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1. En su primera reunion celebrada en Ginebra del 17 al 20 de marzo de 2009, el Grupo de
Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa (denominaciones de origen)
(denominado en adelante el “Grupo de Trabajo”) convino, entre otras cosas, que la
Oficina Internacional de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
llevase a cabo una encuesta para determinar de qué forma podria mejorarse el sistema
de Lisboa con el fin de hacerlo méas atractivo para los usuarios y posibles nuevos
contratantes del Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones de
Origen y su Registro Internacional, salvaguardando los principios y objetivos del Arreglo.
En su vigésimo quinto periodo de sesiones (18° extraordinario), la Asamblea de la Union
de Lisboa, al renovar el mandato del Grupo de Trabajo, tom6 nota de esta iniciativa, tal
como se refleja en el documento LI/A/25/3.

2. Desde el inicio de la encuesta, en otofio de 2009, sobre la base de un cuestionario
preparado por la Oficina Internacional, que se distribuy6 entre los Estados miembros de
la OMPI y los observadores, y que se puede encontrar en el sitio Web de la OMPI, se
han recibido 36 contribuciones. La mayor parte de esas contribuciones consisten en
respuestas al cuestionario puesto a disposicién por la Oficina Internacional. Sin
embargo, algunas contribuciones no contienen respuestas a todas las preguntas del
cuestionario o se han preparado sobre la base de otro formato a fin de plantear
cuestiones en relacion con el sistema de Lisboa.

3. La Oficina Internacional ha recibido 13 contribuciones de Estados parte en el Arreglo de
Lisboa (denominados en adelante “Estados parte en el Arreglo de Lisboa” o “Estados
contratantes del Arreglo de Lisboa”), 12 contribuciones de Estados que no son parte en
el Arreglo de Lisboa (denominados en adelante “Estados que no son parte en el Arreglo
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de Lisboa” o “Estados no contratantes del Arreglo de Lisboa”), una contribucién de una
organizacién intergubernamental, cinco contribuciones de organizaciones no
gubernamentales, una contribuciéon de una organizacion profesional, dos contribuciones
del mundo académico y dos contribuciones de empresas privadas, a saber:

)

ii)

iv)

v)

Vi)

vii)

los siguientes Estados parte en el Arreglo de Lisboa: Bulgaria, Congo, Costa Rica,
Eslovaquia, Francia, Hungria, Israel, Italia, México, Republica Checa, Republica
de Moldova, Peru y Portugal;

los siguientes Estados que no son parte en el Arreglo de Lisboa: Brasil, Espafia,
Estados Unidos de América, Federacion de Rusia, Grecia, Indonesia, Lituania,
Madagascar, Republica Arabe Siria, Suiza, Turquia y Ucrania;

la siguiente organizacion intergubernamental: Unién Europea (UE);

las siguientes organizaciones no gubernamentales: Asociacion Brasilefia de
Propiedad Industrial (ABPI), Asociacion de Marcas de las Comunidades Europeas
(ECTA), Asociacion Internacional de Marcas (INTA), MARQUES (Asociacion de
Propietarios Europeos de Marcas) y Organization for an International Geographical
Indications Network (OriGlIn);

la siguiente organizacion profesional: Bureau national interprofessionnel du
Cognac (BNIC);

los siguientes representantes del mundo académico: Prof. Dr. Alberto Ribeiro de
Almeida (Universidad de Coimbra) y Centro de Estudios Internacionales de la
Propiedad Intelectual (CEIPI);

las siguientes empresas privadas: Debreceni Csoport Husipari Kft. de Hungria y
Mizz Mizz Herbal Fashion de Finlandia.

Los textos integros de esas contribuciones, tal como se recibieron, pueden consultarse
en el sitio Web de la OMPI, en la direccion: http://www.wipo.int/lisbon/.

El presente documento resume las diversas observaciones formuladas en esas
contribuciones, con miras a facilitar el debate del Grupo de Trabajo sobre las cuestiones
planteadas. Este resumen, que figura en el Anexo al presente documento, conserva la
secuencia de los temas que se abordan en el cuestionario de la encuesta.

6. Se invita al Grupo de Trabajo a:

i) tomar nota de los resultados de la
encuesta, tal como figuran en el Anexo al
presente documento, y

ii) decidir sobre cualquier accién de

seguimiento que el Grupo de Trabajo pueda
considerar apropiada.

[Sigue el Anexo]
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BASE DE PROTECCION EN EL PAIS DE ORIGEN

Esta cuestion fue objeto de la primera pregunta del cuestionario de la encuesta. La
pregunta es la siguiente:

Pregunta 1: ¢Debe revisarse la base de la proteccion en el pais de origen prevista
en el Articulo 1.2) del Arreglo y en la Regla 5.2)a)vi) del Reglamento teniendo en
cuenta los distintos medios de proteccion de las indicaciones geograficas
disponibles en el mundo?

Objetivo de la pregunta

2.

El objetivo de la pregunta era conocer los puntos de vista respecto a si la frase
“reconocidas y protegidas como tales” del Articulo 1.2) del Arreglo de Lisboa implica
restringir las denominaciones de origen que pueden ser objeto de registro y proteccion
en virtud del Arreglo Gnicamente a aquellas denominaciones de origen reconocidas y
protegidas en virtud de una legislacion sui generis para la proteccion de las
denominaciones de origen. En particular, las palabras “como tales” se han interpretado
en ese sentido. Sin embargo, como indic6 la Oficina Internacional en el cuestionario, la
frase en cuestidn no impone necesariamente un medio especifico de proteccion de la
denominacién de origen en el pais de origen ni establece la forma especifica de
proteccion juridica. La cuestion pertinente parece ser si una denominacion geografica en
cuestion esta conforme con la definicién establecida en el Articulo 2.1) del Arreglo de
Lisboa. La Regla 5.2)a)vi) del Reglamento del Arreglo de Lisboa se refiere mas
ampliamente a la proteccion en el pais de origen en virtud de disposiciones legislativas o
administrativas, decisiones judiciales o por medio de un registro.

Texto de las disposiciones en cuestion

3.

El texto del Articulo 1 del Arreglo de Lisboa actualmente reza lo siguiente:

“Articulo primero
“[Constitucién de una Unidn particular. Proteccion de las
denominaciones de origen registradas en la Oficina Internacional]l

“l) Los paises a los cuales se aplica el presente Arreglo se constituyen en
Unién particular dentro del marco de la Unién para la Proteccién de la Propiedad
Industrial.

“2)  Se comprometen a proteger en sus territorios, segun los términos del
presente Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros paises de
la Unién particular, reconocidas y protegidas como tales en el pais de origen 'y
registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (Ilamada en lo sucesivo
la «Oficina Internacional» o la «Oficina») a la que se hace referencia en el Convenio que
establece la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la
«Organizacion»).”

Se han agregado titulos a los articulos con el fin de facilitar su identificacion. El texto firmado no
lleva titulos.



LI/WG/DEV/2/2
Anexo, pagina 2

“Regla 5
“Condiciones relativas a la solicitud internacional

[...]

“2)  [Contenido obligatorio de la solicitud internacional] a) En la solicitud
internacional se indicaran:

“vi) el tituloy la fecha de las disposiciones legislativas o
administrativas, y de las decisiones judiciales, o la fecha y el nimero del registro en
virtud de los cuales la denominacién de origen esta protegida en el pais de origen.”

[...]

Los diferentes puntos de vista planteados en las contribuciones que se han recibido se
resumen en los parrafos siguientes. Estos puntos de vista se centran en las partes de
las disposiciones en cuestion que se han subrayado en los parrafos anteriores.

Principales conclusiones

5.

Las diferentes contribuciones que se recibieron en el contexto de la encuesta parece que
confirman que la condicién de que la denominacién de origen deba ser reconocida y
protegida en el pais de origen tiene por efecto que ésta ha de estar constituida por una
denominacién geografica reconocida en el pais de origen en calidad de denominacion de
area geografica que sirve para designar un producto originario de ella, satisface
determinados requisitos (en virtud del Articulo 2 del Arreglo de Lisboa) y recibe
proteccion contra la utilizacién no autorizada (en virtud del Articulo 3 del Arreglo de
Lisboa). Los mecanismos legales por los que el reconocimiento y la proteccion se
aplican en el pais de origen se establecen a través de una legislacion que cumple con
los requisitos de los Articulos 2 y 3 del Arreglo de Lisboa. Estos mecanismos pueden ser
legislacion sui generis u otro tipo de legislacion y, tal como se estipula en la

Regla 5.2)a)vi) del Reglamento del Arreglo de Lisboa, la formalizacién de la proteccién
en virtud de dicha legislacion puede llevarse a cabo en virtud de disposiciones
legislativas o administrativas, de decisiones judiciales o a raiz de un registro.

Sin embargo, como se sefiala en muchas contribuciones a la encuesta, resultaria util
formalizar esta interpretacion flexible de las disposiciones del Articulo 1.2) del Arreglo de
Lisboa y la Regla 5.2)a)vi) del Reglamento del Arreglo y modificar las disposiciones en
cuestion afiadiendo unas palabras en las que se especifique que son aplicables a los
diversos mecanismos de aplicacion de los Articulos 1.2), 2y 3y se aclare si la lista de la
Regla 5. 2)a)vi) es exhaustiva o simplemente indicativa. En algunas contribuciones se
indica que las palabras “como tales” deberian suprimirse del Articulo 1.2) debido a que
pueden conducir a que una interpretacion flexible se ponga en entredicho. En algunas
otras contribuciones se sugiere que podria elaborarse una ley tipo que se centre en los
diversos medios de reconocimiento y proteccion que existen en el mundo.

En muchas contribuciones a la encuesta se indica que, si se modifica el Articulo 2 del
Arreglo de Lisboa para afiadir una definicién de indicaciones geogréaficas en consonancia
con el Articulo 22.1) del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio (“Acuerdo sobre los ADPIC"), como muchos han
sugerido en respuesta a la pregunta 2 del cuestionario de la encuesta, podria ser
adecuado realizar la modificacion correspondiente del Articulo 1.2) del Arreglo de Lisboa.
A este respecto, parece que la cuestion es que una modificacion de este tipo del

Articulo 1.2) deberia tener en cuenta que algunas legislaciones nacionales pueden
establecer una definicién de indicaciones geogréficas y otras legislaciones nacionales
dos definiciones de indicaciones geograficas, a saber una definicién de indicaciones
geogréficas y otra de denominaciones de origen. El reconocimiento y la proteccion en un
pais de origen sobre la base de una sola definicion, tal como figura en una legislacién
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nacional del primer tipo mencionado, puede que no proporcione informacién suficiente
para determinar, sobre la base de legislaciones nacionales que contienen dos
definiciones, si se satisfacen esas dos definiciones o sélo una de ellas. Por supuesto, se
tratara de una cuestion de importancia particular si el alcance de la proteccion de una
denominacién de origen de conformidad con la legislacién nacional es mayor que el que
recibe una indicacion geografica. Esas contribuciones también ponen de relieve que la
cuestion es alin mas importante si el reconocimiento y la proteccion en virtud de la
legislacion nacional se llevan a cabo sobre la base de una marca colectiva, de
certificacion o de garantia, o sobre la base de una ley de competencia desleal o una ley
de proteccion de los consumidores. Otra contribucion defiende el punto de vista de que,
si esos diversos titulos de proteccién pueden constituir la base del registro del sistema
de Lisboa, su ambito de proteccién deberia ponerse en sintonia.

Por consiguiente, parece que es necesario que en los Articulos 1, 2 'y 3 del Arreglo de
Lisboa se proporcionen aclaraciones en relacion con su aplicacién a los diversos medios
de reconocimiento y proteccién que pueden existir a escala nacional, a saber: a) los
titulos de proteccion disponibles para las denominaciones de origen o las indicaciones
geogréficas, tal como se definen en virtud del Arreglo; b) las definiciones del objeto de
proteccion en base a las cuales se conceden titulos de proteccidn; c) el alcance de la
proteccidn en virtud de esos titulos de proteccion para las denominaciones de origen 'y
las indicaciones geogréficas; d) los criterios aplicables para determinar si la proteccion
en el pais de origen en virtud de uno de esos titulos puede ser aceptable para la
proteccidn en virtud de otro de esos titulos en otro Estado parte, especialmente si los
criterios de reconocimiento o el alcance de la proteccion difieren de uno a otro, y €) en
caso de que se pueda otorgar proteccién, hasta qué punto puede concederse en virtud
de mas de un titulo.

Examen sustantivo

9.

10.

En algunas contribuciones se sefiala que, cualesquiera que sean los medios de
proteccion que se aplican en el pais de origen, la presentacién de una solicitud
internacional tiene que estar precedida en ese pais por un examen sustantivo a fin de
validar que la denominacién en cuestion esta conforme con la definicion aplicable en
virtud del Arreglo de Lisboa. En otra contribucion se indica que la proteccion en el pais
de origen deberia seguir siendo un requisito previo para los registros internacionales en
virtud del Arreglo.

TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES

Esta cuestion fue objeto de la pregunta 2 del cuestionario de la encuesta. La pregunta
es la siguiente:

Pregunta 2: ¢Debe modificarse la definicion del Articulo 2 del Arreglo de Lisboa?

Objetivo de la pregunta

11.

El objetivo de esta pregunta era estudiar si resulta necesaria o deseable una
modificacion del Articulo 2 del Arreglo de Lisboa a fin de mejorar el Sistema de Lisboa.
La razén por la que se estudia esto se explicé en el cuestionario de la manera que figura
a continuacion. Aunque existen una serie de legislaciones nacionales que establecen la
proteccion de las denominaciones de origen tomando como base la definicién prevista en
el Articulo 2.1) del Arreglo de Lisboa, otras legislaciones protegen las indicaciones
geograficas sobre la base de la definicion prevista en el Articulo 22.1) del Acuerdo sobre
los ADPIC. Algunas legislaciones contemplan tanto la definicion de “denominacion de
origen” como la definicion de “indicacidn geografica”, o variaciones de estos términos.
Ademas, también hay legislaciones que rigen el mismo tema sin definir el término
“denominacion de origen” o el término “indicacion geogréfica”.



LI/WG/DEV/2/2
Anexo, pagina 4

Texto de las disposiciones en cuestion

12.

