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|. Introduccién

1. Ene Programay Presupuesto de laOMPI para el bienio 2000-2001 (documento
A/34/2, pagina 144) se ha previsto e “examen del Reglamento del Arreglo de Lisboa, con
ayuda de uno o mas consultores y de un Comité de Expertos que ha de convocar € Director
General, y la presentacion de propuestas de modificacion del Reglamento ala Asamblea de la
Union de Lisboaen e 2001”. Asimismo se ha previsto que “el Comité de Expertos celebrara
dos sesiones en € bienio”.

2. El presente documento ha sido establecido para la primera sesién del mencionado
Comité, que llevara por nombre “Grupo de Trabajo sobre la modificacion del Reglamento del
Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origen y su Registro
Internacional”. En él se exponen las principal es dificultades de aplicacién o de interpretacion
gue se han planteado a la Oficina Internacional en € marco de la administracién del sistema
de Lisboay, para ciertos casos, se dan ideas de las soluciones posibles y de las modalidades
de su puesta en practica. En esta etapa del proceso, no se ha preparado un proyecto de
disposiciones modificadas pues a parecer es ante todo necesario que € Grupo de Trabgo se
pronuncie sobre las cuestiones que se plantean a continuacion. En funcion de los debates que
tengan lugar en el marco de este Grupo de Trabajo y de los principios u orientaciones de ellos
resultantes, se presentaran propuestas de modificaciones a Grupo de Trabajo en su segunda
sesion y éstas seran sometidas ala Asamblea de la Unién de Lisboa en2001, de conformidad
con lo previsto en el Programay Presupuesto de la OMPI para el bienio 2000-2001.

3. Con excepcion de la modificacion del baremo de tasas aplicables en e marco del
sistema de Lisboa, que fue objeto de una decisién adoptada por la Asamblea de la Unién de
Lisboa el 29 de septiembre de 1993 (con efecto €l 1 de enero de 1994), las Ultimas
modificaciones del Reglamento del Arreglo de Lisboa fueron adoptadas5 de octubre de 1976
y entraron en vigor € 1 de enero de 1977. Desde esa fecha, ha habido una evolucion
importante en la esfera de las denominaciones de origen, y ello tanto a nivel nacional como
regional e internacional.

4. A nivel naciona primeramente, cabe sefialar sobre todo que una definicién de la
denominacion de origen idéntica o muy similar ala que figuraen € Arreglo de Lisboa
(Articulo 2.1) y aplicable a todos los productos o a algunos de €llos Unicamente (vinos y
licores, por ejemplo) figura en lalegisacion de més de 50 paises. No obstante, estas
legislaciones nacionales son diferentes de un pais a otro; en efecto, puede tratarse, por
giemplo, de unaley especificarelativa alas denominaciones de origen, de unaley relativa
tanto a las denominaciones de origen como a las indicaciones geograficas, de una ley sobre
los vinos y licores o de una ley sobre las marcas.

5. A nive regional, cabe sefidar que la Unidn Europea (tres de cuyos Estados miembros
son parte en e Arreglo de Lisboa, asaber: Francia, Italiay Portugal) ha creado un sistemade
normas comunitarias minimas para los vinos con denominaciones de origen de los Estados
miembros, normas reunidas en una categoria comunitaria (vinos de calidad producidos en una
region determinada). La Union Europea ha creado también un sistema comunitario relativo a
la proteccion de las indicaciones geograficas y de las denominaciones de origen de los
productos agricolas y alimenticios (Reglamento CEE N° 2081/92 del Consgo, de fecha 14 de
julio de 1992). Este sistema, denominado “AOP-IGP’ ha permitido € registro de varios
centenares de denominaciones de origen. Asimismo cabe poner de relieve que el Protocolo
para la armonizacion de las normas de propiedad intelectual del MERCOSUR, creado
mediante el Tratado de Asuncion de 26 de marzo de 1991 (que vincula ala Argentina, el
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Brasil, el Paraguay y el Uruguay), el Acuerdo de Cartagena, Decision N° 344 (que vincula
desde el 1 de enero de 1994 a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perty Venezuela) y el Protocolo
paralarevison de la Convencion de Ameérica Central para la proteccion de la propiedad
industrial, de 30 de noviembre de 1994 (que vincula a Costa Rica (parte en €l Arreglo de
Lisboa) El Salvador, Guatemalay Nicaragua) retoman la definicion de denominacion de
origen tal como figuraen el Articulo 2.1) del Arreglo de Lisboa

6. A nivel internacional, ademas de |os acuerdos bilaterales concertados entre varios
paises, €l Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con e Comercio (ADPIC), que figura como Anexo a Acuerdo por el gue se establece la
Organizacion Mundial del Comercio (OMC), merece especia atencion, sobre todo en la
medida en que las denominaciones de origen conforme a Arreglo de Lisboa son
necesariamente indicaciones geograficas en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC.

Este Acuerdo, cuyas disposiciones se hicieron obligatorias €l 1 de enero de 1996 para un
nimero determinado de paisesy el 1 de enero de 2000 para ciertos paises en desarrollo y

de economia de transicién, miembros de la OMC?, contiene una Seccién3, titulada
“Indicaciones geogréficas’ compuesta de tres articul os que, respectivamente, definen las
indicaciones geogréficas y su proteccion (Articulo 22), prevén una proteccién adiciona de las
indicaciones geogréaficas para los vinos y bebidas espirituosas (Articulo 23) y prevén
excepciones a la proteccidn creada, asi como la celebracion de negociaciones internacionales
(Articulo 24). En particular, € Articulo 23.4) prevé que se entablen negociaciones en el
Consgjo de los ADPIC en relacion con e establecimiento de un sistema multilateral de
notificacion y registro de las indicaciones geograficas de vinos que sean susceptibles de
proteccién en los Miembros participantes en ese sistema.

7.  Tratdndose del Arreglo de Lisboa, cabe destacar que son 19 |os paises actual mente
obligados por e Arreglo®. Desde su entrada en vigor, el 25 de septiembre de 1966, se
registraron en virtud de este Arreglo 835 denominaciones de origen, de las cuales 766 siguen
vigentes. Por lo que se refiere a estas Ultimas, se inscribieron en el Registro Internacional 62
denegaciones de proteccion relativas a 51 registros internacionales. El motivo de la
denegacion més frecuentemente citado por las Administraciones de los paises contratantes es
gue la denominacion de origen cuyo registro se solicita entra en conflicto con una marca
anterior protegida en € pais en cuestion. Losvinosy las bebidas espirituosas son los
productos que con mas frecuencia abarcan |os registros internacionales efectuados en virtud
del Arreglo de Lisboa

8.  El presente documento enumera toda una serie de puntos que es preciso examinar en el
marco de la revision propuesta del Reglamento del Arreglo de Lisboa. Estos puntos no
figuran por orden de importancia Sino que se presentan en un orden que se esfuerza por seguir
la cronologia del procedimiento internacional. Ademas, lalista de estos puntos no es de
ninguna manera exhaustiva;, cualquier otra cuestion que los participantes del Grupo de
Trabajo desearan que se abordase podra pues plantearse y debatirse en € marco del Grupo de
Trabgjo.

Segun € Articulo 66.1) del Acuerdo sobre los ADPIC, |os paises menos adelantados miembros
de laOMC no estan obligados a aplicar ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC (en
particular las relativas a las indicaciones geograficas) durante un periodo de diez afios que
expirael 1 de enero de 2006.

Argdlia, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Edovaquia, Francia, Gabon, Haiti,
Hungria, Israd, Italia, México, Portugal, Republica Checa, Togo, Tlnez y Yugodavia.
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9. Coné fin defacilitar e examen de los puntos expuestos a continuacion, en € Anexo |
del presente documento figura un panorama general del sistema de Lisboata como funciona
en la actualidad.

