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l. INTRODUCCION

1. ElIComité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e
Indicaciones Geograficas (SCT) decidi6 en su octava sesion, celebrada en Ginebra del

al 31 demayode 2002, que la Oficina Internacional elaborase un documento sobre la cuestion
de la territorialidad en relacion con las indicaciones geogrdficas

2. Enel presentelocumentase abordan las siguientes cuestiones:

A. silos criterios para definir las indicaciones geograficeaéecl documento
SCT/9/4) estan determinados por el pais de origen o por el pais en el que se solicita la
proteccion; y

B. cono se aplican las excepciones, en particular en relacién con los conceptos de
anterioridad y caracter genérico.

! Véaseel documentdSCT/8/6, parrafo3 y 8.
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3.  Elreconocimiento de una indicacién geogréfica en su pais de origen merece particular
atencion ya que la indicacion geografica aada con un producto constituye el vinculo entre

la calidad, la reputacion y otras caracteristicas del producto y su origen geografico. Tal como
figura en eldocumentd&CT/9/4, distintos paises pueden aplicar criterios diferentes para
definir las indicaabnes geograficas. Estas diferencias pueden relacionarse, por ejemplo, con
el tamafo del lugar geografico de origen o con requisitos relativos al lugar de produccion,
procesado y/o embalaje del producto asociado con una indicacion geografica. No olistante,
realmente importante es que el producto esté vinculado con un lugar determinado, lo que
significa que la misma indicacién no puede ser utilizada en relacion con un producto idéntico
o similar producido en otro lugar.

4. Las indicaciones geoéficas son de caracter territorial por lo que el “principio de
territorialidad, que se asocia generalmente con la proteccion de los derechos de propiedad
intelectual, se aplica asimismo I6égicamente a la esfera de las indicaciones geograficas. Es
mas, hs indicaciones geogréficas se establecen y protegen (o se les niega reconocimiento
juridico) sobre la base de leyes y reglamentos aplicables en un territorio determinado. No
obstante, en virtud de este privilegio territorial, pueden plantearse varifietnde caracter
internacional. Por ejemplo, pueden establecerse indicaciones geograficas idénticas, a saber,
homonimas, en dos o mas territorios. O un nombre geogréafico determinado asociado con un
producto puede ser protegido como indicacion geogcadin uno o mas paises, pero el mismo
término con significacion geogréfica (o su equivalente linglistico) puede ser considerado en
un tercer pais como expresion genérica para dicho producto, o como expresion que ha
adquirido un significado secundario emtud de la legislacion en materia de marcas de dicho
pais. Por el contrario, una marca individual establecida en un pais, basada por ejemplo en un
apellido distintivo utilizado en el comercio, puede asimismo tener significado como

indicacién geogréafica eotro pais. Dichas situaciones derivadas del principio de

territorialidad han ocasionado conflictos comerciales incluso antes de que existiera proteccion
juridica para la propiedad intelectual, en el siglX. Es mas, las protecciones especificas
conceddas en virtud de los Arreglos de Madftiy Lisbod estan destinadas a subsanar ciertas
limitaciones del principio de territorialidad. Asimismo, la rapida expansion y mundializacion
del comercio y las comunicaciones internacionales acaecida en los Udtiinssque se refleja

en un medio no territorial, como ésternet, ha ampliado el alcance de los conflictos

El principio de la territorialidad de los derechos de propiedad intelectual, de origen historico, se
refleja en gran medida en el derecsustantivo. Trasciende el alcance del preséotemento
describir el debate doctrinal entre especialistas juridicos sobre el contenido o la utilidad del
llamado “principio de territorialidad” en la esfera del derecho de la propiedad intelectual.
El Articulo 4 del Arreglo de Madrid relativo a la represion de las indicaciones de procedencia
falsas 0 engafiosas en los productos (“Arreglo de Madrid sobre las indicaciones de
procedencia™ contiene una disposicidon especial para las “denominaciones regjamale
procedencia de los productos vinicolas”, segun la cual dichas denominaciones no deben
considerarse términos genéricos.
El Articulo 6 del Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccién de las Denominaciones de Origen y
su Registro Internacional (“Arreglde Lisboa”) establece quelUha denominacién admitida a
la proteccidn en un pais de la Unién particular segun el procedimiento previsto en el
Articulo 5, no podra considerarse que ha llegado a ser genérica en el mismo, mientras se
encuentre protegida eno denominacion de origen en el pais de origen”.
Para mas informacion a este respeeémsepor ejemplo, etlocumentasobre ‘Indicaciones
geogréficas dnternet preparado por l&ficina Internacionapara el Simposio sobre la

