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Breves retlexiones sobre [ evolucion de a proteccion a las
denomimaciones de ortgen e Indicaciones Geogralicas v co-
mentarios sobre el Provecto de Arreglo de Lishoa Revisado

Cecilia Falcioni Puig!

Presentacion
La revision al Arreglo de Lishoa para la proteccion de las denominaciones de origen,

su Registro Internacional y el Acta de 1967 son importantes por la acogida de
paises o comunidad de pafses a un instrumento internacional moderno, la
armonizacion de legislaciones, el paralelismo con las regulaciones conteni-
das en los Acuerdos sobre los Aspectos de 1a Propiedad Industrial Relacionados
con el Comercio —ADPIC- y la potencializacion de estas modalidades como
mecanismos de desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de los
habitantes de zonas geograficas especificas, entre los ms relevantes.

Introduccion
La doctrina tradicional clasifica las denominaciones geogréficas de dos formas: las

indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. El primer cuer-
po legal internacional que de alguna manera introdujo el tema del origen
de los productos fue el Convenio de Parfs para la Proteccion de la Propiedad
Industrial?, y, en afios posteriores debido a la necesidad de mayor normativa
se expidio el Arreglo de Madrid para la Represion de las Indicaciones de
Procedencia Falsas u Engafiosas®, y, con posterioridad el Arreglo de Lisboa

1. Abogada y Doctora en Jurisprudencia, Pontificia Universidad Catélica del Ecuador (Quito, Ecuador). Socia de Falconi

2.

Puig Abogados, Ecuador.

Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el

14 de diciembre de 1990, en Washington el 2 de julio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el

2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de

septiembre de 1979, publicado en el registro Oficial 244, del 29 de julio de 1999.

. Arreglo de Madrid para la Represion de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engafiosas en los Productos, del
14 de abril de 1891, Acta revisada en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en
Londres el 2 de junio de 1934y en Lisboa el 31 de octubre de 1958, Acta Adicional de Estocolmo del 14 de julio de
1967, OMPI, Ginebra, 1983.
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relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origen y su Registro In-
ternacional

Dejando de lado las indicaciones de procedencia que Ginicamente persiguen
sefialar el origen del producto o servicio, y que son principalmente regula-
das en las legislaciones locales mediante normas sanitarias y de defensa al
consumidor, enfocaré 1a presente ponencia en el tema conceptual sobre las
denominaciones de origen y las indicaciones geograficas para luego exponer
brevemente sobre la revision al Arreglo de Lisboa y al Acta de 1967.

I. Evolucion de la proteccion a las denominaciones de origen

e indicaciones geogrificas en el marco conceptual

Podrfamos definir a la denominacién de origen como aquel signo distintivo que com-
puesto por el nombre de un pafs, regién o localidad sefiala a un producto
como originario de ese lugar, y cuyas calidades o caracteristicas esencialmente
se deben a su origen geogréfico con la intervencion de los factores humanos
y naturales.
Pues bien, esta definicion se ha mantenido en la normativa especifica europea
(Resoluciones y Directrices —vinos, bebidas espirituosas, productos agroali-
mentarios-) y de las legislaciones de paises de tradicion romana principalmen-
te. Sin embargo, no fue la figura mas apropiada o adecuada para la Organi-
zacién Mundial del Comercio, espacio en el que, de una u otra manera habia
que brindar un concepto mas amplio en el que, obviamente, no se considera
el hecho de que la calidad se deba esencialmente al medio geografico —sino
fundamentalmente- y peor atin a la intervencion del factor humano requerido
por la definicién clasica.
A partir del Tratado de creacién de la OMC y la inclusion del anexo 1C sobre
los ADPIC?, se cre6 una tercera modalidad: las indicaciones geogrficas. Esta
inclusion debi6 su inspiracion fundamentalmente al reconocimiento de una
modalidad que no fuera tan amplia como la indicacién de procedencia y que
tampoco tan exigente o restringida como la denominacién de origen. Es asi
que, la modalidad de la indicacién geografica persigue reconocer la existen-
cia y posibilidad de proteccion de aquellos productos que deben su reputa-

4. Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional del 31 de
octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979, OMPI,
Ginebra, 1989.

5. Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C, Acuerdo de Marra-
kech por el que se establece la Organizacién Mundial del Comercio

286



Breves reflexiones sobre la evolucion de la proteccién a las denominaciones de origen e Indicaciones
Geogrificas y comentarios sobre el Proyecto de Arreglo de Lishoa Revisado

cion fundamentalmente al drea geografica determinada, sin la exigencia de
la conjugacion de los factores naturales y humanos y de la dependencia del
factor “exclusiva o esencialmente” sobre el medio geogréfico, inherentes a las
denominaciones de origen.

Los ADPIC brindan un espiritu normativo amplio, en que la conceptualizacion
de la indicaci6n geografica abarca a la denominacién de origen mds no a la
indicacion de procedencia. Mientras que, en la legislacion de la Unién Eu-
ropea los conceptos de indicacién geografica y denominacion de origen son
claramente diferenciados. Los paises de tradicién anglosajona, mientras tanto,
no reconocen en sus legislaciones a las figuras de indicacion geogréfica y de-
nominacion de origen, sino que las tratan como marcas colectivas y marcas
de certificacion y dentro de los derechos del consumidor en relacion con la
procedencia del producto.

El ADPIC, sin embargo de lo anterior, al dedicar una seccion especifica a las
Indicaciones Geograficas, hace una distincion entre el régimen aplicable a las
Marcas y las Indicaciones Geograficas, es decir que considera a estas dltimas
como una figura con individualidad propia dentro del derecho de los signos
distintivos, lo cual se constituye en un logro importante a nivel internacional,
frente a los sistemas legislativos que protegen a las Indicaciones Geograficas
dentro del régimen de marcas.

Si tomamos la definicion contenida en el ADPIC, Art. 22.1 “A los efectos de lo
dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geograficas son las que iden-
tifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una
region o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputacion,
u otra caracterfstica del producto sea imputable fundamentalmente a su ori-
gen geografico”, podemos observar, en definitiva, que 1a OMC, en primer lugar
incluy6 a la indicacion geografica en lugar de 1a denominacién de origen,
obviamente, con un concepto més amplio, incluyendo el término fundamen-
talmente en lugar de esencialmente, y, eliminando el requerimiento de la par-
ticipacién del factor humano.

Este concepto representa la aparicion de una nueva institucion en el 4mbito
de las denominaciones geograficas, ya que no se inclina a favor de ninguno
de los dos conceptos preexistentes, es decir, de las indicaciones de proceden-
cia y las denominaciones de origen. Sin embargo, del andlisis conceptual de
las indicaciones geogréficas recogido en el ADPIC, podemos deducir que la
definicién presenta la amplitud suficiente para concluir que abarcarfa a las
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denominaciones de origen. Los autores suelen interpretar esta figura como
un intento conciliatorio entre diferentes sistemas juridicos de proteccion, es-
pecialmente la doctrina francesa y la anglosajona, a través de una figura més
general y amplia que la propuesta por la denominacién de origen de influen-
cia francesa y es justamente lo que se lograrfa con la aprobacion del Arreglo de
Lisboa revisado. Indistintamente de lo anterior, en el contexto del Arreglo de
Lisboa revisado se entiende por superado el tema conceptual ya que se otorga
el mismo tratamiento legal para efectos de su aplicacion, ya sea se trate de una
denominacion de origen o una indicacion de procedencia, y de como estas
figuras sean recogidas en las legislaciones nacionales o comunitarias.
Adicionalmente, la frase “a los efectos del presente acuerdo”, busca dejar a
salvo las obligaciones que hayan contraido los pafses que han suscrito otros
instrumentos internacionales, como el Arreglo de Lishoa y acuerdos bilaterales
y multilaterales, lo que l6gicamente beneficiarfa la aplicacion del Arreglo de
Lisboa revisado.

