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LA DEFINICION DE INDICACIONES GEOGRAFIC/S

Documento preparado por la Secretaria

l. INTRODUCCION

1. ElIComité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e
Indicaciones Geogréficas (“SCTHecidié en su octava sesion, celebrada en Ginebra del 27

al 31 demayo de2002, que la Oficina Internacional preparara un documento relativo a la
cuestion de la definicidn de indicaciones geogréficas, que figura en el Acuerdo de la OMC,
de1994,sobre losAspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (“Acuerdo sobre los ADPIC”) EI SCT convino en que deberian abordarse las
siguientes cuestiones: la aplicacion de la definicion en el plano nacional por parte de los
distintos sistemas de proteccién; las diferencias practicas entre el sistema de proteccion de
indicaciones geografica, como las denominaciones de origen, y el sistema de proteccion de las
marcas colectivas y de certificacion; vinculos y reputacion.

2. Enel presente documento se aborda la definicion de “indicaciones geograficas”
contenida en los ADPIC, asi como varias cuestiones de definicidn relacionadas con:

Véase el resumen del Presidente, documento SCT/8/6, y los parrafos 7 y 8.
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— la aplicacion de la definicion de los ADPIC en el plano nacional y regional por parte
delos distintos sistemas de proteccion, incluidas las diferencias préacticas entre diversos
sistemas (véanse los parrafos 26, y especialmente:

— eltamafo del lugar de origen (por ejemplo, podria oscilar entre un pequefio
vifiedo y todo un pais) (véankss parrafosl6 a26); y

- la transcendencia de los conceptos de “vinculos” y “reputacion”, incluido el
grado de vinculacion necesario entre la produccion del producto y el origen
geografico indicado (véanse los parrafisa26).

— las diferencias fcticas entre los sistemas de proteccidn de indicaciones geograficas,
como las denominaciones de origen, y el sistema de proteccion de las marcas colectivas
y de certificacion.

3. Antes de entrar a considerar la definicion de los ADPIC y la&stianes de definicion
relacionadas, conviene destacar que el término “indicaciones geograficas” tiene un
fundamento en el derecho internacional de los trafadde hecho, la fuerza de las normas
juridicas internacionales asociadas a la proteccion dedi&saciones geograficas no proviene
de una larga y amplia presencia de normas analogas en el &mbito de las legislaciones
nacionales con anterioridad a la firma de los Acuerdos sobre los ADP18%#E de forma

gue puedan considerarse estas normas ircennales para reflejar principios generales del
derecho. Muy al contrario, la adhesion generalizadscakerdo sobre los ADPI@a supuesto
la introduccién de obligaciones juridicas relativas a las indicaciones geograficas en las
legislaciones nacionalegdodo el mundo.

4. Lacuestion de la definicién de “indicaciones geograficas” se plante6 en los debates de
la séptima y octava sesiones del SCasi como en documentos anteriores del SCT
preparados por la Oficina InternaciohaEn su octavaesion, el SCT decidié considerar
nuevamente la cuestion de la definicion del Articeb1 delAcuerdo sobre los ADPIC

Entre las razones practicas que justificaban esta decision se incluye el hecho de que
numerosos paises utilizan actualmente la dabnide los ADPIC como base de su

2 En los documentos SCT/6/3/Rev. y SCT/8/5 se ofrece una breve resefizighaifelogia.
En1974 y1975 se prepard un proyecto de tratado, bajo los auspicios de la OMPI, en el que se
optd por el término “indicacién geografica” como medio adecuado para incluir en una sola frase
las dos anteriores expresiones contenidas @ratadointernacional, es decir, “indicacion de
procedencia”’ y “denominacion de origen” (véase el Convenio de Paris y las Uniones
particulares creadas en virtud del mismo de conformidad con los Arreglos de Madrid y Lisboa).
Las negociaciones del proyecto datado de la OMPI sobre indicaciones geogréficas quedaron
suspendidas a raiz de las propuestas de afadir al Convenio de Paris un nuevo Adicatier
sobre las indicaciones geograficas. Hasta que no concluye la Conferencia de Revision del
Convenio de Bris, el término “indicacién geogréafica” aparecia en otros instrumentos
internacionales: por ejemplo, en el Reglamento (CEE)O®L/92 del Consejo, det dejulio
de1992, en el TLCAN, dd.992, en la Resolucion EC2I92 de laOficina Internacional de la
Vifiay el Vino (OIV), y en un acuerdo comercial bilateral sobre el vino celebrado entre la
Unién Europea y Australia et994.

3 Véanse los documentos SCT/7/4y SCT/8/7 Prov.

4 Véanse los documentos SCT/5/3, SCT/6/3 asi como los documentos SCT/8/4 y355CT/8
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legislacion nacional en materia de indicaciones geograficas, convirtiendola asi en un
denominador comuin en este Ambito del derécho

No obstante, con independencia de las referencias de la definicion de los ADPIC, ialesenc
del concepto de indicaciones geograficas es que una indicacion geografica se utiliza para
demostrar un vinculo entre el origen del producto al que hace referencia y una determinada
calidad, reputacion u otra caracteristica que indique que el prodsietoileuible a ese origen.

ll. LA DEFINICION DE “INDICACIONES GEOGRAFICAS

5. Ladeterminacion exacta del &mbito de aplicacién del término “indicaciones
geograficas” en determinados sistemas nacionales es el principal problema asociado a la
cuestion de la definicion. En otras palabras, “¢ cuales son los medios que se utilizan para
determinar cuando, y cuando no, estamos ante una indicacion geografica?”

6. El Articulo 22.1 delAcuerdo sobre los ADPI@efine “indicaciones geograficasbmo:

“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 geogréafico.”

7.  Esta definicion deriva fundamentalmente de la definicién de “denominacién de origen”
gue establece el Articu® del Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional 38 (“Arredo de Lisboa’§. Sin
embargo, mientras que el Articuk2.1 delAcuerdo sobre los ADPI@efine las indicaciones
geograficas comoitidicaciones que identifiquen un producto, €l Articulo 2 del Arreglo de
Lisboa define las denominaciones de origen cotaal&nominacion geogréfica... que sirva

para designar un producto...”Por tanto, las indicaciones geograficas no quedan restringidas
a las denominaciones geogréficas, sino que pueden también incluir otros signos de
importancia geografica ya estén compoesie palabras, frases, simbolos o imagenes
embleméaticas. Ademas, puede verse que en la version en inglés del Aziclidel

Acuerdo sobre los ADPIGe utiliza el término “goods” y que en el ArticuBodel Arreglo de
Lisboa se utiliza el término “pradtts” (en la version espafiola de ambos textos se utiliza el
término “producto”). Asimismo, el Articul@2.1 delAcuerdo sobre los ADPIGe aplica a
productos tuando determinada calidad, reputacion, u otra caracteristica sea imputable
fundamentalmente aiorigen geografic mientras que el Articul@ del Arreglo de Lisboa

se aplica a productogtiya calidad o caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al
medio geogréfico, comprendidos los factores naturales y los factores huindbeesta

manea las indicaciones geograficas no se restringen a los productos que tengan una calidad y
caracteristicas que se deben a factores naturales y humanos asociados al medio geogréfico de
su lugar de origen sino que se incluye mas bien los productos que testgamihada calidad,
reputacion u otra caracteristica que sea imputable fundamentalmente a su origen geogréfico.
La frase “calidad, reputacion u otra caracteristica” se utiliza también en el Reglamento (CEE)

> Véase el documento SCT/8/7.