13.

El texto del Articulo 2 del Arreglo de Lisboa actualmente reza lo siguiente:

“Articulo 2
“[Definicion de las nociones de denominacién de origen y de pais de origen]

“l)  Se entiende por “denominacion de origen”, en el sentido del presente
Arreglo, la denominacién geogréfica de un pais, de una regién o de una localidad que
sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o caracteristicas se
deben exclusiva o esencialmente al medio geografico, comprendidos los factores
naturales y los factores humanos.

“2)  El pais de origen es aquél cuyo nombre constituye la denominacion de
origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquél en el cual esta situada la
region o la localidad cuyo nombre constituye la denominacién de origen que ha dado al
producto su notoriedad.”

El Articulo 22.1) del Acuerdo sobre los ADPIC dispone lo siguiente:
“Articulo 22: Proteccion de las indicaciones geogréficas
“l.  Alos efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones
geogréficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un
Miembro o de una region o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad,

reputacion, u otra caracteristica del producto sea imputable fundamentalmente a su
origen geogréfico.”

[...]

Conclusion principal

14.

La principal conclusién que se puede extraer de las diversas contribuciones que se han
recibido en el contexto de la encuesta es que el Articulo 2 del Arreglo de Lisboa deberia
cubrir tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geogréficas, aunque
parece que no todos los que han realizado contribuciones comparten este punto de vista.
Sin embargo, se han expresado diferentes opiniones sobre como conseguir esa
cobertura. Tal como se sefiald en los parrafos anteriores, estas opiniones se han
centrado en los elementos de las disposiciones en cuestion, y se resumen en los
parrafos que vienen a continuacion.

¢Denominaciones de origen o indicaciones geograficas?

15.

16.

La propuesta basica que figura en las contribuciones de los Estados parte en el Arreglo
de Lisboa en lo que respecta a que el Arreglo cubra tanto las denominaciones de origen
como las indicaciones geograficas consiste en que se introduzca una definicién de
indicaciones geogréficas en el Articulo 2 del Arreglo de Lisboa. La opinién mayoritaria
de esos Estados contratantes es que debe conservarse la definicion de denominaciones
de origen del Articulo 2 pero que podria afiadirse una segunda definicion a fin de cubrir
las indicaciones geograficas. Como modelo para esa segunda definicion se ha hecho
referencia al Articulo 22.1) del Acuerdo sobre los ADPIC, y también al Articulo 2 del
Reglamento (CE) N° 510/2006 del Consejo de 20 de marzo de 2006 sobre la proteccion
de las indicaciones geograficas y de las denominaciones de origen de los productos
agricolas y alimenticios. En algunas de esas contribuciones también se sugiere que, a
largo plazo, seria deseable hacer converger, o incluso unificar, las definiciones.

La mayor parte de las contribuciones recibidas de los Estados que no son parte en el
Arreglo de Lisboa también sefialan que en el Arreglo de Lisboa tendria que introducirse
una definicion como la que figura en el Articulo 22.1) del Acuerdo sobre los ADPIC.
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18.

19.
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Asimismo, la opinién mayoritaria de esos paises parece ser que deberia mantenerse la
definicion de denominacion de origen que figura en el Articulo 2 del Arreglo de Lisboa
pero que podria afiadirse una segunda definicién a fin de cubrir las indicaciones
geogréficas.

La organizacion intergubernamental que ha contribuido a la encuesta opina que el
Arreglo de Lisboa deberia prever la posibilidad de proteger todas las indicaciones que
satisfacen la definicién del Articulo 22.1) del Acuerdo sobre los ADPIC, y que incluso
podria ser apropiado adoptar una terminologia comun, sustituyendo el término
“denominacion de origen” por el término “indicacion geogréfica” y utilizando la definicion
de indicacién geografica que figura en el Acuerdo sobre los ADPIC.

En lo que respecta a las organizaciones no gubernamentales que han contribuido a la
encuesta, una de ellas sefiala que deberia modificarse el Articulo 2 del Arreglo de Lisboa
a fin de sustituir el término “denominacién de origen” por la nocion mas amplia de
“indicacion geografica”, a los fines de lograr una mayor armonizacién con las definiciones
establecidas en el Reglamento de la Unién Europea y el Acuerdo sobre los ADPIC.
Segun otro punto de vista, debe mantenerse el concepto de denominacién de origen,
que resulta adecuado (es necesario de que exista un vinculo entre el entorno geografico
y la calidad o caracteristicas del producto) y se ha consolidado a lo largo de los afios. A
este respecto, se expresaron dos opiniones, a saber: 1) que deberia modificarse el
Articulo 2 afiadiendo un parrafo en el que se disponga que las indicaciones geograficas
gue entran dentro de la definicion del Acuerdo sobre los ADPIC también se protegeran
como indicaciones geograficas en virtud del Arreglo de Lisboa, y 2) que no deberia
restarse fuerza al Articulo 2 introduciendo una definicion mas amplia. En este contexto,
también se sugiere que en la definicion del Arreglo de Lisboa el término “denominacion
de origen” se sustituya por “denominacion internacional de origen” a fin de evitar
cualquier confusion entre las denominaciones de origen protegidas en virtud del Sistema
de Lisboa y las protegidas en virtud del Reglamento de la Unién Europea.

Las dos contribuciones que se recibieron del mundo académico abogan por la inclusion
en el Arreglo de Lisboa de la definicion de indicaciones geograficas del Acuerdo sobre
los ADPIC, pero manteniendo la distincién entre denominaciones de origen e
indicaciones geogréficas (habida cuenta de la relacion cualitativa aplicable). Ademas, en
una de esas contribuciones se indica que las definiciones deberian permitir que las
indicaciones geogréficas y las denominaciones de origen puedan utilizarse para
productos y servicios. En la otra contribucion se sugiere que se examine la posibilidad
de adoptar un protocolo al Arreglo de Lisboa: mientras que la nocion estricta de
denominacién de origen se mantendria en el Arreglo de Lisboa, en ese protocolo se
podria utilizar la nocién mas consensuada y flexible de indicacion geogréafica, tal como se
define en el Acuerdo sobre los ADPIC. En relacién con las denominaciones geogréficas
registradas como denominaciones de origen en virtud del Arreglo de Lisboa y también
como indicaciones geograficas en virtud del protocolo propuesto, el Arreglo de Lisboa
continuaria siendo aplicado con normalidad por las partes contratantes, o por las partes
contratantes tanto del Arreglo de Lisboa como de dicho protocolo, y el protocolo se
aplicaria cuando una de las partes contratantes fuese parte en el protocolo pero no en el
Arreglo de Lisboa.

La organizacién profesional que ha contribuido a la encuesta opina que resultaria Gtil
poner en consonancia la definicion de denominacion de origen en virtud del Arreglo de
Lisboa con la de indicacién geogréfica a tenor de lo dispuesto en el Acuerdo sobre los
ADPIC, a fin de que el Articulo 2 del Arreglo establezca, por ejemplo, “Definiciones de
nociones de apelaciones de origen o indicaciones geograficas y pais de origen” o
“Definiciones de nociones de indicaciones geograficas y pais de origen”.
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Alcance del término “Denominacién geogréafica” >

21.

22.

En algunas contribuciones de Estados parte en el Arreglo de Lisboa se indica que el
Articulo 2 del Arreglo deberia modificarse a fin de incluir los nombres geograficos y no
geograficos tradicionales. En otra contribucion se sefiala que esta modificacion no es
necesaria, ya que una amplia interpretacion de la nocién de “denominacion geografica”
(o incluso “nombre geogréfico”) incluiria toda clase de signos que puedan servir para
designar un producto procedente de un determinado territorio. Asimismo, también se
sugirié que “un nombre geografico” podria sustituirse por “una indicacion utilizada para
identificar un producto como procedente de...”, a fin de abarcar también las
denominaciones tradicionales que tienen connotaciones geograficas.

En otras contribuciones a la encuesta, incluidas las de algunos Estados que no son parte
en el Arreglo de Lisboa, una organizacion no gubernamental y ambas contribuciones del
mundo académico, también se ha expresado la opinién de que la nocién de
denominacioén de origen deberia ampliarse a fin de incluir también las denominaciones
tradicionales (a saber, las denominaciones de origen que no tienen un nombre
geografico pero que, sin embargo, se percibe que tienen un origen geografico
especifico).

Areas transfronterizas; nocién de “pais de origen”

23.

24,

25.

En algunas contribuciones se sefiala que deberia revisarse la definicion de “pais de
origen” del Articulo 2.2) del Arreglo de Lisboa a fin de dar cabida: 1) a la posible
adhesién de organizaciones intergubernamentales, y 2) al registro de las
denominaciones de origen sobre productos procedentes de areas transfronterizas. En la
contribucién de uno de los representantes del mundo académico se propone suprimir el
Articulo 2.2).

En lo que respecta al punto 1) del parrafo anterior, en las contribuciones de dos Estados
parte en el Arreglo de Lisboa, una organizacion no gubernamental, la organizacion
intergubernamental que ha respondido al cuestionario y uno de los representantes del
mundo académico se sefiala que el Arreglo de Lisboa deberia modificarse a fin de
permitir la adhesion de las organizaciones intergubernamentales o regionales y, de esta
forma, convertirlo en mas atractivo y hacer que aumenten las posibilidades de nuevas
ratificaciones.

En relacion con el punto 2), en la contribucién de un Estado parte en el Arreglo de Lisboa
se sugiere que el Reglamento del Arreglo podria disponer expresamente la posibilidad
de solicitudes transfronterizas, que tendrian que ser presentadas conjuntamente por
grupos de productores de un area geogréafica transfronteriza, ya que nada en el Arreglo
de Lisboa justifica el hecho de asumir que una denominacién de origen sélo pueda
solicitarse en el pais de origen. Un Estado no contratante del Arreglo de Lisboa también
opina que, habida cuenta de que el entorno geografico que proporciona el producto, al
que hacen referencia la denominacién de origen y ciertas cualidades o caracteristicas,

Después de realizar consultas con los Estados parte en el Arreglo de Lisboa, de conformidad con
el Articulo 17.1)b) del Arreglo de Lisboa, el Director General ha tomado las disposiciones
necesarias para corregir las versiones en inglés y espafiol del Arreglo de Lisboa. Una de las
correcciones que se ha realizado en la version en inglés corresponde al término “geographical
name” de la antigua versién, que se ha cambiado por “geographical denomination”. Se trata de una
traduccion mas fiel del término “dénomination géographique” que aparece en la version en francés,
que fue la versién que se utilizé para firmar el Arreglo (véase Articulo 17.1)a) del Arreglo).
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puede ser compartido por varios paises (areas transfronterizas), debe estipularse que
una denominacion de origen de ese tipo podra ser registrada, de manera individual o
colectiva, por los paises interesados. Esta opinidon también la comparte la organizacion
intergubernamental que ha contribuido a la encuesta.

Calidad, reputacion, caracteristicas y vinculo con el entorno geografico®

26.

27.

28.

Un Estado parte en el Arreglo de Lisboa sefiala que, habida cuenta de la redaccion del
Articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, la nocién de “reputacion” deberia incluirse en
la definicion que figura en el Articulo 2.1) del Arreglo, logrando de esta forma un mayor
nivel de convergencia a escala internacional. Otro Estado parte en el Arreglo opina que
la definicion de denominacion de origen corresponde a una practica establecida y una
realidad concreta en relacién con productos que poseen caracteristicas derivadas de un
determinado entorno natural y de los conocimientos técnicos de los habitantes del &rea
de produccion, y, por consiguiente, no deben alterarse los criterios necesarios para
poder obtener su proteccion. En la contribucidn de uno de los representantes del mundo
académico se expresa una preferencia por el mantenimiento del requisito en lo que
respecta a una fuerte conexidn con el entorno geografico, pero sugiere que este vinculo
puede basarse en “los factores naturales o los factores humanos” y no en “los factores
naturales y los factores humanos”, como se estipula actualmente.

Un Estado no contratante del Arreglo de Lisboa sefiala que no es deseable que la
definicion de denominacion de origen que figura en el Articulo 2.1) del Arreglo de Lisboa
incluya la nocién de “reputacion”. Para una denominacién de origen deberia seguir
siendo obligatorio demostrar que existe un vinculo entre la calidad o las caracteristicas
del producto y su entorno geografico (incluidos los factores naturales y humanos). Por si
sola, la reputacion no puede ser un criterio en base al cual pueda establecerse un
vinculo de ese tipo cuando se trata de una denominacion de origen. No ocurre lo mismo
en lo que respecta a las indicaciones geogréficas en virtud del Articulo 22.1) del Acuerdo
sobre los ADPIC. La reputacion tampoco puede ser un criterio obligatorio para las
denominaciones de origen. Uno de los representantes del mundo académico apoya esta
opinién. Otro Estado que no es parte en el Arreglo de Lisboa sefiala que la definicion del
Articulo 2 del Arreglo podria mejorarse incluyendo la posibilidad de registrar una
indicacion geogréfica que sirva para designar un producto cuya reputacion se debe al
entorno geogréfico.

ALCANCE DE LA PROTECCION

Esta cuestion fue objeto de las preguntas 3 y 4 del cuestionario de la encuesta. Las
preguntas son las siguientes:

Pregunta 3: ¢ Debe modificarse el Articulo 3 del Arreglo de Lisboa de modo que
aborde la proteccion de las denominaciones de origen contra su uso para designar
productos que no sean del mismo género? y, en caso afirmativo, ¢.cuales son
criterios que deben tenerse en cuenta?

Pregunta 4: ¢ Qué modificaciones habria que introducir en el Articulo 3 en funcién
de las repuestas a las preguntas 1y 2 que anteceden?

Véase nota a pie de pagina 1. Una de las correcciones de la version en inglés concierne a la
expresion “quality and characteristics” de la antigua versién, que se ha cambiado por la expresion
“quality or characteristics” a fin de ponerla en consonancia con “la qualité ou les caracteres” del
texto francés.
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Objetivo de las preguntas

29.

30.