10. El presente documento fue elaborado con la ayuda del Profesor Jacques Audier,
Consgjero Juridico ante la Oficina Internacional delaVifay € Vino (O.1.V) y Experto ante la
Comision Europea.

II. Principales medidas que se podria adoptar en €l marco delarevision del Reglamento
del Arreglo deLisboa

Definiciones

11. Enarasdelacomodidad y la armonizacion con los demas tratados sobre registros
internacionales administrados por la Oficina Internaciona de la OMPI, resultaria Util incluir
en e Reglamento una (nueva) Regla 1 titulada “ Definiciones’, en la que se definiesen cierto
nimero de términos y expresiones que aparecen en el Reglamento.

12. Estas definiciones se referirian principa mente a términos o expresiones corrientes del
procedimiento internacional, tales como “Arreglo de Lisboa’, “ Oficina Internacional”,
“solicitud” o “registro internacional”.

13. Otras expresiones, tales como “titulares del derecho de usar” (véanse los parrafos 18
a25), “Administracion solicitante o “ Administracion competente para recibir las
notificaciones de la Oficina Internacional” (véanse los parrafos 14 a 17), podrian también
definirse en esta nueva regla, a reserva de los debates suscitados sobre estos temas.

Nocién de “ Administracion”

14. El término “Administracion” se utiliza varias veces en el Arreglo de Lisboay en su
Reglamento®; al examinar estas disposiciones, se ve que existen tres “categorias’ posibles de
Administraciones susceptibles de intervenir en el marco del procedimiento internaciona. Se
trata de las siguientes:

- la Administracion que solicita €l registro internacional (véase, en particular, €l
Articulo 5.1) y laRegla1.1));

— laAdministracién competente para recibir notificaciones de la Oficina
Internacional (en particular, la notificacion del registro internacional; véase en particular €
Articulo 5.2) y la Regla 1.2)ii)). Al parecer, esta Administracion es también competente para
emitir una denegacion de proteccion (Articulo 5.3);

Cabe sefidar que, en laversién inglesadd Arreglo de Lisboay su Reglamento, se emplea
siempre @ término “ Office” como traduccion del término original francés “Administration”;
otro término como € de “Authority” resultaria mas apropiado.
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—  laAdministracion que puede conceder a terceros establecidos en su territorio un
plazo para poner fin ala utilizacion de la denominacion de origen admitida a proteccion en
este pais (véase € Articulo 5.6).

15. Segun lalegidacion o la préctica de los paises contratantes, estas funciones las puede
gjercer una solay misma Administracion o, por €l contrario, las funciones pueden confiarse a
ingtituciones diferentes. En efecto, corresponde a cada pais contratante determinar, por
razones que le sean son propias, cudles son las Administraciones nacionales interesadas en la
aplicacion de las disposiciones del sistemade Lisboa. Laexperienciade la Oficina
Internacional demuestra que estas Administraciones son generalmente multiples. En Francia,
por ejemplo, la Administracion facultada para solicitar un registro internacional en virtud del
Arreglo de Lisboa es la Direccién Genera de la Competencia, € Consumo y la Represion de
Fraudes (DGCCRF), mientras que la Administracion competente para recibir notificaciones
de la Oficina Internaciona es €l Ingtituto Nacional de la Propiedad Industria (INPI) y la
Administracion que puede conceder aterceros establecidos en su territorio un plazo méximo
de dos afios de conformidad con e Articulo 5.6) antes citado, es €l Instituto Nacional de
Denominaciones de Origen (INAO).

16. Ladiversidad de las situaciones nacionales plantea cierto nUmero de dificultades ala
Oficina Internacional en lo relativo alaidentificacion de su interlocutor administrativo y ello
tanto més cuanto que las Administraciones de que se trata pueden ya no ser las mismas por
efecto de una decisién nacional. Con € fin de disipar cualquier ambigiiedad, €l Reglamento
deberia contener una disposicion que invitase a los Estados contratantes a notificar ala
Oficina Internacional qué tipo de Administracion o Administraciones nacionales son sus
interlocutoras (asi como cualquier modificacion ulterior a respecto).

17. Ademas, por lo visto cada “categoria’ de Administracion se identifica en el Reglamento
mediante términos que varian de una disposicién a otra. Por giemplo, paradesignar ala
Administracion que solicita un registro internacional, el Reglamento se refiere ala

“ Administracion competente del pais de origen” (Regla 1.1)), ala“Administracion que
presentala solicitud” (Reglas 1.2) y 2.1), 2.3)i), 3y 5.2)), ala“Administracion que solicita el
registro” (Regla 1.5)), ala“Administracion” (Regla 2.2)), o incluso ala “Administracién que
haya solicitado un registro internaciona” (Reglas5.1) y 6.1)). Esta terminologia fluctuante
deberia armonizarse en el Reglamento de manera que, en la medida de lo posible, cada
categoria de Administracion se designe mediante una misma expresion.

Titularidad de las denominaciones de origen y de su registro internacional

Terminologia

18. El Articulo 5.1) del Arreglo de Lisboa estipula que “ €l registro de las denominaciones
de origen se efectuara en la Oficina Internacional a peticion de las Administraciones de los
paises de la Union particular, en nombre de las personas fisicas 0 morales, publicas o
privadas, titulares del derecho de usar esas denominaciones seguin su legislacion naciona”.
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19. En el Reglamento (Reglas1.2)iii), 4.2)v) y 5.4)% & término “titular” se utiliza en forma
aislada (es decir, sin afiadir los términos “del derecho de usar”), pero queda entendido que
este término solo puede interpretarse respetando e Arreglo. Por consiguiente, convendria:

—  completar el término “titular”, puesto que aparece en € Reglamento, mediante los
términos “del derecho de usar”, y, segun € caso,

—  definir laexpresion “titular del derecho de usar” de la nueva Regla 1
(“Definiciones’; véanse los parrafos 11 a 13) por referenciaal Articulo 5.1) antes citado y
habida cuenta de lo que figura a continuacion.

Indicacion ddl titular o delos titulares del derecho de usar la denominacion de origen

20. A titulo preliminar, cabe precisar que el derecho de propiedad sobre un registro
internacional de una denominacién de origen pertenece generalmente a la autoridad publica
del pais de origen. Dicho sea de otro modo, €l propio Estado o su representante (una
Administracion estatal) es €l titular del derecho de disponer de este registro y, por
consiguiente, la entidad exclusivamente competente para solicitar un registro internacional
(de conformidad con lo estipulado en € Articulo 5.1) del Arreglo) o para solicitar la
cancelacion de ese registro (de conformidad con lo prescrito en la Regla5.1) del
Reglamento). Sin embargo, ni en e Arreglo de Lisboa ni en su Reglamento se prevé la
exigenciade indicar en la solicitud de registro internacional a titular “del derecho de
disponer” de la denominacion de origen; solo € titular o lostitulares del derecho de usar
deben, en virtud del Articulo 5.1) y de la Regla 1.2)iii), ser mencionados en la solicitud.

21. Laindicacion dd titular o de lostitulares del derecho de usar solo puede ser de dos
maneras. unaindicacion nominativa, por un lado, o una indicacién genérica o colectiva, por
el otro.