“Se entiende por denominacién de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominacién
geografica de un pais, de una region o de una localidad que sirva para designar un producto
originario del mismo y cuya calatl o caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al
medio geogréfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.”
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N°2081/92 del Consejo, det dejulio de 1992, relativo a la proteccion de las indicaciones
geogréficas y de las denominaciones de origen de los productos agricolas y alimfenticios
Aunque podria considerarse que el concepto de denominaciones de origen ocupa un lugar
central en el concepto de indicanes geograficas, los criterios que definen las indicaciones
geogréficas parecen menos restrictivos que los que definen las denominaciones de origen

8. Ademas, debe tenerse siempre en cuenta que los términos “indicacion de procedencia”,
“denomninacion de origen” e “indicacion geografica” se utilizan en diferentes instrumentos
juridicos internacionalés Los derechos y obligaciones que se derivan de estos instrumentos
operan Unicamente respecto del término especifico al que hace referendizstaiaento en
cuestion. Por lo tanto, puede que no siempre sea posible referirse a “indicaciones
geograficas” de manera genérica, y deba establecerse una distincion cada vez que se haga
referencia a un instrumento internacional en parti¢tilar

9. Enelplano nacional, el tipo de definicion que se atribuye al término “indicacion
geografica” varia de un pais a otto Con anterioridad a su adhesién a los Acuerdos de la

OMC, s6lo algunos Estados miembros de la OMC disponian de sistemas esjpniales
proteccion de las indicaciones geograficas propiamente dichas o de una legislacion minima en
materia de propiedad intelectual relativa a las indicaciones geograficas de manera directa. Por
esta razon se concedio a los paises en desarrollo ypaisss en transicion un periodo

provisional de cinco afos, a partir de la adhesion de estos paises a los Acuerdos de la OMC,
antes de quedar sujetos a las obligaciones de los ADPIC. Muchos de estos Estados han
basado su nueva legislacién en materia decamones geograficas en la definicion de los

ADPIC. Otros Estados han necesitado modificar y adaptar sus sistemas juridicos existentes
para la proteccion de los derechos de propiedad intelectual en términos geograficos a sus
nuevas obligaciones en matede ADPIC relativas a las indicaciones geograficas. Los

diversos tipos de sistemas nacionales de proteccion de denominaciones u otras indicaciones
de origen geografico desarrollados con anterioridad a la adopci@cdetdo sobre los

Esta definicion regional para “indicaciones geograficas” puede compararse a su vez con la
definicion europea de “d&gnacion de origen”, un término equivalente a denominacion de
origen: “designacion de origen: indica el nombre de una region, un lugar determinado o, en
casos excepcionales, un pais, utilizado para describir un producto agricola o alimenticio”.

8 Véaseel documento SCT/5/3.

El término “indicacién de procedencia” figura en los Articulo2) y 10 del Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industriall883 (“Convenio de Paris”). Se utiliza
asimismo en el Arreglo de Madrid relativoarepresion de las indicaciones de procedencia
falsas 0 engafiosas en los productosl 8l (“Arreglo de Madrid sobre las indicaciones de
procedencia”). En ninguno de los dinatade figura una definicion de “indicacion de
procedencia”, si bien el Artido 1.1) del Arreglo de Madrid sobre las indicaciones de
procedencia contribuye a aclarar el significado del término:

“Todos los productos que lleven una indicacion falsa o engafiosa en virtud de la cual resulten
directa o indirectamente, como pais o colmgar de origen alguno de los paises a los cuales se
aplica el presente Arreglo, o un lugar situado en alguno de ellos, seran embargados al ser
importados en cada uno de los dichos paises.”

El documento SCT/8/4 contiene informacion adicional sobredamsoteristicas especificas del
significado de “denominacion de origen” e “indicacion de procedencia”.

Las disposiciones del derecho de marcas y del derecho de competencia desleal que también se
aplican a las indicaciones geograficas no estan incluiéfscios de esta discusion.

10

11
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ADPIC ya han sido bhordados en los documentos SCT/8/4 y SCT/8/5, por lo que no es
necesario referirse a ellos nuevamente.

10. La Secretaria de la OMC ha compilado las respuestas a un cuestionario, de particular
importancia a efectos del presente documento, sobriadiicaciones geograficas 8i

sistemas juridicos nacional&s En el informe se destaca que los paises que cuentan con
sistemas especiales de proteccion para las indicaciones geograficas utilizan definiciones
normativas basadas bien en el modelo deAIDLIC o bien en el modelo de Lisboa para las
denominaciones de origen, y/o sus propias definiciones nacionales para la proteccion de
indicaciones geograficas utilizadas para determinados productos, como vinos, productos
agricolas y alimenticios, asi condefiniciones especificas de naturaleza administritiva

11. En el marco del modelo de los ADPIC, se destacan las siguientes variaciones respecto a
la definicién de los ADPI&

— se afade la frase “comprendidos los factores naturales y losdat¢tomanos”;
— limitacion para los vinos y licores en el caso de que “la calidad establecida, la
reputacion general y otras caracteristicas del licor sean imputables principalmente a

su origen geografico”;

— “el nombre geografico de una region espieeif que sirve para designar un producto
0 un producto elaborado originario de la misma”;

— disposicion para la proteccién de nombres no geograficos que pueden protegerse
como denominaciones de origen si se refieren a zonas geogréficas especificas;

— adicién de que la produccién y/o la elaboracion y/o la preparacion tenga lugar en la
zona geografica definida;

— para ciertos productos, se hace referencia a las condiciones establecidas en la
especificacion del producto.

12. En el marco del moelo de Lisboa, se destacan las siguientes variaciones respecto a la
definicién de los ADPIC>;

— para el caso de los vinos y de los productos alimenticios, se exigen unas condiciones
adicionales de notoriedad y procedimientos de aprobacion;

— “hallegad a ser de conocimiento general como designacion”;

12 Documento de la OMC IP/C/W/253, de fechddabril de2001, pag4. Los 37 paises son:
Alemanig Australia, AustriaBélgica Bulgaria, Canadd&;omunidad Europe&orea,
DinamarcaEcuadorEslovaquiaEspafaEstados Unids de AméricaFinlandia,Francia
Grecia, Hong Kong, Hungria, Irlandsjandia Italia, Japén, Liechtenstein, Luxemburgo,
México, Noruega Nueva ZelandigPaises Bajgseru, PortugaReino Unidg Republica
ChecaRumania, Suecia, Suiza, Turqui¥gneaiela

Véase el parraf81. Id.

Véase el parrafo 31y la nota 28.

Véase el parraf@1l y la nota29.

13
14
15
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— “el nombre de una region o lugar geogréfico” sobre la base de “los factores naturales
y humanos del lugar”;

— condiciones de que la produccion, la elaboracion y la preparacion tengan lugar en la
zonageografica definida;

— condiciones establecidas en la especificacion de ciertos productos.