La OMPI, ya en el afio 1990 en el Comité de Expertos sobre la proteccién inter-
nacional de las denominaciones geograficas analiz la posibilidad del desarro-
llo de una normativa internacional que permitiera superar el alcance limitado
del Convenio de Parfs y 1a poca acogida de los Arreglos de Madrid y de Lisboa.
Los esfuerzos relativos a esta propuesta no progresaron y el Comité de Expertos
no celebré nuevas reuniones.® Quizd lo anterior condujo a la OMC a regular

6. OMPI SCT/6/3 PAG 22: En 1990 el Comité de Expertos sobre la proteccion internacional de las indicaciones geogra-
ficas examind la cuestion de elaborar un nuevo tratado que abordara la proteccion internacional de las indicacio-
nes geograficas. La situacion relativa a la proteccion internacional de las indicaciones geograficas se consideraba
insatisfactorio debido, principalmente, al alcance limitado de las disposiciones del Convenio de Paris y a la limitada
aceptacion de que gozaban el Arreglo de Madrid relativo a las indicaciones de procedencia y el Arreglo de Lishoa.
Se llegd a la conclusién de que esa situacion solo podia superarse mediante el establecimiento e un tratado mun-
dial. Con el objeto de que el nuevo tratado fuese atractivo para todos los Estados Partes en el Convenio de Paris,
Se propuso que los conceptos “denominacion de origen” y de “indicacion de procedencia” se sustituyeran por
el de “indicacion geogréfica”. Se estimo6 que este concepto permitiria abarcar todos los conceptos existentes de
proteccion. Asimismo, se considero necesario establecer un nuevo sistema de registro que fuese mas ampliamente
aceptado que el Arreglo de Lisboa. A estos efectos, se considero primordial que las Partes Contratantes pudiesen
determinar la forma de proteccion de una indicacion geogréfica en su pais de origen, en lugar de exigir una forma
especifica de proteccion. Ademas, el nuevo tratado deberia establecer una proteccion eficaz de las indicaciones
geogréficas contra la transformacion en términos genéricos y asegurar una observancia eficaz de la proteccion.
El Comité de Expertos examind tres grupos de cuestiones pertinentes al establecimiento de un nuevo tratado, a
saber: ;Cual serfa el objeto de la proteccion?, ;Cuales serian los principios generales de proteccion, incluyendo las
condiciones de proteccion, su contenido, y los mecanismos para su aplicacion y para solucionar las controversias
que pudieran plantearse en virtud del nuevo tratado?, ;Deberfa haber un nuevo sistema de registro internacional
y, en caso afirmativo, en qué deberia consistir?. El Comité no logro alcanzar un acuerdo sobre estas cuestiones. Al
finalizar la primera sesion, el Presidente concluy6 que varias delegaciones habian expresado el deseo de elaborar
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a las indicaciones geogréficas en los ADPIC’, pero en este momento se avizora
un resurgir del protagonismo de la OMPI en atencién a la préxima Conferen-
cia Diplomdtica.

En cuanto al territorio, el ADPIC se refiere al origen geogrifico de una ma-
nera amplia y flexible, que puede abarcar el 4mbito administrativo, fisico o
humano, de todo un pafs o una localidad. Vale destacar también, que el con-
cepto de producto originario del ADPIC se refiere de forma amplia a todo tipo
de productos, naturales, agricolas, manufacturados, artesanales, etc., solo se
exceptian los servicios. Destacamos que el ADPIC por su cardcter multilateral,
tiene un objeto mds amplio, en el cual la dnica diferenciacion por producto
que se hace en materia de indicaciones geograficas es la proteccidn especial
otorgada a los vinos y bebidas espirituosas.

