposiciones del proyecto de Arreglo de
Lisboa revisado y del proyecto de Reglamento podrian considerarse aceptables, en el
entendido de que nada quedara acordado mientras que no haya acuerdo sobre la totalidad.
Evidentemente, no se excluiria, en el caso de dichas disposiciones, la posibilidad de introducir
cambios pertinentes, incluidos los de redaccion. Indicé igualmente que, respecto de las
cuestiones que todavia se consideran pendientes, se intentara definirlas del modo més preciso
posible al objeto de poder preparar eficazmente la décima reunién del Grupo de Trabajo, que
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abordara exclusivamente este tipo de cuestiones — con el fin de reducir su nimero en la
medida de lo posible de cara a la conferencia diplomética.

DECLARACIONES GENERALES

25. La Delegacion de Georgia manifest6 su pleno apoyo a la idea de que un Unico
instrumento comprenda las indicaciones geograficas y las denominaciones de origen,
otorgando a ambas un nivel de proteccién elevado en virtud de lo dispuesto en el proyecto de
Arreglo de Lisboa revisado.

26. La Delegacion de México, tras sefialar que las indicaciones geogréficas y las

denominaciones de origen atafien a cuestiones que exceden de lo puramente econémico, pues
atafien también a aspectos relacionados con la tradicion y las representaciones culturales, dijo
que seguira atentamente y participara de manera activa en los debates de la reunién en curso.

27. Reiterando su firme compromiso con los principios y objetivos del Arreglo de Lisboa, la
Delegacioén del Peru afirmé que la proteccion de las denominaciones de origen reviste una
importancia fundamental atendiendo a su contribucién al desarrollo econémico y, mas
concretamente, por su relevante papel en la reduccion de la pobreza y en la mejora de las
condiciones de vida de la poblacién rural. La Delegacion dijo que el Perd ha adoptado una
legislacién muy ambiciosa a este respecto, y sefialé ademas que en los Ultimos afios el nimero
de denominaciones de origen protegidas ha aumentado en su pais. La Delegacion renové su
apoyo al actual proceso de revision dirigido a mejorar el Arreglo de Lisboa, no solo porque esta
revision beneficiard a todos sus miembros, sino también porque hara mas atractivo el sistema
para los posibles nuevos miembros, dotdndole asi de un caracter mas universal. La
Delegacién manifestd su deseo de que los esfuerzos del Grupo de Trabajo culminen con éxito
en la Conferencia Diploméatica de 2015. Igualmente, dijo que considera que el actual proceso
de revisién, que parece estar logrando sus objetivos de complementar y mejorar el sistema de
Lisboa, no debe quedar desvirtuado mediante la inclusion de disposiciones que puedan
comprometer la naturaleza misma de la proteccion exclusiva que se confiere a las
denominaciones de origen y las indicaciones geograficas.

28. La Delegacion de la Union Europea, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unién
Europea y sus Estados miembros, reiter6 su apoyo a los esfuerzos de la Secretaria por revisar
el sistema de registro internacional del Arreglo de Lisboa a los fines de dotarle de un mayor
atractivo para los usuarios y posibles nuevos miembros, preservando al mismo tiempo los
principios y objetivos del actual Arreglo de Lisboa. La Delegacién subrayé la importancia de
asegurar la coherencia entre el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y el proyecto de
Reglamento, de una parte, y el Acuerdo sobre los ADPIC, de otra. Antes de formular
comentarios mas pormenorizados acerca de disposiciones concretas del proyecto de nuevo
instrumento y del proyecto de Reglamento, la Delegacion dijo que desea expresar su
satisfaccion por los avances logrados por el Grupo de Trabajo en su empefio por perfeccionar
el actual marco juridico del sistema de Lisboa, incluidas las disposiciones que habilitan la
aplicacion del sistema a las indicaciones geogréficas y las que permiten la adhesion al mismo
de organizaciones intergubernamentales. De cara a la Conferencia Diplomatica prevista

para 2015, el Grupo de Trabajo debe hacer un uso adecuado del tiempo restante de que
dispone a fin de resolver el mayor nimero posible de cuestiones pendientes.

29. La Delegacion de la Republica Islamica del Iran advirtié de que la mejora del marco
juridico actual y el establecimiento de un sistema internacional de proteccién de las
indicaciones geograficas deben guardar sintonia con los principios y objetivos generales del
Arreglo de Lisboa. En lo que se refiere a las cuestiones de fondo del proyecto de Arreglo de
Lisboa revisado y del proyecto de Reglamento, la Delegacién considera que apenas existen
diferencias entre las denominaciones de origen y las indicaciones geogréficas, y que la Unica
distincién es que el vinculo entre las caracteristicas de un producto y su origen geografico es



LI/WG/DEV/9/8 Prov. 2
pagina 6

mayor en el caso de las denominaciones de origen. Para finalizar, la Delegacion expresé su
apoyo a la convocacion de la Conferencia Diplomatica en 2015, a la vez que manifesté su
agradecimiento a Portugal por postularse como su anfitrién.

30. La Delegacion de los Estados Unidos de América dijo que acoge con satisfaccion los
esfuerzos realizados para incrementar la responsabilidad financiera del sistema de Lisboa en
los documentos de trabajo que se estan examinando, si bien afirmé que le gustaria que las
disposiciones correspondientes progresaran ain mas en esa direccion. A la vez que expresé
también su agradecimiento a la Secretaria por su empefio en crear un sistema mas inclusivo
con el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y el proyecto de Reglamento, la Delegacion dijo
que, en su opinién, el texto propuesto no logra crear un sistema que sea analogo al de Madrid y
que a su vez integre los principios histéricos del sistema de Lisboa. Mas concretamente, la
Delegacion sefial6 que el concepto de denominaciones segun el sistema de Madrid parece
estar en conflicto con la idea de registro internacional del sistema de Lisboa. En particular, la
estructura que subyace al sistema de Lisboa consiste en que el registro internacional posee
una identidad juridica propia a la que simplemente se le da efecto en el &mbito nacional,
mientras que, por el contrario, las denominaciones en virtud del sistema de Madrid crean
realmente una identidad juridica a nivel nacional, separada y distinta de la del registro
internacional. La Delegacion continué diciendo que un modelo inspirado en el sistema de
Madrid dejaria claro que los regimenes nacionales de indicaciones geograficas pueden
funcionar independientemente del registro internacional y el pais de origen. De acuerdo con un
modelo inspirado en el historico sistema de Lisboa, los regimenes nacionales de indicaciones
geograficas no pueden funcionar independientemente ni del registro internacional ni de la
proteccion que se brinda en el pais de origen. En el texto propuesto se mantienen ambos
conceptos pese a su discrepancia. Mas concretamente, la Delegacion dijo que le preocupa el
hecho de que el texto y sus correspondientes notas trasladan a las Partes Contratantes
potenciales la impresién equivocada de que gozaran de libertad para aplicar sus respectivas
leyes y procedimientos nacionales cuando, por el contrario, el texto propuesto limitaria de modo
determinante esta posibilidad. El hecho de que un debate tan importante se esté sustanciando
en el seno del Grupo de Trabajo de Lisboa, sin la participacion de todos los Estados miembros
de la OMPI, perpetia la confusién y el tipo de malentendido que tienden a reducir el valor de
las indicaciones geogréficas, precisamente cuando muchas delegaciones que asisten a la
actual reunion del Grupo de Trabajo estan, en cambio, tratando de potenciarlo. La Delegacion
reiterd su opinion de que el foro de debate adecuado para las indicaciones geogréficas es el
Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones
Geogréficas, en el que podria celebrarse un debate pleno sobre el establecimiento de un
sistema internacional de indicaciones geogréficas transparente y justo para todos los Estados
miembros de la OMPI.

31. La Delegacion de Australia, al tiempo que manifesté su agradecimiento por los muy
detallados y Utiles documentos de trabajo, reiteré su inquietud ya expresada anteriormente
sobre determinados aspectos concretos del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. A su juicio,
este Arreglo debe ser lo mas inclusivo posible, lo que podria conseguirse dandose oportuna
cabida a diferentes regimenes especificos de indicaciones geogréficas y a sistemas de marcas
aplicados para proteger las indicaciones geograficas. Australia tiene dos regimenes diferentes
de registro para las indicaciones geogréficas: uno de ellos es especifico para las indicaciones
geogréficas vinicolas y aplica el acuerdo entre Australia y la Comunidad Europea sobre
comercio vinicola, mientras que el otro es un sistema de marcas de certificaciéon. En el
proyecto de Arreglo de Lisboa revisado debe haber un trato equitativo a los términos que
pueden considerarse genéricos en algunos paises del mundo. Dicho de otro modo, el sistema
de Lisboa no debe dictar en detalle el modo en que sus miembros deben abordar la cuestién de
los términos genéricos. Igualmente, la Delegacion considera que el sistema de Lisboa debe
ser justo y coherente con otros arreglos internacionales, como el Acuerdo sobre los ADPIC, y
esto es algo que puede lograrse si el trato que se da a los derechos anteriores esta en sintonia
con el Derecho internacional. La Delegacion afiadié que la coexistencia propuesta de derechos
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reclamados a posteriori con derechos anteriores seria posible siempre que se salvaguarden
adecuadamente tanto los intereses legitimos del titular del derecho anterior como los de
terceras partes. En ese sentido, debe concederse a las partes interesadas una oportunidad
legitima de oponerse directamente a la proteccion de los términos en un determinado mercado,
por cuanto ello constituye una salvaguardia fundamental tanto para los usuarios del sistema de
propiedad intelectual como para las terceras partes. La revisién actualmente en marcha del
Arreglo de Lisboa debe, asimismo, brindar la oportunidad de asegurar una recuperacion
adecuada de los costos a fin de que el sistema sea sostenible, en lugar de funcionar con
pérdidas. Para finalizar, la Delegacién subrayé que el desarrollo de un sistema inclusivo y la
extension del valor de la revision al conjunto de los miembros de la OMPI requiere que la
conferencia diplomética esté abierta a todos los Estados miembros de la Organizacion.

32. La Delegacion de la Republica de Corea sefialé que la proteccion de las indicaciones
geogréficas esta adquiriendo importancia a escala mundial como herramienta para mejorar la
competitividad de productores, empresas y naciones. Sin embargo, hay muchos elementos en
el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado que estan regulados en el Acuerdo sobre los ADPIC,
a la vez que también hay elementos que podrian acarrear costos o generar confusion con el
sistema de marcas. Por consiguiente, la Delegacién opina que un estudio de viabilidad de las
ventajas que conllevaria establecer un sistema internacional de proteccién de las indicaciones
geogréficas, enriquecido con los comentarios que presenten los miembros de la comunidad
internacional en general, seria muy provechosos para superar esas dificultades. Por dltimo, la
Delegacion sefial6 que es necesario mantener debates mas amplios y sostenidos para
alcanzar un consenso sobre la naturaleza de la revision del Arreglo de Lisboa que se propone.

33. La Delegacion de Chile subrayé la enorme importancia de los asuntos abordados por el
Grupo de Trabajo de Lisboa, y compartié la opinién expresada por las Delegaciones de los
Estados Unidos de América, Australia y la Republica de Corea. En lineas generales, la
Delegacién dijo que, en su opinién, el texto del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado requiere
de un trabajo mas en profundidad, afiadiendo que Chile esta dispuesto a participar activa y
constructivamente en la reunién en curso con el fin de que pueda acordarse un texto que
beneficie a todos los Estados miembros de la OMPI.

34. La Delegacion de Suiza dijo que considera que los textos propuestos constituyen una
buena base para lograr una proteccion de las indicaciones geogréaficas y las denominaciones
de origen mas inclusiva en lo que respecta al nimero de participantes. Afiadié que la
propuesta de introducir disposiciones atinentes a las indicaciones geogréficas, sumada a la
preservacion de los actuales principios y objetivos del Arreglo de Lisboa, representa ya de por
si un avance notable.

35. La Delegacion de Colombia sefialé que su pais lleva dos afios tomando medidas para
proteger denominaciones de origen e indicaciones geogréficas. El resultado de ello es que
mas de 20 denominaciones de origen estan actualmente protegidas en el pais. La Delegacion,
por tanto, acogié con satisfaccion los actuales debates del Grupo de Trabajo de Lisboa
dirigidos a fomentar un sistema aun mas inclusivo. En ese sentido, opina que un sistema de
denominaciones de origen y de indicaciones geogréficas puede resultar compatible con otros
sistemas de propiedad intelectual, como el sistema de marcas.

36. El Representante del CEIPI aclaré que su intervencién esta motivada por el deseo de
lograr que el sistema de Lisboa tenga el mayor nimero de miembros posible, ya que considera
deseable que se encuentre el modo de atraer a los paises que protegen las indicaciones
geograficas mediante sistemas de marcas. En ese sentido, sugirié que se contemple la
posibilidad de formular reservas, de las cuales los paises podrian hacer uso en relacién con el
capitulo 11l del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. Acogiéndose a esta opcion de formular
reservas, esos paises podrian proteger un registro internacional sobre la base de su propia
legislacion de marcas y no conforme a las disposiciones del capitulo Ill. Ademas, las Partes
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Contratantes que no hicieran uso de tal posibilidad tendrian derecho a proteger igualmente los
registros internacionales de las Partes Contratantes que si lo hicieran amparandose asimismo
en su propia legislacién de marcas. Otra consecuencia del sistema de reservas propuesto
serfa que las Partes Contratantes que se acojan a la opcion de formular reservas no tendrian
derecho a votar en la Asamblea de la Unién de Lisboa las cuestiones relacionadas con el
capitulo Ill. El Representante concluy6 diciendo que existen precedentes de esa posibilidad en
otros tratados administrados por la OMPI, como el Tratado de Cooperacién en materia de
Patentes.

37. Tras agradecer al Representante del CEIPI la presentacion de su propuesta para un
posible compromiso basado en la opcion de formular reservas en relacion con el capitulo 111, el
Presidente observo con satisfaccion que todos los participantes estan dispuestos a iniciar un
debate constructivo sobre la base de los documentos presentados por la Oficina Internacional.
En lo que se refiere a los comentarios criticos expresados, en particular los referentes a si los
documentos revisados han logrado el objetivo de hacer el sistema més inclusivo y sostenible
desde el punto de vista financiero, el Presidente dijo que el Grupo de Trabajo volvera sobre
esos comentarios cuando se debatan las disposiciones en cuestion. En cuanto al mandato del
Grupo de Trabajo de Lisboa y la posibilidad de que otros Estados miembros de la OMPI
participen en sus deliberaciones, el Grupo de Trabajo siempre ha estado abierto a la
participacion de todos los Estados miembros de la OMPI y, por tanto, corresponde a éstos
decidir si desean o no tomar parte en un debate constructivo con los actuales miembros de la
Unién de Lisboa. El Presidente manifesté su maxima satisfaccién por el creciente interés y la
participacion cada vez mayor de los Estados miembros de la OMPI que no son Partes
Contratantes de la Unién de Lisboa. Coincidi6é plenamente en que uno de los principales
objetivos de la actual revisién es ampliar el nimero actual de miembros de la Unién de Lisboa a
fin de que el Sistema de Lisboa presente una composicion realmente internacional.

38. La Secretaria present6 los documentos LI/WG/DEV/9/2 a 5, identificando los cambios
introducidos en las anteriores versiones del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y el
proyecto de Reglamento sobre la base de los debates habidos durante la octava reunién del
Grupo de Trabajo.

EXAMEN DEL PREAMBULO Y DEL CAPITULO | DEL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA
REVISADO (ARTICULOS 1 A 4) JUNTO CON LAS REGLAS 1, 4,19 Y 20 DEL PROYECTO
DE REGLAMENTO

39. Acerca de la definicién propuesta de denominacién de origen en virtud del

Articulo 2.1.a)i), la Delegacion de Francia recordé que en el marco del Grupo de Trabajo ya se
decidio respetar en la medida de lo posible la definicion de denominacién de origen recogida en
el actual Arreglo de Lisboa, en sintonia con la introduccion del concepto de indicacion
geografica en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. La Delegacion expreso sus reservas
acerca de la introduccion del concepto de reputacion como elemento constitutivo en el

Articulo 2.1.a)i), pues ello tendria el efecto de aproximar la definicion de denominacién de
origen a la de indicacion geogréfica, generandose asi un cierto grado de confusién entre ambas
definiciones. La Delegacion pidié, ademas, que se aclare cual es el alcance exacto de la nota
de pie de pagina 2 del Articulo 2 en vista de que la redaccién propuesta introduce un cierto
grado de flexibilidad en lo referente a la naturaleza acumulativa de los factores naturales y
humanos, pese al hecho de que esos factores sean claramente acumulativos en la

definicion propuesta de denominacion de origen del Articulo 2.1.a)i). La Delegacion sugirié
igualmente la posibilidad de eliminar el Articulo 2.1.b), ya que parece que esta disposicion no
afiade nada sustancial.

40. La Delegacion de Suiza manifesté que comparte las preocupaciones expresadas por la
Delegacién de Francia en relacién con la nota de pie de pagina 2, y cuestiond la utilidad de
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introducir esa disposicion en el Articulo 2, pues es bastante evidente que los factores naturales
y humanos son elementos acumulativos, con independencia de que sean predominantemente
naturales o predominantemente humanos. Acerca de Articulo 2.1.a)i), la Delegacion sefiald
que el concepto de reputacion simplemente se habia introducido como criterio alternativo en la
definicién propuesta de denominacioén de origen, mientras que en el Articulo 2.2) del actual
Arreglo de Lisboa aparece como criterio adicional. La intencion de hacer converger ambas
definiciones en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado no es deseable a la vista del
consenso logrado en el Grupo de Trabajo de que habra dos definiciones distintas con un Unico
y elevado nivel de proteccion para ambas. La Delegacion manifestd estar de acuerdo con la
opinién expresada por la Delegacién de Francia de que el Articulo 2.1.b) debe ser eliminado.
Por ultimo, la Delegacion cuestiond la utilidad de que haya un preambulo en el Proyecto de
Arreglo de Lisboa revisado, maxime dado que el texto propuesto parece limitarse a describir la
naturaleza de la labor en curso del Grupo de Trabajo de Lisboa.

41. En lo que se refiere al Articulo 1.xiv), la Delegacion del Peru reiter6 su inquietud ante la
posibilidad de que las organizaciones intergubernamentales puedan presentar solicitudes de
registro internacional de denominaciones de origen o indicaciones geograficas. En ese sentido,
la Delegacion record6 que dicha posibilidad no aparece contemplada en la legislacion comun
de la Comunidad Andina, por lo que se haria necesario modificar esa legislacion.

42. La Delegacion de lItalia dijo que, en su opinidn, el texto del preambulo debe ser
congruente con el mandato del Grupo de Trabajo y, por consiguiente, pidié que la palabra
“preservando” vuelva a aparecer en la primera frase del preambulo, de modo que su redaccién
sea “preservando al mismo tiempo sus principios y objetivos, y apoyandose en ellos”. Acerca
del Articulo 2.1.a.i), la Delegacion sefialé que la referencia a la reputacion traslada la falsa
impresion de que la “reputacion” es un requisito adicional que debe cumplirse a los efectos de
registrar una denominacién de origen, contrariamente a lo que dispone el Arreglo de Lisboa.
En lo que se refiere al Articulo 4, la Delegacion solicité que se aclare el significado de la
expresion “o de ambos”.

43. En alusion al Articulo 2, la Delegacion de la Federacion de Rusia manifest6é que no logra
comprender la pertinencia de aproximar en lo posible las definiciones de denominacion de
origen e indicacion geografica. Asimismo, en los casos en que se hace referencia al lugar de
origen de un producto determinado, la reputacion de ese producto también debe tenerse en
cuenta. Afiadio que no logra comprender la utilidad de la nota de pie de pagina 2 del Articulo 2.
La Delegacion sugirié que, en su lugar, se reformule la redaccion del Articulo 2.1.a.i) de modo
que diga “factores naturales y/o humanos”.

44. En lo que se refiere al Articulo 2.1.a.i), la Delegacién de la Union Europea sefialé que
comparte las opiniones anteriormente expresadas por otras delegaciones y afirmé estar de
acuerdo en que se suprima de ese apartado la referencia a la reputacion, pues constituye un
requisito adicional que igualmente genera confusion entre las definiciones de denominacion de
origen e indicacion geografica. La Delegacion acogié con satisfaccion la definicién propuesta
de indicacién geogréfica por estar ahora en sintonia con su definicion en virtud del Acuerdo
sobre los ADPIC. La Delegacién acogi6 igualmente con satisfaccion la modificacion introducida
en la Regla 4 acerca de la posibilidad de designar a varias Administraciones competentes.

45. El Representante del CEIPI pidi6é que se expliqgue mejor la referencia a la reputacion en el
Articulo 2.1.a.i). Mas concretamente, preguntd si la conjuncién “y” en el enunciado “y que ha
dado al producto su reputacion” se remite al entorno geogréfico. En lo relativo a la redaccion
del Articulo 2.1.a.i), sefialé que la primera referencia incluida entre corchetes al concepto de
reputaciéon no es un elemento esencial, sino uno mas de los elementos de la definicién de
denominacion de origen. Sin embargo, si por el contrario la segunda referencia a la reputacion
incluida entre corchetes al final de la frase fuera mantenida, dicho concepto pasaria a ser un
elemento esencial de la definiciéon, en consonancia con lo dispuesto en el Articulo 2.2) del
actual Arreglo de Lisboa. Advirtié también de que la propuesta de la Unién Europea de eliminar
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cualquier referencia a la reputacion de la disposicién en cuestion implicaria también apartarse
del actual texto del Arreglo de Lisboa, que si exige el elemento de reputacién. En lo que se
refiere al Articulo 2.1.b), y aun cuando esta de acuerdo con las propuestas de eliminarlo
totalmente del Articulo 2, considera que las definiciones que aparecen en el mismo pueden
trasladarse al Articulo 1. Por ultimo, cuestiond la necesidad de que exista un preambulo en el
proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

46. En lo que se refiere al Articulo 2.1.a)i), la Delegacion de México expresé su apoyo a la
propuesta presentada por la Delegacion de la Unién Europea de eliminar cualquier referencia a
la reputacion.

47. Acerca de la Nota 2.03 de las Notas del documento LI/WG/DEV/9/4, la Delegacion de los
Estados Unidos de América observé que una delegacion habia sugerido la inclusién de una
referencia a la reputacion tanto en la definicion de las denominaciones de origen como en la de
las indicaciones geogréficas, argumentando que sin el elemento de la reputacion, las Partes
Contratantes receptoras tendrian que embarcarse en exhaustivas misiones exploratorias para
investigar la procedencia extranjera o, alternativamente, renunciarian por completo a examinar
la solicitud y concederian proteccion al derecho reciproco de los gobiernos extranjeros a
pronunciarse sobre la procedencia. La Delegacion afirmé estar de acuerdo con dicha
propuesta, ya que comparte la opinién de que la reputacion es un elemento fundamental tanto
de las denominaciones de origen como de las indicaciones geogréficas, teniendo en cuenta
que se trata de un elemento integrado en la definicion de denominacién de origen del actual
Arreglo de Lisboa. Continué diciendo que, desde su punto de vista, los factores naturales no
crean por si solos un derecho de propiedad privada y que, en cualquier caso, a una Oficina
receptora extranjera le resultaria imposible evaluar el valor de los factores naturales durante el
procedimiento de examen. La Delegacién afadié que insistir en que la mera existencia de
factores naturales tiene algun valor en si misma, sin prueba objetiva alguna de dicho valor,
convierte a su juicio la definicién de denominacién de origen en problemética. Teniendo en
cuenta que los derechos de propiedad intelectual recompensan normalmente algun tipo de
intervencion humana, considera que la reputacion es una medida de si dicha intervencién
humana tiene valor y de si un derecho de propiedad intelectual debe recompensarla como
incentivo para la creatividad y la calidad de los productos, y con el fin de proteger las
expectativas de los consumidores.

48. Refiriéndose a la cuestion de la reputacion, la Delegacién de la Unién Europea aclar6 que
su postura consiste en que incluir el término “reputacion” como alternativa a “calidad” o a
“caracteristicas del producto”, segun la actual redaccién del Articulo 2.1.a)i), haria posible que
una denominacién de origen se basase exclusivamente en la reputacion. En ese sentido,
recordé que actualmente esa posibilidad sélo existe en el caso de las indicaciones geogréaficas,
pero no en el de las denominaciones de origen, a las que, por su propia naturaleza, se les
exige que presenten un vinculo mucho mas estrecho entre las caracteristicas del producto y el
entorno geografico. De ahi la peticiéon de la Delegacion de que se elimine la referencia a la
reputacién en el inciso i) del Articulo 2.1.a).

49. La Delegacion de Colombia afirmé estar de acuerdo en que la palabra “reputacion” debe
mantenerse en la definicion de denominacién de origen. En ese sentido, la Delegacion sefialé
también que, en el caso de Colombia, la explotacion indebida de la reputacion esta
comprendida en el ambito del Derecho de la competencia.

50. La Delegacion de Portugal expresé su apoyo a los comentarios de la Delegacion de la
Unién Europea y se manifestd a favor de eliminar toda referencia a la reputacién en el
Articulo 2.1.a.i).
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51. La Delegacion del Pert compartié la opinién expresada por la Delegacion de Colombia, y
manifestd igualmente que seria adecuado incluir el término “reputacién” en la definicion de
denominacién de origen, al menos dentro del primer par de corchetes en que aparece, como
alternativa a los demas criterios.

52. La Delegacion de Suiza observé que la cuestion de la inclusion o no del concepto de
reputacion en la definicion de denominacion de origen ha dado lugar a posturas muy diferentes
en el seno del Grupo de Trabajo. Como solucién alternativa, la Delegacion sugirié atenerse en
la medida de lo posible a la actual disposicion del Articulo 2.2) del Arreglo de Lisboa y
reintroducir el concepto de reputacién del Articulo 1.xv), en el que se define la “Parte
Contratante de origen”.

53. El Presidente sefial6 que, con arreglo al actual proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, el
principio subyacente es que, aunque el instrumento abarca tanto a las denominaciones de
origen como a las indicaciones geograficas, otorga un mismo nivel de proteccion respecto de
ambas. Asimismo, el Articulo 9.1) sefiala que no se exige a las Partes Contratantes que
distingan en su legislacion entre denominaciones de origen e indicaciones geogréaficas. En
otras palabras, mientras que las definiciones propuestas en el Articulo 2.1) serian operativas a
efectos de registro internacional y de la aplicacion del Arreglo de Lisboa revisado en todas las
Partes Contratantes, conforme a su legislacion nacional o regional, se permitiria a las Partes
Contratantes tratar las denominaciones de origen registradas como indicaciones geograficas
registradas.

54. Acerca de la cuestion de la reputacion, el Presidente recordd que los dos pares de
corchetes del Articulo 2.1.a)i) representan dos opciones diferentes, lo que significa que en el
texto aparecera bien la primera o bien la segunda referencia a la reputacion. Continué diciendo
que si el Grupo de Trabajo opta por el texto comprendido entre el primer par de corchetes, el
elemento de la reputacion seria una de las caracteristicas alternativas que se derivarian
exclusiva o esencialmente del entorno geografico. Por contra, si el Grupo de Trabajo opta por
el texto incluido entre el segundo par de corchetes al final del apartado, el elemento de la
reputacién pasaria a ser obligatorio en el caso de las denominaciones de origen, como ya
ocurre en el Articulo 2.2) del actual Arreglo de Lisboa. En lo que respecta a la inquietud
expresada por algunas delegaciones en el sentido de que, en ausencia de toda referencia a la
reputacion, podria ser necesario realizar misiones exploratorias para evaluar si el objeto para el
que se pretende obtener el registro internacional como denominacién de origen cumple con los
requisitos de la definicién, en especial en los paises que distinguen entre denominaciones de
origen e indicaciones geograficas, el Presidente dijo que, a su entender, con arreglo al actual
texto del Arreglo de Lisboa, nunca se han llevado a cabo ese tipo de misiones, si bien las
Partes Contratantes del Arreglo de Lishoa siempre han estado en posicion de valorar si
denegaban o no el efecto de un registro internacional.

55. El Presidente observé que la opinién predominante parece ser que debe eliminarse la
nota de pie de pagina 2 del Articulo 2 e incluir su texto en las Notas del proyecto de Arreglo de
Lisboa revisado.