22. Ené caso de unapluraidad de titulares del derecho de usar, unaindicacion de los
titulares por lista nominativa no parece concebible en el marco de la Administracion del
sistema de Lisboa, en la medida en que puede haber miles de usuarios de una denominacién
de origen (es el caso, por gjemplo, de la denominacién de origen del vino “Bordeaux”), y
puesto que la Regla 5.4) prevé, en su redaccion actual, que toda modificacion relativaalos
titulares requerira un nuevo registro internaciona (véanse a este respecto los parrafos 62
a64). Ademas, cabe sefidar que el “Consgjo establecido por € Arreglo de Lisboa’ (cuyas
funciones las g erce la Asamblea de Unidn de Lisboa desde |a entrada en vigor del Actade
Estocolmo) ha admitido por unanimidad, en su quinta sesion del 26 de septiembre de 1970,
gue “en cuanto a la designacion de los titulares del derecho a la denominacion de origen, no
era necesario que estos Ultimos estuviesen indicados por su nombre, pero que, segin la
préctica ya seguida por varias Administraciones, bastaba que se delimitase claramente el
circulo delos titulares’ (véase el documento AO/V/8, parrafo 20).

En laversion inglesa de estas Reglas, € término “owner” parece incorrecto en la medida en que
este término no corresponde a la terminologia utilizada en € Articulo 5.1) (“any natural persons
or legal entities, public or private, having, according to their national legidation, aright to use
such appellations’). Ciertas modificaciones redaccionales de la Unica version inglesa que tienen
por objeto adaptar laterminologia del Reglamento aladel Arreglo, parecerian pues necesarias.
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23. Savo en casos muy raros, donde solo existe un usuario identificado por su nombre, la
préctica que actualmente sigue el conjunto de Administraciones solicitantes consiste en
indicar alostitulares del derecho de usar en forma colectiva (“productores o grupos de
productores que se benefician de la denominacién de origen en cuestion”, “asociacion de
productores que se benefician de la denominacion de origen en cuestion”, “asociacion de
defensa de la denominacion de origen en cuestion”, “organizaciones que, en laregion
interesada, se ocupan de la produccién del producto mencionado”, “sindicatos’ “asociacién de

control de los productos’ o “gobierno®".

24. Asi pues, se ve que los titulares del derecho de usar indicados en la solicitud de registro
internacional por las Administraciones solicitantes son operadores econdmicos, publicos o
privados, dotados por lalegidacion nacional de la prerrogativa de autorizar o designar alas
personas facultadas para colocar en €l producto de que se trate |la denominacion de origen en
cuestion y/o controlar que estas personas respeten las condiciones de produccion aplicables, o
toda persona fisica o mora que respete las condiciones de proteccion definidas por los textos
aplicables.

25. Por consiguiente, se propone la modificacion del Reglamento del Arreglo de Lisboa de
manera que se indique claramente que, en la solicitud de registro internacional, € titular o los
titulares del derecho de usar deben indicarse no por sus nombres (a menos que ello no se
pueda evitar) sino en forma genérica o colectiva.

Contenido de la solicitud de registro internacional

Indicacion del producto al que se aplica la denominacion de origen

26. LaRegla l1l.2)v) del Reglamento estipula que la solicitud debe indicar “el producto al
gue se aplicala denominacion” cuyo registro se solicita. A este respecto, € registro
internacional revela que laindicacién del producto en cuestion figura bien redactada con
precision (por ejemplo, “queso graso de pasta dura’ o “vino blanco”), bien en forma general
por referencia a unafamilia de productos (por g emplo, objetos artesanales de madera’ o
“bebida alcohadlica’).

27. LaOficinalnternaciona no esta facultada para poner en tela de juicio la manera en que
el producto a que se aplicala denominacion de origen estéa indicado en la solicitud de registro
internacional (solo la falta deindicacién del producto constituye una irregularidad de la
solicitud). Dicho esto, laidentificacién precisa del producto a que se aplica una
denominacion de origen constituye una informacion importante, no solamente para las
Administraciones de |os paises contratantes sino también para los terceros que operan en €l
sector econdmico considerado. Con €l fin de evitar a estos Ultimos posibles dificultades de
interpretacion, la Regla 1.2)v) podria completarse de manera que se prevea que la solicitud
debe contener la indicacion “precisa” del producto al que se aplicala denominacion de
origen. En este caso, se sefida ala atenciéon del Grupo de Trabajo el hecho de que
corresponderia a la Oficina Internacional sefidar unairregularidad cuando considere que la
indicacion del producto en cuestion no es suficiente paraidentificarlo con precision. Por

° En este caso, € titular del derecho de usar se confunde con € titular del derecho de disponer

(véase e parrafo 20). En efecto, esta situacion es posible cuando € Estado o su representante es
el propio usuario de la denominacion de origen en e sentido del Articulo 5.1) del Arreglo.
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consiguiente, se plantearia la cuestion de los criterios que tendria que aplicar la Oficina
Internacional para determinar lo que constituye una indicacion precisa.

28. Encambio, no se propone exigir (o permitir) que la Administracién solicitante
suministre en su solicitud de registro internacional una descripcion del producto en cuestion,
lo que, en opinion de la Oficina Internacional, complicariaindtilmente el procedimiento. No
obstante, conviene sefidar que, segun € sistema comunitario “AOP-IGP” (véase e parrafo 5),
la descripcion del producto se prescribe como un elemento obligatorio.

Traduccién de la denominacion de origen

29. LaRegla l1l.2)iv) del Reglamento estipula que la solicitud debe contener “la
denominacién de origen cuyo registro se solicita’. En el rubro reservado con este fin en el
formulario de solicitud, las Administraciones solicitantes suelen indicar e nombre de la
denominacién de origen en el idioma nacional acomparfiada de su traduccién en cierto
numero de otrosidiomas. La Oficina Internacional, que no esté facultada para controlar la
exactitud o limitar el nimero de esas traducciones, inscribe tal cual la denominacion de
origen en € registro internacional, la notifica a las Administraciones de los demas paises
contratantes y la publica en la revista Les appellations d’ origine.

30. Lapracticamencionadaen el parrafo que antecede parece sin embargo inttil alavista
del Articulo 3 del Arreglo de Lisboa que estipula que “la proteccion sera asegurada contra
toda usurpacion o imitacion, incluso s (...) la denominacion se emplea en traduccion (...)".
En otras palabras, del Articulo 3 del Arreglo se deduce que la denominacién de origen
indicada en el registro internacional esta protegida contra cualquier utilizacién en traduccion,
aun cuando dicha traduccion no se mencione en € registro internacional. Por consiguiente,
se propone que “laindicacion de la denominacion de origen”, prevista en la Regla 1.2)iv) del
Reglamento pueda suministrarse unicamente en € idioma o los idiomas oficiales del pais de
origen.

31. No obstante, no se puede negar que la traduccién del nombre de la denominacion de
origen puede revelarse como una informacion Util paralos usuarios del sistema de Lisboay
paraterceros en general, sobre todo cuando esta traduccién varia considerablemente de un
idioma aotro. Con € fin de preservar esta informacion en el marco de un registro
internacional, e Reglamento podria prever la posibilidad para las Administraciones
solicitantes de suministrar una o varias traducciones de la denominacién de origen yano en
calidad de “indicacion de la denominacién de origen”, tal como se estipula en la Regla 1.2)iv)
antes citada, sino mas bien como una indicacion (facultativa) suplementaria. De este modo,
esas traducciones figurarian en un rubro distinto del formulario de solicitud. No serian objeto
de ningun control por la Oficina Internacional.

Titulo y fecha de las disposiciones legidativas o reglamentarias y de las decisiones judiciales
gue reconocen la proteccion en el pais solicitante

32. LaRegla l1l.2)vii) del Reglamento preveé gque la solicitud contenga “€l titulo y lafecha de
las disposiciones legidativas 0 administrativas, o de |as decisiones judiciales, que reconocen
la proteccion en el pais que presentala solicitud”.
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33. Lasbasesjuridicas de proteccidn de una denominacion de origen son diferentes segun
los sistemas nacionales aplicables. Podria tratarse de disposiciones legidativas o
reglamentarias relacionadas especificamente con la denominacion de origen en cuestion, de
decisiones judiciales o incluso de un registro efectuado ante una Administracién nacional.
Naturalmente, tal registro se efecttia en virtud de disposiciones legidativas o reglamentarias,
de manera gque los paises interesados cumplen de todas maneras con la exigencia prevista en
laRegla 1.2)vii).

