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INFORME

preparado por la Secretaria

1. El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa (Denominaciones de
Origen) (en adelante, “el Grupo de Trabajo”) se reunié en Ginebra del 29 de abril al 3 de mayo
de 2013.

2. Estuvieron representadas en la reunion las siguientes Partes Contratantes de la Unién
de Lisboa: Argelia, Costa Rica, Francia, Georgia, Hungria, Iran (Republica Islamica del),
Italia, México, Peru, Portugal, Republica Checa, Republica de Moldova y Serbia (13).

3. Estuvieron representados en calidad de observadores los siguientes Estados:
Alemania, Angola, Australia, Benin, Brasil, Brunei Darussalam, Colombia, Chile, Estados
Unidos de América, Federacion de Rusia, Indonesia, Iraq, Lituania, Madagascar, Myanmair,
Pakistan, Republica de Corea, Rumania, Sudan, Suiza, Tailandia y Venezuela (Republica
Bolivariana de) (22).

4.  Participaron en la reunion, en calidad de observadores, Representantes de las
siguientes organizaciones intergubernamentales internacionales: Organizacion Mundial del
Comercio (OMC) y Unién Europea (UE) (2).

5.  Participaron en la reunion, en calidad de observadores, los Representantes de las
siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Associa¢do Brasileira da
Propriedade Intelectual (ABPI), Asociacion de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA),
Asociacion Internacional de Marcas (INTA), Asociacion Internacional para la Proteccion de la
Propiedad Intelectual (AIPPI), Centre d'Etudes Internationales de la Propriété

! Se introdujo una modificacion en la versién inglesa del documento LI/WG/DEV/7/7 sobre la base de las

comunicaciones de las delegaciones y los representantes que hayan participado en la reunion.
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Intellectuelle(CEIPI), Health and Environment Program (HEP), Asociacion de Titulares
Europeos de Marcas (MARQUES) y Organization for an International Geographical Indications
Network (oriGIn) (8).

6. La lista de participantes consta en el Anexo Il del presente documento.

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DiA: APERTURA DE LA REUNION

7. El Director General de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el
Sr. Francis Gurry, abri6 la reunidn, recordd el mandato del Grupo de Trabajo y presento el
proyecto de orden del dia que figura en el documento LI/WG/DEV/7/1 Prov.

8. En primer lugar, el Director General dio una calurosa bienvenida a Bosnia y
Herzegovina, que depositd su instrumento de adhesion al Arreglo de Lisboa el 4 de abril
de 2013, por lo que en esa fecha se convirtio en el 28° miembro del Arreglo de Lisboa.

9. A continuacion, informé de que se ha seguido realizando progresos en la ampliacion del
uso del correo electrénico para la transmision de solicitudes internacionales y notificaciones
de conformidad con los procedimientos del Arreglo de Lisboa y sefialé que, hasta la fecha, las
autoridades competentes de 23 Partes Contratantes han convenido en el empleo del correo
electrénico como el medio de comunicacion principal en el marco de esos procedimientos.
Afadié que, desde la reunion anterior del Grupo de Trabajo, celebrada en diciembre de 2012,
se han inscrito nuevos registros de denominaciones de origen de Georgia (8) y de la
Republica Islamica del Iran (5).

10. El Director General recordé que en la reunion precedente del Grupo de Trabajo, en
diciembre de 2012, el Grupo de Trabajo realizd progresos considerables en lo tocante a la
revision del sistema de Lisboa. También recordé que, en aquella ocasion, el Grupo de
Trabajo aclar6 que el objetivo es lograr un Arreglo de Lisboa revisado, es decir, no un tratado
nuevo y tampoco un protocolo del Arreglo de Lisboa. Dicho de otro modo, se revisara el
Arreglo de Lisboa con miras a confirmar su aplicacion tanto respecto de las denominaciones
de origen como de las indicaciones geograficas, asi como para permitir que se adhieran a él
organizaciones intergubernamentales. Ademas, sefald que, al final de la reunién anterior, el
Grupo de Trabajo elaboré un texto sobre la cuestion del alcance de la proteccion, que servira
como base de la negociacion de lo que finalmente se resuelva sobre ese asunto, y avanzé en
el perfeccionamiento y la modernizacion del marco juridico del sistema de Lisboa.

11. El Director General observd, en particular, que en el documento de trabajo para la
presente reunion se propone la orientacion que podria tener en el futuro la labor del Grupo de
Trabajo y de la conferencia diplomatica que podria celebrarse en la segunda mitad de 2014 o
alo largo de 2015.

12. No obstante, el Director General reconocié que el calendario que debera establecerse
con ese proposito dependera, en gran medida, de los avances ulteriores que cabe esperar
que realice el Grupo de Trabajo en la reunion en curso, especialmente en lo concerniente a
los dificiles asuntos del trato que recibiran en el instrumento revisado la cuestion de los
medicamentos genéricos y la cuestidn de las marcas anteriores.

13. Con ese calendario en mente, el Director General afiadié que, si el Grupo de Trabajo
juzga que deberia convocarse una conferencia diplomatica en la segunda mitad de 2014, sera
necesario que tengan lugar otras dos reuniones de expertos ademas de la presente reunion:
una en diciembre de 2013, que también organizara una conferencia sobre la cuestion de la
solucion de controversias, y otra en la primavera de 2014, que se combinaria con un comité
preparatorio de la conferencia diplomatica. El comité preparatorio tendria por finalidad
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establecer el reglamento de la conferencia diplomatica, la lista de invitados y las ONG con
derecho a asistir, entre otras cuestiones. Afiadié que, habida cuenta de que esa reunion
preparatoria se celebraria en primavera, se dispondria de por lo menos seis meses para la
distribucion de la propuesta basica, que para entonces se habra fijado en la reunién de
primavera. El Director General manifesté su opinidon de que ese calendario es viable. Y
agrego que, con miras a su puesta en practica, el Grupo de Trabajo tendria que formular una
recomendacion a la Asamblea de la Unién de Lisboa en septiembre del presente afo.
Ademas, el Presidente indicé que si el Grupo de Trabajo no se halla en condiciones de
formular esa recomendacion en septiembre de 2013, la Asamblea no podra adoptarla hasta
septiembre de 2014 y, por lo tanto, la conferencia diplomatica se celebraria en 2015.

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

14. EI Sr. Mihaly Ficsor (Hungria) fue elegido por unanimidad Presidente del Grupo de
Trabajo. El Sr. Behzad Saberi Ansari (Irdn (Republica Islamica del)) y el Sr. Miguel Aleman
Urteaga (Peru) fueron elegidos por unanimidad Vicepresidentes.

15. El Sr. Matthijs Geuze (OMPI) desempefi6 las funciones de Secretario del Grupo de
Trabajo.

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

16. El Grupo de Trabajo aprobé el proyecto de orden del dia (documento LI/WG/DEV/7/1
Prov.) sin modificaciones.

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

17. El Grupo de Trabajo tomo nota de la aprobacion, el 26 de abril de 2013, del informe de
la sexta reunion del Grupo de Trabajo, que figura en el documento LI/WG/DEV/6/7, de
conformidad con el procedimiento establecido en la quinta reunion del Grupo de Trabajo.

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

18. Los debates se basaron en los documentos LI/WG/DEV/7/2 (solo las versiones en
espafol y francés), LI/WG/DEV/7/2 Rev. (s6lo la version en inglés), LI/WG/DEV/7/3,
LI/WG/DEV/7/4 y LI/WG/DEV/7/5.

19. El Presidente recordd que, en la reunion anterior del Grupo de Trabajo, se llegd a un
acuerdo sobre las principales orientaciones que caracterizaran la revision y, en especial, se
convino en que el resultado de la revisién del Arreglo de Lisboa consistird en un tnico
instrumento que comprendera tanto las denominaciones de origen como las indicaciones
geograficas, ademas de brindar un nivel elevado y unico de proteccion para ambas, a la vez
gue se mantienen definiciones separadas, a condicidon de que las mismas disposiciones
sustantivas se apliquen a las dos categorias. Anadio que el Grupo de Trabajo también acordd
que en el nuevo instrumento se establezca un registro internacional unico, que abarque tanto
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las denominaciones de origen como las indicaciones geograficas, y que también se brinde a
las organizaciones intergubernamentales competentes la posibilidad de sumarse al sistema
de Lisboa.

20. A continuacion, el Presidente sefialé que, para la presente reunion, la Secretaria
presento una version nueva del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, que sigue las
orientaciones principales a las que acaba de referirse. Agreg6 que alberga grandes
esperanzas de que, sobre la base de ese documento, seréa posible realizar progresos
significativos en la presente reunién, de manera que pueda formularse una recomendacion a
la Asamblea de la Unién de Lisboa sobre la convocatoria de una conferencia diplomatica de
conformidad con la hoja de ruta que acaba de esbozar el Director General.

21. Alavista de la avanzada fase en que se encuentran los debates y del grado de
madurez del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, el Presidente dijo que trabajara para
alcanzar un consenso respecto de tantas cuestiones como sea posible. Aclaré que su
principal preocupacion sera lograr que los debates se centren lo mas posible en las
cuestiones pertinentes y, de ese modo, velar por que la labor se cifia a los aspectos mas
importantes del proceso de revision en curso y en las principales decisiones que deben
tomarse.

22. El Presidente anuncio que, durante las pausas para almorzar, brindara a las
delegaciones que estén interesadas la oportunidad de comunicarle a él y a la Secretaria las
propuestas de cambios en la redaccién, que no sean de naturaleza sustantiva, respecto de los
documentos de trabajo. Unas pocas delegaciones aprovecharon esa posibilidad a lo largo de
la reunion.

DECLARACIONES GENERALES

23. La Delegacion del Iran (Republica Islamica del) expresé su apoyo a la hoja de ruta
presentada por el Presidente y subrayd su disposicién a trabajar de manera constructiva con
las otras delegaciones. La Delegacion se felicitod por la presencia de observadores, en
concreto varios Estados que no son parte en el Arreglo de Lisboa, pero expresé también su
opinion de que su numero sigue siendo insuficiente y que sera necesario que el Grupo de
Trabajo encuentre la forma de atraer a mas Estados observadores a sus reuniones para que
el Grupo de Trabajo pueda conocer la opinidon de esos Estados, puesto que uno de los
objetivos de la revision es precisamente lograr un aumento del numero de miembros del
sistema de Lisboa.

24. La Delegacion del Peru convino en que, a tenor del objetivo de conseguir que aumente
el numero de miembros del Arreglo de Lisboa, esa labor deberia llevarse a cabo de la manera
mas eficaz y razonable para lograr unos resultados satisfactorios no sélo en beneficio de los
miembros de la Unidn de Lisboa, sino también de otros paises que todavia no son miembros
del sistema de Lisboa.

25. La Delegacion de la Union Europea reiterd su apoyo a la revision del sistema de registro
internacional del Arreglo de Lisboa, con la que se pretende hacerlo mas atractivo para los
usuarios y los posibles nuevos miembros. Al mismo tiempo, la Delegacion también hizo
hincapié en la necesidad de que un Arreglo de Lisboa revisado sea compatible con el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC), para lo que se debera tener en cuenta las negociaciones del Programa de Doha
para el Desarrollo en el seno de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC). Aunque
reconocio los esfuerzos llevados a cabo para mejorar y simplificar el texto del proyecto de
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nuevo instrumento y del proyecto de reglamento, la Delegacion subrayo la necesidad de
continuar mejorandolos, sobre todo en lo tocante a la coherencia interna y a su relacion con
otros acuerdos internacionales (especialmente el Acuerdo sobre los ADPIC).

26. La Delegacion de Serbia expreso su opinion de que el proyecto de Arreglo de Lisboa
revisado representa un avance positivo, y afiadié que apoya plenamente el concepto de un
documento unico que comprenda tanto las denominaciones de origen como las indicaciones
geograficas, lo que permitiria disponer de un nivel de proteccion elevado y unico para ambas.
A modo de conclusion dijo que, en la presente reunion, espera unos debates fructiferos que
conduzcan a nuevos avances Yy a un consenso a ese respecto.

27. La Delegacién de Australia agradecio la oportunidad de contribuir a los debates del
Grupo de Trabajo en calidad de observador. En especial, expreso su satisfaccion por la
inclusion en la revision del Arreglo de Lisboa del objetivo de mejorar el sistema de Lisboa a fin
de atraer a mas miembros. Afiadié que, lamentablemente, tiene la impresion de que sera
imposible o dificil lograr el objetivo de atraer a mas miembros con las propuestas actuales, en
las que se refuerzan o se mantienen disposiciones que ya hacen que el Arreglo de Lisboa no
sea atractivo para muchos paises y que, en algunos casos, no estan en sintonia con los
principios establecidos y son incompatibles con la proteccion de las indicaciones geograficas
en muchos paises, entre ellos Australia. En opinion de la Delegacion, se perdera una
oportunidad si el Grupo de Trabajo continua por ese camino.

28. El Representante del Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle
(CEIPI) dijo que considera que, dado que se contara con tres reuniones mas del Grupo de
Trabajo, incluida la presente, es perfectamente concebible la convocatoria de una conferencia
diplomatica en la segunda mitad de 2014. También expreso su preocupacion por la
orientacion que se ha impreso a la labor en curso a pesar del mandato de la Asamblea, en el
que se dispone que uno de los objetivos principales de la revisidn es precisamente atraer a
mas miembros. En este sentido, dijo que opina que el texto del proyecto de Arreglo de Lisboa
revisado que se presento al Grupo de Trabajo dificulta el cumplimiento pleno de esa parte del
mandato. Por otra parte, la opcion anterior de contar con dos niveles de proteccion
separados, uno para las denominaciones de origen y otro para las indicaciones geograficas,
también plantea dificultades. Como solucion provisional, reiteré la sugerencia que formuld en
reuniones anteriores de que se prevea un unico nivel de proteccion para ambas a la vez que
se instituye, con caracter provisional, un sistema de dos niveles por medio de reservas o de
mecanismos analogos a los que se han utilizado con éxito en el marco del Tratado de
Cooperacion en materia de Patente (PCT).

29. La Delegacion de Suiza expreso su opinion de que los nuevos documentos representan
un verdadero avance hacia un resultado positivo de la labor del Grupo de Trabajo. En
respuesta a las observaciones del Representante del CEIPI, la Delegacion dijo que los
progresos realizados hasta la fecha convertirian el Arreglo de Lisboa en mas atractivo para
Suiza porque también brindaria un nivel de proteccion eficaz y elevado para las indicaciones
geograficas. También sefalé que, para lograr que el Arreglo de Lisboa sea atractivo, deberia
establecerse un sistema internacional que proporcione una proteccion eficaz para las
indicaciones geograficas en lugar de mantener un nivel dual de proteccion, lo que ocasiona no
pocos problemas en la esfera internacional. Para concluir, sefialoé que, si se termina por
establecer un mero sistema de registro sin una proteccion verdadera de las indicaciones
geograficas, a la Delegacion de Suiza le parecera que tiene poco interés sumarse al sistema
de Lisboa.
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30. En opinién de la Delegacion de ltalia, las mejoras de los textos revisados en lo relativo a
la simplicidad y la claridad van por el buen camino, aunque todavia pueden introducirse
nuevas mejoras. Ademas, sefial6é que los comentarios formulados por los observadores se
acogen con satisfaccion siempre que en ellos se exprese un interés y una disposicion
sinceros a unirse al sistema de Lisboa.

31. El Presidente tomd nota de que el parecer general en el Grupo de Trabajo es que los
nuevos textos presentados por la Secretaria si representan un avance considerable,
especialmente en lo tocante a la claridad y la mayor simplificacion de las disposiciones,
aunque algunas delegaciones opinan que, a este respecto, todavia es posible seguir
mejorandolos. Sefiald, ademas, que tiene entendido que la mayoria de las delegaciones que
intervinieron estan satisfechas con la orientacion de los nuevos textos y consideran que las
nuevas versiones constituyen una base solida para la labor futura. Por otra parte, se expreso
preocupacion por el grado en que los textos permitirian cumplir el mandato de lograr la
adhesion de muchos mas miembros. A este respecto, el Presidente alenté a los miembros del
Grupo de Trabajo a que intenten encontrar soluciones que puedan allanar el camino para la
adhesion de un nimero significativo de nuevas Partes Contratantes, a la vez que se
mantienen los principios y valores fundamentales del sistema de Lisboa.

32. La Secretaria subrayo los cambios principales que introdujo en la nueva version del
proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. En primer lugar, sefialé que, a diferencia de las
versiones espafola y francesa del documento de trabajo, la versién inglesa de ese documento
que figura en el documento LI/WG/DEV/7/2 Rev. es propiamente un documento de revision,
puesto que se apreciaron algunas inexactitudes en la version inglesa después de su
publicacion. Esas inexactitudes se observaron antes de la terminacién de las traducciones

al espafiol y al francés, por lo que estas pudieron finalizarse con la signatura de

documento LI/WG/DEV/7/2. La Secretaria anadié que esas inexactitudes consisten sobre
todo en la omisién, en algunos casos, de las palabras “e indicaciones geograficas”.

33. La Secretaria sefalé que se anadioé un preambulo con objeto de reflejar el deseo
expresado de velar por la aplicabilidad del sistema de Lisboa tanto a las denominaciones de
origen como a las indicaciones geograficas. En consonancia con el deseo del Grupo de
Trabajo de contar con un solo instrumento, se modificaron las disposiciones del proyecto de
Arreglo de Lisboa revisado a fin de reflejar, a lo largo de todo el documento, que el objeto del
instrumento seran tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geograficas.
Ademas, en el Articulo 1 se han afiadido los nuevos incisos xvi) y xvii), en los que se definen
las expresiones abreviadas “beneficiario” y “persona moral”, sobre la base de los debates que
tuvieron lugar en la reunién anterior en torno a la definicion de “persona moral” en una nota de
pie de pagina de lo que ahora es el Articulo 5. Con respecto al Articulo 2, la Secretaria sefiald
que su texto se ha modificado con arreglo a los debates sustantivos celebrados en la reunion
anterior y que intento reflejar los puntos expuestos con respecto a las definiciones de
denominaciones de origen e indicaciones geograficas. En especial, la Secretaria dijo

que algunos elementos del Articulo 6 relativos a las solicitudes, tal como figura en el
documento LI/WG/DEV/6/2, se incorporaron al Articulo 2. De ahi que se haya afiadido a las
definiciones del Articulo 2el requisito sustantivo en el que se indica que, para poder solicitar el
registro en el marco del sistema de Lisboa, la denominacion de origen o la indicacion
geografica ha de estar protegida primero en la Parte Contratante de origen, lo que se basa, a
su vez, en el parrafo 2 del Articulo 1 del Arreglo de Lisboa. En lo concerniente al parrafo 2 del
Articulo 2, la Secretaria dijo que el motivo de que la segunda oracion de esa disposicion
aparezca entre corchetes es que, en la reunidn anterior, dos delegaciones solicitaron
insistentemente que todo aquello que guarde relacidon con las denominaciones de origen o las
indicaciones geograficas transfronterizas figure entre corchetes. La primera oracion del
parrafo 2 del Articulo 2 introduce en el cuerpo del texto un elemento que aparece en una nota
de pie de pagina del texto anterior, en el sentido de que la zona geografica de origen podra
ser una localidad de un pais, una regién de un pais o la totalidad del territorio de una Parte
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Contratante. La Secretaria también aclard que las notas de pie de pagina del Articulo 2 tienen
por objeto dar respuesta a las dificultades que plantearon algunas delegaciones en la reunién
anterior, y afiadié que el Articulo 7 sobre las tasas se ha modificado con arreglo al resultado
de los debates sobre esas disposiciones que tuvieron lugar en la reunién anterior.

34. Con respecto al Capitulo lll, relativo a los requisitos sustantivos para la proteccion, la
Secretaria sefiald que se ha introducido un nuevo Articulo 8, a la vez que se ha aclarado que
las disposiciones en cuestion son similares a las que contiene el parrafo 1 del Articulo 9 del
texto anterior, que se basa, a su vez, en el parrafo 2 del Articulo 1del Arreglo de Lisboa actual.
En esa disposicién se afirma simplemente que las Partes Contratantes estan obligadas a
proteger las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas registradas en virtud del
proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. A continuacion, la Secretaria observo que el texto del
Articulo 9 ya figura en el Articulo 9 y en el Articulo 5 del texto anterior, y recordo, a ese
respecto, que en la reunién precedente se pidi6 la fusion del Articulo 5 con el Articulo 9.
Agrego que el Articulo 9 también contiene una disposicion sobre la forma de proteccion
juridica que aparece igualmente en el texto anterior, aunque se modifico ligeramente a fin de
aclarar que las Partes Contratantes estan facultadas para elegir el tipo de legislacion en virtud
de la cual se prevea la proteccion contemplada en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado,
siempre que esa legislacion satisfaga los requisitos sustantivos del Arreglo.

35. Enlo tocante a los Articulos 10 y 11, la Secretaria recordd que el texto de estas
disposiciones se fusiond a raiz de las deliberaciones que tuvieron lugar en la reunién anterior
del Grupo de Trabajo, a excepcion de la adicién de una nota de pie de pagina al Articulo 11,
en la que se aborda la proteccion para evitar la transformacién en un término o nombre
genérico. Se considera que la insercion de esa nota de pie de pagina es necesaria porque en
el Acuerdo sobre los ADPIC se emplea una redaccion distinta de la utilizada en el Arreglo de
Lisboa con respecto a esta cuestion. Mas especificamente, en el Acuerdo sobre los ADPIC
no se utiliza el término “genérico”, sino que se hace referencia al “término habitual en lenguaje
corriente que es el nombre comun de tales bienes o servicios” y a “la denominacion habitual
de una variedad de uva”. Con respecto al Articulo 12, sobre la duracion de la proteccion, el
parecer general es que en la disposicion deben abordarse dos cuestiones, a saber: en primer
lugar, la cuestién, que también es objeto de atencion en el Arreglo de Lisboa actual, de que un
registro internacional estara protegido siempre que la denominacién de origen esté protegida
en el pais de origen, sin necesidad de renovacién; y, en segundo lugar, la cuestion de que la
duracién de la proteccion pueda ser limitada en un Estado miembro determinado en virtud de
la decision de un tribunal nacional que invalide los efectos de un registro internacional en ese
Estado miembro en particular. Sin embargo, la Secretaria sefialé que persiste otra cuestion
que ha de abordarse en el Articulo 12, relacionada con la cuestion de la tolerancia que figura
en el parrafo 7 del Articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el que se afirma, en esencia,
que si los propietarios de derechos no actian dentro de un plazo especifico, perderan el
derecho a actuar después de ese periodo. La Secretaria dijo que, por lo tanto, la cuestion de
la tolerancia también se ha reflejado en el Articulo 12.

36. Puesto que el Grupo de Trabajo indicé en la reunidn anterior que en las disposiciones
sobre los derechos anteriores no se abordaria esa cuestién mediante una mera referencia a
las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC, se intent6 reflejar las
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a los derechos de marca anteriores en el
parrafo 1 del Articulo 13. En el parrafo 2 de ese mismo articulo se abordan las
denominaciones de origen y las indicaciones geograficas que contienen denominaciones o
indicaciones coincidentes, mientras que los parrafos 3y 4 de ese articulo estan dedicados a la
cuestiéon de los nombres de persona, que también se abordan en el parrafo 8 del Articulo 24
del Acuerdo sobre los ADPIC, asi como a otros derechos legitimos u otros signos utilizados en
el curso de operaciones comerciales, de forma analoga a lo dispuesto en el parrafo 4 del
Articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Al referirse al Articulo 14, la Secretaria apunté que
se efectuaron modificaciones en el texto a la luz de los debates que tuvieron lugar y de las
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propuestas que se formularon en la reunién anterior. La Secretaria agrego que el texto del
parrafo 1 del Articulo 15 del anterior proyecto de instrumento aparece ahora en un nuevo
parrafo 2 del Articulo 15, en el que se indica que una denegacién no deberia ir en detrimento
de ningun otro tipo de proteccidon que pueda estar disponible en la Parte Contratante que ha
pronunciado la denegacion. Dijo que las modificaciones principales introducidas en el
Articulo 17 se han reflejado en las notas de pie de pagina, en particular la situacion de una
marca anterior que contenga un término genérico, lo que plantea la cuestion de si las
disposiciones sobre marcas anteriores deberian prevalecer o si deberian hacerlo las
disposiciones relativas a la utilizacién anterior como término genérico.

37. En el Articulo 19 se ha introducido un parrafo nuevo (parrafo 2), en el que se presentan
los motivos de invalidacion, que sigue las propuestas que se formularon en ese sentido en la
reunion anterior. Con respecto al Articulo 28, en el que se aborda el “Procedimiento para ser
Parte en la presente Acta”, la Secretaria sefalo que se ha diferenciado entre Estados que son
miembros del Convenio de Paris y Estados que no lo son. En el texto se especifica que
aquellos Estados que no son miembros del Convenio de Paris solo podran ser Parte en el
Acta si su legislacion cumple las disposiciones del Convenio de Paris en materia de
denominaciones de origen, indicaciones geograficas y marcas. La Secretaria anadio que se
introdujo un tipo de disposicion similar en el inciso iii) del parrafo 1 del Articulo 28 con
respecto a las organizaciones intergubernamentales. Por ultimo, sefal6 que, en el parrafo 2
del Articulo 32 se habia afiadido una oracién equiparable a las disposiciones
correspondientes del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid y del Acta de Ginebra.

38. Con respecto al Reglamento que figura en el documento LI/WG/DEV/7/3, la Secretaria
sefialé que se introdujeron dos opciones en la Regla 5. Se trata de los datos que deben
proporcionarse, o que podrian proporcionarse, en el caso de una denominacion de origen o
una indicacién geografica, que conciernen al vinculo entre “la calidad o las caracteristicas del
producto y el entorno geografico” o, en el caso de las indicaciones geograficas, “la calidad, la
reputacion u otras caracteristicas del producto y la zona geografica de origen”. En este
sentido, la Secretaria recordd que, en la versidn anterior del proyecto de nuevo instrumento,
esos datos son elementos obligatorios que han de incluirse en la solicitud internacional. A
raiz de varias objeciones formuladas al respecto en la reunidn precedente, la Secretaria
decidié retomar el texto sobre el que se deliberd en la quinta reunion del Grupo de Trabajo, en
el que la disposiciéon en cuestion es de naturaleza meramente facultativa. Ademas, aclaré que
optd por una posicién intermedia, conforme a la que se deja al Grupo de Trabajo la decision
de si proporcionar datos deberia ser facultativo u obligatorio. La Secretaria recordd que el
motivo de que se haya objetado a que la disposicion tenga caracter de disposicion obligatoria
es que, con arreglo alo dispuesto en el sistema de Lisboa actual, esa disposicién es
meramente facultativa, y también subrayo que no se introdujo en el actual Reglamento de
Lisboa hasta enero de 2012.

EXAMEN DEL ARTICULO 13 DEL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO

39. La Delegacion de Hungria solicitd que se aclare la primera oracion del parrafo 1 del
Articulo 13 y dijo que quizas sea preferible omitir esa oracion o bien modificar el orden de las
oraciones de ese parrafo. La Delegacion también pidié explicaciones adicionales a la
Secretaria acerca de la redaccion de la frase “las Partes Contratantes respetaran dicho
derecho anterior”.

40. Enlo concerniente a la primera oracion del parrafo 1 del Articulo 13, la Delegacion de
Francia dijo que le gustaria saber de qué manera cumplira esa disposicion el principio de
territorialidad de los derechos de marca, habida cuenta de que en el texto se hace referencia
a “un derecho anterior sobre una marca cuyo registro se haya solicitado o efectuado” en una
Parte Contratante a la vez que se indica que “las Partes Contratantes respetaran dicho
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derecho anterior”. A este respecto también pidié que se aclare si el término “las Partes
Contratantes” implicaria, de hecho, que un Estado miembro del Arreglo de Lisboa, en el que
no se haya registrado la marca, también tendria que respetar la marca de que se trate. La
Delegacion también pidié aclaraciones adicionales sobre el alcance del parrafo 1 del

Articulo 13. Indicé que, aunque entiende la referencia hecha a los intereses legitimos de cada
una de las partes en la primera oracion, puesto que incluye la referencia a los intereses
legitimos del titular de la marca que figura en el articulo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, no
alcanza a comprender la segunda oracion. En lo concerniente a la referencia a los “derechos
legitimos basados en otros signos” del parrafo 4 del Articulo 13, la Delegacién pregunté a la
Secretaria qué se entiende por “signo”, ya que, en su opinion, este término es ambiguo.

41. La Delegacion de Suiza manifestd que comparte las mismas preocupaciones que las
Delegaciones de Francia y Hungria respecto de los parrafos 1y 4 del Articulo 13. Enlo
tocante a la segunda oracion del parrafo 1 del Articulo 13, se pregunté si esa oracién tiene por
objeto, de hecho, moderar lo que se dice en la primera oracion de ese mismo parrafo y pidio a
la Secretaria que aclare esta cuestién. La Delegacion recordd que se reconocié en otro foro
que el principio del “primero en el tiempo, primero en el derecho” no siempre es aplicable y
que existen posibilidades de coexistencia. En el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado
deberian brindarse con claridad esas posibilidades de coexistencia.

42. La Delegacion de Rumania expres6 algunas dudas sobre el parrafo 1 del Articulo 13, a
pesar de que es plenamente consciente del requisito del Acuerdo sobre los ADPIC de que se
respeten los derechos de marca anteriores. Sefiald que, antes de que se implantara en
Rumania una forma especifica de proteccion de las indicaciones geograficas y las
denominaciones de origen, la proteccion se proporcionaba exclusivamente en virtud del
Derecho de marcas. En consecuencia, actualmente es posible encontrar en Rumania las
llamadas “marcas”, que, de hecho, son indicaciones geograficas propiamente dichas, pero
cuyos titulares se encuentran ubicados en otra zona geografica. En lo concerniente a esas
marcas anteriores, deberia anadirse la condicion adicional de que los titulares de marcas
anteriores deban proceder de la zona geogréfica en cuestion. La Delegacion subray6 que
Rumania se enfrenta actualmente a varios conflictos entre indicaciones geograficas
registradas y esos derechos de marca anteriores.

43. La Delegacion de la Unién Europea expreso su satisfaccion por la incorporacion en el
proyecto de Arreglo de Lisboa revisado del principio de coexistencia entre una marca anterior
y una indicacion geografica o una denominacién de origen posterior. En lo concerniente a
otros derechos anteriores, la Delegacién recordé que con anterioridad expresé dudas sobre la
introduccion en el proyecto de nuevo instrumento de una disposicion explicita en que se
aborden otros derechos anteriores. En cualquier caso, parece que caben algunas mejoras en
la redaccion del Articulo 13, especialmente en cuanto al concepto de “un derecho distinto del
que se menciona en los parrafos 1) a 3)” que se cita en el parrafo 4 de ese articulo. La
Delegacion también pidid explicaciones adicionales sobre el parrafo 2 de ese mismo articulo.