[Sigue la nota en la pagina siguiente]
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relacionados con los derechos de propiedad intelectual que se derivan del principio de
territorialidad. Entre los medios internacionales destsamisubsanar las limitaciones del
principio de territorialidad en la esfera de ladicaciones geograficas se incluyen esfuerzos
por armonizar las legislaciones nacionabes,comaor establecer sistemas internacionales
de registro.

.  ¢QUE LUGAR DBE DETERMINAR LA PROTECCION DE LAS INDICACIONES
GEOGRAFICAS: EL PAIS DE ORIGEN O EL PAIS DE PROTECCION?

5. Afalta de un acuerdo internacional (bilateral o multilateral) destinado especificamente a
resolver la cuestion por medio del intercamblistas de registros internacionales, no puede
darse respuesta a esta cuestion. Por el contrario, en la situacion actual, tanto el pais de origen
como el pais de proteccion se sienten concernidos por la determinacionr#idasiones
geograficas ads fines de la proteccion. Esto puede comprobarse en las disposiciones de los
instrumentos internacionales en vigor, tal como se resumen a continuacion.

6. El Articulo 10° del Convenio de Paris establece que los paises de la Usgdn *
comproneten a asegurar a los nacionales de los demas paises de la Union los recursos
legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los

Articulos9, 10y 10°™ . El Articulo 9 del Convenio de Paris estipula el embargo de los
productogque lleven licitamente una marca o un nombre comercial. El ArtibDildel
Convenio de Paris establece que toda parte interesada, actuando de conformidad con la
legislacién interna de cada pais de la Unién de Paris, puede exigir el embargo de productos
“en caso de utilizacion directa o indirecta de una indicacion falsa concerniente a la
procedencia del producto ”.. El Articulo 10°° del Convenio de Paris establece que los
paises de la Unién estan obligados a asegurar a los nacionales de los paisas@ie lad)
proteccion eficaz contra la competencia desleal. Los ArticLio$2 y el Articulo19 del
Convenio de Paris fueron incorporados en el Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud de su
Articulo 2.1. Asimismo, en el Articul@2.1 del Acuerdo sobre los AD® se hace referencia
explicitamente al ArticuldObis del Convenio de Paris.

7.  Del mismo modo, el Articuld del Arreglo de Madrid sobre las indicaciones de
procedencia establece quedstos los productos que lleven una indicacion falsa o engaf

en virtud de la cual resulten indicados directa o indirectamente, como pais o como lugar de
origen alguno de los paises a los cuales se aplica [el presente] Arreglo, o un lugar situado en
alguno de ellos, seran embargados al ser importados en cadaetus dichos paiseésNo
obstante, el Articuld del Arreglo de Madrid establece quieds Tribunales de cada pais

tendran que decidir cuales son las denominaciones que, en razén de su caracter genérico, se
sustraen a las disposiciones del presente Awegb incluyéndose, sin embargo, las
denominaciones regionales de procedencia de los productos vinicolas en la reserva
especificada por este articuld. Con excepcion de las denominaciones regionales utilizadas
para los productos vinicolas, la designadi@ilas excepciones genéricas que puedan
determinar los tribunales del pais de proteccion establece un contrapunto a la designacion
hecha por el pais de origen, y dan pie a un conflicto potencial con la misma. El Arreglo de

[Continuacion de la nota de la pagina anterior]

Proteccion Internacionale las Indicaciones Geogréficas, que se celebrd en Montevideo
(Uruguay), emoviembre de2001 documentddMPI/GEO/MVD/01/8).
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Madrid sobre las indicaciones geocedencia no ha sido incorporado en el Acuerdo sobre los
ADPIC en virtud de su Articul@.1.