56. Acerca de la peticion de aclaracion de la expresién “o de ambos” que aparece en el
Articulo 4, la Secretaria sefialé que habra un periodo en que algunas Partes Contratantes
figuraran adheridas Unicamente al Arreglo de Lisboa revisado, mientras que otras solo seran
parte del actual Arreglo de Lisboa. Ademas, existira un tercer grupo de Partes Contratantes
que se habra adherido tanto al Arreglo de Lisboa como al Arreglo de Lisboa revisado. En
consecuencia, puesto que la misma Union de Lisboa deja lugar a diferentes tipos de relacion
entre las Partes Contratantes, el objetivo del Articulo 4 es aclarar que en el Registro
Internacional que sera llevado por la Oficina Internacional se inscribiran todos los registros
internacionales, independientemente de que hayan sido solicitados por paises que sean parte
unicamente del Arreglo de Lisboa, por Partes Contratantes exclusivamente adheridas al Arreglo
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de Lisboa revisado, o por paises que sean parte de ambos instrumentos internacionales. La
Secretaria sefialé que la complejidad del Articulo 4 estriba en el hecho de que, ademas de al
Arreglo de Lisboa, también hay una referencia al Acta de 1967 del Arreglo de Lisboa, del que
todas las Partes Contratantes del actual Arreglo de Lisboa son parte, con la excepcién de una
Unica Parte Contratante, que sélo lo es del Arreglo de Lisboa segun fue originalmente adoptado
en 1958. La Secretaria continud diciendo que, no obstante, se considera que esos dos
instrumentos conforman una Unica entidad, en vista de lo dispuesto en el Articulo 16 del Acta
de 1967. Por tanto, la expresion “de ambos” se refiere tanto al Arreglo de Lisboa, ya sea el
Arreglo de Lisboa original de 1958 o el Acta de 1967, como al Arreglo de Lisboa revisado.

57. La Secretaria pidi6 a la Delegacion del Perd que aclare qué destino se reserva en su pais
a los registros internacionales efectuados por una organizacion intergubernamental.

58. Enlo que se refiere al preambulo, la Secretaria sefialé que si el Grupo de Trabajo lo
conserva, quiza el texto de su primera frase deberia concluir tras las palabras “Arreglo de
Lisboa”.

59. La Delegacion del Peru dijo que su inquietud se refiere concretamente a la posibilidad que
se concederia a las organizaciones intergubernamentales de registrar denominaciones de
origen o indicaciones geograficas. En ese sentido, la Delegacién recordé que, con arreglo a la
legislacién de la Comunidad Andina, esos registros solo pueden ser efectuados por personas
fisicas o por personas morales directamente interesadas en la produccion, extraccion y
tratamiento del producto que pretende registrarse. La legislacion de la Comunidad Andina
también indica que toda autoridad estatal, departamental, provincial o municipal también se
considerara interesada, cuando se trate de una denominacion de origen de su respectiva
circunscripcién. En lo que se refiere al preambulo, la Delegacion considera que el texto
propuesto debe conservarse en el Arreglo de Lisboa revisado, pues en él se define claramente
el marco del proceso de revision actualmente en marcha. Asimismo, la Delegacién secundo la
idea de reintroducir la palabra “preservando”, de modo que el texto rece “preservando al mismo
tiempo sus principios y objetivos, y apoyandose en ellos”.

60. El Presidente convino en que preservar los principios y objetivos del actual sistema de
Lisboa forma parte del mandato del Grupo de Trabajo, ademas de hacer mas atractivo el
sistema, allanando asi el camino para atraer a un mayor nimero de miembros. El Presidente
record6 igualmente que el mandato del Grupo de Trabajo, al menos desde su segunda reunién,
prevé también conceder a las organizaciones intergubernamentales la posibilidad de adherirse
al Arreglo de Lisboa revisado. A este respecto, el Presidente dijo que acoge con satisfaccion la
aclaracion realizada por la Delegacion del Perud en el sentido de que no esta impugnando ese
elemento concreto del mandato, sino expresando su preocupacion acerca de sus modalidades
de aplicacién con arreglo al Derecho peruano.

61. La Delegacion del Pera confirmd que no es contraria a la inclusion de las organizaciones
intergubernamentales, sino que simplemente desea hacer constar la clase de dificultades que
los registros a cargo de este tipo de organizaciones plantearian para la ejecucion, no sélo en el
Perd, sino también en los deméas miembros de la Comunidad Andina, es decir, Bolivia,
Colombia y el Ecuador, paises que podrian querer adherirse en algin momento al Arreglo de
Lisboa revisado.

62. La Delegacion de Fiji dijo que comparte la opinién expresada por la Delegacion del Peru
en lo que respecta a las consecuencias practicas de la adhesioén, en particular de
organizaciones intergubernamentales, ya que su legislacion nacional en materia de propiedad
industrial no prevé el caso de los registros a cargo de este tipo de organizaciones. La
Delegacién afiadié que lo mismo puede decirse de los otros catorce paises de la regiéon. En su
opinion, el predmbulo debe seguir figurando en el Arreglo de Lisboa revisado, si bien podrian
llevarse a cabo algunas modificaciones a los fines de introducir, por ejemplo, una referencia
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explicita a los principios y objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC, que constituye el marco
juridico basico de la propiedad intelectual para muchos paises.

63. El Presidente sefial6 que parece haber consenso en que las organizaciones
intergubernamentales deben poder ser parte del Arreglo de Lisboa revisado. Indicé que, sobre
la base de los comentarios realizados por algunas delegaciones, es posible que hayan de
estudiarse las disposiciones que rigen el procedimiento de solicitud con el fin de poder abordar
de un modo mas adecuado las dificultades practicas que para la ejecucion puedan plantearse
en algunos paises.

64. El Presidente preguntd si la solucion de compromiso propuesta por la Secretaria en lo
referente al preambulo es aceptable.

65. Las Delegaciones de Italia y el Pert se mostraron favorables a que se mantenga la
segunda parte de la primera frase, de modo que tenga el siguiente tenor: “preservando al
mismo tiempo sus principios y objetivos, y apoyandose en ellos”.

66. La Delegacion de la Republica Islamica del Iran expreso6 su apoyo a la propuesta de
redaccion presentada por la Secretaria.

67. Tras una peticion de aclaracion presentada por el Presidente, la Delegacion de ltalia
manifestd que el enunciado “y a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los
ADPIC" deberia conservarse.

68. La Delegacion de la Republica Islamica del Iran recordé que su pais no es miembro de la
OMC, por lo que pidi6 que se elimine del preambulo la referencia al Acuerdo sobre los ADPIC.

69. El Presidente concluy6 que las dos frases del proyecto de preambulo quedarian como
sigue: “Reconociendo la necesidad de perfeccionar y modernizar el marco juridico del sistema
establecido en virtud del Arreglo de Lisboa, preservando al mismo tiempo sus principios y
objetivos, y apoyandose en ellos” y “Deseosas asimismo de introducir disposiciones relativas a
la posible adhesion por parte de las organizaciones intergubernamentales.”

70. El Presidente pregunt6 si pueden eliminarse los corchetes del Articulo 2.2).

71. La Delegacion de Argelia solicitdé que los corchetes se mantengan por el momento, ya que
aun no ha adoptado una postura definitiva sobre la inclusion o no de la referencia a las zonas
geograficas transfronterizas.

72. La Delegacion de Hungria manifesté su preferencia por que se eliminen los corchetes de
la segunda parte del Articulo 2.2).

73. Envista de las divergentes opiniones expresadas, el Presidente sefialé que los corchetes
incluidos en torno a la segunda frase del Articulo 2.2) se mantendran por el momento.

74. Enlo que se refiere al Articulo 2.1.a)i), el Presidente pregunté si también podria
eliminarse la nota de pie de pagina 2, asi como el primer par de corchetes en el que aparece
incluida la palabra “reputacion”, a la vez que se mantiene sin corchetes el enunciado “y que
hayan dado al producto su reputacién.”

75. La Delegacion de la Republica Islamica del Iran expres6 su preferencia por que se
mantenga la primera referencia a la reputacion y por la eliminacion del enunciado “y que hayan
dado al producto su reputacion”.
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76. La Delegacion de Chile indicé que, en su opinion, la definicion propuesta que aparece en
el Articulo 2.1.a)i) debe prever la posibilidad de que una denominacion de origen se base
también en la reputacion del producto. Sin embargo, la Delegacion no consideraria adecuado
exigir esa reputacion como criterio obligatorio para las denominaciones de origen protegidas
por la disposicién en cuestion, que es lo que ocurriria si se eliminasen los corchetes de la
Ultima frase que aparece entre ellos. Por ello, prefiere que se mantenga por el momento la
primera referencia a la reputacion, y que se elimine la segunda referencia que a la misma se
hace al final del apartado.

77. El Presidente sefialo que habia tenido algunas dificultades para entender la postura de
las delegaciones que representan a las Partes Contratantes del Arreglo de Lisboa que se
oponen al uso del enunciado ya recogido en el Articulo 2.2) del actual Arreglo de Lisboa, a
saber, “y que hayan dado al producto su reputacién”, por su temor a que ello implique realizar
misiones exploratorias. Continué diciendo que, como ya habia subrayado, ni siquiera conforme
a las disposiciones del actual Arreglo de Lisboa se habian llevado a cabo esas misiones
exploratorias, ni por parte de la Oficina Internacional ni por las Partes Contratantes.
Igualmente, aun en el caso de que una Parte Contratante no pudiera cumplir los requisitos mas
estrictos de denominacion de origen previstos en el Articulo 2.1.a)i), seguiria alin en
condiciones de registrar denominaciones sobre la base de la definicion de indicacion geogréfica
del inciso ii) del Articulo 2.1.a), cuya redaccion se inspir6 en la del Articulo 22.1 del Acuerdo
sobre los ADPIC.

78. Enlo referente a la cuestion de la reputacién, el Representante del CEIPI sefialé que no
se estarian preservando los principios del Arreglo de Lisboa si se mantiene el texto incluido
entre el primer par de corchetes y se suprime el comprendido entre el segundo par de
corchetes.

79. La Delegacion de Kenya dijo que la definicion de indicacion geografica contemplada en su
legislacién nacional, segun la cual “por indicacion geografica debe entenderse una indicacion
que identifica un producto como originario de un territorio, regién o localidad, en los casos en
que una determinada calidad, reputacion u otras caracteristicas del producto son exclusivas o
fundamentalmente atribuibles a su origen geografico”, abarca tanto a las indicaciones
geograficas como a las denominaciones de origen.

80. Tras observar que los términos “reputacion” y “notoriedad”, y “réputation” y “notoriété”
han sido utilizados indistintamente en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, la Delegacion
de Chile reiter6 su solicitud formulada en la anterior reunién de que se introduzca una
declaracion interpretativa en el texto con el fin de aclarar que esos términos deben
considerarse sinénimos a los efectos del Arreglo de Lisboa revisado.

81. Enrespuesta al comentario de la Delegacion de Chile, la Secretaria sefial6 que la
Nota 2.07 ya incluye una declaracion en tal sentido.

82. Enrespuesta a un comentario formulado por la Delegacion de Francia, el Presidente
propuso introducir una leve modificacién en la segunda parte del Articulo 2.1.b), de modo que
el texto situado tras la coma rece: “con independencia del término utilizado para identificar
dichas denominaciones o indicaciones en la Parte Contratante de origen o en otras Partes
Contratantes”. La modificacién propuesta se llevaria a cabo con el fin de insistir en que la
terminologia utilizada en ese contexto no revestira trascendencia, siempre que se cumplan los
requisitos sustantivos del Arreglo de Lisboa revisado.

83. La Delegacion de Suiza sefial6 que, en su opinion, la primera parte del Articulo 2.1.b)
podria trasladarse al Articulo 2.1.a), y que su segunda parte podria suprimirse totalmente, por
cuanto su contenido parece quedar ya cubierto por el Articulo 9.1).
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84. La Delegacion de la Union Europea se sumé a la opinion expresada por la Delegacion de
Suiza.

85. Tras algunas deliberaciones, el Presidente concluyé que el Grupo de Trabajo apoyaria la
sugerencia de suprimir completamente el Articulo 2.1.b), siempre que su primera parte sea
sustituida mediante la insercién de dos nuevas expresiones abreviadas en el Articulo 1: una
para las denominaciones de origen y otra para las indicaciones geograficas, que remitirian,
respectivamente, a los incisos i) y ii) del Articulo 2.1.a). La segunda parte del Articulo 2.1.b),
que aclara que la terminologia no constituird un factor decisivo a la hora de evaluar si la Parte
Contratante cumple o no con los requisitos sustantivos del Arreglo, quedara reflejada bien en
las Notas o bien en una nota de pie de pagina del Articulo 9.1) o del Articulo 10.2). En
consecuencia, el Articulo 2.1.a) pasara a ser simplemente el Articulo 2.1).

86. Por ultimo, la Delegacién de la Republica Islamica del Iran dijo estar de acuerdo con la
propuesta tendente a suprimir la primera referencia a la reputacion de la definicion de
denominacion de origen y a mantener la segunda referencia a la misma sin corchetes.

EXAMEN DEL CAPITULO Il DEL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO
(ARTICULOS 5,6 Y8 (1Y 2)) JUNTO CON LAS REGLAS 5,6 Y 7 DEL PROYECTO DE
REGLAMENTO

87. Acerca del Articulo 5.4), la Delegacion de Argelia expres6é su preferencia por que se
mantenga el texto entre corchetes por el momento, pues todavia esta evaluando las posibles
repercusiones de dicha disposicion.

88. La Delegacion de Georgia, tras hacer hincapié en la importancia del Articulo 5.4), dijo
que, a su entender, la redaccion propuesta de este Articulo requeriria de un arreglo bilateral o
multilateral entre los paises en los que se sitle una zona transfronteriza. En ese sentido,
considera que, puesto que la firma de un arreglo es la expresion de una voluntad libre, no seria
razonable convertir ese arreglo en obligatorio. Sin embargo, y con el fin de avanzar, la
Delegacion indico que puede aceptar la version propuesta del Articulo 5.4) sin corchetes. En el
mismo sentido, cree que los corchetes del Articulo 2.2) también podrian ser suprimidos.

89. Las Delegaciones de Hungria y la Republica de Moldova afirmaron estar de acuerdo con
la Delegacion de Georgia sobre la conveniencia de eliminar los corchetes del Articulo 5.4).
Asimismo, la Delegacién de Hungria solicitd que se aclare la necesidad de hacer una
referencia expresa al Articulo 2.1.a)i) y ii), cuando el Articulo 1.xii) ya ofreceria una definicién
clara de zona geogréfica de origen.

90. Enlo que se refiere a la Regla 5, la Delegacion de la Unién Europea sefial6é que acoge
con satisfaccion la propuesta de redaccion de la Regla 5.2.a)vi), que alude a la zona geografica
de origen pertinente para las indicaciones geogréficas, asi como a la zona geografica de
produccidn pertinente a efectos de las denominaciones de origen. Acerca de la Regla 5.3), la
Delegacién recordd que la informacion sobre el vinculo entre un producto y su origen
geografico es fundamental y que, por tanto, debe ser obligatoria a fin de poder comprobar que
se cumplen todos los requisitos de la definicién de indicacién geogréafica o de denominacién de
origen. Asimismo, en vista del debate en torno al Articulo 2.1.a)i), la Delegacién sefial6 que
seria adecuado eliminar también la palabra “reputacion” de la Regla 5.3). En cuanto a la

Regla 5.4), que exige, al igual que el sistema de marcas, la existencia de un uso, la Delegacion
opina que ese criterio, propio de las marcas, no debe aplicarse en el contexto del sistema de
Lisboa. Cada Parte Contratante tiene, por supuesto, la posibilidad de prever una obligatoriedad
de uso para sus propias indicaciones geograficas o denominaciones de origen en su Derecho
nacional, pero la validez de su proteccién no quedaria supeditada a obligatoriedad de uso
alguna en las otras Partes Contratantes. Las indicaciones geograficas y las denominaciones
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de origen pueden tener una produccién muy limitada, lo que les impediria cumplir el requisito
de uso en numerosos paises.

91. La Delegacion de Colombia solicitd que se aclare el significado de la palabra
“conjuntamente” del Articulo 5.4.b) y, en concreto, si el término “conjuntamente” significa que
las Partes Contratantes adyacentes deben presentar una declaracion comun, firmada
simultdneamente por ambas partes, o si dichas Partes Contratantes adyacentes podrian
presentar la declaracion en cuestion por separado. Igualmente, no esté claro de qué modo se
aplica la disposicion en caso de que la zona transfronteriza esté situada parcialmente en un
pais que no sea una Parte Contratante.

92. Enlo relativo al contenido de la Regla 5.3), la Delegacién de Francia manifesté su apoyo
al caréacter obligatorio de la indicacion de detalles relativos a la calidad u otras caracteristicas
del producto. En cuanto a la Regla 5.4), en la parte que reza “una declaracion de intencion de
uso de la denominacion de origen o la indicacion geogréfica registrada”, la Delegacién sefiald
que la redaccién propuesta se aproxima mucho al tenor de la legislacién aplicable en materia
de marcas, lo que a su vez constituye un enfoque enteramente novedoso sin absolutamente
ninguna relacién con la cuestion sometida a examen, esto es, el establecimiento de tasas
individuales. La Delegacion concluy6 diciendo que la redaccion propuesta no es aceptable en
esta fase. Por ultimo, pregunt6 acerca de la necesidad que hay de mantener los corchetes del
Articulo 6.3.v).

93. La Delegacion de los Estados Unidos de América sefialé que el contenido de la

Regla 5.5)iii), que incorpora como elemento opcional de la solicitud “una declaracion relativa al
alcance de la proteccion, por ejemplo, a los efectos de que no se reivindica la proteccién en
relaciéon con determinados elementos de la denominacion de origen o la indicacion geografica”,
debe incluirse como elemento obligatorio en la Regla 5.2). La Delegacién continu6 diciendo
que una renuncia de este tipo tendria que figurar inscrita en el Registro Internacional a fin de
informar a terceras partes sobre el oportuno alcance de la proteccion que recibiran los
elementos individuales de una indicacién geografica compuesta. Este tipo de renuncias
podrian ayudar a atajar la actual tendencia de que ciertos términos que han gozado de un uso
extendido y prolongado en el ambito internacional aparecen repentinamente sujetos a
proteccion como indicacion geografica, bien a consecuencia de una interpretacion errénea que
afecta al &mbito de la proteccion de términos individuales comprendidos en una indicacién
geografica compuesta, o porque el pais de origen decide de repente que seria Gtil para sus
productores nacionales intentar obtener los derechos exclusivos a nivel internacional de un
término comun. Tal como se indica en la nota de pie de pagina 5 del Articulo 11, los términos
genéricos de una indicacién geografica compuesta no deberian ser protegidos en las Partes
Contratantes en la medida en que el pais de origen habria reconocido claramente esos
términos como genéricos. En opinion de la Delegacion, esa informacion debe trasladarse
ciertamente a las otras Partes Contratantes en interés de la transparencia y la equidad, por lo
que su inclusién en los registros internacionales deberia pasar a ser obligatoria. A efectos
ilustrativos, la Delegacion mencioné el ejemplo de “Camembert de Normandie”, que fue inscrito
como indicacion geografica en Francia por la Administracion competente del pais, la cual
también emitié una aclaracion en el sentido de que la proteccién de esa indicacién geogréafica
no se extendia al término “Camembert” por tratarse de un término ampliamente reconocido
como el nombre de un tipo de queso que puede producirse en cualquier lugar del mundo. La
Delegacioén considera que este modelo establece una orientacion til y clara en cuanto a qué
parte de una indicacion geografica queda realmente cubierta por el ambito de la proteccion en
el pais de origen.

94. La Delegacion de los Estados Unidos de América acogié con satisfaccion la inclusion en
el proyecto de Reglamento de la Regla 5.4) relativa a una disposicién opcional dirigida a que
las Partes Contratantes exijan declaraciones de intencién de uso de la indicacién geogréfica,
todo ello en respuesta a la preocupacion que expresara en la reunién anterior. Tal como
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sefialé la Delegacion en esa ocasion, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos
de América no tiene la potestad de regular las expresiones comerciales, salvo que esos
términos se utilicen en el trafico mercantil en los Estados Unidos de América. Por ello, si no
existiera una declaracion como la que se menciona en la Regla 5.4), los Estados Unidos de
América no podrian adherirse al Arreglo de Lisboa revisado. Sin embargo, la Regla 5.4)
careceria de sentido a la vista de las disposiciones del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado
que limitan los motivos de cancelacion o invalidacién de una indicacion geografica, impidiendo
la cancelacion y la invalidacion por el hecho de que no se haga uso de la misma. La
Delegacién aclar6 que, en los Estados Unidos de América, una marca registrada o una
indicacion geografica registrada pueden ser canceladas ex oficio por la Oficina de Patentes y
Marcas de los Estados Unidos de América por el hecho de no demostrar un uso continuado en
el comercio; o a peticion de un tercero por falta de intencién de uso de buena fe, o por falta de
uso, o bien porque el término ha pasado a ser genérico por la no invocaciéon de medidas de
observancia. Acerca del Articulo 9.1), que dispone que las Partes Contratantes deben proteger
una indicacion geogréfica registrada “con sujecion a cualesquiera denegaciones, renuncias,
invalidaciones o cancelaciones que pudieren ser efectivas con respecto a su territorio”, la
Delegacioén de los Estados Unidos sefialé que los conceptos de renuncia, invalidacion o
cancelacion no siempre estan previstos en los distintos Derechos nacionales. Asimismo, el
Articulo 8.1) dispone que el periodo de validez de la proteccién es indefinido, lo que a su vez
significa que no puede tener lugar una cancelacién por falta de mantenimiento, por falta de uso
0 por ausencia de intencion de uso. Siguiendo el mismo criterio, el Articulo 12 dispone también
que una indicacién geografica registrada no puede ser cancelada cuando pasa a ser genérica
por la no invocacion de medidas de observancia. En ese sentido, la Delegacion cree que si
una Oficina nacional considera seriamente la declaracion de intencion de uso como mecanismo
valido para impedir solicitudes de mala fe o para garantizar que la autoridad constitucional
regula las expresiones comerciales, también deberia estar facultada para exigir la observancia
de la declaracion de intencién de uso si ésta no se respeta. La Delegacion concluyé diciendo
que, puesto que ni el Articulo 8 ni el Articulo 12 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado
facultan a las Oficinas nacionales para emprender actuaciones en aras de la observancia de
este tipo de declaracion, la disposicion de la Regla 5.4) carece de sentido para los Estados
Unidos de América. A ese respecto, recordé que ha sefialado reiteradamente que el proyecto
de Arreglo de Lisboa revisado es fundamentalmente incompatible con sistemas de marcas y de
competencia desleal, y sefialé igualmente que la observacién que acaba de realizar demuestra
claramente por qué esto es asi.

95. La Delegacion de los Estados Unidos de América sugirié que se incluya un apartado
adicional en la Regla 5 que reproduzca la estructura de la Regla 5.4) recogida entre corchetes
en lo referente a la declaracion de intencion de uso. La disposicion propuesta permitiria a las
Partes Contratantes presentar una declaracion junto con su instrumento de adhesion al Arreglo
de Lisboa revisado a los fines de continuar estando facultadas para denegar las solicitudes de
registro que no provengan del titular de la indicacion geografica. Acerca del Articulo 5.2), que
permite a los “beneficiarios” o a la “persona moral que esté facultada legalmente a ejercer los
derechos de los beneficiarios” presentar la solicitud internacional, la Delegacion sefialé que es
posible que esas personas no sean los titulares de la indicacién geogréfica, sino que
simplemente tengan derecho a utilizarla con arreglo a los sistemas juridicos de algunos paises.
Por tanto, la Delegacién propuso que se prevea la posibilidad de que una Parte Contratante
pueda presentar una declaracion con el instrumento de adhesion que permita a esa Parte
Contratante renunciar a la proteccion con respecto a un registro internacional en caso de que la
solicitud de dicho registro no sea presentada por el titular de la indicacion geografica. La
Delegacioén propuso la siguiente redaccion: “a) En el caso de que una Parte Contratante exija
al titular o a la persona con derecho a usar la denominacion de origen o la indicacion
geografica que presente y firme la solicitud conforme a lo previsto en la Regla 5.2.a)viii), debera
notificar tal obligacion al Director General; b) una solicitud que no vaya acompafada de una
declaracion firmada por el titular o por la persona con derecho a usar la denominacién de
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origen o la indicacion geografica surtird el efecto de una renuncia a la proteccién respecto de la
Parte Contratante que haya notificado esa obligacion”.

96. Acerca de la Regla 5.5.ii), la Delegacién de los Estados Unidos de América record6 que,
en la reunion anterior, solicitd que se aclarase el alcance juridico de esa disposicion en relacion
con el Articulo 10 de la versién anterior del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado (es decir, el
Articulo 11 del proyecto actual), y que la respuesta que la Secretaria dio entonces fue que la
finalidad de la Regla 5.5.ii) es permitir que el solicitante especifique qué traduccion tiene a otro
idioma, en su opinién, dicha denominacién o indicacién. Sin embargo, la Secretaria sefiald
también en ese momento que, si el solicitante no hace mencién en su solicitud de traduccién
alguna, la traduccion de la denominacién de origen o de la indicacion geografica quedaria en
cualquier caso protegida conforme al Articulo 10. En ese sentido, la Delegacion considera que
resultaria gravoso y engafioso permitir, siquiera como contenido opcional de la solicitud, la
inclusién de las diversas y posiblemente aleatorias traducciones que pudieran interesar al
solicitante. La Delegacion, por tanto, sugirié que se elimine el

inciso ii) del listado de elementos opcionales de la solicitud prevista en la Regla 5.5), ya que la
inclusion de cualquiera de esas traducciones trasladaria a las Partes Contratantes la impresion
engafiosa de que en realidad estarian obligadas a proteger la traduccion incluida por el
solicitante.

97. La Delegacion de Colombia dijo que, en su opinién, el contenido de la declaracién relativa
al alcance de la proteccion respecto a ciertos elementos de la denominacién de origen o la
indicacion geogréfica a que se hace referencia en la Regla 5.5.iii) no puede diferir del alcance
de la proteccién concedida en el pais de origen. En consecuencia, si se considera que un
término es genérico en la Parte Contratante de origen, no deberia permitirse que se reivindique
proteccion para ese término en otras Partes Contratantes.

98. Enlo que se refiere a la Regla 5.3), la Delegacion de Australia sefialé que su sistema de
marcas no exige que se aporte informacion sobre la calidad, la reputacién u otras
caracteristicas de los productos, ni sobre su vinculo con la zona geogréfica de origen, si bien
entiende que esa informacion se exija en algunos paises. La Delegacion propuso un
mecanismo para que las Partes Contratantes que exigen esa informacién puedan informar a
los productores de los productos protegidos por una indicacién geogréafica en una Parte
Contratante de origen que no exija esa informacion, a través, por ejemplo, de una declaracién
presentada con motivo de la adhesion al Arreglo de Lisboa revisado inspirada en lo dispuesto
en la Regla 5.4). Los productores de una indicacion geogréfica protegida de una Parte
Contratante que no exige esa informacién podrian, en cualquier caso, presentar dicha
informacién cuando soliciten proteccién en una Parte Contratante que si la exija. En lo
referente a la Regla 5.4), la Delegacién observé que la cuestion del uso reviste gran
importancia en Australia en lo que respecta a sus dos sistemas nacionales, a saber, el que rige
las indicaciones geogréficas vinicolas y el que regula lo relativo a las marcas de certificacion.
Aunque Australia no exige las declaraciones de intencion de uso previstas en la Regla 5.4), la
falta de uso constituye un motivo de oposicién o de cancelacién con arreglo tanto al sistema
australiano de marcas como a su sistema especializado para las indicaciones geogréficas
vinicolas. La Delegacion de Australia, por tanto, esta a favor de los comentarios formulados
por la Delegacion de los Estados Unidos de América acerca del Articulo 12 y la Regla 5.4).

99. La Delegacion de Chile sefialé que, en su opinién, el Articulo 6.3) deberia exigir la misma
informacién que la Regla 5.2). Por ejemplo, en el caso de que una solicitud omita la referencia
a una zona geogréfica, la fecha del registro internacional no deberia ser la fecha en que la
Oficina Internacional recibe la solicitud, sino la fecha en la que el solicitante corrigio la
irregularidad.

100. La Representante de la INTA sefialé que el Articulo 8.1) seria mas claro si estableciera
que la proteccion en virtud de la presente Acta deja de existir cuando ya no exista protecciéon
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para la denominacién de origen o la indicacién geogréfica en la Parte Contratante de origen.
Por tanto, sugirié que se eliminen las palabras “en el entendimiento de que”, pues pueden
suscitar dudas sobre la interpretacion de esta disposicién. Una posible alternativa seria
disponer que ya no se puede invocar la proteccién derivada del registro internacional si la
denominacién que constituye la denominacién de origen o la indicacion que constituye la
indicacion geografica ya no estan protegidas en la Parte Contratante de origen. Esto deberia
reflejar claramente la dependencia del registro internacional respecto de la proteccion en la
Parte Contratante de origen. La Representante dijo que en el Articulo 8.2) deberia
contemplarse introducirse une referencia a la posibilidad de que las partes interesadas puedan
promover una peticion de cancelacion, quedando a tal efecto su texto como sigue: “[...] la
Administracion competente de la Parte Contratante de origen, actuando de oficio o a peticién
de una parte privada, solicitara la cancelaciéndel regsitro intrenational [...]". Esto deberia hacer
mas efectiva la obligacion de solicitar la cancelacion, prevista ya en el Articulo 8.2). La
Representante pregunté por qué las palabras iniciales “a reserva de lo dispuesto en el

parrafo 1)” del Articulo 8.3) no estan incluidas en el apartado 2), que estipula también un motivo
de cancelacién. Por tanto, utilizar las palabras “a reserva de lo dispuesto en el parrafo 1)”
Unicamente para uno de los motivos de cancelacion puede dar lugar a malentendidos.
Ademas, el Articulo 8.3) podria ser mas claro si dispusiera directamente que “la Oficina
Internacional, actuando de oficio, cancelara un registro internacional si la tasa aludida en el
Articulo 7.2.b) no es abonada”. Por ultimo, dijo que el motivo de cancelacién establecido en la
Regla 17.1), esto es, el motivo general de cancelacion a peticion de la Administracion
competente o de los beneficiarios, deberia también incluirse en el Articulo 8.