La pregunta 3 se formul6 con tres objetivos. El primer objetivo consistia en examinar si
el alcance de la proteccioén en virtud del Articulo 3 del Arreglo de Lisboa se entiende, por
lo general, de la misma manera que se explica en el cuestionario, a saber, que, aunque
el Arreglo de Lisboa no define los términos “usurpacion” e “imitacion”, que contiene su
Articulo 3, la historia de su negociacion parece que demuestra que esos términos tienen
por objeto impedir el uso de una denominacion de origen registrada internacionalmente
para designar un producto del mismo género que no sea originario del lugar designado
por la denominacion de origen, o un producto del mismo género que, si bien es originario
del mismo lugar, no satisface los requisitos de calidad o no posee las caracteristicas
propias de la denominacion de origen. El segundo objetivo de la pregunta era conseguir
informacion sobre si la proteccién en base a esos términos se considera suficiente. El
tercer objetivo de la pregunta 3 era examinar si su alcance deberia ampliarse a fin de
proporcionar también proteccién contra la utilizacion de productos que no son del mismo
género que los productos a los que se aplica la denominacién de origen registrada
internacionalmente.

A este respecto, el objetivo de la pregunta 4 era examinar qué cambios habria que
realizar en el Articulo 3 en funcién de todos los cambios que, en respuesta a las
preguntas 1y 2, respectivamente, se ha sugerido introducir en los Articulos 1y 2.

Texto de las disposiciones en cuestion

31.

El Articulo 3 del Arreglo de Lisboa actualmente estipula lo siguiente:

“Articulo 3
“[Contenido de la proteccion]

“La proteccién sera asegurada contra toda usurpacién o imitacidn, incluso si el
verdadero origen del producto figura indicado o si la denominacién se emplea en
traduccion o va acompafiada de expresiones tales como «género», «tipo», «manera»,
«imitacién» o similares.”

Principales conclusiones

32.

33.

34.

Mientras que las contribuciones de los Estados parte en el Arreglo de Lisboa en general
confirman que se comprenden bien los términos “usurpacion e imitacion” que figuran en
la descripcion antes mencionada, en las contribuciones de los Estados que no son parte
en el Arreglo de Lisboa generalmente se piden aclaraciones sobre el significado de esos
términos.

Aunque parece que algunos Estados parte en el Arreglo de Lisboa opinan que el alcance
de la proteccién en virtud del Articulo 3 es suficiente, otros Estados parte indicaron que
el Articulo 3 tiene que modificarse a fin de cubrir ciertos tipos de usos que no cubren los
términos “usurpacion e imitacién”, tanto en relacion con el uso de la denominacién de
origen en productos del mismo tipo como respecto de productos que no son del mismo
tipo. En algunas de las otras contribuciones también se han realizado sugerencias a
este respecto.

Habida cuenta de las respuestas que se recibieron en relacién con las preguntas 1y 2
del cuestionario, tal como se indic6 en los parrafos 7 y 8 se tendrian que proporcionar
aclaraciones en el Articulo 3 del Arreglo de Lisboa.
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Alcance de las disposiciones actuales del Articulo 3

35.

36.

37.

En algunas contribuciones se indica que la proteccién en virtud de las disposiciones del
Articulo 3 puede utilizarse frente a cualquier utilizacion directa o indirecta en relacion con
productos y servicios idénticos o comparables. Sin embargo, también se sefiala que las
denominaciones no sélo deben protegerse en caso de utilizacion en productos
“comparables”, ya que, a primera vista, no parece estar justificado limitarse a esos
productos. En otra contribucién se indica que dicha proteccién deberia seguir
limitandose a la utilizacidn en relacion con productos o servicios idénticos o similares.
Sin embargo, también se ha expresado la opinion de que esos criterios basados en la
marca no encajan necesariamente con los criterios en base a los que se protegen las
denominaciones de origen. En otra contribucién se pide que la proteccién se amplie a
productos relacionados o vinculados.

En una serie de contribuciones se sugiere que podrian aplicarse criterios que no sean la
“usurpacion y la imitaciéon”. En algunas se sefiala que, en lugar de eso, deberian
utilizarse criterios centrados en los usos que pueden generar confusion. Segun otra de
estas opiniones, los conceptos de “usurpacion e imitacion” deberian alinearse con las
normas de posibilidad de confusién o dilucién o usurpacion de la reputacion de
conformidad con la legislacion de marcas. Sin embargo, también se indica lo contrario, a
saber que deberian descartarse los criterios vinculados con un riesgo de confusion entre
productos, ya que las denominaciones de origen se protegen en base a su calidad o
caracteristicas inherentes y no en base a su caracter distintivo entre otros productos.
También se propone sustituir los términos “usurpacion o imitacion” por la prohibicién de
la utilizacion de términos de rectificacion tales como “tipo”, “especie”, “género”, “sistema”,
“similar”, “substituto”, “idéntico”, u otros términos similares, en un producto, contenedor,
caja, cinta, etiqueta, factura, folleto, afiche o cualquier otro medio de divulgacion o
anuncio, sin indicar claramente la verdadera procedencia del producto.

Asimismo, se sugiere que se aclare que la usurpacion y la imitacién no sélo cubren los
casos en los que en el producto o bien no se ha indicado el verdadero origen de la
denominacién, sino también las situaciones en las que el producto o bien no cumple con
los requisitos en materia de denominacién de origen.

Uso para designar productos que no sean del mismo género

38.

39.

40.

Algunos Estados parte en el Arreglo de Lisboa han indicado que el Articulo 3 no deberia
modificarse a fin de disponer la proteccion frente a todo uso de la denominacién de
origen en relacion con productos que no sean del mismo género. Algunos de los
Estados que no son parte en el Arreglo de Lisboa comparten este punto de vista.

En una serie de contribuciones se ha expresado la opinién de que, cuando no queda
claro qué es lo que cubren los términos “usurpacion o imitacién”, tampoco queda claro si
su alcance se limita a los productos que son del mismo género o se extiende a los
productos que no son del mismo género. Uno de los Estados parte en el Arreglo de
Lisboa indica que su legislacion prohibe el uso indebido de una denominacién de origen
y que, aunque en ésta no se especifica lo que constituye uso indebido, es menos
probable que éste se produzca en lo que respecta a productos que no son del mismo
género. En otra de esas contribuciones, realizada por una organizacion no
gubernamental, se sugiere que se modifique el Articulo 3 a fin de afladir una segunda
frase que rece: “La proteccion prevista en este Articulo también se aplica a la utilizacién
ilicita de la denominacién de origen en productos que no sean del mismo género”.

En otras contribuciones se sugiere que se realice una modificacion del Articulo 3 a fin de
estipular otros criterios sobre la base de los cuales se protegeran las denominaciones de
origen frente a su uso en productos que no son del mismo género. Se han propuesto
diferentes criterios, que pueden clasificarse de la manera siguiente:



41.

42.

43.

44.
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i) Criterios centrados en el uso que tiene por objeto obtener un beneficio que no
pueda justificarse, o si se perjudica la reputacion de la denominacion de origen.

ii) Criterios centrados en el uso o la evocacion de la denominacion en la designacion
0 presentacion de un producto, cuando dicho uso o evocacién es de una
naturaleza tal que resulta engafiosa para el publico en lo que respecta al origen
geograéfico del producto de que se trate y la composicién de los productos; o
criterios centrados en una utilizacion que explote o debilite la reputacion de la
denominacién de origen.

iii) Criterios centrados en la utilizaciéon deshonesta o engafiosa en lo que respecta a
los productos, su origen o su fabricante.

iv)  Criterios centrados en todo uso, segun cuél sea el tipo o género de productos y su
origen, y también en si el uso entra dentro del &mbito de los usos autorizados por
la autoridad competente.

V) Criterios centrados en actos de competencia desleal, en particular en las
actividades parasitarias.

vi)  Criterios centrados en el uso que puede causar confusion.

En lo que respecta a los criterios mencionados en el parrafo anterior en los puntos i), iii)
y V), en algunas contribuciones se especifica que, ademas, la utilizacién en cuestion
debe haberse realizado de mala fe.

En cuanto a los criterios sefialados en el punto ii) del parrafo 40, en algunas
contribuciones se indica que “evocacion” se refiere a situaciones en las que el término
utilizado para designar un producto incorpora parte de una denominacion o indicacién
protegida, por lo que cuando el consumidor ve el nombre del producto, la imagen que
éste provoca en su mente es la del producto cuya denominacion o indicacion se protege.

En relacion con los criterios sefialados en el punto v) del parrafo 40, se indica que este
tipo de violaciones concierne fundamentalmente a las denominaciones con mucha
reputacion y que para determinar si una denominacion tiene suficiente reputacion
pueden utilizarse diversos criterios: duracion del uso, alcance del uso comercial,
conocimiento de la denominacion por una parte significativa del publico pertinente (tal
como puede sustentarse utilizando encuestas, publicaciones, actividades de promocion,
etc.). Estos criterios tienen que aplicarse en el pais en el que debe tener efecto la
proteccion que se ha solicitado.

Respecto de los criterios sefialados en el punto vi) del parrafo 40, también se expresa un
punto de vista contrario, a saber que debe descartarse el criterio vinculado con el riesgo
de confusién entre productos, ya que las apelaciones de origen estan protegidas
partiendo de su calidad o caracteristicas inherentes y no en base a su caracter distintivo
entre otros productos.

Nuevas formas de usurpacion

45.

Se ha expresado la opinién de que el desarrollo de nuevas tecnologias conduce a
nuevas formas de usurpacién, especialmente a través del uso en los nombres de
dominio de denominaciones geogréficas protegidas por denominaciones de origen.
Aungue el registro internacional de una denominacion de origen en virtud del Arreglo de
Lisboa conduce a obtener un titulo de proteccién internacional que abarca la proteccion
contra dichas practicas, su eficacia podria mejorarse, en particular si la denominacion de
origen pudiera beneficiarse de las disposiciones que establecen los procedimientos de
resolucion de controversias.
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Relacion entre las indicaciones geograficas y las marcas

46.

47.

48.

Algunos participantes en la encuesta han propuesto que en el Arreglo se incluyan
disposiciones que aborden la relacién entre las marcas y las indicaciones geograficas o
denominaciones de origen. Dichas disposiciones deberian otorgar proteccion a las
indicaciones geogréficas y denominaciones de origen frente al registro de marcas que
contengan una indicacion geografica o una apelacion de origen o que consistan en ella,
si su uso puede provocar una de las situaciones cubiertas por el Articulo 3. Sin
embargo, también deberian establecerse disposiciones a fin de salvaguardar derechos
sobre marcas adquiridos de buena fe antes de la fecha en la que se empez6 a proteger
la indicacién geogréfica o la apelacion de origen. Ademas, deben establecerse
disposiciones para proteger las marcas notoriamente conocidas frente al registro de una
indicacién geografica o una apelacion de origen, si ello puede resultar engafioso para el
consumidor en lo que respecta a la verdadera identidad del producto.

Una de las organizaciones no gubernamentales también opina que la relacion entre las
marcas Yy las denominaciones de origen o indicaciones geograficas esta regida por los
principios de prioridad, exclusividad y territorialidad, en base a lo cual debe denegarse o
invalidarse la proteccion de una denominacién de origen o indicacién geogréfica cuando
entra en conflicto con marcas ya existentes. Esto se determina desde la perspectiva del
pais en el que se solicita la proteccion. Bajo ninguna circunstancia podra utilizarse la
proteccidn de una denominacion de origen o indicacion geografica como base para una
reclamacién con miras prohibir el uso de una marca con una prioridad anterior a la
denominacién de origen o indicacion geografica.

PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD O DE REGISTRO

Esta cuestion fue objeto de la pregunta 5 del cuestionario de la encuesta. La pregunta
es la siguiente:

Pregunta 5: ¢Contiene la solicitud o el procedimiento de registro elementos que
es necesario mejorar? y, en caso afirmativo, ¢ cudles son esos elementos?

Objetivo de la pregunta

49.

En su introduccién a las preguntas 5 a 8 del cuestionario, la Oficina Internacional explicé
gue la historia de negociacion del Arreglo de Lisboa pone de manifiesto que el Sistema
de Lisboa permite: a) exigir al pais de origen que suministre suficiente informacion en
las solicitudes internacionales para permitir que los demas Estados contratantes realicen
un examen adecuado con miras a determinar si pueden asegurar la proteccién de las
denominaciones de origen en cuestion registradas internacionalmente; b) exigir a esos
otros paises que, en el plazo de un afo contado desde la recepcion de la notificacién del
registro internacional, tomen una decision respecto a la proteccion y, en caso de
declaracion de denegacion, que especifiquen los motivos de tal denegacion; y c) evitar
que la denominacién de origen en cuestion se transforme en una denominacion
genérica. En este contexto, el objetivo de la pregunta 5 era examinar si los requisitos
actuales para las solicitudes internacionales son suficientes para permitir un examen
adecuado por parte de otros Estados parte en el Arreglo de Lisboa.
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Texto de las disposiciones en cuestion

“Articulo 5
“[Registro internacional; [...]]

“1)  Elregistro de las denominaciones de origen se efectuara en la Oficina
Internacional a peticion de las Administraciones de los paises de la Union particular, en
nombre de las personas fisicas o morales, publicas o privadas, titulares del derecho de
usar esas denominaciones segun su legislacion nacional.

“2)  La Oficina Internacional notificara sin demora los registros a las
Administraciones de los diversos paises de la Unién particular y los publicara en un
repertorio periodico.”

“Regla 5
“Condiciones relativas a la solicitud internacional

“l)  [Presentacion] La solicitud internacional sera presentada a la Oficina
Internacional por la Administracion competente del pais de origen en el formulario oficial
previsto a ese efecto, y deberd estar firmada por dicha Administracion.

“2)  [Contenido obligatorio de la solicitud internacional] a) En la solicitud
internacional se indicaran:

“i) el pais de origen;

“iiy  eltitular o los titulares del derecho a usar la denominacion de
origen, designados de forma colectiva 0, si una designacién colectiva es imposible,
especificados por su nombre;

“iii)  la denominacion de origen para la que se solicita el registro, en el
idioma oficial del pais de origen o, cuando el pais de origen tenga varios idiomas
oficiales, en uno o varios de dichos idiomas;

“iv) el producto al que se aplica la denominacion;

“v) el area de produccidn del producto;

“vi) el tituloy la fecha de las disposiciones legislativas o
administrativas, y de las decisiones judiciales, o la fecha y el nUmero del registro en
virtud de los cuales la denominacion de origen esta protegida en el pais de origen.