44. La Delegacion del Peru convino con otras delegaciones en la necesidad de aclarar
conceptos importantes como el de “derechos legitimos” del parrafo 1 del Articulo 13. También
sefialé que no puede entender la necesidad de contar con una disposicion como la que figura
en el parrafo 2 del Articulo 13 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. En este sentido, la
Delegacion dijo que ni en la legislacion peruana ni en la legislacion de la Comunidad Andina
figura un principio de coexistencia entre las denominaciones de origen y las indicaciones
geograficas, por una parte, y las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas
anteriores, por otra. Por el contrario, en ambas legislaciones se aplica el principio del “primero
en el tiempo, primero en el derecho” del Derecho de marcas. Por ultimo, manifestd su
acuerdo con las opiniones expresadas por otras delegaciones respecto del parrafo 4 del
Articulo 13 y se pregunto6 a qué “otros signos” se refiere ese parrafo.
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45. La Delegacion de México subray6 la importancia que revisten las cuestiones planteadas
por las Delegaciones de Francia y Suiza.

46. Con respecto a la primera oracion del parrafo 1 del Articulo 13, el Representante del
CEIPI pidi6 que se aclare la expresion “donde sea posible”, puesto que no se encuentra una
expresion equivalente en el Acuerdo sobre los ADPIC, y también sefialé que no existe
necesariamente correspondencia entre los términos francés e inglés “le cas échéant’ y “where
possible”. De manera analoga a lo que la Delegacion de Francia pregunto sobre la
territorialidad de los derechos y la expresion “las Partes Contratantes”, planteé si no seria
preferible decir “dicha Parte Contratante” a fin de respetar el principio de territorialidad. Pidio
aclaraciones adicionales sobre el parrafo 4 del Articulo 13. En particular, indicé que en el
parrafo 4 se afirma que el parrafo 3 se aplica en relacion con otros signos utilizados en el
curso de operaciones comerciales y, por consiguiente, se pregunto si esto significa que el
parrafo 4 se circunscribe exclusivamente al derecho a utilizar un nombre de persona. De no
ser asi, se pregunto por qué se ha incluido una referencia especifica al parrafo 3.

47. La Delegacion de ltalia dijo que comparte las opiniones expresadas por la Delegacion
del Peru en lo tocante al parrafo 2 del Articulo 13 y también pidié una explicacién a la
Secretaria sobre el significado de mutatis mutandis en los parrafos 2y 4 y lo que supone esa
expresion en la practica.

48. La Delegacion de la Republica de Moldova se felicitd por la posibilidad de coexistencia
entre las indicaciones geograficas y las marcas prevista en el Articulo 13. Sin embargo,
teniendo en cuenta su propia practica y también lo que menciond la Delegacion de Rumania,
manifestd su opinion de que el principio de coexistencia propuesto ha de estar sujeto al
requisito adicional de que la marca anterior solo se proteja si no hay motivo alguno para su
cancelacion o revocacion.

49. La Representante de la Asociacion Internacional de Marcas (INTA) expresé su
satisfaccion por la inserciéon de disposiciones sustantivas sobre los derechos de marca en el
proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, y recordé que, en reuniones anteriores, la
Representante de la INTA sefal6é que otra opcidn podria consistir en combinar disposiciones
sustantivas con una redaccion en la que se aclare que las disposiciones del Arreglo no
menoscaban las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en lo que atafie a los Miembros
de la OMC. Por lo que respecta al titulo de la disposicion, la Representante de la INTA se
pregunté si no seria mas aconsejable aludir simplemente a “derechos anteriores” que a
“derechos legitimos” para, de ese modo, evitar una controversia en torno a cual deberia ser el
grado de legitimidad. Por lo tanto, en lo concerniente a la primera oracién del parrafo 1 del
Articulo 13, relativa a la obligacién de las Partes Contratantes de respetar los derechos de
marca anteriores, dijo que la Representante de la INTA estaria a favor de que se incluya una
clausula expresa en la que se especifique que esa disposicion conlleva que a los propietarios
de marcas se les ha de brindar la oportunidad de solicitar la denegacion o la invalidacién de la
denominacién de origen o de la indicacién geografica en la Parte Contratante en la que
tengan derechos anteriores, de conformidad con el principio del “primero en el tiempo, primero
en el derecho”. También expresé dudas sobre la expresion “[tleniendo en cuenta los
intereses legitimos” de la segunda oracién del parrafo 1 del Articulo 13. A ese respecto dijo
que entiende que la redaccidn ha estado orientada por el Articulo 17 del Acuerdo sobre los
ADPIC, pero que no parece del todo claro por qué se necesitara esa clausula en el contexto
de la segunda oracion del Articulo 13.1), en la que no se abordan conductas que el propietario
de la marca estaria obligado a tolerar, como el uso leal de términos descriptivos, sino, mas
bien, su derecho a obtener el registro de la marca, mantener ese registro o utilizar la marca. A
la Representante de la INTA le preocuparia la inclusion de una norma que pueda interpretarse
que limita los derechos de las marcas mas alla de las limitaciones habituales del uso leal de
términos descriptivos. A continuacion indicé que considera acertado que la disposicion no
esté limitada a las marcas de la zona geografica en cuestion. Una limitacion de ese tenor
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seria incompatible con las obligaciones que se derivan del Acuerdo sobre los ADPIC de
respetar las marcas anteriores y las garantias sobre los derechos fundamentales. Ademas, es
obvio que esto no impide que, si hay un motivo de invalidacion de conformidad con la
legislacion nacional, por ejemplo si la marca en cuestion se considera descriptiva o engafiosa
en una Parte Contratante, se pueda invalidar la marca anterior. En resumen, en opinion de la
Representante de la INTA, en el Articulo 13 se deberia indicar con claridad meridiana que la
disposicion se refiere a excepciones al Articulo 10, de modo que no se aplique el Articulo 10
al uso en virtud de una marca anterior. Ademas, sugirié que, como en el caso del Reglamento
de la UE sobre la proteccion de las indicaciones geogréficas de los productos agricolas y
alimenticios, se sefale expresamente a titulo explicativo que no se veria afectado el derecho
a renovar una marca anterior.

50. La Delegacion de Rumania comparte los puntos de vista expresados por la
Representante de la INTA y convino en que seria preferible modificar el titulo del Articulo 13 y
sustituir el término “Otros derechos legitimos” por “Otros derechos anteriores”.

51. En referencia al parrafo 1 del Articulo 13, el Representante de la Asociacion de Titulares
Europeos de Marcas (MARQUES) sugiri6 la introduccién de una redaccion mas clara de los
derechos anteriores que se basan en marcas, de manera que se incluyan todas las
situaciones que podrian darse entre indicaciones geograficas y marcas. En el texto, en su
redaccion actual, solamente se hace referencia al respeto de las marcas anteriores, cuyo
registro no se cancelaria o invalidaria “por el motivo de que ésta sea idéntica o similar a la
denominacion o la indicacion”. Sin embargo, se preguntd qué ocurriria en el caso de las
indicaciones geograficas y las marcas que no sean idénticas ni similares, pero que, no
obstante, se considere que estan en conflicto la una con la otra, por ejemplo cuando se juzgue
que una determinada marca consistente en un disefio esta en conflicto con una indicacién
geografica que consista Unicamente en una palabra, o en el caso de una marca que conste de
un nombre que se considere que, de algun modo, tiene relacion con una zona geografica,
incluso si no guarda semejanza alguna con la indicacién geografica.

52. A la Delegacién de Georgia también le preocupa la redaccién de las dos primeras
oraciones del parrafo 1 del Articulo 13. Propuso que se afadan dos oraciones adicionales al
parrafo 1 del Articulo 13, con el texto siguiente: “No se pondra fin al registro de la marca y su
uso leal si el registro se realizé antes de la concesién de la proteccion a la denominacion de
origen o a la indicacion geografica en el pais de origen, siempre que la coexistencia de la
marca y la denominacion de origen o la indicacion geografica no induzca al publico a
confusion sobre el origen verdadero de los bienes” y “Teniendo en cuenta la reputacion de la
marca registrada, su renombre y el tiempo que lleva en uso, no se procedera al registro de la
denominacion de origen o la indicacion geografica si su registro induce al publico a confusién
sobre el origen verdadero de los bienes”.

53. En lo tocante a la relacion entre la primera y la segunda oracion del parrafo 1 del
Articulo 13, la Secretaria recordd que la dificultad de redactar esa disposicion en particular
reside en la existencia de una disposicion en el Acuerdo sobre los ADPIC (el parrafo 5 del
Articulo 24) en la que se abordan los conflictos entre las indicaciones geogréficas y las
marcas anteriores, si bien varias cuestiones relacionadas con esa disposicion fueron objeto de
examen en el contexto de un procedimiento de grupos especiales en el marco de un
procedimiento de solucion de diferencias en el seno de la Organizacion Mundial del
Comercio (OMC), tras el que se elaboré un informe de los grupos especiales centrado no
tanto en el parrafo 5 del Articulo 24 al abordar las cuestiones relacionadas con los conflictos
entre indicaciones geograficas y marcas anteriores, sino en el articulo 17 del Acuerdo sobre
los ADPIC, en el que se tratan las excepciones a los derechos conferidos por una marca.
Aunque es evidente que en el parrafo 5 del Articulo 24 se aborda una excepcioén de la
proteccion que deben proporcionar los Miembros de la OMC respecto de las indicaciones
geograficas, con la cuestion planteada al grupo especial se pretendio establecer qué
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consecuencias se derivan de las disposiciones sobre las marcas contenidas en el Acuerdo
sobre los ADPIC para la manera en que los Miembros de la OMC deberian tratar las
cuestiones relacionadas con los conflictos entre marcas e indicaciones geograficas,
especialmente las marcas anteriores y las indicaciones geograficas. El grupo especial
examino esta cuestion a la luz de las disposiciones del Articulo 17 del Acuerdo sobre los
ADPIC, en las que se estipula que los Miembros de la OMC “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 condicién de que en ellas se tengan en cuenta los
intereses legitimos del titular de la marca y de terceros”. La expresion “intereses legitimos”
que figura en el parrafo 1 del Articulo 13 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado se tomo
de esa disposicion. La existencia del parrafo 5 del Articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC,
en el que se tratan los conflictos entre las indicaciones geograficas y las marcas anteriores, y
del informe del grupo especial, en el que se especifica que el articulo 17 también desempefa
una funcion a ese respecto, hicieron necesaria la fusion de esas dos disposiciones en el
proyecto de parrafo 1 del Articulo 13.

54. La Secretaria agregd que otro aspecto que tuvo que tener en cuenta al preparar el
proyecto de parrafo 1 del Articulo 13 es el hecho de que en las legislaciones nacionales y
regionales se apliquen distintos enfoques de esa cuestion. En algunas legislaciones se aplica
estrictamente el principio del “primero en el tiempo, primero en el derecho”, con arreglo al que
no podria concederse proteccion a la indicacion geografica, mas reciente, porque prevalece la
marca anterior. No obstante, también hay legislaciones en la que se contempla la
coexistencia. Ademas, la Secretaria subrayo que en la legislacién de la Union Europea se
combinan ambos sistemas, dado que contiene una disposicién en virtud de la que se
establece un principio de coexistencia respecto de las marcas anteriores y las indicaciones
geograficas o las denominaciones de origen posteriores, asi como una disposicién en la que
se afirma que las marcas anteriores notoriamente conocidas impediran el registro de una
indicacion geografica o una denominacion de origen ulterior. La Secretaria dijo que intento
aunar ambas posibilidades en el proyecto de parrafo 1 del Articulo 13. En la segunda oracion
del parrafo 1 del Articulo 13 se hace referencia a la posibilidad, de conformidad con lo
dispuesto en los Articulos 15 y 19 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, de que una
Parte Contratante pronuncie una denegacion o, si no se ha pronunciado una denegacion,
invalide los efectos del registro internacional en su territorio posteriormente. Por ese motivo,
no se expresd mas explicitamente el principio de coexistencia en el proyecto de parrafo 1 del
Articulo 13. Con todo, como pone de manifiesto el parrafo 3 del Articulo 17 del proyecto de
Arreglo de Lisboa revisado, la coexistencia es la situacion que resultara en ausencia de otras
disposiciones, por lo menos en el caso abordado en esta disposicion.

55. La Secretaria sefalo que se examinaran las sugerencias de redaccion formuladas por
Georgia. Al referirse a la cuestion planteada respecto del significado de las palabras “donde
sea posible” en la primera oracién del parrafo 1 del Articulo 13, la Secretaria subrayo que,
incluso aunque en el parrafo 5 del Articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no se mencionan
las palabras “donde sea posible”, si se indica “cuando los derechos a una marca de fabrica o
de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe”, y afadioé que, con arreglo a la
seccion sobre marcas de fabrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC, especialmente
la ultima oracién del parrafo 1 de su Articulo 16, la concesién de derechos de marca sobre la
base del uso no es mas que una opcién y no tanto una obligacion. Por consiguiente, la
Secretaria introdujo la expresion “donde sea posible” para indicar que no hay ninguna
obligacion de que los paises confieran un derecho de marca sobre la base del uso habida
cuenta de que hay paises que solo confieren ese derecho en virtud de un registro. Por lo que
respecta a la cuestion del significado de “respetaran dicho derecho [de marca] anterior” en la
primera oracién del parrafo 1 del Articulo 13, la Secretaria sefialé que esos términos solo se
usaron con el propdsito de establecer un vinculo entre la primera y la segunda oracién. A
continuacion, al referirse a la cuestion planteada por la Delegacion de Francia y el
Representante del CEIPI sobre la frase “las Partes Contratantes respetaran dicho derecho [de
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marca] anterior” y, mas en concreto, si esta significaria que siempre que exista un derecho de
marca anterior en una Parte Contratante especifica, todas las restantes Partes Contratantes
tendran que respetar ese derecho de marca anterior, la Secretaria aclaré que, como es obvio,
el derecho anterior solamente se aplicaria en la jurisdiccidon en la que este exista. Puede que
a este respecto sea necesario utilizar una redaccién mas precisa. En lo tocante a la cuestion
planteada sobre el empleo de las palabras “derechos legitimos” en el titulo del parrafo 1 del
Articulo 13, la Secretaria reiter6 que la palabra “legitimos” se ha tomado del Articulo 17 del
Acuerdo sobre los ADPIC y también dijo que en el parrafo 1 del Articulo 13 no se habla de
“derechos legitimos”, sino de “intereses legitimos”. Ademas aclard que la expresién “derechos
legitimos” se utiliza en el titulo porque en el Articulo 13 no se abordan unicamente los
derechos de marca anteriores, sino también otros derecho anteriores y los nombres de
persona. Con respecto a la sugerencia de que la salvaguardia de las marcas anteriores se
limite a las marcas anteriores de bienes de la misma zona geografica, la Secretaria dijo que
no esta de acuerdo y apuntd que, a menudo, también hay marcas anteriores que no guardan
relacion alguna con bienes de la zona geografica de origen. En lo concerniente a la limitacion
de la proteccién de una marca anterior a aquellas situaciones en que no exista revocacion,
cancelacion o invalidacion, la Secretaria sefiald que ese principio se ha adoptado en el
parrafo 3 del Articulo 17, pero indicé también que tal vez deberia incluirse igualmente en el
Articulo 13. La Secretaria tom6 debidamente nota del punto mencionado por el
Representante de MARQUES con respecto del parrafo 1 del Articulo 13, pero también hizo
hincapié en que en ese parrafo se utiliza una redaccion que proviene del parrafo 5 del
Articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el que esas palabras se emplean sobre la base
de que esa marca parece “idéntica o similar a la denominacién o la indicacion”.

56. La Secretaria dijo que la disposicion contenida en el parrafo 4 del Articulo 13 indica que
las disposiciones del parrafo 3 del mismo articulo podrian aplicarse mutatis mutandis, si bien
especifica que esa aplicacion mutatis mutandis ha de estar limitada a los derechos anteriores.
Esa especificacion es necesaria para distinguir el parrafo 4 del Articulo 13 del parrafo 3 de
ese mismo articulo, que no se limita al uso anterior de un nombre de persona, en sintonia con
el parrafo 8 del Articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. En lo concerniente a la pregunta
relativa al significado de “otro signo” en el parrafo 4 del Articulo 13, la Secretaria indicd que
hay otros derechos legitimos, como las denominaciones de las variedades vegetales o los
nombres comerciales, a los que se debe hacer referencia colectivamente en la disposicion y
que a ello se debe que se haya elegido el término “signo”. Con respecto al parrafo 2 del
Articulo 13, recordd que la Delegacion del Peru indicé que, con arreglo a su legislacién y la
legislacion de la Comunidad Andina, el principio del “primero en el tiempo, primero en el
derecho” se aplica en el caso de las denominaciones de origen y de las indicaciones
geograficas, de manera que dos denominaciones de origen o dos indicaciones geograficas no
podrian coexistir si emplean el mismo término. La Secretaria sefialé que en las Notas sobre
el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado relativas a las denominaciones de origen e
indicaciones geograficas que figuran en el documento LI/WG/DEV/7/4 se explica que el
parrafo 2 del Articulo 13 tiene por objeto abordar la situacion de las denominaciones o
indicaciones coincidentes, lo que no comporta necesariamente que sean denominaciones o
indicaciones homoénimas. A modo de ejemplo, la Secretaria menciond dos registros inscritos
en el Registro de Lisboa en los que se emplean palabras coincidentes y que corresponden a
vinos en ambos casos: uno atafie a un vino alcoholizado de Portugal, llamado “Porto” [en
portugués], y el otro, a un vino de Cdrcega (Francia), de nombre “Porto Vecchio”. A este
respecto, la Secretaria subrayd que, a pesar de que ambos contienen la palabra “Porto”, no
parece que haya conflicto alguno entre uno y otro, tal como pone de manifiesto el hecho de
gue no se haya pronunciado ninguna denegacion. Por lo tanto, los dos coexisten en todos los
paises que son Partes Contratantes en el Arreglo de Lisboa. La Secretaria observé que es
precisamente este tipo de situaciones las que el parrafo 2 del Articulo 13 intenta abordar y
también sefald que la propuesta que se formuld consiste en responder a esas situaciones del
mismo modo que en el Articulo 13 se abordan los conflictos entre las denominaciones de
origen y las indicaciones geograficas, por una parte, y las marcas anteriores, por otra.
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57. El Presidente agradeci6 a la Secretaria sus utiles explicaciones. Afiadioé que varias
cuestiones siguen estando abiertas, como sefial6 la Secretaria, y que se necesitan
orientaciones del Grupo de Trabajo.

58. En referencia al parrafo 1 del Articulo 13, el Representante del CEIPI indicé que, aunque
entiende el motivo por el que la Secretaria incorpord las palabras “donde sea posible” en la
disposicion, sigue opinando que esas palabras son innecesarias, sobre todo porque si una
Parte Contratante no reconoce derechos de marca basados en el uso, entonces no existira
conflicto alguno. No obstante, sugirié que la palabra “posible” se sustituya por “aplicable” en
la version inglesa del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado si se considera necesario.

59. El Presidente dijo que tal vez se puedan omitir las palabras “donde sea posible” en la
disposicién dado que no son absolutamente necesarias y su omision no conllevaria imponer a
las Partes Contratantes obligacion alguna de incluir las marcas adquiridas mediante el uso.
Con respecto a la referencia al parrafo 3 que figura en el parrafo 4 del Articulo 13, sefialé que
entiende que esa referencia se introdujo con la Unica finalidad de evitar la repeticion de la
primera parte del parrafo 3. Propuso, por lo tanto, que se repitan las mismas palabras que se
emplean en la primera parte del parrafo 3 en la primera parte del parrafo 4 del Articulo 13 a fin
de evitar toda duda o malentendido en lo concerniente a la referencia mutatis mutandis al
parrafo 3.

60. La Secretaria dijo que también podria explicarse en las Notas que las disposiciones del
parrafo 1 del Articulo 13 no comportan que un pais vaya a estar obligado a reconocer
derechos de marca establecidos meramente por el uso.

61. La Delegacion de Francia expreso su apoyo a la propuesta del Presidente de que se
repita el texto del parrafo 3 en el parrafo 4 del Articulo 13, y afladié que también deberia
repetirse la ultima parte del parrafo 3 en el parrafo 4de ese mismo articulo. Con respecto a la
referencia a “otros signos utilizados en el curso de operaciones comerciales”, la Delegacion
pidié mas aclaraciones a la Secretaria, sobre todo en vista de que en el Acuerdo sobre los
ADPIC solamente se hace referencia a “la denominacién habitual de una variedad de uva”,
mientras que en el parrafo 4 del Articulo 13, en su redaccion actual, esta comprendida
potencialmente cualquier variedad vegetal o raza animal.

62. En opinion del Presidente, la Delegacion de Francia planted una cuestion muy
pertinente sobre la relacion entre los parrafos 3 y 4 del Articulo 13. En particular, la
Delegacion sefialé acertadamente que, ademas de la parte introductoria del parrafo 3, la
ultima oracion de este parrafo también debe incluirse en el parrafo 4 del Articulo 13 a fin de
ocuparse del uso que se haga de tal manera que induzca al publico a confusién. En lo
tocante a la propuesta de establecer una lista de términos, signos o cualquier otro elemento
que pueda entrar dentro del alcance del parrafo 4 del Articulo 13, el Presidente convino en
que se necesita mayor claridad con respecto al alcance exacto de las excepciones.

63. La Delegacion de la Union Europea pidié aclaraciones adicionales sobre la relacion
entre los parrafos 3 y 4 del Articulo 13. Al observar que el parrafo 3 versa sobre la proteccion
del derecho de una persona a usar su hombre en operaciones comerciales, la Delegacién dijo
que opina que si las disposiciones del parrafo 4 del Articulo 13 son solo coincidentes con las
del parrafo 3 de ese mismo articulo, puede que algunas personas entiendan que lo que se
protegera en ese caso, por ejemplo respecto de los nombres de variedades vegetales, solo
seria el derecho a usar el nombre de esa variedad vegetal y no el registro del nombre de una
variedad vegetal especifica.

64. En referencia a la respuesta de la Secretaria a la observacion formulada por la
Representante de la MARQUES sobre la expresion “idéntica [a]” y “similar a” al final del
parrafo 1 del Articulo 13, en el sentido de que ambas expresiones tan solo reflejan la
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redaccion del Acuerdo sobre los ADPIC, la Representante de la INTA dijo que su afirmacion
anterior de que deberia indicarse con absoluta claridad que el Articulo 10 no se aplica en su
totalidad a las marcas anteriores se orienta en un sentido similar al de las preocupaciones
expresadas por MARQUES. Por consiguiente, reiterd su peticion de que se adopte una
redaccion especifica que muestre con absoluta claridad que el Articulo 10 en su integridad no
sera aplicable a los derechos de marca anteriores, lo que ayudaria, a su vez, a aclarar que los
conceptos de identidad y similitud que aparecen al final del parrafo 1 del Articulo 13 no son un
mero subgrupo de las situaciones que se mencionan en el Articulo 10.

65. El Presidente pregunto a la Representante de la INTA si lo que propone es salvaguardar
incluso las marcas que podrian inducir a confusioén a los consumidores.

66. La Representante de la INTA dijo que el parrafo 1 del Articulo 13 deberia servir para que
se respeten los derechos de marca anteriores a menos que haya un motivo para invalidar la
marca a causa de su caracter descriptivo, su naturaleza engafiosa o por algun otro motivo de
denegacion, invalidacion o cancelacién en la jurisdiccion pertinente en la que esta protegida la
marca.

67. En lo tocante al parrafo 2 del Articulo 13, la Delegacion del Perd tomo nota de la
explicacién ofrecida por la Secretaria de que la disposicion no se ocupa necesariamente de
los casos de homonimia. Y afadié que consultara a las autoridades de su pais.

68. La Delegacion de la Federacion de Rusia pidié aclaraciones adicionales sobre el
parrafo 4 del Articulo 13. Entiende que con la disposicion en cuestion se pretende
reglamentar la relacién entre sujetos y objetos de proteccidn, y se pregunto si sera adecuada
una disposicion de naturaleza general como esa. Dicho de otro modo, la Delegacién no esta
segura de que sea adecuado contar con una disposicidon que podria reglamentar situaciones
relacionadas con derechos que todavia no se han conferido y objetos de proteccién para los
que aun no se ha reclamado proteccion.

69. La Secretaria dijo que las palabras “las Partes Contratantes” que aparecen en el

parrafo 1 del Articulo 13 se modificaran a fin de aclarar que la disposicion solo se referiria a la
situacion que exista en el territorio de una Parte Contratante especifica, sin efecto alguno en
el territorio de otras Partes Contratantes. En respuesta a la cuestion planteada por la
Delegacion de Francia respecto de la relacion entre el parrafo 4 del Articulo 13 y el parrafo 4
del Articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, la Secretaria sefial6é que, a su entender, la
situacion contemplada en el parrafo 4 del Articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC también es
la prevista en el parrafo 4 del Articulo 13 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, lo que no
significa necesariamente que se deba aplicar el parrafo 4 del Articulo 24 a todas las
categorias de productos. Sin embargo, a la vista del alcance de la proteccioén y la cobertura
que se brindaria conforme a lo dispuesto en el Articulo 10 del proyecto de Arreglo de Lisboa
revisado, no seria ilégico que esa disposicion se aplicara en ese sentido. En relacion con la
cuestién planteada por la Delegacién de la Union Europea en cuanto a las denominaciones de
variedades vegetales y, en concreto, si la salvaguardia también se aplicaria al registro de
variedades vegetales y, en particular, a su denominacion, la Secretaria expresé su opinion de
que si el registro de la variedad vegetal no se salvaguardara, probablemente tampoco se
salvaguardaria el uso. En lo concerniente a la cuestion planteada por la Delegacion de la
Federacion de Rusia en relacion con el parrafo 4 del Articulo 13, en el sentido de que han de
especificarse los derechos que se pretende abordar en ese parrafo, la Secretaria dijo que no
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lo hizo por dos motivos: en primer lugar, tampoco se especifican en el actual sistema de
Lisboa y, en segundo lugar, la Secretaria necesitaria mas informacion de las delegaciones
para determinar qué otros derechos deberian incluirse.

70. En referencia a la relacion entre el parrafo 4 del Articulo 13 y el parrafo 4 del Articulo 24
del Acuerdo sobre los ADPIC y a si lo que se pretende es ampliar o no el objeto de proteccion
mas alla de lo previsto en el parrafo 4 del mencionado Articulo 24, la Delegacion de Suiza dijo
que, en su opinion, la disposicion del parrafo 4 del Articulo 13 es muy amplia. A su parecer, el
parrafo 4 del Articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC es un medio para permitir que continte
un numero limitado de usos anteriores, en tanto que, por lo que parece, en el parrafo 4 del
Articulo 13 se indica que esos usos individuales podrian emplearse también como medio de
invalidacion del registro de una denominacion de origen o una indicacién geografica dada.

71. El Presidente invit6 a la Secretaria a que proporcione aclaraciones adicionales sobre el
grado en que el parrafo 4 del Articulo 13 incorpora efectivamente las disposiciones del
parrafo 4 del Articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC en vista de que no todas las
delegaciones consideran que el mencionado parrafo 4 del Articulo 13 sea una aplicacion
adecuada de esa disposicion especifica del Acuerdo sobre los ADPIC. El Presidente tomo
nota de la preocupacion, muy extendida, de que el parrafo 4 del Articulo 13 seria demasiado
amplio si no se especifican mas cuales son los signos, términos y nombres que estarian
comprendidos en él.

72. El Representante del CEIPI dijo que el Grupo de Trabajo también tendria que
determinar si el parrafo 4 del Articulo 13 deberia hacerse extensivo a los términos protegidos
por el derecho de autor.

73. Habida cuenta de que el Articulo 13 es una de las disposiciones mas importantes del
proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, la Delegacion del Iran (Republica Islamica del)
propuso que se pida a la Secretaria que elabore una versién revisada del Articulo 13 y que se
continte este debate en un momento posterior de la presente reunidn sobre la base de esa
version revisada.

74. Al referirse a las cuestiones planteadas por la Delegacion de Suiza y otras delegaciones
respecto del parrafo 4 del Articulo 13 y su relacion con el parrafo 4 del articulo 24 del Acuerdo
sobre los ADPIC, la Secretaria sefialé que en el parrafo 4 del Articulo 13 se estipula que se
salvaguardaran solamente los “derechos legitimos”, mientras que si se lee el parrafo 4 del
Articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, se observara que no contiene la palabra “derechos”,
sino que se alude Unicamente al “uso anterior”. Dicho de otro modo, la disposicion deja en
manos de cada pais decidir en qué medida ese uso anterior generaria o no un derecho. Por
lo tanto, la Secretaria indico que el parrafo 4 del Articulo 13 no significa necesariamente que
el uso anterior abordado en él genere efectivamente un derecho legitimo. De hecho, si un uso
anterior no se traduce necesariamente en un derecho anterior en un pais en particular, es
obvio que no tendra que salvaguardarse derecho legitimo alguno.

75. El Presidente tomo nota de que el Grupo de Trabajo apoya la propuesta de la
Delegacion del Iran (Republica Islamica del) de que se pida a la Secretaria que elabore una
version revisada del proyecto de Articulo 13 que refleje las sugerencias de redaccion que se
han formulado, empleando corchetes cuando sea necesario.

EXAMEN DEL ARTICULO 17

76. La Delegacion de la Union Europea pidio a la Secretaria que aclare si, de conformidad
con lo dispuesto en el parrafo 3 del Articulo 17, se respetaria la regla de la coexistencia en
relacién con los derechos anteriores. En este sentido, la Delegacién se pregunté si no seria
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posible reducir y simplificar, de alguna manera, esa oracion, habida cuenta de que en el
Articulo 2 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado ya se incluyen definiciones tanto de las
denominaciones de origen como de las indicaciones geograficas. También propuso, con
respecto al parrafo 1 del Articulo 17, que se sustituyan “una denominacion que constituya una
denominacion de origen” y “una indicacién que constituya una indicacion geografica” por
“denominacion de origen” e “indicacion geografica”, respectivamente.

77. La Delegacion de Francia expreso su apoyo a la propuesta de la Union Europea de que
se simplifique el texto del parrafo 1 del Articulo 17, especialmente porque en el inciso x) del
Articulo 1 se proporciona una definicion de “denominacién de origen registrada”, a saber:
“inscrito en el Registro Internacional de conformidad con la presente Acta”. Por consiguiente,
en opinion de la Delegacion, no tendria sentido especificar “en virtud de la presente Acta”
todas y cada una de las veces que en el texto se aborde una denominacion de origen
registrada.

78. Con respecto a la cuestion de la coexistencia, la Delegacion de Francia dijo que,
conforme a lo dispuesto en el parrafo 1 del Articulo 13, los derechos anteriores no se verian
afectados y, por lo tanto, propuso que se emplee una redaccién con el sentido de “sin
perjuicio del Articulo 13, cuando una Parte Contratante haya denegado”, dado que esto seria
mas sencillo. Sefald que el problema principal que plantea el Articulo 17 reside en que puede
que el plazo para poner fin a las utilizaciones no se aplique a los términos genéricos, tal como
se indica en la nota 7, y, en consecuencia, propuso volver a examinar esa restriccion.