Podemos apreciar, que el concepto de la indicacién geografica nace a partir y
en referencia total al de la denominacion de origen, y su objetivo es incluir a
esta ltima. Lo anterior tiene como consecuencia, que los miembros de 1a OMC
deban otorgar a las denominaciones de origen la misma proteccién que a las
indicaciones geogréficas, y esto se ha lograrfa de alguna manera en el 4mbito
de 12 OMPI con la Revisi6n del Arreglo de Lisboa.

II. Comentarios sobre la revision al Arreglo de Lisboa para la

proteccion de las denominaciones de origen y su registro

internacional de 1958 y el acta de 1967 previo a la realizacién

de la conferencia diplomatica.

El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa (Denominaciones de
Origen) sobre el Proyecto de Arreglo de Lisboa Revisado sobre Denominacio-

un nuevo tratado, mientras que otras habfan expresado ciertas reservas. En particular, se habia formulado reservas
acerca de la cuestion de si el nuevo tratado debia prever un sistema de registro o el establecimiento de listas de
indicaciones protegidas por las Partes Contratantes. Las labores relativas al establecimiento de un nuevo tratado
no continuaron, dado que el Comité de Expertos sobre la proteccion internacional de las indicaciones geogréficas
no celebro ulteriores reuniones.

7. oriGIn Informe de Bruselas, Octubre 2008, http://origin.technomind.be/, pp. 4: A finales de septiembre, la Organiza-
cion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha establecido un grupo de trabajo para analizar posibles mejoras
al Arreglo de Lisboa para la proteccién de las Denominaciones de origen. Los asuntos principales en discusion son
el “denegacion parcial” y los plazos para la denegacion. “La denegacion parcial” se refiere a la situacion en que
un pais desea proteger los derechos de una denominacion registrada, pero con algunas reservas para permitir
la proteccion de derechos sobre una denominacion similar. Esto puede tener como resultado la coexistencia de
denominaciones de origen homoénimas en una determinada parte contratante. El problema concerniente al plazo
para la denegacion, se refiere al hecho de que las notificaciones escritas de nuevas solicitudes de proteccién no
siempre llegan a los estados miembros al mismo tiempo, y es dificil de obtener la confirmacion de una notificacion.
El grupo de trabajo deberia reunirse por la primera vez en Marzo de 2009.
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nes de Origen e Indicaciones Geogréficas ha realizado un trabajo importante
para lograr el documento final, propuesto para la consideracion de las partes
en Conferencia Diplomatica. El proyecto de revisién de este instrumento inter-
nacional recoge en siete capitulos los siguientes temas: Disposiciones prelimi-
nares y generales; Solicitud y registro internacional; Proteccién; Denegacion y
otras medidas que puedan tomarse respecto del registro internacional; Disposi-
ciones administrativas; Revision y Modificacion; y Cldusulas finales.

El Art. 4 del Arreglo de Lisboa revisado propone que el Registro Internacional
incluya los registros que se han realizado en virtud de éste, y aquellos efectua-
dos en el marco del Arreglo de Lishoa de 1958 y el Acta de 1967.

Durante la novena reunion del Grupo de Trabajo se determind que habrfa tres
periodos: el primero, en el que algunas de las Partes Contratantes figurarfan
adheridas inicamente al Arreglo de Lisboa revisado; el segundo, aplicable a
otras partes que solo serdn parte del Arreglo de Lishoa vigente; y el tercero,
referido al grupo que se habrfa adherido a ambos Arreglos. Cabe mencionar
que el Arreglo de Lisboa vigente y el Acta de 1967 serfan considerados como
una entidad tnica en consideracién de que el “Articulo 16.1)b) del Acta de
1967 y del hecho de que un Estado miembro del Sistema de Lisboa es parte en
el Arreglo de Lisboa vigente adoptado en 1958, sin ser parte en el Acta de 1967,
mientras que todos los demds Estados miembros del Sistema de Lisboa se han
adherido al Acta de 1967.”® Observamos pues, una especie de transicién hacia
la instrumentaci6n de un tnico Sistema.