“b)  Cuando los nombres del titular o de los titulares del derecho a usar la
denominacion de origen o del area de produccion estén en caracteres no latinos, dichos
nombres se indicaran mediante una transcripcion en caracteres latinos; la transcripcion
se basara en el sistema fonético del idioma de la solicitud internacional.

“c)  Cuando la denominacidn de origen esté en caracteres no latinos, la
indicacién a la que se refiere el apartado a)iii) debera ir acompafiada de una
transcripcion en caracteres latinos; la transcripciéon se basara en el sistema fonético del
idioma de la solicitud internacional.

“d) La solicitud internacional debera ir acompafiada de una tasa de
registro cuyo importe se establece en la Regla 23.”

“3) [Contenido facultativo de la solicitud internacional] La solicitud internacional

podra indicar o contener:

“I) ladireccidn del titular o titulares del derecho a usar la
denominacion de origen;

“il)  una o varias traducciones de la denominacion de origen, en tantos
idiomas como lo desee la Administracion competente del pais de origen;

“lii)  una declaracion a los efectos de que no se reivindico la proteccion
en relacién con determinados elementos de la denominacién de origen;

“iv)  una declaracién segun la cual se renuncia a la proteccién en uno o
en varios paises contratantes especificamente designados;

“v)  una copia, en el idioma original, de las disposiciones, las
decisiones o el registro mencionados en el parrafo 2)a)vi).”
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“Regla 6
“Solicitudes irregulares

“l) [Examen de la solicitud y subsanacion de las irregularidades] a) Sin
perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 2), si la Oficina Internacional estima que la solicitud
internacional no cumple los requisitos establecidos en la Regla 3.1) o en la Regla 5.1)

y 2), diferiré el registro e invitard a la Administracion competente a subsanar la
irregularidad observada en un plazo de tres meses contados a partir de esa invitacion.

“b)  Sila Administracion competente no subsana la irregularidad
observada en un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la invitacién
mencionada en el apartado a), la Oficina Internacional enviara una comunicacion a dicha
Administracion, recordandole su invitacion. El envio de esa comunicacion no incidira en
modo alguno en el plazo de tres meses mencionado en el apartado a).

“c)  Sila Oficina Internacional no recibe la subsanacion de la irregularidad
en el plazo de tres meses especificado en el apartado a), rechazara la solicitud
internacional e informara de ello a la Administracién competente del pais de origen.

“d)  Cuando, de conformidad con el apartado c), se rechace una solicitud
internacional, la Oficina Internacional reembolsard las tasas pagadas en relacion con esa
solicitud, previa deduccion de la cantidad correspondiente a la mitad de la tasa de
registro mencionada en la Regla 23.

“2)  [Solicitud internacional no considerada como tal] Si la solicitud internacional
no ha sido presentada a la Oficina Internacional por la Administracién competente del
pais de origen, no sera considerada como tal por la Oficina Internacional y se devolvera
al remitente.”

“Regla 7
“Inscripcion de la denominacion de origen en el Registro Internacional

“l) [Registro, certificado y notificacion] Cuando la Oficina Internacional estime
gue la solicitud internacional se ajusta a los requisitos establecidos en las Reglas 3.1)
y 5, inscribira la denominacion de origen en el Registro Internacional, remitira un
certificado de registro internacional a la Administraciéon que haya solicitado el registro y
notificara dicho registro internacional a la Administracion competente de los otros paises
contratantes respecto de los cuales no se haya renunciado a la proteccion.

“2)  [Contenido del registro] En el registro internacional figuraran o se indicaran:
“i)  todos los datos contenidos en la solicitud internacional;
“ii)  elidioma en el que la Oficina Internacional haya recibido la
solicitud internacional;
“iii) el namero del registro internacional;
“iv)  la fecha del registro internacional.”

“Regla 8
“Fecha del registro internacional y sus efectos

“1) [Irregularidades que afectan a la fecha del registro internacional] Cuando la
solicitud internacional no contenga todas las indicaciones siguientes:
“i) el pais de origen;
“ii)  eltitular o los titulares del derecho a usar la denominacion de
origen;
“iii)  la denominacién de origen cuyo registro se solicita; y
“iv) el producto al que se aplica la denominacion,

el registro internacional llevard la fecha en la que la Oficina Internacional reciba la dltima
de las indicaciones omitidas.
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“2)  [Fecha del registro internacional en los otros casos] En el resto de los
casos, el registro internacional llevara la fecha en la que la Oficina Internacional haya
recibido la solicitud internacional.

“3) [Fecha a partir de la cual produce efectos el registro internacional] a) Una
denominacién de origen que haya sido objeto de un registro internacional estara
protegida, en cada pais contratante que no haya declarado de conformidad con el
Articulo 5.3) que no puede asegurar la proteccién de la denominacién, o que ha enviado
a la Oficina Internacional una declaracién de concesion de la proteccion de conformidad
con la Regla 11bis, a partir de la fecha del registro internacional o, cuando un pais
contratante haya efectuado una declaracion de conformidad con el apartado b), a partir
de la fecha mencionada en esa declaracion.

“b)  Un pais contratante podra notificar al Director General, en una
declaracion, que, de conformidad con la legislacion de ese pais, una denominacion de
origen que haya sido objeto de un registro internacional estara protegida a partir de la
fecha mencionada en la declaracién, la cual no podra, sin embargo, ser posterior a la
fecha de vencimiento del plazo de un afio establecido en el Articulo 5.3) del Arreglo.”

Principales conclusiones

50.

51.

52.

En las contribuciones de muchos Estados parte en el Arreglo de Lisboa se indica que los
procedimientos de solicitud o registro no requieren ninguna mejora concreta. Segun
estas contribuciones, los requisitos actuales para las solicitudes son suficientes. Esta
opinion la comparten dos Estados que no son parte en el Arreglo de Lisboa, dos
organizaciones no gubernamentales, y uno de los representantes del mundo académico.
Sin embargo, unos de los Estados parte en el Arreglo indica que resulta importante
garantizar que los Estados parte tratan por igual todas las solicitudes internacionales.

Por lo general, las contribuciones de los Estados que no son parte en el Arreglo de
Lisboa reflejan la opinién de que esta cuestion concreta concierne basicamente a los
Estados contratantes del Arreglo y que es dificil responder sin tener experiencia en lo
gue respecta a los procedimientos de solicitud o de registro en virtud del Arreglo de
Lisboa.

Sin embargo, se han realizado algunas sugerencias en relacion con ciertas
modificaciones en los procedimientos, tal como se refleja en los parrafos que vienen a
continuacion

Informacién que contiene la solicitud internacional y acceso a dicha informacion

53.

En algunas contribuciones, tanto de Estados parte en el Arreglo de Lisboa como de
Estados que no son parte en el Arreglo, se indica que la informacién que se proporciona
en las solicitudes internacionales podria mejorarse y sugieren que deberia pedirse al
pais de origen que en la solicitud internacional mencione explicitamente los elementos
en base a los cuales se protege la denominacion de origen, especialmente los elementos
gue ponen de manifiesto que se han cumplido los requisitos de la definicion que figura en
el Articulo 2 del Arreglo de Lisboa, incluidos los concernientes a la relacion entre el
producto y el area de produccion (en particular, la calidad, caracteristicas o reputacion
del producto que se pueden atribuir fundamentalmente al origen geografico), o que
sefiale como se puede acceder facilmente a dicha informacion. Esto ayudara a los otros
Estados parte en el Arreglo de Lisboa a realizar andlisis independientes sobre si se
cumplen los requisitos para otorgar proteccion y sobre si se puede otorgar dicha
proteccion; y permitird que se informe adecuadamente al publico y a los comerciantes y
titulares de marcas posiblemente afectados. En la contribuciéon de una de las empresas
privadas se sugiere que debe haber mas flexibilidad en lo que respecta a la traduccion
de los nombres a otros idiomas, ya que las traducciones literales no siempre son buenas
traducciones.
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Condiciones relativas a la solicitud internacional

54.

55.

56.

57.

58.

Algunas otras contribuciones van mas alla y sugieren modificar la Regla 5.2)a). Por
consiguiente, se sefiala que habria que afiadir la condicién de que en la solicitud
internacional se mencionen los elementos que demuestran la relacién que existe entre el
producto y el area de produccion (en particular, la calidad, caracteristicas o la reputacion
del producto que se pueden atribuir fundamentalmente al origen geogréfico). Asimismo,
se ha sugerido que se exija que las solicitudes internacionales reflejen las
especificaciones del producto, asi como la identidad de los organismos que se ocupan
de verificar la observancia y las tareas que éstos llevan a cabo.

También se ha propuesto que se simplifique la lista de requisitos que figura en la Regla
5. 2)a), debido a que, por ejemplo, el area de produccion ya deberia estar cubierta como
un elemento de la disposicidn, decision o registro en virtud del cual se protege la
denominacién de origen en el pais de origen. Sin embargo, segun otra sugerencia
deberia exigirse al pais de origen que defina claramente las fronteras de cada
denominacion de origen, a saber, los limites de determinada localidad geogréfica, region
o territorio en relacion con los que se ha concedido la denominacion de origen, asi como
la conexion entre las calidades o caracteristicas del producto y el entorno geografico del
area de produccion.

Asimismo, se ha sefialado que, si se modifican los Articulos 1y 2 del Arreglo, tal como
se ha sugerido en diversas contribuciones, podria ser necesario realizar las
modificaciones correspondientes en las solicitudes internacionales y los procedimientos
de registro. Segun una propuesta mas concreta, en los procedimientos de solicitud y
registro deberian contemplarse las denominaciones de origen o indicaciones geogréficas
gue consisten en disefios 0 imagenes.

En otras contribuciones se ha pedido la modificacién de la Regla 5 del Reglamento del
Arreglo de Lisboa a fin de que, para facilitar las notificaciones a los titulares de derechos,
en las solicitudes internacionales figuren los nombres de las personas juridicas o
naturales concretas asi como sus direcciones.

DECLARACIONES DE DENEGACION

Esta cuestion fue objeto de la pregunta 6 del cuestionario de la encuesta. La pregunta
es la siguiente:

Pregunta 6: ¢ Contienen los procedimientos de notificacién de declaracién de
denegacion, retirada de una declaracion de denegacion y declaracién de
concesion de la proteccidn elementos que es necesario mejorar? y, en caso
afirmativo, ¢ cuales son esos elementos?

Objetivo de la pregunta

59.

En su introduccion a las preguntas 5 a 8 del cuestionario, la Oficina Internacional explicd
gue la historia de negociacion del Arreglo de Lisboa pone de manifiesto que el sistema
de Lisboa permite: a) exigir al pais de origen que suministre suficiente informacion en
las solicitudes internacionales para permitir que los demas Estados contratantes realicen
un examen adecuado con miras a determinar si pueden asegurar la proteccién de las
denominaciones de origen en cuestién registradas internacionalmente; b) exigir a esos
otros paises que, en el plazo de un afio contado desde la recepcién de la notificacién del
registro internacional, tomen una decision respecto a la proteccién y, en caso de
declaracién de denegacion, que especifiquen los motivos de tal denegacién; y c) evitar
gue la denominacién de origen en cuestion se transforme en una denominacion
genérica. En este contexto, el objetivo de la pregunta 6 era examinar si las disposiciones
del Arreglo de Lisboa y del Reglamento del Arreglo en relacidn con las declaraciones de
denegacion, la retirada de dichas declaraciones y la declaraciéon de concesion de
proteccidn abordan la cuestion de manera satisfactoria.



60.

61.

62.

63.
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Explicando de manera mas pormenorizada las disposiciones en cuestién, a la luz de la

historia de la negociacion del Arreglo de Lisboa, en la resefia del Arreglo de Lisboa que
se distribuy6 junto con el cuestionario de la encuesta, la Oficina Internacional indicé que
las declaraciones de denegacion tienen que satisfacer dos requisitos:

a) El primero atafie a los plazos: la denegacion ha de ser notificada a la Oficina
Internacional en el plazo de un afio a partir de la fecha de recepcion de la
notificacion de registro por la Administracion competente del pais contratante
interesado.

b) El segundo requisito atafie al contenido: en la declaracién de denegacion se han
de indicar los motivos de denegacion.

Tal como pone de relieve la historia de la negociacion, la denegacién podra basarse en
situaciones de hecho o de derecho. Por ejemplo, la Administracion competente de un
pais contratante podra basar su denegacién en que la denominacion ya ha adquirido, en
su territorio, un caracter genérico para designar el producto o servicio al que se refiere, o
en que la designacion geografica no se ajusta a la definicion de denominacion de origen
establecida en el Arreglo de Lisboa, o en que la denominacién en cuestion plantearia un
conflicto con una marca u otro derecho que ya esta protegido en ese pais. En la
practica, se han invocado diversos motivos en las declaraciones de denegacion, tal como
ponen de manifiesto las estadisticas publicadas por la Oficina Internacional en el Boletin
oficial Las Denominaciones de origen"’.

Sin embargo, los motivos por los cuales el pais decide denegar la proteccion constituyen
el posible punto de partida para un debate con el objeto de llegar a un acuerdo °. Dicho
acuerdo puede resultar en el retiro parcial o total de una denegacion. La Regla 11 del
Reglamento prevé un procedimiento de notificacion de esos retiros y su inscripcion en el
Registro Internacional.

Cuando se reciba de la Administracion competente de un pais contratante y dentro del
plazo prescrito una declaracion de denegacion, la Oficina Internacional la comunicara a
la Administracién competente del pais de origen, la incluira en el Registro Internacional y
la publicara en el Boletin °. La Administracién competente del pais de origen la
comunicara a su vez a las partes interesadas, que podran valerse de los mismos
recursos administrativos y juridicos disponibles a tal efecto para los nacionales del pais
que haya emitido la oposicién’.

Véase, especialmente, el tltimo nimero del Boletin (N° 38) que puede consultarse, en formato
PDF, en la pagina del sistema de Lisboa del sitio Web de la OMPI, donde también se pueden
consultar los niumeros anteriores del Boletin.