8.  El Articulo 1 del Arreglo de Lisboa establece que los paises participantes se
comprometen a proteger en sus territorios las “denominacionesgimbdde los otros paises

de la Unién particular registradas en la Oficina Internacional de la OMPI. Siempre que la
denominacion de origen protegida se mantenga en el Registro de Lisboa, y siempre que el
pais de origen siga reconociéndola y protegiéndalelegibilidad de la denominacién de
origen para la proteccion internacional se establece objetivamente, al menos entre los paises
miembros de la Unidn particular. No obstante, el Articb®) del Arreglo de Lisboa

establece el derecho de una Parte @aante a denegar, en el plazo de un afo, el efecto de
una denominacién de origen registrada en el plano internacional. El Arreglo de Lisboa
relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional no ha
sido incorporado en écuerdo sobre los ADPIC, en virtud de su Artici@d..

9. Los acuerdos bilaterales, sobre la base de listas establecidas de indicaciones geograficas
y denominaciones de origen protegidas, determinan la cuestion sobre bases convenidas tanto
parael pais de origen como para el pais de proteccion.

10. Lanorma internacional de proteccién de las indicaciones geogréficas, como tal, figura
en el Articulo22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, que reza lo siguiente:

2. Enrelacién con las indicacines geograficas, los Miembros arbitraran los medios
legales para que las partes interesadas puedan impedir:

a) lautilizacion de cualquier medio que, en la designacion o presentacion del
producto, indique o sugiera que el producto de que se trate prevderuna
region geogréfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que
induzca al publico a error en cuanto al origen geografico del producto;

b) cualquier otra utilizacién que constituya un acto de competencia desleal, en
el sentido del Articuld.Obis del Convenio de Par(§967).

Los requisitos del Articul@2.2 del Acuerdo sobre los ADPIC estan complementados por los
Articulos22.%y 22.4 del Acuerdo sobre los ADPIC. En virtud del Artici28 del Acuerdo
sobre los ADPIC se establece asimispnoteccion adicional para las indicaciones geograficas
de los vinos y bebidas espirituosas. Estas obligaciones deben considerarse asimismo junto
con el Articulol.1 del Acuerdo sobre los ADPICLbs Miembros podran establecer

6 El Articulo 22.3 delAcuerdo sobre los ADPI@borda especificamente el registro de marcas que
contengan o consistan en una icatiion geografica respecto de productos no originarios del
territorio indicado, si el uso de tal marca es de naturaleza tal que induzca al publico a error en
cuanto al verdadero lugar de origen. La denegacion o invalidacion del registro de la marca
deberdser un recurso aplicable, bien de oficio, si la legislacién aplicable lo permite, o previa
solicitud de una parte interesada.

El Articulo 22.4 delAcuerdo sobre los ADPIC establece que la proteccion prevista para las
indicaciones geogréficas en lostikulo 22.2 y22.3 sera asimismo aplicable contra toda
indicacion geografica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, regién o
localidad de origen de los productos, dé al publico una idea falsa de que éstos se originan en
otro territoria
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libremente el modo adecuaghara aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el

marco de su propio sistema y practica juriditpy el Articulo 41 Acuerdo sobre los ADPIC

(“Los Miembros se aseguraran de que en su legislacion nacional se establezcan
procedimientos de observaadie los derechos de propiedad intelectual conforme a los
previstos en la presente Parte que permitan la adopcién de medidas eficaces contra cualquier
accion infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente
Acuerdd)®.

11. Asimismo, el Articulo24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC aclara que el Acuerdo no
impondra obligacion ninguna de proteger las indicaciones geograficas que no estén protegidas
o hayan dejado de estarlo en su pais de origen, o que hayan caido enatesss pais. No
obstante, el Acuerdo sobre los ADPIC no define el término “pais de origen” en relacion con

las indicaciones geogréaficas

12. La obligacion para los Estados miembros de la OMC de “arbitrar los medios legales

para que las parteésteresadas” puedan impedirla)utilizacion de indicaciones de origen
geografico que puedan inducir a error ydutilizacion de indicaciones geograficas que
constituyan actos de competencia desleal implica que “las partes interé&ddaklidas las

del pais de origen, gozaran de los medios legales para proteger las indicaciones geograficas en
el pais de proteccidén. El cumplimiento de esta obligacion de observancia puede incluir la
referencia a la existencia de las indicaciones geograficas en ditladlegislacion del pais de
origen. No obstante, la determinacién de la pertinencia de las excepciones a la obligacién de
conceder proteccion se basa en evaluaciones fundamentadas en la legislacion del pais de
proteccion, como se vera a continuacion.