Con respecto a la solicitud que se presentarfa en la Oficina Internacional, y
al contenido del Articulo 5° del Arreglo de Lisboa revisado, cabe realizar dos
sefialamientos fundamentales: uno, referido a las expresiones denominacién
de origen e indicacion geografica que podrdn utilizarse indistintamente sin
perjuicio de como una legislacién nacional o regional de una Parte Contra-
tante legisle la materia; y otro, referido a que aquellas Partes Contratantes que
no mantengan en su legislacion esta diferenciacion y que regulen tinicamente
el concepto mds amplio de indicacién geografica, se verdn obligadas a proteger
las denominaciones de origen como indicaciones geogréficas.

Esta consideracion nos lleva a algunas reflexiones. El Arreglo de Lisboa revi-
sado de una manera préctica estd procurando armonizar las diferencias legis-

8. Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Décima reunién, Notas sobre el Proyecto de Arreglo de Lisboa
Revisado sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones Geograficas, LI/WG/DEV/10/4, Anexo |, pag. 6, 15 de
Septiembre de 2014.
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lativas de estas modalidades de manera que, aquellas Partes Contratantes de
tradicion Romana en que en la mayorfa de legislaciones se realiza la diferen-
ciacion no se vean afectadas por el Sistema frente a las solicitudes de protec-
cion que se puedan presentar en aquellos territorios de tradicion legislativa con
influencia Anglosajona, y claro, sucede lo mismo a la inversa de manera que el
sistema garantiza una igualdad de derechos y oportunidades en la aplicacién
del mismo.

Otro asunto es el relacionado con la expresion “persona moral” que no se
define en el Arreglo de Lisboa revisado, pero deber4 considerarse en un amplio
sentido abarcando a las personas morales que estén facultadas legalmente a
ejercer los derechos sobre las denominaciones de origen o las indicaciones geo-
graficas como son las asociaciones que representan a los titulares del derecho
al uso, incluyendo en interpretacion, a los propietarios de marcas colectivas y
de certificacién. Nuevamente se observa un avance significativo sobre la am-
plitud de iniciativas, atendiendo a la consideracion anterior sobre las influen-
cias tradicionales del derecho Romano y Anglosajon.

Respecto al requisito de proteccién previa en la Parte Contratante de origen,
se determina que se adjuntarfa al depdsito, alternativamente, el documento
oficial que declara la proteccidn en la Parte Contratante de origen, o una de-
claracion que permita a los beneficiarios del uso presentar directamente las
solicitudes, brindando, por tanto, un marco de accién mas amplio a las aso-
ciaciones y federaciones de productores para la iniciativa de proteccién inter-
nacional, disposicion que serfa facultativa.

Un tema importante de discusion es el relacionado con las denominaciones
de origen e indicaciones geograficas transfronterizas. A pesar de que este pun-
to sigue en andlisis y discusion, a la fecha de redaccion de este articulo, las
reflexiones originadas destacan las denominaciones de origen de las partes
contratantes en el marco del Arreglo de Lisboa vigente que constituyen deno-
minaciones de origen respecto de productos originados en la parte de una zona
geogrdfica transfronteriza situada en su territorio. Se aspira que el Arreglo de
Lisboa revisado dejarfa en claro que se permitirfa también el registro de una
denominacion de origen o indicacion geografica para los productos origina-
dos en la totalidad de la zona transfronteriza, cuando las partes contratantes
hayan establecido conjuntamente tal denominacion de origen o indicacion
geogrdfica, en cuyo caso, las Partes deberfan designar una administracién
competente comun. Este sistema optativo permitirfa la iniciativa conjunta o
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individual respecto de la zona geografica transfronteriza que le corresponda
para la proteccion de los productos originarios de tal zona Ginicamente.