101. La Delegacion de la Republica Islamica del Iran solicité que se aclare el texto del

Articulo 5.4). El Articulo 5 dispone que una solicitud de registro puede ser presentada por la
Administracién competente, por los beneficiarios o por una persona moral, siempre que la
legislacién de la Parte Contratante de origen lo permita, mientras que el Articulo 5.4) sélo
menciona a las Partes Contratantes que presentan solicitudes de registro. La Delegacién
sugirié igualmente que la divisién del Articulo 5.4) en dos secciones, a) y b), deberia comenzar
desde el principio de la tercera linea.

102. La Delegacion de la Unién Europea pregunt6 qué situacion podria quedar cubierta por la
Regla 5.5.iii) aparte del ejemplo que se incluye en la misma. Si no existe otro tipo posible de
declaraciones salvo las del ejemplo expuesto, el texto podria simplificarse de manera que diga:
“a los efectos de que no se reivindica la proteccion en relacion con determinados elementos de
la denominacion de origen o la indicacion geogréfica”. En respuesta a la propuesta presentada
por el Representante de la INTA sobre el Articulo 8.1), la Delegacion de la Unién Europea
considera preferible el texto actual, ya que establece claramente en su inicio el principio de la
validez indefinida de un registro para, posteriormente, sefialar la excepcion.

103. La Delegacion de Chile dijo que considera que el Articulo 8 debe especificar también que
la validez del registro internacional deberia cesar cuando la indicacion geografica o la
denominacion de origen ya no se utilicen en la Parte Contratante de origen, de acuerdo con el
Articulo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

104. El Presidente se refiri6 a la renuncia obligatoria propuesta por la Delegacion de los
Estados Unidos de América, y pregunt6 de qué modo puede evaluar la Oficina Internacional si
una solicitud contiene un elemento genérico respecto del que deberia haberse presentado una
renuncia. Aun en el caso de que se afiadan las palabras “cuando proceda”, se plantearia la
cuestion de quién estaria en condiciones de juzgar si esta disposicion es aplicable y,
especialmente, si la Oficina Internacional estaria en condiciones de hacerlo. Parece mas
adecuado dejar esta cuestion a las Administraciones competentes de las Partes Contratantes a
las que se notificaria el registro internacional. Estas Administraciones deberian estar en
condiciones de decidir si procede denegar los efectos de un registro internacional alegando
como motivo que dicho registro atafie a una denominacién o indicacioén genéricas. Es posible
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que la Parte Contratante de origen desee evitar esa denegacion indicando en la solicitud
internacional que no se reivindica proteccion para determinados elementos, en particular para
los que son genéricos.

105. La Delegacion de los Estados Unidos de América confirmé que la renuncia obligatoria
so6lo se exige “cuando proceda”. En el sistema de Madrid, corresponde a la Oficina de origen la
responsabilidad de certificar que la proteccién de la solicitud de base o el registro de base se
corresponde con la informacion incluida en la solicitud internacional. Tomando este sistema
como modelo, la Delegacién de los Estados Unidos de América considera que, si la solicitud de
base o el registro de base tienen limitado su alcance, correspondera a la Oficina de origen
asegurarse de que esta informacién se transmite junto con la solicitud internacional y se refleja
en el registro internacional. La Delegacion reconoci6 que es posible que la Oficina
Internacional no esté en condiciones de llevar a cabo esta valoracion. Sin embargo, la Oficina
de origen si estaria en condiciones de hacerlo, y podria asegurar la comunicacion de esta
informacion.

106. La Delegacion de Colombia afirmé estar de acuerdo con la opinidn expresada por la
Delegacién de los Estados Unidos de América acerca de la Regla 5.5.iii)). En el contexto del
sistema de Lisboa, deberia ser responsabilidad de la Administracion competente de la Parte
Contratante de origen informar sobre la naturaleza genérica de los términos incluidos en las
denominaciones de origen que consisten en nombres compuestos, sin que sea necesaria una
evaluacion sustantiva a cargo de la Oficina Internacional. Debe incluirse en el formulario de
solicitud una casilla al efecto. La Delegacion no considera que el sistema de Madrid sea un
modelo adecuado, ya que una marca registrada puede incluir elementos que podrian
considerarse términos no distintivos en el pais de origen, pero no asi en otro pais. Por tanto, el
solicitante podria reivindicar diferentes derechos dependiendo de la situacién que exista en los
distintos paises. Sin embargo, esto no es lo que ocurre con las denominaciones de origen y las
indicaciones geogréficas, para las que la proteccion debe ser la misma que en la Parte
Contratante de origen.

107. La Delegacion de la Republica de Moldova expresoé su preferencia por que se mantenga
la informacién recogida en la Regla 5.5.iii) como contenido opcional de la solicitud.

108. El Presidente observo que, sila Regla 5.5.iii) fuese obligatoria, procederia la imposicion
de una sancioén en los casos en que no se cumpla lo dispuesto en ella. Tanto conforme al
actual sistema de Lisboa como conforme al que se prevé adoptar, la Oficina Internacional
deberia comprobar si se cumple o no un determinado elemento que sea obligatorio. En caso
negativo, debera subsanarse esa deficiencia o, de lo contrario, la Oficina Internacional
rechazara la solicitud. EIl Presidente record6 que si un requisito obligatorio viene introducido
con la expresion “cuando proceda”, se convierte en Ultima instancia en un elemento opcional.
Sugirié entonces que el texto podria quedar mas claro si la informacién a que se refiere la
Regla 5.5.iii) se mantiene como contenido opcional de la solicitud. Va en interés de la Parte
Contratante de origen que se aclare respecto de qué elementos no se reivindica proteccién a
fin de que los efectos juridicos del registro internacional no sean denegados por otras Partes
Contratantes alegando esos motivos. El Presidente observé que, comparada con el texto del
Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa, la Regla 5.5.iii) es mas amplia, y propuso que el
texto vuelva a ser el de la Regla 5.3.iii) del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa.

109. El Representante del CEIPI afirmé estar de acuerdo con el analisis efectuado por el
Presidente, y sugiri6 que se encuentre una solucién en el capitulo Ill, en lugar de en la

Regla 5.5.iii). En este contexto, debe aclararse que una Parte Contratante no esta obligada a
proteger ningln elemento que no esté protegido en la Parte Contratante de origen.
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110. La Delegacion de Colombia dijo que, en su opinion, la Parte Contratante de origen no sélo
deberia estar obligada a informar a la Oficina Internacional de la cancelacién de la
denominacioén de origen o de la indicacion geografica en su pais, sino también de cualquier
cancelacion parcial.

111. La Delegacion de los Estados Unidos de América observé que es posible que a la Parte
Contratante de origen le interese no comunicar esta informacién. Por tanto, y en aras de la
transparencia, la Delegacion expreso su preferencia por que la Regla 5 incluya un elemento
obligatorio con el fin de garantizar que la informacion esta disponible en el Registro
Internacional a los fines de que un tercero pueda conocer qué se esta reivindicando. Si la
cuestion quedara regulada tunicamente conforme a lo dispuesto en el capitulo Ill, es posible
que dicha informacion no se transmita de manera plena y transparente a los terceros. Sin
embargo, y entendiendo las limitaciones del sistema, la Delegacion dijo que podria aceptar la
propuesta presentada por el Presidente o la formulada por la Delegacion de Colombia.

112. El Presidente observo que la Regla 5.5.iii) Unicamente podria pasar a ser obligatoria si el
formulario de solicitud incluyera una casilla con dos opciones para marcar: una primera que
incluya una renuncia del tipo: “no se reivindica proteccioén alguna respecto de estos
elementos”; y una segunda que no incluiria renuncia alguna.

113. La Secretaria dijo que las casillas deberian resultar méas convincentes a fin de alcanzar el
objetivo propuesto. Asi, la solicitud podria incluir una casilla que exija a la Administracion
competente especificar si la indicacién geografica o la denominacién de origen incluye algin
término que sea genérico en la Parte Contratante de origen. La Secretaria afiadio que la
Regla 5.5.iii) no se limita necesariamente a los elementos de una denominacion de origen o
indicacion geografica que sean genéricos en la Parte Contratante de origen. Podrian incluirse
igualmente otras declaraciones relativas al alcance de la proteccion, por ejemplo, las referidas
a la coexistencia con una denominacion de origen o indicacién geografica homoénimas. La
Secretaria record6 que la Regla 5.3) del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa ya contiene
estos elementos, si bien con caracter optativo. Esta disposicion se referia inicialmente sélo a
los términos en los que consiste la denominacién de origen. Sin embargo, desde que en 2010
se introdujo en el Reglamento del Arreglo de Lisboa la posibilidad de otorgar una declaracion
de concesién de proteccion parcial para reflejar que la proteccion de la denominacion de origen
no atafie a un término en particular o a un uso concreto del mismo, esta disposicién adquirié un
sentido mas amplio que el de referirse meramente al uso genérico de ciertos términos.

114. La Delegacion de Suiza afirmd estar de acuerdo con el andlisis presentado por la
Secretaria. La Delegacion expresé igualmente su preferencia por que se mantenga la
Regla 5.5.iii) como opcional. Asimismo, sugirié que, en la Regla 5.2.iv) y en la Regla 5.5.v), se

sustituya “se concedié” por “se concede”, en vista de que, en algunos paises, la proteccion
puede basarse en un derecho no registrado.

115. El Representante del CEIPI sugirié que la declaracién propuesta en virtud de la

Regla 5.5.iii) inicamente pueda hacerse cuando proceda, lo que significa que la ausencia de
esa declaracion no deberia constituir una irregularidad de la solicitud y, por tanto, no podria ser
sancionada por la Oficina Internacional. En consecuencia, la Regla 5.5.iii) vendria a ofrecer
una suerte de estimulo para que la Parte Contratante de origen o el solicitante presenten este
tipo de declaracion.

116. El Presidente dijo que, sin la posibilidad de una sancion, la Regla 5.5.iii) seria una

lex imperfecta. Asimismo, las denominaciones de origen y las indicaciones geogréficas que
incluyan elementos genéricos no deberian ser la regla, sino mas bien la excepcién. La Oficina
Internacional debe tratar la falta de cualquier elemento obligatorio como una irregularidad
susceptible de dilucidarse conforme a un procedimiento especifico. Estas irregularidades
pueden ser comprobadas por la Oficina Internacional sin adentrarse en la cuestion de fondo.
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En opinién del Presidente, el texto propuesto por la Delegacion de los Estados Unidos de
América parece requerir un examen sustantivo por parte de la Oficina Internacional. Pregunt6
si la Oficina Internacional esta en condiciones de comprobar si la solicitud deberia incluir una
declaracion conforme a la Regla 5.5.iii) y si las Partes Contratantes querrian que la Oficina
Internacional lo hiciera. En realidad, esta cuestion atafie al alcance de la proteccion (es decir, a
si una Parte Contratante de origen puede reivindicar proteccion en las otras Partes
Contratantes para los elementos que se consideran genéricos en su propia jurisdiccién). El
Presidente sefiald que ello es una cuestion sustancial sobre la que el Grupo de Trabajo volvera
cuando se someta a debate el capitulo Ill. Por ultimo, el Presidente concluyé diciendo que la
Regla 5.5.iii) deberia mantenerse, por el momento, como elemento opcional, al tiempo que
planted la posibilidad de simplificar su texto a los fines de que, como en el caso de la

Regla 5.3.iii) del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa, su redaccién quede como sigue:
“una declaracién a los efectos de que no se reivindica la proteccién en relaciéon con
determinados elementos de la denominacion de origen o la indicacion geogréfica”.

117. Volviendo a la Regla 5.3) del proyecto de Reglamento del Arreglo de Lisboa revisado, el

Presidente observo que sigue habiendo opiniones divergentes sobre si la informacion a que se
refiere la disposicion deberia ser obligatoria u opcional. Se ha presentado una propuesta en el
sentido de que la aplicacion de la disposicion podria quedar sujeta a una declaracién similar a

la prevista en la Regla 5.4). El Presidente concluyé que los corchetes en torno a las palabras

“[se indicaran]” y “[podran indicarse]” constituyen una cuestion pendiente. En vista del debate

sobre el Articulo 2, podria eliminarse la palabra entre corchetes “[reputacién]”.

118. Acerca de la Regla 5.4), el Presidente hizo alusién a las opiniones divergentes existentes.
Una serie de delegaciones manifestaron su oposicién a que se incluya esta disposicion,
alegando que en el contexto del sistema de Lisboa no procede aplicar un requisito de intencién
de uso. Otras delegaciones sefialaron que, aunque acogen con satisfaccion el esfuerzo
realizado a este respecto, opinan que la disposicion carece de sentido en el sistema del
proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, salvo que los motivos de invalidacion se ampliaran
para incluir la falta de uso. Por consiguiente, el Presidente concluy6 que debe mantenerse el
texto entre corchetes.

119. Enlo que se refiere al Articulo 6.3), el Presidente recordé que este Articulo debe limitarse
a exponer la relacién de datos necesarios para determinar la fecha de presentacion de la
solicitud y, en consecuencia, del registro internacional. Seria beneficioso para los solicitantes
que se aplicara una cierta flexibilidad en este sentido, al igual que sucede en otros sistemas de
registro de derechos de propiedad intelectual, como, por ejemplo, los de patentes o marcas.
Por supuesto, una solicitud Gnicamente puede acabar en registro si también se cumplen los
demas requisitos previstos en la Regla 5. El Presidente concluy6 que los primeros cuatro
elementos del Articulo 6.3) deberian bastar para establecer la fecha de presentacion.

120. A continuacién el Presidente retomo el Articulo 5.4) y dijo, en vista de la intervencién de la
Delegacién de la Republica Islamica del Iran, el titulo del Articulo 5.4) deberia modificarse de
manera que rece: “Posibles solicitudes conjuntas en caso de zonas transfronterizas”. Otras
simplificaciones de la redaccion del Articulo 5.4.a) que el Grupo de Trabajo considera
aceptables son la supresion del enunciado “segin se menciona en el Articulo 2.1.a)" — puesto
que “zona geografica de origen” es una expresion abreviada conforme al Articulo 1 —y la
eliminacion del enunciado “sobre la base del Articulo 2.1.a)i) o del Articulo 2.1.a)ii),
dependiendo de la proteccion que concedan conjuntamente” — por cuanto es evidente que el
acuerdo de presentar esa solicitud conjunta cubriria también la opcién de una indicacion
geografica o de una denominacion de origen. Ademas, en respuesta a la cuestion planteada
por la Delegacion de Colombia sobre el significado de la palabra “conjuntamente” en el
Articulo 5.4.b), el Presidente dijo que no es necesario efectuar una declaracion conjunta de las
Partes Contratantes en un Gnico documento.
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121. La Delegacion de México apuntd que, atendiendo a la naturaleza de las denominaciones
de origen y las indicaciones geogréficas, una solicitud conjunta implica un consentimiento
previo, cualquiera que sea su forma, de los paises adyacentes. Por este motivo, la Delegacion
respalda las simplificaciones del Articulo 5.4) propuestas por el Presidente.

122. Acerca de la propuesta de supresion del inciso ii) de la Regla 5.5), el Presidente aclar6
que las Reglas 3.4) y 5.2.b) en materia de transcripciones se mantendran en el texto con las
modificaciones necesarias. El Presidente también sefial6 que el Articulo 11.1) extiende el
contenido de la proteccién a las formas traducidas de una denominacién de origen o una
indicacion geografica. El Presidente pregunto si el Grupo de Trabajo aceptaria suprimir la
Regla 5.5.ii).

123. En cuanto a la propuesta presentada por la Delegacion de los Estados Unidos de América
tendente a la introduccion en la Regla 5 de una disposicién que permita a las Partes
Contratantes exigir que las solicitudes de registro sean presentadas por el titular de la
indicacion geografica, la Secretaria solicitd que se aclare la razén por la que ese requisito seria
necesario en el contexto del sistema de Lisboa, cuando en el sistema de Madrid no se obliga a
ello.

124. La Delegacion de los Estados Unidos de América dijo que la Regla 9 del Reglamento
Comun del Arreglo de Madrid establece que “la solicitud internacional estara firmada por la
Oficina de origen y, cuando dicha Oficina asi lo exija, también por el solicitante”. La disposicion
no identifica a solicitantes especificos ni define a los solicitantes del modo como lo hace el
proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. Para la Delegacion no representa ningun problema
que las solicitudes de registro en virtud del Arreglo de Lisboa revisado puedan ser presentadas
por una Administracién competente en nombre de los beneficiarios o por los propios
beneficiarios, si bien cuando los registros resultantes se notifiquen a la Administracién
competente de los Estados Unidos de América, esa Administracion competente vendra
obligada a comprobar si dichos beneficiarios son realmente los titulares de la indicacion
geografica. A este respecto, la Delegacion subrayé que, en los Estados Unidos de América,
las indicaciones geograficas son derechos de propiedad privada, no derechos publicos, como
parece disponerse en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. En los Estados Unidos de
América existen tres mecanismos diferentes de articular la propiedad: la marca registrada, de
la que es propietaria y respecto de la que concede licencias una persona moral; la marca
colectiva, de la que es titular un grupo de productores y respecto de la que en muchos casos
existen beneficiarios colectivos; y la marca de certificacion, cuyo titular puede ser otro tipo de
entidad. El proyecto de Arreglo de Lisboa revisado contempla sélo una o dos de estas tres
diferentes estructuras de propiedad, lo que merma la flexibilidad. Entendiendo que el requisito
de que el titular presente la solicitud no tendria cabida en los sistemas nacionales de los
Estados miembros del Arreglo de Lisboa, la Delegacién propuso la introduccion en la Regla 5
de una disposicién basada en declaraciones que permita a una Parte Contratante denegar un
registro internacional en su territorio o invalidar sus efectos si la solicitud de registro
internacional no ha sido presentada por el titular de la indicacion geografica.

125. En respuesta a una cuestion planteada por la Secretaria, la Delegacion de los Estados
Unidos de América confirmé que el Estado puede ser el titular de un derecho privado. Sin
embargo, cuando una solicitud es presentada por la Administracion competente con arreglo al
sistema de Lisboa, esto no implica necesariamente que dicha Administracion esté llevando a
cabo esa presentacion en nombre del titular de la indicacion geogréfica, ya sea éste el Estado
0 cualquier otra persona.

126. La Delegacion de Colombia sugirié que las solicitudes de registro presentadas por los
beneficiarios o por la Administracion competente vayan acompafiadas de una declaracién en el
sentido de que se estéa facultado para presentar la solicitud internacional.
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127. El Presidente dijo que, aunque es posible que la Administracién competente no
represente necesariamente al Estado como titular de la indicacién geogréafica cuando presenta
una solicitud, el hecho de que la Administracién competente presente una solicitud implicaria
que esta autorizada para hacerlo, o al menos ofreceria suficientes garantias al respecto. El
caso de las presentaciones directas por parte de los beneficiarios o de una persona moral en
su nombre es una cuestion que parece requerir un examen mas detenido.

128. La Delegacion de los Estados Unidos de América dijo que la legislacion de su pais exige
que el solicitante firme la solicitud de registro, ademas de una declaracién de uso, que ha de
incluir una declaracién en el sentido de que el solicitante es el titular de la marca y tiene
derecho a utilizarla en los Estados Unidos de América, asi como que no tiene conocimiento de
que exista un tercero de mejor derecho. Dicha declaracién podria ser impugnada en caso de
revelarse inexacta. En muchos casos, la declaracién podria ser inexacta cuando vaya firmada
por la Administracion competente. En los casos en que la solicitud de registro es presentada
por los beneficiarios de una marca de certificacion, la declaracién contendra sin duda
inexactitudes, ya que la autoridad certificadora seria la propietaria. En los casos en que la
solicitud de registro es presentada por una persona moral facultada para ejercer los derechos
de los beneficiarios, el problema es que una autoridad certificadora no estara ejerciendo los
derechos de los beneficiarios, sino sus propios derechos en tanto que propietaria de la marca
de certificacion. La inclusion de otra categoria en el Articulo 5.2.ii) no solucionaria esto, ya que
la Administracién competente de los Estados Unidos de América seguiria estando obligada a
aceptar los registros internacionales procedentes de otra Parte Contratante cuya solicitud haya
sido presentada por la Administracion competente de dicha Parte Contratante o por los
beneficiarios de la indicacion geogréfica. Por ese motivo, la Delegacién propuso la introducciéon
de la opcién basada en declaraciones en sintonia con lo dispuesto en la Regla 5.4).

129. El Presidente expreso sus dudas en cuanto a si es adecuado facultar a una Parte
Contratante para denegar todos los registros internacionales derivados de una solicitud de
registro presentada por la Administracion competente de una Parte Contratante, esto es, no por
el titular de la indicacion geografica. Igualmente, subray6 que el Articulo 5.2.a)ii) pretende
también cubrir el caso de las marcas de certificacion y sus titulares mediante el enunciado
“otros derechos relativos a la indicacion geogréfica o la denominacion de origen”.

130. La Delegacion de Colombia dijo que el Articulo 10 del Convenio de Paris parece implicar
que el solicitante puede ser cualquier productor, fabricante o comerciante, ya sea una persona
fisica 0 una persona moral, que se dedique a la produccién, fabricacién o comercializacion de

productos.

131. La Delegacion de los Estados Unidos de América propuso que la Regla 5.4) podria
ampliarse al objeto de hacer posible que las declaraciones presentadas al amparo de esa
disposicién puedan igualmente hacerse con respecto a la firma del titular. En respuesta a una
pregunta planteada por la Delegacion de la Republica Islamica del Iran, la Delegacién confirmé
que un Estado o un Gobierno pueden ser los titulares de un derecho de propiedad privada y
actuar en tal calidad.

132. El Presidente concluy6 que la cuestion de la facultad de presentar solicitudes de registro
conforme al Articulo 5.2) seré tratada como una cuestion pendiente.

133. En respuesta a una pregunta planteada por la Delegacion de la Republica de Corea, la
Secretaria sefialé que el Articulo 3 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado especifica que
una Parte Contratante debe designar una Administracién competente como responsable de la
administracion del Acta en su territorio. Cada Parte Contratante debe decidir a qué entidad o
entidades corresponde asumir esa responsabilidad. Sin embargo, cada Parte Contratante
debe también designar a una Administracion competente para comunicarse con la Oficina
Internacional en virtud de los procedimientos del Arreglo de Lisboa revisado y de su
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Reglamento. A tal efecto, el Articulo 3 dispone que la Parte Contratante debe notificar el
nombre de esta entidad a la Oficina Internacional. El Articulo 3 se acompafia de la Regla 4 del
proyecto de Reglamento, que dispone que es preferible que una Parte Contratante designe una
Unica administracion competente para comunicarse con la Oficina Internacional. No obstante,
esta disposicion es flexible y permite designar a mas de una Administracién competente para
las comunicaciones con la Oficina Internacional. En este caso, la Parte Contratante debe
sefalar claramente las facultades de cada una de esas Administraciones competentes.

134. El Presidente record6 que una organizacién no gubernamental plante6 simplificar el
Articulo 8.1) eliminando la primera parte de la frase. De otra parte, al menos una delegacion
nacional y la delegacion de una organizacion intergubernamental se opusieron a esta
propuesta, por considerar importante que en la disposicion se plasmen claramente los
principios basicos. A continuacion, expresoé sus dudas acerca de la propuesta de redaccién
tendente a incluir el enunciado “no obstante lo dispuesto en el parrafo 1)” también en el
Articulo 8.2), por cuanto el Articulo 8.1) ya contempla el caso de que una denominacién o una
indicacion hayan dejado de estar protegidas en la Parte Contratante y el Articulo 8.2) se limita a
especificar que, en tal caso, la Parte Contratante de origen debe solicitar la cancelacion. Por
Ultimo, invité al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre la propuesta presentada por la
Representante de la INTA acerca del Articulo 8.2) y la Regla 17.1), asi como sobre la
propuesta formulada por la Delegacién de Chile relativa al Articulo 24.9 del Acuerdo sobre los
ADPIC.

135. La Delegacion de la Federacion de Rusia dijo que existe una incoherencia entre el
Articulo 8.2) y la Regla 17.1) en lo que respecta a quién estéa facultado para solicitar la
cancelacion. En el caso del Articulo 8.2), lo esta inicamente la Administracion competente,
mientras que en el caso de la Regla 17.1), también lo estarian los beneficiarios o la persona
moral, cuando la solicitud de registro internacional hubiera sido presentada por ellos.

136. La Delegacion de Colombia solicitd que se aclare el alcance del Articulo 24.9 del Acuerdo
sobre los ADPIC, en particular en lo relativo a si dicha disposicion fue redactada teniendo en
cuenta un sistema de marcas o de marcas de certificacion que prevea un requisito de uso.

137. En lo que se refiere a la declaracion formulada por la Federacién de Rusia, el
Representante del CEIPI propuso trasladar la primera frase de la Regla 17.1) al Articulo 8.2),
que quedaria entonces dividido en dos apartados. El titulo del Articulo 8.2) seria, simplemente,
“Cancelacion”. El apartado a) podria reflejar el actual texto de la Regla 17.1) del modo
siguiente: “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
Administracion competente de la Parte Contratante de origen, podran solicitar en cualquier
momento a la Oficina Internacional que cancele el registro internacional de que se trate”. El
apartado b) tendria la misma redaccién que presenta actualmente el Articulo 8.2), a saber: “En
caso de que la denominacién que constituye una denominacién 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”. El enunciado final “conforme al procedimiento
especificado a tal fin en el Reglamento” podria omitirse, ya que, en cualquier caso, el
Reglamento se elaboré expresamente al objeto de disponer los procedimientos necesarios
para la aplicacion del Arreglo. El titulo de la Regla 17.1) podria seguir siendo “Solicitud de
cancelacion”, y el texto de la disposicion deberia quedar reducido a la segunda frase.

138. En respuesta a la pregunta planteada por la Delegacion de Colombia, la Secretaria dijo
que no le consta que exista ninguna interpretacion autorizada del Articulo 24.9 del Acuerdo
sobre los ADPIC en el sentido indicado por esta Delegacion. La cuestion es si también es
necesario especificar en el Articulo 8.2) que la Administracion competente de una Parte
Contratante de origen que protege las indicaciones geograficas mediante marcas colectivas o
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de certificacién debe solicitar la cancelacién del registro internacional en caso de que la
indicacion geografica caiga en desuso en esa Parte Contratante de origen.

139. La Delegacion de la Unién Europea dijo que si una Parte Contratante de origen exige el
uso de una indicacién geografica para mantener su proteccion, esa Parte Contratante de origen
debera solicitar la cancelacion en caso de que la proteccién de la indicacién geogréfica haya
cesado por razon de desuso. Sin embargo, cuando no se exige el uso, este problema
sencillamente no existe.

140. El Presidente concluy6 diciendo que los textos del Articulo 8.2) y de la Regla 17.1) se
modificardn de acuerdo con lo sugerido por el Representante del CEIPI. El debate sobre la
cuestion de las indicaciones geograficas y las denominaciones de origen que han caido en
desuso en la Parte Contratante de origen quedara debidamente reflejado en el informe.

EXAMEN DEL CAPITULO Il DEL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO
(ARTICULOS 9 A 14)

Articulo 9: Obligacién de proteger

141. Las Delegaciones de Francia, la Unién Europea y Suiza manifestaron dudas sobre el
titulo del Articulo 9 y la necesidad del Articulo 9.1), que parece redundante habida cuenta del
contenido del Articulo 10.

142. La Delegacion de los Estados Unidos de América dijo que, en su opinién, el Articulo 9
refleja la tensidn existente entre los elementos integrantes del proyecto de Arreglo de Lisboa
revisado basado en el sistema de Madrid y los que se basan en el actual Arreglo de Lisboa. La
Delegacion sefial6 que el Articulo 9.1) plantea un sistema de designacion a partir del concepto
del sistema de Madrid de ampliacion del alcance de la proteccion. El titulo del Articulo 9.1)
(“Efecto de concesion de proteccién en virtud de la legislacion aplicable”) evoca la declaracién
sobre concesion de proteccion del sistema de Madrid. La Delegacion dijo que interpreta esto
en el sentido de que, si una Parte Contratante emite una declaracion de concesion de
proteccion, tiene que haber un compromiso con arreglo a la legislacion nacional de proteger la
indicacion geografica. Esto podria sugerir que la legislacion nacional puede funcionar
independientemente del registro internacional. Sobre esa base, la Delegacion de los Estados
Unidos de América mostro su apoyo al Articulo 9.1). Sin embargo, hay otras disposiciones en
el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado que entran en conflicto con el Articulo 9.1), en
especial el Articulo 8 y el Articulo 12, que no permiten que la legislacion nacional funcione
independientemente del registro internacional, ya que, si el registro internacional tiene una
validez indefinida y ninguna indicacion geografica registrada puede considerarse genérica, la
legislacion nacional no podra aplicarse para exigir el uso o la intencion de usar, o para cancelar
o invalidar los efectos del registro internacional en el territorio de una Parte Contratante debido
al consentimiento tacito o a la no invocacion de medidas de observancia. Tras subrayar la
importancia de los enunciados “a tenor de sus propios sistemas y practicas juridicas, pero de
conformidad con las clausulas de la presente Acta” y “cualquier eventual limitacion de la
observancia de los derechos sobre una indicacién geografica o denominacion de origen que se
deba al consentimiento tacito estara sujeta a la normativa nacional o regional de la Parte
Contratante en cuestion” de la Nota 9.04, la Delegacion dijo que el proyecto de Arreglo de
Lisboa revisado no estipula nada en el sentido de que la falta de adopcion o el retraso en la
adopcién de medidas de observancia constituya un motivo para cancelar los efectos de un
registro internacional en la Parte Contratante de que se trate. El mismo tipo de cuestion se
plantea respecto del Articulo 11 y la Nota 11.04.