. LA APLICACION DE LAS EXCEPCIONES A LA PROTECCION DE LAS
INDICACIONES GEOGRAFICAS

13. Entérminos generales, existen dos categorias basicas de excepciones a las obligaciones
internacionales relativas a la proteccion de las indicaciones &féwag. Estas excepciones
son A) el “caracter genérico” y B) la utilizacion continuada de derechos anteriores de

La nota a pie de pagina dafticulo 23.1 delAcuerdo sobre los ADPIC en relacion con los
vinos y las bebidas espirituosas estipula gbe [o que respecta a estas obligaciones, los
Miembraos podran, sin perjuicio de lo dispuesto en la primera frasé\d#culo 42, prever
medidas administrativas para lograr la observaricia

El Articulo 2.2) del Arreglo de Lisboa define el término “pais de origen” de la siguiente manera:
“aguél cuyo nombre constituye la denominacién de origen que ha dado al poaxiuct

notoriedad o bien aquél en el cual esta situada la regién o la localidad cuyo nombre constituye
la denominacion de origen que ha dado al producto su notorieédad

10 El término “partes interesadas” no esta definido eAalerdo sobre los ADPIC. El

Articulo 10.2) del Convenio de Paris establece gbera en todo caso reconocido como parte
interesada, sea persona fisica o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la
produccion, la fabricacién o el comercio de ese producto y establesida localidad

falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la regién donde esta localidad esté
situada, o en el pais falsamente indicado, o en el pais donde se emplea la indicacién falsa de
procedencia



SCT/9/5
paginab

propiedad intelectual, tales como derechos de marcas ya existentes o derechos de utilizacion
establecidos de buena fe.

14. Ambos tips de excepciones se derivan principalmente de situaciones heredadas
basadas en practicas comerciales establecidas en contextos relativamente poco habituales; es
decir, antes de que entrasen en vigor, en el plano nacional o internacional, normas jaridicas
relacion con las indicaciones de origen geografico.

A. Denominaciones genéricas

15. Los términos genéricos no se consideran distintivos. En otras palabras, no se considera
que diferencian a productos de distintas fuentes o que indicargehoespecifico de los
productos. Un término puede considerarse geneérico debido a que es descriptivo del tipo de
productos al que se aplica, o debido a que, con el tiempo, ha perdido su caracter distintivo
original. El que un término determinado se coersalgenérico o no depende de la percepcion
del consumidor en un marco juridico especifico. El hecho de que una indicacién geografica
se convierta en una denominacion genérica, en caso de que se le permita en absoluto, puede
ocurrir en distintos paises amomentos diferentes. Esto puede conducir a situaciones en las
gue un nombre geografico especifico sea reconocido y protegido como indicacion geografica
en algunos paises (por lo general, en su pais de origen), pero se utilice asimismo como
denominacién geérica en otro pais o paises.

16. En el contexto de las indicaciones geograficas, se considera que los términos genéricos
designan una indicacién o un nombre que, si bien guarda relacion con el lugar del que procede
originalmente el producto, édéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el

nombre comun utilizado para dicho producto.

17. Talycomo se menciona anteriormente, el Articdildel Arreglo de Madrid sobre las
indicaciones de procedencia especifica duas‘Tribunales de cada pais tendran que decidir
cudles son las denominaciones que, en razon de su caracter genérico, se sustraen a las
disposiciones del presente Acuerdo, no incluyéndose, sin embargo, las denominaciones
regionales de procedencia de los productasaolas en la reserva especificada por este
articulo’.

18. De mayor alcance, el Articul® del Arreglo de Lisboa establece que una denominacién
de origen protegida no podra considerarse que ha llegado a ser genérica mientras se encuentre
protegich como denominacién de origen en el pais de origen.

19. En el Articulo24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC no se utiliza el término “genérico”,
pero, por lo general, se considera que establece la excepcion relativa a los términos
genéricos’. El Articulo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC establece:

“Nada de lo previsto en esta Seccion [SecdpRartell del Acuerdo sobre los

ADPIC] obligara a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una

indicacion geografica de cualquier otro Miembrdli#ada con respecto a bienes o
servicios para los cuales la indicacién pertinentedéntica al término habitual en

lenguaje corriente que es el nombre comun de tales bienes o servicios en el territorio de
ese Miembro Nada de lo previsto en esta Seatidbligard a un Miembro a aplicar sus

11

Véase, por ejemplo, la publicacion @ée®MPI N°760, pag42.
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disposiciones en el caso de una indicacion geografica de cualquier otro Miembro
utilizada con respecto a productos viticolas para los cuales la indicacion pertinente es
idéntica a la denominacion habitual de una vareldde uva existente en el territorio de
ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la’'OM&cursiva

es nuestra).