Con respecto al Articulo 7° sobre Tasas, se sefiala que en atencién a la natura-
leza de las denominaciones de origen e indicaciones geograficas, la proteccién
de los productos originarios serd limitada en nimero; al contrario de otras
modalidades de propiedad industrial donde la creatividad e iniciativas son
practicamente ilimitadas, en aquellas, ese limite es real y predecible, por tanto,
el flujo en el tiempo no serfa significativo. Las tasas deberfan ser normalmen-
te fijadas en base a aspectos presupuestarios que tendrfa la Unién de Lisboa,
suficientes para financiar los gastos de la Oficina Internacional. El déficit que
se podrfa presentar serfa financiado por los Estados miembros; la alternativa
serfa que la Asamblea lo cubra a través del establecimiento de una tasa Ad-hoc
de mantenimiento de cada registro internacional.

Para aquellos paises en desarrollo o menos adelantados se dispondria el pago
de una tasa reducida que serfa establecida por una decisién de la propia Asam-
blea para la modificacion del Articulo 8°.

Por su parte la Delegacién de 1a Federacion de Rusa en la Octava Reunién pro-
puso que “.. .el Arreglo de Lisboa revisado permita que las Partes Contratantes
exijan el pago de una tasa para cubrir los costos de examen de los registros
internacionales notificados a su respectiva Administracién competente (“tasa
individual”).” Sobre esta posibilidad, se incluye en el proyecto de Arreglo de
Lisboa revisado como opcion para el solicitante, la renuncia a proteccion en
una o varias de las Partes Contratantes a través de la omision del pago de una
tasa individual. La razon serfa brindar un marco amplio para la participacion
de aquellos paises y organizaciones intergubernamentales en cuyas legislacio-
nes se establece la exigencia a los solicitantes y titulares de los derechos que
paguen los derechos correspondientes, por la inversién de trabajo que implica
para la oficina nacional o regional.

Se expuso también una reflexion sobre el costo que implicarfa el registro in-
ternacional con respecto al costo del registro nacional o regional para el pro-
cedimiento de registro. Adicionalmente, por una iniciativa de la delegacién
de los Estados Unidos de América, se introdujo la posibilidad de que la tasa
individual se funde también en los requisitos que puedan acordarse para el

9. Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Décima reunion, Notas sobre el Proyecto de Arreglo de Lisboa
Revisado sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones Geograficas, LI/WG/DEV/10/4, Anexo |, pag. 8, 15 de
Septiembre de 2014
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mantenimiento y posible renovacion. Las deliberaciones sobre este aspecto no
han concluido. Como referencia se incluy6 el andlisis del Sistema de Madrid
sobre las marcas.

En cuanto a la renovacion es importante considerar que en gran cantidad de
legislaciones la vigencia de proteccion de la denominacion de origen, moda-
lidad conservadora, dura mientras los factores naturales y humanos no se
alteren. Entonces cabe la reflexion de si en realidad la homogenizacién de
tratamiento para las denominaciones de origen e indicaciones geograficas es
verdaderamente conveniente. Establecer un plazo de duracién de proteccién de
una denominacién de origen llevarfa inmersa una prueba de uso o existencia,
0 se requerirfa la demostracion de la vigencia de los factores que le dieron su
origen.

En la novena reunién del Grupo de Trabajo se debati6 sobre la posibilidad de
instaurar un sistema de tasas individuales, para referir que el impago de una
tasa individual provocarfa la renuncia de proteccion en aquella Parte Contra-
tante, en la que exigiéndola no se cumple. La renuncia podria también reti-
rarse con el pago de una tasa adicional por la modificacion al registro inter-
nacional, en cuyo caso el perfodo para que una Parte Contratante deniegue la
proteccion, correria a partir de la fecha en que se reciba la notificacién de retiro
de la renuncia; lo mismo sucederia en el caso contrario cuando se determine
una nueva adhesion. Por su parte 1a Delegacion de la Union Europea planted
que la Asamblea sea la competente para introducir y establecer las tasas indivi-
duales. El Grupo de Trabajo analiza y presenta como referencia las estadisticas
sobre las tasas recaudadas en aplicacion del Sistema de Madrid, 1a cobertura
geogrdfica, y la informacion sobre las tasas individuales vigentes.