13. Las definiciones nacionales particulares normalmente se refieren a determinados
productos Gnicamente, como los vinos y el qd&s&n el AnexoB del estudio de la OMC se
enumeran varios de estos regimenes especiales:

- Denominacion de origen

— Etiquetas y certificados de productos agropecuarios y alimenticios
— Denominacion especifica

—  Vinos de calidad producidos en determinadas regiones

—  Vinos de mesa

—  Zonas viticolas y denominaciones de origen (para los vinos)
—  Apellation d’Origine(para los vinos)

—  Apellation d’Origine Controléépara los vinos)

- Denominaciones geograficas (para bebidas espirituosas)

— Indicacién geogréfica (para eino o productos de la uva)

- Indicacién geografica (para determinados productos)

— Indicacién de origen de cualesquiera bienes o servicios

- Indicacion de origen (bienes y servicios)

— Designaciones reservadas (para bebidas espirituosas)

14. Puede observarse que la definicion de los ADPIC abarca basicamente al menos tres
caracteristicas: A)na indicacion utilizada para identificar el origen geogréfico de un
producto, B)correspondiente al territorio de un Estado o de una region o localielade
territorio y C)con un vinculo especial con la calidad, reputacidn u otra caracteristica del
producto imputable fundamentalmente a su origen geografico.

A. “Indicaciones que identifican un producto como originario en un [determinado]
territorio”

15. Sibien resulta facilmente comprensible que una indicacion geografica identifique un
producto como originario de un lugar determinado, resultan menos obvios los aspectos
relativos al tamafio del lugar indicado (paBénfra) y el grado en quel proceso de
produccion (desde las materias primas hasta la fase de transformacién y embalaje) debe
coincidir con el lugar de origen (par@infra).

B. “El territorio de un [OMC] miembro, de una reqién o localidad de ese territorio

16. El documento de la OMC pone de manifiesto que una amplia gama de unidades
geograficas hacen referencia a la legislacion nacional de los paises que han respondido al

6 Véaseel parrafo3l y las nota80 a32.
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cuestionario. Los términos empleados aluden con frecuencia a las fronteras politicas y
adminigrativas, pero también a zonas geograficas no politicas (sobre todo respecto a los
productos del vino). Asimismo, algunos paises permiten que los términos que sugieren origen
geografico sin ser en si mismos nombres de lugares (las conocidas denominaciones
tradicionales o indicaciones geograficas “indirectas”), sean protegidos como indicaciones
geograficas, bien porque sus definiciones juridicas nacionales incluyen expresamente esta
posibilidad o bien porque no la excluyén

17. Entre los ejemplode términos relativos a unidades politicas y administrativas se
incluyen'®:

- subdivisiones politicas en mapas;

—  continentes, paises o territorios, regiones dentro de esos territorios, estados,
condadosgdépartementcantones, distritos, comunas, cidda, aldeas, municipios
0 sus partes;

- localidades, pequefias localidades o agrupaciones de ellas, zonas, lugares o lugares
especificos, caracteristicas geograficas de aspecto lineal, zonas, nombres de calles,
indicaciones que figuran en mapas.

18. Entre los ejemplos de términos relativos a zonas geogréficas no politicas se ifitluyen

—  regiones especificas, zonas viticolas, combinacién de zonas viticolas, pequefias
localidades o grupos de esas localidades, zonas viniculturales restringittéssdigicolas,
subregiones viticolas o sus partes, regiones que no sean regiones reservadas para vinos de
mesa que cumplan ciertos requisitos de produccion, regiones y aldeas viticolas, lugares de
vifiedos o unidades que abarcan varios lugares de vified@ses o zonas de vifiedos
registrados en el catastro de vifiedos, vifiedos para produccion de vino, comunidades o partes
de comunidades, zonas de cultivolagedwien, chateau, domainegnas viticolas,
indicaciones geogréficas reconocidas en los reglémserspecificos.

19. Los criterios para delimitar las zonas geograficas no politicas, una practica que se lleva
a cabo sobre todo en el ambito de la produccion de vinos, parecen destinados a establecer la
homogeneidad de una zona de producci@hgaracter distintivo en comparacién con otras
zonas.

20. Los criterios especificos mencionados<on

- caracteristicas naturales, como rios, curvas de nivel y otras caracteristicas fisicas o
topogréficas;

—  caracteristicas geograficas tatesno el suelo, el drenaje, el clima, el riego y la
elevacion de la zona;

—  caracteristicas humanas como por ejemplo la seleccion de las variedades y
métodos de produccidn;

—  factores histéricos y tradicionales;

17
18
19
20

Véaseel parrafo33.

Véaseel parrafo33 y las notag84 a56.
Véaseel parrafo33 y las nota$7 a 74.
Véaseel parrafo35 y las notag8 a98.
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—  consideraciones economicas, sobre t@deduivalencia de rendimientos en el
caso de la agricultura;
—  productos asociados a una denominacion regional.

C. *“Cuando determinada calidad, reputacidn u otra caracteristica del producto sea
imputable fundamentalmente a su origen geogréfico

21. Al contrario que los productos susceptibles de proteccién como denominacién de
origen, de conformidad con el Arreglo de Lisboa, las indicaciones geograficas recogidas en el
Acuerdo sobre los ADPIC no hacen referencia explicita a una combinaciontdesta

naturales y humanos que conformen la calidad distintiva y caracteristicas del producto. Mas
bien, una determinada calidad, reputacion y otra caracteristica pueden proporcionar el factor
esencial que justifique el vinculo con el origen geografichdado (véase el parraif).

22. El estudio de la OMC revela que las referencias a la “calidad” en las diversas
definiciones contenidas en la legislacién nacional se expresan con una formulacion en cierto
modo diferente. Entre estas referendigara, por ejemplo: “calidad establecida”, “calidad
particular”, “determinada calidad”, “calidad especifica”, “caracteristicas especiales de
calidad”, “calidad especial y sobresaliente que distingue al producto en cuestion de los
productos genéricos”, aidad superior”, “calidad de grado maximo” determinada de
conformidad con normas especificadas en la legislacion aplicable o, a falta de esa

especificacion, determinada consuetudinariamente en la rama de produccion reéSpectiva

23. Enlo que seefiere a la “reputacion”, los paises que adoptaron el modelo de Lisboa no
suelen incluir este factor de vinculo en su legislacion nacional, al contrario de los paises que
adoptaron el modelo de los ADPIC que si suelen hacerlo con frecuencia. De hecho, el
modelo de Lisboa no incluye la reputacion como un factor de vinculo entre el producto y el
lugar de origen. En lugar de ello, la reputacion del lugar geografico parece descansar en la
calidad y caracteristicas del producto por las que éste es condida.aquellos paises cuya
legislacién esta estructurada con arreglo al modelo de los ADPIC, el estudio muestra que
varios de estos paises han adoptado una serie de criterios de calificacion: “reputacion

general”, “determinada reputacion”, “reputacion esfiea”, etcéteré.