79. La Secretaria sefalo que en el parrafo 3 del Articulo 17 se abordan aquellos registros
internacionales cuyos efectos una Parte Contratante ha invalidado efectivamente a causa de
la existencia de un derecho anterior en su territorio. No es necesario que una Parte
Contratante en la que los derechos anteriores siempre prevalezcan pronuncie una
denegacion, habida cuenta de que el Articulo 13 le permitiria salvaguardar los derechos
anteriores y no requiere notificar la denegacién en ese caso. Sin embargo, cuando se haya
pronunciado una denegacion, existe la posibilidad de que la Parte Contratante de origen se
haya puesto en contacto con la Parte Contratante que ha presentado la denegacion a fin de
lograr que se retire esta. En caso de que ese retiro lo efectie una Parte Contratante en la que
se contemple la coexistencia, el Articulo 13 seguiria siendo aplicable, de modo que
continuaria salvaguardandose el derecho legitimo anterior y se generaria una situacion de
coexistencia. No obstante, la Secretaria agregd que si, por ejemplo, la denegacion fuera
retirada por una Parte Contratante a raiz de una decisién de un tribunal en la que se
pronuncie la invalidez de una marca anterior, bien porque no ha sido renovada, bien porque el
titular ha cancelado su registro, no se aplicaria el Articulo 13. Esto es lo que se intenta
establecer en el parrafo 3 del Articulo 17.

80. Con respecto a la cuestion planteada por la frase “una denominaciéon que constituya una
denominacién de origen registrada en virtud de la presente Acta”, la Secretaria aclaré que se
utilizé una frase tan larga porque si solamente se usa el término “denominacion de origen”,
como propone la Unién Europea, ese término estaria definido con arreglo al Articulo 2; sin
embargo, el uso anterior no es el uso de la denominacién de origen, sino que se trata de otro
uso, a saber: el uso por un tercero de un término que posteriormente ha recibido proteccion
como denominacién de origen.

81. En lo tocante a la dificil cuestion de qué debe hacerse respecto del uso de un término
genérico en una marca o en otros derechos, la Secretaria sefialé que ya se ha planteado
varias veces este asunto y, por lo tanto, pidié al Grupo de Trabajo que proporcione
orientaciones adicionales sobre como deberia abordarse. Mas concretamente, la Secretaria
dijo que la cuestion que ha de abordarse es si se deberia o no poner fin gradualmente al
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empleo de un término genérico en una marca. En este sentido, la Secretaria indico que
parece que en la nota de pie de pagina N° 7 ya se sugiere que deberia ponerse fin
gradualmente al uso de un término genérico en una marca.

82. El Presidente solicité primero orientacion al Grupo de Trabajo respecto de excepciones
de la proteccién como la prevista en el parrafo 4 del Articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC,
que es una excepcion en favor de un uso anterior en ciertas condiciones. También pidi6 el
asesoramiento del Grupo de Trabajo en lo tocante a la cuestion de si las excepciones de los
derechos pueden calificarse ellas mismas de derechos. ;No se establece en el parrafo 4 del
Articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC una excepcioén de la proteccion que, de otro modo,
deberia brindarse, sin basarse en un derecho especifico que tenga que salvaguardarse? En
referencia al caso especifico de las marcas compuestas que contienen un término genérico
entre sus elementos, el Presidente sefialé que su primera reaccién seria abordar estos casos
con arreglo a lo previsto en las disposiciones relativas a los derechos de marca anteriores, en
lugar de hacerlo conforme a las disposiciones sobre los términos genéricos.

83. La Delegacion de la Unién Europea expreso su respaldo a la nota de pie de pagina N° 7.

84. La Delegacion de la Republica de Moldova dijo que el uso de un término genérico en
una marca deberia estar comprendido en el alcance del Articulo 13 porque el uso de un
término genérico en una marca también podria dar lugar a la dilucidon del caracter distintivo de
una indicacién geografica o de una denominacién de origen.

85. En respuesta a una peticion de aclaraciones sobre la nota de pie de pagina N° 7, la
Secretaria sefalé que con esa nota se intenta indicar que si el término genérico no esta
comprendido en el derecho de marca anterior precisamente por el caracter genérico de ese
término, se deberia poner fin gradualmente al uso del término genérico. Por consiguiente, el
uso de una marca anterior solo podria continuar si el propietario de la marca elimina el término
genérico de la marca. La Secretaria también indico que muchas oficinas de marcas exigen un
descargo de responsabilidad en los registros de marca respecto de los términos genéricos, en
el que se indica con claridad que ese término no esta comprendido en la marca y que, en
efecto, es un término genérico sujeto a lo dispuesto en los parrafos 1y 2 del Articulo 17 y a
disposiciones de cese gradual de su utilizacion.

86. En opinién de la Delegacion de Francia, el registro de un término genérico que forma
parte de una marca no confiere derecho alguno respecto de la utilizacion de ese término vy,
por consiguiente, convendria planear el cese gradual de la utilizacion de ese término genérico
también en aquellos casos en que ese término esté registrado como elemento de una marca.

87. La Delegacion de Hungria dijo que seria conveniente examinar la legislacién nacional de
las Partes Contratantes, asi como la de los paises que se podrian incorporar al sistema, dado
que en algunos paises, entre ellos Hungria, no es posible cambiar una marca después de
haber presentado la solicitud de registro. Esa norma se aplica en lo concerniente al signo que
constituye la marca, pero no respecto de la lista de bienes y servicios conexos.

88. La Delegacion de Italia manifestd su apoyo a la declaracion de la Delegacion de
Francia.

89. La Delegacion de la Republica de Moldova opind que seria légico aplicar el plazo
transitorio al uso de un término genérico en una marca, aunque todavia se debe encontrar un
mecanismo apropiado para ello, maxime cuando los funcionarios de propiedad intelectual no
pueden obligar ex officio al propietario de una marca, a modificarla una vez que ha sido
registrada.
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90. El Presidente opin6 que si un término genérico forma parte de una marca registrada y
no es posible aplicar el plazo transitorio unicamente al término genérico, ello no implicaria la
necesidad de cambiar la forma o la combinacién de la marca segun fue registrada. En otras
palabras, la marca podria mantenerse en el registro en su forma original, pero su propietario
estaria obligado a no utilizar el elemento genérico de esa marca. O sea, la disposicion solo
afectaria a la manera en que se utiliza esa marca registrada. El Presidente afiadié que, si el
uso de la marca sin el término genérico afectara la validez de la marca, o si ello diera lugar a
su revocacion por falta de uso, la cuestiéon se deberia dirimir de conformidad con la legislacion
nacional.

91. La Delegacion de la Unién Europea se pronuncié en favor del plazo transitorio
obligatorio para el caso de un término genérico incorporado en una marca, dado que esa
obligacién estaria en consonancia con las disposiciones del Articulo 10 del proyecto de
Arreglo de Lisboa revisado que protege las indicaciones geograficas contra, por ejemplo, todo
uso que pudiera suponer su imitacion o usurpacion. Con respecto al comentario del
Presidente acerca de la distincion entre el plazo transitorio para el uso y la necesidad de
introducir cambios en la marca registrada, la Delegacién consideré que seria preferible
modificar la marca también en el registro, en aras de la seguridad juridica. En particular, en
caso de oposiciodn, por ejemplo, la Delegacion se pregunto si el propietario de la marca
basaria su oposicion contra un tercero sobre la base de la marca segun fue registrada o no.
En cuanto a las preocupaciones manifestadas respecto de las legislaciones nacionales que no
prevén esos cambios en el registro, la Delegacién considerd que en vista de que las clausulas
relativas al plazo transitorio se incluiran en un acuerdo internacional, las autoridades
nacionales deberan introducir los cambios necesarios previstos en la legislacion internacional
a fin de cumplir sus obligaciones.

92. A diferencia de lo que aparentemente han entendido algunas delegaciones, el
Representante del CEIPI sefald que el parrafo 1 del Articulo 17esfacultativo, dado que el
texto dice “la Parte Contratante podra conceder...”. El Representante pregunto a la Secretaria
si se podria dar al grupo de trabajo un ejemplo especifico o incluso tedrico de una marca que
incorpore un término genérico, porque €l no puede imaginar el caso de un propietario de una
marca que solo utilizara una parte de la marca, a saber, la parte no genérica.

93. En respuesta al comentario formulado por el Representante del CEIPI, el Presidente
opino6 que la modificacién de una marca ya registrada seria igualmente problematica. Anadio
que, a su entender, aun con arreglo a los reglamentos de la Unién Europea sobre marcas, el
margen para cambiar una marca en el registro de marcas es muy limitado y solo se podrian
aceptar cambios pequefios.

94. La Secretaria dijo que la cuestion bajo examen corresponde, efectivamente, al

Articulo 13. Conforme a lo dispuesto en el Articulo 17, un pais puede establecer o no un
plazo transitorio. En la segunda hipdtesis, la proteccidon de la denominacion de origen o
indicacion geografica cobraria efecto inmediatamente, y la cuestién que se plantearia
entonces consistiria en determinar si esa proteccion permite o no, a los titulares del derecho
sobre la denominacion de origen o la indicacion geografica, dejar de utilizar la denominacién
de origen o la indicacion geografica como término genérico en la marca. En otras palabras, la
cuestiéon concierne de hecho al ambito de proteccidén con arreglo al Articulo 10y a las
salvaguardias previstas en el Articulo 13. EIl Articulo 17 solo permite atenuar los efectos de
los derechos establecidos en relacion con la indicacion geogréfica o la denominacion de
origen. La cuestion que se examina no es de procedimiento sino sustantiva, dado que se
relaciona en gran medida con el ambito de la proteccion acordada a la denominacion de
origen o indicacion geografica registrada, en virtud del proyecto de Arreglo de Lisboa
revisado. Ademas, la Secretaria sefial6 que la férmula inicial del parrafo 1 del Articulo 17 “sin
perjuicio de la posibilidad de pronunciar una denegacién conforme a lo dispuesto en el
Articulo 15”, en la practica implica que si una denominacion de origen o indicacion geografica
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ya se ha utilizado como término genérico en una Parte Contratante dada, esa Parte
Contratante puede pronunciar una denegacioén para resolver la cuestién. Lo mismo se aplica
en el caso de un uso previo como término genérico en una marca anterior y, a ese respecto, la
Secretaria sefal6 que la cuestion bajo examen solo se plantearia en ausencia de una
denegacion.

95. El Presidente indicé que el comentario de |la Secretaria reafirma su comentario anterior,
a tenor del cual la cuestion se deberia abordar con arreglo a las disposiciones sobre derechos
de marca anteriores. Agregd que, aparentemente, habia dos corrientes de pensamiento, a
saber: una que sostiene que es posible identificar elementos separados de una marca que
podrian cambiarse en el registro o dejar de utilizarse; la otra afirma que la marca se debe
mantener en su integridad independientemente de que incluya o no un elemento genérico, y
que la cuestidon se debe regir por las disposiciones sobre derechos de marca anteriores.

96. La Delegacion de Francia solicitd informacion acerca de la diferencia de trato entre los
parrafos 1y 2 del Articulo 17, en vista de que la frase que aparece en el parrafo 1, a saber, “la
Parte Contratante notificara a la Oficina Internacional acerca de dicho plazo, conforme al
procedimiento estipulado en el Reglamento”, no figura en el parrafo 2. En cuanto a los
ejemplos practicos de marcas que incorporan un elemento genérico, la Delegacion se refirid a
marcas registradas en etiquetas de vinos o envases de productos que contienen una
denominacion de origen o indicacion geografica como un término genérico que es objeto de
un descargo de responsabilidad.

97. La Secretaria aclaré que el parrafo 2 se aplicaria de la misma forma que el parrafo 1, e
indicé que la disposicion se modificaria para reflejar mas claramente ese punto.

EXAMEN DEL CAPITULO | DEL PROYECTO DE ARREGO DE LISBOA REVISADO
(ARTICULOS 1 A 4) JUNTO CON LA REGLA 4 DEL PROYECTO DE REGLAMENTO

98. Con respecto a la frase “y que hayan dado al producto su notoriedad” en la ultima parte
del inciso i) del apartado a) del parrafo 1 del Articulo 2, la Delegacion de Italia pregunto si es
un requisito adicional o meramente una aclaracién de lo anteriormente establecido en esa
disposicién. En cuanto al Articulo 3 y la Regla 4, la Delegacion opiné que también se deberia
proporcionar a la Oficina Internacional la informacién que una parte interesada podria
necesitar para utilizar los recursos juridicos disponibles en una Parte Contratante dada,
especialmente porque la Administracion competente podria no ser la misma a la que una
parte interesada se deberia dirigir para utilizar los recursos juridicos disponibles en la Parte
Contratante en cuestion.

99. En referencia al parrafo iii) del Articulo 1, la Delegaciéon de Hungria pregunto si esa
disposicidén no deberia abarcar también el Reglamento vigente en el actual Arreglo de Lisboa,
dado que el Arreglo de Lisboa continuara en vigor hasta tanto todos sus Estados miembros se
hayan adherido al Arreglo de Lisboa revisado. En relacion con el parrafo xi) del Articulo 1 y el
parrafo xii) del Articulo 1, la Delegacion sugirid6 ampliar su alcance al parrafo 2 del Articulo 2,
que proporciona alguna informacién adicional al apartado a) del parrafo 1 del Articulo 2, a
saber, que todo el territorio de una Parte Contratante se podria considerar como “zona
geografica de origen”. Ademas, la Delegacion sugiere que se examine la posibilidad de
fusionar en una sola disposicion los textos de los parrafos xi) y xii) del Articulo 1. La
Delegacion manifestd su esperanza de que en el texto modificado que se esta examinando se
disipen las inquietudes por las cuales la Secretaria debioé poner entre corchetes las
disposiciones relativas a zonas geograficas de origen transfronterizas en el parrafo 2 del
Articulo 2 y el parrafo 4 del Articulo 5. La Delegacion de Hungria considera que esas
disposiciones son de importancia vital. En cuanto al Articulo 3, la Delegacion entiende que la
idea es que cada Estado miembro designe una Unica Administracion competente. Sin
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embargo, el parrafo 2 de la Regla 4 prevé la posibilidad de designar diferentes
Administraciones nacionales para diferentes atribuciones o areas de competencia. La
Delegacion sefialé también que el Articulo 4 transmite la idea erronea de que en virtud del
Arreglo de Lisboa actual es posible registrar indicaciones geograficas.

100. En referencia a la definicion de denominacién de origen contenida en el inciso i) del
parrafo 1 del Articulo 2, la Delegacion de la Republica de Moldova manifestd que prefiere la
expresion “se deban” a “sean imputables”. En cuanto al parrafo 2 de la Regla 4 del proyecto
de Reglamento en la que se establece que las Partes Contratantes pueden designar varias
Administraciones competentes, “si son aplicables sistemas de proteccion diferentes con
respecto a las denominaciones de origen en la Parte Contratante de origen y se haya
facultado a Administraciones diferentes para esos sistemas de proteccion diferentes”, la
Delegacion se pregunta si esa posibilidad solo se aplicaria en el caso previsto en el parrafo 2
de la Regla 4, o si seria posible extender su aplicacion a la situacion de esos paises en los
que diferentes Administraciones son responsables de diferentes tipos de productos. A ese
respecto, la Delegacion sefiald, por ejemplo, que en algunos paises el Ministerio de
Agricultura tiene atribuciones en materia de proteccion de denominaciones de origen e
indicaciones geograficas de productos agricolas, mientras que las oficinas de propiedad
intelectual se ocupan de la proteccion de denominaciones de origen e indicaciones
geograficas de productos artesanales.

101. El Representante del CEIPI volvié a referirse al comentario formulado por la Delegacion
de Hungria acerca del alcance del término “Reglamento” mencionado en el Articulo 1, y
pregunté si aun es posible o apropiado establecer un reglamento de ejecucién comun tales
como aquellos existentes en otros sistemas de la OMPI, entre ellos los de Madrid o La Haya,
antes de organizar una conferencia diplomatica para la adopcion del Arreglo de Lisboa
revisado. En relacion con el parrafo xvii) del Articulo 1 el Representante sefialé que le
incomoda la definicion propuesta de “persona moral” por dos motivos. En primer lugar porque
“persona moral” es un concepto utilizado sin ningun problema en otros tratados administrados
por la OMPI, aun cuando nunca se intentd definir ese concepto. En segundo lugar, opina que
la definicion que figura en el parrafo xvii) del Articulo 1 es demasiado extensa, o demasiado
breve. Algunas legislaciones nacionales tales como la Suiza, por ejemplo, se refieren a tipos
especificos de empresas que no estaran necesariamente abarcadas por la definicion
propuesta. A ese respecto, dijo que estima que podria ser peligroso ofrecer esa definicion tan
detallada que, de hecho, podria volverse demasiado restrictiva y quiza también, demasiado
amplia. En definitiva, pregunta si es necesario y adecuado incluir esa definicion en el tratado,
y si no seria preferible incorporarla en las notas del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

102. En cuanto al parrafo 1 del Articulo 2, el Representante del CEIPI sefialé que la version
francesa del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado aboga por una eleccion entre “notoriété”
y “réputation”, mientras que la version inglesa solo utiliza la palabra “réputation”. A ese
respecto, dijo que el término “notoriété” en la version francesa tiene su origen en el actual
Arreglo de Lisboa concluido solo en francés. Anadioé que en la traduccion inglesa del texto
francés auténtico se utiliza la palabra “reputation”. Por otra parte, en el Acuerdo sobre los
ADPIC, negociado en inglés, la palabra “reputation” de la version inglesa se traduce al francés
como “réputation”. El Representante afiadié que no ve claramente la diferencia entre
“notoriété” y “réputation”. No obstante, dado que se trata de una revision del Arreglo de
Lisboa, propone mantener la palabra “notoriété” también en la version francesa del proyecto
de Arreglo de Lisboa revisado, y mantener la palabra “reputation” en la version inglesa.
Asimismo, indico que la conferencia diplomatica podria acordar una declaracién segun la cual,
a los fines del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, los términos franceses “notoriété” y
“réputation” se deban entender como sinénimos.
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103. El Representante del CEIPI solicitoé aclaracion sobre la nota 4 de pie de pagina,
correspondiente al inciso ii) del apartado a) del parrafo 1 del Articulo 2, a tenor de la cual “la
notoriedad del producto puede servir de prueba de la conexidn entre la calidad, la reputacion
u otra caracteristica del producto y su origen geografico”, ya que, en su opinion, la redaccion
es bastante ambigua. Ademas, pregunto si no seria preferible trasladar el parrafo 1 del
Articulo 2 al Articulo 1 y modificar ligeramente el Articulo 1 de modo que diga “expresiones y
definiciones abreviadas”. En lo concerniente al subtitulo del parrafo 2 del Articulo 2, sugirio
poner en plural la expresion “Possible Geographical Area’s of Origin”. Por ultimo, propuso una
pequefia modificacion del Articulo 4, de forma que la Ultima parte de la frase diga “los datos
relativos a esos registros internacionales” en lugar de “los datos relativos a la situacién de
esos registros internacionales”.

104. La Delegacion de la Unién Europea opind que el texto del parrafo xii) del Articulo 1
deberia decir “zona geografica transfronteriza de origen”, en aras de la coherencia con el
parrafo xi) del Articulo 1. Con respecto al parrafo 1 del Articulo 2, la Delegacién observé que
la formulacion utilizada aun se aparta del texto del Acuerdo sobre los ADPIC en lo relativo a la
definicion de indicaciones geograficas, y recomendd una mayor armonizacion con ese texto.
Como observacion general, la Delegacion sefialé que seria conveniente elegir una
terminologia coherente en el inciso i) del apartado a) del parrafo 1 del Articulo 2, bien sea
“‘denominacion” o “término”. Ademas, indico que la definicion de la expresion “denominacion
de origen” en la legislacion de la Unidn Europea no exige el requisito de notoriedad. En
relacion con el parrafo 2 del Articulo 2, la Delegacion sugirié que se utilice la expresion “Parte
Contratante de origen” y se sustituya la palabra “puede” por “debera”, de modo que la frase
diga “debera consistir en la totalidad del territorio de una Parte Contratante de origen o en una
region o una localidad de una Parte Contratante”. Posteriormente, la Delegacion pidi6 a la
Secretaria que aclare si la definicion propuesta en el inciso i) del apartado a) del parrafo 1 del
Articulo 2 abarca un término como “Reblochon”, un conocido nombre geografico que designa
un producto agricola. La Delegacion sefialé que de conformidad con el Articulo 5 del
Reglamento (UE) N° 1151/2012, el nombre que identifica a un producto como su
denominacion de origen o indicacion geografica no debe incluir ni contener, necesariamente,
el nombre de una zona geografica.

105. La Delegacion de Serbia manifestd su satisfaccion por las definiciones de denominacion
de origen e indicacion geografica proporcionadas en el Articulo 2. La Delegacion respaldé a
la Delegacion de la Republica de Moldova en lo relativo a la expresion “se deban” que figura
en la definicion de denominacion de origen. Esa expresion tiene un significado mas firme que
“sean imputables”, y es mas afin al concepto de denominacioén de origen.

106. En relacion con la definicion de “persona moral” recogida en el parrafo xvii) del
Articulo 1, la Delegacion de Francia preguntd por qué se menciona una “persona individual” si
normalmente toda persona es una persona natural. Ademas, la Delegacion sefialé que si la
intencion es aludir a empresas individuales, estas estan abarcadas por el concepto de
empresas o negocios. En cuanto al Articulo 2, la Delegacion manifestd su preferencia por
mantenerlo como una disposicion separada, en vez de incluirlo en el Articulo 1 como habia
sugerido el Representante del CEIPI. La Delegacion dijo que no puede proponer ninguna
solucion respecto de la diferencia entre “notoriété” y “réputation” en francés o “reputation” en
inglés. Afadié que es necesaria una aclaracion, por cuanto la version francesa del Acuerdo
sobre los ADPIC utiliza la palabra “réputation” para “reputation”, y “notoriété” siempre que se
refiere a marcas muy conocidas. Ademas, la Delegacion reiter6 el comentario que habia
hecho en la reunion anterior, a saber, que la expresion “y que hayan dado al producto su
notoriedad” se utiliza en plural en la version francesa, lo que implica que se refiere a las
cualidades que otorgan al producto su notoriedad, mientras que en la formulacion actual del
Arreglo de Lisboa la notoriedad esta vinculada el nombre y no a las caracteristicas del
producto. En cuanto a la nota 3 de pie de pagina correspondiente al inciso i) del apartado a)
del parrafo 1 del Articulo 2 concerniente a las denominaciones de origen, la Delegacion
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manifestd su grave preocupacion, porque parece indicar que la notoriedad del producto puede
servir de “prueba de la conexion entre la calidad o las caracteristicas del producto y el entorno
geografico de la zona de elaboracién”. Por ultimo, con respecto al parrafo 2 del Articulo 2
relativo a “Posibles zonas geograficas de origen”, la Delegacion sefialé que en francés, en
ciertos casos, por “zona de origen” se podria entender todo el territorio de una Parte
Contratante, pero también un territorio mas pequefio que una “localidad”, por lo que sugirié
que se reemplace el término “localidad” por “lugar particular”.

107. La Delegacion del Iran (Republica Islamica de) cuestiond la necesidad de incluir una
definicion de persona moral en el parrafo xvii) del Articulo 1, especialmente porque el
concepto de persona moral se podria definir de diversas maneras en diferentes legislaciones
nacionales. En ese contexto, la Delegacion manifesté también sus dudas acerca de la
necesidad de definir “zona geografica de origen” y “zona geografica de origen transfronteriza’
en los incisos xi) y xii) respectivamente, sobre todo porque ambos puntos contienen
referencias a las definiciones que figuran en el Articulo 2. Como observacion general, la
Delegacion reiterd su peticion de suprimir las notas de pie de pagina o reducir su nimero en
el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. En lo relativo a la cuestion de la "notoriedad”, la
Delegacion recordé la sugerencia que habia hecho en una reunién anterior, de reemplazar
cualquier referencia a notoriedad por la expresion “se conoce tradicionalmente que” en la
definicion de denominacion de origen. Al mismo tiempo, su propuesta fue cuestionada por
algunas delegaciones, pero, segun se acordo, la Secretaria facilitara un texto para garantizar
que cuando se presente a la Oficina Internacional una nueva solicitud de denominacion de
origen a los fines de su registro con arreglo al Sistema de Lisboa, no se realice ninguna
mision exploratoria con el fin de determinar si las caracteristicas o la calidad del producto se
deben realmente, quimicamente o fisicamente a la zona geografica o a factores humanos o
naturales de esa region. La Delegacion opiné que la Secretaria ha logrado ese objetivo en la
nota de pie de pagina del inciso i) del apartado a) del parrafo 1 del Articulo 2. No obstante, en
caso, necesario, el texto se podria modificar de modo que la ultima parte de la frase dijera
“cuando la calidad o las caracteristicas del producto se deban, o se considere que se deben,
exclusiva o fundamentalmente al entorno geogréfico...”.

4

108. La Delegacion de Venezuela (Republica Bolivariana de) opiné que en espaiiol los
términos “notoriedad” y “reputacion” eran sinénimos.

109. En relacién con los comentarios formulados por el Representante del CEIPI y la
Delegacion del Iran (Republica Islamica de) sobre el parrafo xvii) del Articulo 1, la Delegacion
de Georgia dijo que en virtud de la legislacion de su pais, un organismo gubernamental
también se podria considerar como una persona moral. Por lo tanto, opin6 que el parrafo xvii)
del Articulo 1, la lista de entidades que se podrian considerar como personas morales deberia
incluir también una referencia a organismos estatales, autoridades publicas u organismos
gubernamentales.

110. La Delegacion de Suiza estuvo de acuerdo con la sugerencia de suprimir la definicion de
persona moral en el parrafo xvii) del Articulo 1. En cuanto al Articulo parrafo xvi) del

Articulo 1, la Delegacion pidio se le aclarase por qué el término “beneficiario” habia sustituido
a la expresion “titular del derecho a usar...” utilizada en el actual Reglamento del Arreglo de
Lisboa. Con respecto al parrafo 1 del Articulo 2, la Delegacién pregunto si no se podria
simplificar de alguna manera esa disposicion mediante la fusion de los apartados a) y b) en un
unico parrafo seguido de los incisos i) y ii). Ademas, en relacidn con las indicaciones
geograficas, la Delegacion sugirid que se utilice la definicion del Acuerdo sobre los ADPIC a
fin de evitar interpretaciones diferentes entre los dos instrumentos. Gracias a la intervencion
de la Delegacién del Iran (Republica Islamica de), la Delegacién puede entender mejor el
objetivo de la notas 3y 4 de pie de pagina, aunque tiene la impresién de que se quieren



LI/'WG/DEV/7/7
pagina 24

reinterpretar las definiciones de “notoriedad” y “reputacion” establecidas en el Arreglo de
Lisboa y el Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegacion apoyo la sugerencia del Representante
del CEIPI en favor de una declaracion concertada respecto de los conceptos de “réputation” y
“notoriété”.

111. La Delegacion de Rumania compartio las dudas manifestadas por el Representante del
CEIPI y otras delegaciones en lo concerniente a la definicion propuesta de persona moral. En
relacion con los términos franceses “réputation” y “notoriété”, la Delegacion considera que los
dos términos no son sinénimos, y dado que la palabra “notoriété” se utiliza mas comunmente
en la legislaciéon sobre marcas, prefiere se utilice la palabra “réputation” en el inciso ii) del
apartado a) del parrafo 1 del Articulo 2 de la version francesa del proyecto de Arreglo de
Lisboa revisado.

112. En relacién con la estructura del Articulo 2, la Delegacion del Peru sugirié que la ultima
parte del parrafo 1 del Articulo 2 se pase al comienzo del apartado a) del parrafo 1 del
Articulo 2, de forma que diga “La presente acta se aplica a las denominaciones de origen y las
indicaciones geograficas: i) se entendera por denominacion de origen toda denominacion [...];
ii) se entendera por indicacion geografica toda indicacion [...]". Con respecto a la definicion
propuesta de denominacién de origen, la Delegacion opina que la formulacion propuesta
sugiere que el nombre de un pais ya no se podria utilizar como denominacién de origen y que
solo se reconoceria como denominacion el nombre de una zona geografica situada en ese
pais. En consecuencia, la Delegacion sugirié que se vuelva a la formulacién del Arreglo de
Lisboa. En cuanto al uso de los términos “notoriedad” o “reputacién”, la Delegacion considera
que en la version espafiola se debe utilizar la palabra ‘reputaciéon’, como ya lo habia
manifestado en la reunién anterior.

113. La Delegacion de Portugal convino en que la definicion de persona moral se podria
suprimir del Articulo 1. Con respecto a la definiciéon de denominacion de origen que figura en
el inciso i) del apartado a) del parrafo 1 del Articulo 2, la Delegacion manifesté su preferencia
por la expresion “se deban”, a “sean imputables”. Ademas, coincidio con la Delegacion de
Francia en la conveniencia de mantener el Articulo 2 separado del Articulo 1.

114. La Delegacion de la Federacién de Rusia respaldo la sugerencia formulada por otras
Delegaciones de suprimir la definicion de persona moral. En virtud de la legislacion rusa es
posible realizar actividades empresariales no solo como persona moral, sino también como
una persona que no reune las condiciones de una persona moral. Por consiguiente, la
Delegacion considerd que la redaccion actual de la definicion de persona moral no es
satisfactoria y, por lo tanto, se suma a la propuesta de suprimir completamente su texto y
observar la definicion recogida en la legislacion nacional de cada Parte Contratante. En lo
concerniente a las definiciones de “denominacion de origen” y “zona geografica de origen”, la
Delegacion opiné que esas definiciones se deben armonizar mas aun con la definicion de
denominacion de origen existente en el actual Arreglo de Lisboa. Por ultimo, la Delegacién
manifestd que en el inciso i) del apartado a) del parrafo 1 del Articulo 2 prefiere la expresion
“se deban”, a “sean imputables”.

115. La Delegacion de Costa Rica apoyo la sugerencia hecha por la Delegacion del Peru en
relacion con la estructura del Articulo 2. Con respecto a la definicion de persona moral
proporcionada en el parrafo xvii) del Articulo 1, la Delegacién dijo que coincide con otras
Delegaciones en la conveniencia de observar la legislacion nacional de cada Parte
Contratante para abordar esa cuestion.
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116. La Delegacion del Iraqg se sumo a la opinidn segun la cual los términos “notoriété” y
“réputation” no son sinénimos en francés. “Réputation” deriva del hecho de que el publico en
general conoce el producto o una denominacion dada, mientras que el término “notoriéte” es
un concepto mas bien filoséfico, no relacionado con el conocimiento o desconocimiento que
tenga el publico de un producto o nombre determinado.