Sobre la cancelaci6n, se podria dar por varias circunstancias, a saber: que se
la presente ante la Oficina Internacional la Administracién competente de la
Parte Competente de origen, los beneficiarios o la personal moral, o que la
plantee la Asamblea cuando se haya establecido una tasa Ad-hoc de manteni-
miento y dicha tasa no haya sido pagada, las primeras dos alternativas en el
marco de los articulos 5.3) y 5.2) respectivamente, y ésta tiltima en atencion
al articulo 7.3).

En lo referente a la obligacidn de proteger por parte de los Estados miembros
en sus territorios las denominaciones de origen de otras partes, con base en el
Articulo 1 de los ADPIC, el Arreglo de Lisboa revisado procuraria armonizar los
distintos tipos de sistemas, incluyendo inspiraciones similares como son el Pro-
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tocolo de Madrid y del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya, en que se exige
que las Partes Contratantes protejan los registros internacionales de la misma
manera que protegen sus registros nacionales; es asi que el Arreglo de Lishoa
revisado incluirfa en el Art. 9.1) que dispondrfa que las partes contratantes pro-
tegerdn en sus territorios, a tenor de sus propios sistemas y practicas juridicas
las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas registradas. En
atencion a que algunos paises no se recoge la distincion entre denominaciones
de origen e indicaciones geograficas, se expuso claramente que el Arreglo de
Lisboa revisado no recogerfa la obligatoriedad de que las partes realicen dicha
distincion; sin embargo, si se exigirfa que se reconozcan a las denominaciones
de origen dentro de la figura regulada de la indicacién geografica.”’

El Arreglo de Lisboa revisado dejarfa entonces a las Partes Contratantes la liber-
tad en cuanto a la forma de proteccion que se brindarfa a las denominaciones
geograficas y a las indicaciones geograficas registradas en virtud de este ins-
trumento legal, y gozarfan también de la libertad de llamarlas como bien se
considere en atenci6n a sus propios sistemas.

El articulo 11.2) del Arreglo de Lisboa revisado tendrfa como propésito impedir
el registro de marcas que consistan o contengan denominaciones de origen o
indicaciones geograficas registradas por personas no autorizadas; entendiendo
a “marca” en el sentido mas amplio que incluirfa en interpretacién a las mar-
cas colectivas y marcas de certificacion.

Sin embargo, se destaca que el registro por personas autorizadas a utilizar la
denominacion de origen o la indicacion geografica serfa viable con excepcion
a aquellas que interfieran con el Articulo 11.1). Ahora bien, en aquellas Partes
Contratantes que en sus respectivas legislaciones protejan a las denomina-
ciones de origen y las indicaciones geograficas como marcas, las anteriores
estarfan incorporadas a éstas, incluyendo la posibilidad de que los titulares
del derecho a utilizar 1a denominacion de origen o la indicacién geografica
registrada sean los propios titulares de la marca que las contiene. En relacién
con los derechos de marca anteriores, atendiendo al contenido del articulo
13.1) del Arreglo de Lisboa revisado, el articulo 11.2) no atentarfa contra esos
derechos concedidos con anterioridad.

El articulo 12 estarfa destinado al tema de la proteccién de las denominacio-
nes de origen y las indicaciones geogréficas para evitar la posibilidad de que

10. OMPI, Grupo de Trabajo para la revision al Arreglo de Lisboa, documentos LI/WG/DEV/2/2, parrafos 79 y 80 - docu-
mento LI/WG/DEV/2/5 - documento LI/WG/DEV/3/4 péarrafo 56
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adquieran un caracter genérico, es asf que, la disposicién se aplicaria exclusi-
vamente al uso genérico que pudiese iniciarse después de la efectiva vigencia
legal en una de las Partes Contratantes con determinacion de la proteccién de
una denominacién de origen o indicacién geografica registrada. Se toma espe-
cial énfasis en el articulo 24.6!" de los ADPIC; sin embargo, aquellos paises en
lo que segiin sus leyes y regulaciones nacionales se protege a estas modalidades
mediante leyes de marcas, destacan que serfa el mercado el que determinarfa si
un término ha llegado a ser genérico.