24. Los gobiernos que han respondido al cuestionario de la OMC han proporcionado poca
informa;gic’)n referente al apartado “otras caracteristicas” contenido en el Ar2zdlae los
ADPIC*”,

25. Ademas del modelo de$cADPIC (“imputable fundamentalmente”) y el modelo de
Lisboa (“se deben exclusiva o esencialmente”), alguna legislacién nacional ha adoptado a
otras expresiones, como por ejemplo: “imputables fundamentalmente” o “que pueda
atribuirse”. Ademaés, algunos fs&s no imponen ningln requisito de relacién casal

26. Enlo que se refiere a los requisitos de origen, en el estudio de la OMC se observa que
algunos paises establecen sélo el requisito general de que el producto debe fabricarse en el

21
22
23
24

Véanse los parrafo#0 a41.
Véaseel parrafod2
Véaseel parrafod3
Véaseel parrafo45



SCT/9/4
pagina9

lugar indicado o que el producto debe estar ubicado en la zona pertinente. Algunos paises
proporcionaron informacién mas precisa al respgcto

— requisito de que todas las fases de produccién (materias primas, transformacion y
preparacion han de tener lugarlarzona designada;

— requisito de que las materias primas (por ejemplo, las uvas) han de proceder de la
zona designada (en algunos casos, se permite que una pequefia proporcion
proceda de otras zonas);

—  requisito de que la fase de produccion que ot@garoducto su caracter distintivo
ha de tener lugar en la zona designada (por ejemplo, en el caso de las bebidas
espirituosas);

- requisito de que, como minimo, una de las fases de produccién haya tenido lugar
en la zona.

lll.  DIFERENCIAS PRACTICAS ENRE LOS SISTEMAS DE PROTECCION DE
INDICACIONES GEOGRAFICAS, COMO LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN,
Y EL SISTEMA DE PROTECCION DE MARCAS COLECTIVAS Y DE
CERTIFICACION

27. En el documento de la OMC se agrupan los distintos sistemas nacionales para la
proteccion de indicaciones de origen geografico en tres categorias: disposiciones del Derecho
de Marcas que se ocupan de las marcas colectivas y/o de certificacion y de las marcas de
garantia; sistemas de proteccion especificos para las indicacionesfigasgréas

denominaciones de origen; y leyes de caracter mas general que se centran en las practicas
comerciales, incluidas las leyes y reglamentos pertinentes para la competencia desleal y la
proteccién del consumiddt

A. Marcas colectivas y de cditiacidn o marcas de garantia

28. Las marcas colectivas y las marcas de certificacion (en algunos paises marcas de
garantia) ofrecen un cierto grado de proteccion para las indicaciones geograficas,
generalmente basandose en la iniciativa privadkependientemente asi de otras iniciativas
gubernamentales. Por regla general, las marcas registradas sirven para identificar a empresas
individuales como origen de los productos o servicios que comercializan. Los paises prevén
también el registro de ancas colectivas y de certificacion para el uso de mas de una persona

o empresa. Las marcas colectivas y las marcas de certificacion se utilizan para indicar la
afiliacion de las empresas que usan la marca o que hacen referencia a caracteristicas
identificables que retnen los productos para los cuales se usa la marca. Mientras que los
términos geograficos descriptivos en si mismos suelen estar excluidos del registro como
marcas individuales, los mismos términos geograficos se suelen aceptar parazseiostili

como marcas colectivas o de certificacion. Las legislaciones nacionales permiten el registro
de marcas colectivas si bien no siempre aceptan el registro de marcas de certificacién. En las
jurisdicciones de derecho consuetudinario es también pdsaloler valer los derechos
consuetudinarios para las marcas de certificacion no registradas.

Véaseel parrafo37 y las notad 00 al104.
Véanse los parrafos 8 a 9 y las secciones a las quenhaterencia.
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29. El Articulo 7bis del Convenio de Paris establece que los paises de la Unién se
comprometen a admitir el depdsito y a proteger las marcas colectsa.disposicion

garantiza el registro y la proteccion de las marcas colectivas en los paises distintos al pais de
constitucién de la asociacion titular de la marca colectiva; ello significa que el hecho de que
la citada asociacion no se haya constituida arreglo a la legislacion del pais donde se
reclamaba proteccién no es razén para denegar dicha proteccion. Por otra parte, el Convenio
establece expresamente el derecho de cada Estado miembro a aplicar sus propias condiciones
de proteccion y a rehuskx proteccién si la marca colectiva es contraria al interés publico.
Ademas, el Convenio de Paris no define el término “marca colectiva”, ni aborda
especificamente las marcas de certificacion. El Arti@hlis es una de las disposiciones del
Convenio deParis que se ha incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC en virtud de su

Articulo 2.1.

30. Los conceptos de marca colectiva y marca de certificacion difieren de un pais a otro.

En funcién del derecho interno aplicable, una marca colectiva o aneande certificacion

puede servir para indicar, entre otras cosas, el origen de los productos y servicios, y por lo
tanto puede en alguna medida ser apropiada para la proteccion de una indicacion geografica.
Tal marca no facultard al titular de la misqara prohibir a un tercero el uso en el comercio

de dichos signos o indicaciones, siempre que los utilice de conformidad con las practicas
leales en materia industrial y comercial. Especialmente, tal marca no podra ser opuesta a un
tercero facultado panatilizar una denominacién geogréfica.

31. Porregla general, la principal diferencia entre las marcas colectivas y las marcas de
certificacion es que las primeras pueden ser utilizadas s6lo por empresas particulares, por
ejemplo, por los miembrade la asociacion titular de la marca colectiva, mientras que las
tltimas pueden ser utilizadas por cualquier persona que cumpla con las hormas establecidas.
De esta forma, los usuarios de una marca colectiva constituyen un “club” mientras que por lo
guerespecta a las marcas de certificacion rige el principio del “taller abierto”.

1. Marcas colectivas

32. Una marca colectiva es un tipo de marca cuyo uso esté reservado a los miembros de un
organismo colectivo. Este organismo puede ser undaason o cooperativa de fabricantes,
productores o comerciantes. El organismo colectivo es el titular de la marca colectiva y sus
miembros tienen el derecho exclusivo al uso de la marca. Por regla general, el organismo
colectivo se establece con el fin darantizar que sus miembros observen determinadas
normas de calidad; los miembros podran utilizar la marca colectiva si cumplen con los
requisitos estipulados en las normas que rigen el uso de dicha marca. Asi pues, la marca
colectiva tiene por funciomformar al publico acerca de determinadas caracteristicas del
producto para el que se usa la marca. Una empresa habilitada para usar la marca colectiva
también puede usar su propia marca.

33. La cuestion de si una indicacién geogréfica puede cegistrarse commarca colectiva
depende integramente de la legislacion nacional de cada pais. El derecho nacional de marcas
de algunos paises excluye el registro de las indicaciones geograficas como marcas colectivas,
aungue recientemente algunos paiBan abandonando esta practica.