117. En su resumen de las deliberaciones, el Presidente dijo que la sugerencia de pasar las
definiciones del Articulo 2 al Articulo 1 no ha obtenido apoyo suficiente, dado que muchas
Delegaciones se han pronunciado a favor de mantener el Articulo 2 separado del Articulo 1.
En cuanto al parrafo iii) del Articulo 1, de momento, el Grupo de Trabajo considerara que
habra dos conjuntos separados de reglas, uno correspondiente al Arreglo de Lisboa actual, y
el otro al proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. No obstante, como ocurri6 en el caso del
Acuerdo de Madrid y el Protocolo de Madrid, el Grupo de Trabajo no excluye la posibilidad de
fusionar esos reglamentos en un reglamento comun cuando lo estime oportuno. La supresion
de la definicion de persona moral ha recibido un sélido apoyo. La nocion de persona moral es
un concepto horizontal no especifico ni de las denominaciones de origen ni de las
indicaciones geograficas; ademas, se lo utiliza ampliamente en otros instrumentos de la
OMPI en que no lo definen. Por otra parte, dado que es un concepto de uso generalizado,
incluso fuera del ambito de la propiedad intelectual, la nocion de persona moral deberia estar
definida, en todo caso, en el sistema juridico de cada Parte Contratante. Sin embargo, en
vista de que esto podria no disipar las preocupaciones manifestadas por algunas
Delegaciones a ese respecto, sugirid que la Secretaria considere la posibilidad de incluir una
explicacién, bien sea en las notas o en una nota de pie de pagina, o en una declaracion de la
conferencia diplomatica, a fin de aclarar que el concepto de persona moral se deberia
interpretar de la manera mas amplia posible.

118. El Presidente observo que, al parecer, en la formulacién del parrafo inciso i) del
apartado a) del parrafo 1 del Articulo 2, la mayoria de las Delegaciones prefieren la expresion
“se deban”, a “sean imputables”. También observé que reiteradamente se ha abogado por
armonizar mas aun la definicién de indicacion geogréfica recogida en el inciso ii) del apartado
a) del parrafo 1 del Articulo 2 con la del Acuerdo sobre los ADPIC. En cuanto a la cuestion
consistente en determinar si el nombre de un pais se podria utilizar como denominacién de
origen o indicacion geografica, el Presidente remitié a la primera frase del parrafo 2 del
Articulo 2 en que se hace referencia a “la totalidad del territorio de una Parte Contratante” que
parece confirmar que el nombre de un pais se podria utilizar como indicacion geografica o
denominacion de origen. También se propuso suprimir los corchetes en la segunda frase del
parrafo 2 del Articulo 2 relativa a las zonas transfronterizas. En relacion con el término
“reputacion” que figura en el Articulo 2, independientemente de que en francés “notoriété” y
“réputation” sean sindnimos o no, el Presidente opiné que la mejor manera de superar el
problema seria incluir una declaracion interpretativa acordada en el Arreglo de Lisboa
revisado, en la que se indique que “notoriété” y “réputation” son sindbnimos a los fines del
Arreglo. También se sefal6 que los textos francés e inglés del Articulo 2 no concuerdan
plenamente.

119. El Presidente observo que se han planteado diversas cuestiones relativas al Articulo 3,
especialmente para determinar si podria haber diferentes Administraciones competentes en
funcion de las categorias de productos o de los diferentes cometidos que les correspondan en
la aplicacion del Arreglo. Ademas, observo que se ha sugerido que un Parte Contratante
notifique también el nombre de la Administracion, segun se indica en el Articulo 14. Por
ultimo, dijo que toma nota de la sugerencia de suprimir en el Articulo 4 las palabras “la
situacion de”.
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120. El Representante del CEIPI apoy®¢ la idea de acordar una declaracién en la que se
indique que los términos “notoriété” y “réputation” se deben entender como sinénimos a los
fines del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, de tal forma que la interpretaciéon de esas
nociones en el contexto del derecho marcario no se vea afectada.

121. En respuesta a las preguntas formuladas, la Secretaria se refirié primeramente a la
ultima frase del inciso i) del apartado a) del parrafo 1 del Articulo 2 que dice “y que hayan
dado al producto su notoriedad”, en vista de que algunas Delegaciones preguntaron si ello
supone un requisito adicional. La Secretaria recordd que el parrafo 2 del Articulo 2 del actual
Arreglo de Lisboa ya incluye ese requisito y, en ese sentido, queda claro que no es un
requisito adicional. En cuanto al parrafo iii) del Articulo 1, la Secretaria dijo que la Regla 7,
que trata sobre la “Inscripcion en el Registro Internacional”, se orienta hacia un reglamento
comun, por cuanto la disposicion concierne a inscripciones en el registro internacional en
virtud del Arreglo de Lisboa o del Arreglo de Lisboa revisado. En lo relativo a la posibilidad de
designar diferentes Administraciones competentes, la Secretaria sefiald que la Regla 4 del
Arreglo de Lisboa y del Arreglo de Lisboa revisado ya prevén esa posibilidad. Con respecto a
la peticion de designar diferentes administraciones encargadas de distintos tipos de
productos, la Secretaria aclaré que la finalidad de la disposicion concerniente a la
“Administracion competente” consiste ciertamente en determinar qué organismo
gubernamental se comunicara con la Oficina Internacional de conformidad con los
procedimientos del Sistema de Lisboa, y nada mas que eso. A diferencia de la esfera relativa
a las marcas y patentes, en el ambito de las indicaciones geograficas y denominaciones de
origen podrian existir diversos organismos nacionales encargados de otorgar la proteccion.
Por consiguiente, es preciso que cada Parte Contratante indique cual sera el organismo, el
ministerio o la oficina competente que se comunicara con la Oficina Internacional de
conformidad con los procedimientos del Arreglo. Ahora bien, el hecho de que una Parte
Contratante designe a una administracion dada, a los fines de las comunicaciones con la
OMPI en virtud de los procedimientos del Sistema de Lisboa, no implica que esa sea la Unica
Administracion competente en materia de proteccion de indicaciones geogréficas y
denominaciones de origen en esa Parte Contratante. En el parrafo 2 del Articulo 2 hay un
error tipografico en la version inglesa (“Possible Geographical Area’s of Origin”) que se debe
corregir para que diga “Possible Geographical Areas of Origin”. Como lo sefial6 el Presidente,
la finalidad del parrafo 2 del Articulo 2 consiste en responder a las peticiones formuladas en
una reunion anterior a fin de aclarar que la totalidad del territorio de una Parte Contratante
también podria constituir una denominacion de origen o indicacion geografica. En relacion
con la frase “o un término conocido por hacer referencia a dicha zona” mencionada en el
parrafo inciso ii) del apartado a) del parrafo 1 del Articulo 2, la Secretaria explicd que se la
introdujo en el texto para aclarar que los términos no geograficos que han cobrado una
connotacion geografica también se pueden inscribir en virtud del proyecto de Arreglo de
Lisboa revisado. En ese contexto, la Secretaria reiteré que esa posibilidad ya esta prevista en
el actual Arreglo de Lisboa, segun confirmé en 1970 la Asamblea de la Union de Lisboa

en 1970, en particular en el caso de la denominacion de origen “Reblochon”. Ademas, la
Secretaria aclaré que esa misma frase no se incluye en el inciso ii) del apartado a) del
parrafo 1 del Articulo 2, en la definicidon de indicaciones geograficas, porque en la reunion
anterior del Grupo de Trabajo ese aspecto suscité puntos de vista diferentes entre las
Delegaciones. Mas precisamente, algunas Delegaciones opinaron que la palabra “indicacion”
es suficientemente amplia para abarcar también los conceptos que no son geograficos en
sentido estricto, mientras que otras manifestaron una opinion diferente sobre ese tema.

122. La Delegacion del Peru dijo que toma nota de la aclaracion proporcionada por la
Secretaria, a tenor de la cual una denominacion de origen o una indicacién geografica
también puede incluir el nombre del propio pais; no obstante, sugiridé que ello se refleje mas
claramente en las definiciones incluidas en el parrafo 1 del Articulo 2.
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EXAMEN DEL CAPITULO Il DEL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO
(ARTICULOS 5 A 7) JUNTO CON LAS REGLAS 5 A 8 DEL PROYECTO DE REGLAMENTO

123. En relacién con el parrafo 1 del Articulo 6, la Delegacion de Tailandia sugirié que
después de la expresion “en debida forma” se introduzcan las palabras “segun se especifica
en el Reglamento” de modo que el texto diga “tras recibir una solicitud de registro
internacional de una denominacion de origen o de una indicacion geografica, presentada en
debida forma segun se especifica en el Reglamento, [...]".

124. Con respecto al inciso ii) del parrafo 2 del Articulo 5, la Delegacion de México pregunto
si es suficiente una mera referencia a “una federacion o asociacion que represente a los
beneficiarios”, o si se deben proporcionar ejemplos de ese tipo de beneficiarios o usuarios.

125. En cuanto al parrafo 3 del Articulo 5, la Delegacion de la Republica de Moldova
pregunto si las Partes Contratantes en el Arreglo de Lisboa revisado deben efectuar una
declaracion relativa a sus posiciones respecto de la posibilidad de presentar solicitudes
directas en el momento de su adhesion, o si la Oficina Internacional debera verificar, para
cada una de las solicitudes que los beneficiarios presenten directamente, si la legislacion de la
Parte Contratante de origen ofrece o no esa posibilidad a los beneficiarios. Con respecto al
inciso v) del apartado a) del parrafo 2 de la Regla 5 del proyecto de Reglamento, la
Delegacion sefiald que en caso de una denominacion de origen, “una zona geografica de
produccion del producto” seria la zona geografica de origen. En consecuencia, la Delegacion
sugirié que en el inciso v) del apartado a) del parrafo 2 de la Regla 5 solo se mantenga la
expresion “la zona geografica de origen”. Por ultimo, en relacion con la Regla 5, la
Delegacion manifesto su preferencia por la opcion B.

126. Con respecto al inciso iii) del apartado a) del parrafo 2 de la Regla 5, que exige se
mencione “la denominacion de origen o la indicacion geogréfica para la que se solicita el
registro, en el idioma oficial de la Parte Contratante de origen o, cuando la Parte Contratante
de origen tenga varios idiomas oficiales, en uno o varios de dichos idiomas”, la Delegacion de
la Unién Europea sefial6 que la Unidn Europea no podria cumplir ese requisito, y por
consiguiente sugirié que sélo se exija que en la solicitud internacional conste la denominacion
de origen o indicacion geografica en el idioma o idiomas en los que conste en la inscripcion, el
acto o la decision en cuya virtud se haga concedido la proteccion en la Parte Contratante de
origen. En cuanto al parrafo 2 de la Regla 5, la Delegacion manifestd su preferencia por la
opcion A, porque, en su opinion, la informacion que establece el vinculo entre el producto y su
origen geografico es crucial y, por lo tanto, debe ser obligatoria para poder verificar el
cumplimiento de todas las condiciones exigidas en las definiciones de indicacion geografica o
denominacion de origen. En lo relativo al inciso ii) del parrafo 3 de la Regla 5, que dice, “En la
solicitud de registro internacional [...] se podra indicar o incluir: [...] ii) traducciones de la
indicacion geografica en los idiomas que desee el solicitante”, la Delegacion solicito a la
Secretaria que aclare cual seria el efecto juridico de esas traducciones adicionales de las
indicaciones geograficas o denominaciones de origen. A ese respecto, la Delegacion sefalo
que, en el caso de la Unién Europea, solo los términos registrados en el pais de origen se
pueden registrar para los productos agricolas y alimenticios. Ademas, la Delegacion sefiald
que las especificaciones deben incorporar esos términos unicamente en el idioma utilizado
para describir un producto determinado en la zona geografica definida. En conclusion, la
Delegacion opind que es importante observar los mismos principios en el proyecto de
Reglamento y aceptar solamente el registro internacional de un término en la forma en que
esta registrado en la Parte Contratante de origen.

127. Con respecto a la Regla 8, el Representante del CEIPI observo que faltan los subtitulos
en los parrafos 1y 2. En cuanto al parrafo 2 de la Regla 8, pididé que se aclare si ello supone
que la Oficina Internacional debera decidir si reduce el importe o el porcentaje de la tasa
aplicable, y en qué medida.



LI/'WG/DEV/7/7
pagina 28

128. En relacion con el apartado a) del parrafo 4 del Articulo 5 y la cuestion relativa a las
zonas geograficas transfronterizas, la Delegacion de Rumania opiné que la aplicacion de los
incisos i) y ii) podria dar lugar a controversias y, consiguientemente, sugirié simplificar el texto
limitando la disposicion al inciso i) del apartado a) del parrafo 4 del Articulo 5.

129. La Delegacion de Hungria, en cambio, reiterd su firme apoyo a la supresién de los
corchetes en el parrafo 4 del Articulo 5.

130. Con referencia a la Regla 5, la Delegacion de Francia opiné que la opcion A podria
exigir un considerable trabajo administrativo, dado que la Oficina Internacional deberia
traducir los datos probatorios de la existencia de ese vinculo, y por lo tanto la Delegacién
prefiere la opcion B.

131. La Delegacion de Italia también manifestd su preferencia por la opcién B de la Regla 5.

132. La Delegacion de Tailandia solicitd mayor aclaracion sobre el Articulo 7 y la Regla 8
concernientes a la tasa de registro, especialmente respecto de qué tasas se deben pagar a
las demas Partes Contratantes y a la Oficina Internacional.

133. En su resumen de las deliberaciones, el Presidente confirmé que el parrafo 3 del
Articulo 5 incluye una disposicion facultativa. La posibilidad de que los beneficiarios
presenten solicitudes directamente a la Oficina Internacional solo existe si la legislacion de la
Parte Contratante en cuestion asi lo permite. Por consiguiente, en ausencia de una
disposicion que prevea expresamente esa posibilidad, solo sera de aplicacion parrafo 2 del
Articulo 5. Con referencia a la pregunta planteada por la Republica de Moldova con el animo
de saber si se exigira a una Parte Contratante que efectie una declaraciéon o envie una
notificacion a la Oficina Internacional indicando si su legislacion preveé o no la posibilidad de
que los beneficiarios presenten directamente una solicitud, el Presidente invit6 a la Secretaria
a que aclarase ese punto. A continuacion, el Presidente abordd una cuestién planteada en
torno al sentido exacto de la lista no exhaustiva que figura en el inciso ii) del parrafo 2 del
Articulo 5 y la pertinencia o no de nombrar a determinadas federaciones y asociaciones como
ejemplos de personas morales a las que podria abarcar esa disposicién. El Presidente
observé que una delegacién habia reiterado su preocupacion por la cuestion relativa a las
zonas geograficas transfronterizas mencionadas en el parrafo 4 del Articulo 5, mientras que
otra delegacion habia recomendado vivamente que se mantengan y supriman los corchetes
del parrafo 4. El Presidente considerd que las preocupaciones planteadas con respecto al
parrafo 4 del Articulo 5 se relacionan principalmente con el riesgo de controversias entre
beneficiarios privados procedentes de Partes Contratantes que comparten una zona
geografica transfronteriza y actian, en cierta forma, unilateralmente. No obstante, el
Presidente sefialé que segun se desprende de conversaciones internas sobre ese asunto, el
malentendido se deberia en gran medida a un problema de redaccion relacionado con la
version francesa del parrafo 4 del Articulo 5, e indico que el texto se modificara para disipar
las preocupaciones de esa delegacion. En cuanto al Articulo 7, recordé que la Delegacién de
Tailandia preguntd si se deben pagar tasas de designacién especificas por Parte Contratante.
En cuanto a las dos opciones propuestas en la Regla 5, el Presidente sefiald que la Union
Europea habia expresado su preferencia por la opcion A, mientras que las demas
delegaciones que se habian pronunciado a ese respecto lo hicieron en favor de la opcién B.
Afadié que una de las Delegaciones que expresaron su preferencia por la opcion B pregunté
por el significado y el propdsito exactos del texto de la opcion A referido a “los datos
correspondientes a la proteccion concedida”. Ademas, el Presidente recordd que se habia
planteado una cuestién relacionada particularmente con los efectos juridicos de las
traducciones mencionadas en el inciso ii) del parrafo 3 de la Regla 5. A ese respecto, indico
que la Unidon Europea habia objetado la posibilidad de presentar una solicitud que incluyera la
denominacion de origen o indicacion geografica en mas de un idioma. Por ultimo, se refirié a
la cuestion planteada en relacion con el parrafo 2 de la Regla 8.
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134. Con respecto a la relacién entre los parrafos 2 y 3 del Articulo 5, la Secretaria confirmo
la explicacion ofrecida por el Presidente, y sefialé que la formulacion inicial del Articulo 5.2
aclara que la disposicion del parrafo 2 esta sujeta al parrafo 3. En cuanto a la cuestion
planteada por la Delegacion de la Republica de Moldova, y a la luz de la experiencia de la
Oficina Internacional respecto de los sistemas de Madrid y La Haya, la Secretaria indico que
una Parte Contratante puede formular una declaracién, bien sea en el momento de su
adhesion al Arreglo revisado, o con posterioridad. En relacion con la cuestion planteada por
la Delegacion de México acerca de la inclusién de una lista de determinadas personas
morales en el inciso ii) del parrafo 2 del Articulo 5, la Secretaria recordd que, en anteriores
reuniones, algunas delegaciones estimaron que una mera referencia a “personas morales” es
insuficientemente clara, lo que sugiere la necesidad de aclarar expresamente que “una
federacion o asociacion que represente a los beneficiarios” también puede presentar
solicitudes. Ademas, la expresion “u otros derechos relativos a la denominacién de origen o la
indicacion geografica” se afiadié para aclarar que los propietarios de marcas de certificacion
en los paises que protegen las indicaciones geograficas mediante marcas de certificacion,
también pueden presentar solicitudes. La Secretaria agreg6 que la ultima parte de la frase,
referida a un grupo de productores que represente a los beneficiarios “con independencia de
su composicion y de la forma juridica en la que se presenten”, se incluy6 para disipar una
preocupacién de la Delegacion de la Unidn Europea, a saber, que también pudieran existir
grupos de personas morales que no reunieran las condiciones de una federacién o
asociacion.

135. Con respecto a la cuestion planteada por la Delegacion de Rumania en relacion con el
parrafo 4 del Articulo 5, la Secretaria tenia la impresion de que habia un malentendido debido
a un problema de redaccion en la version francesa del apartado b) del parrafo 4 del Articulo 5,
formulado de manera ligeramente diferente a la del texto inglés. En todo caso, el sentido de
esa disposicion consiste en que, por ejemplo, si existen dos Partes Contratantes que
comparten una zona transfronteriza, y una de ellas no permite a sus nacionales presentar
solicitudes directamente, los beneficiarios de la otra Parte Contratante, que si permite la
presentacion directa de solicitudes, no tendran derecho a presentar una solicitud para la
totalidad de la zona transfronteriza, sino solo para la parte de esa zona situada en el territorio
de su propia Parte Contratante.

136. En lo que atafie a la pregunta formulada por la Delegacion de Tailandia acerca de las
tasas de registro, a saber, si se deberian pagar a las Partes Contratantes tasas adicionales,
por ejemplo tasas de designacién, ademas de las mencionadas en la Regla 8, la Secretaria
indicé que ello no es asi en virtud del sistema de Lisboa actual, en el que se contempla el
pago de una tasa unica de CHF 500 pagaderos a la Oficina Internacional. Con respecto a la
pregunta relativa a la ultima parte del parrafo 2 de la Regla 8, a saber, si incumbe a la Oficina
Internacional determinar si una tasa se reducira hasta en un 50%, o menos, la Secretaria
indicé que si el Grupo de Trabajo prefiere acordar esa facultad a la Asamblea de la Union de
Lisboa, el texto se puede modificar consiguientemente.

137. Con referencia a las opciones Ay B de la Regla 5, la Secretaria manifestd su acuerdo
con la Delegacion de Francia, en cuya opinion, si fuese obligatoria la transmisiéon de “los datos
correspondientes a la proteccion concedida”, ello supondria definitivamente una carga
adicional para la Oficina Internacional, en particular en relacion con la traduccion de las
inscripciones en el registro. Con respecto a la cuestion planteada por la Delegacion de la
Unién Europea acerca de las traducciones en el contexto del inciso iii) del apartado a) del
parrafo 2 de la Regla 5y el inciso ii) del parrafo 3 de la Regla 5, la Secretaria indicé que
ambas disposiciones son similares a las que se aplican actualmente en el marco del sistema
de Lisboa. Mas precisamente, ese sistema permite que los paises con mas de un idioma
oficial registren una denominacién de origen en ambos idiomas oficiales, si asi lo desean.
Asimismo, la Secretaria sefial6é que en virtud del inciso ii) del parrafo 3 de la Regla 5 se
permitira que todo pais agregue en su solicitud traducciones adicionales en cualquier otro
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idioma de su eleccion. En ese contexto, la Secretaria indico que la finalidad de esas
traducciones en otros idiomas es facilitar las medidas de observancia en los paises en que se
utilizan esos idiomas. Anadio que la cuestion planteada por la Delegacion de la Unién
Europea a ese respecto no es totalmente clara y, en consecuencia, solicitd a la Delegacion de
la Union Europea una aclaracion adicional que permita comprender mejor la objecién a la
posibilidad de registrar una denominacién de origen o indicacion geografica en mas de un
idioma oficial, o de incluir varias traducciones de la denominacion de origen o indicacion
geografica en una solicitud.

138. La Delegacion de Francia considerd que el problema que plantea la opcién A concierne
realmente al alcance de esa obligacion. Si se adoptara la opcion A, ello obligaria a la Oficina
Internacional a examinar “los datos correspondientes a la proteccion concedida”, a fin de
asegurar la integridad de la aplicacién. Ademas, la Delegacién preguntoé sobre qué base la
Oficina Internacional determinaria la integridad o no de la informacion o los datos
correspondientes.

139. La Delegacion de la Unidn Europea indico que le preocupa principalmente el efecto
juridico de las traducciones adicionales de la denominacion de origen o indicacion geografica
que se presenten en la solicitud. A ese respecto, la Delegacion recordd también que en virtud
de la legislacién de la Union Europea se acuerda proteccién a la denominacion de origen o
indicacion geografica registrada en el pais de origen.

140. En cuanto al efecto juridico de las traducciones que se presenten, la Secretaria sefald
que el alcance de la proteccién con arreglo al Articulo 10 se extiende a la denominacion de
origen o indicacién geografica en su versién traducida.

141. En lo concerniente a la Regla 8.2, el Representante del CEIPI opind que la facultad para
decidir la dispensa del pago del 50% de la tasa deberia incumbir a la Asamblea de la Union
de Lisboa, tal como lo sugirio la Secretaria.

142. Al concluir las deliberaciones, el Presidente dijo que seria preferible dejar a la Asamblea
de la Union de Lisboa la facultad de decidir, bien sea una dispensa del 50% o una reduccion
de la tasa, habida cuenta, particularmente, de que la Asamblea tiene atribuciones para
modificar el Reglamento y las tasas con arreglo al Articulo 22 del proyecto de Arreglo de
Lisboa revisado. Ademas, el parrafo 3 del Articulo 5 se modificara para exigir a toda Parte
Contratante que desee acogerse a esta opcion, la presentacion de una declaracion. Hasta el
momento no se ha resuelto la cuestion relativa al apartado b) del parrafo 4 del Articulo 5, por
lo que se mantendran los corchetes. Las opciones A y B de la Regla 5 también se
mantendran.

EXAMEN DE LOS ARTICULOS 8, 9, 12 Y 14 DEL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA
REVISADO

143. En relacion con el Articulo 8 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, la Delegacion
de la Republica de Moldova solicitd se incluya una precision para aclarar que una Parte
Contratante estara obligada a proteger una denominacion de origen o indicacion geografica si
no ha rechazado la inscripcion en el registro internacional o invalidado sus efectos y, por
supuesto, siempre que no exista una declaracién de renuncia a esa proteccién en su territorio.

144. Con referencia al Articulo 12, la Delegacion de Hungria estimé conveniente separar la
duracién de la inscripcion en el registro internacional y la cancelacién en la primera parte de la
frase en la que se declara que la proteccidén de una denominacién de origen o indicacion
geografica sera ilimitada en el tiempo salvo en caso de anulacion. En otras palabras, la
separacion de esos dos elementos contribuiria a aclarar que la proteccion ilimitada en el
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tiempo no se debe a la ausencia de anulacién en si misma. En cuanto a la introduccién de la
nocién de tolerancia en la ultima parte del Articulo 12, la Delegacion sefald que la regla
correspondiente del Acuerdo sobre los ADPIC, a saber el parrafo 7 del Articulo 24, figura en la
seccidn de “excepciones” de ese Acuerdo. A ese respecto, opind que, al parecer, la
redaccion del Articulo 12 convierte la excepcion en una regla obligatoria. Ademas, el alcance
del parrafo 7 del Articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se limita a las marcas, mientras que
el Articulo 12 es mas amplio y, por lo tanto, va mas alla del parrafo 7 del Articulo 24 del
Acuerdo sobre los ADPIC.

145. La Delegacion de la Unién Europea solicité aclaraciéon acerca de las repercusiones del
Articulo 12, dado que la disposicién no fija ningun criterio ni periodo de tiempo en relacién con
el principio de tolerancia. Ademas, la Delegacién opin6 que la ‘tolerancia’ es un concepto
perteneciente al &mbito de las marcas que no tiene cabida en un instrumento sobre
denominaciones de origen e indicaciones geograficas.

146. Las Delegaciones de Francia e Italia compartieron la opinién de la Delegacién de
Hungria y propusieron simplemente que la proteccién sea ilimitada en el tiempo. Las
Delegaciones también expresaron su preocupacién respecto de la introduccion del concepto
de tolerancia en el Articulo 12.

147. El Representante del CEIPI sugiri6 que se suprima la palabra “nacional” en la uUltima
linea del Articulo 14, dado que el Arreglo de Lisboa revisado posiblemente permitira la
adhesion de organizaciones intergubernamentales.

148. El Representante de la ABPI manifestd su apoyo por el texto del Articulo 12, e indico
que si bien el concepto de tolerancia se utiliza mayormente en relacién con las marcas, ello no
implica que no se lo pueda utilizar en el ambito de las indicaciones geograficas y
denominaciones de origen. No obstante, opin6 que en el texto actual se omite el plazo
exigido para hacer valer el principio de tolerancia.

149. El Representante de la INTA compartio las opiniones del Representante de la ABPI en
respecto de la aplicabilidad de la tolerancia en el contexto del Articulo 12.

150. Con respecto al Articulo 14, la Delegacién de Italia considerd que faltaba el término

“ex officio” después de las palabras “organismo publico” en la frase que dice “la proteccion de
las denominaciones de origen registradas puedan ser entabladas por un organismo publico”.
Seguidamente, la Delegacion solicité que se aclare si la referencia al “sistema juridico” es
suficientemente amplia para abarcar medidas legislativas y administrativas.

151. El Presidente observé que, por diversos motivos, la formulacién actual del Articulo 12 no
concitaba un apoyo suficiente en el Grupo de Trabajo. Uno de los motivos es que, en opinion
de algunas delegaciones, la disposicion simplemente deberia declarar que la protecciéon es
ilimitada en el tiempo y no esta sujeta a renovacién, como en el caso del Arreglo de Lisboa.
Ademas, algunas delegaciones se oponen a la idea de combinar la duracién de la proteccién
con cuestiones que quiza no guarden relacion directa con la duracién de la proteccion, por
ejemplo, la cancelacion, renuncia o tolerancia. El Presidente pregunto si el parrafo 7 del
Articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC realmente hace necesaria una referencia al principio
de tolerancia en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

152. La Secretaria dijo que la idea subyacente en la referencia al principio de tolerancia en el
Articulo 12 no consiste en exigir que todas las Partes Contratantes adopten ese principio. Al
igual que el parrafo 7 del Articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Articulo 12 solo
implicara esa posibilidad si una indicacion geografica o denominacién de origen no se pueda
seguir invocando debido a la tolerancia en una Parte Contratante dada, por lo que,
evidentemente, cesaria la proteccion en ese pais en particular respecto de todo aquello que
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haya sido objeto de tolerancia. Analogamente, la referencia a la invalidacion o renuncia no
implica que todas las Partes Contratantes deban invalidar o renunciar. La Secretaria convino
en que la disposicion podria dividirse ciertamente en dos parrafos, a saber, uno sobre la
duracion de la proteccion en si misma y otro sobre la posible limitacion en el tiempo de la
proteccion, a raiz de la renuncia, invalidacién o tolerancia. La Secretaria aclaré que la
cuestion relativa a la renovacion no se ha abordado en la disposicion deliberadamente, por
cuanto algunos paises que imponen tasas para la renovacion de las denominaciones de
origen o indicaciones geograficas en virtud de sus legislaciones nacionales podrian
abstenerse de adherirse al tratado, ya que en ese caso no podrian recaudar tasas de
renovacion y con ello perderian ingresos necesarios para mantener su sistema nacional de
denominaciones de origen o indicaciones geograficas. A ese respecto, la Asamblea de la
Union de Lisboa deberia prever la posibilidad de establecer tasas de renovacion en el futuro,
si fuera necesario.

153. El Presidente indicé que el principio de tolerancia no da lugar a la pérdida de proteccion,
al menos con arreglo a la legislacion sobre marcas de la Union Europea y Hungria. En otras
palabras, la proteccidén se mantiene, pero el propietario de la marca ya no puede ejercer sus
derechos frente al tercero que ha utilizado su marca en la Parte Contratante en que se
observa el principio de tolerancia. Con respecto a la renovacion, el Presidente opind que si el
texto incluyera una disposicion referida a la “duracion de la proteccion”, la cuestion de la
renovacion también se deberia incluir en él. El Presidente manifestd que no creia necesario
hacer referencia a la cancelacion, renuncia o invalidacion en el Articulo 12.

154. La Delegacion de Italia solicité aclaracion adicional sobre el significado preciso de
“tolerancia”; y pregunto si significa que el propietario de una denominacion de origen o
indicacion geografica registrada con arreglo al sistema de Lisboa pierde la proteccion en todas
las Partes Contratantes en las que no haya ejercido sus derechos adquiridos mediante ese
registro.

155. El Presidente dijo que en virtud del principio de tolerancia, si el propietario de una
indicacion geografica o una denominacion de origen tolera el uso no autorizado de su
indicacion geografica o denominacion de origen por un tercero durante cierto periodo de
tiempo, dicho propietario no podra hacer valer sus derechos después de que expire un plazo
especifico respecto de ese tercero. En ese contexto, sefald que en el caso de las marcas el
plazo es generalmente de cinco afios.

156. El Representante de la AIPPI opind que el uso del concepto de tolerancia en el contexto
de las denominaciones de origen e indicaciones geograficas seria bastante complicado, dado
que, a diferencia del caso de las marcas, existen multiples beneficiarios. ¢ Tendran que saber
todos los beneficiarios que su denominacion se esta utilizando indebidamente y actuar en
consecuencia de manera colectiva? O sera suficiente con que uno de ellos actue para evitar
la pérdida del derecho sobre una denominacién de origen o indicacidon geografica en la Parte
Contratante en la que tiene lugar la infraccion? El Representante de la AIPPI sefialé también
que, aun cuando los derechos sobre la denominacion protegida se perdieran en virtud del
principio de tolerancia, el uso de la denominacion o indicacion por parte de terceros se podria
considerar engafioso con arreglo a la legislacion sobre competencia desleal. En ese sentido,
la introduccién del concepto de tolerancia en el Arreglo de Lisboa revisado no solucionaria
realmente el problema. En todo caso, si el Grupo de Trabajo decide en Ultima instancia
introducir el principio de tolerancia, esa posibilidad se deberia consignar claramente en el
Arreglo, como en el caso del Acuerdo sobre los ADPIC.