34. No obstante, la formulacion de la Regla 1.2)vii) podria mejorarse de manera que se
incluya claramente el conjunto de situaciones existentes, permitiendo asi una mejor
identificacion de la base juridica de la proteccion en el pais solicitante. Con este fin, la
expresion “e titulo y la fecha de las disposiciones legidativas o administrativas, o de las
decisiones judiciales, que reconocen la proteccion en el pais que presentala solicitud” podria
completarse en particular mediante una referencia alafechay a nimero de registro
internacional, si |o hubiere.

35. Por lo demas, la Regla 8.2) del Reglamento estipula que las Administraciones de los
paises alos que se notifica el registro internaciona podrén solicitar, a través de la Oficina
Internacional, copias en e idioma origina de los documentos mencionados en la

Regla 1.2)vii). Desde un punto de vista préctico, seria oportuno prever gue los documentos
en cuestion sean sistematicamente transmitidos a la Oficina Internacional y que esta Ultima
esté facultada para enviar una copia, previo pago de unatasa, a toda persona que la solicitara.
La Regla 8.2), en su redaccion actual, ya no tendria objeto y por consiguiente se suprimiria.

I rreqularidades contenidas en una solicitud internacional

Irregularidades que afectan a la fecha de registro internacional

36. Si todas las irregularidades notificadas por la Oficina Internacional a una
Administracion deben ser corregidas, sin lo cual la solicitud se rechaza, las Reglas 2.3) y 3
tendrian que volverse a redactar afin de precisar con mayor claridad cuales son las
irregularidades que afectan a la fecha de registro internacional (puesto que en el Registro
Internacional figura la fecha en la que la Oficina Internaciona ha recibido la correccion de la
ultima de estas irregularidades). De conformidad con la Regla 3, las irregularidades que
entrafian € aplazamiento de lafecha del registro internacional son cinco; se trata de los casos
en gque la solicitud no contiene las indicaciones o |os elementos siguientes: el pais solicitante;
el o lostitulares de la denominacion de origen; la denominacion de origen cuyo registro se
solicita; el producto a que se aplica esta denominacion; y e importe total de latasade
registro. Probablemente pueda mejorarse la redaccion de la Regla 3 cuando se revise €l
Reglamento.

37. Por lo demés, se podria volver a considerar € hecho de que el impago del importe total
de latasa de registro congtituye unairregularidad que afecta a la fecha de registro
internacional. En efecto, en e marco del sistema de Madrid relativo al registro internacional
de marcas, asi como en € del sistema de La Hayarelativo a registro internacional de dibujos
y modelos industriales, dicha irregularidad no afecta a la fecha de registro internacional.
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Plazo para remediar una irregularidad
38. LaRegla2.l) y2) del Reglamento estipula que:

“1) Cuando la Oficinalnternacional considere que una solicitud de registro contiene
irregularidades en cuanto a laforma, diferira su registro e invitard ala Administracion que
presentala solicitud a poner en orden la solicitud.

2) Si la Administracion que presentala solicitud no responde por escrito alainvitacion
mencionada en e parrafo 1) dentro de los tres meses siguientes a la fecha de esainvitacion, la
Oficina Internacional |e concedera un plazo adiciona de la misma duracion, para poner en
orden la solicitud”.

39. Asi pues, las Administraciones nacionales de |os paises contratantes disponen
actualmente de un plazo total de seis meses para poner en orden sus solicitudes irregulares
(sin que sea necesario solicitar un segundo plazo de tres meses, siendo este Ultimo

automati camente concedido por la Oficina Internacional en caso de que la Administracion en
cuestion no haya remediado unairregularidad en el primer plazo de tres meses).

40. Laexperienciade la Oficina Internacional demuestra que, en la préctica, un plazo tan
largo no es necesario. En efecto, las irregularidades sefial adas por la Oficina Internacional
siempre fueron corregidas dentro del (primer) plazo de tres meses por las Administraciones
interesadas. Por consiguiente, se podria considerar la supresion del segundo plazo de tres
meses sin que ello perjudique a estas Administraciones. No obstante, afin de circunscribir
los efectos de una modificacion de esa indole, se podria prever en e Reglamento que si la
Administracién interesada no ha remediado la irregularidad sefialada en los dos meses
contados a partir de la fecha de la notificacion por la Oficina Internacional, ésta dirigiraala
Administracion interesada una nueva invitacion a regularizar la solicitud.

Declaracion de denegacion y procedimiento posterior ala denegacion

Contenido de una declaracion de denegacion

41. De conformidad con € Articulo 5.3) del Arreglo, una Administracion nacional que
declara, en el plazo prescrito de un afio, que no puede asegurar la proteccion de una
denominacién de origen, debe indicar los motivos de ello en la declaracién correspondiente.
En vista de que ninguna disposicion del Reglamento prevé que deben figurar otras
indicaciones en una declaracion de denegacion de proteccion, el examen quereaizala
Oficina Internacional antes de inscribir una denegacion en e Registro Internacional se limitaa
verificar que la declaracion de denegacion contiene la indicacion de los motivos invocados
para |la denegacion. ©

Ademas, no es de la competencia de la Oficina Internaciona de la OMPI controlar la
pertinencia de los motivos aegados ni, en forma generd, intervenir de ninguna maneraen la
solucion de las cuestiones de fondo planteadas por dicha denegacion (toda gestion que tenga por
objeto oponerse a una denegacion de proteccion debera efectuarse directamente ante las
autoridades competentes del pais que haya pronunciado esa denegacion, en las condiciones y
plazos previstos por lalegisacion de ese pais).
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42. Enlapréctica, todas las declaraciones de denegacion se notifican ala Oficina
Internacional en un formulario oficioso establecido por la Oficina Internacional (reproducido
como Anexo |l del presente documento), en el que se mencionan otras indicaciones que se
deben suministrar ademas de los motivos de la denegacion. No obstante, convendria que, en
el Reglamento, se enumerasen las indicaciones que deben —o pueden figurar en una
declaracion de denegacion y ello con € fin de garantizar una informacion precisay o més
completa posible acerca de la denegacion en cuestion.

43. Asimismo se podria considerar una ampliacion del contenido de las declaraciones de
denegacion, previendo, por g emplo, que éstas contengan o indiquen, cuando € motivo de
denegacion se base en la existencia de una marca anterior con la que haya entrado en conflicto
la denominacion de origen, datos esenciales relativos a ésta (tales como lafechay € nimero
de depdsito y lalista de los productos o servicios pertinentes).

44. A condicién de que dicha disposicion se incorpore en el Reglamento, convendria pues
gue € Reglamento rija la tramitacion de las denegaciones irregulares por la Oficina
Internacional. Con este fin, se deberia determinar principalmente, por una parte, el plazo
concedido a las Administraciones nacionales para remediar a las irregularidades observadas y,
por otra, si lafalta de unaindicacion prescrita (distinta de la indicacion de los motivos de la
denegacion) impide o no lainscripcion en e Registro Internacional de la denegacion en
cuestion.

Denegacién parcial

45. Se puede concebir que una denegacion realizada por una Administracion nacional sea
parcial, en el sentido de que ésta se refiera solamente a una parte de los productos a los que se
aplicala denominacién de origen. Sin embargo, esta posibilidad no figura oficialmente en el
Arreglo de Lisboa ni en su Reglamento, por lo que podria ser Util prever una disposicion atal
efecto.