34. Entérminos generales, el uso de la marokectiva esta regido por un conjunto de

normas que ha de presentarse a la oficina nacional de marcas junto con la solicitud de registro.
Estas normas también puedadicar la delimitacion del area geografica de produccion del
producto en el que se utilizara la marca colectiva, asi como las normas de produccion
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aplicables. Cualquier modificacion de las normas debe notificarse a la oficina nacional de
marcas.

35. Unavez que se registra una indicacién geografica en calidad de marca colectiva, la
asociacion titular de la marca esta facultada a prohibir su uso a las personas que no sean
miembros de la asociacion. Sin embargo, no es posible prevalerse dp@sieinarca

contra un tercero que esté facultado a usar la denominacién geografica, y regira el principio
de prioridad registral. Por otra parte, el registro de una indicacion geograficarcama
colectiva, por si solo, no es una garantia que impidalgumarca se convierta en un término
genérico.

36. Lalegislacion de algunos paises prevé normas estrictas sobre el uso de las marcas que
pueden dar lugar a la invalidacion del registro dekrca colectiva si no se usa de manera
continua. Ervarios paises, el registro de una marca colectiva puede invalidarse a raiz de uso
contrario a las disposiciones de las normas, o cuando induzca a error al publico. En
consecuencia, las marcas colectivas pueden desempefiar un papel importante en larprotecci
de los consumidores contra las practicas comerciales engafiosas.

37. Lostitulares de las marcas colectivas suelen estar facultados para usar la marca para
ellos mismos; ésta es una caracteristica que, en el derecho consuetudinario, desingue |
marcas colectivas de las marcas de certificacion (antiguamente denominadas “marcas de
estandarizacion”). Al margen de esta diferencia, las condiciones a las que esta sujeto el
registro de los términos geograficos como marcas colectivas son bastaldessialas
condiciones descritas a continuacion en relacion con las marcas de certificacion.

2. Marcas de certificacion

38. Addiferencia de las marcas colectivas, las marcas de certificacion no son propiedad de
un organismo colectivo, como arasociacion de productores, sino de un organismo
certificador. Este organismo puede ser una entidad publica local, o una asociacion privada,
que no participe directamente en la produccion o comercializacion de los productos
concernidos. Este Ultimo pumtiene especial importancia puesto que el titular de la marca de
certificacién debe garantizar que los productos para los que ésta se utiliza poseen las
cualidades certificadas.

39. Ladefinicién de “marca de certificacion” no es igual en totisspaises. En algunos

paises, por ejemplo, no todas las personas que cumplen con las normas que rigen el uso de
una determinada una marca de certificacion estan facultadas para usar dicha marca, sino
Unicamente las empresas expresamente autorizadaktipaiae de la marca de certificacion.

Por consiguiente, en esos paises, la diferencia entre marca de certificacion y marca colectiva
es mas reducida que en otros; la distincién sélo se basa en el propésito de estos dos tipos de
marcas: las marcas dertificacion se refieren a ciertas normas que deben cumplir los
productos o servicios, mientras que las marcas colectivas estan relacionadas con la
pertenencia de sus usuarios a una organizacion especifica.

40. Enregla general, la solicitud degistro de una marca de certificacion va acompariada
de las normas que rigen su uso. En principio, todos aquellos cuyos productos cumplen con
los requisitos establecidos en dichas normas estan habilitados para utilizar la marca de
certificacion. El pringoio de prioridad registral rige frente al derecho al uso de una marca de
certificacion. La institucion titular de la marca de certificacion registrada esta facultada a
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prohibir el uso de la marca a las personas cuyos productos no cumplan con losagquisit
contemplados en el reglamento.

41. Un requisito comun para el registro de una marca de certificacion es que la entidad que
solicita el registro sea “competente para certificar” los productos concernidos. Asi pues, el
titular de una marca deedtificacion debe ser el representante de los productos a los que se
aplica la marca de certificacion. Esta es una medida de salvaguardia muy importante para la
proteccion del publico contra las practicas comerciales engafiosas.

42. Por lo comingexisten tres tipos de marcas de certificaéld87), uno de los cuales

certifica que los productos o servicios son originarios de una region geografica especifica. La
cuestidn de si es o0 no posible registrar una indicacion geogréfica en calidad dedmarca
certificacion depende integramente del derecho nacional de cada pais.

43. En consecuencia, un término geografico se puede usar ya sea Como una marca o cComo
parte de una marca compuesta, para certificar que los productos son originariosgi@na r
geografica designada por el término. Sin embargo, un término geografico que resulte
engafioso, desde el punto de vista geografico, no puede registrarse como marca de
certificacion. Las expresiones que se utilizan para certificar el origen regiosampre

estan limitadas a términos geograficos precisos. Una distorsion, abreviatura o combinacion de
términos geograficos puede utilizarse como una marca de certificacién geogréfica, o como
parte de ella. También es posible que un término que no sei@dénente geografico revista

de importancia en tanto que indicacion de origen en una regién particular.

44. Porregla general, la entidad que puede ejercer control sobre el uso de un término
geografico en calidad de marca de certificacion esnganismo publico, o un organismo
autorizado por el gobierno.

45. Cuando se utiliza un término geogréafico comarca de certificacion, hay que tener en
cuenta dos elementos esenciales: primero, preservar la lilokriagb del término por todas

las personas que viven en el area geografica y, segundo, evitar abusos o usos ilegales de la
marca que podrian ir en detrimento de aquellos que estan facultados para usarla.

46. El marco juridico de registro de las marcas de certificacion, ppamgeneral, asigna al
titular/solicitante la tarea de definir, en las normas que rigen el uso de la marca propuesta, la
delimitacién del area de produccion de los productos en los que se utilizara la marca, asi como
las normas de produccién aplicablesst&definicion forma parte de las especificaciones que

han de presentarse junto con la solicitud, y tras aceptacién, pasan a integrar el registro.

47. La autoridad competente para recibir la solicitud de registro de una marca de
certificacion o olectiva, por regla general la oficina nacional de marcas, no necesariamente
examina todos los detalles de la solicitud, como por ejemplo la delimitacion del area de
produccion, la existencia de un vinculo entre el término geogréfico cuyo registro s&golic

las cualidades del producto concernido o, dado el caso, si tal vinculo existe. Sin embargo, los

2 Otros tipos de marcas de certificacion, que en ciertos casos no revisten de importancia particular

respecto de las indicaciones geogréficas, certifican que los productos o servicios cumplen con
ciertas normas relativas a la calidad, losteriales o el modo de fabricacion, o bien, certifican
que el prestador de los servicios o el fabricante de los productos ha cumplido con ciertas
normas, o0 que pertenece a determinada organizacion o asociacion.
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competidores y consumidores suelen estar facultados para formular objeciones referentes a las
especificaciones de una marca de certificacion, y recasalidez de la marca registrada
iniciando un procedimiento de oposicion o invalidacion.

48. Las marcas de certificacion también pueden compararse con las marcas individuales y
marcas de servicios respecto de dos caracteristicas. Primero,dd usa marca de

certificacion no estéa reservado al titular, sino mas bien a las personas que tengan autorizacion
del titular. Segundo, una marca de certificacion no indica un origen comercial concreto, ni
distingue los productos o servicios de una peasta los de otra, sino mas bien informa a los
compradores que los productos o servicios de una persona en particular poseen determinadas
caracteristicas o cumplen con ciertas calificaciones o normas, entre otras, en particular, un
origen geografico de carater tipicamente regional. El mensaje general que transmite una
marca de certificacion es que los productos o servicios han sido examinados, probados,
inspeccionados o de alguna manera comprobados por una persona que no es el productor de
los mismos, deanformidad con los métodos determinados por la autoridad

certificadora/titular de la marca.