143. La Delegacion de Australia dijo que considera util el Articulo 9.1) por la referencia que en
él se hace a que el registro internacional esta sujeto a “cualesquiera denegaciones, renuncias,
invalidaciones o cancelaciones”.
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144. El Presidente sefialé que varias delegaciones han planteado cuestiones sobre los
beneficios del Articulo 9.1) y la utilidad de esta disposicion. Por otra parte, algunas otras se
han felicitado de la actual redaccion de esta disposicion. El Presidente invit6 a la Secretaria a
aclarar la finalidad del Articulo 9.1).

145. La Secretaria dijo que el punto de partida para el Articulo 9.1) es el actual Arreglo de
Lisboa que, en su Articulo 1.2) establece este compromiso, al estipular que los paises del
sistema de Lisboa se comprometen a proteger en sus territorios las denominaciones de origen
de las otras Partes Contratantes en virtud de los términos del Arreglo. El diferente texto del
Articulo 9.1) del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado es consecuencia de los debates
habidos en torno a esta disposicion en reuniones precedentes del Grupo de Trabajo. Las
disposiciones correspondientes del Protocolo de Madrid y del Acta de Ginebra del Arreglo de la
Haya exigen que los registros internacionales se protejan de igual modo que las Partes
Contratantes protegen sus marcas o dibujos y modelos industriales nacionales. Igualmente, el
proyecto actual del Articulo 9.1) trata de plasmar los distintos tipos de sistemas en todo el
mundo al establecer que: “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”. Este
texto se inspira en la redaccion del Articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Otra razon de la
presencia del Articulo 9.1) es el enunciado que cierra esta disposicion, que reconoce la
existencia de paises que no distinguen entre denominaciones de origen e indicaciones
geogréficas. Desde su segunda reunién, el Grupo de Trabajo ha dado claramente por
supuesto, como también se refleja en las Notas, que el Arreglo de Lisboa revisado no exigira
que las Partes Contratantes establezcan esa distincién. Sin embargo, eso hace necesaria la
inclusion en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado de una disposicion que estipule que las
denominaciones de origen deben ser protegidas como indicaciones geograficas por aquellos
paises en cuya legislacion nacional tnicamente se definen las indicaciones geograficas.

146. El Representante del CEIPI sugirié que se suprima el Articulo 9.1), que el contenido de la
Ultima parte de esa disposicion del-Articulo-9-1)-sea objeto de aclaracion adicional en las Notas
y que el Articulo 9.2) pase a formar parte del Articulo 6, que trata de la fecha de registro
internacional.

147. La Delegacion de los Estados Unidos de América sefialé que el titulo del Articulo 9.2.b)
alude a la fecha a partir de la cual surte efecto un registro internacional en el ambito nacional,
mientras que el Articulo 6 se refiere a la fecha de un registro internacional en el &mbito
internacional. La Delegacién dijo que considera que lo correcto es mantener separados estos
dos conceptos.

148. El Presidente concluy6 que el Articulo 9.1) deberia ponerse entre corchetes, en el
entendimiento de que, si dicho péarrafo fuese posteriormente suprimido en su totalidad, deberia
contemplarse la posibilidad de trasladar el contenido del Articulo 9.2) al Articulo 6.

Articulo 10: Proteccién con arreglo a las legislaciones de las Partes Contratantes y otros
instrumentos

149. La Representante de la INTA sefial6 que los dos primeros parrafos del Articulo 10
basicamente reproducen el Articulo 1.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, la
Representante dijo que podria ser til incluir la expresion “a condicién de que tal proteccién no
infrinja las disposiciones de esta Acta”, del Articulo 1.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, al final de
la frase del parrafo 1). El proyecto de Arreglo de Lisboa revisado tiene por objeto establecer un
nivel minimo de proteccion para las indicaciones geogréaficas y denominaciones de origen pero,
al mismo tiempo, incluye disposiciones para la salvaguardia de derechos anteriores, en
concreto en el Articulo 13 y, mas especificamente, en relacién con las marcas.
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150. La Delegacion de Suiza recordd que ha propuesto de forma reiterada la supresion del
Articulo 10.1), pues se trata de una disposicion no esencial y, dentro de un tratado de derechos
minimos, las Partes Contratantes siempre son libres de brindar una proteccion mas amplia.

151. La Delegacion de Colombia manifest6 su apoyo a la declaracion efectuada por la
Delegacién de Suiza, dado que la propuesta de la Representante de la INTA no esté en
sintonia con el espiritu del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

152. El Presidente dijo que el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado contiene disposiciones
que establecen excepciones obligatorias a la proteccidn de que gozan las indicaciones
geogréficas y las denominaciones de origen registradas. En consecuencia, la propuesta
presentada por la Representante de la INTA dejaria claro que la libertad para conceder una
proteccion méas amplia no es de aplicacién en el caso de estas excepciones.

153. La Delegacion de lItalia dijo que el Articulo 10.1) es excesivo y marcadamente
prescriptivo. El Articulo 10.2) establece un principio general y constituye la norma fundamental
del Articulo 10. En cuanto al Articulo 10.3), la Delegacion se manifesto a favor del texto
recogido en la version anterior del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y se pregunté por
qué se habian modificado los enunciados “sin perjuicio” y “ya haya sido concedida”.

154. La Delegacion de Georgia dio su total apoyo a la redaccion del Articulo 10.3). Incluso sin
su nota de pie de pagina, esta disposicion no crea ninguna obligacién de adhesion al Acuerdo
sobre los ADPIC o a otros arreglos internacionales.

155. La Secretaria recordd que el Articulo 10.3) ha de leerse conjuntamente con el

Articulo 15.2). Si una Parte Contratante deniega la proteccién respecto de una denominacién
de origen o indicacién geogréfica registrada en virtud del Arreglo de Lisboa revisado, pero la
denominacion de origen o indicacién geografica satisface las condiciones para la concesion de
otro titulo de proteccioén disponible en esa Parte Contratante, existira la obligaciéon de conceder
esa proteccion. A este respecto, el enunciado “no afectaran en modo alguno” parece reflejar
mas adecuadamente este extremo que el anterior “ya haya sido concedida”. De hecho, la
expresion “ya haya sido concedida” puede interpretarse en el sentido de que la proteccion ya
esta disponible en el pais en cuestion, por ejemplo, en virtud de un acuerdo bilateral previo.

156. La Delegacion de Suiza propuso modificar el Articulo 10.3), afiadiendo el enunciado “mas
amplia que” después de “cualquier otra proteccion”.

157. La Delegacion de la Republica Islamica del Iran se mostré a favor de suprimir los
nombres de los instrumentos juridicos internacionales incluidos en el Articulo 10.3), a la vez
que insistio en que ello no tendria efecto negativo fundamental alguno en la disposicién.

158. El Representante del CEIPI se mostr6 de acuerdo en que todos esos ejemplos podrian
suprimirse, asi como en cerrar la disposicion con el enunciado “en virtud de otros instrumentos
internacionales”. Proceder de esta manera exigira introducir los consiguientes cambios en el
Articulo 1.

159. El Presidente solicité aclaraciones a las delegaciones que opinan que el Articulo 10.1) es
redundante. Se pregunt6 qué otras disposiciones del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado
implican que las Partes Contratantes sean libres de conceder una proteccion mas amplia.
Ademas, dijo que también debe precisarse que esta libertad tiene un limite, habida cuenta de
las excepciones obligatorias previstas en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. También
sefialé que otros instrumentos internacionales que estipulan un nivel minimo de proteccion
incluyen disposiciones similares, como el Acuerdo sobre los ADPIC.
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160. La Delegacion de Suiza dijo que este tipo de disposicion no existe en todos los tratados

que estipulan un nivel minimo de proteccion. Ademas, el Articulo 10.1) impediria proporcionar
a las Partes Contratantes una proteccion mas amplia en virtud de su legislacién nacional si no
procedieran a incluir una disposicion similar en un tratado futuro.

161. El Presidente recordd que existe un precedente a este respecto, ya que el Articulo 2.1)
del Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya establece lo siguiente: “Las disposiciones de la
presente Acta no afectaran a la aplicacion de una mayor proteccion que pueda acordar la
legislaciéon de una Parte Contratante”. Esta disposicién se refiere en concreto a la proteccién
acordada en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Aparentemente, en el caso del Acta de
Ginebra no se ha planteado la preocupacion de que dicha disposicién pueda crear un
precedente que invocar a modo de argumento a contrario con respecto a otros tratados.

162. La Delegacion de la Unién Europea dijo que puede aceptar el texto actual del

Articulo 10.3), con sus referencias a varios instrumentos internacionales y la nota de pie de
pagina. Sin embargo, la Delegacion también veria bien un texto que no haga mencién de
ningun instrumento internacional en concreto. Respecto del otro asunto planteado por la
Delegacioén de Suiza, se pregunto si el Articulo 10.1) es redundante en vista de lo dispuesto en
el Articulo 10.3), dado que una proteccién mas amplia solo puede provenir de la legislacion
regional o nacional o de otro instrumento internacional.

163. La Delegacion de la Republica de Moldova dijo que esta a favor de la supresion en el
Articulo 10.3) de las referencias a instrumentos internacionales concretos, por motivos de
claridad y porque la lista no es exhaustiva.

164. El Presidente sefial6 que la confusién en torno a la relacion existente entre el
Articulo 10.1) y el Articulo 10.3) puede deberse a los cambios obrados en el texto del
Articulo 10.3). Esta disposicién reproducia previamente el tenor del Articulo 4 del actual
Arreglo de Lisboa, que establece una salvaguardia para la proteccién que ya hubiera sido
concedida.

165. La Delegacion de la Union Europea se mostro favorable a la supresion del Articulo 10.1)
y a la modificacion del Articulo 10.3), que deberia abarcar tanto la proteccién pasada como la
futura.

166. El Presidente se pregunt6 si esta propuesta deberia tener también en cuenta la propuesta
formulada por la Delegacion de Suiza tendente a que se haga referencia expresa a una
“proteccién mas amplia” en lugar de solo a “otra proteccion”.

167. La Representante de la INTA dijo que podria aceptar la propuesta de suprimir el
Articulo 10.1). No obstante, y de llegar a ser este el caso, la Representante propuso que se
incluya el enunciado “a condicién de que tal proteccién no contravenga las disposiciones de
este Acta” al final del Articulo 10.3).

168. Las Delegaciones de la Unién Europea y de ltalia dijeron que no pueden aceptar la
propuesta formulada por la Representante de la INTA por infringir obligaciones ya existentes de
las Partes Contratantes.

169. El Presidente sefialé que podria suprimirse el Articulo 10.1) y modificarse el

Articulo 10.3), eliminando las referencias concretas al Convenio de Paris, el Arreglo de Madrid,
el Acuerdo sobre los ADPIC y los acuerdos bilaterales. La nota de pie de pagina 3 también
desapareceria como resultado. El texto restante del Articulo 10.3) se mantendria sin cambios,
salvo que se apoye la propuesta presentada por Suiza de incluir una referencia a una
“proteccién mas amplia” o, cifiéndose al tenor del Articulo 2.1) del Acta de Ginebra, una “mayor
proteccion”.
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170. La Delegacion de Colombia se sumo a la propuesta realizada por la Delegacion de Suiza
en la medida en que aclara el Articulo 10.3).

171. La Delegacion de Fiji manifest6 su preocupacion acerca de la relacién entre su régimen
nacional y el proyecto de Arreglo de Lishoa revisado, ya que su legislacién nacional fue
redactada tomando como base el Acuerdo sobre los ADPIC.

172. El Presidente dijo que el Articulo 10.1) reproduce el texto del Articulo 1 del Acuerdo sobre
los ADPIC, mientras que el Articulo 10.3) sigue el criterio del Articulo 4 del actual Arreglo de
Lisboa y del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya. El Presidente hizo hincapié en que esta
disposicién Gnicamente confirma que las Partes Contratantes podrian acordar, o podrian haber
acordado, una proteccion mas amplia. Las disposiciones del proyecto de Arreglo de Lisboa
revisado no afectaran a dicha proteccion mas amplia y esa proteccién mas amplia no llevara
aparejado un incumplimiento del Arreglo de Lisboa revisado.

173. La Delegacion de la Republica de Corea solicitd que se ponga entre corchetes el texto
propuesto por la Delegacion de Suiza.

174. Como conclusién, el Presidente dijo que se eliminara el Articulo 10.1) y que el

Articulo 10.2) se mantendra inalterado. En el Articulo 10.3), las referencias concretas a
instrumentos internacionales y la nota de pie de pagina 3 seran eliminadas, incluyéndose entre
corchetes inmediatamente antes y después de la palabra “proteccion” las expresiones “otro tipo
de” y “mas amplia”, respectivamente. Basicamente se trataria de dos opciones a examinar
como cuestiones pendientes en la préxima reunién del Grupo de Trabajo.

175. La Delegacion de Suiza propuso la supresion de la palabra “registrado” del Articulo 10.3).
En el &mbito nacional existen diferentes tipos de sistemas de proteccion, incluidos sistemas
que no se basan en el registro.

176. El Presidente recordd que en la expresion abreviada del inciso xi) del Articulo 1 se sefiala
que por “registrado” se entiende “inscrito en el Registro Internacional de conformidad con la
presente Acta”. En consecuencia, el Articulo 10.3) Unicamente se refiere a denominaciones de
origen e indicaciones geograficas “registradas” por la Oficina Internacional e inscritas en el
Registro Internacional.

Articulo 11: Proteccién respecto de las denominaciones de origen vy las indicaciones
geogréficas registradas

177. La Delegacion del Pert dijo que durante todo el proceso de revisiéon ha mantenido la
misma postura acerca de la posibilidad de regular la coexistencia de denominaciones de origen
e indicaciones geograficas. La Delegacion considera que dicha posibilidad no se contempla en
el actual Arreglo de Lisboa. Ni la legislacién peruana ni la de la Comunidad Andina regulan
este asunto. La nota de pie de pagina 4 del Articulo 11 deberia eliminarse, ya que se limita a
describir el papel que la Oficina Internacional juega en un tipo de situacion concreta. Ademas,
la disposicion resulta redundante respecto del Articulo 6, que describe la funcion que la Oficina
Internacional desempefia tras la recepcion de una solicitud de registro internacional.

178. Tras subrayar que el Articulo 11.1.a) parece conferir el mismo nivel de proteccién que el
gue se concede en relacién con las indicaciones geograficas de vinos y bebidas alcohdlicas en
virtud de lo dispuesto en el Articulo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, la Delegacion de Chile
sefialé que dicha disposicién planteara dificultades a los paises que no hayan incorporado en
su legislacion nacional semejante nivel de proteccion respecto de las indicaciones geograficas
para productos que no pertenecen a la categoria de vinos y bebidas alcohdlicas. Por lo que
respecta a los incisos ii) y iii) del Articulo 11.1.a), la Delegacién dijo que parece existir una
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diferencia entre las versiones espafiola e inglesa del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, y
pidi6 a la Secretaria que introduzca los ajustes necesarios a fin de que ambas versiones
guarden coherencia. Por lo que respecta a la nota de pie de pagina 5 del Articulo 11.1.a), la
Delegacién manifesté su preferencia por la expresion “tienen caracter genérico” en detrimento
de la que reza "son genéricos”, ya que cualquier elemento de una denominacién de origen o
indicacion geografica puede tener un caracter genérico en una determinada Parte Contratante,
sin ser necesariamente genérica en otros paises. En su opinién, la nota de pie de pagina 4 del
Articulo 11 debe mantenerse en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, por cuanto
reconoce expresamente que indicaciones geogréaficas y denominaciones de origen homénimas
pueden coexistir en Partes Contratantes que permitan dicha coexistencia en su legislacion
nacional o regional.

179. La Delegacion de los Estados Unidos de América sefialé que la norma sobre infraccion
para el mismo tipo de productos del Articulo 11.1.a)i) parece atenerse al concepto de
presuncién de confusion mencionado en el Articulo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que se
aplica siempre que una misma marca se utiliza respecto del mismo tipo de bienes o servicios
que aquellos para los que fue registrada. Sin embargo, en los sistemas de marcas existe
normalmente el requisito de utilizar la marca en algin momento durante el periodo en que el
registro esté en alta. En otras palabras, si un tercero que utilice una marca registrada es
demandado por infraccion por el titular del registro de marca, el demandado podria presentar
una reconvencion por falta de uso de la marca en el plazo de tres afios a contar desde su
registro y obtener la cancelacion del registro de marca. La Delegacion afiadié que, en ese
sentido, la presuncién de confusién puede considerarse justa, ya que existe un mecanismo
para que el demandado presente una reconvencion e intente cancelar un registro no utilizado.
Por el contrario, en el caso de una indicacion geogréfica registrada conforme al sistema de
Lisboa, en el que el registro de indicacién geogréafica no puede cancelarse por falta de uso o
por la adquisicion de caracter genérico por la no invocacion de medidas de observancia, parece
injustificado aplicar la misma presuncion de confusion respecto de una indicacién geogréafica. A
su juicio, introducir el concepto de presuncion de confusion en el Articulo 11.1) seria excesivo
si no existen pruebas de que el consumidor sufrié de algin modo un perjuicio efectivo como
consecuencia del uso de la indicacion geografica registrada por alguien distinto del titular del
registro. La Delegacion indico que la norma incluida en el texto del Articulo 11.3) en relacion
con “productos que no sean del mismo género” deberia también ser la norma sobre infraccién
aplicable respecto de productos del mismo género.

180. Ademas, la Delegacion de los Estados Unidos de América reiteré su objecion a la
indicacion en la Nota 11.04 de que el Articulo 24.5 y el Articulo 24.7 del Acuerdo sobre los
ADPIC tengan algo que ver con la regulacién de la recurrente relacion entre las indicaciones
geogréficas y las marcas. Deberian eliminarse de la Nota 11.04 las referencias a estas
disposiciones. El Grupo Especial de la OMC ha fallado claramente en una controversia iniciada
por los Estados Unidos de América y Australia contra la Union Europea en relacién con el
Reglamento (CE) N° 2081/92 que el Articulo 24.5 se limita a la aplicacién de la Seccién 3 de la
Parte Il del Acuerdo sobre los ADPIC, relativa a las indicaciones geograficas, sin que en modo
alguno limite los derechos de marca conferidos en virtud de la Seccion 2 de la Parte 1l del
Acuerdo sobre los ADPIC, referida a las marcas. El texto del propio Articulo 24.5 limita su
aplicabilidad a las “medidas adoptadas para aplicar esta Seccién”, es decir, la Seccion 3 de la
Parte Il. En otras palabras, el ambito de aplicacion del Articulo 24.5 se limita estrictamente a
las indicaciones geogréficas y queda totalmente acotado en el tiempo a las medidas que los
miembros de la OMC aprueben al promulgar su legislacion nacional en materia de indicaciones
geograficas en el momento de la adopcion por su parte del Acuerdo sobre los ADPIC. En este
sentido, la Delegacion remitio al Grupo de Trabajo a los parrafos 7.604 a 7.625 del informe del
Grupo Especial incluido en el documento de la OMC WT/DS174/R y, en concreto, al ultimo de
esos parrafos, que sefiala que el Articulo 24.5 no es de aplicacion y tampoco faculta para
limitar los derechos de marca. Esta interpretacion ha sido adoptada por el Organo de Solucion
de Diferencias de la OMC.



LI/WG/DEV/9/8 Prov. 2
pagina 32

181. Por ultimo, la Delegacién dijo también que, en su opinidn, las Notas sobre el proyecto de
Arreglo de Lisboa revisado no reflejan correctamente la interpretacién del Articulo 24.7 del
Acuerdo sobre los ADPIC. En el caso de las Notas 11.04 y 9.04, la Delegacion dijo que es
sorprendente que haya aparentemente que incluir el concepto de consentimiento tacito en el
texto del proyecto de Arreglo de Lisboa. En opinién de la Delegacion, el consentimiento tacito
no puede considerarse un motivo aceptable de cancelacion de los efectos de un registro de
marca en virtud de su supuesta inclusion en el Articulo 24.7 del Acuerdo sobre los ADPIC. Si el
Grupo de Trabajo desea permitir que los regimenes nacionales impongan requisitos de
legislacién nacional, como una demora razonable a la hora de presentar una demanda de
infraccion, conforme a la doctrina equitativa del cerrojo, tiene que dejarlo meridianamente claro
en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. La Delegacién afiadi6 que el texto tendra en ese
caso que incluir un sistema de designacién y de ampliacién de la proteccién, asi como dejar
claro que, desde una perspectiva juridica, la ampliacién de la proteccién nacional de la
indicacion geogréfica sera independiente del registro internacional. Asimismo, tendran que
suprimirse los Articulos 12 y 16.2).

182. La Delegacion de Australia reiterd su preferencia por un sistema mas inclusivo para las
indicaciones geograficas que el que se contempla en el borrador del Arreglo de Lisboa
revisado. En relacién con el nivel de proteccion Unico y elevado para las denominaciones de
origen y las indicaciones geogréficas pretendido por los actuales Estados parte del Arreglo de
Lisboa, la Delegacién convino en que ya existe una proteccion similar a la que brinda el
Articulo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC en relacién con la falsificacion de marca, y que se
aplica a todos los productos, es decir, no solo al vino y las bebidas alcohdlicas. En los casos
de uso no autorizado del mismo signo en productos idénticos, se presupone un riesgo de
confusidn, en sintonia con lo dispuesto en el Articulo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Acerca de la cuestion del uso, la Delegacion dijo que comparte la preocupacion expresada por
la Delegacion de los Estados Unidos de América, al tiempo que indic6 que el mismo asunto se
plantea en relacion con el Articulo 19.2) relativo a los motivos de invalidacién. La Delegacion
valor6 positivamente la insercion del texto alternativo presentado en el Articulo 11.3), que se
cifie mejor a las obligaciones existentes respecto de las indicaciones geograficas protegidas en
virtud del sistema de marcas. Sin embargo, considera que la norma establecida en el

Articulo 11.3) debe sustituir al texto de los incisos ii) y iii) del Articulo 11.1.a), ya que el

Articulo 11.3 es mas inclusivo y coherente con las normas internacionales existentes. Ademas,
desde un punto de vista sistémico, seria preferible crear normas universales en lugar de
excepciones a la hora de tratar cuestiones de fondo tan importantes. Por Ultimo, la Delegacion
se sumo a los comentarios formulados por la Delegacion de los Estados Unidos de América
sobre la falta de efecto del Articulo 24.5 y el Articulo 24.7 del Acuerdo sobre los ADPIC sobre
las marcas.

183. En relacion con el Articulo 11.2.a), la Delegacion de la Unién Europea dijo que considera
que hay que suprimir el enunciado “que contenga, o que consista en, una denominacion de
origen registrada o una indicacion geografica registrada, si el uso de la marca da lugar a una de
las situaciones contempladas en el parrafo 1)” en vista de su referencia al Articulo 11.1.a).
Asimismo, la Delegacion dijo que, en su opinién, el Articulo 11.2.b) es superfluo, pues se limita
a describir una consecuencia del Articulo 11.2.a). Por ultimo, y en lo tocante al Articulo 11.3),
manifestd que le cuesta comprender la idea de que el Arreglo de Lisboa revisado vaya a
contemplar dos tipos de normas para el nivel de proteccién exigida y solicité que el texto se
mantenga entre corchetes. Ademas, deberia suprimirse la referencia al Articulo 11.1.a)ii),
porque la disposicion incluye el texto del Articulo 3 del Arreglo de Lisboa actual.

184. En lo tocante al Articulo 11.2), la Delegacién de Francia expres6 su apoyo a la postura
manifestada por la Delegacion de la Unién Europea. Ademas, el Articulo 11.3) pone de relieve
la flexibilidad del Grupo de Trabajo a la hora de responder a las solicitudes efectuadas por las
distintas delegaciones. Con todo, el Grupo de Trabajo tiene que examinar nuevamente una
alternativa a los parrafos 1.a)ii) y iii), segun constan en el Articulo 11.3), ya que los términos del
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parrafo 1.a)ii) estan incluidos en el Articulo 3 del Arreglo de Lisboa actual. En ese sentido, la
Delegacién recordé que el objetivo del proceso de revision consiste en mejorar el sistema de
proteccion vigente y no asi en reducir el actual nivel de proteccién. Por Ultimo, la Delegacion
solicité aclaraciones sobre la norma contenida en el Articulo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC,
en el que se basa el Articulo 11.3).

185. La Delegacion de Suiza se mostrg favorable a la supresion propuesta del Articulo 11.2.b)
y solicito aclaraciones sobre la utilidad de la nota de pie de pagina 5 del Articulo 11 en relacion
con la Regla 5.5)iii).

186. La Delegacion de Portugal se sumé a los comentarios formulados por la Delegacion de la
Unién Europea acerca del Articulo 11.

187. La Representante de la INTA reiteré la preocupacion de su Asociacion sobre el concepto
de evocacién. En vista del amplio alcance de la proteccion que se establece en el resto del
Articulo 11, no es necesario recurrir al concepto adicional de evocacion, que podria incluso
generar una mayor incertidumbre. La utilizacion de una terminologia general hace dificil
predecir el alcance exacto de la proteccion. Afiadioé que, por ejemplo, el uso de conceptos
como “usurpacion” o “utilizaciéon en versioén traducida” ampliard probablemente las areas de
conflicto entre las marcas y las indicaciones geogréficas, y llevard a una mayor incertidumbre
en la practica. Afiadié ademas que dicha incertidumbre podria evitarse con el uso de una
redaccion que guarde mayor sintonia con losaguelles conceptos del Derecho de marcas ya
ampliamente contrastados en la practica y mundialmente reconocidos. En relacion con el
Articulo 11.2.a), dijo que, en su opinién, podria ser aconsejable incluir una referencia explicita
al principio de prioridad, més alla de la referencia genérica al Articulo 13, para dejar claro que
la disposicién en cuestion se aplicara Gnicamente a marcas con una prioridad posterior.
Sefialando que el Articulo 11.2.b) parece referirse tanto a solicitudes como a registros, indico
gue seria preferible dar una nueva redaccién a la segunda parte de la disposicién, de manera
que rece del siguiente modo: “si los productos respecto de los cuales se ha registrado o
solicitado la marca” en lugar de “si los productos respecto de los cuales se ha registrado la
marca”. Por (ltimo, reiterd la preocupacion de la Representante de la INTA sobre la referencia
gue se hace al cumplimiento de “cualquier otro requisito aplicable para la utilizacion de la
denominacién de origen o la indicacién geogréfica”, ya que dichos requisitos son dificilmente
comprobables por las autoridades nacionales de una Parte Contratante distinta de la Parte
Contratante de origen.

188. El Representante de oriGIn dijo estar en desacuerdo con el Articulo 11.3), pues la
redaccion propuesta da pie a una incertidumbre e imprevisibilidad considerables, que son
contrarias a las expectativas de los beneficiarios de indicaciones geogréficas, que preferiran
contar con una idea clara del tipo de proteccién que recibiran en los mercados de exportacion.
El nivel de esta proteccion deberia ser elevado, ya se articule mediante un sistema sui generis
0 un sistema de marcas. Permitir que las Partes Contratantes proporcionen un nivel de
proteccion mas bajo no conduciria a la consecucion de ese objetivo. Del mismo modo, mostré
su desacuerdo con la referencia a la incompatibilidad de los sistemas juridicos nacionales con
las normas del Articulo 11.1.a)ii) y iii).

189. La Delegacion de Colombia dijo que, en su opinién, los incisos ii) y iii) del Articulo 11.1)a)
conceden a todos los paises un nivel de proteccion adecuado en relacion con las
denominaciones de origen y las indicaciones geogréficas.

190. Acerca del comentario efectuado por la Delegacién de Suiza sobre la nota de pie de
pagina 5 del Articulo 11, la Delegacion de los Estados Unidos de América dijo que todavia no
se ha resuelto la cuestion de la renuncia conforme a la Regla 5.5)iii). La Delegacion indico
ademés que la nota de pie de pagina 5 no deberia suprimirse, ya que deja claro que las Partes
Contratantes no estan obligadas a proteger determinados elementos de la denominacién de



LI/WG/DEV/9/8 Prov. 2
pagina 34

origen o la indicacion geografica si la Parte Contratante de origen tampoco los protege.
Ademas, la Delegacion se sumo a los comentarios realizados por la Representante de la INTA.