157. La Representante de la MARQUES coincidié con el Representante de la AIPPI en lo
concerniente al caracter del concepto de tolerancia, y también compartio la opinion de la
Secretaria, segun la cual se deberia incluir una disposicion relativa al principio de tolerancia
en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. A ese respecto, la Representante pregunto si
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se podria solucionar la cuestion mediante la inclusiéon de una disposicion, después del
Articulo 13, que ofreciera a las Partes Contratantes la posibilidad de reconocer una limitacion
de derechos basada en el principio de tolerancia.

158. La Delegacion del Iran (Republica Islamica de) indico que el concepto de tolerancia no
existe en el marco de la legislacion irani sobre indicaciones geograficas y denominaciones de
origen, y por lo tanto manifestd su preferencia por la supresion de ese concepto en el proyecto
de Arreglo de Lisboa revisado.

159. La Delegacion del Peru recordé que el parrafo 1 del Articulo 7 del actual Arreglo de
Lisboa establece que el registro efectuado ante la Oficina Internacional garantiza la proteccioén
sin renovacion, y sugirié que esa frase se reproduzca en el Articulo 12. Seguidamente, la
Delegacion pregunté si el texto del Articulo 12, ademas de tratar sobre una posible
terminacion de la proteccion en otra Parte Contratante, se refiere también a una posible
cancelacion del registro internacional cuando el derecho no se renueve en la Parte
Contratante de origen. A ese respecto, la Delegacién sefald que la legislacion de algunos
paises establece que la duracién del registro de una denominacion de origen o indicacion
geografica podria durar 10 afios. Por lo tanto, el Articulo 12 también debera reflejar el hecho
de que, con arreglo a algunas legislaciones, un registro puede caducar después de
transcurrido cierto tiempo. Por ultimo, la Delegacioén indico que ni la legislacion del Peru ni la
de la Comunidad Andina incorporan el concepto de tolerancia en relacién con las indicaciones
geograficas.

160. El Representante de oriGIn dijo que la posible introduccion del concepto de tolerancia se
deberia examinar detenidamente, en vista de los riesgos que supone para los beneficiarios de
indicaciones geograficas y denominaciones de origen, que suelen ser pequefios productores
con recursos financieros limitados.

161. La Delegacion de Hungria respaldo la sugerencia de la Delegacion del Iran (Republica
Islamica de), de suprimir el concepto de tolerancia en el proyecto de Arreglo de Lisboa
revisado, especialmente porque no seria aplicable en la mayoria de los casos. En lo que
concierne a la renovacion, la Delegacion opiné que seria muy importante la contribucién de
los Estados no miembros que han mostrado cierto interés por adherirse al Arreglo de Lisboa
revisado.

162. La Delegacion de Australia indico que el Articulo 12 es una disposicién que podria
excluir a miembros posiblemente interesados en adherirse al sistema, debido a que solo en
unos pocos paises se protegen las indicaciones geograficas mediante sistemas que incluyan
la renovacion. En otras palabras, si la disposicion impide que una Parte Contratante proteja
las indicaciones geograficas mediante un sistema que incluya la renovacion, ello podria
suponer un problema para lograr una participacién mas amplia en el sistema de Lisboa.

163. El Presidente observo que se estaba llegando a un consenso para abordar la cuestion
relativa a la duracién y renovacién de la proteccién, separadamente de la cuestion
concerniente a los efectos juridicos de la cancelacién, renuncia e invalidacion. Con respecto
al principio de tolerancia, al parecer la mayoria consideré que si la cuestién se abordara en el
marco del Arreglo de Lisboa revisado, ello se deberia hacer mediante una disposicién que
aludiera a la tolerancia como una posible limitacion de la observancia de los derechos sobre
una indicacion geografica o denominacion de origen y, al mismo tiempo, dejara margen para
que la cuestidén se abordase en las legislaciones nacionales.

164. El Representante del CEIPI dijo no que estaba seguro en absoluto, de que el mero
hecho de no mencionar el principio de tolerancia tacita implicara necesariamente que no se lo
pudiese aplicar en una Parte Contratante.
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165. El Presidente confirmo que si la cuestion de la tolerancia no se trata en el Arreglo, eso
significa simplemente que, a reserva del cumplimiento de otras disposiciones del Arreglo, la
adopcion o no del principio de tolerancia se podra precisar en las legislaciones nacionales de
las Partes Contratantes.

166. En lo concerniente a determinar si la posibilidad de renovacion se deberia mencionar o
no en el Articulo 12, la Delegacion de Francia recordd que el objetivo del Grupo de Trabajo
consistia en abrir el sistema a todo tipo de sistemas juridicos nacionales de proteccién de
indicaciones geograficas y denominaciones de origen. La Delegacion opind que la inclusién
de una disposicion por la cual en algunas Partes Contratantes las indicaciones geograficas o
denominaciones de origen podrian estar sujetas a renovacion plantearia nuevamente la
cuestion relativa a la legislacion nacional aplicable. A ese respecto, la Delegacién recordd
que un Estado que utilizara el sistema de marcas para proteger sus indicaciones geograficas
podria mantener o no esa certificacion o esas marcas colectivas en el marco de un
mecanismo de renovacion. La Delegacion también sefald que si una indicacion geografica
protegida como marca no se renovara en la Parte Contratante de origen, la autoridad nacional
competente simplemente tendria que notificarlo a la Oficina Internacional y enviar una peticién
de cancelacion del registro internacional de la indicaciéon geografica o denominacion de origen
en cuestidon. Por consiguiente, la Delegacion de Francia opind que no es conveniente dar
mayor complejidad al texto del Arreglo de Lisboa revisado con la introduccién de aspectos
especificos de los sistemas nacionales de proteccidn, tales como los relativos a renovacion.

167. En relacion con los efectos juridicos de una cancelacion o renuncia, la Delegacion de
Francia opiné que la inclusion de esas cuestiones en el Articulo 12 podria complicar la
situacion, sobre todo porque ese tema ya se trata en el Reglamento. Con respecto al
concepto de tolerancia, la Delegacion observé que la mayoria de las Delegaciones parecian
oponerse a la introduccion de ese principio en el Arreglo de Lisboa revisado. En cuanto al
Articulo 14, la Delegacién consider6 necesario examinar la cuestion planteada por Italia
acerca de una mencion especifica de las soluciones disponibles, dado que la proteccion de
las denominaciones de origen, asi como la de otros derechos de propiedad intelectual, no
incumbe solo a las autoridades judiciales, sino también a las administrativas, entre ellas a las
autoridades aduaneras.

168. En lo concerniente a la renovacion, el Presidente sefalé que también se debe
determinar si una Parte Contratante distinta de la Parte Contratante de origen puede exigir
que la proteccioén de un registro internacional se renueve en su territorio. Aparentemente, el
Arreglo de Lisboa actual no prevé esa posibilidad, dado que la proteccion se debe acordar por
el tiempo que dure la proteccion de la denominacion de origen en la Parte Contratante de
origen.

169. La Delegacion de Francia convino en que las Partes Contratantes tienen la obligacion
de proteger la denominacion de origen o indicacién geografica registrada con arreglo al
sistema de Lisboa, durante el tiempo que dure la proteccion en la Parte Contratante de origen,
independientemente de que exista o no un mecanismo de renovacion previsto en la
legislacion nacional de una Parte Contratante.

170. En referencia al caso de una indicacion geografica registrada como marca de
certificacion en una Parte Contratante dada, que no se renovase en el ambito nacional y
respecto de la cual la Administracién nacional competente emitiera subsiguientemente una
solicitud de cancelacion en el registro internacional con arreglo al sistema de Lisboa, el
Representante del CEIPI preguntd si en la practica ello supondria establecer un sistema de
dependencia. El Representante se preguntd si en ese caso, al igual que en el sistema de
Madrid para el registro internacional de marcas, la Parte Contratante de origen estaria
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obligada a solicitar la cancelacién de ese registro internacional en virtud del Arreglo de Lisboa
revisado. También pregunté si el Grupo de Trabajo se proponia crear un sistema de
dependencia en toda regla entre el registro internacional y la proteccion en la Parte
Contratante de origen.

171. La Secretaria dijo que hasta la fecha se habian producido 105 cancelaciones en el
marco del sistema de Lisboa. A ese respecto, la Regla 15 del actual Reglamento de Lisboa
exige que la Parte Contratante que solicita la cancelacion especifique los detalles que la
motivan. A diferencia del sistema de Madrid, el actual sistema de Lisboa no exige que la
Parte Contratante en la cual la proteccion ha caducado solicite la cancelacién. La Secretaria
también destaco que el Arreglo de Lisboa solo se refiere al caso en que la proteccion caduca
porque la denominacion de origen se vuelve genérica en la Parte Contratante de origen, y no
menciona ninguna otra situacion. En aras de la transparencia y en relacidén con la situacion
juridica en la Parte Contratante, la Secretaria opind que podria ser conveniente introducir un
requisito que obligue a una Parte Contratante de origen a presentar una solicitud de
cancelacion del registro internacional si la proteccién en esa Parte Contratante de origen
hubiese caducado.

172. El Presidente recordd que en virtud del Articulo 6 del Arreglo de Lisboa no podra
considerarse que una denominacién de origen acordada en una de las Partes Contratantes
del Arreglo de Lisboa ha llegado a ser genérica en otras Partes Contratantes, mientras se
encuentre protegida como denominacién de origen en el pais de origen. El Articulo 6 no
establece que la proteccion solo pueda cesar en la Parte Contratante de origen porque el
término se ha vuelto genérico. Con respecto al Articulo 14, el Presidente dijo que el texto
actual del Arreglo de Lisboa se refiere a “acciones legales”, y opiné que la palabra “legales” no
se debe interpretar de una manera restrictiva tal que excluya las medidas administrativas. En
cuanto al comentario efectuado por la Delegacién de la Republica de Moldova acerca del
Articulo 8, el Presidente indicé que la expresion “de conformidad con las clausulas de la
presente acta” significa que de no existir renuncia, cancelacion o invalidacion, sera obligatorio
proteger el registro internacional.

EXAMEN DE LOS ARTICULOS 10 Y 11 DEL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA
REVISADO

173. El Presidente inform¢ al Grupo de Trabajo que la Secretaria ha distribuido el texto
oficioso solicitado relativo al Articulo 13, e indicé que abriria las deliberaciones sobre ese tema
después del examen de los Articulos 10y 11.

174. En relacion con el Articulo 10, el Representante del CEIPI observo ante todo que, en los
dos puntos del inciso i) del apartado a) del parrafo 1 del Articulo 10, la versién francesa utiliza
el tiempo presente, por ejemplo en el caso de las expresiones “which amounts to its
usurpation” y “which is detrimental to, or exploits unduly, its reputation”, mientras que el inglés
utiliza el modo potencial en las expresiones “which would amount to its usurpation” y “which
would be detrimental to, or exploit unduly, its reputation”, y opiné que ambas versiones se
deben armonizar. Ademas, pregunto si las disposiciones de esos dos puntos eran
acumulativas o alternativas, opiné que eran probablemente alternativas, y sugirié que se
aclarara ese aspecto mediante la adicion del término “o” al final del primer punto.
Seguidamente, observo que el Articulo 10.1.a).ii incorpora una lista de términos diferentes en
francés y en inglés, y pregunté qué diferencia habia entre “origine” y “provenance”. Sefald
que, en la version francesa el término “origine” se utiliza dos veces en la misma frase y, por
consiguiente, sugirié suprimir una que aparece entre “provenance” y “nature”. Ademas, indico
que el término “characteristics” se ha traducido al francés como “caractéristiques essentielles”,
y sugirié armonizar los textos de las versiones francesa e inglesa con las definiciones del
parrafo 1 del Articulo 2, para que digan simplemente “la calidad o las caracteristicas del
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producto”. Con respecto a la opcion B del Articulo 10.1.b) en su version inglesa, el
Representante preguntoé a qué se refiere la palabra “if’” en la tercera linea, y sefal6 que en el
texto francés el término “it’ se ha traducido como “la situation”. Con respecto al texto francés
del Articulo 11, dijo que opina que seria conveniente cefiirse en la mayor medida posible a la
formulacion utilizada en el actual Arreglo de Lisboa y decir “[...]ne peut pas étre considérée
comme devenue générique [...]".

175. La Delegacion de Francia sugirid que en el inciso i) del apartado a) del parrafo 1 del
Articulo 10 se estipule claramente que las denominaciones de origen y las indicaciones
geograficas no solo estaran protegidas contra un uso de la denominacién de origen en el que
se utilicen palabras idénticas sino contra el uso de palabras que no sean idénticas pero que
sin embargo evoquen a la denominacién de origen. En cuanto al comentario efectuado por el
Representante del CEIPI acerca de la relacion entre los dos puntos, la Delegacion opiné que
seria importante que se los vinculara mediante la conjuncion “0”, dado que ambas
disposiciones no son acumulativas, sino mas bien, dos opciones independientes y distintas.
En lo concerniente al Articulo 10.1.b)ii), la Delegacion dijo que ante todo es preciso aclarar las
diferencias entre las versiones francesa e inglesa. La Delegacion manifesté ademas su
preferencia por la opcién B, por cuanto no solo prevé casos en que las marcas no abarcan
productos no originarios de la region, sino también productos que no cumplan plenamente los
requisitos exigidos para utilizar una denominacién de origen o indicacién geografica
determinada. Al referirse al parrafo 2 del Articulo 10 titulado “Presuncion en caso de
utilizacion por terceros”, la Delegacién indicd que ese titulo sigue planteando problemas. En
primer lugar, es dificil comprender el concepto de “terceros” utilizado y, en segundo lugar, por
lo general, cuando alguien presenta una reclamacion debida a una infraccion de sus derechos
sobre una indicacion geografica o denominacion de origen por parte de un tercero, el
reclamante debe demostrar que ha habido una infraccion real de sus derechos. La inversion
de esta carga de la prueba exigiria una modificacion de la legislacion nacional. En lo relativo
al parrafo 3 del Articulo 10, la Delegacion observo que la disposicion parecia transmitir la idea
de que el Arreglo de Lisboa revisado podria impedir el registro internacional, cuando, de
hecho, el registro internacional de una denominacién de origen solo se puede impedir en
razén del incumplimiento de un requisito oficial. Por ultimo, con respecto al Articulo 11, la
Delegacion sefalo que la version francesa contiene dos opciones “ne peut pas [étre
considérée comme ayant] [avoir] acquis”, mientras que la version inglesa contiene solo una
opcion, a saber, “be considered to have”. Por consiguiente, la Delegacion sugirié que se
retomara en la mayor medida posible el texto segun estaba actualmente en el Arreglo de
Lisboa, a saber, “no podra considerarse que haya asumido caracter genérico”.

176. La Delegacion de la Unidn Europea opinoé que el primer punto del inciso i) del apartado
a) del parrafo 1 del Articulo 10 se debe dividir en dos puntos separados, con el fin de aclarar
que la disposicion se refiere a tres situaciones alternativas. A ese respecto, la Delegacion
especificd que el primer punto comenzaria con la expresion “respecto de productos del mismo
género”, mientras que el segundo comenzaria con las palabras entre corchetes “[que
representaria usurpacion o imitacion [o evocacion]]”, y finalmente el tercero comenzaria con la
expresion “que perjudique o explote indebidamente su notoriedad”. La Delegacion observo
que las opciones A y B del apartado b) del parrafo 1 del Articulo 10 estan inspiradas
probablemente en las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC que prohiben a
terceros el registro de marcas que consistan en una denominacion de origen o indicacion
geografica o las contengan. Sin embargo, la Delegacién opin6 que esas opciones no
reproducen fielmente las pertinentes disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. La
Delegacion manifestd su preferencia por la opcién B, porque abarca todos los casos
correspondientes al nivel de proteccion previsto en el apartado a). En cuanto al Articulo 11, la
Delegacion seguia opinando que seria mas apropiado declarar simplemente que una
denominacién de origen o indicacion geografica registrada no puede convertirse en genérica.
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177. La Delegacion de Suiza considerd que la redaccion propuesta por la Delegacion de
Francia es muy apropiada para el inciso i) del apartado a) del parrafo 1 del Articulo, dado que
seria una buena manera de ampliar la proteccion a aquellos casos en que una indicacion
geografica o una denominacion de origen no se reprodujeran idénticamente.

178. La Delegacion de Italia también respaldo la redaccion propuesta por la Delegacion de
Francia para el inciso i) del apartado a) del parrafo 1 del Articulo 10. Ademas, la Delegacion
manifestod su preferencia por la opcion B en el apartado b) del parrafo 1 del Articulo 10. La
Delegacion manifestd algunas dudas respecto del parrafo 2 del Articulo 10 e indico, en
particular, que la frase “utilizacion [...] en relacion con productos del mismo género a los que
se aplique la denominacion de origen o la indicacion geografica” parecia problematica, y por lo
tanto propuso utilizar la formulacién anterior que dice “utilizacion [...Jpor una persona que no
esté autorizada en el registro internacional a utilizarlas”. En cuanto al parrafo 3 del Articulo 10
sobre homonimia, la Delegacion expreso sus dudas acerca de la conveniencia de que una
disposicién de ese tipo figurara en absoluto en el arreglo, y compartio las inquietudes
manifestadas por la Delegacion de Francia a ese respecto. En lo relativo al Articulo 11, la
Delegacion sugirio suprimir la actual expresion mutatis mutandis y afiadir una referencia
completa a ambas denominaciones de origen e indicaciones geograficas. Con respecto a los
términos entre corchetes ‘[considerarse que]’, la Delegacién se sumé a la sugerencia de la
Delegacion de Francia de mantener el texto actual del Arreglo de Lisboa.

179. La Delegacion del Peru expreso su preferencia por la opcion B que figura en apartado b)
del parrafo 1 del Articulo 10. En cuanto al parrafo 3 del Articulo 10, recordé que habia
manifestado la posicién de su pais sobre ese asunto en la etapa inicial del debate y reiterd su
peticion de que se suprima dicha disposicién del texto, tanto mas cuanto que el actual Arreglo
de Lisboa tampoco incluye una disposicion de este tipo.

180. La Delegacion de Serbia opind que resultaria mas facil entender el inciso i) del
apartado a) del parrafo 1 del Articulo 10 si en éste se sefalara de manera explicita que los
dos incisos presentan situaciones alternativas. Indicé6 ademas que esta de acuerdo con la
propuesta formulada por la Delegacion de la Unidon Europea de plantear tres alternativas en
lugar de dos. Asimismo, expreso su preferencia por la opcion B del apartado b) del parrafo 1
del Articulo 10.

181. Con respecto al inciso i) del apartado a) del parrafo 1 del Articulo 10, la Representante
del INTA reiter6 la preocupacion manifestada por la Representante del INTA en reuniones
anteriores acerca del uso del término “evocacion” que no es suficientemente claro y previsible.
Ademas, lamenté el hecho de que el principio de prioridad sélo se incorpora de manera
indirecta en el apartado b) del parrafo 1 del Articulo 10 mediante una referencia al parrafo 1
del Articulo 13. Con el fin de aportar mayor claridad, sugirié que se incorpore explicitamente
en el apartado b) del parrafo 1 del Articulo 10 una referencia al principio de prioridad.
Asimismo, propuso que se reunan los asuntos abarcados por el apartado b) del parrafo 1 del
Articulo 10 y el Articulo 13, en un solo articulo que aborde de manera exhaustiva la relacion
existente entre las indicaciones geograficas, las denominaciones de origen y las marcas.
Sefalo que la opcion A no ha contado con mucho apoyo por parte de las Delegaciones. Sin
embargo, en cuanto al inciso ii) de la opcién A, reiterd las preocupaciones de la
Representante del INTA con respecto a la factibilidad de la incorporacién de una referencia a
los “requisitos para utilizar la denominacién de origen o la indicacion geografica”, puesto que
resultara muy dificil para las oficinas de marcas verificar el cumplimiento de dichos requisitos
en el contexto de los procedimientos solicitud de marca.

182. El Representante de oriGIn solicitd aclaraciones sobre la expresion “respecto de
productos del mismo género” que figura en el inciso i) del apartado a) del parrafo 1 del
Articulo 10 y expreso particular interés en saber si el término “mismo género” se refiere a
productos idénticos o comparables. Con respecto al segundo inciso que dice “que perjudique
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o explote indebidamente su reputacion” se preguntod si la formulacion también se refiere a los
casos en los que el nombre es utilizado para designar géneros distintos de productos. Como
ilustracién, indicdé que mediante la experiencia de los productores en el ambito de las
indicaciones geograficas, se ha determinado que cada vez son mas frecuentes los casos de
imitacion o utilizacion indebida de la indicacion geografica que afecta a distintos géneros de
productos e incluso servicios. Con respecto al apartado b) del parrafo 1 del Articulo 10,
manifestod su preferencia por la opcion B, al tiempo que sugirié que se afiada al final del
parrafo la frase “Se anularan las marcas que se hayan registrado incumpliendo lo dispuesto
en el presente parrafo”. Por ultimo, se mostré a favor de que se suprima el parrafo 3 del
Articulo 10.

183. Refiriéndose a la frase que dice “las Partes Contratantes denegaran o invalidaran el
registro de una marca” que figura en el apartado b) del parrafo 1 del Articulo 10, la Delegacion
de Suiza sefiald que no todos los paises prevén procedimientos de invalidacion para sus
oficinas de marcas. Por lo tanto, sugirié que primero se proceda a identificar los distintos
casos existentes antes de que se proponga un mecanismo comun de invalidacion.

184. Refiriéndose al parrafo 3 del Articulo 10, la Delegacion de Chile considerd que a pesar
de que el actual Arreglo de Lisboa carece de una disposicion relativa a la homonimia, la
existencia de denominaciones de origen o indicaciones geograficas homoénimas ha sido
reconocida en la practica en el marco del Arreglo de Lisboa. Por lo tanto, estimo que el
parrafo 3 del Articulo 10 propuesto busca sencillamente codificar una norma que ya se aplica
en el marco del actual Arreglo de Lisboa. Ademas, dijo que en cualquier caso se debera
respetar el parrafo 3 del Articulo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.

185. A modo de resumen preliminar de los debates, el Presidente dijo con respecto a los
incisos i) y ii) del apartado a) del parrafo 1 del Articulo 10 que se podria tener en cuenta las
sugerencias del Representante del CEIPI para alinear las version francesa y la inglesa. El
caracter alternativo de los apartados del inciso i) del apartado a) del parrafo 1 del Articulo 10
podria aclararse mediante el uso de la palabra “0” al final del primer apartado. Si en definitiva
se decide incluir tres apartados en lugar de dos, como lo ha sugerido la Delegacion de la
Unién Europea, la misma palabra “0” también deberia afiadirse al final del segundo apartado.
El Presidente consideré evidente que el segundo apartado se aplica a distintos géneros de
productos. Asimismo, recordd la sugerencia formulada por la Delegacién de Francia de afiadir
las palabras “o evocacion” después de “toda utilizacion” en el parrafo introductorio del inciso i)
del apartado a) del parrafo 1 del Articulo 10 y de suprimir el texto entre corchetes al final del
primer apartado.

186. El Presidente concluyo a continuacion que se perfila un cierto consenso entorno a la
opcion B del apartado b) del parrafo 1 del Articulo 10, a pesar de que se podria aclarar que la
disposicién solo se aplicaria a las marcas con una fecha de prioridad posterior a la fecha en la
que se concedio la proteccion a la denominacion de origen o la indicacion geografica en la
Parte Contratante de que se trate. Refiriéndose a la sugerencia del Representante de oriGIn
de afadir la frase “Se anularan las marcas que se hayan registrado incumpliendo lo dispuesto
en el presente parrafo” al final del apartado b) del parrafo 1 del Articulo 10, el Presidente
opino que la preocupacion planteada por oriGIn ya ha sido atendida puesto que el texto ya
sefiala que “las Partes Contratantes denegaran o invalidaran el registro de una marca”. En
cuanto a la observacion formulada por la Delegacion de Suiza acerca de la posibilidad de que
la invalidacion no se realice ex officio, el Presidente descarté la posibilidad de retomar la
formulacién del Acuerdo sobre los ADPIC que plantea que la obligacion de denegar o invalidar
el registro de marcas ex officio, si la legislacion de la Parte Contratante lo permite, o a peticion
de una parte interesada. Puesto que nadie respaldo la opcion A, el Presidente dijo que el
Grupo de Trabajo seguira avanzando en su labor sobre la base de la opcion B unicamente.
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187. El Presidente observo que algunas Delegaciones se mostraron a favor de que se
suprima el parrafo 2 del Articulo 10, mientras que otras sugirieron que se suprima la referencia
a terceros en el subtitulo del parrafo. A este respecto, el Presidente opind que el subtitulo
podria decir “[presunciones de utilizacion ilicita]”. Con respecto al parrafo 3 del Articulo 10, el
Presidente sugirié que se mantenga la disposicion entre corchetes por el momento porque
una de las delegaciones se opone de manera muy clara a una disposicion sobre la
homonimia, mientras que otra apoya firmemente que se mantenga la disposicion en el
proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y otras siguen dudando. En cuanto al Articulo 11, dijo
que la primera frase podria modificarse a fin de que comience por “una denominacion
protegida en calidad de denominacién de origen registrada o una indicacioén geografica
protegida en calidad de indicacién geografica registrada”, al tiempo que tomo nota de la
solicitud de que se mantenga el texto actual del Arreglo de Lisboa, a saber, la frase “no podra
considerarse que haya asumido el caracter de denominacién genérica”.

188. La Delegacion del Peru indicé que el sistema de Lisboa esta estructurado de una
manera que permite que, en ultima instancia, sean las Partes Contratantes quienes decidan
acerca de la concesion de la proteccion en su territorio, una vez recibida la notificacion de un
nuevo registro efectuado en la Oficina Internacional. En otras palabras, corresponde a cada
Parte Contratante decidir, sobre la base de lo que disponga su legislacion nacional, si
concede o no la proteccion a una determinada denominacién de origen o indicacion
geografica. Siendo esta la situacion, la Delegacién opind que una disposicion sobre la
homonimia no sera necesaria en el Arreglo, tanto mas cuanto que ésta podria resultar
contraria a la legislacion de algunas Partes Contratantes. Ademas, en el Acuerdo sobre los
ADPIC, la homonimia so6lo se regula en el caso de los vinos.

189. El Presidente reiterd que en vista de las distintas opiniones expresadas sobre el

parrafo 3 del Articulo 10, la disposicion se mantendra entre corchetes por el momento.
Asimismo, opind que nada impide que se efectue el registro internacional de una
denominacion de origen o de una indicacion geografica en la Oficina Internacional y que el
problema se relaciona mas bien con la proteccion que las Partes Contratantes concederan en
ultima instancia. A este respecto, opind que el texto entre corchetes podria modificarse
levemente mediante la introduccién de una frase que diria “en el caso del registro
internacional de denominaciones de origen o indicaciones geograficas homonimas, las Partes
Contratantes determinaran qué proteccion otorgaran”. Esta frase dejaria claro que
correspondera a las Partes Contratantes decidir qué tipo de proteccion otorgaran respecto de
dichas denominaciones de origen o indicaciones geograficas.

190. La Delegacion de lItalia reiterd sus reservas en relacion con el parrafo 3 del Articulo 10 y
solicitd mas aclaraciones con respecto a la propuesta presentada por la Delegacion de la
Unién Europea en el caso del inciso i) del apartado a) del Articulo 10.

191. El Presidente recordo que la Delegacion de la Unidn Europea propuso que figuren tres
apartados en lugar de dos en el inciso i) del apartado a) del parrafo 1 del Articulo 10. El
primer apartado seria el mismo que el actual, sin el texto que figura entre corchetes, el cual
pasaria a figurar en un segundo apartado, mientras que el actual segundo se convertiria en el
tercer apartado del inciso objeto de examen. El Presidente entendié que la nueva estructura
propuesta prevé que en el caso de una determinada utilizacion que represente una
usurpacioén, imitacion o evocacion, se concedera proteccion en contra de la misma a los
productos del mismo género y a los productos de género distinto.

192. La Delegacion de Francia apoyo la propuesta formulada por la Delegacién de la Union
Europea de que figuren tres apartados en el inciso i) del apartado a) del parrafo 1 del
Articulo 10.
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193. Refiriéndose a una solicitud formulada por la Delegacion de Francia, el Representante
del CEIPI senalo6 que en el parrafo 3 del Articulo 10 la frase inglesa “shall determine what
protection” fue traducida al francés por “determine le type de protection”. A este respecto,
sugirié una pequefia modificacion en la version francesa, puesto que la palabra “type” resulta
poco clara en francés.

194. Refiriéndose a la solicitud de aclaracion formulada por el Representante del CEIPI, la
Secretaria indico que la diferencia entre “origine” y “provenance” radica en el hecho de que a
pesar de que los productos vengan de una cierta fuente o tengan una cierta proveniencia,
pueden tener su origen en otro lugar. A modo de ilustracion, la Secretaria se refirié al caso de
un producto ensamblado en un pais cuyos componentes han sido total o parcialmente
fabricados en otro pais. Con respecto a la pregunta formulada por el Representante del CEIPI
en cuanto al significado de la palabra “if’ en la version inglesa de la opcion B del apartado b)
del parrafo 1 del Articulo 10 y en particular si ésta se refiere al registro de la marcao a la
situacion planteada en el apartado a) del parrafo 1 del Articulo 10, la Secretaria indicd que en
la disposicion solo reproduce el texto acordado durante la reunién anterior del Grupo de
Trabajo pero admitié que es necesario encontrar una formulacién mas precisa. Refiriéndose a
la pregunta formulada por algunas delegaciones con respecto al significado de “productos del
mismo género” en el primer apartado del inciso i) del apartado a) del parrafo 1 del Articulo 10
y a si este término esta estrictamente relacionado con exactamente el mismo género de
productos o si se refiere también a productos que no son exactamente iguales, la Secretaria
recordo la explicacion dada durante la reunién anterior del Grupo de Trabajo sobre el hecho
de que los productos podian no ser idénticos si se utiliza la denominacion de origen o la
indicacion geografica en relacion con un producto que no proviene de la zona geografica de
origen de la denominacion de origen o de la indicacién geografica. En cuanto a si el texto se
refiere a los “productos del mismo género” en calidad de categoria, la Secretaria recordé que
no existe ningun sistema de clasificacion en ese ambito de la propiedad intelectual, al tiempo
que sugirié que quizas existan motivos para que se cree una. Con respecto a la propuesta de
introducir la nocion de “evocacion” en el parrafo introductorio del inciso i) del apartado a) del
parrafo 1 del Articulo 10, la Secretaria sefiald que la nocion de “evocacion” es muy similar a lo
que ahora se aborda en el segundo apartado del inciso i) del apartado a) del parrafo 1 del
Articulo 10, a saber, “que perjudique o explote indebidamente su reputacion”. A este
respecto, la Secretaria sefial6 ademas que en el apartado a) del parrafo 2 de articulo 22 del
Acuerdo sobre los ADPIC se utilizan las palabras “indique o sugiera” en la frase “la utilizacion
de cualquier medio que, en la designacion o presentaciéon del producto, indique o sugiera”, lo
que también podria reflejar una forma de evocacion. Asimismo, la Secretaria record6 que el
apartado b) del parrafo 2 del Articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé proteccion contra
actos de competencia desleal, ademas de los que se abordan en el apartado a) del parrafo 2
del Articulo 22.