Actas de la Conferencia de Lisboa, pag. 817: “El procedimiento previsto da a los paises que
reciben la notificacion de la denominacion de origen por conducto de la Oficina Internacional la
posibilidad de oponerse a cualquier situacion de hecho o de derecho preexistente que impidiera la
concesion de la proteccion, en la totalidad o una parte del territorio de la Union restringida. El
plazo de un afio a partir del momento en que se recibe la notificacion es suficiente para permitir
con comodidad esa oposicidon. Deberan acompafiar la denegacién los motivos que fundamentan la
decision del pais de no conceder la proteccion. Esos motivos pueden constituir un punto de
partida con miras a alcanzar un entendimiento.” (Traduccién no oficial del texto oficial en francés.)
Articulos 5y 14. 2) c) del Arreglo de Lisboa y Reglas 9 y 10 del Reglamento del Arreglo de Lisboa.
Articulo 5. 5) del Arreglo de Lisboa.
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Texto de las disposiciones en cuestion

“Articulo 5
“[[...]; Denegacion y oposicion a la denegacion.
Notificaciones; [...]]

[...]

“3) Las Administraciones de los paises podran declarar que no pueden
asegurar la proteccién de una denominacion de origen cuyo registro les haya sido
notificado, pero solamente cuando su declaracién sea notificada a la Oficina
Internacional, con indicacién de los motivos, en el plazo de un afio contado desde la
recepcion de la notificacién del registro, y sin que dicha declaracién pueda irrogar
perjuicio, en el pais de referencia, a las demas formas de proteccion de la denominacion
gue pudiera hacer valer el titular de la misma, conforme al Articulo 4 que antecede.

“4)  Esa declaracion no podra ser interpuesta por las Administraciones de los
paises de la Union después de la expiracion del plazo de un afio previsto en el parrafo
precedente.

“5)  La Oficina Internacional comunicara a la Administracion del pais de origen,
en el plazo mas breve posible, toda declaracién hecha conforme a lo dispuesto en el
parrafo 3) por la Administracién de otro pais. El interesado, avisado por su
Administracién nacional de la declaracién hecha por otro pais, podra ejercitar en dicho
pais todos los recursos judiciales y administrativos correspondientes a los nacionales del

mismo pais.”
[...]

“Articulo 14
“[Ratificacion o adhesion; Entrada en vigor; [...]]

“2)  .]

“b)  La notificacién de adhesién asegurara, por si misma, en el territorio
del pais adherido, el beneficio de las disposiciones precedentes a las denominaciones de
origen que, en el momento de la adhesion, se estén beneficiando del registro
internacional.

“c)  Sin embargo, al adherirse al presente Arreglo, cada pais podra
declarar, durante un plazo de un afio, cuales son las denominaciones de origen ya
registradas en la Oficina Internacional respecto de las cuales ejerce la facultad prevista
en el Articulo 5.3).”

[..]

“Regla 9
“Declaracion de denegacion

“1)  [Notificacién a la Oficina Internacional] Toda declaraciéon de denegacion
sera notificada a la Oficina Internacional por la Administracion competente del pais
contratante respecto del cual se haya pronunciado la denegacioén, y debera estar firmada
por dicha Administracién.
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“2)  [Contenido de la declaracién de denegacién] La declaracién de denegacion
se referird a un solo registro internacional y en ella figuraran o se indicaran:

“l) el nimero del registro internacional correspondiente, de
preferencia acompafado de otra indicacion que permita confirmar la identidad del
registro internacional, como el nombre de la denominacion de origen;

“ii)  los motivos en los que se funda la denegacion;

“ii)  cuando la denegacion se funde en la existencia de un derecho
anterior, los datos esenciales relativos a ese derecho y, en particular, si se trata de una
solicitud o de un registro nacional, regional o internacional de marca, la fechay el
namero de la solicitud, la fecha de prioridad (si la hubiere), la fecha y el nimero del
registro (si se conocen), el nombre y la direccién del titular, una reproduccion de la
marca, asi como la lista de todos los productos y servicios pertinentes que figuren en la
solicitud o en el registro de esa marca, en el entendimiento de que dicha lista podra estar
redactada en el idioma de la solicitud o del registro mencionados;

“iv)  cuando la denegacion afecte nicamente a determinados
elementos de la denominacion de origen, los elementos a los que se refiera;

“v)  los recursos judiciales o administrativos que puedan presentarse
contra la denegacion asi como los plazos de recurso aplicables.”

“Regla 10
“Declaracion de denegacion irregular

“l) [Declaracion de denegacién no considerada como tal] a) Una declaracion
de denegacion no sera considerada como tal por la Oficina Internacional:

‘i)  sienellano seindica el nimero del registro internacional
correspondiente, a menos que otras indicaciones que figuren en la declaracion permitan
identificar sin ambigliedad ese registro;

“ii)  sien ella no se indica ningln motivo de denegacion;

“liiy  sise envia a la Oficina Internacional después del vencimiento del
plazo de un aflo mencionado en el Articulo 5.3) del Arreglo;

“iv)  sino ha sido notificada a la Oficina Internacional por la
Administracién competente.

“b)  Cuando se aplique el apartado a), la Oficina Internacional transmitira,
salvo que no pueda identificar el registro internacional correspondiente, una copia de la
declaracion de denegacion a la Administracion competente del pais de origen e
informara a la Administracion que haya enviado la declaracién de denegacion de que
ésta no es considerada como tal por la Oficina Internacional y de que la denegacién no
ha sido inscrita en el Registro Internacional, indicando las razones de ello.

“2)  [Declaracion irregular] Si la declaracion de denegacién contiene una
irregularidad distinta que las contempladas en el parrafo 1), la Oficina Internacional
inscribird no obstante la denegacion en el Registro Internacional y enviara una copia de
la declaracién de denegacion a la Administracion competente del pais de origen. A
peticion de dicha Administracion, la Oficina Internacional invitara a la Administracion que
haya enviado la declaracion de denegacién a regularizar rapidamente su declaracion.”

“Regla 11
“Retiro de una declaracion de denegacion

“1)  [Notificacion a la Oficina Internacional Toda declaracion de denegacion
podra ser retirada en cualquier momento, parcial o totalmente, por la Administracion que
la haya notificado. El retiro de una declaracién de denegacion sera notificado a la Oficina
Internacional por la Administracion competente y debera estar firmado por dicha
Administracién.
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“2)  [Contenido de la notificacién] En la notificacién de retiro de una declaracién
de denegacion deberan indicarse:

‘i) el nimero del registro internacional correspondiente, de
preferencia acompafado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del
registro internacional, como el nombre de la denominacion de origen;

“ii)  lafecha en la que se haya retirado la declaracion de denegacion.

“3) [Inscripcion en el Registro Internacional y notificacion a la Administracion
competente del pais de origen] La Oficina Internacional inscribira en el Registro
Internacional todo retiro efectuado de conformidad con el parrafo 1) y enviara una copia
de la notificacién de retiro a la Administracién competente del pais de origen.”

“Regla 11bis
“Declaracion facultativa de concesion de la proteccion

“1)  [Declaracion de concesion de la proteccion cuando no se haya notificado
una declaracion de denegacion] a) La Administracién competente de un pais contratante
gue no haya notificado a la Oficina Internacional una declaracion de denegacién podra
enviar a la Oficina Internacional, dentro del plazo de un afio mencionado en el
Articulo 5.3) del Arreglo, una declaracién en la que conste que en dicho pais contratante
se concede la proteccién a la denominacién de origen que es objeto de un registro
internacional.

“b)  En la declaracion se indicara:

“i)  la Administracion competente del pais contratante que realiza la
notificacion,

“ii) el namero del registro internacional correspondiente, de
preferencia acompafado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del
registro internacional, como el nombre de la denominacion de origen, y

“iii) lafecha de la declaracién.

“2)  [Declaracion de concesién de la proteccién tras una denegacion] a) La
Administracién competente de un pais contratante que haya notificado a la Oficina
Internacional una declaracion de denegacién podrd, en lugar de notificar el retiro de una
declaracion de denegacion de conformidad con la Regla 11.1), enviar a la Oficina
Internacional una declaracién en la que conste que en dicho pais contratante se concede
la proteccion a la denominacién de origen que es objeto de un registro internacional.

“b)  Enla declaracion se indicara:

“i)  la Administracion competente del pais contratante que realiza la
declaracion,

“ii) el nimero del registro internacional correspondiente, de
preferencia acompafado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del
registro internacional, como el nombre de la denominacion de origen, y

“iiiy  la fecha en la que se haya concedido la proteccién.

“3)  [Inscripcién en el Registro Internacional y notificacién a la Administracion
competente del pais de origen] La Oficina Internacional inscribira en el Registro
Internacional las declaraciones mencionadas en los parrafos 1) o 2) y notificara esas
declaraciones a la Administraciéon competente del pais de origen.”

“Regla 21
“Fecha de envio de diversas comunicaciones

“Cuando las declaraciones mencionadas en las Reglas 9.1) y 17.3) o cuando la
notificacién mencionada en la Regla 12.1) sean enviadas a través del servicio postal, la
fecha de expedicién seré la que figure en el matasellos. En caso de matasellos ilegible
o0 inexistente, la Oficina Internacional considerara que la comunicacion en cuestion se
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envid 20 dias antes de la fecha en la que se haya recibido. En caso de que dichas
declaraciones o dicha notificacion sean enviadas a través de un servicio de distribucion,
la fecha de expedicion se determinara en funcion de las indicaciones facilitadas por ese
servicio, tomando como base los datos del envio que aparezcan registrados.”

“Regla 22
“Modos de notificacion por parte de la Oficina Internacional

“1)  [Notificacién del registro internacional] La notificacion del registro
internacional mencionada en la Regla 7.1) sera enviada por la Oficina Internacional a la
Administracion competente de cada pais contratante mediante correo certificado con
acuse de recibo o por otros medios que permitan que la Oficina Internacional determine
la fecha de recibo de la notificacion, con arreglo a lo dispuesto en las Instrucciones
Administrativas.

“2)  [Otras natificaciones] Las otras notificaciones de la Oficina Internacional
mencionadas en el presente Reglamento seran enviadas a las Administraciones
competentes por correo certificado o por cualquier otro medio que permita que la Oficina
Internacional determine que la notificacion ha sido recibida.”

“Instruccién 8: Notificaciones que comunica la Oficina Internacional

“a)  Cuando la Oficina Internacional envie una notificacion, como la
referida en la Regla 22.1), a una administracion competente mediante un servicio postal
0 un servicio de distribucién rapida, se determinara la fecha de recibo de esa notificacién
en funcién de las indicaciones facilitadas por ese servicio, tomando como base los datos
del envio que aparezcan registrados. Cuando esa natificacion haya sido transmitida por
fax o por medios electrénicos y que, por razones de diferencia horaria entre el lugar
desde el que se envi6 la comunicacién y el lugar en que fue recibida, la fecha en que
comenzé la transmision sea diferente de la fecha de recibo de la transmision, se tomara
la dltima de esas fechas como la fecha de recibo de la notificacion.

“b)  La Oficina Internacional confirmara cual ha sido la fecha determinada
a la Administracién competente e informara de ello a la Administracion competente del
pais de origen.”

“Instruccién 9: Notificaciones que comunican
las Administraciones competentes

“a) Al recibir una declaracion, como la referida en la Regla 21, la Oficina
Internacional acusara recibo de la misma a la Administracion competente que la ha
enviado.

“b)  Cuando se haya comunicado una declaracién, como la referida en la
Regla 21, por fax o por medios electrénicos y que, por razones de diferencia horaria
entre el lugar desde el que se envié la comunicacion y el lugar en que fue recibida, la
fecha en que comenzé la transmision sea diferente de la fecha de recibo de la
transmision, se tomara la primera de esas fechas como la fecha de envio.”
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Principales conclusiones

64.

65.

En las contribuciones de muchos Estados parte en el Arreglo de Lisboa se sefiala que no
es necesario modificar el actual marco juridico. Algunas de esas contribuciones se
refieren a las recientes modificaciones del Reglamento a este respecto, e indican que las
“declaraciones de concesion de la proteccion” en virtud de la nueva Regla 11bis
permitirdn obtener una mayor seguridad juridica en un tiempo reducido o explicar c6mo
la utilizacion de las comunicaciones electrdnicas en virtud de las recientemente
establecidas Instrucciones Administrativas permitira crear un sistema mas fiable para la
comunicacion de solicitudes y notificaciones. Esta opinidn la comparten dos Estados
gue no son parte en el Arreglo de Lisboa, una de las organizaciones no
gubernamentales, uno de los representantes del mundo académico y la organizacion
profesional que ha contribuido a la realizacién de la encuesta.

Por otra parte, se han pedido algunas modificaciones, que se reflejan en los péarrafos
siguientes, en relacién con los elementos de las disposiciones en cuestidén que se han
subrayado en los parrafos anteriores.

Ampliacion del plazo de un afio para la notificacidn de las declaraciones de denegacion

66.

67.

En las contribuciones de algunos Estados que no son parte en el Arreglo de Lisboa se
sugiere ampliar un afio el plazo de notificacion de las declaraciones de denegacion.
Mas concretamente, en una de esas contribuciones se sugiere ampliar el plazo de
denegacion, por ejemplo a 18 meses, y que esto se combine con una disposicion del
Arreglo que permita cancelar o invalidar una denominacién de origen o indicacion
geogréafica registrada internacionalmente en base a: un derecho anterior, la falta de
caracter distintivo o genérico, o el orden publico o el engafio. Otro Estado no
contratante del Arreglo indicé que el plazo de un afio en virtud del Articulo 5.3) puede
mantenerse, pero que de conformidad con el Articulo14.2)c) para los paises que
acaban de adherirse al Arreglo deberia ampliarse a dos afos el plazo en lo que
respecta al conjunto de denominaciones de origen o indicaciones geograficas
existentes. En la contribucion de una de las organizaciones no gubernamentales se
indica que en ningun caso debe reducirse el plazo de un afio.