46. Ademés, también es concebible que una denegacion sea parcia en € sentido de que se
aplica solamente a una parte de la denominacién de origen. Esta situacion puede ser
consecuencia de la practica de algunas Administraciones que consiste en indicar en la
solicitud de registro internacional, asi como en la denominacion de origen, un nombre
geogréfico asociado ala naturaleza del producto a que se aplica la denominacion en cuestion
(por gjemplo, “Trojanska Keramica’, “Vjatovski Kaolin”, “Dentelle de Vamberk”, “Beurre
des Charentes’, etc...). En otras palabras, € registro internacional pone de manifiesto que la
denominacion de origen que se intenta proteger puede ir acompafiada a la vez de un nombre
genérico (nombre comin del producto en e lenguaje ordinario) y del nombre geogréfico que

congtituye la denominacion de origen en sentido estricto.

47. Estasituacion parece aceptable; de hecho, las Administraciones nacionales ya la han
aceptado (no existe ninguna denegacion de proteccién —total o parcial- inscrita en e Registro
Internacional y fundada en semejante motivo). Dicha situaciéon reflgja, de hecho, un uso
corriente que consiste en indicar como “denominacion de origen” el nombre completo con €l
gue los productos en cuestion se etiquetan y comercializan. Asi pues, cabe sefidar que la
Comision Europea, que mantiene el Registro Comunitario de denominaciones de origen
protegidas, procedio arealizar registros parecidos en el que se precisaba, no obstante, en una
nota de pie de pagina, que €l Estado miembro no exigia la proteccion del elemento genérico.
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48. Con respecto a Reglamento del Arreglo de Lisboay habida cuenta de lo que precede,
seria conveniente determinar si deberia incluirse una disposicion que mencionara
expresamente la posibilidad de que existiera una denegacion parcial con respecto solamente a
una parte del nombre de la denominacion de origen. De forma alternativa o acumulativa, €l
Grupo de Trabajo también podria contemplar la posibilidad de permitir que la Administracion
gue exigiera e registro internacional incluyera en su solicitud una declaracion afiny efecto
de que no se reivindicara la proteccion sobre al gunos aspectos de la denominacion
(disclaimer).

Plazos

Fecha de expiracion del plazo de un afio indicado en e Articulo 5.3) del Arreglo (para
notificar una denegacion de proteccién a la Oficina Internacional)

49. El Articulo 5.3) del Arreglo estipula que las Administraciones de los paises podran
declarar que no pueden asegurar la proteccion de una denominacion de origen cuyo registro
les ha sido notificado, siempre que esa declaracion sea notificada a la Oficina Internacional
“en el plazo de un afio contado desde la recepcion de la notificacion ddl registro (...)".

50. LaOficinalnternaciona sabe perfectamente cuando empieza este plazo (“en € plazo de
un afio contado desde la recepcidn de la notificacion del registro”), puesto que los registros
internacionales se notifican alas Administraciones interesadas por correo certificado con
acuse de recibo.

51. Por € contrario, ninguna disposicion del Arreglo o de su Reglamento precisa cdmo
debe calcularse la fecha de expiracion del plazo en cuestion (fecha de envio de la declaracion
de denegacién por la Administracion interesada o fecha de recepcion de la misma declaracion
por la Oficina Internacional). El Reglamento deberiaregir esta cuestion en la medida en que,
s bien en la préctica parece que hasta ahora nunca se ha dado una situacion semejante, en €l
futuro, podria ocurrir que una Administracion notifique una denegacion de proteccion en el
plazo de denegacién de un afio, pero que esa notificacion llegue ala Oficina Internacional
después de transcurrido ese plazo. En ese caso, la determinacion de la fecha de expiracion del
plazo de un afio revestiria una importancia significativa, sobre todo en la medida en que
corresponde a la Oficina Internacional asegurarse de que toda declaracion de denegacion de
proteccion se formule de conformidad con € Articulo 5.3) del Arreglo —o sea sobre todo en €l
plazo aplicable- para poder inscribirla en el Registro Internacional (Regla 4.2) xi) del
Reglamento).

52. En € sstemade Madrid relativo a registro internacional de marcasy en e sistema de
La Hayarelativo a depdsito internaciona de dibujos'y modelos industriales, la fecha clave es
lafecha de envio de la declaracién de denegacion de la Oficina en cuestion (Articulo 5.2) del
Arreglo de Madrid y Articulo 5.2)a) del Protocolo de Madrid; Articulo 8 del Actade 1960

del Arreglo de LaHaya). Esta solucion parece ser la més favorable para las Administraciones
de las partes contratantes designadas, ya que poco importa que la Oficina Internacional reciba
la declaracion de denegacion posteriormente al plazo prescrito, siempre que dicha declaracion
se haya notificado dentro de ese plazo.
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Fecha de expiracion del plazo de tres meses mencionado en el Articulo 5.6) del Arreglo (para
advertir ala Oficina Internacional que se ha concedido un plazo a terceros para poner fin a
la utilizacion de una denominacién de origen)

53. El Articulo 5.6) del Arreglo permite ala Administracion de un pais en e que una
denominacién admitida a la proteccion fuese ya utilizada por terceros en dicho pais, conceder
atales terceros un plazo, que no podra exceder de dos afios, para poner fin alareferida
utilizacion de la denominacion de origen. No obstante, esta facultad est4 condicionada ala
obligacion de que la Administracion en cuestion informe de ello ala Oficina Internacional
“dentro de los tres meses siguientes a la expiracion del plazo de un afio estipulado en €l
parafo 3)”.

54. Aligua queen el caso del plazo de denegacion de un afio mencionado en €

Articulo 5.3), se plantea la cuestion de saber si 1a fecha determinante es la fecha de envio de la
declaracién por la Administracion en cuestion o la fecha de recepcion de dicha declaracion
por la Oficina Internacional. Asi pues, también convendria que el Reglamento determinara
cud de esas fechas debe tomarse en consideracion a fin de aplicar la mencionada disposicion.

Determinacion del punto de partida del plazo maximo de dos afios mencionado en €l
Articulo 5.6) del Arreglo (para poner fin ala utilizacion de una denominacion de origen)

55. El Articulo 5.6) del Arreglo de Lisboa estipula que “si una denominacion, admitida ala
proteccion en un pais en virtud de la notificacion de su registro internacional, fuese ya
utilizada por terceros en dicho pais, desde una fecha anterior a dicha notificacion, la
Administracion competente de dicho pais tendra la facultad de conceder atales terceros un
plazo, que no podra exceder de dos afios, para poner fin alareferida utilizacion (...)".

56. Sin embargo, ni & Arreglo ni € Reglamento determinan cud es el punto de partida de
ese plazo maximo de dos afios. Al parecer, dicho punto de partida no tendria que ser posterior
alafecha de expiracion del plazo de tres meses indicado en e Articulo 5.6). El Reglamento
deberia precisar la fecha limite a partir de la cual empieza a contar dicho plazo.

57. El Reglamento también deberia precisar que las Administraciones interesadas deben
indicar, en la notificacién que dirigen a la Oficina Internacional, la fecha a partir de la cual
empieza a contar € plazo que han concedido aterceros. La determinacion de ese punto de
partida se dejaria a discrecion de cada pais contratante, dentro del limite evocado en el parrafo
anterior.