195. Refiriéndose a la pregunta formulada por la Delegacién de Francia acerca de la nocion
de “terceros” en el parrafo 2 del Articulo 10, la Secretaria aclar6é que “terceros” se refiere a
aquellas partes que no tienen derecho a usar la indicacion geografica o la denominacion de
origen. La Secretaria observé ademas que el parrafo en si no se refriere a terceros, sino a la
utilizacion “en relacion con productos del mismo género”, lo que se consideraria ilegal. A este
respecto, se refirid a una explicacion que figura en la notas del documento LI/WG/DEV/7/4
que aclara que la utilizacion de marcas que contengan una indicacion geografica o una
denominacion de origen no seran consideradas ilegales si las mismas pertenecen a personas
autorizadas a utilizar la indicacidn geografica o la denominacion de origen en cuestion.
Refiriéndose al parrafo 3 del Articulo 10, la Secretaria indicé que la primera frase confirma
sencillamente la practica actual en el marco del Arreglo de Lisboa que consiste en que cada
vez que se presente una solicitud, la Oficina Internacional sélo se encargara de realizar un
examen formal de la misma y no de determinar si ésta se refiere o no a otra denominacién de
origen o indicacion geografica homonima. Afadié que la cuestion de la homonimia solo se
plantea si la Oficina Internacional recibe una declaracion denegatoria de proteccion de una
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Parte Contratante sobre la base de homonimia respecto de una denominacién de origen o una
indicacion geografica registrada o si, por el contrario, una Parte Contratante decide otorgar
proteccion a una denominacién de origen a pesar de la existencia de una denominacién de
origen o de una indicacién geografica homoénima. La Secretaria sefialé que la segunda y
tercera frase del parrafo 3 del Articulo 10, asi como la nota de pie de pagina reflejan las
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que abordan las cuestiones relativas a la
homonimia.

196. Con respecto al Articulo 11, la Secretaria confirmé que la diferencia entre la version
inglesa y la francesa sera corregida. En cuanto a los corchetes entre los cuales se
encuentran las palabras “No podra considerarse que una” en el texto inglés, la Secretaria
aclaré que la frase fue redactada de esa manera porque durante la reunion anterior se
establecio que la formulacion que figura en el actual Arreglo de Lisboa, a saber, “No podra
considerarse que haya asumido caracter genérico” no da cuenta fidedigna del texto original
francés del Arreglo de Lisboa. Refiriéndose a la pregunta formulada con respecto a la manera
en que fue redactada la segunda frase del Articulo 11, la Secretaria indicd que el Acuerdo
sobre los ADPIC y el Arreglo de Lisboa abordan las indicaciones genéricas de maneras
distintas. Por consiguiente, la Secretaria considera que resultaria mas adecuado reflejar de
alguna manera la formulacién del parrafo 6 del Articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC en el
Articulo 11, en lugar de afadir las palabras “o indicacion geografica” en la primera frase, pues
transmite la falsa impresion de que el asunto de las indicaciones genéricas se aborda de la
misma manera en ambos acuerdos.

197. La Delegacion de Australia se mostré muy preocupada con respecto al Articulo 10,
puesto que, en gran medida, dicta el nivel de proteccion en las Partes Contratantes, lo cual
representa una desviacion significativa de lo que prevén tratados como el Protocolo de
Madrid, el Arreglo de la Haya o el PCT que parecen estar mas centrados en los
procedimientos de concesidn de patentes que en imponer normas nacionales de proteccion.
Con respecto al parrafo 2 del Articulo 10, la Delegacién sefialé que el sistema juridico
australiano prevé la presuncion de inocencia, por lo que estimo que invertir la carga de la
prueba, asi como establecer una presuncion de utilizacion ilicita entrafaria grandes
repercusiones. Asimismo, la Delegacién dijo que tiene plena consciencia de la existencia de
algunos precedentes en los que la carga de la prueba fue invertida en determinadas
circunstancias, como en el caso del Articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el cual
establece que “se presumira que existe probabilidad de confusion”. Sin embargo, la
Delegacion opiné que dicha presuncion no es tan profunda como la presuncion de utilizacion
ilicita propuesta. Al tiempo que sefialé que algunas delegaciones ya han manifestado su
preocupacion acerca de los efectos extraterritoriales de ciertas disposiciones, la Delegacion
opind que el Articulo 11 tiene un efecto extraterritorial porque anula la soberania nacional de
las Partes Contratantes en relacion con las indicaciones genéricas. A este respecto, la
Delegacion se refirid a debates anteriores celebrados en otros contextos, en el seno de la
OMPI, sobre la importancia de la necesidad de proteger el dominio publico e inst6 a los
miembros del Grupo de Trabajo a reflexionar sobre la repercusion practica que dicha
disposicién podria generar.

198. A modo de comentario general, el Presidente sefal6é que el proyecto de Arreglo de
Lisboa revisado refleja la opinion compartida expresada por el Grupo de Trabajo durante
reuniones anteriores cuyo objetivo fue crear un instrumento que incorpore requisitos
sustantivos con respecto a la proteccion otorgada, no sélo a las denominaciones de origen,
sino también a las indicaciones geograficas. En cuanto al Articulo 11, el Presidente sefalo
que en lo que respecta a la interferencia con la soberania nacional, la adhesion a un tratado
internacional depende en ultima instancia de la decisidon que tome una nacion soberana. En
vista del apoyo manifestado por varias delegaciones a la sugerencia formulada por la
Delegacion de la Unidn Europea, el Presidente dijo que se incluiran tres apartados en el
inciso i) del apartado a) del parrafo 1 del Articulo 10. Asimismo, indicé que a pesar de las
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explicaciones aportadas por la Secretaria, la mayoria de las delegaciones prefiere que se
suprima el parrafo 2 del Articulo 10. Dijo ademas que al parecer existe un acuerdo para que
se tenga en cuenta la sugerencia formulada por la Delegacion de Suiza de dejar claro que la
denegacion o la invalidacion podra efectuarse tanto a peticiéon de una parte interesada como
ex officio. Con respecto al Articulo 11, el Presidente recordd que la Secretaria ha aclarado
que las palabras “deemed to have” fueron sustituidas por “considered to have” en la version
inglesa revisada para tener en cuenta las observaciones formuladas durante las reuniones
anteriores.

199. A pesar de la formulacion alternativa del parrafo 3 del Articulo 10 sobre la homonimia
sugerida por el Presidente, la Delegacion del Peru reiterd su peticion de suprimir el parrafo 3
del Articulo 10 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

200. La Delegacion de ltalia también reiterd su preferencia por la supresion del parrafo 3 del
Articulo 10 del texto, en el entendimiento, sin embargo, de que se mantendra la practica
actual del sistema de Lisboa relativa a la homonimia.

201. Alaluz del hecho de que dos delegaciones solicitaron que se suprima el parrafo 3 del
Articulo 10, el Presidente pregunté a las demas delegaciones si seria aceptable para ellas que
se suprima dicho parrafo, en el entendimiento de que en las notas de la version revisada del
proyecto de Arreglo de Lisboa revisado se dejara claro que la practica actual en el marco del
Arreglo de Lisboa relativa a la homonimia también sera mantenida en el proyecto de Arreglo
de Lisboa revisado.

202. La Delegacion de Chile recordd que la tarea del Grupo de Trabajo consiste en aportar
mejoras al Arreglo de Lisboa actual y no de simplemente mantenerlo en su estado actual. Por
consiguiente, se manifesto a favor de conservar el parrafo 3 del Articulo 10 en el proyecto de
Arreglo de Lisboa revisado.

203. El Presidente senald primero que nadie ha contestado la practica actual en el marco del
Arreglo de Lisboa que prevé que las denominaciones de origen homoénimas puedan ser
registradas. Sin embargo, dijo que debido a que no hay acuerdo en cuanto a lo que se
dispondra en relacion con el parrafo 3 del Articulo 10, entre dos miembros del Arreglo de
Lisboa y otro miembro del Grupo de Trabajo, reitera la solucion que ya ha propuesto.

204. El Representante del CEIPI sugiridé que se refleje la practica actual no sélo en las notas,
sino también en una declaracién concertada que debera ser adoptada por la conferencia
diplomatica.

205. El Presidente sugirié que se deje la cuestion partiendo del principio de que el parrafo 3
del Articulo 10 desaparecera de la nueva version del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado
pero que la Secretaria incluira una explicacion en la notas. Sobre la base de dicha
explicacién el Grupo de Trabajo podria entonces trabajar, en su debido tiempo, sobre la
elaboracion de una posible declaracion concertada.

206. La Delegacion de Chile solicitd primero una aclaracion a la Secretaria con respecto a la
funcién exacta de los Estados miembros de la OMPI que también son miembros del Grupo de
Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa sin ser parte en el actual Arreglo de Lisboa.
La Delegacion continué diciendo que el documento objeto de examen deja bastante claro que
la disposicidn en cuestidn esta entre corchetes y afiadié que ha recibido instrucciones claras
de la capital de su pais de apoyar la propuesta de conservar el parrafo 3 del Articulo 10 en el
proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. Ademas, la Delegacion dijo que no percibe que
exista un acuerdo general sobre la supresion de dicho parrafo entre los miembros del Grupo
de Trabajo. Dijo que, por el contrario, parecen existir distintas opiniones a este respecto. La
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Delegacion indicé que debera contactar con la capital de su pais para recibir nuevas
instrucciones con respecto a toda decision que implique la supresion del parrafo 3 del
Articulo 10 del texto objeto de examen.

207. El Presidente dijo que toda conclusion sobre el parrafo 3 del Articulo 10 sera pospuesta
hasta que la Delegacién de Chile haya tenido la oportunidad de recibir nuevas instrucciones
de la capital de su pais. En cuanto a la funcién de las delegaciones observadoras en el Grupo
de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa, el Presidente confirmé que los
observadores gozan de una situacién un poco distinta a la de los miembros actuales del
Arreglo de Lisboa y de la Union de Lisboa, al tiempo que también record6 que el objetivo del
ejercicio de revision en curso es elaborar un texto que allane el camino al aumento del
numero de miembros del Arreglo de Lisboa. El Presidente recordd que, como una posible
solucién de compromiso, esta planteada una propuesta que preveé la supresion, por el
momento, del parrafo 3 del Articulo 10 del texto pero que se afiadira una explicacion en las
notas y en una eventual declaracién concertada en la que se aclarara que la practica prevista
en el actual Arreglo de Lisboa sobre las denominaciones de origen homdnimas también se
mantendra en el marco del Arreglo de Lisboa revisado. Asimismo, el Presidente recordd que
ha preguntado a los miembros del Grupo de Trabajo si apoyarian la solicitud de eliminar el
parrafo 3 del Articulo 10 formulada por la Delegacion del Per( y apoyada por la de Italia y que
no se planted ninguna objecion al respecto. El Presidente concluyd diciendo que el Grupo de
Trabajo esperara la decision de la Delegacion de Chile para determinar si las delegaciones
estaran en condiciones de aceptar la propuesta de compromiso que él ha planteado sobre la
base de la sugerencia del Representante del CEIPI.

208. La Delegacion del Peru dijo que se reserva el derecho a objetar la formulacién del texto
explicativo que figurara tanto en las notas como en un proyecto de declaraciéon concertada,
como lo propuso el Presidente a modo de posible solucién de compromiso.

EXAMEN DEL ARTICULO 13 (CONTINUACION)

209. El Presidente indicé que el documento oficioso sobre el Articulo 13, de fecha 1 de mayo
de 2013, que ha sido preparado y distribuido por la Secretaria, representa un intento por
atender las distintas observaciones formuladas al respecto.?

210. El Presidente dijo que en la reunidn sobre asuntos de redaccion que convocd durante la
pausa para el almuerzo, justo antes del inicio del presente debate, también se formularon una
serie de sugerencias sobre la redaccion del documento oficioso de la Secretaria. El
Presidente ley6 dichas modificaciones ante el Grupo de Trabajo, al tiempo que indicé que
éstas seran reflejadas en la préxima version del documento oficioso.

211. En respuesta a una solicitud de la Delegacion de Suiza, el Presidente dijo que el
parrafo 1 del Articulo 13 se aplicara a toda marca que exista en una Parte Contratante distinta
de la Parte Contratante de origen.

212. La Delegacion del Iran (Republica Islamica de) primero advirtié que si no se redacta
meticulosamente, el Articulo 13 podria tener la capacidad de poner en peligro, por si solo,
todo el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. La Delegacion dijo que aun no logra entender
el significado de “teniendo en cuenta los intereses legitimos” y se pregunté si la intencién es
conferir enteramente a las jurisdicciones nacionales la competencia para tratar el asunto.

2 El documento oficioso figura en el Anexo lll.
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Ademas, se pregunto por qué no se han incluido plazos en la disposicion, al tiempo que
sefald que el parrafo 4 del Articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC si prevé un plazo
especifico.

213. El Presidente dijo que la frase “teniendo en cuenta los intereses legitimos” se basa en el
texto del Articulo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. Dijo que la Delegacion del Iran (Republica
Islamica de) ha sefialado con acierto que el Acuerdo sobre los ADPIC preveé varios plazos, no
so6lo en el parrafo 4 del Articulo 24, sino también en los parrafos 5y 7 del Articulo 24. Sin
embargo, en el contexto del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado habria que tratar fechas o
plazos totalmente distintos porque resultaria imposible establecer vinculos con las fechas de
aplicacién de dichas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en una determinada Parte
Contratante. En el contexto del parrafo 1 del Articulo 13 del proyecto de Arreglo de Lisboa
revisado, dicho plazo se menciona en la frase “antes de la fecha en la que haya quedado
protegida en dicha Parte Contratante una denominacién de origen o una indicacién geografica
registrada”.

214. La Delegacion de la Republica de la Republica de Moldova reiterd su peticion de
incorporar al final del parrafo 1 del Articulo 13 una restriccion similar a la que figura en el
parrafo 4 del Articulo 13, a saber, permitir la coexistencia entre las marcas anteriores y las
indicaciones geograficas o las denominaciones de origen a condicién de no inducir a error al
publico.

215. La Delegacion de la Unién Europea pidié mas aclaraciones acerca del significado de la
nocion de “intereses legitimos” en el parrafo 1 del Articulo 13 y de la frase “un derecho distinto
del que se menciona en los parrafos 1) a 3)” en el parrafo 4 del Articulo 13, puesto que
considera que el alcance que tendria el parrafo 4 del Articulo 13 aldn no esta claro.

216. La Delegacion de Francia dijo que la frase que figura al final del parrafo 1 del Articulo 13
que dice “ni el derecho a hacer uso de esa marca [...] o la indicacion geografica” deberia
mantenerse porque permite aclarar que se tendran en cuenta los distintos intereses en juego
y que ninguno se considerara mas importante que los demas. Ademas, dicha formulacion
también permite que el proyecto de disposicion refleje las excepciones de los derechos de
marca exclusivos que figuran en el Articulo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegacion
opind que el parrafo 1 del Articulo 13 se refiere mas bien al parrafo 5 que al parrafo 4 del
Articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por lo tanto, opind que una sola referencia a la
fecha en la que se haya conferido la proteccion sera suficiente. Recordd que varias
delegaciones han sugerido que se afiada “renovacion” a los intereses del propietario de la
marca en el Articulo 13. Con respecto a la sugerencia de la Delegacion de la Republica de
Moldova de incluir un requisito que permita la coexistencia a condicién de no inducir a error al
publico, la Delegacion se pregunté si dicho reconocimiento del derecho anterior de una marca
impedira futuros controles de la validez de las marcas. A este respecto, la Delegacion indico
que una marca puede inducir a error con el paso del tiempo. En cuanto al parrafo 4 del
Articulo 13, la Delegacién manifesté particular preocupacion acerca de las palabras que
figuran entre corchetes en la frase “el derecho de cualquier persona a usar [un término o
persona] [una denominacion de variedad vegetal o un nombre comercial], puesto que
considera que dichos términos son muy vagos y poco precisos. Con respecto a la segunda
serie de corchetes en particular, la Delegacion solicitd aclaraciones para entender a qué se
refiere realmente la nocion de “nombre comercial’. La Delegacion se pregunté en qué
momento debe considerarse que un nombre comercial ha sido adquirido y en virtud de cuales
leyes o regimenes juridicos deberia estar protegido.

217. Con respecto a la compatibilidad del parrafo 1 del Articulo 13 con el parrafo 5 del
Articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Representante de oriGIn dijo que en el parrafo 5
del Articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC la fecha de mayor importancia es la fecha en la
que se haya concedido la proteccion a la indicacion geografica o a la denominacion de origen
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en el pais de origen. Con respecto al parrafo 2 del Articulo 13, solicité mas aclaraciones para
entender a qué se refiere realmente dicha disposicion y si se refiere, por ejemplo, a los casos
de denominaciones de origen y de indicaciones geograficas homdnimas, como se ha debatido
anteriormente en la presente reunién del Grupo de Trabajo. Ademas, expreso su descontento
por el uso de mutatis mutandis en la formulacion del parrafo 2 del Articulo 13 porque las
disposiciones del parrafo 1 del Articulo 13 se refieren a las marcas anteriores, mientras que el
parrafo 2 del Articulo 13 aborda el caso de una denominacion de origen o una indicacion
geografica que podria ser idéntica o similar a una anterior.

218. Las Delegaciones de Georgia y de Rumania, asi como el Representante del CEIPI
respaldaron la sugerencia formulada por la Delegacién de la Republica de Moldova con
respecto al parrafo 1 del Articulo 13.

219. Las Delegaciones de ltalia, Serbia y Suiza compartieron las opiniones expresadas por el
Representante de oriGIn con respecto al parrafo 2 del Articulo 13.

220. Las Delegaciones de ltalia y de Suiza compartieron las preocupaciones expresadas por
la Delegacion de Francia acerca del alcance actual del parrafo 4 del Articulo 13.

221. La Delegacion de la Unién Europea se refirié a la solicitud de aclaracién que formuld
anteriormente acerca de la nocion de “intereses legitimos” que figura en el parrafo 1 del
Articulo 13 y opin6 que ademas de ser vaga, la manera en la que se ha redactado la
disposicién parece implicar que todo el sistema de proteccidon para una denominacion de
origen o indicacion geografica esta sujeto a la consideracion de los intereses legitimos de
todas las partes interesadas, a saber, de los propietarios de la marca anterior y de los
beneficiarios de la denominacion de origen o de la indicacion geografica. Dadas esas
circunstancias, la Delegacion solicité aclaraciones acerca de si el beneficiario de una
indicacion geografica o de una denominacion de origen podria entonces aducir que sus
intereses legitimos no han sido tomados en cuenta con el fin de obtener la denegacién o la
cancelacion del derecho de marca anterior.

222. La Delegacion del Peru solicitd que la disposicidn se coloque entre corchetes si el
parrafo 2 del Articulo 13 también se aplica a los casos de homonimia.

223. El Presidente sefald que el parrafo 2 del Articulo 13 ya se encuentra entre corchetes e
indico también que la nota 13.03 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado deja claro que la
disposicidn es necesaria para tratar la cuestion de las “denominaciones o indicaciones
coincidentes”.

224. La Delegacion del Peru sefialé que su intervencion anterior se basé en el hecho de que
la nota 13.03 se refiere a las “denominaciones o indicaciones coincidentes, sin que sean
necesariamente homoénimas”.

225. La Representante del INTA dijo que la primera frase del parrafo 1 del Articulo 13 que
figura en el documento LI/WG/DEV/7/2/Rev. ha desempefiado una funcién util, puesto que
implica el derecho de los propietarios de marcas a solicitar la denegacién o la invalidacion de
los efectos de una determinada denominacion de origen o indicacion geografica. Asimismo,
expreso sus dudas acerca de la referencia a los “intereses legitimos” que figura en el parrafo 1
del Articulo 13.

226. El Representante del CEIPI indico que las dos expresiones alternativas que figuran
entre corchetes en el parrafo 4 del Articulo 13 sélo se refieren a expresiones verbales, por lo
que se excluyen, por ejemplo, signos figurativos que podrian estar protegidos por derechos de
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autor. A titulo de ilustracion, se refirié al caso de un signo figurativo que no sélo incorpore un
logotipo, sino también una denominacién de origen o una indicacion geografica y pregunto si
segun el parrafo 4 del Articulo 13 el logotipo deberia dejar de ser utilizado.

227. El Presidente dijo que se ha proporcionado una guia valiosa para afinar aiun mas el
parrafo 1 del Articulo 13. La disposicion no impide que las Partes Contratantes cumplan con
sus obligaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. Tomo nota de la solicitud
formulada por varias delegaciones de también referirse al interés del publico en general al
final del parrafo 1 del Articulo 13, como lo propuso la Delegacion de la Republica de Moldova.
En vista del poco apoyo expresado a favor del parrafo 2 del Articulo 13 y de la utilizacion de la
expresion “mutatis mutandis”, el Presidente invitd a la Secretaria a que prepare una version
modificada de dicha disposicion. Con respecto al parrafo 4 del Articulo 13, el Presidente tomé
nota de las sugerencias formuladas, al tiempo que aclaré que el Articulo 8 del Convenio de
Paris prevé la proteccion de los nombres comerciales.

228. La Delegacion de la Unién Europea se mostré un poco incomoda por la sustitucion, en
el parrafo 1 del Articulo 13, de “teniendo en cuenta los intereses legitimos [...]” por “a
condicién de que se tengan en cuenta los intereses legitimos”, como se sugirié durante la
reunion sobre asuntos de redaccién convocada por el Presidente durante la pausa para
almorzar y sobre la cual informé al Grupo de Trabajo.

229. El Presidente dijo que la formulacién sugerida esta de hecho basada en la formulacién
del Articulo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.

230. En respuesta a una observacion formulada por la Delegacion de Francia, el Presidente
recordd que cuando se debatidé sobre el parrafo 4 del Articulo 13, la principal preocupacion
manifestada fue la de formular una definicion mas precisa de los derechos que abarcaria
dicha disposicion. Es exactamente lo que se intentd lograr con la frase “variedades vegetales
0 nombres comerciales”.

231. La Delegacion de la Unién Europea se declaro a favor de que en el parrafo 4 del
Articulo 13 se mantengan, por el momento, los corchetes en torno a “una denominacion de
variedad vegetal o un nombre comercial”’, asi como en torno a las palabras “término o
nombre”. En cuanto al parrafo 1 del Articulo 13, la Delegacion admitio que la disposiciéon
utiliza un texto que también figura en el Articulo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, pero
expreso sus dudas con respecto a si la situacion planteada en el parrafo 1 del Articulo 13
es totalmente comparable con la situacién prevista en el articulo 17 del Acuerdo sobre

los ADPIC.

232. El Presidente concluyo diciendo que se preparara una version revisada del parrafo 1 del
Articulo 13 que incluird dos opciones entre corchetes, a saber, “[teniendo en cuenta los
intereses legitimos [...]]" y “[a condicidén de que se tengan en cuenta los intereses legitimos]”.
En el parrafo 4 del Articulo 13, se suprimira la primera opcién que figura entre corchetes y se
conservara el texto de la segunda opcion entre corchetes para indicar que no se ha llegado a
un acuerdo sobre esa cuestion.

233. La Delegacion de Italia solicitd que la frase que figura entre corchetes en el parrafo 4 del
Articulo 13 no se refiera solo a “una denominacion de variedad vegetal” sino a “una
denominacion de variedad vegetal o una raza animal’.

234. El Representante del CEIPI se refirid de nuevo a la cuestion de la manera en que el
actual Sistema de Lisboa trata el registro internacional de denominaciones de origen que ya
no estan protegidas en la Parte Contratante de origen. Refiriéndose al parrafo 2 del Articulo 1
del actual Arreglo de Lisboa, en el cual se declara que las Partes Contratantes “Se
comprometen a proteger en sus territorios, segun los términos del presente Arreglo, las
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denominaciones de origen de los productos de los otros paises de la Unidn particular,
reconocidas y protegidas como tales en el pais de origen”, opiné que esto podria interpretarse
como el establecimiento de una obligacion de proteccion en la medida en que la
denominacion esté protegida en el pais de origen. En otros términos, si la proteccion cesa en
el pais de origen por un motivo u otro, la proteccion en virtud del registro internacional también
cesa automaticamente. Sin embargo, también se podria argumentar que el cese de la
proteccion dependera de una solicitud formal de cancelacion del registro internacional
presentada por el pais de origen. El parrafo 9 del Articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC
establece que “no impondra obligacion ninguna de proteger las indicaciones geograficas que
no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su pais de origen, o que hayan caido en
desuso en ese pais”. En el marco de una disposicion como esa, las Partes Contratantes
disponen de cierta flexibilidad para decidir si revocan la proteccion o no.

235. La Delegaciéon de Rumania convino en que se debe examinar cuidadosamente el
problema sefialado por el Representante del CEIPI. A este respecto, la Delegacion se
pregunto cual seria la solucion en el caso de una indicacion geografica proveniente de un pais
que ha dejado de existir.

236. Refiriéndose al ejemplo dado anteriormente por la Delegacién de Rumania, la
Delegacion del Peru dijo que cabe inferir que cuando un pais deja de existir y otro le sucede,
el Estado recientemente constituido hereda todas las obligaciones del anterior.

237. La Secretaria dijo que de hecho la situacion se presentd hace relativamente poco
tiempo en el contexto del Sistema de Lisboa, a saber, cuando Serbia y Montenegro se
separaron para formar dos paises distintos. En ese momento, existian dos registros
internacionales para los cuales Serbia y Montenegro era el pais de origen. Se trataba de
productos originarios de zonas geograficas ubicadas en Montenegro. Serbia continué
encargandose de lo que fue Serbia y Montenegro en calidad de Estado soberano, mientras
que Montenegro se convirtié en un nuevo Estado independiente. Tras la separacion,
Montenegro elaboré una declaracién en la que indicod que continuaria aplicando todos los
tratados en los que el antiguo Estado de Serbia y Montenegro era parte. Por consiguiente, la
condicion de miembro del antiguo Estado de Serbia y Montenegro ha sido retomada no sélo
por Serbia, sino también por Montenegro. Ademas, debido a que los dos registros
internacionales existentes se referian a productos originarios de Montenegro, éste fue, en lo
sucesivo, inscrito en el Registro Internacional como el pais de origen de dichos registros
internacionales.

EXAMEN DE LOS ARTICULOS 15, 16, 18, 19 'Y 20 Y DEL CAPITULO Il DEL PROYECTO
DE REGLAMENTO

238. Con respecto al apartado b) del parrafo 1 de la Regla 9 que establece que la
denegacion “se notificara en el plazo de un afio a partir de la fecha de recepcion de la
notificacion del registro internacional en virtud del Articulo 6.4)”, la Delegacion de la Union
Europea senald a la atencion del Grupo de Trabajo el hecho de que la Unién Europea podria
tener dificultades para cumplir con esta disposicion en algunos casos, en virtud de su
legislacion vigente. Con respecto al inciso iv) del parrafo 2 de la Regla 9, la Delegacién
solicité una confirmacion de que el objetivo de la propuesta es atender la situacion especifica
de los registros internacionales que son objeto de una denegacion parcial por una Parte
Contratante debido, en particular, a la posible coexistencia en virtud de la legislacién de esa
Parte Contratante de un derecho anterior, especialmente una indicacion geografica o una
denominacion de origen homoénima. Con respecto al inciso vi) del parrafo 2 de la Regla 9, la
Delegacion solicitd mas aclaraciones acerca de “los recursos judiciales o administrativos
previstos para impugnar la denegacioén, asi como los plazos de recurso aplicables” puesto que
considera que la cuestion no esta clara. Por lo tanto, se pregunto si en el caso de la Union
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Europea esto constituiria simplemente una indicacion de que la decision de la Comision de
denegar un determinado registro podria ser impugnada ante el Tribunal General de Justicia de
conformidad con las disposiciones pertinentes de los tratados de la Union Europea.
Asimismo, observo que el parrafo 3 del Articulo 15 establece que se ofrecera a las partes
interesadas una oportunidad razonable para cursar “peticiones a la Administracién
competente con el fin de que ésta notifique una denegacion respecto de un registro
internacional”, mientras que el parrafo 2 del Articulo 16 ofrece a las partes interesadas la
posibilidad de entablar negociaciones a fin de lograr el posible retiro de una denegacion. A
este respecto, la Delegacion solicitd aclaraciones a la Secretaria acerca de quién
exactamente sera considerado una parte interesada y sugirié que quizas dicha aclaracion
podria también figurar en las notas del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

239. La Delegacion de la Republica de Moldova se pregunt6 si el nombre de la
Administracién competente de la Parte Contratante que notifique una declaracion de
denegacion no deberia figurar también en dicha declaracion. Refiriéndose al parrafo 3 de la
Regla 9 en el que se prevé el envio de una copia de la notificacion de denegacion a la
Administracion competente de la Parte Contratante de origen en el caso de solicitudes
directas realizadas por los beneficiarios, la Delegacion opind que para aportar mayor claridad,
el correspondiente parrafo 4 del Articulo 15 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado debe
ser ajustado en consecuencia. Asimismo, solicité a la Secretaria mas aclaraciones con
respecto al inciso iv) del parrafo 2 de la Regla 9 para asegurarse de que lo ha entendido
correctamente. En cuanto al apartado b) del parrafo 1 de la Regla 10, la Delegacion sugirio
que se cambie la secuencia de la transmision de la informacion, ya que opina que resultaria
mas ldégico informar en primer lugar a la Administracion competente que presento la
notificacion irregular antes de informar a la Administracién competente de la Parte Contratante
de origen. Con respecto a la Regla 14, la Delegacion opind que la disposiciéon deberia indicar
también el tipo de productos a los cuales se aplicara el plazo provisional para garantizar que
el objeto de la proteccion de la denominacion de origen o de la indicacidon geografica esté
plenamente amparado. En cuanto a la Regla 16, la Delegacion pregunté si también es
posible emitir una renuncia parcial, no solo con respecto a ciertas Partes Contratantes, sino
también con respecto a ciertos productos.