Un Estado parte en el Arreglo de Lisboa indica en su contribucion que el Articulo 5. 5) del
Arreglo establece que una denegacion puede impugnarse en virtud de la legislacion del
pais que la ha emitido y sugiere que, debido a que esto no parece excluir que el pais de
origen y el pais que ha emitido la denegacién realicen debates con miras a alcanzar un
entendimiento, se prevea la posibilidad de emitir denegaciones provisionales y de
ampliar el plazo de un afio antes de que una denegacion sea firme. En la contribucion
de un Estado no contratante del Arreglo de Lisboa se sugiere que se introduzcan
procedimientos de negociacion entre el pais de origen y el pais que ha emitido la
denegacidn a fin de que se pueda llegar a un acuerdo.

Establecimiento de una lista exhaustiva de motivos admitidos de denegacion

68.

En sus contribuciones, algunos de los Estados que no son parte en el Arreglo de Lisboa
han sefialado que las declaraciones de denegacion deberian tratarse de manera mas
detallada en el Reglamento del Arreglo de Lisboa, en particular especificando los
posibles motivos de denegacién y los criterios de definicion de cada motivo de
denegacién. Este punto de vista lo comparte la organizaciéon intergubernamental que
participé en la encuesta, que indica que la falta de orientaciones en lo que respecta a los
motivos de denegacién genera incertidumbre juridica y sugiere que esto podria
resolverse: i) definiendo los motivos de denegacion en el Arreglo de Lisboa;

ii) estableciendo que la denegacion de la proteccion de una denominacion de origen
notificada deberia basarse en un motivo de denegacion que se contemple en la
legislacion nacional del pais que emite la denegacidn; vy iii) disponiendo de forma
explicita que toda declaracién de denegacion debera estar fundamentada.
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En la contribucién de un Estado no contratante del Arreglo de Lisboa se sefiala que la
relacién entre las indicaciones geogréficas o denominaciones de origen y los derechos
anteriores deberia definirse con mayor detalle (por ejemplo, en lo que respecta a la fecha
de prioridad de cada derecho, el orden de precedencia, la validez de los derechos o para
valorar si una solicitud se present6 de buena fe). Uno de los representantes del mundo
académico que han contribuido a la encuesta indica que la pregunta en relacion a si se
tienen que introducir reglas substantivas precisas sobre las condiciones para determinar
si puede denegarse la proteccidon a una denominacion de origen o indicacion geografica
registrada en virtud del Arreglo o ésta puede invalidarse requiere una respuesta
matizada. Aunque podria resultar atil hacer una lista de esos motivos, también es
importante garantizar la flexibilidad en lo que respecta a su aplicaciéon con miras a
permitir que los distintos sistemas, practicas y culturas juridicos nacionales puedan
encontrar su sitio en el sistema de Lishoa. Es bien sabido que los motivos de
denegacion e invalidacion de la proteccion son objeto de grandes diferencias en la
escena global. Como tal, un consenso sobre la materia puede parecer ilusorio,
concretamente sobre la cuestion de la definicion del caracter genérico de una
denominacion o indicacion, y quizd ain mas en lo que respecta a la relacién entre las
denominaciones de origen o las indicaciones geograficas y los derechos anteriores.
Respecta de la Ultima cuestidn, ciertos sistemas nacionales deniegan la proteccion a una
denominacién o indicacion si en el pais en el que se solicita la proteccion interfiere con
los derechos anteriores de terceras partes sobre una marca, mientras que otros sistemas
nacionales no deniegan necesariamente la proteccion de una denominacion de origen o
indicacién geogréfica en tales situaciones. A este respecto, la contribucién se refiere
concretamente a la legislacion de la Unién Europea, en virtud de la cual se denegara el
registro si esto pudiera generar un conflicto con los derechos anteriores en relaciéon con
una marca famosa, pero que también prevé un mecanismo de coexistencia condicionada
en lo que respecta a marcas anteriores que no tienen una reputacién particular. Sin
embargo, en la contribucién se sugiere que se utilice un enfoque equilibrado, que podria
consistir en establecer una lista general y exhaustiva de los criterios en los que se puede
basar la invalidacién o denegacion de la proteccion, y que se insté a los Estados parte en
a implementar procedimientos administrativos y judiciales que puedan garantizar que se
tienen en cuenta los diferentes intereses en juego (en particular, los intereses legitimos
de los titulares de derechos anteriores), mientras se sigue concediendo a esos Estados
una cierta flexibilidad en la aplicacion de los criterios en cuestion, siguiendo el espiritu de
las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC.

Dos de las organizaciones no gubernamentales también indican en sus contribuciones
gue, con miras a lograr una mayor claridad y la certidumbre juridica, la posibilidad de
emitir denegaciones deberia regularse y no dejarse totalmente a la discrecién de los
Estados parte en el Arreglo de Lisboa. Por consiguiente, también sugieren que en el
Articulo 5 del Arreglo de Lisboa se incluya una lista con los motivos de denegacion.

Los motivos concretos en base a los que se puede denegar la proteccion que se han
mencionado en las contribuciones incluyen: i) motivos absolutos de denegacion tales
como “la denominacion o indicacion no cumple con la definicién”, la denominacion o
indicacion es “genérica” o la denominacion o indicacion carece de caracter distintivo;

i) motivos relativos de denegacion tales como “la denominacion o indicacién crea un
conflicto con una marca u otro derecho anterior”; y iii) otros motivos de denegacion tales
como “la denominacion o indicacion tiene un caracter engafioso” o “la denominacién o
indicacion es perjudicial para el orden puablico”. En la contribuciéon de un Estado no
contratante del Arreglo de Lisboa se indica que, siempre que la denegacion se base en
la naturaleza genérica de una denominacién o indicacién, en los procedimientos
iniciados por una parte interesada en el Estado parte en cuestion la carga de la prueba
en relacién con esta naturaleza genérica deberia recaer en el Estado parte o la otra parte
gue la invoca. Esta opinién la comparte una de las organizaciones no gubernamentales
gue han contribuido a la encuesta. La misma organizacion intergubernamental también
indica que, a fin de regular las denegaciones basadas en derechos anteriores (marcas
registradas anteriormente), deberia introducirse una clausula de anterioridad asi como el
criterio de la buena fe. En este contexto, en la contribucion de un Estado parte en el
Arreglo de Lisboa se plantea la cuestion de las declaraciones sisteméaticas de
denegacién por motivos politicos.
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Fecha de notificacion

72.

Algunos Estados parte en el Arreglo de Lisboa indican en sus contribuciones que la
aplicacion de los procedimientos en virtud de las Reglas 21 y 22 (véase mas arriba) no
siempre permite determinar con la mayor exactitud la fecha de la notificacion en
cuestion. En la contribucion de un Estado no contratante del Arreglo de Lisboa se indica
de manera mas general que el mecanismo y los plazos para las notificaciones requieren
aclaraciones.

Aprobacién y denegacion parciales

73.

En su contribucién, un Estado parte en el Arreglo de Lisboa pide aclaraciones en relacion
con el sistema de aprobaciones y denegaciones parciales, en particular en lo que
respecta a las consecuencias juridicas y comerciales de la aplicacion de esas
aprobaciones o denegaciones parciales.

Requisitos de procedimiento para recursos judiciales o administrativos en los Estados
parte en el Arreglo de Lisboa

74.

75.

76.

77.

VI.

78.

Un Estado parte en el Arreglo de Lisboa sugirié en su contribucion que se modifique el
Articulo 5.5) del Arreglo de Lisboa con miras a establecer un plazo de tiempo minimo
para que las partes interesadas puedan utilizar los recursos judiciales o administrativos,
ya que en virtud de algunas legislaciones nacionales los plazos son tan cortos que la
utilizacion de dichos recursos es virtualmente imposible.

En la contribucién de otro Estado parte en el Arreglo de Lisboa se sefiala que el sistema
de Lisboa podria hacerse mas atractivo y fiable dando mas publicidad a los medios de
los que se dispone para iniciar procedimientos de oposicién o utilizar otro tipo de
impugnacion por via judicial respecto de los nuevos registros, y explicando mejor esos
medios.

Segun la contribucion de una de las organizaciones no gubernamentales, mientras que
en las declaraciones de denegacién a menudo se especifica que los titulares de
derechos a usar la denominacion de origen pueden contestar la denegacion durante un
tiempo determinado, la informacién respecto a si esto ha tenido lugar efectivamente no
se encuentra a disposicién del publico. Una posible solucién para esta cuestidn podria
consistir en establecer que se considerara que las declaraciones de denegacion han sido
notificadas a todas las partes interesadas a mas tardar cuando se publiquen en el Boletin
oficial Las Denominaciones de origen.

La misma organizacién no gubernamental también sugiere que, en relacién con las
declaraciones de denegacion que se han basado en una objecion interna o un
procedimiento de oposicion, los Estados parte en el Arreglo de Lisboa deberian
establecer procedimientos nacionales apropiados para garantizar que si el pais en
cuestidn quiere retirar la denegacion se informara previamente a las terceras partes que
han participado en la objecion o el procedimiento de oposicion: la retirada s6lo deberia
efectuarse si se ha establecido por medio de una decision final y vinculante que se ha
otorgado la proteccion.

DENOMINACIONES GENERICAS

Esta cuestion fue objeto de la pregunta 7 del cuestionario de la encuesta. La pregunta
es la siguiente:

Pregunta 7: ¢Seria necesario modificar el Articulo 6 del Arreglo de Lisboa con el
objeto de admitir ciertas excepciones, o bien la frase “no podra considerarse que
ha llegado a ser genérica en el mismo” ofrece margen suficiente al respecto?
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Objetivo de la pregunta

79.

80.

En su introduccion a las preguntas 5 a 8 del cuestionario, la Oficina Internacional explico
gue la historia de negociacion del Arreglo de Lisboa pone de manifiesto que el sistema
de Lisboa permite: a) exigir al pais de origen que suministre suficiente informacién en
las solicitudes internacionales para permitir que los demas Estados contratantes realicen
un examen adecuado con miras a determinar si pueden asegurar la proteccion de las
denominaciones de origen en cuestion registradas internacionalmente; b) exigir a esos
otros paises que, en el plazo de un afio contado desde la recepcion de la notificacién del
registro internacional, tomen una decision respecto a la proteccion y, en caso de
declaracion de denegacidn, que especifiquen los motivos de tal denegacioén; y c) evitar
gue la denominacién de origen en cuestion se transforme en una denominacién
genérica. En este contexto, el objetivo de la pregunta 7 era examinar si las disposiciones
del Arreglo de Lisboa tratan de manera satisfactoria la cuestion de las denominaciones
de origen.

Mas concretamente, se necesita informacion sobre si el texto del Articulo 6 del Arreglo de
Lisboa permite excepciones y, en caso de que no las permita, sobre si deberia
modificarse.

Texto de las disposiciones en cuestion

81.

El Articulo 6 del Arreglo de Lisboa actualmente dispone lo siguiente:

“Articulo 6
“[Denominaciones genéricas]

“Una denominacion admitida a la proteccion en un pais de la Union 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 como denominacion de
origen en el pais de origen.”

Conclusiones

82.

83.

84.

En muchas contribuciones se sefiala que el Articulo 6 no deberia modificarse. En una de
esas contribuciones se indica que si un Estado parte en el Arreglo de Lisboa considera
gue una denominacion de origen, que se ha registrado y se le ha notificado en virtud del
Articulo 5 del Arreglo, es la denominacion genérica de un producto o servicio en su
territorio, puede notificar una denegacion en virtud del Articulo 5.3) del Arreglo. Un
Estado parte en el Arreglo de Lisboa que no notifica esta denegacion o la retira, a partir
de ese momento no podra considerar que la denominacién es genérica, excepto cuando
la denominacion se convierta en genérica en su pais de origen. En otra contribucion se
especifica que cualquier excepcion a la regla establecida en el Articulo 6 socavara la
proteccion internacional de las denominaciones de origen.

En algunas otras contribuciones se expresa la opinién de que no es necesario modificar
el Articulo 6, indicando que su redaccion parece lo suficientemente flexible u ofrece
margen suficiente. En una de esas contribuciones, realizada por un Estado parte en el
Arreglo de Lisboa en relacion con la legislacion de su pais, se indica que, aunque el
registro de una denominacion de origen implica que ésta no es genérica, no se puede
interponer una accién para que se anule el registro si la denominacion pasa a tener
caracter genérico.

En varias contribuciones se indica que el Articulo 6 resulta satisfactorio y, por
consiguiente, no deberia modificarse, pero en ellas no se expresa una opinion clara
respecto de si las disposiciones en cuestion permiten excepciones.
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En la contribucién de un Estado que no es parte en el Arreglo de Lisboa se sugiere que
el Articulo 6 deberia modificarse a fin de permitir explicitamente las excepciones en lo
gue respecta a la utilizacion por terceras partes de la denominacién de origen antes del
registro internacional. En la misma contribucion también se sugiere que el Articulo 6 se
sustituya la palabra “no podra” por “no serd”. En la contribucién de otro Estado que no
es parte en el Arreglo de Lisboa se pone en entredicho la idoneidad de la frase “mientras
se encuentre protegida como denominacion de origen en el pais de origen” que figura en
el Articulo 6.

En la contribucion de otro Estado no contratante del Arreglo de Lisboa se indica que el
Articulo 6 deberia suprimirse, ya que resulta dificil comprender cémo un pais puede
evitar que una denominacion de origen se transforme en una denominacién genérica.
En virtud de otros sistemas de propiedad intelectual, es el titular de derechos el
responsable de controlar el uso de su marca a fin de que la utilizacién no autorizada no
dé como resultado que el término se transforme en genérico. Un derecho de propiedad
intelectual privado debe ser observado o se pierde. Al mismo tiempo, también deberian
establecerse requisitos en cuanto al uso del término que se protege. Si dicha
denominacién no se usa nunca en el territorio de recepcion y las autoridades locales no
establecen su observancia ex officio, o si el titular de la denominacion notificada nunca
hace nada para aplicarla mientras que la industria local empieza a utilizar el término
objeto de proteccidn, pareceria abusivo permitir que el propietario original se queje de los
usos genéricos, por ejemplo 20 afios después de que se hayan iniciado esos usos no
autorizados. Algunos pueden pensar que resulta cuestionable permitir que el Articulo 6
preserve el término registrado para el propietario extranjero a expensas de la industria
local. En algunos paises el principio de aquiescencia (0 “cerrojo”) no permite estas
guejas tardias. En la contribucién de una de las organizaciones no gubernamentales se
indica que desde la perspectiva de los derechos fundamentales, en particular, en lo que
respecta a la libertad de expresion, resulta preocupante que se limite la posibilidad de
usar un término cuando el publico de un determinado pais lo percibe como genérico.
Perpetuar la proteccion a pesar de que se produzcan cambios en la percepcion de los
consumidores debido a la falta de acciones por parte de los titulares de derechos
también ira en contra del principio general de que la defensa y observancia de los
derechos de propiedad intelectual es responsabilidad de los titulares de derechos.