20. Lafrase idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre comudn de
tales bienes o seictios en el territorio de ese Miembrpuede compararse a una frase similar

que figura en el Articul®?"""**del Convenio de Paris. El Articu""""**del Convenio de

Paris establece en relacion con las marcas una excepcion al requisito general d
reconocimiento de las marcas registradas por otros paises, cuando éstas se hayan convertido
en “...usuales en el lenguaje corriente 0 en las costumbres leales y constantes del comercio
del pais donde la proteccion se recldima

21. Como puede loservarse, los tres instrumentos internacionales mencionados
anteriormente ofrecen tres formulas diferentes para la aplicacion de la excepcion relativa a los
“términos genéricos”. El Arreglo de Madrid sobre las indicaciones de procedencia reserva la
cuesion a los tribunales del pais en los que se solicita la proteccion, excepto en relacién con
los productos vinicolas, mientras que el Arreglo de Lisboa excluye el hecho de que una
denominacion de origen registrada pueda convertirse en término genéridoudttio sobre

los ADPIC sustrae a los términos genéricos del alcance de las obligaciones béasicas en virtud
del Acuerdo sobre los ADPIC en relacion con la proteccion de las indicaciones geograficas
extranjeras.

22. Los acuerdos bilaterales suelexcluir la posibilidad de que una indicacion geogréfica
se convierta en término genérico en el pais de proteccion, siempre que las indicaciones
geograficas sigan siendo reconocidas como tales en el pais de origen.

2.  ‘“Anterioridad

23. El Converio de Paris y el Arreglo de Madrid sobre las indicaciones de procedencia
establecen el embargo de productos que lleven indicaciones de procedencia falsas o que
puedan inducir a error. En ellos no se aborda la cuestién del reconocimiento y la proteccion
delas indicaciones geograficas como tales ni las situaciones de conflicto en relacion con un
uso anterior.

24. No obstante, en el Articulb.6) del Arreglo de Lisboa se establece en relacién con el
procedimiento de registro de las denominaciones & origen que no hayan sido denegadas en
virtud del apartadd), que los usuarios anteriores de un término incluido en el registro
internacional como denominacién de origen protegida podran conceder un periodo de
transicion que no podra exceder de dos afias poner fin a dicha utilizacion de la
denominacion protegida en cuestion.

25. Envirtud del Articulo24.4 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados miembros de la
OMC podran permitir una utilizacion continuada y similar de una indicacion géogr

particular que identifique vinos o bebidas espirituosas, en relacién con bienes o servicios a
cualquiera de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicacion geografica de
manera continua para esos mismos bienes o servicios, u bitres,&n el territorio de ese
Miembro durantel0 afios como minimo antes de la fechal8ele abril de1994 o, de buena

fe, antes de esa fecha.
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26. En el Articulo24.5 sobre Acuerdo sobre los ADPIC se establece que las medidas
adoptadas por la O para aplicar los compromisos relativos a las indicaciones geograficas

no excluyen el registro de marcas idénticas o similares a indicaciones geogréficas, la
presentacion de solicitudes a los fines del registro de dichas marcas, o el derecho de utilizar
dichas marcas, si se cumplen las siguientes condiciones: debe haberse presentado una
solicitud para el registro de dicha marca, o la marca debe de haber sido registrada o, cuando el
derecho a la marca fue adquirido mediante su utilizacion, la marca ddtaddesido

utilizada de buena fe en el Estado miembro de la OMC concernido, antes de que el Acuerdo
sobre los ADPIC entrase en vigor en dicho Estado miembro, o antes de que la indicacion
geografica en cuestion se protegiese en su pais de origen.

27. Cabe observar asimismo que los acuerdos bilaterales suelen resolver las cuestiones de la
“anterioridad” concediendo un periodo de transicion de varios afios antes de poner fin a las
utilizaciones en conflicto de indicaciones geograficas a las quensed proteccidon en

virtud de dichos acuerdos.

[Fin del documento]
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