191. La Delegacion de Italia dijo estar a favor de suprimir los corchetes de los incisos ii) v iii)
del Articulo 11.1.a), asi como de mantener el término “evocacion” en el texto del inciso ii) y de
suprimir el término “indebidamente” del texto del inciso iii). La Delegacién indicé asimismo que
comparte las dudas expresadas por la Delegacion de la Union Europea acerca del

Articulo 11.2) y que prefiere reservarse su postura respecto del Articulo 11.3), a la espera del
resultado de los debates sobre el capitulo 1V, proponiendo también una eventual reformulacién
del titulo de la disposicién. En relacién con el complejo asunto de la homonimia, la Delegacién
dio las gracias a la Secretaria por el texto de la nota de pie de pagina 4.

192. En un intento por resumir lo que hasta el momento habia surgido de los debates sobre el
Articulo 11, el Presidente dijo que la nota de pie de pagina 4 del Articulo 11 sera puesta entre
corchetes, habida cuenta de las opiniones divergentes manifestadas por las delegaciones a
este respecto. También sefial6 que considera que por el momento deberian mantenerse todos
los corchetes del Articulo 11.1.a). A continuacidn, y en relacién con el Articulo 11.2.a), dijo que
se suprimiria el enunciado “que contenga, 0 que consista en, una denominacion de origen
registrada o una indicacién geogréfica registrada”. También se eliminara el Articulo 11.2.b),
habida cuenta de que esta cuestion podria abordarse quiza con las Notas. La nota de pie de
pagina 5 del Articulo 11 sera puesta entre corchetes, suprimiéndose de su texto la opcién entre
corchetes “son genéricos”. Aunque el Articulo 11.3) podria servir de punto de partida para
debates adicionales sobre una posible alternativa al contenido de la proteccion, el Grupo de
Trabajo todavia tiene que determinar a qué disposiciones puede el Articulo 11.3) servir como
alternativa. En este sentido, sefial6 que se han avanzado dos opciones y especificé que las
opciones propuestas consisten en o bien aplicar el Articulo 11.3) al Articulo 11.1.a) en su
conjunto, o bien limitar su aplicacion al Articulo 11.1.a)iii) exclusivamente. Por Gltimo, el
Presidente se refirié al deseo manifestado de suprimir la Nota 11.04 de las Notas sobre el
proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

193. La Delegacion de Australia aclaré que su propuesta tiene por objeto suprimir la norma
contenida en el Articulo 11.1.a)ii) y iii), sustituyéndola por la norma del Articulo 11.3). Términos
como “usurpacién”, “imitacién” o “evocacion” constituyen conceptos ajenos al Derecho de
marcas y, sin una definicién de su significado, resultan dificiles de aplicar a las indicaciones
geograficas en algunas jurisdicciones.

194. El Presidente sugirié que la propuesta de Australia se presente como posible alternativa
al Articulo 11.1.a)i), ii) y iii), en lugar de como una norma universal.

195. La Delegacion de Australia dijo que su intencion no es la de que un sistema juridico tenga
precedencia sobre otro. En lugar de ello, su propuesta trata de evitar esa situacion mediante el
establecimiento de una norma que sea adecuada para todos los sistemas. Ademas, dijo que
no se opone a la norma universal propuesta en el Articulo 11.1.a)i) en relacion con productos
del mismo género. Tan solo propone una norma universal relativa al uso de una indicacion
geogréfica respecto de productos de distinto género. En ese sentido, la Delegacién considera
que la norma del Articulo 11.3) es mas universal, avanzada e inclusiva que la norma del
Articulo 11.1.a)ii) y iii).

196. El Presidente sefial6é que, en consecuencia, la versién revisada del proyecto de Arreglo
de Lisboa revisado recogeré las dos opciones a las que previamente hizo alusion. Ademas,
habra una tercera opcion, propuesta por la Delegacién de Australia, que figurara entre
corchetes en el Articulo 11.1.a), como alternativa a los incisos ii) y iii).

197. La Delegacion de los Estados Unidos de América se sum0 a la opinién expresada por la
Delegacioén de Australia en el sentido de que para los sectores interesados y terceros seria
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mucho mas facil de entender una Unica norma de proteccién. La Delegacion afiadié que de
esta manera también se protegerian los intereses de aquellos sectores interesados que se ven
perjudicados por el recurso generalizado a términos como “evocacion”, “usurpacion” e
“imitacion” a modo de posibles normas sobre infraccién. Ademas, la Delegacion se mostré de
acuerdo con la propuesta de la Representante de la INTA tendente a la inclusién de una
referencia al principio de prioridad en el Articulo 11.2.a) al objeto de que la frase pueda rezar
como sigue: ‘[...] deniegue o invalide el registro de una marca posterior en el tiempo [...]".

198. EIl Presidente se refirié a la propuesta de la Delegacién de los Estados Unidos de
América acerca del Articulo 11.2.a) y dijo que considera que el enunciado “Sin perjuicio de lo
dispuesto en el parrafo 1) del Articulo 13" ya aborda la preocupacion manifestada. Ademas, el
Articulo 11.2.a) se atiene al mismo criterio que el Articulo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, en
el que tampoco se especifica que sélo sea de aplicacion a una marca posterior en el tiempo, ya
que las controversias entre marcas anteriores e indicaciones geogréficas se abordan en otras
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

199. La Secretaria confirmé que la referencia al Articulo 13.1) en el Articulo 11.2.a) obedece a
la necesidad de abordar la cuestién de las marcas anteriores e incluye una alusién al principio
de prioridad gracias a la presencia de la palabra “anterior” en el Articulo 13.1).

200. La Delegacion de Colombia sefialé que el Articulo 11.3) podria inspirarse en las
disposiciones correspondientes de la Recomendacion Conjunta de la OMPI relativa a las
Disposiciones sobre la Proteccion de las Marcas Notoriamente Conocidas, en concreto en su
Articulo 4. Ademas, la Delegacién se pregunté si la referencia a las marcas del Articulo 11.2.a)
incluye también las marcas colectivas y de certificacion.

201. Enrespuesta a la pregunta planteada por Colombia acerca del Articulo 11.2.a), el
Presidente dijo que el texto hace referencia a “marcas” en su acepciéon mas amplia posible, por
lo que debe interpretarse en el sentido de aludir también a marcas colectivas y de certificacion.
En relacién con la propuesta de afiadir una referencia al principio de prioridad, el Presidente se
pregunt6 acerca de la utilidad de incluir a tal efecto la palabra “posterior” en la tercera frase del
Articulo 11.2.a).

202. Alaluz de lo dispuesto en el Articulo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, la Delegacién de
la Union Europea dijo que no comparte el argumento de que la actual redaccion del

Articulo 11.1.a)i) pueda no ser compatible con el sistema juridico de una Parte Contratante y
que, por tanto, deberia contemplarse una opcién que permita utilizar en su lugar el texto del
Articulo 11.3).

203. La Delegacion de Suiza dijo que, en su opinién, el texto del Articulo 11.3), segun consta
en el documento LI/WG/DEV/9/2, deberia mantenerse también como una opcién. La
Delegacién manifesté asimismo interés por estudiar con mayor profundidad su+espalde-a-la
propuesta realizada por la Delegacion de Colombia acerca de la Recomendacion Conjunta de
la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la Proteccion de las Marcas Notoriamente
Conocidas. La Delegacion mostré algunas reservas sobre la propuesta presentada por
Australia acerca del Articulo 11.1.a)ii) y iii), pues la modificacién que contempla parece ser
contraria al objetivo de preservar los principios y objetivos del actual Arreglo de Lisboa.

204. La Delegacion de Italia dijo que comparte las dudas expresadas por la Delegacion de la
Unién Europea y que también esta de acuerdo con la Delegacién de Suiza en que la actual
version del Articulo 11.3) deberia mantenerse como una opcién con miras a un examen
posterior de la misma.
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205. La Delegacion de los Estados Unidos de América manifesté que la materia del Arreglo de
Lisboa revisado incluye las indicaciones geograficas, es decir, no solo a las denominaciones de
origen. Por tanto, se plantea la cuestion de si las normas del Arreglo de Lisboa actual deberian
también aplicarse a las indicaciones geograficas en vista de las posibles consecuencias para
los distintos intereses econémicos incumbidos. Después de todo, el Articulo 23.1 del Acuerdo
sobre los ADPIC no se aplica de forma generalizada, sino que su aplicacion sélo es obligada
en el caso de las indicaciones geogréficas de vinos y bebidas alcohdlicas.

206. La Delegacion de la Union Europea dijo que cuesta comprender que, si el Articulo 23.1
del Acuerdo sobre los ADPIC ha sido incorporado al sistema juridico de un determinado pais
en relacion con los vinos y las bebidas alcohdlicas, la misma disposicién “no sea compatible
con su sistema y practica juridicos” en relacién con otros productos. En consecuencia, la
Delegacién no puede estar de acuerdo en que el Articulo 11.3) sustituya al Articulo 11.1.a) en
su totalidad.

207. El Presidente concluyé que una version modificada del Articulo 11.3) reflejaria las
distintas opciones que se han propuesto: 1) El Articulo 11.3) que figura en el

documento LI/WG/DEV/9/2; 2) un Articulo 11.3) redactado en sintonia con el anterior, pero
proporcionando una alternativa en relacion Unicamente con el Articulo 11.1.a)iii); 3) un
Articulo 11.3) redactado siguiendo los criterios contemplados en la Recomendacion Conjunta
de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la Proteccién de las Marcas Notoriamente
Conocidas; y 4) una opcion redactada en sintonia con lo previsto en el Articulo 11.3), pero
proponiendo una alternativa respecto de la totalidad del Articulo 11.1.a). Ademas, el

Articulo 11.1.a) incluird dos opciones: 1) el Articulo 11.1.a), segun consta en el

documento LI/WG/DEV/9/2; y 2) una opcion redactada en sintonia con el Articulo 11.3), segun
consta en el documento LI/WG/DEV/9/2, pero que proponga sustituir las disposiciones del
Articulo 11.1.a)ii) y iii), y suprimir el Articulo 11.3).

208. La Delegacion de Australia confirmé que la opcion alternativa que ha propuesto lleva
aparejada la supresion del Articulo 11.3).

209. El Presidente concluyé ademds que las notas de pie de pagina 4 y 5 del Articulo 11
figuraran entre corchetes. En la nota de pie de pagina 5, se eliminara del texto la opcion
basada en la expresion “son genéricos”. El Articulo 11.2.b) se suprimira, asi como el
enunciado “que contenga, o0 que consista en, una denominacion de origen registrada o una
indicacion geogréfica registrada” del Articulo 11.2.a). Por ultimo, el Articulo 11.2.a) hara
referencia en su tercera linea a “una marca posterior” en lugar de a “una marca” al objeto de
reflejar con mayor precision el principio de prioridad.

210. En respuesta a la solicitud de aclaracion de la Delegacion de la Republica de Moldova, el
Presidente dijo que el texto modificado del Articulo 11.2.a) tendra el siguiente tenor: “Sin
perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 1) del Articulo 13, las Partes Contratantes denegaran o
invalidaran, ex oficio si su legislacién lo permite o a peticion de una parte interesada, el registro
de una marca posterior si el uso de la marca da lugar a una de las situaciones contempladas
en el parrafo 1)".

211. La Delegacién de Chile record6 sus dudas acerca del Articulo 11.1.a), fundadas en el
hecho de que el alcance de la proteccién contemplado en esta disposicién excede el exigido en
el Acuerdo sobre los ADPIC para las indicaciones geogréficas. En cuanto a la nota de pie de
pagina 4, la Delegacion manifestd su disposicion a trabajar en un proyecto que sea aceptable
para todas las delegaciones.

212. El Presidente indic6 que la nota de pie de pagina 4 sera puesta entre corchetes para
permitir asi las consultas entre las delegaciones que tengan alguna duda sobre su contenido.
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En lo tocante al Articulo 11.1.a), el Presidente sefialé que una de las opciones relativas al
Articulo 11.3) se hace eco de la opinion manifestada por la Delegacion de Chile.

Articulo 12: Proteccién [contra la adquisicién de caracter genérico] [destinada a evitar la
adquisicion de caracter genérico]

213. La Delegacion de los Estados Unidos de América reiter6 la preocupacion que le suscita el
Articulo 12, que establece que una indicacion geografica nunca puede convertirse en genérica
en las Partes Contratantes a las que se extienda el registro internacional. Esta disposicion se
contradice con la idea de que un régimen de indicacién geogréfica nacional puede funcionar de
manera autbnoma con arreglo a su propia legislacién nacional y procedimientos legales. La
Delegacién propuso suprimir el Articulo 12 o afiadir el siguiente enunciado al final de la
disposicién: “[...] y se cumplen los requisitos previstos en la legislacion nacional de las Partes
Contratantes designadas en materia de uso, mantenimiento y renovacion”.

214. El Presidente dijo que la actual estructura del sistema previsto en el proyecto de Arreglo
de Lisboa revisado no se basara en las designaciones de Partes Contratantes. También
subrayd la necesidad de incluir una referencia a las legislaciones regionales. Por tanto, la
propuesta presentada por la Delegacién de los Estados Unidos de América podria quedar
como sigue: “[...] y se cumplen los requisitos previstos en la legislacién nacional o regional
aplicable en la Parte Contratante considerada en materia de uso, mantenimiento y renovacion”.

215. La Delegacion de los Estados Unidos de América se mostré de acuerdo con las
modificaciones propuestas por el Presidente.

216. La Delegacion de Australia planted la duda de si el sistema de Lisboa realmente precisa
de dicha disposicion y se sumo a las dos propuestas de la Delegacion de los Estados Unidos
de América en relacién con el Articulo 12. Dijo que la propuesta de proteccion contra la
conversion en genérico del Articulo 12 excluia como partes del Arreglo de Lisboa revisado a los
paises que protegen las indicaciones geograficas en virtud de un sistema de marcas. La
cuestion de si un término tiene caracter genérico deberia depender de la situaciéon de hecho en
el mercado de que se trate. En Australia, dicha cuestion es competencia de los tribunales y
solo se plantea ocasionalmente. Si esa disposicion fuera a mantenerse en el texto, la
Delegacién propuso introducir una modificacion en el Articulo 12 en sintonia con lo propuesto
por la Delegacion de los Estados Unidos de América.

217. La Delegacién de Francia expres6 su preferencia por mantener el texto actual del
Articulo 12 con el enunciado “no podran convertirse en genéricas”. La disposicién no debe
incluir referencia alguna a la legislacion nacional o regional, por cuanto debe establecer una
norma internacional.

218. La Delegacion de Suiza dijo que el Articulo 12 refleja uno de los principios del Arreglo de
Lisboa actual. La Delegacién sugirié que se aluda simplemente a “denominacion de origen”y a
“indicacion geografica” en lugar de a “la denominacion que constituye la denominacion de
origen” y “la indicacion que constituye la indicacion geogréfica”.

219. La Delegacion de Chile manifesté su preferencia por la primera opcién del texto: “estan
protegidas contra la adquisicién de caracter genérico”. La Delegacion dijo que la segunda
opcion (“la adquisicién de caracter genérico”) parece entrafiar una obligacion para la Parte
Contratante de asegurarse que un término dado nunca pasara a ser genérico.

220. El Representante del CCFN manifest6 su preocupacion por el efecto que la propuesta de
revision y ampliacién del Arreglo de Lisboa tendréa en los terceros de todo el mundo que
dependen del uso de denominaciones comunes para los alimentos. El Representante afiadié
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que el CCFN apoya que se suprima el Articulo 12 debido a los efectos negativos que esta
disposicién tendria sobre sus miembros. Los principales motivos de preocupacion se refieren
al hecho de que el Articulo 12 permitira a los titulares de indicaciones geograficas reservarse
permanentemente el derecho a utilizar esos términos, incluso si no aleccionan al publico o a
otras empresas de un determinado pais sobre su derecho exclusivo o no venden sus productos
en ese mercado. Esta situacion entrafia un grave riesgo para las empresas que empiezan a
utilizar un término sin saber que se trata de un nombre titularidad de un tercero. Si el sistema
de Lisboa se extiende a un nimero elevado de indicaciones geograficas, con un alcance de
proteccion excesivamente amplio y no especifico, protegiendo términos sin necesidad de
mediar la invocacion de medidas de observancia o de ventas por parte de los titulares de la
indicacion geogréfica, ello podria resultar muy oneroso para muchos miembros de la OMPIL.
Ademas, el sistema de Lisboa proporciona una via rapida y agil para que los titulares de
indicaciones geograficas registren ampliamente sus términos, sin hacer nada por encauzar las
posibilidades que los usuarios de denominaciones de alimentos tienen de expresar su
preocupacion sobre estos registros o de asegurarse las correspondientes salvaguardias para el
uso de términos que entraron en el dominio publico global hace tiempo. El Representante
sefialé que los términos alimentarios habitualmente utilizados son sumamente importantes
para las ventas nacionales e internacionales de los sectores alimentarios de muchos paises.

221. La Delegacion de Italia manifest6 su preferencia por la primera opcién que figura entre
corchetes: “estan protegidas contra la adquisiciéon de caracter genérico”. No obstante, la
Delegacion dijo que también podria aceptar la segunda opcion si se prescinde en ella del
enunciado “podra considerarse que se ha asumido”.

222. El Presidente sefial6 que, al menos, dos delegaciones han manifestado su preferencia
por la primera opcién alternativa del texto, del siguiente tenor: “proteccion contra la adquisicion
de caracter genérico”, y por el texto: “estan protegidas contra la adquisicion de caracter
genérico”, y pregunté si existe alguna oposicion a acotar el texto a esta opcién y suprimir los
corchetes.

223. La Delegacion de Colombia manifesté la preocupacion que le suscita el enunciado
“adquisicion de caracter genérico” y propuso el siguiente texto: “A reserva de lo dispuesto en la
presente Acta, no podra considerarse que las denominaciones de origen registradas y las
indicaciones geograficas registradas sean genéricas en la medida en que la denominacién que
constituya la denominacién de origen o la indicacién que constituya la indicacién geogréfica
esté protegida en la Parte Contratante de origen”.

224. El Presidente dijo que el texto propuesto por la Delegacion de Colombia no refleja que, en
caso de que la denominacién que constituya la denominacion de origen o la indicacion que
constituya la indicacion geografica se considerara genérica en una determinada Parte
Contratante en el momento de notificarse el registro internacional de la denominacién de origen
o de la indicacién geogréfica a la Administracion competente de esa Parte Contratante, el
caracter genérico de la denominacion o de la indicacion constituiria un posible motivo de
denegacion.

225. La Delegacion de Colombia retiré su propuesta y manifesté su preferencia por el
enunciado “convertirse en genéricas”.

226. El Presidente concluy6 que las dos opciones alternativas se mantendran en el texto del
Articulo 12. La supresién propuesta del Articulo 12 no tendré reflejo en la siguiente versién del
proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, ya que parte del mandato del Grupo de Trabajo
consiste en preservar los principios y objetivos del actual Arreglo de Lisboa. El enunciado
propuesto por la Delegacién de los Estados Unidos de América y respaldado por la Delegacion
de Australia sera afiadido al final del Articulo 12, entre corchetes, con el siguiente tenor: “[...]y
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se cumplen los requisitos previstos en la legislacion nacional o regional aplicable en la Parte
Contratante considerada en materia de uso, mantenimiento y renovacion”.

227. La Secretaria dijo que la referencia a “la denominaciéon que constituya la denominacion de
origen o la indicacién que constituya la indicacion geografica” es coherente con el uso que se
hace de la terminologia en la nota de pie de pagina 6 y en el Articulo 2.

228. La Delegacion de la Unidn Europea, con el apoyo de las Delegaciones de Francia, Italia y
Suiza, propuso suprimir los enunciados “la denominacion que constituye” y “la indicacion que
constituye”, ya que no parecen resultar necesarios.

229. El Presidente dijo que el Articulo 6 del actual Arreglo de Lisboa se refiere a
“denominacion” y no a “denominacion de origen”.

230. La Delegacion de los Estados Unidos de América manifesté que prefiere mantener los
enunciados “la denominacién que constituye” y "la indicacion que constituye”. Tal como ha
explicado la Secretaria, “denominacion de origen” e “indicacién geogréfica” constituyen
conceptos juridicos, mientras que el Articulo 12 trata del uso efectivo de una denominacion de
origen.

231. El Presidente concluyé que los enunciados “la denominacién que constituye” y “la
indicacion que constituye” figuraran entre corchetes en la proxima version del Articulo 12.

Articulo 13: Salvaguardias respecto de otros derechos

232. La Delegacion de la Union Europea se manifestd a favor de la Opcién A del

Articulo 13.1). La jurisprudencia de la OMC deja claro que es posible la coexistencia. La
Opcién A es completamente coherente con la redaccién del Articulo 17 del Acuerdo sobre los
ADPIC: "Los Miembros podran establecer excepciones limitadas respecto de los derechos que
confiere una marca de fabrica o de comercio, por ejemplo, el uso leal de términos descriptivos,
a condicién de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legitimos del titular de la marca y
de terceros”. Al mismo tiempo, la Opcién A permite que las Partes Contratantes denieguen la
proteccion de una denominacion de origen o indicacién geogréfica que pueda entrar en
conflicto con una marca anterior.

233. La Delegacién de Francia manifestd su preferencia por la Opcién A. Sin embargo, la
disposicién quedaria adecuadamente compensada con el enunciado “teniendo en cuenta" y
suprimiendo los corchetes en torno al texto “el propietario de la marca”.

234. La Delegacion de Italia sefial6 su preferencia por la Opcién A.

235. Las Delegaciones de Hungria y Portugal también se sumaron a la Opcion A, asi como a
la propuesta de la Delegacion de Francia tendente a la eliminacion de los corchetes.

236. La Delegacién de Australia manifestd su negativa a respaldar la Opcién A. La Delegacion
convino en que es posible la coexistencia de una indicacion geogréfica posteriormente
reivindicada y de un derecho de marca anterior. Sin embargo, deben tenerse en cuenta tanto
los intereses legitimos del titular de la marca anterior como los de terceras partes. Apunté que
el resultado de la controversia planteada ante la OMC se limita a circunstancias que atafien a
un Reglamento de la Unién Europea que no esta en vigor en el resto del mundo. No deberia
haber lugar a una coexistencia por defecto en todo el mundo, ya que la normativa y las
circunstancias varian de pais a pais. La Delegacion dijo que la posibilidad de que una
indicacion geogréfica posterior coexista con una marca anterior es una cuestion que debe
abordarse caso por caso a la luz de las leyes en vigor en los territorios de que se trate. Por
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tanto, la Delegacion respaldo la propuesta la Delegacion de los Estados Unidos de América,
reflejada en la Opcién B, que no impide la coexistencia de una indicacién geografica con un
derecho de marca anterior, pero que si prevé el adecuado respeto por los derechos anteriores.

237. La Delegacion de Chile expresé su preferencia por la Opcién B, que refleja
adecuadamente el Articulo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC y se corresponde con el principio
juridico que vertebra la postura de la Delegacion. Aunqgue la Opcion A tiene en cuenta los
Articulos 17 y 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC, su redaccién es demasiado vaga, flexible y
confusa. La Opcién C presenta la coexistencia de un modo demasiado general en cuanto a su
naturaleza.

238. La Delegacion de los Estados Unidos de América dijo que, en su opinion, la limitacién de
los derechos de marca se rige por el Articulo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC y no por su
Articulo 24.5. La Opcion A sigue contemplando el texto incluido en el Articulo 24.5, con lo que
se traslada la impresion de que el concepto de coexistencia se consagra de alguna manera en
esa disposicion del Acuerdo sobre los ADPIC. El texto de la Opcién A se hace eco de lo
dispuesto en el Articulo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC de una forma concreta, si bien
limitando las terceras partes a los beneficiarios de derechos en una indicacion geografica. La
Opcidn A traslada la engafiosa impresion de que el Acuerdo sobre los ADPIC permite a las
Partes Contratantes regular la coexistencia como la situacion por defecto. La coexistencia solo
puede contemplarse si se cumplen las condiciones del Articulo 17, es decir, concurriendo unas
condiciones concretas y teniendo en cuenta los intereses legitimos del titular de la marca y de
las terceras partes.

239. La Delegacion de México manifest6 su respaldo a la Opcion B por reflejar mejor su
legislacién nacional.

240. La Delegacion del Pera recordé el comentario que efectud durante la reunion precedente
del Grupo de Trabajo, solicitando la inclusion de una referencia a la legislacion nacional en el
Articulo 13.1), ya que en algunos paises no es posible considerar un signo como una marca
solo porque se use. Ese es el caso en el Perl. Por tanto, la Delegacion reiterd su solicitud de
afadir el enunciado “de conformidad con su legislacion nacional” al final del parrafo
introductorio del Articulo 13.1), a continuacién del enunciado “una marca anterior cuyo registro
se haya solicitado o efectuado, o que haya sido adquirida mediante uso, de buena fe en una
Parte Contratante”. La Delegacion del Perd también solicitdé aclaraciones sobre las condiciones
a las que se alude con la palabra “condicionada” de la Opci6n B.

241. La Delegacion de la Republica de Corea expresé su apoyo a la Opcion B, porque esta en
sintonia con el Acuerdo sobre los ADPIC y protege con mayor eficacia los derechos de marca
anteriores.

242. La Representante de la INTA reiter6 las dudas de la INTA acerca del texto de la

Opcidén A, en especial sobre la segunda parte de la frase que comienza con las palabras
“[teniendo en cuenta] [a condicién de que]”. La referencia a los intereses legitimos de los
beneficiarios es posiblemente engafiosa y, por tanto, inadecuada. Mientras que el

Articulo 13.1) se refiere al derecho a la continuidad en la existencia de una marca anterior, el
texto de la Opcién A puede interpretarse como si los intereses legitimos de los titulares de un
derecho en una indicacion geografica posterior pudieran suponer un motivo para denegar a una
marca anterior el derecho a la continuidad en su existencia. Eso seria incompatible con el
principio de prioridad, ademas de plantear dudas sobre la compatibilidad del texto con el
Acuerdo sobre los ADPIC y con las garantias de derechos fundamentales. En consecuencia,
aunque la Opcién A fue redactada con vistas a reflejar los criterios del Articulo 17 del Acuerdo
sobre los ADPIC, su texto no lo consigue de una forma adecuada, como bien ha sefialado la
Delegacién de los Estados Unidos de América. Ademas, existe una diferencia fundamental
entre las excepciones limitadas que el propietario de una marca tiene que tolerar, como las del
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uso leal descriptivo del Articulo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, y el derecho mismo a la
continuidad en la existencia de una marca anterior. La Representante también indicé que el
enunciado “siempre que no se induzca a error al publico”, al final de la Opcién A, puede llevar a
confusién y deberia eliminarse a fin que la disposicién guarde en este punto sintonia con el
Articulo 13.2). Si una marca en si misma resulta engafiosa, siempre podra ser posteriormente
invalidada en virtud de la legislacion nacional, incluso si la Opcién A no lo contempla. Ademas,
si el caracter engafioso se deriva de la indicacion geogréfica, eso no deberia constituir un
posible motivo de impugnacion de la continuidad en la existencia de una marca. En resumen,
la Representante propuso que se suprima la segunda parte de la Opcion A, a partir de las
expresiones “[teniendo en cuenta] [a condicion de que]”. Por lo que respecta a la Opcion B,
mostré su preferencia por la adopcion de un lenguaje méas preciso. La Opcién B no establece
claramente el derecho a la continuidad en la existencia de una marca anterior, razén de mas
para incluir en el Articulo 11.2) una referencia al principio de prioridad, y en el Articulo 17 una
indicacion en el sentido de que las disposiciones sobre cese gradual no seran de aplicacion
respecto de marcas anteriores. Por ultimo, dijo que el temor que le suscita la Opcion C es que
la disposicion parece indicar que la coexistencia es la norma y la excepcion la prevalencia de
las marcas anteriores. El Grupo Especial de la OMC no tiene reconocida la coexistencia como
la norma general que rige la relacién entre indicaciones geogréaficas y marcas anteriores. El
Grupo Especial solo considera justificada la coexistencia en virtud del Articulo 17 del Acuerdo
sobre los ADPIC bajo condiciones muy especificas, teniendo en cuenta las caracteristicas
especificas del régimen de la Unién Europea para las indicaciones geograficas. Por tanto, la
Opcion C excede de lo que el Grupo Especial entiende justificado en ese caso.

243. El Representante de oriGlIn indicé que el Articulo 13 debe examinarse conjuntamente con
el Articulo 15, en virtud del cual una Parte Contratante puede denegar la proteccion por
cualquier motivo, esto es, atendiendo también a una marca anterior. El Representante de
OriGIn respalda la Opcién A por cuanto es la que refleja en mayor medida la flexibilidad que el
Grupo de Trabajo desea introducir. La experiencia tanto de los propietarios de marcas como
de los beneficiarios de indicaciones geograficas muestra que, en algunos casos, la coexistencia
es la Unica solucion, teniendo en cuenta todas las condiciones que se especifican en la Opcion
A.