49. En un documento informativo preparado por la Oficina Internacional para el Simposio
de la OMPI sobre la Proteccion Internacional de las Indicaciomegfaficas, celebrado en
Funchal, Madeira (Portugal) en octubreXf93 (publicacibn OMPI N729), asi como en el
documento OMPI SCT/8/4 se facilitan mayores detalles acerca de la proteccion de las
indicaciones geogréficas mediante el registro de mardastoms o marcas de certificacion.

3. Etiguetas agricolas

50. También cabe mencionar una forma especial de marca de certificacion: la “etiqueta
agricola” (Yabel agricol€). Una etiqueta agricola se registra como marca de certificacion
colediva en nombre de la entidad que controla su uso y que certifica que un producto
alimenticio o producto agropecuario no nutritivo y no transformado (como las semillas de
cereales) posee una combinacion de caracteristicas especificas y un nivel de calisiawl g
superiores a los de los productos similares. Las etiquetas agricolas pueden ser nacionales o
regionales; ésta Ultimas reivindican caracteristicas que son especificas, tradicionales o
representativas de una regién. La etiqueta no esta restringpdgpeoductos nacionales pero

no puede utilizarse para productos respecto de los cuales se ha establecido una denominacién
de origenégo para algunas categorias de vinos (inclusive si no benefician de una denominacion
de origeny”.

B. Redimenes especifis@e proteccion de las indicaciones geograficas y
denominaciones de origen

51. Los regimenes de proteccién de las indicaciones geograficas registradas y los que velan
por las denominaciones de origen protegidas tienen muchas similitudes, lsisiferencias
relativas al ambito de proteccion y al procedimiento aplicable dependen del derecho nacional
de los paises que aplican estos tipos de proteccion. Asi pues, la proteccion de una indicacion
geografica registrada dependera de su registra@de/conformidad con un procedimiento

28 Para obtener mas informacién acerca da asttitucion, véase el Anexo a Bienayméht

Protection of French Geographical Indications in France and Abrfoaa el Simposio de la
OMPI sobre la Proteccion Internacional de las Indicaciones Geograficas, celebrado en Funchal,
Madeira (Portugal) en ogbre del993 (publicacion OMPI N729), pags127 al33.
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administrativo, mientras que la proteccion de una denominacion de origen suele regirse por
las disposiciones estipuladas en una ley o decreto especifico dedicado a dicha denominacion
de origen.

52. Ladiferencia fundamental entre una indicacion geografica y una apelacion de origen es
gue el vinculo con el lugar de origen es mas fuerte en el caso de la denominacién de origen
gue en el caso de las indicaciones geograficas (véanse los parsa®dy. Las caraeristicas

de calidad de un producto que posee una denominacion de origen son imputables a su origen
geografico. En el caso de una indicacion geografica, basta con que cumplan con un solo
criterio atribuible al origen geografico, ya sea una calidad,patacion o alguna otra
caracteristica. Ademas, en el caso de las indicaciones geograficas, a diferencia de las
denominaciones de origen, la produccién de la materia prima y la elaboracion del producto no
necesariamente deben situarse en su totalidad@ealgeografica definida.

53. Losregimenes especificos de proteccion de las denominaciones de origen e
indicaciones geograficas tienen en comun que la proteccién juridica que ofrecen se basa en un
acto de derecho publico (ley, decreto, orde@droptado al término de un procedimiento
administrativo en el que participan representantes de los productores concernidos y de la
administracion publica. Este procedimiento administrativo permite dar caracter juridico a
parametros importantes de la iogcién geografica o la denominacion de origen, tales como,

las condiciones de uso del producto asociado, asi como la delimitacion del area de produccion
y las normas de produccién de tal produckn virtud del derecho civil, penal o

administrativo, cosponde a determinados organismos publicapli@acion directa y la
observancia de los parametros juridicamente establecida$iora de determinar si una
denominacién de origen registrada o una indicacién geografica reconocida se utilizan sin
autorizaion o de una manera contraria al modo de uso prescrito.

54. Un grupo o persona natural o juridica puede solicitar el registro de una indicacion
geografica o la promulgacién de un decreto por el se establezca una denominacion de origen.
La solidtud debe ir acompafnada de las especificaciones del producto, entre otras, el nombre
del producto, una descripcion del producto, incluidas las materias primas y caracteristicas
principales, la definicion del area geografica, una descripcion del métodutelectn del

producto, los detalles que confirman su vinculo con el origen geogréfico, los procedimientos
de inspeccion y las caracteristicas de etiquetado especificas. El proceso de solicitud suele
implicar un procedimiento de oposicion. Los produaas se venden bajo la indicacién
geografica registrada estan sujetos a una inspecciéon por el organismo designado. El costo de
la inspeccién queda a cargo de los usuarios de la indicacion geografica registrada.

55. Los nombres geogréficos, poigta general, estan protegidos contra cualquier:

a) uso comercial directo o indirecto del nombre geogréfico respecto de productos no
cubiertos por el registro, en la medida en que dichos productos sean comparables a
los productos registrados con el nomlyen la medida que el uso del nombre
geografico explote la reputacién del nombre registrado;

b) uso indebido, imitacién o evocacion, incluso si el verdadero origen del producto
esta indicado, o si el nombre protegido es traducido o calificado poelabnas

“estilo”, “tipo”, “método”, “como producido en”, “imitacién”, o expresiones
similares;
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c) otras indicaciones falsas, o que puedan inducir a error, como por ejemplo la fuente,
el origen, la naturaleza o las cualidades esenciales del produciemba&aje
interno o externo, material publicitario o documentos relativos al producto
concernido, y el embalaje del producto en un envase que pueda llevar a tener una
impresion errdbnea en cuanto a su origen;

d) cualquier otra practica que pueda indwcierror al publico respecto del verdadero
origen del producto.

56. Los gobiernos que recurren a sistemas de este género pueden establecer estructuras de
control publicas o privadas que se encarguen de verificar la conformidad del producto y del
uso de la indicacién geografica o denominacién de origen con las especificaciones, desde la
etapa de produccion hasta la etapa final de comercializacion.

1. Indicaciones geograficas

57. Unaindicacion geogréafica, por lo general, consiste emeibre de un pais, region o
localidad que sirve para designar un producto procedente del lugar, cuya calidad, reputacion y
otra caracteristica sea imputable fundamentalmente a su origen geografico. Esto significa que
los productos protegidos por este tit@special proceden de un area especifica y deben una
calidad especifica, reputacién u otra caracteristica a dicho lugar de origen. Para garantizar
gue los productos satisfagan los criterios especificados, las autoridades competentes pueden
establecer umecanismo de control, y llevar a cabo periédicamente controles de calidad.