INVALIDACION

Esta cuestion fue objeto de la pregunta 8 del cuestionario de la encuesta. La pregunta
es la siguiente:

Pregunta 8: ¢ Contienen los procedimientos previstos en la Regla 16 del
Reglamento del Arreglo de Lisboa elementos relativos a la notificacion por un
Estado contratante de la invalidacion de los efectos de un registro internacional y
su inscripcion en el Registro Internacional que es necesario modificar? y, en caso
afirmativo, ¢ cuales son esos elementos?

Objetivo de la pregunta

88.

En su introduccion a las preguntas 5 a 8 del cuestionario, la Oficina Internacional explico
gue la historia de negociacion del Arreglo de Lisboa pone de manifiesto que el sistema
de Lisboa permite: a) exigir al pais de origen que suministre suficiente informacion en
las solicitudes internacionales para permitir que los demas Estados contratantes realicen
un examen adecuado con miras a determinar si pueden asegurar la proteccién de las
denominaciones de origen en cuestidn registradas internacionalmente; b) exigir a esos
otros paises que, en el plazo de un afio contado desde la recepcién de la notificacién del
registro internacional, tomen una decision respecto a la proteccion y, en caso de
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declaracién de denegacion, que especifiquen los motivos de tal denegacién; y c) evitar
gue la denominacién de origen en cuestion se transforme en una denominacién
genérica. En este contexto, el objetivo de la pregunta 8 era examinar si los
procedimientos para la notificacién de las invalidaciones estaban funcionando de manera
satisfactoria.

Las invalidaciones se introdujeron en el Reglamento en 2002 y se han inscrito en el
Registro Internacional respecto de las denominaciones de origen registradas
internacionalmente nims. 49, 50, 51, 52 y 598. Entre éstas se incluyen invalidaciones
como las que notificaron Hungria, Italia y Portugal respecto de los nims. 50, 51 y 598; e
invalidaciones como las que notificaron Italia y Portugal respecto de los nims. 49 y 52.
Los motivos sefalados para esas invalidaciones incluyen tanto motivos en relacion con
la definicidn del Articulo 2 del Arreglo como motivos relacionados con un derecho
anterior.

Texto de las disposiciones en cuestion

90.

La Reglal6 del Reglamento del Arreglo de Lisboa actualmente dispone lo siguiente:

“Regla 16
“Invalidacién

“1)  [Notificacion de la invalidacion a la Oficina Internacional] Cuando los efectos
de un registro internacional se invaliden en un pais contratante y la invalidacion no pueda
ser ya objeto de recurso, la Administraciéon competente de ese pais debera naotificar esa
invalidacion a la Oficina Internacional. En la notificacion figuraran o se indicaran:

‘i) el nUmero del registro internacional correspondiente, de
preferencia acompafado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del
registro internacional, como el nombre de la denominacién de origen;

“il)  la autoridad que haya pronunciado la invalidacion;

“iii) la fecha en la que se haya pronunciado la invalidacion;

“iv)  silainvalidacion afecta Unicamente a determinados elementos de
la denominacién de origen, los elementos a los que se refiera;

“v)  una copia de la decisidn que haya invalidado los efectos del
registro internacional.

“2)  [Inscripcién en el Registro Internacional y notificacion a la Administracion
competente del pais de origen] La Oficina Internacional inscribira la invalidacion en el
Registro Internacional, junto con los datos mencionados en los puntos i) a iv) del
parrafo 1), que figuren en la notificacion de invalidacion, y enviara una copia de dicha
notificacion a la Administracién competente del pais de origen.”

Conclusioén principal

91.

92.

En muchas contribuciones se indica que no es necesario introducir modificaciones
particulares en la Regla 16.

Por otra parte, en algunas contribuciones se realizan comentarios sobre el alcance y
fundamento juridico de las disposiciones en cuestién. Ademas, se ha sugerido que se
realicen algunas modificaciones de los elementos subrayados en el texto de las
disposiciones que figuran arriba. Estos comentarios y sugerencias se reflejan en los
parrafos que vienen a continuacion.
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Alcance y fundamento juridicos

93.

En una serie de contribuciones se plantean cuestiones acerca del alcance preciso de la
Regla 16 y, a este respecto, también respecto a su fundamento juridico en el Arreglo de
Lisboa. En una de esas contribuciones se sugiere que en el Arreglo se introduzcan
disposiciones sobre la notificacion de invalidaciones con miras a conseguir una mayor
certidumbre juridica en relacion con el fundamento juridico y el alcance de la Regla 16.
En otra contribucion se sefiala que la invalidacion de los efectos de un registro
internacional deberia limitarse a los casos relacionados con la infraccién de los derechos
de terceras partes, en particular de marcas registradas previamente. En una tercera
contribucién se indica que la invalidacion de los efectos del registro internacional de una
indicacién geografica o denominacion de origen sélo deberia tener lugar si dicha
invalidacion se declara (por ejemplo, a través del fallo de un tribunal de justicia) en el
pais de origen y no en otro Estado parte.

Motivos de invalidaciéon

94.

En algunas contribuciones se sugiere que se introduzcan disposiciones que exijan que
en las notificaciones de invalidacion se especifiquen los motivos de invalidacion y que la
Oficina Internacional las publique tras su inscripcion en el registro internacional.
Ademas, en una de esas contribuciones se indica que podria resultar apropiado que el
Arreglo contenga reglas sustantivas precisas sobre las condiciones en las que pueden
denegarse o invalidarse las denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo.

Requisitos de notificacion

95.

96.

97.

En algunas contribuciones se sefiala que la Regla 16.1) deberia establecer que la
notificacion tiene que indicar o contener tanto el nimero de registro internacional como el
numero de la denominacion de origen en cuestion. Mas concretamente, en una de esas
contribuciones se sugiere una modificacion de la Regla 16.1)i) de la manera siguiente:

“i) el nimero del registro internacional correspondiente, acompafiado de otras
indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, a saber el
nombre de la denominacion de origen, el nombre de la entidad juridica que tiene derecho
a utilizar la denominacion de origen (si corresponde de conformidad con la legislacion del
pais de origen), los productos a los que se aplica y cualquier otra informacion que pueda
resultar Util a este respecto”.

En algunas contribuciones se pone en entredicho la limitacién de la obligacién de
notificacién en virtud de la Regla 16.1) a las invalidaciones que ya no pueden ser objeto
de recurso. En una de esas contribuciones se indica que de conformidad con la Regla
16.1) siempre que se inicien procedimientos de invalidacion ello debera notificarse a la
Oficina Internacional.

Otras sugerencias que se han planteado respecto de la Regla 16.1) conciernen a la
definicién del término “Administracién competente” que figura en el parrafo introductorio
de la Regla 16.1) y de “elementos” que figura en la Regla 16.1)iv).

Reglas y procedimientos a escala nacional

98.

Se ha sugerido que se modifique el Arreglo a fin de exigir a los Estados parte en el
Arreglo de Lisboa que en la legislacién nacional prevean reglas y procedimientos
apropiados que permitan invalidar los efectos de un registro internacional en su territorio,
en particular, cuando estos efectos entrarian en conflicto con derechos anteriores o no
se cumplan los requisitos para conseguir la proteccion.
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USUARIOS ANTERIORES

Esta cuestion fue objeto de la pregunta 9 del cuestionario de la encuesta. La pregunta
es la siguiente:

Pregunta 9: ¢ Seria necesario modificar el Articulo 5.6) del Arreglo de Lisboa, o bien el
hecho de que el Articulo 5.6) del Arreglo de Lisboa y la Regla 12 del Reglamento del
Arreglo sean aplicables Unicamente cuando el Estado contratante no notifica una
declaracion de denegacion ofrece margen suficiente al respecto?

Objetivo de la pregunta

100.

El Articulo 5.6) del Arreglo de Lisboa dispone que la autoridad competente de un Estado
parte en el Arreglo de Lisboa puede conceder un plazo transitorio de dos afios para que
una tercera parte ponga fin al uso que hacia de una denominacion en ese Estado
contratante antes del registro de dicha denominacién en virtud del Arreglo. A este
respecto, el objetivo de la pregunta era examinar cudl seria el alcance preciso del
Articulo 5.6) y si el hecho de que ese uso anterior pudiera servir también como motivo de
denegacion en virtud del Articulo 5.3) ofreceria una salvaguardia suficiente en lo que
respecta a un uso anterior al que una autoridad competente no quisiera que se pusiese
fin dentro del plazo de dos afios estipulado en el Articulo 5.6).

Texto de las disposiciones en cuestion

101.

El Articulo 5. 6) del Arreglo de Lisboa actualmente dispone lo siguiente:

“Articulo 5
“[[...];Tolerancia de utilizacion durante cierto periodo]

[..]

“6)  Siuna denominacién, admitida a la proteccién en un pais en virtud de la
notificacion de su registro internacional, fuese ya utilizada por terceros en dicho pais,
desde una fecha anterior a dicha notificacion, la Administracién competente de dicho
pais tendra la facultad de conceder a tales terceros un plazo, que no podra exceder de
dos afios, para poner fin a la referida utilizacion, con la condicion de informar de ello a la
Oficina Internacional dentro de los tres meses siguientes a la expiracion del plazo de un
afio estipulado en el parrafo 3) que antecede.”

“Regla 12
“Plazo concedido a terceros

“1)  Notificacion a la Oficina Internacional] Cuando la Administracion competente
de un pais contratante comunique a la Oficina Internacional que, de conformidad con el
Articulo 5.6) del Arreglo, en ese pais se ha concedido un plazo a terceros para poner fin
a la utilizacion de una denominacién de origen, dicha comunicacion debera estar firmada
por la Administracién y en ella deberan indicarse:

“i) el nUmero del registro internacional correspondiente, de
preferencia acompafado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del
registro internacional, como el nombre de la denominacién de origen;

“il)  laidentidad de los terceros de que se trate;

“iii) el plazo concedido a los terceros;

“iv)  lafecha en la que empieza el plazo, en el entendimiento de que
dicha fecha no podré ser posterior a la fecha de vencimiento del plazo de tres meses
mencionado en el Articulo 5.6) del Arreglo.
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“2)  [Inscripcién en el Registro Internacional y notificacion a la Administracion
competente del pais de origen] A reserva de que la comunicacion mencionada en el
parrafo 1) sea remitida por la Administracion competente a la Oficina Internacional en un
plazo de tres meses contados a partir del vencimiento del plazo de un afio estipulado en
el Articulo 5.3) del Arreglo, la Oficina Internacional inscribird dicha comunicacion en el
Registro Internacional con los datos que en ella figuren y enviara una copia de dicha
comunicacion a la Administracion competente del pais de origen.”

Principales conclusiones

102.

108.

Aunque en muchas contribuciones se indica que el Arreglo de Lisboa ofrece margen
suficiente respecto del uso anterior, y que por lo tanto el Articulo 5.6) no tiene que
modificarse, en un nimero igualmente amplio de contribuciones se pide, por el contrario,
gue se modifique el Articulo 5.6), ya que sus disposiciones no tienen lo suficientemente
en cuenta que el uso anterior puede basarse en un derecho legitimo, especialmente una
marca u otro derecho de propiedad intelectual. En otras contribuciones se expresa la
opinidn de que se deberia realizar una revision del Articulo 5.6) con el objetivo de
determinar si es necesario modificarlo.

Los diferentes argumentos expuestos en esas opiniones se reflejan en los parrafos que
vienen a continuacion.

Objetivo del Articulo 5.6)

104.

1065.

En las contribuciones de muchos Estados parte en el Arreglo de Lisboa asi como en
algunas de Estados que no son parte en el Arreglo, una de las organizaciones no
gubernamentales, uno de los representantes del mundo académico y la de la
organizacion profesional que ha contribuido a la encuesta figuran opiniones en las que
se apoya la idea de conservar el Articulo 5.6). Tal como se indico en la contribucion de
un Estado parte en el Arreglo, no resulta necesario introducir modificaciones ya que el
plazo de 15 meses (un afio y tres meses) para notificar que se ha concedido a terceras
partes un plazo adicional que no exceda de dos afios resulta suficiente. Ademas, el
Articulo 5.6) sélo prevé una alternativa en caso de uso anterior que la autoridad
competente en cuestidn haya decidido no utilizar como base para notificar una
declaracion de denegacién en virtud del Articulo 5.3). A este respecto, en la contribuciéon
de un Estado que no es parte en el Arreglo se pide que en el Articulo 5.6) se aclare que
la disposicion solo se aplica cuando no se ha notificado una declaracién de denegacion.
Sin embargo, en las contribuciones de dos Estados parte en el Arreglo de Lisboa se pide
una modificacién a fin de aclarar que el Articulo 5.6) también se aplicara en relacién con
casos en los cuales se ha concedido la proteccion tras la retirada de una denegacion.

En la contribucion de la organizacién no gubernamental antes mencionada se sugiere
que se limite la aplicacion del Articulo 5.6) al uso anterior realizado de buena fe.

En una serie de contribuciones, entre las que se incluyen algunas de Estados parte en el
Arreglo de Lisboa, la de la organizacion intergubernamental que ha contribuido a la
encuesta y la de una de las organizaciones no gubernamentales, aunque se apoya el
objetivo del Articulo 5.6), se sefiala que las disposiciones deberian modificarse a fin de
permitir excepciones en lo que respecta a su aplicacién en relacién con el uso previo
basado en un derecho legitimo, especialmente una marca u otro derecho de propiedad
intelectual. En una de esas contribuciones también se propone una modificacion del
Articulo 5. 6), en la que se especifique que sus disposiciones no sélo se aplican tras un
nuevo registro en virtud del Arreglo, sino también tras la adhesién de un nuevo Estado
parte.
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Ampliacion del plazo de dos afios en virtud del Articulo 5.6)

106.