Computo de los plazos

58. El Arreglo de Lisboay su Reglamento prevén cierto nimero de plazos que, segiin los
casos, se computan en afos o0 en meses. No obstante, el Reglamento no precisa el modo de
computar dichos plazos (por ejemplo, el hecho de que un plazo expresado en meses expire
normalmente, en el mes siguiente al que se tome en consideracion, € dia que lleve el mismo
nimero que el diadel acontecimiento que haya originado el plazo). Asimismo, no existe
ninguna disposicion relativaa computo de un plazo cuando su fecha de expiracion cae en un
diaen & que la OficinaInternacional no esta abiertaa publico.
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59. Con € fin de remediar esta situacion, seria conveniente incluir en el Reglamento una
disposicion de orden general que podria calcarse de las disposiciones correspondientes del
Reglamento comun al Arregloy a Protocolo de Madrid (Regla 4); estadisposicion se
reproduce en el Anexo Il del presente documento.

Punto de partida de la proteccion del registro internacional

60. A diferenciade sistemade Madrid relativo al registro internacional de marcasy del
sistema de La Haya relativo a deposito internacional de dibujos y modelos industriales, no
existe ninguna disposicién del Arreglo de Lisboa o de su Reglamento que mencione cual es el
punto de partida de |a proteccién de un registro internaciona de una denominacién de origen.
Semejante informacion, que reviste una importancia esencial para las Administraciones de los
paises contratantes y paraterceros, podria precisarse en € Reglamento.

61. Si ésefuerad caso, |6gicamente se deberian tener en cuenta las disposiciones que
pueden prever las legisaciones nacionales de |0s paises contratantes al respecto.

M odificaciones de un registro gue exige un nuevo registro internacional

62. LaRegla5.4) del Reglamento prevé que algunas modificaciones relativas a registro
internacional (lasrelativas a pais de origen, los titulares, la denominacion de origen o €l
producto a que ésta se aplica) “requeriran un nuevo registro internacional”. Esta disposicion
plantea una serie de cuestiones de formay de fondo.

63. En cuanto a fondo, se plantea la cuestion de la legitimidad de proceder a un nuevo
registro internacional habida cuenta de la naturaleza de las modificaciones contempladas en la
Regla 5.4). En efecto, si bien parece justificarse que una modificacion relativa, por gemplo, a
la denominacion de origen exija un nuevo registro internacional (en particular, con la
consecuencia de que un nuevo plazo de un aflo empiece a contar para notificar una
denegacion de proteccidn), dicha solucion no parece imponerse en €l caso de una
modificacion relativa, por ggemplo, alostitulares del derecho de usar la denominacion de
origen (véanse a este respecto los parrafos 20 a 25). Asi pues, seria conveniente volver a
considerar €l tipo de modificaciones susceptibles de dar lugar a un nuevo registro

internacional y, dado €l caso, determinar las repercusiones de la inscripcion de un nuevo
registro en el registro internacional anterior correspondiente, examinando, por g emplo, los
casos en |os que este Ultimo tuviese que suprimirse del Registro Internacional.

64. En cuanto alaforma, mas que enumerar las modificaciones que exijan 0 no un nuevo
registro internacional, pareceria mas adecuado adoptar otro enfoque con respecto a esta Regla,
a saber, especificar de forma limitada las modificaciones que pueden aportarse a un registro
internacional. Delo que resultaria, a contrario, que no podria efectuarse ninguna otra
modificacion y, por consiguiente, se exigiria obligatoriamente un nuevo registro. Este
enfoque es e adoptado en &l sistema de Madrid relativo al registro internacional de marcas
(Regla25.1)a)), asi como en el sistema de La Hayarelativo a deposito internacional de
dibujos y modelos industriales (Regla 21).
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Correcciones introducidas en € Registro |nternaciona

65. Ningunadisposicion del Arreglo de Lisboa o de su Reglamento prevé expresamente la
posibilidad de corregir el Registro Internacional en caso de que éste contenga un error. Sin
embargo, ya ha ocurrido (s bien se trata de una situacion relativamente rara) que la Oficina
Internacional, advertida por una Administracion nacional, comprobase que el Registro
Internacional efectivamente contenia un error relativo a un registro internacional. En todos
€s0s casos, € error en cuestion se referia bien alos nombres de los titulares, bien alas
referencias de las disposiciones nacionales que reconocen la proteccion de la denominacion
de origen en € pais de origen, y eraimputable ala Administracién solicitante pues se trataba
de una introduccion incorrecta de los datos al establecer la solicitud de registro internacional.

66. Habida cuenta de que larectificacion de datos incorrectos en e Registro Internacional
no solamente es legitima sino también necesaria (sobre todo para la informacién de las
Administraciones de los demés Estados contratantes y de terceros en general), la préctica de la
Oficina Internacional consiste en inscribir dichas rectificaciones en €l Registro Internacional,
notificarlas alas Administraciones de los paises contratantes y publicarlas en larevista“Les
appellations d’ origine” .

67. Habida cuenta de las observaciones que preceden, seria conveniente incluir en el
Reglamento una disposicion que delimite con precision € procedimiento que debe aplicar la
Oficina Internacional en caso de estimar que existe un error en el Registro Internacional. En
particular, seria Util determinar qué indicaciones son susceptibles de ser corregidas, en qué
condiciones y segun qué modalidades. A titulo de g emplo, se plantea la cuestion de saber si
todo error, cualquiera que sea su naturaleza, puede corregirse 0 S es necesario circunscribir
las indicaciones susceptibles de ser objeto de correccidn (dado que la responsabilidad de
dicho error incumbe a una Administracion’).

68. Independientemente de la solucion adoptada con respecto a estos Ultimos puntos, toda
Administracion deberia estar en condiciones de negarse a reconocer |os efectos de una
correccion. Estafacultad seria necesaria si, con relacion al registro internacional corregido,
existen motivos de denegacion que no se aplicaban a dicho registro internacional tal como se
habia notificado inicialmente ala Administracion en cuestion. Las disposiciones pertinentes
del Arreglo de Lisboay de su Reglamento relativas a la denegacién de proteccion se
aplicarian, mutatis mutandis, a las denegaciones de los efectos de una rectificacion y, sobre
todo, alos plazos aplicables para notificar dicha denegacion.

69. A los efectos de adoptar una postura acerca de las distintas cuestiones, €l examen de la
disposicién equivalente que figura en el Reglamento comun del Arregloy del Protocolo de
Madrid (Regla 28) podria ser una buena base de discusion para el Grupo de Trabgjo. La
disposicién en cuestion se reproduce en el Anexo |V del presente documento.

! Si en @ Regigtro Internacional aparece un error imputable ala Oficina Internacional, ésta

deberia poder corregirlo en cualquier momento (sea cual sea su naturaleza).
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Inscripcién de una invalidacion en @ Registro | nternacional

70. LaOficinalnternaciona hatenido conocimiento de una serie de decisiones adoptadas
por las jurisdicciones de |os paises contratantes (sobre todo Portugal e Italia) que han
“invalidado”®, en su territorio, las repercusiones de un registro internacional de una
denominacion de origen que no habia sido objeto de una denegacion de proteccion en virtud
del Articulo 5.3).

71. Enuno delos casos, la Administracion nacional en cuestion pidio ala Oficina
Internacional que inscribieraen e Registro Internacional dichainvalidacion. Es evidente que
no corresponde a la Oficina Internacional de la OMPI pronunciarse acerca de la legitimidad
de las decisiones de | as autoridades administrativas o judiciales de los paises parte en €
Arreglo de Lisboarelativas a la aplicacion de dicho Arreglo en su territorio, pero la Oficina
Internacional no estuvo en condiciones de dar curso a esa peticién debido a que no existia
ninguna disposicion en el Arreglo de Lisboa o en su Reglamento que permitiera la inscripcion
de tales decisiones en €l registro internacional .