244. El Representante de MARQUES manifesto que, en su opinién, la cuestién de la
coexistencia debe valorarse caso por caso y que los intereses de todos los sectores
interesados deben abordarse con neutralidad, sin imponer la carga de la prueba a solo una de
las partes. El Representante de MARQUES se decanta por la Opcion Ay por la redaccion:
“teniendo en cuenta los legitimos intereses del propietario de la marca, asi como de los
beneficiarios”. El Representante de MARQUES también apoya la propuesta formulada por la

Representante de la INTA tendente a la supresion del enunciado “y siempre que no se induzca
a error al pablico”, ya que en casos de coexistencia entre marcas e indicaciones geogréficas
siempre habra riesgo de confusion.

245. El Presidente dijo que, en conclusion, el Grupo de Trabajo esta dividido entre las
Opciones Ay B. La Opcién C no ha recabado apoyo alguno. En consecuencia, la siguiente
version del Articulo 13.1) solo haré referencia a las Opciones Ay B. Se eliminaran los
corchetes en torno al enunciado “el propietario de la marca, asi como los de”. A continuacion
se incluird una referencia a los legitimos intereses del propietario de la marca. Los otros
corchetes de la Opcién A se mantendran en el texto. El Presidente sefial6 que no se ha
abordado el resto de péarrafos del Articulo 13. En consecuencia, estos parrafos se mantendran
en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, entre corchetes y sin cambios en su redaccién.

246. El Presidente subrayé el comentario formulado por el Representante de oriGin en el
sentido de que el Articulo 13.1) especifica que la disposicion debe entenderse sin perjuicio de
lo dispuesto en los Articulos 15y 19. Al igual que conforme al actual Arreglo de Lisboa, eso
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significa que las marcas anteriores pueden constituir motivo de denegacion. En este sentido, la
importancia del Articulo 15.3) radica en que obligara a cada Parte Contratante a ofrecer una
oportunidad razonable a los propietarios de marcas para que soliciten la notificacién de una
denegacion. Por tanto, el Articulo 13.1) no consagra una norma general, como tampoco la
Opcion A o la Opcién B, ya que, en caso de existir una marca anterior con la que se entre en
conflicto, las Partes Contratantes podran, a solicitud de un propietario de marca, notificar una
denegacion. El @mbito de aplicacion del Articulo 13.1) se limita a casos concretos y tanto la
Opcién A como la Opcidn B establecen criterios para llevar a cabo una valoracion caso por
caso.

247. Por Ultimo, el Presidente sefial6 que la Delegacion del Perd ha presentado una propuesta
tendente a incluir una referencia a la legislacion nacional en el parrafo introductorio del

Articulo 13.1). El Presidente invit6 a la Delegacion del Perd a aclarar adicionalmente su
propuesta

248. La Delegacion del Peru dijo que, con arreglo a su legislacién nacional, no es posible
otorgar un derecho de marca atendiendo exclusivamente a su uso. Por ese motivo, la
Delegacién ha propuesto afadir el enunciado “de conformidad con la legislacion nacional” al
final de parrafo introductorio del Articulo 13.1).

249. El Presidente dijo que el Articulo 13.1) no parece crear obligacién alguna de parte de las
Partes Contratantes de ofrecer la posibilidad de adquirir derechos de marca simplemente
mediante el uso. La disposicién Unicamente sefiala que, con independencia de la forma en que
los derechos de marca puedan adquirirse en una Parte Contratante, deben existir
salvaguardias para esos derechos de marca, segln se establece en la disposicion.

250. La Delegacion de Francia dijo que el Articulo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC también
incluye una referencia concreta a la legislacién nacional. En consecuencia, es obvio que el
Articulo 13.1) se ocupa de derechos de marca otorgados de conformidad con la legislacion de
la Parte Contratante de que se trate.

251. La Delegacion del Peru dijo que preferiria un texto que no deje margen alguno para
interpretaciones diferentes.

252. El Presidente indic6 que la preocupacion de la Delegacion del Perd podria quedar
despejada incluyendo su propuesta en el parrafo introductorio del Articulo 13.1), bien mediante
un texto que diga: “[...] con una derecho anterior sobre una marca cuyo registro se haya
solicitado o efectuado o haya sido adquirido de buena fe en una Parte Contratante [...]"; o bien
con un texto del siguiente tenor: “[...] con una derecho anterior sobre una marca cuyo registro
se haya solicitado o efectuado o, cuando la legislacién nacional o regional asi lo permita, haya
sido adquirido de buena fe en una Parte Contratante [...]".

253. Tras acoger favorablemente la propuesta formulada por el Presidente y la aclaracion
facilitada por la Delegacion de Francia, la Delegacion del Peru se reservo su derecho a volver
sobre el asunto.

Articulo 14: Procedimientos de observancia y medidas de subsanacién

254. Tal como propuso el Representante de MARQUES, el Presidente sefial6 que el término
“registradas” se afiadira antes de indicaciones geograficas en la version en inglés del proyecto
de Arreglo de Lisboa revisado.
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CAPITULO IV (ARTICULOS 15 A 20) DEL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA
REVISADO Y REGLAS 9 A 18 DEL PROYECTO DE REGLAMENTO

255. La Delegacion de los Estados Unidos de América sefial6 que el Articulo 16.2) parece
exigir que se celebren negociaciones entre Gobiernos con ocasion de la emision de una
denegacion por parte de una Oficina nacional. Esto es contrario a la idea de que un régimen
de indicaciones geograficas nacional funcione independientemente del registro internacional o
de la proteccion en la Parte Contratante de origen. El Articulo 16.2) parece exigir a los
juzgados y tribunales nacionales que comuniquen y negocien la retirada de una denegacion,
cuando asi lo solicite un Gobierno extranjero. Sin embargo, el dialogo debe ser entre la Oficina
nacional y el solicitante, que en muchos casos no sera el Gobierno extranjero. La Delegacion
sefial6 que el Articulo 16.2) tendra consecuencias para su sistema de justicia federal.

256. La Secretaria record6 que la posibilidad de negociar la retirada de una denegacién viene
expresamente referida en las Actas de la Conferencia Diplomatica de 1958 en la que se
concluyé el Arreglo de Lisboa. En reuniones precedentes del Grupo de Trabajo, se ha
planteado la cuestién de si es necesario mencionar expresamente esta posibilidad en el Arreglo
de Lisboa revisado. En la practica, algunos miembros del sistema de Lisboa se han puesto en
contacto con paises que habian emitido una denegacion para negociar si la misma podria ser
retirada. La Secretaria dijo que el Articulo 24.1 del Acuerdo sobre los ADPIC también reviste
pertinencia a este respecto en cuanto que establece lo siguiente: “Los miembros convienen en
entablar negociaciones encaminadas a mejorar la proteccion de las indicaciones geograficas
determinadas segun lo dispuesto en el Articulo 23”. Esta disposicién se refiere a una
negociacion sobre indicaciones geograficas concretas, y no sobre disposiciones legales de
aplicacion general en materia de indicaciones geogréficas. El Articulo 24.1 del Acuerdo sobre
los ADPIC se refiere adicionalmente a la posibilidad de que una excepcion en particular pueda
aplicarse a una indicacion geogréfica individual concreta, lo que incluye la posibilidad de que un
pais haya emitido una denegacion en relaciéon con una indicacion geografica determinada. En
el marco de las negociaciones previstas en el Articulo 24.1 del Acuerdo sobre los ADPIC,
podria también examinarse la aplicabilidad continuada de este tipo de denegacién. El

Articulo 16.2) solo constituye una disposicién obligatoria en el sentido de que exige que las
Partes Contratantes permitan a las partes interesadas presentar una solicitud, si bien las Partes
Contratantes conservaran el derecho a decidir si entablan dichas negociaciones o no.

257. El Presidente dijo que, por supuesto, el Articulo 16.2) no exige que un Gobierno entable
negociaciones internacionales con el Gobierno de otra Parte Contratante simplemente a
solicitud de partes privadas. Por tanto, como el caracter obligatorio de esta disposicion parece
generar confusion, el Presidente propuso la siguiente redaccién: “La Parte Contratante de
origen podra entablar negociaciones con una Parte Contratante respecto de la que se haya
inscrito una denegacion a fin de que se retire dicha denegacion, en especial a solicitud de las
partes interesadas afectadas por dicha denegacion”.

258. La Delegacion de los Estados Unidos de América dijo que el texto propuesto por el
Presidente parece sugerir que es correcto que una Parte Contratante se comunique y negocie
con los tribunales en relacién con una denegacion. La Delegacion dijo que, de mantenerse, el
Articulo 16.2) no deberia interferir con los tribunales nacionales.

259. La Delegacion de la Union Europea convino en que, aunque una disposicion que exija
negociar sobre la decision de un tribunal seria sin duda problematica, las denegaciones no
siempre son decisiones de un tribunal. No existe ningln obstaculo para que una Parte
Contratante de origen negocie la retirada de una denegacién emitida sobre la base de una
decision administrativa. La Delegacion de la Unidn Europea considera aceptable el texto
propuesto por el Presidente, pues en él se aclara que las negociaciones son posibles aunque
no obligatorias.
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260. EIl Representante de oriGIn manifest6 su apoyo a la declaracion efectuada por la
Delegacién de la Unién Europea.

261. La Representante de la INTA dijo que comparte la postura adoptada por la Delegacion de
los Estados Unidos de América. Las Partes Contratantes estaran en todo caso legitimadas
para negociar con arreglo a normas generales de Derecho internacional puablico. No seria
correcto que los derechos que pertenecen a partes privadas (en particular los derechos sobre
marcas-privadas) se convirtieran en objeto de negociaciones bilaterales entre la Parte
Contratante de origen y otra Parte Contratante.

262. La Delegacion de Australia se sumd a los comentarios realizados tanto por la Delegacion
de los Estados Unidos de América como por la Representante de la INTA.

263. El Presidente dijo que se pregunta si su propuesta seria aceptable en caso de afadir el
enunciado “cuando proceda”. De esa forma, el Articulo 16.2) expresara el significado de que
s6lo pueden celebrarse negociaciones cuando sea posible atendidas las circunstancias del
caso Yy las caracteristicas concretas del sistema juridico de la Parte Contratante que hubiera
emitido la denegacion.

264. La Delegacion de Colombia se sumé a la propuesta realizada por el Presidente respecto
del Articulo 16.2). Afiadio que las asociaciones de beneficiarios podrian no tener siempre la
capacidad de entablar costosos pleitos en otras Partes Contratantes.

265. La Delegacion de los Estados Unidos de América dijo que el texto modificado propuesto
por el Presidente es aceptable si se pone entre corchetes, y siempre que el enunciado “podra
entablar” se sustituya por “solicitar”, ya que la otra parte tiene que aceptar entablar dichas
negociaciones.

266. Tras algunas deliberaciones adicionales, el Presidente concluy6 que el siguiente texto del
Articulo 16.2), entre corchetes, figurara en la préxima version del proyecto de Arreglo de Lisboa
revisado: “Cuando proceda, la Parte Contratante de origen podra proponer negociaciones con
una Parte Contratante respecto de la que se haya inscrito una denegacion a fin de que se retire
dicha denegacion, en especial a solicitud de las partes interesadas afectadas por dicha
denegacion”.

267. La Delegacion de la Federacion de Rusia solicitd aclaraciones en relacion con la

Regla 9.2.v), ya que en su legislacion no se contempla procedimiento alguno para las
denegaciones parciales de una denominacién de origen. También solicit6 aclaraciones acerca
de la Regla 9.2.vi), pues en su legislacién tampoco hay una disposicién que permita la
denegacion de elementos separados de una denominacién de origen.

268. La Secretaria recordd que la Delegacion de la Federacién de Rusia ya formul6 una
pregunta similar en la anterior reunién del Grupo de Trabajo. La respuesta a esa pregunta
puede consultarse en el parrafo 239 del documento LI/WG/DEV/8/7. Con el actual Arreglo de
Lisboa se han dado situaciones en cuyo marco algunas Partes Contratantes emitieron
denegaciones exclusivamente referidas a determinados usos de una denominacion de origen.
Este tipo de denegacion podria afectar al uso respecto de otro producto que esté en el
mercado con el mismo nombre. En el caso de dos denominaciones de origen homénimas,
algunos paises permiten su coexistencia, mientras que otros no lo hacen. Cualquiera de estas
situaciones podria inscribirse en el Registro Internacional. Ademés, la Regla 9.2.vi) se refiere a
denominaciones de origen o indicaciones geograficas integradas por mas de una palabra, por
ejemplo, “Camembert de Normandie”, caso éste en el que una Parte Contratante podria emitir
una denegacion parcial, siempre que la palabra “Camembert” sea considerada como término
genérico. La Regla 9.2.vi) aclara que dichas denegaciones parciales son posibles y seran
inscritas en el Registro Internacional.
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269. El Presidente subrayé que la Regla 9.2.v) y vi) no obliga a una Parte Contratante a
permitir la posibilidad de denegaciones parciales. Estas disposiciones Unicamente se aplican
cuando la Parte Contratante esta en condiciones de emitir una denegacién parcial, bien sobre
la base de la coexistencia o exclusivamente en relaciéon con determinados elementos.

270. La Delegacion de la Federacion de Rusia solicit aclaraciones adicionales sobre la forma
de incluir la posibilidad de denegaciones parciales en su legislacion nacional.

271. El Presidente reiter6 que la Federacion de Rusia no estara obligada a permitir la
posibilidad de denegaciones parciales.

272. En respuesta a una pregunta formulada por la Delegacién del Perd, el Presidente dijo que
la Regla 9.2.v) se mantendra entre corchetes.

273. En relacion con el Articulo 19, la Delegacion de la Union Europea recordé que, conforme
al Arreglo de Lisboa en vigor, una Parte Contratante no puede invalidar la proteccion de una
denominacion de origen que proceda de otra Parte Contratante una vez que la proteccién ha
sido concedida, pese a la circunstancia de que esta posibilidad esté de hecho contemplada en
el Reglamento en vigor. Para la Unidn Europea, permitir ahora esta posibilidad sin ninguna
limitacion no es aceptable, pues ello seria fuente de una considerable incertidumbre juridica.
Por tanto, la Delegacién opina que los motivos para invalidar la proteccién deberian
enumerarse en el Articulo 19.2) y estar limitados a dos casos, segun se especifica en la Opcién
B. Primero, cuando la proteccién concedida haya sido impugnada con éxito por alguien con un
interés legitimo y la decision del tribunal sea definitiva. Segundo, cuando deje de quedar
garantizado el cumplimiento con la definicion de denominacién de origen o de indicacion
geografica. En relaciéon con el segundo guion del parrafo 2) de la Opcion B, la Delegacion
sefial6 que una Parte Contratante no deberia tener la posibilidad de pronunciar una
invalidacion sobre la base de un motivo infundado.

274. Las Delegaciones de Francia, Italia y Portugal se sumaron a la intervencion de la
Delegacién de la Unién Europea y manifestaron su preferencia por la Opcién B del Articulo 19.
Ademas, la Delegacién de Francia dijo que la version francesa del Articulo 17.1.a) deberia
utilizar el término “prévu” en lugar de “prescrit”. Asimismo, la Delegacion de Francia mostré su
preferencia por la supresion de los corchetes en la Regla 14.2).

275. La Delegacion de Australia sefial6é que considera que el Articulo 17.1) es claramente
imperativo, intrusivo e innecesario. La Delegacion sefialé que el régimen de indicaciones
geograficas de la mayoria de los paises prohibe la proteccion bajo la forma de indicacién
geografica de un término que haya sido considerado genérico por los tribunales
correspondientes. Conforme al sistema de Lisboa en vigor, una Parte Contratante puede
denegar la proteccién de una denominacién de origen por ese motivo. Sin embargo, el

Articulo 17.1) contempla la posibilidad de que la denominacion sea registrada en una Parte
Contratante, incluso en el caso de que, en lugar de limitarse a contener un término genérico, la
denominacién constituya en si misma un término genérico. La Delegacién considera dificil
conciliar esta posibilidad con los regimenes nacionales vigentes en la mayor parte del mundo.
El Articulo 17.2) es innecesario para un Registro Internacional. Cuando se adopta una decision
nacional de proteger un derecho posterior a pesar de la existencia de un derecho anterior, las
medidas a adoptar por el titular del derecho anterior estan reguladas por la legislacion nacional.
La Delegacion considera que el Articulo 13 debe prever la posibilidad de coexistencia en
circunstancias adecuadas, cuando se hayan tenido en cuenta los intereses legitimos de los
titulares de derechos y los de terceros. Asimismo la Delegacion de Australia manifesté su
preocupacion acerca de la Opcion B del Articulo 19. La Delegacién no aprecia necesidad
alguna de limitar los motivos de invalidacion. Dicha limitacion puede impedir la adhesion de un
elevado numero de paises, no solo de los que protejan las indicaciones geograficas como
marcas, sino también de aquellos que tengan sistemas sui generis. La Delegacion se refirio al
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ejemplo de una denominacion de origen caida en desuso en su Parte Contratante de origen. A
este respecto, considera extremadamente importante contar con un motivo de invalidacién para
abordar esta situacion.

276. El Presidente sefialé que el Articulo 17.1) constituye una disposicién opcional.

277. La Delegacion de Australia dijo que su principal preocupacion es que el proyecto de
Arreglo de Lisboa revisado contemple que una Parte Contratante proteja como indicacion
geografica un término que sea un término genérico en su territorio.

278. La Delegacion de Chile manifesté su preferencia por la Opcion A del Articulo 19.2).

279. La Delegacion de la Republica Islamica del Irdn mostré su apoyo al texto actual del
Articulo 19.1). En relacién con el Articulo 19.2), la Delegaciéon manifest6 su preferencia por la
Opcién Ay la nota de pie de pagina 8.

280. La Delegacion de Suiza afirmé estar de acuerdo con el Presidente en que el
Articulo 17.1) no deberia plantear problemas a ningun pais, habida cuenta de su caracter
opcional. Asimismo, la Delegacion se manifest6 a favor de la Opcion B del Articulo 19.2).

281. La Delegacion de los Estados Unidos de América se sumo a los comentarios efectuados
por la Delegacion de Australia en relacion con el Articulo 17.1). Si un término es genérico no
puede cumplir con la definicién de denominacion de origen o de indicacion geografica. Por
tanto, la Delegacion no comprende como una Parte Contratante puede declarar que un término
genérico sea un derecho de propiedad privada. La Delegacion expresé también su preferencia
por la Opcién A del Articulo 19.2). Dijo que, en su opinién, la nota de pie de pagina 8 no
constituye una lista exhaustiva. No obstante, reconocié que la nota de pie de pagina 8 podria
ser Util para muchas delegaciones, tal como ha sefialado la Delegacion de la Republica
Islamica del Irdn. A este respecto, la Delegacion propondra que se afiadan dos motivos a la
nota de pie de péagina 8 y que la propia nota de pie de pagina figure entre corchetes. Un primer
motivo adicional de invalidacién aludira a la falta de uso, mientras que el segundo incidira en el
hecho de que el término haya pasado a ser genérico con arreglo al Derecho internacional.

282. La Representante de la INTA reiteré su propuesta de utilizar un lenguaje mas preciso en
el Articulo 15.3), ya que el texto de la disposicion sigue siendo demasiado vago. Seria util que
se sefialase expresamente que este procedimiento esta disponible para los propietarios de
marcas anteriores, por ejemplo mediante la insercion del siguiente texto: “[...] incluidos en
concreto los propietarios de marcas anteriores”_antes de “para cursar peticiones a la
Administracion competente”. También seria Util especificar que el Articulo 17 no es de
aplicacion respecto del uso basado en una marca anterior. En relacion con el Articulo 19.2), la
Representante dijo que comparte la preocupacion expresada por la Delegacion de Australia
acerca de la Opcién B. Todos los motivos de invalidacién previstos en la legislacién nacional
de una Parte Contratante deberian acompafiarse normalmente del el correspondiente
procedimiento. La Opcion B podria incluso plantear problemas de Derecho constitucional en
algunos paises. Las consecuencias derivadas de la falta de notificacién de una denegacioén por
parte de una autoridad administrativa en el plazo de un afio podrian ser excesivas. Podria
incluso darse la situacion de que la autoridad nacional hubiera contado con informacion
erronea o insuficiente, lo que cabe que sélo se ponga de manifiesto en un momento posterior.
La Opcion B no parece tener en cuenta estas situaciones. La practica existente conforme al
Arreglo de Lisboa en vigor no excluye la invalidacion. La Unién de Lisboa decidié
expresamente incluir una disposicion en el Reglamento que permite el registroreconocimiente
de dicha invalidacion. La Representante manifesto su clara preferencia por la Opcion Ay
propuso que la nota de pie de pagina 8 debe incluir a lo sumo una lista sin caracter exhaustivo.
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283. La Delegacion de Hungria, respaldada por la Delegacion de la Republica Islamica del
Iran, propuso reformular el Articulo 19.1) al objeto de que arranque de un modo positivo,
ofreciendo primero la mencionada posibilidad, y sélo después enumerando las condiciones.

284. El Presidente record6 que, con arreglo al Arreglo de Lisboa en vigor, las Partes
Contratantes pueden invalidar en su totalidad o en parte los efectos de un registro
internacional. Esta posibilidad no ha sido impugnada y en el actual sistema no se enumeran
los motivos de invalidacion. La Opcién B del Articulo 19.2) constituye un intento por establecer
una lista exhaustiva de motivos de invalidacion. Como en el caso de los motivos de
denegacion, la Opcion A deja los motivos de invalidacion a la legislacion nacional. Conforme a
la I6gica de la Opcién A, la nota de pie de pagina 8 no deberia enumerar los motivos de
invalidacion de una forma exhaustiva. El Presidente concluy6 que ambas opciones deben
permanecer en el texto. La nota de pie de pagina 8 sera incluida entre corchetes y reformulada
para convertirla en una lista sin caracter exhaustivo, a la que se sumaran los motivos
mencionados por los Estados Unidos de América. La Opcién B se mantendra en su version
actual. El Presidente tom0 nota de la propuesta para reformular el Articulo 19.1) de un modo
positivo. También tomd nota de la preocupacion manifestada en relacion con el Articulo 17.1).
En cuanto a la Regla 14.2), no se ha manifestado oposicion alguna a la supresién de los
corchetes. Por ultimo, el Articulo 17.2) sera puesto entre corchetes, habida cuenta del hecho
de que el Articulo 13, al que se refiere esa disposicion, también figura asi. Por tanto, la nota de
pie de pagina 7 aparecera también entre corchetes.

EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS TASAS DE LOS DOCUMENTOS
LI/WG/DEV/9/2'Y 3, Y DE LA PROPUESTA DE TASA CONTENIDA EN EL
DOCUMENTO LI/WG/DEV/9/6

285. EIl Grupo de Trabajo pas6 a abordar las disposiciones en materia de tasas del proyecto
de Arreglo de Lisboa revisado y del proyecto de Reglamento (punto 5 del orden del dia), junto
con la propuesta de actualizacion de la tabla de tasas en virtud de la Regla 23 del Reglamento
del Arreglo de Lisboa en vigor (punto 6 del orden del dia).

286. El Presidente invit6 a la Secretaria a presentar el documento LI/WG/DEV/9/6, al tiempo
que sefald que la Secretaria ya present6 los documentos LI/WG/DEV/9/ 2 a 5.

287. La Secretaria dijo que el documento LI/WG/DEV/9/6 adelanta una propuesta que el
Director General esta preparando de cara al préximo periodo de sesiones de la Asamblea de la
Unién de Lisboa, que tendra lugar en septiembre de 2014, con el propdsito de aumentar las
tasas previstas en el Reglamento de Lisboa. De conformidad con las buenas practicas, se ha
presentado al Grupo de Trabajo para su comentario un proyecto de esta propuesta, segin se
contiene en el documento LI/WG/DEV/9/6. El documento sefiala que desde 2009 la Unién de
Lisboa ha registrado déficit, fundamentalmente debido a los gastos soportados por la Oficina
Internacional en relacién con la revision del sistema de Lisboa, y las actividades de informacion
y promocion conexas. Tal como se sefiala en el parrafo 8 del documento, las tasas que se
establezcan para los registros del sistema de Lisboa deben ser suficientes para cubrir los
gastos de la Oficina Internacional “de mantenimiento del servicio de registro internacional”. El
parrafo 6 del documento sefiala que, sobre la base del numero medio de transacciones que el
Registro de Lishoa recibe, segiin se menciona en el parrafo 4 del documento, la tramitacion de
las transacciones — es decir, la actividad de registro — representa alrededor del 30% de la carga
de trabajo total del Registro de Lisboa. Obviamente, un incremento del nimero de
transacciones elevaria los costos de mantenimiento del servicio de registro internacional. En
consecuencia, las actividades de informacién y promocién tendrian que reducirse o habrian de
encontrarse alternativas para cubrir esos costos. En cuanto al 70% de la carga de trabajo
relacionada con actividades distintas de las de mantenimiento del servicio de registro
internacional, la Secretaria remitié al Convenio que establece la Organizaciéon Mundial de la
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Propiedad Intelectual, en concreto a las funciones de la Organizacion atinentes a la promocion
de la propiedad intelectual, segun se especifica en el Articulo 4 de dicho Convenio. La
Secretaria subray6 ademas los aspectos practicos referidos a la Unién de Lisboa que se
mencionan en los péarrafos 10 y 11 del documento, en lo que respecta a las fuentes de ingresos
de la Unién de Lisboa y el hecho de que, en el caso de las denominaciones de origen y las
indicaciones geograficas, nunca habra un flujo continuado significativo de entrada de
solicitudes. Por Ultimo, la Secretaria se refiri6 a la declaracion inicial del Director General, que
ha subrayado que los servicios de registro internacional de la OMPI deben ser autosuficientes.
En consecuencia, en el contexto de la revisién del Arreglo de Lisboa no solo debe procederse a
actualizar la actual tabla de tasas del sistema de Lisboa, que ha estado en vigor durante 20
afios, sino también a la introduccién de una tasa de mantenimiento.

Articulo 7.4) y disposiciones relacionadas referentes a la posible introduccién de tasas
individuales

288. La Delegacion de Francia dijo que la propuesta de contemplar la posibilidad de que una
Parte Contratante establezca una tasa individual al amparo de los Articulos 7.4) y 29.4), en
combinacion con la opcion de una Parte Contratante de exigir que sea designada conforme a
la Regla 5.2.viii) y la opcion de exigir que se presente una declaracion de intencién de uso
conforme a la Regla 5.4), pone en duda la estructura y filosofia del actual sistema de Lisboa.
La Delegacion mostré sus reservas a este respecto.

289. La Delegacion de los Estados Unidos de América dijo que, por si solas, las tasas de
solicitud no cubren plenamente los costos de examen, y propuso gque se incluya una frase
adicional en Articulo 7.4.a), del siguiente tenor: “Adicionalmente, la Parte Contratante podra
notificar al Director General en una declaracion que la proteccion derivada del registro
internacional estara sometida a requisitos de mantenimiento y renovacion, asi como al pago de
tasas”. El Articulo 7.4.b) tendria entonces que modificarse en consecuencia mediante la
insercion del enunciado “y cualquier tasa de mantenimiento y renovacion”. En la Regla 8.2.a)
tendrian que introducirse cambios similares. Asimismo, la Delegacién manifesté su opinién de
que deberia aclararse el modo en que dichas disposiciones se aplicaran en relacién con
denominaciones de origen e indicaciones geogréficas que ya consten en el Registro de Lisboa
con anterioridad a la adhesién de una nueva Parte Contratante. Para las Partes Contratantes
de nueva adhesion, supondra una considerable carga tener que examinar cientos de miles de
denominaciones de origen e indicaciones geograficas ya registradas, sin que les esté permitido
exigir el pago de una tasa individual para financiar el examen de todos los registros
internacionales de que se trate, sobre todo teniendo en cuenta el plazo en el que tendria que
realizarse dicho examen. Ademas, la Delegacion se preguntdé cémo funcionara el sistema de
designacién propuesto en la Regla 5.2.viii) en relacién con el Articulo 29.4).

290. La Delegacion de la Federacion de Rusia se mostro satisfecha con el Articulo 7.4). La
Delegacioén subrayé la importancia de las disposiciones que se ocupan de las situaciones en
gue los ingresos en concepto de tasas no cubren los costos de examen.