107.

En algunas de las contribuciones mencionadas en el parrafo anterior se expresa la
opinién de que, en relacidn con el uso anterior que no se basa en una marca u otro
derecho protegido por la legislacion en materia de propiedad intelectual, el Articulo 5.6)
deberia definir la concesioén a terceros de un plazo méas apropiado para que puedan dar
fin a un uso anterior, a saber que se deberia extender el actual plazo de dos afios. En
una de esas contribuciones se sugiere que, como maximo, el plazo sea de cinco afios y
se afiade que un plazo tan extenso soélo deberia utilizarse en caso de que un pais haya
notificado una denegacion en virtud del Articulo 5.3) o el Articulo 14.2)c) y que la
duracion del plazo deberia ser el resultado de negociaciones realizadas por el pais de
origen a fin de que otro Estado parte proceda a retirar la denegacion.

En algunas de las otras contribuciones mencionadas en la seccidn anterior se sugiere
una extensién del plazo de dos afios en virtud del Articulo 5.6), por ejemplo hasta cinco
afios, sin especificar excepciones. Sin embargo, en una de esas contribuciones de un
Estado parte en el Arreglo de Lisboa se indica que deben aplicarse estrictamente los
requisitos de notificacion en virtud de la Regla 12.

Uso anterior basado en una marca u otro derecho de propiedad intelectual

108.

109.

110.

Aparte de las contribuciones que se han mencionado mas arriba, en muchas otras
contribuciones también se aborda la cuestién del uso anterior basado en una marca u
otro derecho de propiedad intelectual en el contexto del Articulo 5. 6). Las
contribuciones en cuestidn han sido realizadas por Estados parte en el Arreglo de
Lisboa, Estados que no son parte en el Arreglo, la organizacion intergubernamental que
ha contribuido a la encuesta, organizaciones no gubernamentales y uno de los
representantes del mundo académico. Al parecer en todas estas contribuciones se
indica que el Articulo 5.6) y el Articulo 3 del Arreglo de Lisboa plantean problemas
porque afectan a los derechos de los titulares de marcas anteriores y validas. Se
presentan varias sugerencias para abordar este problema, que se reflejan en los
parrafos que vienen a continuacion.

En algunas contribuciones se indica que los titulares de marcas anteriores y validas no
deben verse afectados. En una de esas contribuciones se expresa la opinién de que la
coexistencia de marcas anteriores y denominaciones de origen o indicaciones
geograficas posteriores no esta de conformidad con el Articulo 16 del Acuerdo sobre los
ADPIC. En otra contribucion se sefiala que cualquier interpretacion del Articulo 5.6) en
la que se sugiera que establece un plazo para que los titulares de marcas anteriores
pongan fin a su uso no sera compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC y el caracter de
derecho fundamental de propiedad que tienen las marcas. Segun la misma contribucién,
las marcas que se registraron incumpliendo la prohibicion de registrar signos geograficos
descriptivos como marcas pueden, sin embargo, invalidarse.

En las otras contribuciones se indica que el Articulo 5.6) deberia modificarse a fin de
permitir que coexistan los derechos anteriores y las denominaciones de origen o
indicaciones geogréficas, protegiendo de esta forma los derechos de propiedad
intelectual establecidos de buena fe en un determinado pais, asi como el uso conexo,
desde una fecha anterior a la fecha de dicha denominacion de origen o indicacion
geografica. En una de esas contribuciones parece que se indica que deberia aplicarse
una norma de coexistencia en lo que respecta a cualquier derecho establecido en virtud
de la legislacion nacional. En otra contribucion se expresa la opinién de que, habida
cuenta de las disposiciones obligatorias que contiene el Articulo 24.5) y 24.8) del
Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados parte en el Arreglo de Lisboa obligados por esas
disposiciones no pueden invocar el Articulo 5.6) en relacidn con el uso anterior basado
en derechos de marca adquiridos de buena fe o el derecho a utilizar, durante las
actividades comerciales y sin inducir al publico a error, el nombre de una persona; en
caso de que exista tal uso anterior, deberian notificar una declaracién de denegacion en
virtud del Articulo 5.3) del Arreglo de Lisboa o prever algin tipo de coexistencia entre la
denominacién de origen y el derecho anterior. En algunas otras contribuciones se indica



IX.

111.

LI/WG/DEV/2/2
Anexo, pagina 31

gue, aunque su Articulo 5.3) permite que las Administraciones competentes notifiquen
una declaracion de denegacion, el Arreglo de Lisboa no protege los derechos sobre
marcas adquiridos anteriormente en el caso de que un Estado parte no someta, sea cual
fuere el motivo, dicha notificacion dentro del plazo establecido en el Articulo 5.3). En la
contribucién de uno de los representantes del mundo académico se expresa la opinién
de que la compatibilidad del Articulo 5.6) con las disposiciones del Acuerdo sobre los
ADPIC debe ser al menos objeto de cautela, ya que parece que sus disposiciones van
mas alla del ambito de las excepciones limitadas que tienen en cuenta los intereses
legitimos de los titulares de marcas, tal como permite el Articulo 17 del Acuerdo sobre
los ADPIC.

OTRAS CUESTIONES

Se afiadi6é una Ultima pregunta al cuestionario de la encuesta con el objeto de que los

participantes en la encuesta pudieran sefialar otras cuestiones a la atencién del Grupo de
Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa. La pregunta es la siguiente:

112.

Pregunta 10: ¢Qué otras cuestiones relacionadas con la ley o la practica que
estén directa o indirectamente vinculadas al funcionamiento del Sistema de
Lisboa, que en su opinidn necesitarian una revisién o modificacion del actual
Arreglo de Lisboa, desearia sefialar a la atencion al Grupo de Trabajo sobre el
Desarrollo del Sistema de Lisboa?

En respuesta a esta pregunta, en las diversas contribuciones se han planteado varias
cuestiones. Cuando esas cuestiones estan relacionadas con temas abordados en
secciones anteriores de este documento, se tratan en esas secciones. Las otras
cuestiones se abordan en los parrafos siguientes.

Aplicacién del sistema de Lisboa en la Unién Europea

113.

En varias contribuciones se sefiala la necesidad de que el Grupo de Trabajo examine
como se aplica el Sistema de Lisboa en el contexto del sistema de la Unién Europea
para la proteccion de las indicaciones geograficas. A este respecto, se recuerda que en
el documento LI/WG/2/DEV/3 figurara el estudio solicitado por el Grupo de Trabajo y
realizado por la Oficina Internacional sobre la relacion de los sistemas regionales de
proteccion de las indicaciones geograficas con el Sistema de Lisboa y la posibilidad de
gue las organizaciones internacionales competentes puedan adherirse al Arreglo de
Lisboa y en qué condiciones lo podran hacer.

Articulo 4 del Arreglo de Lisboa

114.

En la contribucion de un Estado parte en el Arreglo de Lisboa se sugiere examinar todo
el potencial del Articulo 4 del Arreglo de Lisboa, ya que sus disposiciones pueden tener
implicaciones interesantes para la forma en la que pueden aplicarse en el marco del
sistema de Lisboa las excepciones en virtud del Articulo 24 del Acuerdo sobre los
ADPIC. En la contribucién de un Estado que no es parte en el Arreglo de Lisboa se pide
la revision y redefinicion del Articulo 4. A este respecto, una de las organizaciones no
gubernamentales pide aclaraciones sobre el término “irrogar perjuicio” que figura en el
Articulo 5.3) del Arreglo de Lisboa, y que en esta disposicion se utiliza en referencia al
Articulo 4.

Solucién de controversias

115.

En diversas contribuciones se sugiere que el Grupo de Trabajo examine la posibilidad de
introducir un mecanismo de solucidn de controversias respecto de cuestiones
relacionadas con el sistema de Lisboa.
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En la contribucién de un Estado parte en el Arreglo de Lisboa se indica que el motivo en
el que se basa una declaracién de denegacion puede ser un texto legislativo o un
decreto administrativo de caracter normativo. Lo mismo es aplicable al registro
internacional, que también puede basarse en disposiciones legislativas o administrativas.
A raiz de ello, un pais que notifica una declaracion de denegacién puede encontrarse
facilmente en una situacion de conflicto entre Estados con el pais de origen en relacion
con la proteccion de la denominacién de origen en cuestion. Por consiguiente, se
sugiere que podria elaborarse un mecanismo para solucionar de manera eficaz esos
conflictos. Otro Estado parte en el Arreglo de Lisboa indica que los conflictos que se
derivan de la aplicacién del Arreglo de Lisboa podrian solucionarse recurriendo al Centro
de Arbitraje y Mediacién de la OMPI.

La organizacion intergubernamental que ha respondido al cuestionario de la encuesta
también sugiere que el Grupo de Trabajo examine la necesidad de encontrar una
manera eficaz de solucionar los conflictos entre las partes contratantes del sistema de
Lisboa, por ejemplo a través del Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI. Este punto
de vista lo comparte una de las organizaciones no gubernamentales que han contribuido
a la encuesta.

En la contribucion de uno de los representantes del mundo académico se sugiere que la
OMPI podria ser una base internacional para la resolucién de conflictos entre las
denominaciones de origen o las indicaciones geogréficas y los usuarios anteriores de
esos nombres. Asimismo, una de las organizaciones no gubernamentales también opina
gue deberia ofrecerse a las partes interesadas privadas la posibilidad de remitir cualquier
conflicto relacionado con la aplicacion del Arreglo a la mediacion o el arbitraje (a través
del Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI).

Efecto territorial de las denegaciones

119.

Un Estado parte en el Arreglo de Lisboa indica en su contribucion que, si un Estado
contratante considera que un registro internacional que se le notifica entra en conflicto
con una denominacion de origen de su propio territorio, sélo puede notificar una
declaracion de denegacion en lo que respecta a su propio territorio; las declaraciones de
denegacion no tienen efecto en otros Estados parte. Lo Unico que pueden hacer esos
otros Estados parte en el Arreglo de Lisboa es invalidar los efectos del registro
internacional en cada uno de ellos por separado, aunque esto sélo podra hacerse
cuando la legislacion de ese otro Estado parte en el Arreglo de Lisboa prevea la
invalidacion en determinadas circunstancias.

Denominaciones de origen homdénimas

120.

En la contribucion de una de las organizaciones no gubernamentales se expreso el punto
de vista de que el Grupo de Trabajo deberia examinar la cuestién de las denominaciones
homonimas y se sugiere que se establezca un procedimiento para negociar entre partes
interesadas la posibilidad de registrar dichas denominaciones.

Facilitar la aplicacién de los procedimientos

121.

122.

Un Estado parte en el Arreglo de Lisboa opina que si se ampliase su régimen linglistico
el sistema de Lisboa podria resultar mas atractivo para los que producen productos
protegidos por una denominacion de origen.

Otro Estado parte en el Arreglo de Lisboa indica que todos los Estados parte en el
Arreglo de Lisboa deberian poner a disposicion sus directrices de examen en inglés a fin
de permitir que toda parte interesada pueda familiarizarse con los procedimientos y las
practicas de cada Oficina nacional para otorgar proteccién a una denominacion de
origen.
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123. Una de las organizaciones no gubernamentales sugiere en su contribucién que el Grupo
de Trabajo examine la posibilidad de que las asociaciones de productores puedan
solicitar directamente un registro internacional, especialmente en paises en los que no es
legal que lo haga el Estado, o cuando el Estado no quiere hacerlo.

Estudios para evaluar los beneficios de la proteccién de las denominaciones de origen

124. En la contribucién de un Estado parte en el Arreglo de Lisboa se pide que se realicen
estudios de impacto econdmico con miras a obtener datos empiricos y entender las
consecuencias econémicas que tiene la proteccion de las denominaciones de origen asi
como su contribucién al desarrollo socioeconémico y cultural tanto a escala regional
como nacional.

Sitio Web del sistema de Lisboa, productos de informacién y servicio de atencién al
cliente

125. En algunas contribuciones se pide que se realicen mas mejoras de la imagen vy el
contenido de las paginas del sitio Web de la OMPI consagradas al sistema de Lisboa a
fin de ofrecer una maxima transparencia en relacion con el funcionamiento del sistema
de Lisboa. En algunas de esas contribuciones se sugiere que en la base de datos
Lisbon Express se indiquen los motivos de denegacion y cualquier otra informacion en
relacién con la situacién juridica de los registros internacionales en los Estados
contratantes. Ademas, una de las empresas privadas que han contribuido a la encuesta
indica que los servicios que se proporcionen deberian servir para apoyar a los
empresarios y ser menos costosos.

Supervision, observancia, renovacién

126. En la contribucién de uno de los representantes del mundo académico se sugiere que el
Grupo de Trabajo también examine: las cuestiones relacionadas con la supervision de la
utilizacion de denominaciones de origen e indicaciones geograficas por la autoridades
nacionales de control; las cuestiones relacionadas con la observancia de las
denominaciones de origen y las indicaciones geograficas, y las cuestiones relacionadas
con la renovacion de registros. Una de las organizaciones no gubernamentales sugiere
gue el Grupo de Trabajo examine las cuestiones relacionadas con la utilizacién o
publicidad de denominaciones de origen o indicaciones geograficas en productos
procesados o comidas preparadas. Una de las empresas privadas que han contribuido a
la encuesta sefiala que el Arreglo de Lisboa deberia ofrecer suficiente proteccion frente a
la falsificacién, incluso a través de marcas registradas o nombres de dominio.

Naturaleza de los derechos

127. Uno de los representantes del mundo académico y una de las empresas privadas que
han contribuido a la encuesta sugieren que el Grupo de Trabajo también examine
cuestiones relacionadas con la distincion entre titulares de los derechos de propiedad
comunitarios para denominaciones de origen o indicaciones geograficas y usuarios de
esos derechos. A este respecto, en la contribucién de un Estado que no es parte en el
Arreglo de Lisboa se indica que deberia suprimirse la referencia a “personas morales
privadas” que se hace en el Articulo 5.1) del Arreglo de Lisboa.

[Fin del Anexo y del documento]