Solo los productos que satisfacen los criterios definidos estan protegidos por la indicacién
geografica. En algunos paises, las indicaciones geogréficas estan limitadas adosogrod
agropecuarios y productos alimenticios, pero el concepto también puede aplicarse a otros
productos.

2. Denominaciones de origen

58. En general, se entiende por denominacion de origen (a veces llamada designacion de
origen) la denominaciégeografica de un pais, de una region o de una localidad que sirva

para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o caracteristicas se deben
esencialmente al medio geografico, comprendidos los factores naturales y los factores
humanos. Esteignifica que los productos protegidos con este titulo especial son originarios

de un area especifica, y que su calidad y caracteristicas especificas son imputables al medio
geografico de su lugar de origen. Para garantizar que los productos poseslitieies
especificadas, las autoridades competentes pueden establecer un mecanismo de control, y
llevar a cabo periédicamente controles de calidad. Sélo los productos que cumplen con las
normas definidas estan protegidos por una denominacién de ofigieralmente, las
denominaciones de origen se limitaban a los vinos y bebidas espirituosas, pero desde entonces
el concepto se ha ampliado para abarcar otros productos (tales como los productos lacteos, en
particular el queso y la mantequilla), los procagctivicolas y vegetales.

3. Procedimiento de reqistro

i)  Autoridades competentes

59. EIl Ministro encargado de las indicaciones geogréficas, que examina las solicitudes del
grupo de productores y decide si se procedera o no al registro derepm
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— el organismo nacional competente para las denominaciones de origen y/o indicaciones
geograficas, que examina las solicitudes, eleva una opinion preliminar al Ministro y presta
asesoramiento a las autoridades competentes sobre los pasos a saguintpger el nombre;

— las autoridades regionales, compuestas por representantes del gobierno y profesionales,
gue emiten opiniones sobre las solicitudes de reconocimiento de productos de sus propias
regiones;

— los organismos certificadores que comgrae el cumplimiento con las especificaciones
del producto y deben notificar cualquier irregularidad;

- las asociaciones responsables de las denominaciones e indicaciones geograficas, que
preparan la solicitud de registro en nombre de los productores.

i)  Iniciativa

60. Lainiciativa de solicitar el registro de una denominacion de origen o indicacion
geografica puede emanar de entidades publicas o privadas (consorcios de productos,
asociaciones de productores, etc.). Los productores debenrfonngaupo para estar

habilitados a solicitar el registro. El grupo de productores debera presentar la solicitud de
registro al organismo competente, de conformidad con lo especificado en la legislacién
aplicable. Los productores de la regidén concerniigtsen, por ejemplo, formar una

asociacion. También deben definir sus productos, describir el método de produccion y
establecer los limites del area geogréfica pertinente en una especificacion del producto.
Ademas, deben facilitar detalles que confirneéminculo entre el producto y el area

geogréfica pertinente. Por lo tanto, los grupos que solicitan el registro de una denominacion
de origen o una indicacion geografica, en regla general, entrardn en contacto con un
organismo certificador. Este orgamie proceder a certificar el proceso utilizado para
producir, procesar y/o elaborar el producto. El organismo certificador generalmente se
acredita de conformidad con las normas nacionales o regionales que establecen los criterios
generales de los orgam®s certificadores de productos.

iii) Solicitud

61. Para proceder al registro de un producto, éste debe cumplir con la especificacion del
producto que indique, entre otras cosas, el nombre del producto, su descripcion, incluida la
naturaleza déas materias primas y sus principales caracteristicas, la historia del producto, la
descripcion del método de obtencion del producto, la definicién del area geografica, los
detalles que justifican el vinculo con el medio geografico o el origen geogrédicaspectos

gue permitan la evaluacion de su caracter tradicional, detalles de los sistemas de inspeccion,
detalles de etiquetado especificos, etc. Sélo un grupo de productores y/o empresas de
transformacién que trabajen con el mismo producto agrictatebilitado a presentar una
solicitud de registro a la autoridad competente.

iv) Especificaciones del producto

62. Las especificaciones del producto se ajustan a las normas definidas al nivel nacional o
regional (CE). Los productores debemmplir no so6lo con las normas horizontales

pertinentes, sino también con las especificaciones del producto. Por lo tanto, los productos
pueden someterse a un doble control. Estas especificaciones contienen las normas que rigen
todas las etapas del pramede produccion, las normas de calidad, el embalaje y la
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comercializacion. La elaboracion de las especificaciones del producto para cualquier
denominacion (fronteras, especies animales y vegetales, métodos de produccién, etc.) no sélo
exige un conocimieio profundo del tema, sino también la determinacion de los productores y
de toda la rama de produccién para trabajar conjuntamente en la definicion de los requisitos
que debe cumplir una denominacién para que sea reconocida como tal.

V) Inspeccion

63. Un organismo de inspeccion que ofrece las garantias apropiadas de objetividad e
imparcialidad, y que posee el personal calificado y los recursos necesarios para llevar a cabo
las inspecciones, se encarga de comprobar si el producto cumple @oitddes establecidos
en la especificacion. El organismo de inspeccion puede ser publico o privado y, por regla
general, cuenta con la autorizacion oficial del ministerio competente. El costo de la
inspeccion suele estar a cargo de los productoresali@sidades de reglamentacion
supervisan el cumplimiento con las especificaciones. Por regla general, encargan a un
organismo independiente que lleve a cabo la inspeccién y certificacion desde la etapa de
produccion hasta la comercializacion. Puedemaregl derecho de uso de la apelacion de
origen y/o indicacién geografica al productor o empresa de transformacion de un producto
gue no cumpla con los criterios establecidos.

Vi) Decisiones

64. Las decisiones relativas al registro, por reggameral, recaen en el ministerio encargado

de las indicaciones geograficas, en colaboracion con el comité nacional competente para las
denominaciones de origen y/o indicaciones geograficas. El ministerio examina la solicitud y
decide si se procedera o abregistro del producto, teniendo en cuenta la opinién del
organismo competente para las denominaciones de origen y/o indicaciones geogréficas. Las
autoridades regionales también pueden pronunciarse. En caso de aceptacion de la solicitud, se
hace la pubtacion correspondiente en el diario o gaceta oficial. A continuacion, se abre un
procedimiento de oposicion durante un periodo, que puede variar entre tres y seis meses.
Cualquier persona natural o juridica legitimamente concernida por el proyectgisteore

puede objetarlo. Si ninguna objecién se notifica dentro del periodo de tiempo establecido, la
denominacién de origen o indicacién geogréfica se asienta en un registro y publica en el
diario o gaceta oficial.

C. Normativa juridica sobre las pracés comerciales

1. Ley de competencia desleal

65. En el Articulo10™ del Convenio de Paris se estipula la proteccion efectiva contra la
competencia desleal, definida contodo acto de competencia contrario a los usos honestos
en materia indstrial o comercial. El Articulo 10°S es una de las disposiciones del Convenio
de Paris incorporadas al Acuerdo sobre los ADPIC en virtud de su Arcliloy también

esta incorporada en su Articu2@.2.