291. La Delegacion de Italia dijo que su pais esté abierto a examinar la posibilidad de que las
Partes Contratantes tengan la opcidn de exigir tasas individuales, habida cuenta del interés que
a tal respecto ha expresado, por ejemplo, la Delegacién de la Federacién de Rusia, y con vistas
a proporcionar los incentivos adecuados para que se produzcan nuevas adhesiones al sistema
de Lisboa. Sin embargo, la Delegacion necesita mas tiempo para reflexionar sobre el asunto,
sobre todo al existir ya una propuesta para introducir una tasa de mantenimiento. Existe el
riesgo de que estas obligaciones financieras adicionales tengan un efecto disuasorio en los
titulares de derechos, en especial sobre los productores de pequefio y mediano tamafio. En
este sentido, la Delegacién propuso que se indique, en una version revisada de las Notas sobre
el Articulo 7, el costo medio de una solicitud conforme al sistema de Madrid y a qué cuantia
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suelen ascender las tasas individuales en dicho sistema. La Delegacién mostr6 su oposicién a
la introduccion de un sistema de designacion, como se propone en la Regla 5.2.viii). Ello no es
necesario y, lo que es mas importante, privaria al sistema de Lisboa de una de sus
caracteristicas mas interesantes, es decir, la extension automatica de la proteccion a todas las
Partes Contratantes. La Delegacion mostré su preferencia por un sistema de proteccion
automatica, combinado con una renuncia automatica en caso de que no se pague una tasa
individual.

292. La Delegacién de México dijo que, en su opinion, el Articulo 7.4) no deberia ser
demasiado indeterminado en cuanto a los importes que una Parte Contratante puede
establecer en concepto de dichas tasas individuales.

293. La Delegacion de la Union Europea hizo hincapié en el asunto mencionado por la
Delegacion de lItalia sobre el posible efecto disuasorio que el costo de un registro internacional
puede tener en los titulares de derechos. Por tanto, la Delegacion propuso reformular el
Articulo 7.4.a) de manera similar al Articulo 7.2.b), con el siguiente tenor: “La Asamblea podra
establecer la posibilidad de que las Partes Contratantes adopten una tasa complementaria
individual para cubrir el costo del examen sustantivo de los registros internacionales”. Eso dara
tiempo para realizar un examen adecuado de las ventajas e inconvenientes de ofrecer la
opcion de introducir tasas individuales a las Partes Contratantes. El resto del Articulo 7.4.a)
podria entonces suprimirse, al igual que las disposiciones correspondientes de la Regla 8.

294. La Delegacion de Colombia expresé su apoyo a la posible introduccién de tasas
individuales, junto con un efecto automatico de renuncia en caso de impago de dicha tasa
individual.

295. La Delegacion de Kenya dijo que, habida cuenta de que el objetivo del proceso de
revision es captar a un mayor niimero de miembros, un buen nimero de nuevas Partes
Contratantes seran paises en desarrollo y paises menos adelantados. El efecto acumulado del
posible aumento de la tasa de registro, el establecimiento de una tasa de mantenimiento y la
introduccion de tasas individuales podria tener efectos disuasorios para los posibles solicitantes
de esos paises.

296. El Presidente se refirié al Articulo 7.3), que ya contempla la posibilidad de unas tasas
reducidas para solicitantes de paises en desarrollo o paises menos adelantados.

297. La Delegacién de México sefialé que, en lo tocante al atractivo del sistema de Lisboa, hay
que fijarse mas en su eficacia que en su costo.

298. El Representante de ABPI solicit6 aclaraciones sobre el término “examen sustantivo” del
Articulo 7.4).

299. La Delegacion de la Republica de Moldova afirmé estar de acuerdo con la Delegacion de
México en que el Articulo 7.4) no debe ser demasiado indeterminado en cuanto a las cuantias
que una Parte Contratante pueda establecer para dichas tasas individuales. Por lo que se
refiere al contenido del examen sustantivo, la Delegacion sefialé que, tras recibir notificaciones
de nuevos registros internacionales conforme al sistema de Lisboa, la Administracién
competente de la Republica de Moldova lleva a cabo un examen sustantivo para determinar si
la denominacion de origen esté en conflicto con una marca anterior.

300. La Delegacion de Australia se felicito por la introduccién del Articulo 7.4) y se sumo a la
propuesta de la Delegacion de los Estados Unidos de América de ampliar el concepto de tasas
complementarias individuales a las tasas de mantenimiento y renovacion de las Partes
Contratantes. La capacidad de las Oficinas nacionales de recuperar los costos del examen
sustantivo puede elevar el atractivo del Arreglo de Lisboa revisado para posibles Partes
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Contratantes nuevas. La Delegacion manifestd su preocupacion sobre el efecto del

Articulo 29.4), que parece constituir una barrera para la adhesién de miembros potenciales. Si
las Partes Contratantes de nueva adhesion tienen que proteger todas las denominaciones e
indicaciones geogréficas ya protegidas conforme al Arreglo de Lisboa, a reserva de la
notificacion de una denegacion, estaran obligadas a examinar o evaluar todas las
denominaciones de origen e indicaciones geograficas existentes ya registradas, por lo que no
solo necesitaran tiempo para realizar un examen sustantivo, sino también recibir una tasa por
llevar a cabo esa labor. Para mitigar esta carga, la Delegacion podria aceptar bien la renuncia
a la proteccién debido al impago de una tasa complementaria individual o, preferiblemente, la
introduccion de un proceso de designacion posterior que lleve aparejadas tasas, basado en el
sistema de Madrid.

301. La Delegacion de Hungria dijo que merece la pena estudiar la introduccion de tasas
complementarias individuales, si bien convino con Italia en que debe hacerse en combinacion
con un sistema de designacion. La Delegacion se sumo a la declaracion efectuada por la
Delegacion de la Unién Europea.

302. La Delegacion del Peru dijo que la cuestion de las tasas constituye un asunto complejo y
delicado. A su juicio, el Articulo 7 ofrece una buena base para el debate, incluida la posible
introduccion de tasas complementarias individuales. No obstante, la Delegacion considera que
hace falta més informacion.

303. La Delegacion de Portugal expresé su apoyo a la propuesta realizada por la Delegacion
de la Unién Europea y a la solicitud de informacién adicional formulada por la Delegacion de
Italia.

304. La Delegacion de Francia dijo que la propuesta de la Delegacion de la Unién Europea es
digna de consideracién, aunque debe estudiarse con mayor detenimiento. En concreto, los
actuales miembros de la Union de Lisboa han podido ocuparse de las notificaciones de nuevos
registros internacionales conforme al actual Arreglo de Lisboa sin necesidad de exigir el pago
de una tasa. En consecuencia, el Articulo 7.4) deberia analizarse en relacién con los posibles
nuevos miembros de la Union de Lisboa.

305. La Delegacion de Italia manifest6 su apoyo a la propuesta presentada por la Delegacion
de la Unién Europea.

306. La Delegacion de Suiza dijo que, habida cuenta de las cuestiones mencionadas por
varias delegaciones, parece aconsejable atenerse el enfoque pragmatico propuesto por la
Delegacioén de la Unién Europea. De esta forma, se podran estudiar estas cuestiones
detenidamente teniendo en cuenta las ventajas y los inconvenientes de introducir tasas
complementarias individuales.

307. La Delegacion de los Estados Unidos de América dijo que la posibilidad de que una Parte
Contratante realice una declaracion al efecto de que la proteccién en su territorio de
denominaciones de origen e indicaciones geogréficas registradas esté supeditada al pago de
una tasa individual es un asunto a tratar en el seno del propio Arreglo de Lisboa revisado. Sin
claridad y seguridad juridica sobre tal posibilidad y sobre el efecto del impago de dicha tasa
individual, muchas Partes Contratantes potenciales no estaran en condiciones de adherirse al
Arreglo de Lisboa revisado.

308. El Presidente concluyé que existe el deseo de recibir mas informacién de la Secretaria
sobre la posible cuantia de los costos que las tasas individuales deben cubrir. Las Notas sobre
el Articulo 7 podrian modificarse para proporcionar dicha informacion. Ademas, la propuesta
de la Delegacion de la Unién Europea ha concitado los suficientes apoyos. El Presidente
sugirié que la Secretaria incluya el texto propuesto en la siguiente versién del proyecto de
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Arreglo de Lisboa revisado como una Opcién B del Articulo 7.4), junto con cuantas otras
modificaciones resulten necesarias. El Articulo 7.4) también se modificara mediante la
inclusién de la posibilidad de que las Partes Contratantes exijan una tasa individual para la
renovacion o mantenimiento de una denominacion de origen o indicacion geografica registrada.
Por ultimo, podria adoptarse un sistema de tasas individuales sin el requisito de que el
solicitante designe a las Partes Contratantes respecto a las cuales se solicita proteccion. Basta
con establecer que el impago de una tasa individual provocard la renuncia a la proteccion
conforme a la Regla 16 con respecto a la Parte Contratante que exige la tasa. Por tanto, un
solicitante tendra la opcién de renunciar a la proteccién en relacién con una, varias o todas las
Partes Contratantes que exijan una tasa individual, dejando simplemente de pagar la tasa o
tasas individuales de que se trate. Dicha renuncia también podra retirarse conforme a la

Regla 16, con sujecion al pago de una tasa individual por afiadidura a la tasa por la
modificacién de la inscripcion del registro internacional en el Registro Internacional. Con
arreglo a la Regla 16.4), el periodo para que una Parte

Contratante deniegue la proteccion en relacién con la denominacién de origen o indicacion
geografica de que se trate dara obviamente comienzo en la fecha en que se reciba la
notificacion de la retirada de la renuncia.

309. La Delegacion de los Estados Unidos de América dijo que lo mas importante es que
pueda exigirse una tasa individual, es decir, que una Parte Contratante pueda exigir tasas
individuales para financiar el procedimiento de concesion de proteccion relativo a una
denominacién de origen registrada o una indicacion geografica registrada, asi como la
continuacion de esa proteccion a intervalos periodicos, con independencia de que se le llame
renovacion o mantenimiento. Seria positivo que dichas Partes Contratantes pudieran
identificarse en un sistema articulado en el marco de la Regla 16.

310. En respuesta a una solicitud de aclaracion del Representante del CEIPI, la Delegacion de
la Union Europea sefial6 que su propuesta acerca del Articulo 7.4) Gnicamente trata de sustituir
al texto del actual Articulo 7.4.a), y que deberia mantenerse el Articulo 7.4.b), que aborda las
consecuencias juridicas derivadas del impago de una tasa individual.

Otras disposiciones relativas a las tasas del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y del
proyecto de Reglamento

Propuesta de actualizacién de la tabla de tasas en el marco de la Regla 23 del Reglamento
vigente del Arreglo de Lisboa

311. La Delegacién de Francia ofrecio su primera impresion acerca de la propuesta de
actualizar las tasas contempladas en la Regla 23 del Reglamento vigente del Arreglo de
Lisboa. Aunque su capital todavia no ha tomado una postura sobre la propuesta, la Delegacion
desea transmitir el mensaje de que Francia es claramente favorable a la idea propuesta por la
Secretaria, dirigida a hacer posible que el Sistema de Lisboa funcione de una forma
financieramente sostenible. El aumento de tasas propuesto tiene mucho sentido, pero primero
hay que consultar a los sectores interesados. En relacién con la propuesta de contemplar la
introduccion de una tasa de mantenimiento, la Delegacion dijo que considera necesario ir con
cautela, al tiempo que subray6 las diferencias entre marcas e indicaciones geogréaficas.
Después de todo, las indicaciones geograficas estan vinculadas a un producto concreto
procedente de una zona geografica determinada. A su juicio, los ingresos en concepto de
tasas podrian aumentar como consecuencia de la revision del Arreglo de Lisboa gracias a los
registros procedentes de Partes Contratantes de nueva adhesion. Ademas, dado que el Grupo
de Trabajo habra concluido su labor, también habra menos gastos.

312. La Delegacion de los Estados Unidos de América manifestd su satisfaccion con la
introduccion del Articulo 7.2.b) y la explicacion relativa a esta disposicién contenida en las
Notas. Dos son los motivos de preocupacion de la Delegacion en relacion con el aumento de
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tasas propuesto: i) que el importe propuesto no sea suficiente para financiar el presupuesto del
Arreglo de Lisboa; vy ii) que no existe un mecanismo habilitador para que la Asamblea
establezca la tasa de mantenimiento propuesta en el Articulo 7.2.b). Tal como se sefiala en las
Notas a la Regla 8, el 98% de los ingresos de la Unién de Lisboa procede de fuentes distintas
de las tasas. A este respecto, la Delegacion solicité que se aclare el origen de los alrededor

de 700.000 francos suizos que se estima que la Unién de Lisboa recibe de su porcentaje de los
ingresos generales de la OMPI. La Delegacion se mostré de acuerdo con la opinién
manifestada de que es muy poco probable que las tasas de solicitudes internacionales sean
suficientes para financiar el presupuesto de Lisboa. Por tanto, es inevitable la introduccion de
una tasa de mantenimiento, como se propone en el Articulo 7.2.b). Eso conlleva que el
Articulo 7.2.b) debe pasar a ser obligatorio; que la cuantia de las tasas debera ser propuesta a
la Asamblea por el Director General; y que también tendrian que resolverse las cuestiones
atinentes a los plazos. Como alternativa, la Delegacion propuso una modificacién del

Articulo 7.2.b), en el sentido de que la Asamblea acuerde y fije una tasa de mantenimiento para
cada registro internacional a recomendacion del Comité del Programa y Presupuesto.
Asimismo, propuso una modificacion del Articulo 24.4), a saber, la inclusion del requisito de
que las cuantias de las tasas referidas en el Articulo 24.3.i) y v) sean establecidas por la
Asamblea “en el nivel en que los ingresos cubran los costos del Arreglo de Lisboa”. Por dltimo,
y en relacién con la propuesta de tasas incluida en el

documento LI/WG/DEV/9/6, la Delegacion solicité una revision del documento, que deberia
contener informacion explicativa de las actuales fuentes de ingresos del sistema de Lisboa o
del método de calculo de las tasas a los fines de garantizar la sostenibilidad de las actividades
propias del sistema de Lisboa.

313. La Delegacién de Portugal dijo que, en vista del déficit que el sistema de Lisboa ha
estado acumulando, esta de acuerdo con que se actualicen las tasas en las condiciones
propuestas. Esa podria ser una forma de mitigar el problema. Sin embargo, es necesario ser
prudentes para evitar el riesgo de que el Sistema de Lisboa resulte demasiado caro. Esto
podria entrar en conflicto con el objetivo de la revision prevista del sistema de Lisboa,
consistente en crear un sistema de Lisboa atractivo y aumentar el nimero de miembros. Por
tanto, cabe esperar un aumento del nimero de registros. Ademas, el final del proceso de
revision propiciara una reduccion de los costos del sistema de Lisboa. Habida cuenta del
caracter de las indicaciones geogréficas y las denominaciones de origen, a la Delegacion le
cuesta aceptar la introduccién de una tasa de mantenimiento.

314. La Delegacion de ltalia dijo que es necesario llevar a cabo un analisis detenido de la
situacion financiera de la Union de Lisboa. Parece razonable plantearse una actualizacion de
la tabla de tasas, ya que las tasas en vigor no se han modificado en 20 afios. Sin embargo, la
introduccion de una tasa de mantenimiento resulta mas problematica, como ha expuesto la
Delegacién de Portugal. Como en el caso de la introduccion de tasas individuales, la
Delegacion solicit6 a la Secretaria que en la proxima version de las Notas sobre el Articulo 7 se
incluya informacion sobre el costo medio de una renovacién conforme al sistema de Madrid.
Esta informacion es importante para valorar el posible impacto de las tasas individuales y las
tasas de renovacion en el uso del sistema de Lisboa, asi como sus posibles consecuencias en
cuanto al nimero de adhesiones al Arreglo de Lisboa revisado.

315. Aunque dijo que recibe con agrado la actualizacion propuesta de la tabla de tasas, la
Delegacién de México solicitd a la Secretaria que proporcione informacion adicional sobre los
parametros utilizados en el calculo de las cuantias propuestas en el

documento LI/WG/DEV/9/6.

316. La Delegacién de Georgia mostrd su apoyo al aumento de tasas propuesto. Sin
embargo, le preocupa la posible introduccion de tasas de mantenimiento, que parecen ir en
contra de la filosofia subyacente a la proteccién de indicaciones geograficas y denominaciones
de origen.
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317. La Delegacion de la Federacion de Rusia sugirié que es mejor especificar las cuantias de
las tasas en una Tabla adjunta al Reglamento — como es el caso en el sistema de Madrid —y
no en el propio Reglamento.

318. El Presidente dijo que no existen diferencias entre el procedimiento de adopcidn relativo a
las tasas contemplado en el sistema de Madrid, en el que las tasas constan en una tabla
adjunta al Reglamento, y el procedimiento del sistema de Lisboa, en el que las tasas constan
en el Reglamento propiamente dicho.

319. La Delegacién de Colombia dijo que, en su opinion, las posibles reducciones de tasas
contempladas en el Articulo 7.3) deben basarse en criterios financieros del solicitante y no en el
grado de desarrollo de la Parte Contratante de origen. En cuanto al Articulo 7.2.b), la
Delegacién se mostro favorable a la expresion “tasa de mantenimiento”, por cuanto la
expresion “tasa de renovacion” seria opuesta al Articulo 7.1) del Arreglo de Lisboa en vigor.

320. La Delegacién de Chile dijo que considera que la tasa de mantenimiento contemplada en
el Articulo 7.2.b) constituye una opcion vélida para abordar el déficit presupuestario y propuso
que incluso podria establecerse una tasa de mantenimiento con independencia del déficit,
como ocurre en otros sistemas de registro internacional administrados por la OMPI.

321. La Delegacion de la Republica de Corea dijo que hay muchos paises en vias de
desarrollar indicaciones geograficas y denominaciones de origen. La forma en que los distintos
paises crean y protegen indicaciones geograficas y denominaciones de origen exige que se
introduzcan cambios en el Arreglo de Lisboa. En relacion con la base financiera del Sistema de
Lisboa, los dos principios basicos deberian ser que el sistema de Lisboa sea autosuficiente y
que sus costos operativos sean soportados por quienes se benefician de la proteccion que
proporciona en relacién con sus indicaciones geograficas y denominaciones de origen. En
consecuencia, el Articulo 7.2.b) deberia tener caracter obligatorio y la tasa de mantenimiento
deberia fijarse en un nivel que haga posible que el sistema de Lisboa sea autosuficiente. La
Delegacion esta firmemente convencida de que sin una financiacion sostenible en el seno del
propio sistema de Lisboa no podra lograrse una proteccion a perpetuidad eficaz de las
denominaciones de origen y las indicaciones geogréficas.

322. La Delegacion de la Unién Europea dijo que, en la actualidad, la mayor parte del costo de
la Union de Lisboa tiene que ver con la revisién del sistema de Lisboa y que no existe motivo
alguno por el que Gnicamente los miembros actuales de la Unién de Lisboa tengan que
soportar la carga de ese gasto. Esta claro que tiene que garantizarse la financiacién a largo
plazo del sistema de Lisboa, pero esto podria examinarse a la luz de las mejoras que se
derivaran de su revision. Las tasas de mantenimiento o renovacién parecen contrarias a la
propia légica de las indicaciones geograficas. Dichas tasas se aplican en relacién con las
marcas o patentes para obligar a sus propietarios a que decidan si quieren seguir
protegiéndolas; sin embargo, en principio las indicaciones geogréficas estan protegidas para
siempre. Por tanto, la Delegacién propuso la supresién de los Articulos 7.2.b) y 8.3). En su
lugar, la Delegacion abog6 por la reintroduccion de la disposicion del Articulo 11.3.v) del
Arreglo de Lisboa en vigor, referente a la posibilidad de que los miembros de la Unién de
Lisboa realicen contribuciones en caso de déficit.

323. La Delegacion de los Estados Unidos de América manifestd su apoyo a la reintroduccion
de la disposicion contenida en el Articulo 11.3.v) del Arreglo de Lisboa en vigor, como propuso
la Delegacion de la Unién Europea. Considera que tiene que tenerse en cuenta esta
disposicién para abordar el déficit actual del sistema de Lisboa, y abogé por que se proponga
su aplicacién a la Asamblea de la Unién de Lisboa.

324. La Delegacion de Hungria se sumoé a los comentarios efectuados por las Delegaciones
de Francia, Georgia, Italia y Portugal en relacién con las tasas de mantenimiento. En este
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sentido, es necesario adoptar una posiciéon muy prudente, debiéndose esperar primero a tener
los resultados de la revision del sistema de Lisboa.

325. A modo de conclusion, el Presidente se refirié a la propuesta para actualizar la tabla de
tasas de la Regla 23 del Reglamento de Lisboa en vigor, incluida en el documento
LI/WG/DEV/9/6. En este sentido, el Presidente advirtié que, si bien parece que es necesario
disponer de més tiempo para seguir considerando la propuesta, que deberé ser revisada para
que ofrezca mas informacion, el sentimiento general hacia un aumento de los importes de las
tasas en la Regla 23 es en su mayor parte positivo.

326. A continuacion, el Presidente pas6 a ocuparse de otras disposiciones relativas a las tasas
del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y del proyecto de Reglamento, incluidas en los
documentos LI/WG/DEV/9/2 y 3. Dijo que debe establecerse una clara distincion entre las
consideraciones a corto y largo plazo. Por lo que se refiere al corto plazo, el presupuesto por
programas del bienio 2014/15 ha sido adoptado por la Asamblea General, y en él se recoge un
gasto para las actividades del Grupo de Trabajo y para la celebracion de una conferencia
diplomatica el afio proximo. En cuanto al largo plazo, se han efectuado diversos comentarios
que merecen que se les preste la debida atencién. Es importante tener en cuenta que el 70%
del gasto actual de la Union de Lisboa atafie al proceso de revision que realiza el Grupo de
Trabajo y a las actividades de promocion relacionadas. Es dificil negar que este proceso no
solo sirve a los intereses de los actuales miembros de la Union de Lisboa, sino que también
deberia ser de interés para todos los Estados miembros de la OMPI. Esta previsto que el
namero de miembros de la Unién de Lisboa aumente considerablemente como consecuencia
del proceso de revisién. En consecuencia, es de esperar que se produzcan numerosos
registros internacionales nuevos. Aunque la Secretaria tiene razén cuando sefiala que, debido
a la naturaleza de las indicaciones geogréficas y las denominaciones de origen existe un limite
intrinseco al nimero de registros internacionales que puede existir, el nimero actual de
registros internacionales en el marco del sistema de Lisboa esta todavia muy por debajo de ese
limite. Junto a ese aumento de los ingresos, se producira una disminucién paulatina del gasto
asociado al proceso de revision y a las actividades de promocion relacionadas. En conjunto,
en la fase actual no existen motivos suficientes para introducir una tasa de mantenimiento. Por
tanto, merece la pena examinar el texto del Articulo 7.2.b), propuesto por la Secretaria en el
documento LI/WG/DEV/9/2. A laluz de los distintos comentarios y propuestas de redaccion
efectuados en relacion con los Articulos 7.2.b) y 8.3), estas disposiciones deberian figurar en
todo caso entre corchetes. Asimismo, en la préxima version del proyecto de Arreglo de Lisboa
revisado, que la Secretaria elaborara de cara a la décima reunién del Grupo de Trabajo,
deberian incluirse, también entre corchetes, disposiciones que guarden sintonia con el

Articulo 11.4.b) y el Articulo 11.3.v) del Arreglo de Lisboa en vigor.

EXAMEN DE LOS CAPITULOS V, VI Y VII (ARTICULOS 21 A 34) DEL PROYECTO DE
ARREGLO DE LISBOA REVISADO Y DE LA REGLA 7.4) DEL PROYECTO DE
REGLAMENTO

327. La Delegacion de la Union Europea se reservé su opinidn acerca del procedimiento de
voto dispuesto.

EXAMEN DE LAS REGLAS 2, 3Y 22 A 24 DEL PROYECTO DE REGLAMENTO

328. El Presidente tomé nota de que no se han producido intervenciones ni acerca de las
Reglas 2 y 3 ni sobre las Reglas 22 a 24 del proyecto de Reglamento.



LI/WG/DEV/9/8 Prov. 2
pagina 55

LABOR FUTURA

329. La Secretaria dijo que, de acuerdo con la hoja de ruta acordada, la décima reunion del
Grupo de Trabajo se celebrara del 27 al 31 de octubre de 2014 y que en el transcurso de esa
semana tendra también lugar la reunién del comité preparatorio de la conferencia diplomatica.

330. El Presidente record6 que la Asamblea de la Union de Lisboa aprobé en septiembre

de 2014 la convocacion de una conferencia diplomatica en 2015 para la adopcién de un Arreglo
de Lisboa revisado. Las fechasy el lugar de celebracion seran decididos por el comité
preparatorio de la Conferencia Diplomatica. De conformidad con la hoja de ruta acordada, la
décima reunion del Grupo de Trabajo girara en torno a preparar desde el punto de vista técnico
los textos del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y del proyecto de Reglamento de la
Conferencia Diplomética, asi como a reducir el nimero de cuestiones pendientes, en la medida
de lo posible. En esa reunion, las cuestiones resueltas no volveran a abrirse y tanto las
propuestas como los debates deberan limitarse a las cuestiones pendientes enumeradas en la
presente reunion. En este sentido, el Presidente apunté que el Resumen de la Presidencia
establecera esas cuestiones pendientes a los fines de que puedan abordarse de un modo
eficaz en la décima reunion. El Presidente record6 asimismo que, en el periodo de sesiones a
celebrarse en septiembre de 2014, la Asamblea de la Unién de Lisboa estara en condiciones
de tomar nota de los avances realizados en la preparacion de la conferencia diplomatica.

331. En respuesta al comentario realizado por el Representante del CEIPI, el Presidente dijo
que el titulo del Arreglo de Lisboa revisado figurara en la lista de cuestiones pendientes.

332. Por ultimo, el Presidente se refirié al parrafo 5.iii) del documento LI/WG/DEV/9/2 y sefiald
que, aunque se han llevado a cabo intervenciones atinentes a la posibilidad de poner en
practica algunos de los cambios previstos para el sistema de Lisboa también en el marco del
Arreglo de Lisboa en vigor, sera mejor que el asunto se aborde cuando quede claro como
quedara el Arreglo de Lisboa revisado y su Reglamento.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA: PROPUESTA DE ACTUALIZACION DE LA TABLA DE
TASAS EN EL MARCO DE LA REGLA 23 DEL REGLAMENTO DEL ARREGLO DE LISBOA

333. El Grupo de Trabajo examiné la propuesta contenida en el documento LI/ WG/DEV/9/6,
junto con las disposiciones en materia de tasas del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y
del proyecto de Reglamento, segln se recoge en el punto 5 del orden del dia.

334. Como conclusion, el Presidente advirtié que, si bien parece que es necesario disponer de
mas tiempo para seguir considerando la propuesta, que debera ser revisada para que ofrezca

mas informacion, el sentimiento general hacia un aumento de los importes de las tasas en la
Regla 23 del Reglamento del Arreglo de Lisboa es en su mayor parte positivo.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DIA: OTROS ASUNTOS

335. No hubo intervenciones en relacién con este punto.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DEL RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

336. El Grupo de Trabajo examind el proyecto de resumen de la Presidencia contenido en el
documento LI/WG/DEV/9/7 Prov. Como resultado, se modificaron los parrafos 2, 13y 18, al
tiempo que se afadié un nuevo parrafo entre los parrafos 14 y 15.
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337. Sobre la base de los comentarios y propuestas efectuados en relacion con el parrafo 13,
el Presidente propuso que las cuestiones pendientes que figuran a continuacion se someteran
a examen en la siguiente reunion del Grupo de Trabajo:

i) el titulo y el preambulo del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado;

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

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

iv) el derecho a presentar una solicitud en virtud del Articulo 5.2);

v) el Articulo 7.2.b), el Articulo 8.3) y el Articulo 24.3.v) y disposiciones conexas en
relacién con la posible introduccion de tasas de mantenimiento;

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;

vii) el Articulo 7.4) y las disposiciones conexas en relacién con la posible introduccion
de tasas individuales;

viii) la cuestién de si se debe mantener el Articulo 9.1) y de si se debe trasladar el
Articulo 9.2) al Articulo 6;

ix) la cuestion de si el Articulo 10.3), leido conjuntamente con el Articulo 15.2), deberia
hacer referencia a cualquier otra proteccién o a una proteccién mas amplia;

X)  las diversas opciones existentes respecto del Articulo 11.1.a) y el Articulo 11.3);
xi)  la cuestion del proyecto de declaracion concertada que figura en la nota de pie de
pagina 4 del Articulo 11 y las disposiciones relativas a la misma cuestion;

xii) el contenido del Articulo 12 relativo a la proteccién contra la adquisicion de caréacter
genérico;

xiii) el contenido del Articulo 13.1) relativo a las salvaguardias respecto de derechos de
marca anteriores;

xiv) las cuestiones relativas a si se deberia mantener el Articulo 13.2) a 4) y si se
deberian efectuar las modificaciones necesarias en el Articulo 17.2) y en la nota de pie de
pagina 7 en relacion con esa disposicion;

xv) el contenido del Articulo 16.2) relativo a las negociaciones tras una denegacion;

xvi) el contenido del Articulo 17 relativo a la necesidad de un plazo para la supresion
gradual;

xvii) la cuestién de si el Articulo 19.2) deberia establecer una lista exhaustiva o no
exhaustiva de motivos de invalidacion;

xviii) la cuestién de si la Regla 5.3) deberia ser facultativa u obligatoria;
xiX) la cuestién de la inclusion de la Regla 5.4) que autoriza a una Parte Contratante a

exigir una declaracion de intencién de uso respecto de una denominacién de origen registrada
0 una indicacion geografica registrada;
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xX) la cuestién de promover la transparencia en el marco de la Regla 5.5.iii); y
xxi) la cuantia de las tasas en la Regla 8.1).