240. Con respecto al parrafo 2 del Articulo 19, la Delegacion de Hungria opind que la manera
en que ha sido redactada la disposicién parece limitar los motivos para las invalidaciones de
indicaciones geograficas o de denominacion de origen registradas solo a los conflictos de
derechos anteriores. En otras palabras, esto significa que la proteccion de una indicacion
geografica o de una denominacién de origen no podria ser impugnada posteriormente sobre
la base de que dicha denominacion de origen o indicacion geografica ya no cumpla con los
requisitos basicos para ser protegida, como por ejemplo, los de definicion. La Delegacion
continud diciendo que una disposicion de este tipo seria en cierta medida inhabitual en el
ambito de los derechos de propiedad industrial puesto que no existe ningun precedente, en el
caso de otros titulos de propiedad intelectual, en el que la proteccién no pueda ser invalidada
posteriormente sobre |la base de que la misma ya no cumpla con los requisitos basicos para
obtener la proteccion. Asimismo, la Delegacion sefalé que puesto que la proteccion de una
denominacién de origen o de una indicacion geografica no esta limitada en el tiempo, la
proteccion otorgada podria ser eterna, a pesar de que no cumpla con la definicion basica de la
denominacion de origen o la indicacion geografica. La Delegacion continuo diciendo que
dicha disposicion también podria estar en conflicto con el marco juridico existente en el seno
de la Union Europea porque las indicaciones geograficas protegidas en la Unién Europea
pueden seguir siendo invalidadas posteriormente si los productos en el mercado parecen no
estar en conformidad con los requisitos previstos en las especificaciones del producto
establecidas en el parrafo 1 del Articulo 12 del Reglamento de la Unién Europea 510/2006. A
modo de conclusion, la Delegacion opiné que dicha disposicidon podria, quizas, constituir un
obstaculo para la adhesion de la Unidén Europea al Arreglo de Lisboa revisado.
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241. La Delegacion del Perd manifestd su desacuerdo con respecto al contenido del inciso iv)
del parrafo 2 de la Regla 9 y por consiguiente solicité que la disposicion se mantenga entre
corchetes, por el momento.

242. Con respecto a la duracion deseada del plazo provisional planteado en el parrafo 2 de la
Regla 14, la Delegacion de Francia indicé que la duracion en cuestion figura entre corchetes y
se pregunto por qué habria que establecer una duracion minima a este respecto. La
Delegacion continué diciendo que indicar una duracién maxima parece légico pero que no
logra entender el motivo por el que se estableceria una duracién minima, en particular porque
se podrian presentar casos en los que la cuestion podria resolverse rapidamente y otros en
los que un periodo mas largo seria necesario. Con respecto al Articulo 19, la Delegacion dijo
que en el caso de que un pais haya necesitado todo un afio para controlar la validez de una
denominacién de origen o de una indicacion geografica antes de otorgar la proteccion, resulta
dificil entender por qué seria necesario ampliar los motivos para la invalidacion por
incumplimiento de la definicion basica de la de denominacién de origen o de la indicacion
geografica que figuran en el parrafo 2 del Articulo 19. La Delegacion continud diciendo que
en virtud de la legislacion de la Unién Europea es posible que se pronuncie una cancelacion
siempre que un producto en el mercado deje de cumplir con las condiciones o requisitos para
el uso de una denominacién de origen o una indicacioén geografica protegida. A este respecto,
la Delegacion opind que esa situacion difiere levemente de la situacién examinada en el
Articulo 19, puesto que la cancelacion en virtud del Reglamento de la Unién Europea no se
refiere a la proteccion de la denominacion o de la indicacion en si, sino mas bien a los
requisitos basicos que debe cumplir la denominacion de origen o la indicacion geografica. En
otras palabras, la legislacion de la Union Europea se refiere mas bien a la supervision y la
verificacion por parte de las autoridades nacionales de los procedimientos de produccion y su
conformidad con los requisitos basicos.

243. Con respecto al parrafo 2 del Articulo 16, la Representante del INTA reiter6 sus
preocupaciones acerca de la referencia a posibles negociaciones a fin de lograr el retiro de la
denegacion porque opina que los derechos de marca anteriores no deberian ser objeto de
negociaciones entre Partes Contratantes. Ademas, sefialé que puesto que el caso de
terceros que se hayan visto afectados por una denegacion ya es abordado en el parrafo 5 del
Articulo 15 y que las normas generales del derecho internacional publico siempre han previsto
las negociaciones entre los paises para resolver sus controversias, considero que el parrafo 2
del Articulo 16 no es necesario. En cuanto al parrafo 2 del Articulo 19y a la luz de las
preocupaciones manifestadas por la Delegacion de Hungria, convino en que la disposicion
podria, quizas, formularse de manera mas amplia para aclarar que la invalidacion sobre la
base de un derecho anterior es sélo uno de los casos previstos por dicha disposicion.

244. La Delegacion de Rumania compartié las opiniones expresadas por la Delegacién de
Hungria con respecto al Articulo 19, asi como las opiniones de la Delegacion del Peru en
cuanto al parrafo 2 de la Regla 9.

245. Con respecto al apartado b) del parrafo 1 de la Regla 9 y a la observacion formulada por
la Delegacion de la Unidn Europea acerca de que podria encontrar ciertas dificultades para
cumplir con los plazos prescritos, la Secretaria solicitdé mas aclaraciones a la Delegacion de la
Unién Europea. Refiriéndose al parrafo 3 del Articulo 15, al parrafo 2 del Articulo 16 y a las
solicitudes de aclaracion sobre el término “partes interesadas”, la Secretaria indicé que dicho
término ya figura tanto en el Articulo 5 del actual Arreglo de Lisboa como en el Acuerdo sobre
los ADPIC. Asimismo, sefal6 que en el marco de ninguno de estos dos acuerdos se ha
establecido una definicion para dicho término. En cuanto a la sugerencia formulada por la
Delegacion de la Republica de Moldova con respecto al parrafo 2 de la Regla 9, a saber, que
la misma deberia también exigir que el nombre de la Administracion competente también sea
mencionado en la notificacion de denegacion, la Secretaria sefialé que esto ya ocurre en la
practica, puesto que el formulario utilizado para las denegaciones exige que se indique el
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nombre de la Administracion competente. La Secretaria ademas indico que la Regla 12 sobre
la notificacion de concesion de la proteccion también exige que se indique el nombre de la
Administracién competente y afadié que debido a que el procedimiento para obtener la
concesion de la proteccién es basicamente comparable al de una notificacion de denegacion
ya que un pais puede emitir una denegacion o una concesion de proteccion en el plazo de un
ano, resulta légico alinear la Regla 9 con la 12. Con respecto al parrafo 3 de la Regla 9 y al
parrafo 4 del Articulo 15, la Secretaria opiné que dichas disposiciones deberian alinearse
indicando expresamente en el parrafo 4 del Articulo 15 que en caso de solicitudes directas, la
notificacion de denegacion también debera remitirse a la Administracion competente.
Refiriéndose al inciso iv) del parrafo 2 de la Regla 9, la Secretaria sefialé que la referencia al
inciso ii) es erronea y que en su lugar la disposicion deberia hacer referencia al inciso iii). En
cuanto a la sugerencia de invertir el orden de las notificaciones planteadas en el apartado b)
del parrafo 1 de la Regla 10 a fin de que figure en primer lugar “Administraciéon competente
que haya enviado la notificacién de denegacion”, antes de “los beneficiarios o la persona
moral” o de “la Administracion competente de la Parte Contratante de origen”, la Secretaria
dijo que sin duda sera posible realizar dicha modificacion en el texto. Con respecto a la
Regla 14, la Secretaria indicé que ha tomado nota de la sugerencia formulada por la
Delegacion de la Republica de Moldova de incluir también informacién acerca del alcance de
la utilizacién provisional o, mas en concreto, acerca del tipo de utilizacion que seria permitido
durante el plazo provisional en los requisitos de la notificaciéon prevista en virtud de la

Regla 14. Con respecto a las “renuncias” previstas en la Regla 16 y a la pregunta formulada
por la Delegacion de la Republica de Moldova acerca de si seria posible presentar una
renuncia parcial que se refiera a determinados productos o utilizaciones, la Secretaria opin6
que en realidad la Delegacion de la Republica de Moldova se refiere a una limitacién y no a
una renuncia. A este respecto, la Secretaria aclaré que, contrariamente al sistema de Madrid,
dichas limitaciones no estan previstas en el marco del sistema de Lisboa. La posibilidad de
dar cabida a dichas limitaciones en el marco del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado
podria ser examinada por el Grupo de Trabajo. En cuanto al parrafo 2 del Articulo 19 y a la
pregunta formulada por la Delegacion de Hungria acerca de si la disposicion limitara de hecho
los motivos debido a los cuales se pronunciaria la invalidacion y en particular si ésta limitaria,
en sentido estricto, la posibilidad de pronunciar una invalidacion solo a los casos de no
conformidad con la definicion de la indicacion geografica o de la denominacion de origen, la
Secretaria se refirié a las observaciones formuladas por la Delegacion de Francia acerca de si
cuando se hace referencia a “invalidacion” también se hace referencia a “cancelacion”. A este
respecto, la Delegacién de Francia indicd que en el marco de la legislacién de la Union
Europea, si un producto no cumple con las especificaciones o ha dejado de cumplirlas, la
Comisién puede “cancelar” y no “invalidar” el registro correspondiente. La Secretaria tomo
nota de la solicitud formulada por la Delegacién del Peru de colocar el inciso iv) del parrafo 2
de la Regla 9 entre corchetes. Con respecto a la pregunta formulada por la Delegacion de
Francia acerca de por qué seria necesario tener una duracion minima en lugar de solo tener
una duracién maxima en el parrafo 2 de la Regla 14, la Secretaria recordd que la sugerencia
de indicar una duracion minima fue formulada en una de las reuniones anteriores. Con
respecto a la preocupacion expresada por la Representante del INTA acerca del parrafo 2 del
Articulo 16, la Secretaria recordd que los debates anteriores sobre la cuestidon no fueron
concluyentes, por lo que se decidié dejarlo tal como estaba en ese momento. La Secretaria
aclaré ademas que el objetivo del parrafo 2 del Articulo 16 es dejar totalmente claro que sigue
siendo posible entablar negociaciones después de que la denegacién haya sido pronunciada.
A este respecto, la Secretaria sefalo que en algunos casos las denegaciones han sido
retiradas posteriormente como resultado de negociaciones bilaterales entre Partes
Contratantes afectadas.

246. El Presidente concluyod diciendo que a raiz de una propuesta formulada por la
Delegacion de la Republica de Moldova, el parrafo 4 del Articulo 15 sera modificado para que
se incluya a la Administracion competente en la lista de aquellos que recibiran la notificacion
de denegacion de parte de la Oficina Internacional en el caso de solicitudes directas. En
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cuanto al parrafo 2 del Articulo 16, tomo nota de las preocupaciones expresadas por la
Representante del INTA y de las explicaciones de la Secretaria a este respecto. En cuanto al
Articulo 19, dijo que es necesario continuar la labor, en particular con respecto al parrafo 2. A
la luz de las preocupaciones expresadas por la Delegacion de la Union Europea con respecto
al apartado b) del parrafo 1 de la Regla 9 y al plazo para notificar una denegacion, el
Presidente sugirié que se coloque la indicacion “un afo” entre corchetes, por el momento.
Con respecto al parrafo 2 de la Regla 9, el Presidente indicé que el inciso iv) se colocara entre
corchetes a raiz de la solicitud formulada por la Delegacion del Perd. Con respecto al
apartado b) del parrafo 1 de la Regla 10, el Presidente confirmé que se invertira el orden de
los destinatarios de la comunicacién remitida por la Oficina Internacional. En cuanto a la
pregunta acerca de si la Regla 14 también deberia exigir la entrega de informacién acerca del
alcance de la utilizacion provisional y si este requisito deberia ser facultativo u obligatorio, el
Presidente invitd a la Secretaria a que prepare, para la proxima reunion del Grupo de Trabajo,
una version revisada de la Regla 14 que incluya una formulacion a estos efectos. En ese
mismo orden de ideas acerca de la Regla 14, el Presidente tomé nota de las preocupaciones
expresadas por la Delegacion de Francia sobre la duracion minima del plazo provisional. A
este respecto, el Presidente sugirié que se anadan otros corchetes en los que se indiquen una
duracion de dos afios después de la duracién de cinco afios propuesta que figura entre
corchetes. En cuanto a la Regla 16, el Presidente tomé nota de la duda que fue planteada
sobre si la renuncia es o sera posible en virtud de dicha disposicion.

247. La Delegacion de Francia aclaré que no ha solicitado que se incluyan corchetes
adicionales en el parrafo 2 de la Regla 14, sino que la palabras “no debera ser inferior a” se
coloquen entre corchetes.

248. En cuanto al Articulo19, la Representante del INTA dijo que el INTA acoge con agrado
que se haga referencia a los derechos anteriores pero se opone a que se establezca cualquier
tipo de limites a los motivos de invalidacion. Por consiguiente, habida cuenta del debate
sobre esa cuestion, se mostro firmemente a favor de que la formulacion se haga mas amplia a
fin de dejar totalmente claro y sin que haya a dudas que las futuras cancelaciones de términos
o denominaciones que, en primer lugar nunca han debido obtener proteccion en un
determinado pais, sigan siendo posibles.

249. Con respecto al titulo del Articulo 14, la Delegaciéon de Venezuela (Republica
Bolivariana de) sugirié que se sustituya el término “Subsanacion” por “Subsanar” en la version
en espanol del texto.

EXAMEN DEL ARTICULO 13 (CONTINUACION)

250. El Presidente indico que la Secretaria ha elaborado una version revisada del Articulo 13,
en un intento por reflejar el resultado de los debates anteriores del Grupo de Trabajo a este
respecto.3 A continuacion el Presidente invitd a los miembros del Grupo de Trabajo a
compartir sus primeras observaciones sobre el texto revisado del Articulo 13 y a expresar sus
opiniones acerca de si el texto propuesto para dicho Articulo podria incluirse en el resumen de
la Presidencia como anexo, en el entendimiento de que el texto propuesto también seria
incorporado en la version revisada del Arreglo de Lisboa revisado que sera preparado por la
Secretaria para la préxima reunion y que servira de base para futuros debates sobre dicha
cuestion.

8 El documento oficioso figura en el Anexo IV
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251. Con respecto al parrafo 1 del Articulo 13, la Delegacion del Iran (Republica Islamica de)
pidié una aclaracion acerca de si la frase “cuando una denominacion de origen registrada o
una indicacién geografica registrada esté en conflicto con un derecho anterior sobre una
marca cuyo registro se haya solicitado o efectuado” sélo se aplica a las marcas cuyo registro
se haya solicitado o efectuado antes de la fecha del registro de la denominacion de origen o
indicacion geografica. Ademas, la Delegacioén sugiridé que se suprima la frase “Teniendo en
cuenta los intereses legitimos del propietario de la marca, asi como los de los beneficiarios”
del parrafo 1 del Articulo 13, puesto que opina que la proteccion de los intereses legitimos del
propietario de la marca se aborda anteriormente en la misma disposicion. Con respecto a la
ultima frase del parrafo 3 del Articulo 13, la Delegacion sugirié que se sustituya la frase “de
manera que induzca a error al publico” por “induciendo a error al publico” porque considera
que la expresion “induzca a error al publico” significa que el acto de inducir a error al publico
debe ser intencional.

252. Con respecto al parrafo 4 del Articulo 13, el Representante del CEIPI dijo que recuerda
que se han expresado algunas reservas sobre las denominaciones de variedades vegetales
pero no si dichas reservas también se extienden a los nombres comerciales. En cuanto a las
denominaciones de variedades vegetales, sefialdé que segun el Convenio de la UPOV dichas
denominaciones deben ser puestas a disposicién del publico y por consiguiente no se podra
adquirir derechos con respecto a denominaciones de variedades vegetales.

253. La Delegacion de la Unién Europea apoyo la propuesta formulada por el Presidente de
anexar el texto revisado del Articulo 13 al resumen de la Presidencia y de incluirlo en una
nueva version del Arreglo de Lisboa revisado a fin de que sirva de base para futuros debates
sobre dicha cuestion.

254. La Delegacion de Italia reiterd su solicitud de que también se incluya una referencia a
las razas animales entre los corchetes que figuran en el parrafo 4 del Articulo 13.

255. Refiriéndose a la solicitud formulada por la Delegacion de ltalia, la Delegacién de la
Unién Europea sugirié que se utilice el término “animal breed” en lugar de “animal variety” en
la version inglesa para estar acorde con la legislacién de la Union Europea.

256. La Representante del INTA expreso algunas dudas con respecto a la frase “a condicion
de no inducir a error al publico” al final del parrafo 1 del Articulo 13. Continué diciendo que
incluso si entiende el motivo de la inclusion de esa formulacion, considera que deberia
redactarse de manera distinta puesto que la formulacién actual podria crear cierta
predisposicion en contra de las marcas y de las solicitudes de registro de marcas, en
particular porque también existen casos en los que la denominacién de origen o la indicacién
geografica puede inducir a error. En otras palabras, el principio en cuestion no deberia
utilizarse sélo en contra de las marcas anteriores sino que también deberia servir como un
posible motivo de denegacién o de invalidacion de una indicacion geografica o de una
denominacién de origende manera que el objeto de la denegacion o la invalidacion fuera
siempre la solicitud/registro que induce a error a los consumidores en el pais de la proteccion.
Con respecto a la frase “los intereses legitimos del propietario de la marca”, opin6 que los
intereses mencionados deben mantenerse en el parrafo 1 del Articulo 13, no sélo porque
también figuran en el Articulo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, sino porque el Articulo 13 no
trata solamente las excepciones limitadas que el propietario de la marca debe tolerar sino
también el derecho de la continuidad misma de la marca. Por ultimo, con respecto a la
situacién de prioridad, observo que la version revisada del Articulo 13 ha sido abreviada y
que, en particular, ha sido omitida la formulacién anterior que aclaraba cémo se determina la
situacion de prioridad. A este respecto, sugirid que se reintroduzca la formulacion original
para que quede totalmente claro que la situacion de prioridad debera siempre determinarse



LI/'WG/DEV/7/7
pagina 53

con respecto a la proteccion existente tanto para las indicaciones geograficas como para las
marcas, en la Parte Contratante de la proteccion, de conformidad con los principios de la
territorialidad.

257. Refiriéndose a la declaracion de la Representante del INTA respecto a que la situacion
debe determinarse siempre sobre la base de la fecha que se aplica en la Parte Contratante en
la que se solicitd la proteccion, la Secretaria se preguntd como la Representante del INTA
podria reconciliar este hecho con el apartado b) del parrafo 5 del Articulo 24 del Acuerdo
sobre los ADPIC, en el que se declara que los derechos de marca deben existir “antes de que
la indicacion geografica estuviera protegida en su pais de origen”.

258. La Representante del INTA dijo que probablemente el parrafo 5) del Articulo 24 del
Acuerdo sobre los ADPIC debe interpretarse como una regla de derechos adquiridos en el
contexto de la aplicacion del capitulo sobre las indicaciones geograficas del Acuerdo sobre los
ADPIC antes que como una regla general de coexistencia.

259. La Delegacion del Iran (Republica Islamica de) reiteré su solicitud de aclaracion acerca
del alcance de la palabra “anterior” en la frase “esté en conflicto con un derecho anterior sobre
una marca cuyo registro se haya solicitado o efectuado”.

260. El Presidente indicé que cada Parte Contratante tendra que encargarse de definir
“marca anterior” en su legislacion, incluso si en general se entiende que “marca anterior” se
refiere a la marca cuyo registro se haya solicitado, efectuado o adquirido mediante la
utilizacién de la misma antes de que se haya efectuado el registro internacional de la
denominacion de origen o de la indicacién geografica en cuestion.

261. En cuanto a la sugerencia de colocar “los intereses legitimos del propietario de la marca
anterior” entre corchetes en el parrafo 1 del Articulo 13, el Representante de la OMC sefiald
que en virtud de la jurisprudencia de la OMC acerca del significado de “intereses legitimos”,
éstos no se consideran iguales a los intereses juridicos.

262. La Delegacion del Iran (Republica Islamica de) reiterd su solicitud de que se coloque
entre corchetes la frase sobre los intereses legitimos del propietario de la marca.

263. El Presidente dijo que ante la ausencia de una orientacion clara por parte del Grupo de
Trabajo sobre el asunto, se colocara la frase entre corchetes.

EXAMEN DEL ARTICULO 10 (CONTINUACION)

264. Tras haber consultado con las autoridades de la capital de su pais, la Delegacion de
Chile confirmo su interés en que se conserve el parrafo 3 del Articulo 10 en el proyecto de
Arreglo de Lisboa revisado.

265. El Presidente recordd que durante los debates sobre el Articulo 10, el Grupo de Trabajo
acordo suprimir el parrafo 3 del Articulo 10 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado tras la
solicitud de dos Delegaciones, en el entendimiento de que la Secretaria preparara varias
notas que explicaran la situacion juridica actual en virtud del Arreglo de Lisboa revisado y que
una declaracion concertada aclarando la cuestion sera afadida posteriormente al proyecto de
Arreglo de Lisboa revisado. El Presidente también destaco el hecho de que la Delegacién del
Peru no esta en condiciones de apoyar una declaracion concertada o una nota sin primero
haber tenido la oportunidad de examinar los textos propuestos.
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266. La Delegacion de Chile solicitd mas aclaraciones acerca de la situacion de los
observadores en el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa, en particular,
coémo los intereses y las opiniones de los mismos seran reflejados en ejercicio de revision en
curso. La Delegacion sefialé ademas que algunas de las propuestas formuladas por otras
delegaciones observadoras, durante la presente reunién, han sido incorporadas en el texto del
proyecto de Arreglo de Lisboa revisado a pesar de que no hayan sido explicitamente
apoyadas por cualquier otra delegacion.

267. El Presidente indico que las propuestas planteadas por las delegaciones se tienen en
cuenta siempre que cuenten con apoyo suficiente en el seno de Grupo de Trabajo,
independientemente de que hayan sido formuladas por un observador o por un miembro
actual del Arreglo de Lisboa. A este respecto, el Presidente recordd que el Grupo de Trabajo
ha emprendido una labor colectiva con el objetivo de mejorar el marco juridico de la proteccion
de las denominaciones de origen y de las indicaciones geograficas. Indico ademas que toda
sugerencia o propuesta planteada por un observador siempre se tendra en cuenta si no ha
sido objetada o incluso apoyada explicitamente por el Grupo de Trabajo. De haberse
planteado entre los miembros actuales del Arreglo de Lisboa, la cuestién del parrafo 3 del
Articulo 10 se habria resuelto de la misma manera. El Presidente recordd que tras un claro
desacuerdo con respecto a la homonimia, planteé una soluciéon de compromiso para aclarar la
cuestion en una declaracion concertada que seria afiadida al proyecto de Arreglo de Lisboa
revisado. La Declaracion concertada aclararia explicitamente que la situacion juridica actual
en virtud del Arreglo de Lisboa no cambiara en el marco del Acuerdo de Lisboa revisado.

268. La Delegacion de Chile sefiald que ante la eventualidad de una falta de consenso en el
seno del Grupo de Trabajo acerca de la importancia de incluir una disposicion o no, ésta
siempre se ha reflejado colocando dicha disposicion entre corchetes en lugar de suprimirla.
Por lo tanto, la Delegacion dijo que no logra entender por qué la situacion deberia ser distinta
en el presente caso. Por ultimo, la Delegacion solicité que quede claro en el informe de la
reunion que no hubo consenso en la presente reunion del Grupo de Trabajo en torno a la
supresion del parrafo 3 del Articulo 10 y que la Delegacion de Chile tiene dudas con respecto
a la manera en que se estan tratando los intereses y las posiciones de los observadores en
los debates del Grupo de Trabajo.

269. La Delegacion del Peru solicitd que las reservas que expreso con respecto a la solucién
de compromiso propuesta por el Presidente también queden reflejadas en el informe de la
presente reunion.

270. Refiriéndose a las palabras introductorias del Director General al inicio de la presente
reunion, la Delegacion de Venezuela (Republica Bolivariana de) recordo la importancia de
atraer un mayor numero de miembros al sistema de Lisboa. A la luz de este hecho, la
Delegacion apoy¢ la solicitud formulada por la Delegacion de Chile de mantener entre
corchetes el parrafo 3 del Articulo 10 en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, tanto mas
cuanto que el Grupo de Trabajo no esta elaborando el texto final durante la presente reunion.

271. En un intento por superar las dificultades con respecto al parrafo 3 del Articulo 10, el
Presidente propuso que se afada una nota de pie de pagina al Articulo 10 que indique que el
parrafo 3 ha sido suprimido, en el entendimiento de que se presentara una declaracién
concertada que sera redactada por la Secretaria sobre la cuestién de la homonimia
anteriormente abordada en el parrafo 3 del Articulo 10. El Presidente confirmé ademas que
quedara debidamente reflejado en el informe de la presente reunidon que no hubo consenso
sobre la cuestion entre las delegaciones que participaron en la reunion del Grupo de Trabajo,
incluidos los observadores.
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272. La Delegacion de Chile recordd que ha recibido la instruccion de solicitar que el
parrafo 3 del Articulo 10 se mantenga en el texto. A la luz de la nueva propuesta planteada
por el Presidente, la Delegacién pidié mas tiempo para examinarla y para consultar con la
capital de su pais.

273. La Delegacion de Hungria sefiald que la practica utilizada por otros Grupos de Trabajo,
para dar respuesta a distintas preocupaciones, en casos similares, consiste en hacer
referencia a la situacion en una nota de pie de pagina y a ofrecer la posibilidad a las
delegaciones de debatir la cuestion en reuniones posteriores. Por consiguiente, la Delegacion
dijo que respalda plenamente la solucién de compromiso propuesta por el Presidente.

274. La Delegacion de Francia primero recordd que el Grupo de Trabajo inicid sus labores
con la disposicion de escuchar las opiniones de los observadores y de tener en cuenta sus
contribuciones. En ese contexto, la Delegacion indico que la propuesta planteada por el
Presidente parece ser una solucién de compromiso perfectamente aceptable.

275. Ante la ausencia de alguna objecién particular, el Presidente consideré que la solucion
de compromiso que propuso ha sido respaldada por el Grupo de Trabajo, con la excepcion de
una delegacion que ha solicitado mas tiempo para examinarla.

LABOR FUTURA

276. Refiriéndose a la labor futura, el Presidente recorddé que ya habia sefialado a la atencion
de los miembros del Grupo de Trabajo el parrafo 4 y el inciso iii) del parrafo 6 del documento
de trabajo LI/WG/DEV/7/2/Rev. en los que se establece que en funcidn de los progresos
realizados durante la presente reunion cabe prever la convocacion de una conferencia de
revision en 2014 o 2015, lo que a su vez exigiria una decisién por la Asamblea de la Unidn de
Lisboa en el presente afio 2013. Afadié que el documento de trabajo también se refiere a la
posibilidad de que la Asamblea de la Unién de Lisboa establezca “un calendario para la
conclusion del examen del sistema de Lisboa en dicha conferencia de revision”. Continud
diciendo que en el inciso iii) del parrafo 6 se invita al Grupo de Trabajo, cuando sea posible, a
formular “recomendaciones sobre las orientaciones que podria suministrar la Asamblea de la
Union de Lisboa” a la Oficina Internacional con respecto a la preparacion de la conferencia de
revision. En vista de los progresos realizados durante la presente reunion, el Presidente se
refirio a las dos situaciones posibles que habia evocado anteriormente. En el marco de la
primera situacion, el Grupo de Trabajo estaria en condiciones para recomendar a la Asamblea
de la Unidn de Lisboa que se convoque una conferencia diplomatica en 2014 0 2015y que la
Asamblea de la Unién de Lisboa tome la decision durante el otofio de 2013. En ese caso, se
celebrarian dos reuniones adicionales del Grupo de Trabajo, una en diciembre de 2013 y otra
en el primer semestre de 2014, ademas de una reunién preparatoria que servira para preparar
el terreno para la conferencia diplomatica y para tomar decisiones sobre los asuntos
relacionados con la convocacién de la misma. El Presidente dijo que entiende que esta
reunion preparatoria se celebraria inmediatamente después de la novena reunién del Grupo
de Trabajo que tendria lugar durante el primer semestre de 2014. La segunda situacién
posible consistiria en acordar una hoja de ruta durante la presente reunién del Grupo de
Trabajo. La hoja de ruta incluiria las siguientes acciones: presentar la hoja de la ruta, de
haberse acordado una, a la Asamblea de la Union de Lisboa durante el otofio de 2013,
solicitar a ésta que tome nota de la misma y que otorgue al Grupo de Trabajo el mandato de
avanzar en su labor guiandose por las orientaciones de la hoja de ruta. A continuacion se
celebrarian las dos reuniones previstas, a saber, la octava reunién en diciembre y la novena
durante el transcurso del primer semestre del afo. El Presidente indicé que sobre la base de
los resultados de la novena reunion durante el primer semestre del proximo afo, el Grupo de
Trabajo estaria en condiciones de acordar una recomendacion para la Asamblea de la Union
de Lisboa sobre la convocacion de una conferencia diplomatica en 2015, al tiempo que la
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decision formal de convocar una conferencia diplomatica seria tomada por la Asamblea de la
Union de Lisboa durante el otofio de 2014. Después de eso, se celebraria otra reunion del
Grupo de Trabajo, probablemente en noviembre o diciembre de 2014, ademas de un comité
preparatorio inmediatamente después de dicha reunion. Por ultimo, la conferencia
diplomatica se celebraria entonces en 2015, en funcioén de la decision que la Asamblea tome
en 2014. El Presidente invité a los miembros del Grupo de Trabajo a que expongan sus
opiniones acerca de esas dos situaciones posibles a fin de tener una visién mas clara de sus
posiciones a ese respecto y poder establecer conclusiones bien definidas sobre la labor
futura.

277. La Directora General Adjunta, Sra. Wang Binying, manifest6é su agradecimiento por la
atmosfera de trabajo fecundo, el espiritu de equipo y los progresos considerables realizados
por el Grupo de Trabajo. Indicé ademas que esta de acuerdo con el resumen que ha hecho el
Presidente sobre la labor realizada hasta la fecha y dijo que estd en manos de las
delegaciones decidir cual sera el resultado de los esfuerzos realizados en los ultimos afios.
Ademas, opind que la revision del Arreglo de Lisboa es necesaria y que el Arreglo de Lisboa
revisado, tal como se esta formulando sera de gran interés para todos, no soélo para las Partes
Contratantes actuales, sino también para los eventuales nuevos Estados miembros.

278. La Delegacion de la Republica de Moldova opiné que el Grupo de Trabajo necesitara
como minimo dos reuniones mas para culminar la elaboracion de un proyecto de Arreglo de
Lisboa revisado que resulte satisfactorio para la mayoria de las partes interesadas, por lo que
expreso una clara preferencia por la segunda situacion propuesta por el Presidente.

279. La Delegacion de Rumania expresé su preferencia por la primera situacion porque
considera que el texto esta suficientemente maduro.

280. La Delegacion de Hungria compartié la opinidén expresada por la Delegacion de
Rumania y también manifestd su preferencia por la primera situacion propuesta por el
Presidente. Sin embargo, dijo que si otras delegaciones opinan que se necesita mas tiempo
para debatir cuestiones pendientes, esta dispuesta a aceptar la segunda situacion.

281. La Delegacion de Italia compartio la opinion expresada por la Delegacion de la
Republica de Moldova y también considerd que se necesita mas tiempo. Por lo tanto, también
expreso su respaldo a la segunda situacion.