El articulo 13 del Arreglo de Lisboa revisado trataria sobre las Salvaguar-
dias respecto de otros derechos. Varias discusiones, al igual que en los
temas anteriores, tuvieron lugar en las previas reuniones del Grupo de
Trabajo, es asi que tras el andlisis realizado en la novena reunicn, se pre-
sentan dos opciones, que son: la primera, respecto del Articulo 13.1)*
que recoge el espiritu de las disposiciones contenidas en los articulos 17%3
y 24.5' de los ADPIC, se entenderfa que una Parte Contratante podria
decidir si una marca anterior adquirida por registro o uso, en ambos casos
de buena fe, podrfa coexistir con una denominacién de origen o una in-
dicacion geogréfica, claro, teniéndose en cuenta los derechos adquiridos
legitimamente de los titulares de las distintas modalidades. La segunda
opcién, mientras tanto, se remite inicamente al Articulo 17 de los ADPIC,
dejando asi mds apertura a las opciones e iniciativas que se pudiesen to-
mar por parte de una Parte Contratante, cuya propuesta fue realizada por
los Estados Unidos de América.

1.

12.
13.

14.

ADPIC. Articulo 24 Negociaciones internacionales; excepciones. 24.6, Nada de lo previsto en esta Seccién obligara
a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicacion geografica de cualquier otro miembro
utilizada respecto a bienes o servicios para los cuales la indicacion pertinente es idéntica al término habitual en
lenguaje corriente que es el nombre comun de tales bienes o servicios en el territorio de ese Miembro. Nada de lo
previsto en esta seccion obligard a un miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicacion geogréfica
de otro Miembro utilizada con respecto a productos viticolas para los cuales la indicacion pertinente es idéntica a
la denominacion habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada
en vigor del Acuerdo OMC.

OMPI documento LI/WG/DEV/8/2 (opcidn A)

ADPIC, Art. 17, Excepciones. Los miembros podran establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos
por una marca de fabrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condicion de que en
ellas se tengan en cuenta los intereses legitimos del titular de la marcay de terceros.

ADPIC, Art. 24.5, Cuando una marca de fabrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, 0
cuando los derechos a una marca de fabrica o de comercio se hayan adquirido mediante uso de buena fe: a) antes
de la fecha de aplicacion de estas disposiciones en ese Miembro, segln lo establecido en la Parte VI; o b) antes
de que la indicacion geogréafica estuviera protegida en su pais de origen; las medidas adoptadas para aplicar esta
Seccién no prejuzgaran la posibilidad de registro ni validez del registro de una marca de fabrica o de comercio, ni
el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicacion geografica.
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En lo que respecta a los Procedimientos de Observancia y Medidas de Subsana-
cion, el articulo 14 del Arreglo de Lishoa exige que la normativa nacional de
una Parte Contratante o Regional, cuando sea el caso, incluya acciones legales
para la proteccién de las denominaciones de origen e indicaciones geograficas.
Una cuestion que ha demandado mucho andlisis por parte del Grupo de Traba-
jo es la relacionada con la utilizacién anterior, figura que estarfa regulada en
el articulo 17 del Arreglo de Lisboa revisado, especialmente en lo que respecta
a los usos relacionados con denominaciones de origen e indicaciones geogra-
ficas de bebidas espirituosas. Este es un tema que posiblemente contintie en
negociaciones hasta la conclusion de este proceso con la Conferencia Diplo-
matica; en torno al Articulo 24.4 de los ADPIC gira la discusion.
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