338. En respuesta a un comentario de la Delegacion de Turquia relativo al inciso ii), el
Presidente dijo que la cuestién planteada por la Delegacion del Perd no afecta a la posible
adhesion por parte de organizaciones intergubernamentales al amparo de los Articulos 28 y 29
del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, sino al hecho de que la legislacion de la
Comunidad Andina no permitirda que el Perl reconozca denominaciones de origen e
indicaciones geogréaficas registradas en virtud del Arreglo de Lisboa revisado cuando la Parte
Contratante de origen sea una organizacién intergubernamental.

339. El Presidente dijo que el inciso iv) atafie a la cuestion planteada por los Estados Unidos
de América de que su legislacion en materia de marcas exige que las solicitudes de registro
sean presentadas por el propietario de la marca y que, para poder beneficiarse de la proteccion
de marcas de certificacion en los Estados Unidos de América, los registros internacionales del
Arreglo de Lisboa revisado también tendran consiguientemente que especificar el propietario
de la marca.

340. En respuesta a la pregunta planteada por la Delegacion de Australia, el Presidente dijo
que el Articulo 11.2) no se menciona en el inciso x) porque el problema que afectaba a esa
disposicion ha sido resuelto mediante la insercion del término “posterior” a continuacion de
“marca’”.

341. En respuesta a la solicitud de aclaracion formulada por la Delegacion del Peru en relacion
con el inciso xi), el Presidente dijo que el enunciado “y las disposiciones relativas a la misma
cuestion” se refiere a cualquier disposicion del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado o del
proyecto de Reglamento relativa al asunto de la nota de pie de pagina 4 del Articulo 11, como,
por ejemplo, la Regla 9.2.v) y la nota de pie de pagina referida a esa disposicién.

342. El Presidente dijo que el inciso xx) atafie a la cuestion planteada por la Delegacion de los
Estados Unidos de América de que debe exigirse a los solicitantes que en sus solicitudes de
registro mencionen cualquier renuncia que sea de aplicacion respecto de la denominacion de
origen o la indicacion geografica en la Parte Contratante de origen.

343. En respuesta al comentario formulado por la Delegacion de Turquia, el Presidente dijo
que el Representante del CEIPI ha realizado de hecho una propuesta tendente a que se
contemple la posibilidad de formular reservas conforme al Articulo 30 del proyecto de Arreglo
de Lisboa revisado. Sin embargo, ninguna de las delegaciones representantes de un Gobierno
se ha sumado a esta propuesta. Ademas, las disposiciones del proyecto de Arreglo de Lishoa
revisado respecto de las cuales el Representante del CEIPI ha sugerido la posibilidad de que
se formulen reservas al amparo del Articulo 30 estan incluidas en la lista de cuestiones
pendientes. Como el resultado del examen futuro de esas disposiciones esta todavia
pendiente, todavia es posible alcanzar una solucién sobre dichas cuestiones sin que sea
necesaria una referencia expresa al Articulo 30.

344. Como respuesta a la solicitud de aclaracion del Representante del CEIPI en relacion con
la expresion “en su totalidad o en parte” de la Regla 16 del proyecto de Reglamento, contenido
en el Anexo al documento LI/WG/DEV/9/3, el Presidente sefiald que la Regla 16 habia sido
analizada durante el debate habido sobre la posibilidad de introducir tasas individuales en el
sistema de Lisboa. Como consecuencia de ello, pueden eliminarse los corchetes de la

Regla 16, ya que no ha habido oposicion a la idea de referirse a la renuncia como posibilidad
no solo respecto de todas las Partes Contratantes, sino también en relacién con algunas de
ellas.
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345. El Grupo de Trabajo aprobé el resumen de la Presidencia en la forma en que
consta en el Anexo | del presente documento.

346. En el sitio Web de la OMPI se pondra a disposicién un proyecto de informe completo de
la reunién del Grupo de Trabajo a fin de que las delegaciones y los representantes que han
participado en la reunion puedan formular comentarios. Una vez se publique el proyecto de
informe en el sitio web de la OMPI, se informard al respecto a los participantes. Los
participantes contaran con un plazo de un mes contado a partir de la fecha de publicacion para
presentar comentarios y una vez cerrado ese plazo, se publicara en el sitio Web de la OMPI
una versién del documento con indicacién de los cambios, en la que constaran todos los
comentarios que se reciban de los participantes. Se pondran también en conocimiento de los
participantes los comentarios y la versién con indicacion de cambios y se otorgara un plazo
para presentar comentarios finales sobre dicha versién. Seguidamente, el informe sera
publicado en el sitio Web de la OMPI y en él no se sefialaran los cambios pero se dejara
constancia de los comentarios finales y se indicara la fecha de publicacién definitiva. El
informe se considerard aprobado esa misma fecha, de lo que se dejara constancia en la
préxima reunién del Grupo de Trabajo.

PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DiA: CLAUSURA DE LA REUNION

347. El Presidente clausur6 la reunion el 27 de junio de 2014.

[Siguen los Anexos]
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ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL
LIIWG/DEV/9/7

ORIGINAL: INGLES
FECHA: 27 DE JUNIO DE 2014

Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa
(Denominaciones de Origen)

Novena reunién
Ginebra, 23 a 27 de junio de 2014

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

aprobado por el Grupo de Trabajo

1. El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa (Denominaciones de
Origen) (en adelante, “el Grupo de Trabajo”) se reunié en Ginebra del 23 al 27 de junio
de 2014.

2. Estuvieron representadas en la reunién las siguientes Partes Contratantes de la Unién de
Lisboa: Argelia, Francia, Georgia, Hungria, Iran (Republica Islamica del), Italia, México, Perq,
Portugal, Republica Checa, Republica de Moldova (11).

3. Estuvieron representados en calidad de observadores los siguientes Estados: Alemania,
Argentina, Australia, Bhutan, Chile, Colombia, El Salvador, Espafia, Estados Unidos de
América, Federacién de Rusia, Fiji, Grecia, Iraq, Kenya, Nepal, Paraguay, Republica de Corea,
Rumania, Suiza, Turquia, Ucrania, Venezuela (Republica Bolivariana de) (22).

4.  Participaron en la reunion, en calidad de observadores, representantes de las siguientes
organizaciones intergubernamentales internacionales: Organizacién de Cooperacion

Islamica (OCI), Organizacién Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), Union
Europea (EU) (3).

5. Participaron en la reunién, en calidad de observadores, los representantes de las
siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociacion de Marcas de las
Comunidades Europeas (ECTA), Asociacion de Propietarios Europeos de Marcas (MARQUES),
Asociacion Internacional de Marcas (INTA), Associagdo Brasileira da Propiedade Intelectual
(ABPI), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Intelectual (CEIPI), Consortium for
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Common Food Names (CCFN), Knowledge Ecology International, Inc. (KEI), Organization for
an International Geographical Indications Network (oriGIn) (8).

6. Lalista de participantes figura en el documento LI/WG/DEV/9/INF/2 Prov. 2"

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DIA: APERTURA DE LA REUNION

7. El Sr. Francis Gurry, Director General de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), inaugurd la reunion, record6 el mandato del Grupo de Trabajo y presento el
proyecto de orden del dia, que figura en el documento LI/WG/DEV/9/1 Prov. 2.

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DIiA: ELECCION DEL PRESIDENTE Y DE DOS
VICEPRESIDENTES

8.  El Sr. Mihaly Ficsor (Hungria) fue elegido por unanimidad Presidente del Grupo de
Trabajo, el Sr. Alfredo Rendon Algara (México) y la Sra. Ketevan Kiladze (Georgia) fueron
elegidos por unanimidad Vicepresidentes.

9. El Sr. Matthijs Geuze (OMPI) desempefié las funciones de Secretario del Grupo de
Trabajo.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DiA: APROBACION DEL ORDEN DEL DIiA

10. El Grupo de Trabajo aprobd el proyecto de orden del dia
(documento LI/WG/DEV/9/1 Prov. 2) sin modificaciones.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DiA: INFORME DE LA OCTAVA REUNION DEL GRUPO DE
TRABAJO SOBRE EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE LISBOA (DENOMINACIONES DE
ORIGEN)

11. El Grupo de Trabajo tom6 nota de la aprobacion, el 12 de junio de 2014, del informe
de la octava reunion del Grupo de Trabajo, que figura en el documento LI/WG/DEV/8/7,
de conformidad con el procedimiento establecido en la quinta reunion del Grupo de
Trabajo.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DiA: PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO
SOBRE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS Y
PROYECTO DE REGLAMENTO DEL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO

12. Los debates se basaron en los documentos LI/WG/DEV/9/2, LI/WG/DEV/9/3,
LI/WG/DEV/9/4 y LI/WG/DEV/9/5. El Grupo de Trabajo examiné detalladamente todas las
disposiciones del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y el proyecto de Reglamento.

13. El Presidente concluy6 que las cuestiones pendientes que figuran a continuacion se
someteran a examen en la siguiente reunién del Grupo de Trabajo:

i) el titulo y el predmbulo del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado;

La lista definitiva de participantes se publicara en el Anexo del informe de la reunion.
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i) los aspectos relacionados con la aplicacion del Articulo 1.xiv);

iii) el contenido del Articulo 2.2) y el Articulo 5.4) en relacion con las zonas
geogréficas de origen transfronterizas;

iv) el derecho a presentar una solicitud en virtud del Articulo 5.2);

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

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;

vii) el Articulo 7.4) y las disposiciones conexas en relacion con la posible
introduccion de tasas individuales;

viii) la cuestion de si se debe mantener el Articulo 9.1) y de si se debe trasladar el
Articulo 9.2) al Articulo 6;

ix) la cuestion de si el Articulo 10.3), leido conjuntamente con el Articulo 15.2),
deberia hacer referencia a cualquier otra proteccién o a una proteccién mas amplia;

x) las diversas opciones existentes respecto del Articulo 11.1)a) y el
Articulo 11.3) (véase el Anexo del presente documento);

xi)  la cuestion del proyecto de declaracion concertada que figura en la nota de
pie de pagina 4 del Articulo 11 y las disposiciones relativas a la misma cuestion;

xii) el contenido del Articulo 12 relativo a la proteccidn contra la adquisicion de
caracter genérico;

xiii) el contenido del Articulo 13.1) relativo a las salvaguardias respecto de
derechos de marca anteriores;

Xiv) las cuestiones relativas a si se deberia mantener el Articulo 13.2) a 4) y si se
deberian efectuar las modificaciones necesarias en el Articulo 17.2) y en la nota de pie de
pagina 7 en relacion con esa disposicion;

xv) el contenido del Articulo 16.2) relativo a las negociaciones tras una
denegacion;

xvi) el contenido del Articulo 17 relativo a la necesidad de un plazo para la
supresion gradual;

xvii) la cuestion de si el Articulo 19.2) deberia establecer una lista exhaustiva o no
exhaustiva de motivos de invalidacion;

xviii) la cuestién de si la Regla 5.3) deberia ser facultativa u obligatoria;
xiX) la cuestion de la inclusion de la Regla 5.4) que autoriza a una Parte

Contratante a exigir una declaracién de intencion de uso respecto de una denominacién
de origen registrada o una indicacién geogréfica registrada;
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xX) la cuestion de promover la transparencia en el marco de la Regla 5.5)iii); y

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

Labor futura

14. El Presidente recordd que la Asamblea de la Unién de Lisboa aprobo, en su periodo
ordinario de sesiones de 2013, la convocacion en 2015 de una Conferencia Diplomética para la
Adopcién de un Arreglo de Lisboa Revisado sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones
Geograficas, cuya fecha y lugar de celebracién exactos se decidiran en una reunién del comité
preparatorio que se celebrara conjuntamente con la décima reunién del Grupo de Trabajo en
octubre de 2014.

15. El Presidente observé que la Secretaria preparara nuevas versiones revisadas del
proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y del proyecto de Reglamento para la décima reunion.
En particular, la Secretaria obrara siguiendo las pautas establecidas por el Grupo de Trabajo en
la reunién en curso, asegurandose de que queden debidamente reflejados en esas versiones
reivsadas todos los comentarios y sugerencias.

16. El Presidente reiter6 que, de conformidad con el parrafo 18 del Resumen de la
Presidencia aprobado en la octava reunion, la décima reunién del Grupo de Trabajo girara en
torno a preparar desde el punto de vista técnico los textos del proyecto del Arreglo de Lisboa
revisado y del proyecto de Reglamento para la Conferencia Diplomatica, asi como a reducir el
numero de cuestiones pendientes, en la medida de lo posible. En esa reunion, las cuestiones
resueltas no volveran a debatirse y tanto las propuestas como los debates deberan limitarse a
las cuestiones pendientes enumeradas en el parrafo 13 del presente documento.

17. El Presidente recordé ademas que la Asamblea de la Unién de Lisboa estara en

condiciones de tomar nota de los avances realizados en la preparacion de la Conferencia
Diplomatica en su siguiente periodo de sesiones de septiembre de 2014.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA: PROPUESTA DE ACTUALIZACION DE LA TABLA DE
TASAS EN EL MARCO DE LA REGLA 23 DEL REGLAMENTO DEL ARREGLO DE LISBOA

18. Los debates se basaron en el documento LI/WG/DEV/9/6.

19. El Presidente sefiald que, si bien parece que es necesario disponer de mas tiempo para
seguir considerando la propuesta, que debera ser revisada para que ofrezca mas informacion,
el sentimiento general hacia un aumento de los importes de las tasas en la Regla 23 del
Reglamento del Arreglo de Lisboa es en su mayor parte positivo.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DIA: OTROS ASUNTOS

20. No hubo intervenciones en relacién con este punto.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DiA: APROBACION DEL RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

21. El Grupo de Trabajo aprobé el Resumen de la Presidencia en la forma en que
consta en el presente documento.
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22. En el sitio web de la OMPI se pondra a disposicién un proyecto de informe completo de la
reunién del Grupo de Trabajo a fin de que las delegaciones y los representantes que han
participado en la reunién puedan formular comentarios. Una vez se publique el proyecto de
informe en el sitio web de la OMPI, se informara al respecto a los participantes. Los
participantes contaran con un plazo de un mes contado a partir de la fecha de publicacién para
presentar comentarios y una vez cerrado ese plazo, se publicara en el sitio web de la OMPI
una versién del documento con indicacién de los cambios, en la que constaran todos los
comentarios que se reciban de los participantes. Se pondran también en conocimiento de los
participantes los comentarios y la version con indicacion de cambios y se otorgara un plazo
para presentar comentarios finales sobre dicha version. Seguidamente, el informe sera
publicado en el sitio web de la OMPI y en él no se sefalaran los cambios pero se dejara
constancia de los comentarios finales y se indicara la fecha de publicacién definitiva. El
informe se considerara aprobado esa misma fecha, de lo que se dejara constancia en la
préxima reunion del Grupo de Trabajo.

PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DIA: CLAUSURA DE LA REUNION

23. El Presidente clausuro6 la reunion el 27 de junio de 2014.

[Sigue el Anexo]
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Articulo 117

Proteccion respecto de las denominaciones de origen y las indicaciones
geogréficas 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 indicacién

geogréfica registrada, contra:

a) toda utilizacion de la denominacion de origen o de la indicacién geogréafica

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 geogréafica de origen o0 no satisfagan otros requisitos aplicables para utilizar la
denominacion de origen o la indicacion geografica; o

Opcion A

ii)  que represente usurpacion o imitacion [0 evocacién]; o
iii)  que perjudique o explote indebidamente su reputacion,

Opcion B

i) respecto de productos que no sean del mismo género que aquellos a los que
se aplique la denominacién de origen o la indicacidn geogréfica, 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 denominacion de origen o la indicacion geografica se utiliza con ligeras diferencias;
si figura indicado el verdadero origen del producto o si la denominacién de origen o la
indicacion geografica se utiliza traducida o va acompafada de expresiones tales como “estilo”,
“género”, “tipo”, “manera”, “imitacion”, “método”, “como se produce en”, “parecido a”, “similar a”
o equivalentes®;

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

verdadero origen, procedencia o naturaleza de los productos.

2) [Usoenlamarca] Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 1) del Articulo 13, las Partes
Contratantes denegaran o invalidaran, ex oficio si su legislacion lo permite o a peticién de una

parte interesada, el registro de una marca posterior si el uso de la marca da lugar a una de las

situaciones contempladas en el parrafo 1).

¢ Proyecto de declaracion concertada por la Conferencia Diploméatica: “Habida cuenta de que la Oficina
Internacional solo esta autorizada a denegar solicitudes que no cumplen los requisitos formales del Arreglo de
Lisboa, el Acta de 1967 o el Reglamento aplicable en virtud de dichos instrumentos, las solicitudes relativas a las
denominaciones de origen gue consisten en o contienen un término que ya consta en una denominacién de origen
registrada en virtud del Arreglo no han sido denegadas por la Oficina Internacional y no seran denegadas por esta
Gltima tampoco en virtud de la presente Acta, por cuanto eso equivaldria a una denegacién por motivos sustantivos.
Incumbe a cada Parte Contratante decidir, sobre la base de su propio sistema y préctica juridicos, si dichas
denominaciones de origen o indicaciones geograficas pueden coexistir en su territorio o si debe prevalecer una de
ellas respecto de la otra.”]

[ Cuando determinados elementos de la denominacion o la indicacion que constituye la denominacién de
origen o la indicacién geogréfica tienen caracter genérico en la Parte Contratante de origen, su proteccién en virtud
de este apartado no sera exigida en otras Partes Contratantes.]
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Opcién A

3) [Variante del parrafo 1)a)iii)] Todo Estado u organizacion intergubernamental podra
declarar, en el momento del depdsito de su instrumento de ratificacion o adhesion, que las
disposiciones del inciso iii) del apartado a) del parrafo 1) no son compatibles con su sistema y
practica juridicos y que, en lugar de conceder la proteccion estipulada en dicho inciso,
concedera proteccién a la denominacion de origen o indicacion geografica registrada contra
todo uso de las mismas respecto de productos que no sean del mismo género que aquellos a
los que se aplica la denominacién de origen o la indicacidn geogréfica 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.

Opcién B

3) [Variante del parrafo 1)a)ii) y iii)] Todo Estado u organizacion intergubernamental podra
declarar, en el momento del depdsito de su instrumento de ratificacion o adhesién, que las
disposiciones de los incisos ii) y iii) del apartado a) del parrafo 1) no son compatibles con su
sistema y practica juridicos y que, en lugar de conceder la proteccion estipulada en dichos
incisos, concedera proteccion a la denominacion de origen o indicacion geografica registrada
contra todo uso de las mismas respecto de productos que no sean del mismo género que
aquellos a los que se aplica la denominacién de origen o la indicacién geogréfica 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.

Opcién C

3) [Variante del parrafo 1)a)ii) y iii)] Todo Estado u organizacién intergubernamental podra
declarar, en el momento del depdsito de su instrumento de ratificacion o adhesién, que las
disposiciones de los incisos ii) y iii) del apartado a) del parrafo 1) no son compatibles con su
sistema y practica juridicos y que, en lugar de conceder la proteccion estipulada en dichos
incisos, concedera proteccion a la denominacién de origen o indicacion geografica registrada
contra todo uso de las mismas respecto de productos que no sean del mismo género que
aquellos a los que se aplica la denominacion de origen o la indicacion geografica, si dicho uso

i) puede indicar que existe un vinculo entre dichos productos y los
beneficiarios de la denominacion 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 indicaciéon geografica; o

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

Opcién D

3) [Variante del parrafo 1)a)] Todo Estado u organizacién intergubernamental podra
declarar, en el momento del depdsito de su instrumento de ratificacion o adhesion, que las
disposiciones del apartado a) del parrafo 1) no son compatibles con su sistema y practica
juridicos y que, en lugar de conceder la proteccion estipulada en dicho apartado, concedera
proteccion a la denominacion de origen o indicacion geogréfica registrada contra todo uso de
las mismas respecto de productos, 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.

[Sigue el Anexo 1]



LI/WG/DEV/9/8 Prov. 2
ANEXO 1l

S F-E
=

OMPI | WIPO

ORGAMISATION MONDIALE WORLD
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(Appellations of Origin)
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DEUXIEME LISTE PROVISOIRE DES PARTICIPANTS?®
SECOND PROVISIONAL LIST OF PARTICIPANTS*

établie par le Secrétariat
prepared by the Secretariat

8 Les participants sont priés d’'informer le Secrétariat, en modifiant la présente liste provisoire, des modifications

qui devraient étre prises en considération lors de I'établissement de la liste finale des participants.

Participants are requested to inform the Secretariat of any changes which should be taken into account in
preparing the final list of participants. Changes should be requested by making corrections on the present provisional
list.
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l. MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms francais des Etats/in the alphabetical order of the names
in French of the States)

ALGERIE/ALGERIA

Malika HABTOUN (Mme), chef d'études, Ministére de l'industrie, de la petite et moyenne
entreprise et de la promotion de l'investissement, Alger

Ahlem Sara CHARIKHI (Mlle), attachée, Mission permanente, Genéve
FRANCE
Véronique FOUKS (Mme), chef du Service juridique et international, Institut national de

I'origine et de la qualité (INAO), Paris

GEORGIE/GEORGIA

Ketevan KILADZE (Mrs.), Senior Legal Officer, National Intellectual Property Center
(SAKPATENTI), Thilisi

HONGRIE/HUNGARY

Mihaly FICSOR, Vice-President, Legal Affairs, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO),
Budapest

Csaba BATICZ, Deputy Head, Industrial Property Law Section, Hungarian Intellectual Property
Office (HIPO), Budapest

IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D")/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Mahmoud MOVAHED, Legal Expert, Private International Law Division, Ministry of Foreign
Affairs, Tehran

Nabiollah AZAMI SARDOUEL, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ITALIE/ITALY

Bruna GIOIA (Ms.), Senior Trademark Examiner, Italian Patent and Trademark Office,
Directorate General of Combating Counterfeiting, Ministry of Economic Development (UIBM),
Rome
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MEXIQUE/MEXICO

Alfredo RENDON ALGARA, Director General Adjunto de Propiedad Industrial, Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

Karla JUAREZ BERMUDEZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Direccion de
Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),
Ciudad de México

Sara MANZANO MERINO (Sra.), Attaché, Mision Permanente, Ginebra

PEROU/PERU

Luz CABALLERO (Sra.), Ministra Consejera, Encargada de Negocios a.i., Representante
Permanente Alterna, Mision Permanente, Ginebra

Sergio CHUEZ SALAZAR, Subdirector, Direccion de Marcas, Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima

Luis MAYAUTE VARGAS, Consejero, Misién Permanente, Ginebra

Giancarlo LEON COLLAZOS, Primer Secretario, Ministerio de Relaciones Exteriores, Lima
PORTUGAL

Margarida MATIAS (Ms.), Trademarks Examiner, National Institute of Industrial Property

(INPI), Lisbon

REPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Simion LEVITCHI, Director, Trademarks and Industrial Designs and Models Department, State
Agency on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau

REPUBLIQUE TCHEQUE/CZECH REPUBLIC

Silvie GOTZOVA (Ms.), Board of Appeals, Industrial Property Office, Prague

1. ETATS OBSERVATEURS/OBSERVER STATES

ALLEMAGNE/GERMANY

Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Stefan GEHRKE, Federal Ministry of Justice, Berlin
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AUSTRALIE/AUSTRALIA

Tanya DUTHIE (Ms.), Assistant Director, Business Development and Strategy, International
Policy and Cooperation, IP Australia, Woden ACT

David KILHAM, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO),
Geneva

BHOUTAN/BHUTAN

Dawa ZANGMO, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
CHILI/CHILE
Marcela PAIVA (Sra), Consejera, Mision Permanente ante la Organizacién Mundial del

Comercio (OMC), Ginebra

COLOMBIE/COLOMBIA

José Luis LONDORNO FERNANDEZ, Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,
Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Bogota, D.C.

EL SALVADOR

Martha Evelyn MENJIVAR CORTEZ (Sra.), Consejera, Mision Permanente ante la
Organizacion Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

ESPAGNE/SPAIN

Elena Isabel OLIVARES BERLANGA (Sra.), Técnico Superior, Departamento de Coordinacion

Juridica y Relaciones Internacionales, Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM),
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Amy COTTON (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Intellectual Property Policy and Enforcement,
United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Karin L. FERRITER (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Economic and Science Affairs,
Permanent Mission, Geneva
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FEDERATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Liubov KIRIY (Mrs.), Deputy Director General, Federal Service for Intellectual Property
(ROSPATENT), Moscow

Svetlana GORLENKO (Ms.), Senior Researcher, Federal Institute of Industrial Property (FIPS),
Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

N]|

Eliesa TUILOMA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

IRAQ

Sufyan AL-MALLAH, Director General, Industrial Regulatory and Development Directorate,
Ministry of Industry and Minerals, Baghdad

KENYA

Geoffrey RAMBA, Senior Examiner, Trademarks, Kenya Industrial Property Institute (KIPI),
Ministry of Trade and Industry, Nairobi

NEPAL/NEPAL

Lalita SILWAL (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

PARAGUAY

Roberto RECALDE, Segundo Secretario, Mision Permanente, Ginebra

REPUBLIQUE DE COREE/REPUBLIC OF KOREA

Shi-Hyeong KIM, IP Attaché, Permanent Mission, Geneva

ROUMANIE/ROMANIA

Liliana DRAGNEA (Ms.), Legal Advisor, Legal and International Affairs Department, State
Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

Costache GRATIELA (Mrs.), Legal Advisor, Legal and International Affairs Department, State
Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest
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SUISSE/SWITZERLAND

Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseiller, Mission permanente, Genéve

Erik THEVENOD-MOTTET, expert en indications géographiques a la Division droit et affaires
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

UKRAINE

Olena ILIASCHUK (Ms.), Deputy Head, Examination of Applications and Industrial Designs,
State Enterprise Ukrainian Industrial Property Institute, Kyiv

. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION REGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)

Kujo MCDAVE, Legal Counsel, Legal and International Cooperation Affairs, Harare

UNION EUROPEENNE (UE)YEUROPEAN UNION (EU)

Dan ROTENBERG, Head, Unit European Neighbourhood Policy, EFTA, European
Commission,
DG Agriculture and Rural Development, Brussels

Klaus BLANK, International Relations Officer, DG AGRI, European Commission, Brussels

Nicolas VERLET, Deputy Head Unit, World Trade Organization (WTQO), DG Agriculture and
Rural Development, Brussels

IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association brésilienne de la propriété intellectuelle (ABPI)/Brazilian Association of Intellectual
Property (ABPI )
Carlos Henrique de Carvalho FROES, Counsellor, Rio de Janeiro

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark
Association (ECTA)
Michele ELIO DE TULLIO, Member, ECTA Geographical Indications Committee, Rome

Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES)/Association
of European Trademark Owners (MARQUES)
Miguel Angel MEDINA, Chair, MARQUES Geographical Indications Team, Madrid
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Keri JOHNSTON (Ms.), Vice-Chair, MARQUES Geographical Indications Team, Toronto
Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International
Intellectual Property Studies (CEIPI)

Francois CURCHOD, chargé de mission, Genolier

Consortium for Common Food Names (CCFEN)
Maria ZIEBA (Mrs.), Manager, Arlington

International Trademark Association (INTA)
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle
Constanze SCHULTE (Mrs.), Member, INTA Geographical Indications Subcommittee, Madrid

Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)
Thirukumaran BALASUBRAMANIAM, Representative, Geneva

QOrganisation pour un réseau international des indications géographiques (oriGIn)/Organization - [ Formatted: English (U.S.)

for an International Geographical Indications Network (oriGIn)
Massimo VITTORI, Managing Director, Geneva
Ida PUZONE (Mrs.), Project Manager, Geneva

V. BUREAU/OFFICERS | _- [ Formatted: English (U.S.)
Président/Chair: Mihaly FICSOR (Hongrie/Hungary)
Vice-présidents/Vice-chairs: Aliredo RENDON ALGARA (Mexique/Mexico), - [ Formatted: English (U.S.)

Ketevan KILADZE (Mrs.) (Géorgie/Georgia)

Secrétaire/Secretary: Matthijs GEUZE (OMPI/WIPO)

VI. SECRETARIAT DE L’'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE - [ Formatted: French (Switzerland)

A == e e e = N ___

INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY, directeur général/Director General
WANG Binying (Mme/Mrs.), vice-directrice générale/Deputy Director General

Matthijs GEUZE, chef du Service d’enregistrement Lisbonne, Secteur des marques et des
dessins et modéles/Head, Lisbon Registry, Brands and Designs Sector

Florence ROJAL (Mlle/Miss), juriste, Service d’enregistrement Lisbonne, Secteur des marques
et des dessins et modéles/Legal Officer, Lisbon Registry, Brands and Designs Sector

Matteo GRAGNANI, juriste adjoint, Service d’enregistrement Lisbonne, Secteur des marques
et des dessins et modéles/Associate Legal Officer, Lisbon Registry, Brands and Designs
Sector

[Fin del Anexo 1l y del documento]