282. La Delegacion del Iran (Republica Islamica de) compartio las opiniones expresadas por
las Delegaciones de ltalia y de Moldova. La segunda situacion constituiria una mejor opcion,
en particular, porque es necesario compartir los resultados de los avances realizados por el
Grupo de Trabajo con los Estados que no son Partes Contratantes de la Union de Lisboa y
que no hayan participado en el ejercicio de revision en curso. Por lo tanto, la Delegacion
sugirio que se encuentre una mejor manera de comunicar con los Estados miembros de la
OMPI en general a fin de sefialar a su atencion la labor que ha sido realizada hasta la fecha
por el Grupo de Trabajo y de ese modo tratar de recoger sus contribuciones y observaciones.

283. La Delegacion de Suiza opind que el Grupo de Trabajo ha alcanzado un nivel de
madurez que haria posible avanzar hacia una conferencia diplomatica cuanto antes, por lo
que apoyo la primera situacién propuesta por el Presidente.

284. La Delegacion de Francia opind que las dos préximas reuniones del Grupo de Trabajo
podrian servir para resolver otras cuestiones importantes en las que permanecen ciertas
dificultades, como en el caso de los derechos anteriores. En todo caso, la Delegacion opind
que dos reuniones del Grupo de Trabajo bastaran para resolver toda cuestién pendiente. Por
lo tanto, considerd que seria Util recomendar a la Asamblea de la Union de Lisboa que
convoque una conferencia diplomatica durante el otofio de 2013.
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285. La Delegacion del Peru compartio las opiniones expresadas por las Delegaciones de la
Republica de Moldova y de ltalia y se mostré a favor de la segunda situacion propuesta por el
Presidente.

286. Las Delegaciones de Georgia, Portugal y Serbia compartieron la opinidon expresada por
la Delegacion de Rumania, puesto que consideran que seria imposible culminar la redaccion
de un texto claro y satisfactorio en el transcurso de las dos préximas reuniones del Grupo de
Trabajo. Por lo tanto, apoyaron la primera situacion propuesta por el Presidente.

287. Refiriéndose a la sugerencia formulada por la Delegacion del Iran (Republica Islamica
de) de encontrar una mejor manera de comunicar con los Estados que no son Partes
Contratantes de la Union de Lisboa, la Delegacién de Australia indicé que si los documentos
de trabajo se distribuyeran con anterioridad entre los Estados miembros de la OMPI en
general, con el fin de que formulen comentarios, el Grupo de Trabajo podria recibir
importantes contribuciones para la elaboracién de distintos proyectos de texto.

288. En respuesta a la observacion formulada por la Delegacion de Australia, el Presidente
aclaré que los documentos de trabajo son siempre distribuidos con mucha antelacién a cada
reunion, al tiempo que se ha creado un foro electronico para compartir observaciones.

289. La Delegacion de Italia aclaré su posicion y dijo que en realidad apoya la primera
situacion propuesta por el Presidente.

290. La Delegacion del Iran (Republica Islamica de) también aclard su posicion e indicd que
podria apoyar la primera situacion, en el entendimiento de que una conferencia diplomatica no
se celebrara antes de 2015.

291. La Delegacion de la Republica de Moldova convino con la Delegacion del Iran
(Republica Islamica de) y apoy6 la idea de celebrar una conferencia diplomatica en 2015.

292. El Presidente observo que solo algunas delegaciones se han mostrado a favor de
formular una recomendacion a la Asamblea de la Unién de Lisboa en 2013, mientras que
varias delegaciones opinan que con el fin de preparar de manera apropiada el terreno para la
conferencia diplomatica se necesitara probablemente mas tiempo. El Presidente se pregunto
si estas opiniones podrian ser reconciliadas proponiendo en la recomendacion a la Asamblea
de la Unidn de Lisboa el afio 2015 como plazo tentativo para la celebracion de la conferencia
diplomatica, dandole de esta manera a la Asamblea de Lisboa la posibilidad de examinar

en 2014 los progresos realizados y al mismo tiempo de contemplar la posibilidad de celebrar
una tercera reunion del Grupo de Trabajo en el segundo semestre de 2014 si resulta
necesario.

EXAMEN DE CUESTIONES PENDIENTES

293. El Presidente invitd a las delegaciones a hacer uso de la palabra para abordar toda
cuestion pendiente.

294. La Delegacion de la Unidon Europea manifestd su preocupacion acerca de la disposicion
del inciso iii) del parrafo 1) del Articulo 28 que dice que “en virtud del Tratado constituyente de
la organizacion intergubernamental, se aplica una legislacion que otorga proteccion respecto
de las denominaciones de origen y/o indicaciones geograficas de conformidad con lo
dispuesto en la presente acta”. Mas en concreto, la Delegacion opind que la disposicion
plantea una condicidn muy exigente para que las organizaciones intergubernamentales
puedan adherirse al Arreglo de Lisboa revisado, por lo que solicité que se coloque la frase
entre corchetes con el fin de dar lugar a una reflexion mas profunda y quizas a una



LI/'WG/DEV/7/7
pagina 58

comparacion con disposiciones equivalentes previstas por otros instrumentos internacionales
para determinar la formulaciéon que resultaria apropiada para el caso del inciso iii) del
parrafo 1) del Articulo 28.

295. En lo que respecta a la posibilidad de comparar la disposicién del Articulo 28 con
disposiciones similares de otros tratados de la OMPI, como ha mencionado la Unién Europea,
la Secretaria sefiald que en el estudio sobre las condiciones que deben satisfacer las
organizaciones intergubernamentales para adherirse al Arreglo de Lisboa, que consta en el
documento LI/WG/DEV/2/3, se proporciona esa informacién en un anexo.

296. Refiriéndose a la Regla 25 que dice “El presente reglamento entrara en vigor el [...]", el
Representante del CEIPI dijo que ha entendido que el reglamento sera aprobado al mismo
tiempo que el Arreglo de Lisboa revisado. Por consiguiente, durante la conferencia
diploméatica todavia no se estara en condiciones de saber cuando entraran en vigor el Arreglo
de Lisboa revisado y el Reglamento, por lo que sugirié que se suprima toda la Regla 25.

297. La Delegacion de Italia solicité aclaraciones a la Secretaria con respecto al significado
de la expresion “y viceversa” al final de la frase del inciso ii) del apartado b) del parrafo 4 del
Articulo 22.

298. El Presidente senal6 que la misma formulacion es utilizada en otros tratados de la OMPI
como el Tratado de Beijing o el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.

299. La Secretaria aclaro que las palabras “y viceversa” se refieren al hecho de que las
organizaciones intergubernamentales no podrian votar si uno o varios de sus Estados
miembros ya han votado, mientras que si, por el contrario, ninguno de sus Estados miembros
lo ha hecho, la organizacion intergubernamental podra entonces votar.

300. Refiriéndose al Articulo 28, la Delegacion del Peru reiteré que la legislacion de la
Comunidad Andina no contempla la posibilidad de que las organizaciones
intergubernamentales sean titulares de derechos de denominaciones de origen.

301. La Delegacion de Tailandia solicitd aclaraciones con respecto al procedimiento de
registro en virtud del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. La Delegacion entendioé que en
el caso de que su pais pase a ser Parte en el Arreglo de Lisboa revisado, el procedimiento de
registro prevé que si Tailandia presenta una solicitud de registro ante la OMPI, la Oficina
Internacional procederia a registrar la indicacion geografica en el Registro Internacional. El
hecho de que ninguna de las Partes Contratantes del Sistema de Lisboa deniegue la
proteccion a la solicitud de registro internacional presentada por la Delegacién de Tailandia
significaria que su indicacién geografica quedaria protegida en el marco del sistema de Lisboa
en todas las Partes Contratantes. La Delegacion formulé dos preguntas a este respecto. En
primer lugar, la Delegacion sefiald que solo dispone de una ley sobre la proteccion de las
denominaciones de origen. Por lo tanto, la Delegacion preguntd qué pasaria en el caso de
que los alcances de la proteccidon de una indicacion geografica y de una denominacion de
origen no sean los mismos. En segundo lugar, la Delegacion preguntd si Tailandia tendria
que pagar tasas a todas las Partes Contratantes del Arreglo de Lisboa revisado. La ley sobre
indicaciones geograficas en Tailandia prevé que si alguien desea obtener la proteccion de una
indicacion geografica en Tailandia, él o ella debera pagar una tasa de solicitud. La
Delegacion se preguntd cual seria la cuantia de las tasas que Tailandia tendria que pagar a
las demas Partes Contratantes para garantizar la proteccion de sus indicaciones geograficas
si mas de cien paises pasaran a ser parte del Arreglo de Lisboa revisado. A este respecto, la
Delegacion sugirio que se disefie un sistema similar al de los sistemas de Madrid y del PCT
que permiten la designacion de una o varias Partes Contratantes en las que se solicita
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proteccion. Por ultimo, la Delegacion sugirié que la OMPI prepare un diagrama en el que se
explique el procedimiento de registro en el marco del Arreglo de Lisboa revisado y que se
publique en el sitio Web de la OMPI.

302. La Secretaria dijo que aunque en algunos paises la legislacion nacional distingue entre
denominaciones de origen e indicaciones geograficas, en el seno del Grupo de Trabajo
siempre se ha considerado que por el hecho de que el Arreglo de Lisboa revisado presente
dos definiciones, una para las denominaciones de origen y la otra para las indicaciones
geograficas, no todos los paises tendran que preverlas en sus legislaciones nacionales. En
otras palabras, los paises podran continuar previendo sélo las indicaciones geograficas o las
denominaciones de origen y las indicaciones geograficas por separado. Sin embargo, la
Secretaria aclaré que los paises que solo disponen de una ley sobre las indicaciones
geografica también tendran que brindar proteccion a las denominaciones de origen en el
marco de esa misma ley sobre las indicaciones geograficas. En la situacion inversa, a saber,
cuando un pais dispone de dos definiciones en su legislacion nacional, éste podra solicitar un
registro internacional tanto para las denominaciones de origen como para las indicaciones
geograficas, en virtud del Arreglo de Lisboa revisado, bajo esos dos titulos de proteccion
diferentes. La Secretaria especificdé ademas que aquellos paises que soélo prevén las
indicaciones geograficas en sus legislaciones nacionales como en el caso de Tailandia
tendran, en principio, solo la posibilidad de registrar sus indicaciones geograficas en virtud del
Arreglo de Lisboa revisado como indicaciones geograficas. Por consiguiente, éstas quedarian
protegidas en todas las demas Partes Contratantes como indicaciones geograficas.
Refiriéndose a la pregunta sobre las tasas, la Secretaria sefialé que la formulacion que figura
en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado es la misma que aparece en el Arreglo de Lisboa
actual, en lo concerniente a las tasas exigidas, a saber, que se debera pagar una tasa unica
de 500 francos suizos a la Oficina Internacional por el registro de una denominacién de origen
o de una indicacion geografica. La Secretaria continué diciendo que el Arreglo de Lisboa
revisado no contiene ninguna disposicion sobre tasas de designacion sencillamente porque en
el marco del sistema de Lisboa los registros internacionales son protegidos automaticamente
en todas las demas Partes Contratantes del Arreglo. El sistema de Lisboa difiere del sistema
de Madrid en el que los solicitantes no s6lo deben pagar una tasa a la Oficina Internacional,
sino también a las Partes Contratantes que hayan designado en su registro internacional de
una marca.

303. El Presidente recordo que el Grupo de Trabajo esta también laborando sobre la base de
que el Arreglo de Lisboa revisado brindara el mismo nivel de proteccion para las
denominaciones de origen y para las indicaciones geograficas.

304. Refiriendose al parrafo 1 del Articulo 9, la Representante del INTA se pregunto si la
disposicién prevé en realidad que si la Parte Contratante decide conceder una proteccién mas
amplia de la que se concede en el marco del Arreglo, la misma tendria que ser concedida
tanto a las denominaciones de origen como a las indicaciones geogréficas, o si se debe
interpretar que el parrafo 1 del Articulo 9 permite a la Parte Contratante conceder distintos
niveles de proteccion a las denominaciones de origen y no a las indicaciones geograficas.

305. El Presidente sefald que en el parrafo 1 del Articulo 9 parece no existir restricciones
que puedan impedir que la Parte Contratante conceda distintos niveles de proteccion a las
denominaciones de origen y a las indicaciones geograficas, por lo que opiné que se trata de
una cuestidon que valdria la pena examinar durante la préxima reunion.

306. El Presidente indicé que aun queda una cuestion sin resolver con respecto al parrafo 3
del Articulo 10 y a ese respecto recordd que el Grupo de Trabajo apoyd su propuesta de
suprimirlo, en el entendimiento de que en la proxima version del proyecto de Arreglo de
Lisboa revisado se anadira una nota de pie de pagina al Articulo 10 en la que se declarara
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que nada de lo previsto en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado alterara la actual
practica del Arreglo de Lisboa con respecto a las denominaciones de origen y las indicaciones
geograficas homénimas.

307. La Delegacion de Chile dijo que esta de acuerdo con lo que ha propuesto el Presidente
con respecto al Articulo 10, a saber, que la Secretaria preparara una declaracién concertada
en la que se reflejara la practica del Arreglo de Lisboa con respecto a las indicaciones
geograficas y las denominaciones de origen homénimas. La Delegacion afiadié que lo que ha
entendido es que dicha declaracion concertada sera incluida en el proyecto de Arreglo de
Lisboa revisado como una nota de pie de pagina del Articulo 10 y que sera debatida durante
la proxima reunién.

308. La Delegacion del Peru solicito mas aclaraciones acerca de la solucién de compromiso
propuesta por el Presidente y pregunté de forma particular si se elaborara una declaracion
concertada como tal o si se tratara de una nota de pie de pagina que sera anadida al proyecto
de Arreglo de Lisboa revisado. En todo caso, la Delegacion recordd que reserva su posicion
en la materia hasta que se encuentre en condiciones de examinar el contenido de la nota de
pie pagina o el de la declaracién concertada.

309. El Presidente aclar6 que la nota de pie de pagina del Articulo 10 planteara los
elementos principales de una posible declaracién concertada que podria ser anexada al
proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

310. La Delegacion de Chile dijo que ha entendido que la Secretaria preparara el texto de
una declaracion concertada que sera debatida durante la proxima sesion. En todo caso, el
contenido de dicha declaracion concertada reflejara la practica prevista por el Arreglo de
Lisboa actual con respecto a las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas
homonimas.

311. La Delegacion especificod que la pregunta que formuld anteriormente consistia en saber
si la declaracion concertada tomara la forma de una nota de pie de pagina o de un anexo del
Arreglo de Lisboa revisado.

312. El Presidente dijo que, por el momento, se podria optar por una nota de pie de pagina
que indique que, a peticion del Grupo de Trabajo, la Secretaria ha preparado el texto de una
posible declaracion concertada.

313. Por ultimo, el Presidente recordd que, durante la reunion anterior, el Grupo de Trabajo
tomé nota de la voluntad expresada por la Delegacion de la Union Europea de que se
organice un taller sobre solucidon de controversias en el marco del sistema de Lisboa en
paralelo con una de las reuniones del Grupo de Trabajo en 2013. El Presidente confirmo que
en la primera semana de diciembre de 2013, en paralelo con la octava reunién del Grupo de
Trabajo, esta prevista una conferencia de medio dia de duracién sobre solucién de diferencias
en el marco del sistema de Lisboa y que la Secretaria preparara un documento con
informacion concreta sobre solucion de controversias a los fines de facilitar los debates en la
conferencia.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DiA: OTROS ASUNTOS

314. No hubo intervenciones en relacién con este punto.
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PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DiA: APROBACION DEL RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

315. El Grupo de Trabajo aprobo el resumen de la Presidencia en la forma en que
consta en el presente documento.

316. Se publicara en el sitio Web de la OMPI un proyecto del informe completo de la séptima
reunion del Grupo de Trabajo para que las Delegaciones y los Representantes que hayan
participado en la misma puedan formular comentarios. Una vez esté publicado en el sitio Web
de la OMPI, se informara a los Representantes al respecto. Los participantes contaran con un
plazo de un mes contado a partir de la fecha de publicacién para formular comentarios, fecha
tras la cual se pondra a disposicion en el sitio Web de la OMPI una version con indicacion de
los cambios, en la que constaran todos los comentarios recibidos de los participantes. Se
pondran también en conocimiento de los participantes los comentarios y la version con
indicacion de cambios, y se otorgara un plazo para presentar comentarios finales sobre dicha
version. Seguidamente, el informe sera publicado en el sitio Web de la OMPI sin indicacion
de cambios, y en él se dejara constancia de los comentarios finales y se indicara la fecha de
publicacion definitiva. El informe se considerara aprobado esa misma fecha, de lo que se
dejara constancia en la proxima reunién del Grupo de Trabajo.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DiA: CLAUSURA DE LA REUNION

317. El Presidente clausurd la reunion el 3 de mayo de 2013.

[Siguen los Anexos]
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Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa
(Denominaciones de Origen)

Séptima reunion
Ginebra, 29 de abril a 3 de mayo de 2013

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

aprobado por el Grupo de Trabajo

1. El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa (Denominaciones de
Origen) (en adelante, “el Grupo de Trabajo”) se reunié en Ginebra del 29 de abril al 3 de mayo
de 2013.

2. Estuvieron representadas en la reunion las siguientes Partes Contratantes de la Uniéon de
Lisboa: Argelia, Costa Rica, Francia, Georgia, Hungria, Iran (Republica Islamica del), Italia,
México, Peru, Portugal, Republica Checa, Republica de Moldova, Serbia (13).

3. Estuvieron representados en calidad de observadores los siguientes Estados: Alemania,
Angola, Australia, Benin, Brasil, Brunei Darussalam, Colombia, Chile, Estados Unidos de
América, Federacion de Rusia, Indonesia, Iraq, Lituania, Madagascar, Myanmar, Pakistan,
Republica de Corea, Rumania, Sudan, Suiza, Tailandia, Venezuela (Republica Bolivariana

de) (22).

4. Participaron en la reunion, en calidad de observadores, Representantes de las siguientes
organizaciones intergubernamentales internacionales: Organizacion Mundial del
Comercio (OMC) y Union Europea (UE) (2).

5.  Participaron en la reunion, en calidad de observadores, los Representantes de las
siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociacion Brasilefia para la
Propiedad Intelectual (ABPI), Asociacion de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA),
Asociacion Internacional de Marcas (INTA), Asociacion Internacional para la Proteccion de la
Propiedad Intelectual (AIPPI), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Intelectual
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(CEIPI), Health and Environment Program (HEP), MARQUES (Asociacion de Propietarios
Europeos de Marcas) y Organization for an International Geographical Indications Network
(oriGIn) (8).

6. La lista de participantes figura en el documento LI/WG/DEV/7/INF/1 Prov. 2."

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DiA: APERTURA DE LA REUNION

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

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

8. El Sr. Mihaly Ficsor, (Hungria) fue elegido por unanimidad Presidente. El Sr. Behzad
Saberi Ansari (Iran (Republica Islamica del)) y el Sr. Miguel Aleman Urteaga (Peru) fueron
elegidos por unanimidad Vicepresidentes.

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

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

10. El Grupo de Trabajo aprobé el proyecto de orden del dia (documento
LI/WG/DEV/7/1 Prov.) sin modificaciones.

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

11. El Grupo de Trabajo tomo nota de la aprobacion, el 26 de abril de 2013, del informe de la
sexta sesion del Grupo de Trabajo, que figura en el documento LI/WG/DEV/6/7, de
conformidad con el procedimiento establecido en la quinta sesion del Grupo de Trabajo.

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

12. Los debates se basaron en los documentos LI/WG/DEV/7/2 Rev., LIIWG/DEV/7/3,
LI/WG/DEV/7/4 y LI/IWG/DEV/7/5. El Grupo de Trabajo examino detalladamente los Capitulos |
a IV del Proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y las reglas correspondientes del Proyecto de
Reglamento, y abordd asimismo los capitulos restantes centrandose en las cuestiones
sefaladas por las delegaciones.

13. Tras un debate exhaustivo sobre el Articulo13 del Proyecto de Arreglo de Lisboa que
figura en el Anexo | del documento LI/WG/DEV/7/2 Rev., el Presidente concluyé que el
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documento oficioso presentado por la Secretaria, modificado durante los debates (véase el
Anexo del presente documento), quedara incorporado en el Proyecto de Arreglo de Lisboa
revisado que preparara la Secretaria para la siguiente sesion y servira de base para los
debates sobre el Articulo 13.

Labor futura

14. El Presidente confirmé que la préxima reunion del Grupo de Trabajo sera convocada en
diciembre de 2013, y recordé a la vez que se ha previsto la organizacion de una conferencia de
medio dia de duracién sobre solucion de controversias en el marco del sistema de Lisboa como
evento paralelo a dicha reunién y que la Secretaria preparara un documento con informacion
concreta sobre solucion de controversias a los fines de facilitar los debates en la conferencia.

15. El Presidente reiter6 que los debates de la siguiente reunidn se centraran en el examen
de versiones revisadas del Proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y del Proyecto de
Reglamento, que seran preparadas por la Secretaria y distribuidas con mucha antelacién a la
proxima reunion. En particular, la Secretaria avanzara en su labor guiandose por las
orientaciones suministradas por el Grupo de Trabajo en la reunién en curso y velara por que
todos los comentarios y propuestas queden debidamente reflejados en dichas versiones
revisadas.

16. Enlo que respecta a la estructura global del Proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y del
Proyecto de Reglamento, el Presidente confirmo que la Secretaria seguira avanzando en su
labor sobre la base de un unico instrumento que abarque tanto las denominaciones de origen
como las indicaciones geograficas, en el que se contemple un Unico y elevado nivel de
proteccion para ambos elementos, manteniendo al mismo tiempo dos definiciones separadas, y
en el entendimiento de que se aplicaran las mismas disposiciones sustantivas a las
denominaciones de origen y las indicaciones geograficas.

17. El Presidente inst6 a todos los participantes a presentar observaciones y formular
propuestas a la Secretaria en el foro electrénico que ha sido establecido con ese fin,
recordando, ademas, que dichas observaciones y propuestas seran publicadas con fines de
informacion exclusivamente y sin perjuicio de la funcion del Grupo de Trabajo y de los debates
formales que en él se celebran.

18. El Presidente concluyd que, habida cuenta de los progresos realizados en la reunién en
curso, el Grupo de Trabajo conviene en que se formule una recomendacion a la Asamblea de
la Unidén de Lisboa en el sentido de aprobar, en su periodo de sesiones de 2013, la
convocacion en 2015 de una conferencia diplomatica para la adopcién de un Arreglo de Lisboa
revisado, dejandose en manos de un comité preparatorio la decision de las fechas y el lugar
precisos de la misma. El Presidente indicé que, en su periodo de sesiones de 2014, la
Asamblea de la Union de Lisboa estara en condiciones de tomar nota de los progresos
realizados en el Grupo de Trabajo.

19. El Presidente aclaré, ademas, que en la hoja de ruta que se seguira hasta entonces se
prevén dos reuniones del Grupo de Trabajo, una en diciembre de 2013 y una en el primer
semestre de 2014, a las que podria seguir una reunion adicional del Grupo de Trabajo en el
segundo semestre de 2014 si este ultimo lo considera necesario.

20. El Presidente sefial6 el deseo del Grupo de Trabajo de que la Secretaria dé a conocer
mas las actividades del Grupo de Trabajo asi como el Proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y
el Proyecto de Reglamento con miras a promover una toma de conciencia y fomentar debates
entre los miembros de la Unién de Lisboa y los demas Estados miembros de la OMPI.
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PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DiA: OTROS ASUNTOS

21. No se realizaron intervenciones en relacion con este punto del orden del dia.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DiA: APROBACION DEL RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

22. El Grupo de Trabajo aprobé el resumen de la Presidencia en la forma en que
consta en el presente documento.

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

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DiA: CLAUSURA DE LA REUNION

24. El Presidente clausurd la reunion el 3 de mayo de 2013.
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Articulo 13
Salvaguardias respecto de otros derechos

1)  [Derechos de marca anteriores] Sin perjuicio de lo dispuesto en los Articulos 15y 19,
cuando una denominacion de origen registrada o una indicacion geografica registrada esté en
conflicto con un derecho anterior sobre una marca cuyo registro se haya solicitado o efectuado
o haya sido adquirido de buena fe, la proteccion de dicha denominacion de origen o indicacion
geografica en esa Parte Contratante no prejuzgara la posibilidad de registro ni la validez del
registro de la marca, ni el derecho a hacer uso de la marca [teniendo en cuenta] [a condicién de
que se tengan en cuenta] los intereses legitimos [del propietario de la marca asi como los de
los] [de los] beneficiarios de los derechos respecto de la denominacion de origen o la indicacion
geografica y a condicidon de no inducir a error al publico.

[2) [Derechos anteriores sobre otra denominacion de origen o indicacion geografica] Sin
perjuicio de lo dispuesto en los Articulos 15 y 19, si una denominacién de origen registrada o
una indicacion geografica registrada contiene una denominacion o indicacion también
contenida en otra denominacién de origen o indicacién geografica ya protegida en una Parte
Contratante, dicha Parte Contratante podra proteger ambas denominaciones de origen o
indicaciones geograficas, [teniendo en cuenta] [a condicidon de que se tengan en cuenta] los
intereses legitimos de los beneficiarios de dichas denominaciones de origen e indicaciones
geograficas y a condicidon de no inducir a error al publico.

3) [Nombre de persona utilizado en la actividad comercial] Las disposiciones de la presente
Acta no prejuzgaran en modo alguno el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de
operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial,
excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al publico.

4)  [Derechos basados en [denominaciones de variedades vegetales o razas animales o
nombres comerciales] utilizados en el curso de operaciones comerciales] Las disposiciones de
la presente Acta no prejuzgaran el derecho de toda persona a usar [una denominacion de
variedad vegetal o de raza animal o un nombre comercial] en el curso de operaciones
comerciales, (respecto de la cual)(respecto del cual) haya sido adquirido de buena fe un
derecho distinto de los que se mencionan en los parrafos 1) a 3) en una Parte Contratante
determinada antes de la fecha en la que haya quedado protegida en dicha Parte Contratante
una denominacioén de origen o una indicacion geografica registrada, excepto cuando [dicha
denominacién de variedad vegetal o de raza animal o dicho nombre comercial] se use de
manera que induzca a error al publico].

[Sigue el Anexo Il]
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Documento oficioso de la Secretaria

Articulo 13
Salvaguardias respecto de otros derechos

1)  [Derechos de marca anteriores] Con sujecion a los Articulos 15y 19, cuando una
denominacion que constituye una denominacion de origen registrada, o una indicaciéon que
constituye una indicacion geografica registrada, entren en conflicto con un derecho sobre una
marca cuyo registro se haya solicitado o efectuado, o haya sido adquirido de buena fe, en una
Parte Contratante mediante el uso antes de la fecha en que en esa Parte Contratante se
proteja una denominacion de origen registrada o una indicacion geografica, la proteccion de
esa denominacion de origen o indicacion geografica en la Parte Contratante no prejuzgara la
posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca, ni el derecho a hacer uso de esa
marca, teniendo en cuenta los intereses legitimos del propietario de la marca anterior, asi como
los de los beneficiarios de los derechos sobre la denominacién de origen o la indicacion
geografica.

[2) [Derechos anteriores respecto de otra denominacién de origen o indicacién geografica]
Las disposiciones del parrafo 1) se aplicaran mutatis mutandis cuando una denominacién que
constituye una denominacién de origen registrada o una indicacién que constituye una
indicacion geografica registrada, entren en conflicto con un derecho anterior sobre otra
denominacion de origen o indicacion geografica.]

3) [Nombre de persona utilizado en la actividad comercial] Las disposiciones de la presente
acta no prejuzgaran en modo alguno el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de
operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial,
excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al publico.

4)  [Derechos basados en otros términos o nombres utilizados en el curso de operaciones
comerciales] Las disposiciones de la presente acta no prejuzgaran en modo alguno el derecho
de toda persona a hacer uso de [un término o0 nombre][la denominacién de una variedad
vegetal o nombre comercial] en el curso de operaciones comerciales y respecto del cual un
derecho distinto de los mencionados en los parrafos 1 a 3 haya sido adquirido de buena fe en
una determinada Parte Contratante antes de la fecha en que una denominacién de origen
registrada o una indicacion geografica registrada pasen a estar protegidas en esa Parte
Contratante, excepto cuando ese término o nombre se usen de manera que induzca a error al
publico.

[Sigue el Anexo V]
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Documento oficioso de la Secretaria

Articulo 13
Salvaguardias respecto de otros derechos

1)  [Derechos de marca anteriores] Sin perjuicio de lo dispuesto en los Articulos 15y 19,
cuando una denominacioén de origen registrada o una indicacion geografica registrada esté en
conflicto con un derecho anterior sobre una marca cuyo registro se haya solicitado o efectuado
o haya sido adquirido de buena fe, la proteccion de dicha denominacion de origen o indicacion
geografica en esa Parte Contratante no prejuzgara la posibilidad de registro ni la validez del
registro de la marca, ni el derecho a hacer uso de la marca [teniendo en cuenta] [a condicién de
que se tengan en cuenta] los intereses legitimos [del propietario de la marca asi como los de
los] [de los] beneficiarios de los derechos respecto de la denominacion de origen o la indicacion
geografica y a condicién de no inducir a error al publico.

[2) [Derechos anteriores sobre otra denominacion de origen o indicacion geografica] Sin
perjuicio de lo dispuesto en los Articulos 15 y 19, si una denominacion de origen registrada o
una indicacién geografica registrada contiene una denominacion o indicacion también
contenida en otra denominacién de origen o indicacion geografica ya protegida en una Parte
Contratante, dicha Parte Contratante podra proteger ambas denominaciones de origen o
indicaciones geograficas, [teniendo en cuenta] [a condicidon de que se tengan en cuenta] los
intereses legitimos de los beneficiarios de dichas denominaciones de origen e indicaciones
geograficas y a condicion de no inducir a error al publico.

3) [Nombre de persona utilizado en la actividad comercial] Las disposiciones de la presente
Acta no prejuzgaran en modo alguno el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de
operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial,
excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al publico.

4)  [Derechos basados en [denominaciones de variedades vegetales o razas animales o
nombres comerciales] utilizados en el curso de operaciones comerciales] Las disposiciones de
la presente Acta no prejuzgaran el derecho de toda persona a usar [una denominacion de
variedad vegetal o de raza animal o un nombre comercial] en el curso de operaciones
comerciales, (respecto de la cual)(respecto del cual) haya sido adquirido de buena fe un
derecho distinto de los que se mencionan en los parrafos 1) a 3) en una Parte Contratante
determinada antes de la fecha en la que haya quedado protegida en dicha Parte Contratante
una denominacioén de origen o una indicacion geografica registrada, excepto cuando [dicha
denominacién de variedad vegetal o de raza animal o dicho nombre comercial] se use de
manera que induzca a error al publico].

[Fin del Anexo IV y del documento]