72. Habida cuenta de lo que precede, y en la medida en que dichas invalidaciones son
compatibles con los Articulo 6 y 7 del Arreglo, de los que se deduce que, cuando la
Administracion de un pais de la Unién no ha notificado a la Oficina Internacional una
declaracién de denegacion de conformidad con el Articulo 5.3), la denominacién de origen
gue es objeto de un registro internacional se beneficia de la proteccién en dicho pais durante
todo el tiempo en gque se encuentra protegida como tal en el pais de origen, en € Reglamento
deberia preverse expresamente un mecanismo que habilitara a la Oficina Internacional a
inscribir todas esas invalidaciones en el Registro Internacional (con miras, sobre todo, a
garantizar la informacion de terceros).

[Siguen los Anexos]

8 El término “invaidado”, copiado de laterminologia del sistema de Madrid relativo al registro
internacional de marcas tiene €l objetivo de cubrir todas las decisiones (administrativas o
judiciales) adoptadas por |as autoridades competentes de un pais contratante y dirigidas a poner
fin alos efectos del registro internaciona de la denominacidn de origen en su territorio.
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Panorama general del sistema de Lisboa relativo a la proteccion de
las denominaciones de origen y su registro internacional

I ntroduccion

1. El Arreglo de Lisboarelativo ala Proteccion de las Denominaciones de Origen 'y su
Registro Internacional (en adelante llamado “e&l Arreglo de Lisboa’) se concerté en 1958 y fue
revisado en Estocolmo en 1967. Esta administrado por la Oficina Internacional de la OMPI,
gue mantiene el Registro Internacional de Denominaciones de Origen y publicalarevista
“Les Appellations d’ origine”.

2. El Arreglo de Lishoa es un arreglo particular en virtud del Articulo 19 del Convenio de
Paris parala Proteccion de la Propiedad Industrial. Cualquier pais parte en ese Convenio
puede adherirse al Arreglo de Lisboa.

3. Lospaises parte en el Arreglo de Lisboa constituyen laUnion de Lisboa. Cada
miembro de la Union de Lisboa es miembro de su Asamblea. Entre otras cosas, la Asamblea
adopta € programay presupuesto de la Unién y modifica el Reglamento.

Objetivo

4.  El Arreglo de Lisboa se concluyo para atender ala necesidad de disponer de un sistema
que facilitara el reconocimiento y la proteccién de las denominaciones de origen en varios
paises. La proteccion se obtiene mediante el registro de las mismas en la Oficina
Internacional de la OMPI.

Definicion de denominacion de origen
5.  El Articulo 2.1 del Arreglo de Lisboa define la denominacidn de origen como:

“la denominacion geogréfica de un pais, de unaregion o de una localidad que sirva para
designar un producto originario del mismo y cuya calidad o caracteristicas se deben
exclusiva o esencialmente a medio geografico, comprendidos los factores naturales y
los factores humanos.”

6. Cabe destacar tres e ementos de esta definicion:

a)  enprimer lugar, la denominacion debe ser la denominacion geogr afica de un pais,
de unaregién o de unalocalidad. Asi pues, la denominacion debe existir como nombre de
una entidad geografica en un pais.

b)  ensegundo lugar, la denominacién debe servir para designar un producto
originario del pais, de laregion o de lalocalidad en cuestion. En este sentido, la
denominacién tiene un significado doble: ademés de ser el nombre de un lugar, designa el
producto originario del mismo.
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C)  entercer lugar, debe existir un nexo cualitativo entre el producto y €l lugar del
cual ese producto es originario. Lacalidad o las caracteristicas del producto deben atribuirse
exclusiva o esencialmente al medio geografico. El medio geogréfico se caracteriza, por un
lado, por una serie de factores naturales (por egiemplo, €l suelo o € clima), y por otro lado,
por una serie de factores humanos (por gjemplo, e método de elaboracién utilizado por los
productores o artesanos del lugar).

Procedimiento de registro
y posibilidad de denegacion

7.  Paraproceder a registro de una denominacion de origen en la Oficina Internacional de
la OMPI, es necesario que esa denominacién de origen esté reconociday protegida como tal
en € pais de origen. Segun e Articulo 2.2 del Arreglo de Lisboa, €l pais de origen es “aquél
cuyo nombre constituye la denominacién de origen que ha dado a producto su notoriedad o
bien aguél en e cua estd situada laregion o lalocalidad cuyo nombre constituye la
denominacion de origen que ha dado al producto su notoriedad” .

8.  Lacondicion mencionada en el parrafo anterior supone que no basta que la
denominacion de origen esté protegida en €l pais de origen de forma general (por jemplo, por
lalegislacidn sobre competencia desleal 0 por normas de carécter general). ES necesario que
en ese pais se reconozca expresamente la nocion de denominacion de origen 'y que la
denominacién de origen que se desea proteger através del Arreglo de Lisboa haya sido objeto
de un reconocimiento particular y expreso, que constituya €l origen de la proteccion en ese
pais. El reconocimiento puede hacerse por una disposicion legidativa o reglamentaria, o por
medio de una decision judicial o de unainscripcion registral en un registro especial. Laforma
por la cual se hace € reconocimiento depende de la legislacion interna del pais de origen.

9.  Cuando una denominacién de origen esta reconociday protegida como tal en el pais de
origen, se puede solicitar su registro ante la Oficina Internacional dela OMPI. Lasolicitud de
registro ha de ser presentada por la Administracion nacional competente del pais de origen.

El registro se efectlia a nombre de las personas naturales o juridicas, de derecho publico o
privado, que son titulares del derecho de usar la denominacion en el pais de origen.

10. Lasolicitud se ha de presentar en francés y ha de ir acompariada de |a tasa de registro
(500 francos suizos). La Oficina Internaciona no efectia un examen de fondo de la solicitud
de registro pero procede a un examen de forma. Si la solicitud contiene unairregularidad en
cuanto alaforma, se concede un plazo de tres meses, prorrogable por otro plazo de igual
duracion, para subsanar tal irregularidad. Si la solicitud cumple con todos los requisitos de
forma, la Oficina Internacional inscribe la denominacion de origen en € Registro
Internacional de Denominaciones de Origen y comunica el registro alas administraciones
nacionales de los paises de la Unién de Lisboa. El registro se publica igualmente en larevista
“Les Appellations d’ origine”.

11. Las Administraciones de los paises miembros alos que se les hubiese notificado el
registro de una denominacion de origen tienen la facultad de denegarle la proteccion a esa
denominacion de origen en su territorio. La declaracion de denegacion debe de cumplir con
dos requisitos. El primero es un requisito de tiempo: la denegacion ha de ser notificada ala
Oficinalnternacional en e plazo de un afo a partir de la fecha de recepcion de la notificacion
de registro. El segundo es un requisito de contenido: la declaracion de denegacion ha de
indicar los motivos de dicha denegacion. Asi, por g emplo, un pais puede denegarle la
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proteccion a una denominacién de origen por considerar que ésta ha adquirido en su territorio
un caracter genérico paradesignar € producto a que serefiere o por estimar que la
designacion geogréfica no responde a la definicion de denominacion de origen que figuraen
el Arreglo de Lisboa

12. Cuando la Oficina Internacional recibe dentro del plazo prescrito una declaracion de
denegacion, la comunica ala Administracion nacional del pais de origen 'y la publicaen la
revista“Les Appellations d origineg”. La Administracion nacional la comunicaasu vez alas
partes interesadas, que pueden interponer |0s mismos recursos administrativos y judiciales
contra la denegacion que los nacionales del pais que la emitio.