66. Se admite comunmente que las pi@as comerciales que inducen a error al puablico con
respecto al origen geogréafico de los productos constituyen un acto de competencid’desleal

2 Véase el Articulat.2)iv) de las Disposiciones tipo de la OMPI relativas a la proteccion contra la

competencia desleal y el ArticuR®2.2.b) del Acuerdo sobre los ADPIC.
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El uso de determinada indicacion geogréfica para productos o servicios que no son originarios
del &rea respeieta puede inducir a error y, por lo tanto, resultar engafioso para los
consumidores. Ademas, dicho uso puede constituir una apropiacion indebida del buen

nombre de la persona que esta genuinamente facultada para utilizar la indicaciéon geografica.
Se puedentablar una demanda por competencia desleal que, en funcion del derecho nacional,
estara basada ya sea en disposiciones legislativas, segun las interpretaciones de las decisiones
de los tribunales o de la ley consuetudinarigara evitar que los competires recurran a

estas practicas engafiosas en el curso de su actividad comercial. Por lo tanto, se puede afirmar
gue las leyes sobre la competencia desleal prevén remedios civiles para los comerciantes y
productores afectados por el uso indebido de irgilicees geograficas por terceros, en vez de
proteger la indicacion geografica como tal.

67. Al nivel nacional, la proteccion contra la competencia desleal ha seguido distintos
caminos en los diferentes paises. Aunque las condiciones para el@xita demanda por
competencia desleal pueden variar de un pais a otro, los siguientes principios basicos son
reconocidos globalmente. Para poder solicitar proteccidén al amparo de las leyes relativas a la
competencia desleal, una indicacion geografideedeber adquirido una cierta reputacion o

buen nombre. En otras palabras, los compradores potenciales de los productos deben asociar
la indicacion geografica al lugar de origen de los productos y servicios. Para poder utilizar
este recurso también esaesario que el uso de la indicacion geografica en los productos o
servicios que no son originarios del area geografica respectiva induzca a error, de modo que
los consumidores resulten engafiados en cuanto al verdadero lugar de origen de dichos
productos ervicios. En el marco de algunas legislaciones nacionales, también se requieren
pruebas de los dafios o de la probabilidad de los dafios que causan o pueden causar estas
practicas engafosas. En los paises que se basan en la tradicion del derecho doasastud

la demanda por atribucién engafiosa se considera la base de la proteccion contra los
competidores comerciales que emplean practicas deshonestas. La demanda por “atribucion
engafiosa” puede describirse como un recurso para los casos en los qoelasgs o

servicios ofertados por una persona se representan como si fueran los de alguien distinto. En
algunas jurisdicciones gue se basan en el derecho civil también se han adoptado leyes
parlamentarias, a menudo basadas en decisiones judicialesptpiértaonceden proteccién

a las indicaciones geograficas no registradas. No obstante, un objetivo comun a todos los
diferentes enfoques es proporcionar un recurso eficaz contra las practicas comerciales ilegales
y deshonestas por parte de los competidoEgsalgunos paises, las leyes parlamentarias
especificas que prevén la represion de la competencia desleal también cumplen la funcién de
proteccion al consumidor.

68. Sibien, en términos generales, se admite el principio de que el uso inakbidm

indicacion geografica puede dar lugar a una demanda por competencia desleal, el resultado de
dicha demanda es incierto. En particular, la cobertura en la que debe haber adquirido una
reputacion la indicacion geografica en cuestion puede varian gis a otro. También se

puede exigir que la indicacion geografica haya sido utilizada en la comercializacion durante

un cierto tiempo, y que en los circulos pertinentes se haya creado una asociacion entre la
indicacion geografica y el lugar de origenlds productos y servicios. Por lo tanto, una
indicacién geografica, cuya reputacion todavia no esté establecida en el mercado, puede que
no beneficie de proteccion contra el uso indebido por parte de los competidores mediante una
demanda por competendlasleal. Ademas, una indicacidén geogréfica que no ha sido

utilizada durante un periodo determinado puede perder su reputacién, y, por lo tanto, ya no ser
objeto de proteccion mediante una demanda por competencia desleal. La indicaciones
geograficas quesstransforman en términos genéricos, en un pais en particular, pierden su
caracter distintivo y dejan de ser objeto de proteccién en dicho pais. La proteccién de una
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indicacion geografica por medio de la legislacion en materia de competencia desléal, por
general, también exige la presentacion de pruebas en los procedimientos judiciales de que el
publico concernido asocia los productos vendidos con una indicacion geogréfica con un
origen geogréfico y/o ciertas cualidades distintivas. Por consiguiemianie los

procedimientos judiciales se efectian importantes determinaciones, como por ejemplo, la
zona de produccion, el grado de reputacion que debe estar asociado a un término geogréfico
especifico, las normas de produccién y el circulo de productacedtfdos para usar una
indicacion geografica determinada. Ya que la proteccion otorgada a consecuencia de una
demanda basada en un acto de atribucion engafiosa o competencia desleal tiene efecto
Gnicamente entre las partes del procedimiento, es necelsamostrar el caracter distintivo de
indicacion geografica cada vez que se busque prevalerse de los derechos sobre una indicacion
geogréfica dada.

69. Por otra parte, las dificultades que pueden encontrarse cuando las indicaciones
geograficas estéprotegidas por leyes contra la competencia desleal pueden ser compensadas
por algunas ventajas, como por ejemplo, la ausencia de procedimientos de registro oficiales.

2. Reglamento administrativo

70. Elreglamento administrativo sobre el etejado de un producto y las normas de

seguridad alimenticias constituyen otro medio de garantizar la competencia leal y la
proteccion del consumidor. En lo referente a las indicaciones geogréficas, algunos sistemas
normativos no habilitan a los titularégl buen nombre colectivo asociado a una indicacion
geografica para que entablen una demanda individual destinada a proteger tal reputacion. En
cambio, prevén un mecanismo administrativo destinado a evitar el uso indebido de
indicaciones geogréficas en le productos. En caso de uso engafoso pese a los
procedimientos administrativos en vigor, normalmente suelen aplicarse sanciones penales.
Sin embargo, los sistemas normativos habilitan a toda persona a que objete el uso indebido de
una indicacion geografa, tanto en el caso de una etiqueta en particular, como en el de una
categoria de productos.

71. Cuando se usan indicaciones geograficas para productos cuya comercializacion esta
sujeta a un procedimiento administrativo de aprobacion, comoaaselde los vinos y

bebidas espirituosas, también se podra recurrir a este procedimiento para controlar el uso de
las indicaciones geograficas aplicadas a esos productos.

72. Envirtud del procedimiento administrativo de aprobacion para lasetag de

productos, el organismo encargado de administrar dicho procedimiento controla si el producto
para el que se solicita una autorizacion de comercializacion cumple con los requisitos
juridicos pertinentes, incluida la autorizacién de uso de unaaoifio geografica en la

etiqueta del producto. Sino se cumplen los requisitos para la autorizacién, por ejemplo,
porque no esta permitido el uso de una indicacion geogréfica determinada en un producto
especifico, no se concedera la autorizacion de coala@@tion y, en consecuencia, no se

podré utilizar la indicacion geografica.

[Fin del documento]
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