13.  Un pais miembro que no le deniega la proteccion a una denominacion de origen
utilizada por un tercero en su territorio antes de la fecha de notificacion del registro
internacional tiene la facultad de otorgarle al tercero en cuestion un plazo, de un méximo de
dos afios, para que cese la utilizacién de la denominacion de origen. En este caso, la
Administracion de ese pais debe avisar de ello ala Oficina Internacional dentro de los tres
meses siguientes a la expiracion del plazo de un afio previsto parala denegacién de la
proteccién.

Contenido de la proteccion

14. A diferencia de otros arreglos particulares concertados con € fin de facilitar a nivel
internacional € registro de otros derechos de propiedad industrial, el Arreglo de Lisboa no
contiene Unicamente reglas de procedimiento, sino también reglas de derecho sustantivo. Asi
pues, € Arreglo define en su Articulo 3 € contenido de la proteccion que los Estados
miembros se comprometen a otorgarle a las denominaciones de origen registradas en la
Oficina Internacional. Seguin ese articulo, la proteccion estard asegurada contra toda
usurpacion o imitacion de la denominacion de origen, ain cuando se indique e verdadero
origen del producto o cuando se emplee una traduccion de la denominacion de origen o
cuando ésta vaya acompariada de expresiones tales como “género”, “tipo”, “manerd’,
“imitacion”, etc.

15. Cabe sefialar, por otro lado, que la proteccion conferida en virtud del Arreglo de Lisboa
no excluye la proteccion que puede existir en un pais miembro en virtud de otros tratados
internacionales, tales como el Convenio de Parisy € Arreglo de Madrid relativo ala
represion de las indicaciones de procedencia falsas o engafiosas en |los productos.

16. Los paises miembros tienen la obligacion de prever un medio de defensa contra
cualquier usurpacion o imitacion de una denominacion de origen en su territorio. Las
acciones necesarias se han de gercitar ante las instancias competentes de cada uno de los
paises de la Union en los que esa denominacion esta protegida, seguin las reglas de
procedimiento previstas por la legislacion naciona de esos paises.

Duracion del registro
17. El registro internaciona de una denominacion de origen asegura la proteccion de la

misma, sin necesidad de renovacion, mientras dicha denominacion esté protegida como tal en
€l pais de origen.
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Cancelacion y modificacion del registro

18. El registro internaciona de una denominacién de origen puede ser cancelado en
cualquier momento a solicitud de la Administracion del pais de origen. Dicha Administracion
puede asimismo renunciar ala proteccion en uno o varios paises parte en € Arreglo de
Lisboa, ya sea en la propia solicitud de registro o mediante una peticién ulterior. La
administracion del pais de origen puede asimismo solicitar la modificacion de uno o varios de
los siguientes datos: la Administracion competente para recibir notificaciones de la Oficina
Internacional; & area en la que se produce el producto; € titulo y fecha de las disposiciones
legidativas o reglamentarias, o de las decisiones judiciales que reconocen la proteccién en el
pais de origen; el pais o paises respecto de los cuales se ha renunciado a la proteccion. Por €
contrario, los datos relativos a pais de origen, alos titulares del derecho de utilizar la
denominacién en € pais de origen, ala denominacion de origen misma, o a producto a que
ésta se aplica, no pueden ser objeto de una modificacidn en e Registro Internaciona. La
modificacion de uno de estos datos solo puede obtenerse mediante una nueva solicitud de
registro internacional.

Situacion actual del sistema de Lisboa
19. Actuamente, 19 Estados son parte en € Arreglo de Lisboay hay 835 denominaciones

de origen se han inscrito en € Registro Internacional, de las cuales 766 siguen estando en
vigor.

[Sigue & Anexo I]
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ANEXO 11
Formulario oficioso de declaracion de denegacion

realizada en virtud del Arreglo de Lisboa

ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCION
DE LAS DENOMINACIONES
DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL

DECLARATION DE DENEGACION DE PROTECCION
en virtud del Articulo 5.3) del Arreglo de Lisboa

preséntese en dos ejemplares ala Oficina Internacional
delaOrganizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
34, chemin des Colombettes, case postale 18, CH-1211 Genéve 20 (Suiza)
Tel.: (41-22) 338 91 11 — Fax (Servicio de registro internacional de marcas): (41-22) 740 14 29
Correo-e: intreg.mail@wipo.int — Internet: http://mww.ompi.int

La Administracion de
(nombre del Estado)
declara que no puede garantizar la proteccion de la denominacion de origen arriba indicada

Denominacion de origen:

Paisdeorigen:

NUmero deregistro internacional:

Fecha derecepcion de la notificacion del registro internacional:

Motivo de la denegacion:

Recur sos:
(en particular, plazo y organismo de recursos):

Lugar: Fecha: Firma

[Sigue & Anexo I11]
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ANEXO Il

Extracto del Reglamento comun del Arreglo de Madrid y del Protocolo concer niente
al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas

Regla4
Computo de los plazos

1) [Plazo expresados en afios] Todo plazo expresado en afios expirara, en € afio
siguiente al que se tome en consideracién, el mes con el mismo nombrey € dia con € mismo
nimero que & mesy el diadel acontecimiento que ha originado €l plazo, con la salvedad de
gue, cuando ese acontecimiento haya tenido lugar €l 29 de febrero y en € afio siguiente al que
se tome en consideracion febrero tenga 28 dias, el plazo vencera el 28 de febrero.

2) [Plazos expresados en meses] Todo plazo expresado en meses expirara, en e mes
siguiente al que se tome en consideracion, el dia con e mismo nimero que el dia del
acontecimiento que ha originado el plazo, con la salvedad de que, cuando el mes siguiente al
gue se tome en consideracion no tenga dia con € mismo nimero, e plazo vencera e ultimo
dia de ese mes.

3) [Plazos expresados en dias] El computo de cualquier plazo expresado en dias
correraa partir del dia siguiente a aquél en que el acontecimiento considerado tuvo lugar, y
expirard en consecuencia.

4)  [Vencimiento en un dia en que la Oficina Internacional o una Oficina no estén
abiertas al publico] Si un plazo expira un dia en que la Oficina Internacional o la Oficina
interesada no estan abiertas a publico, e plazo vencera, no obstante lo dispuesto en los
parafos 1) a3), €l primer dia en que la Oficina Internacional o la Oficinainteresada estén de
nuevo abiertas a publico.

5) [Indicacion de la fecha de vencimiento] La Oficina Internacional indicara, en

todos los casos en que comunique la existencia de un plazo, la fecha de vencimiento de aquél,
de conformidad con los parrafos 1) a 3).

[Sigue & Anexo V]
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ANEXO IV

Extracto del Reglamento comun del Arreglo de Madrid
y del Protocolo concerniente al Arreglo deMadrid
relativo al registro internacional de marcas

Regla 28
Correcciones en €l registro internacional

1) [Correccion] Cuando la Oficina Internacional, actuando ex officio o a peticion del
titular o de una Oficina, estime que en & Registro Internacional existe un error relativo a un
registro internacional modificara en consecuencia el Registro.

2) [Notificacion] La Oficina Internaciona notificara en consecuenciay al mismo
tiempo al titular y alas Oficinas de las Partes Contratantes designadas en que la correccion
tenga efecto.

3) [Denegacion de los efectos de la correccion] Toda Oficina ala que sea aplicable
lo dispuesto en el parrafo 2) tendréa derecho a declarar, en una notificacion dirigida ala
Oficina Internacional, que se niega a reconocer |os efectos de la correccion. Se aplicaran,
mutatis mutandis, e Articulo 5 del Arreglo o € Articulo 5 del Protocolo y las Reglas 16 a 18,
en & entendimiento de que la fecha en que se haya enviado la notificacion de la correccion
serd lafechaa partir de la cua se computara €l plazo para pronunciar una denegacion.

[Fin del Anexo IV y del documento]



